DOM AV DEN 23.10.2002 — MAL T-388/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 23 oktober 2002 *

I mal T-388/00,

Institut fiir Lernsysteme GmbH, Hamburg (Tyskland), féretritt av advokaterna
J. Schneider och A. Buddee, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av A. von Mihlendahl, A. di Carlo och O. Waelbroeck,
samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprak: engelska.
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i vilket den andra parten i férfarandet infér &verklagandendmnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
var:

ELS Educational Services, Inc., Culver City, Kalifornien (Férenta staterna),

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av tredje 6verklagan-
dendmnden vid Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
ménster och modeller) den 18 oktober 2000 (drende R 074/2000-3),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirektdren D. Christensen,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 30 december 2000,

med beaktande av den svarsinlaga frin Byrn f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) som ingavs till forstainstans-
rittens kansli den 15 maj 2001,

efter forhandlingen den 27 februari 2002,
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foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 8.1 b och 8.2 a ii i ridets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse foreskrivs féljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varumirke som
ansokan giller inte kunna registeras

b) om det — pd grund av att det ir identiskt med eller liknar det dldre
varumirket och de varor eller tjdnster som omfattas av varumirkena &r
identiska eller 4r av liknande slag — foreligger en risk att allminheten
forvixlar dem inom det omrdde dir det dldre varumirket #dr skyddat,
inbegripet risken for att varumarket associeras med det ildre varumirket.
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2. Med ildre varumirken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken {6r vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare 4n ansékan om registrering av gemenskapsvarumirket, med
vederbérlig hinsyn tagen till de ansprik som kan goras pa prioritet for
dessa varumirken:

ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien,
Luxemburg eller Nederlinderna, hos Benelux varuméarkesbyra.

I artikel 42.1 a och 42.3 i férordning nr 40/94 {oreskrivs foljande:

»1. Inom tre manader efter det att en ansékan om gemenskapsvarumirke
offentliggjorts fir invindningar framstillas pd den grunden att varumérket inte
far registreras enligt artikel 8. Sidana invindningar fir framstéllas

a) da fraga 4r om tillimpning av artikel 8.1 och 8.5, av innehavare av sidana
dldre varumirken som avses i artikel 8.2 och av de licenstagare som dessa
varumirkesinnehavare bemyndigat,
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3. En invidndning skall framstillas skriftligen och skall nirmare ange vilka
grunder som aberopas. Den skall inte anses som vederborligen framstilld foérrin
invdndningsavgiften har betalats. Den som framstiller en invindning fir ligga
fram fakta, bevisning och argument till st6d fér sin talan inom den tid som byran
faststiller.”

I artikel 43.1, 43.2, 43.3 och 43.5 i férordning nr 40/94 féreskrivs foljande:

1. Vid sin prévning av en invindning skall byran vid behov anmoda parterna att
inom viss tid och s ofta som det dr nédvindigt avge yttrande éver skrivelser som
Ovriga parter givit in eller som byrdn upprittat.

2. Pd begiran av sokanden skall en innehavare av ett ildre gemenskaps-
varumirke vilken gjort en invdndning, ligga fram bevis for att det ildre
gemenskapsvarumirket under en tid av fem r foére dagen for offentliggérandet
av ansdkan om gemenskapsvarumairke verkligen har anvints inom gemenskapen
for de varor eller tjdnster for vilka det ir registrerat och som liggs till stod for
invdndningen, eller f6r att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt
att det dldre gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har varit registrerat i
minst fem &r. I avsaknad av sidan bevisning skall invindningen avslds. Om det
dldre gemenskapsvarumirket endast har anvints for en del av de varor eller
tjdnster for vilka det registrerats, skall det vid prévning av invindningen anses
vara registrerat endast fér denna del av varorna eller tjdnsterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det giller de dldre nationella varumirken som avses
i artikel 8.2 a), varvid anvdndningen i den medlemsstat i vilken det ildre
nationella varumairket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.
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5. Om prévningen av invindningen visar att varumirket inte kan registreras for
vissa eller samtliga de varor eller tjinster fér vilka ansdkan om gemenskaps-
varumirke har gjorts, skall ansékan avslds sdvitt avser dessa varor eller tjdnster. I
annat fall skall invdndningen avslas.”

I regel 22.1 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomférande av radets férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) stadgas
foljande:

»1. D4 den invdndande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i
forordningen maste tillhandahilla bevis pd anvindning eller visa att det finns
verkliga skil till ickeanvindning skall [blyrén uppmana denne att tillhandahalla
de bevis som krivs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invdndande
parten inte tillhandah3ller dessa bevis fére tidsfristens utgdng, skall [b]yran
avvisa invdndningen.”

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ingav ELS Educational Services Inc. (nedan kallat ELS) en
ans6kan om gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) i enlighet med foérordning
nr 40/94.

Det mirke for vilket registrering sokts ir férkortningen ELS (nedan kallat det
sokta varumirket).

I - 4311



DOM AV DEN 23.10.2002 — MAL T-388/00

De varor och tjinster som ans6kan om varumairkesregistrering avser omfattas av
klasserna 16, 35 och 41 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjdnster for varumirkesregistrering, med #ndringar
och tilligg, och motsvarar f6r var och en av klasserna féljande beskrivning:

— klass 16 ”Textbocker for undervisning och tryckt material nimligen évnings-
bocker for studerande, kataloger, lirarhandledningar, tryckt instruk-
tionsmaterial och planscher och hiften avsedda for studenter som lir
sig engelska som andrasprdk.”

— klass 35 ”Teknisk hjilp vid etablering och/eller ledning av sprikskolor.”

— klass 41 *Undervisning, nimligen férmedling av undervisning i engelska
spraket.”

Den 23 januari 1998 framstillde s6kanden en invindning mot det sokta
varumdrket (B 11371) med st6d av artikel 42 i férordning nr 40/94. Den grund
som aberopades till stod for invindningen avsidg en risk for forvixling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det sokta
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varumirket och ett 4ldre varumirke som innehas av sokanden. Det ifrdgavarande
dldre varumdrket (nedan kallat det ildre varumirket) utgdrs av den tyska
inregistreringen nr 2005750 av det figurkdnnetecken som anges nedan.

De varor och tjinster som det ildre varumirket avser omfattas av klasserna 9, 16
och 41 i den mening som avses i Nicedverenskommelsen och motsvarar fér var
och en av klasserna foljande beskrivning:

— klass 9 ”Alla slag av inspelningsunderlag tillsammans med utbildningspro-
gram.”

— klass 16 ?Utbildnings- och studieprodukter (med undantag for utrustning) i
form av trycksaker.”

— klass 41 *Utveckling och organisation av korrespondenskurser.”

P4 ansdkan av ELS anmodades sokanden genom telefaxmeddelande fran byran
av den 15 juli 1998 att inom tvd ménader ligga fram bevis for att det dldre
varumirket hade anvints i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 och regel 22.1 i forordning nr 2868/9S.
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Sokanden hinvisade, inom den frist som byran faststillt for att ligga fram bevis
for att det dldre varumirket hade anvints, uttryckligen till handlingar som
framlagts i ett likartat invindningsfoérfarande (B 10845), nirmare bestamt till ett
uttalande av direktéren for sokandeforetaget, undersokningsprotokoll, en
seminariebroschyr och reklamannonser. Efter det att fristen hade 16pt ut bifogade
sokanden den 24 mars 1999 kompletterande handlingar (fotokopior av tre
kassetter med det dldre varumirket anbringat) som svar p3 yttranden frin ELS
over de bevis som sokanden hade framlagt inom fristen.

Genom beslut av den 24 november 1999 avslog invindningsenheten invind-
ningen med stéd av artiklarna 8.1 b, 42 och 43 i férordning nr 40/94 samt regel
22.1 i férordning nr 2868/95. Invindningsenheten fann att de kompletterande
handlingar som ingivits efter det att den frist som byrdn faststillt for att ligga
fram bevis for att det dldre varumirket hade anvints 16pt ut inte kunde godtas.
Invindningsenheten konstaterade direfter att det av de handlingar som sékanden
ingivit inom fristen framgick att det dldre varumirket verkligen hade anvints for
tjdnsterna “utveckling och organisation av korrespondenskurser”, men att detta
inte framgick avseende utbildnings- och studieprodukter (med undantag for
utrustning) i form av trycksaker” eller “alla slag av inspelningsunderlag
tillsammans med utbildningsprogram”. Invindningsenheten bedémde slutligen
att det inte fanns nigon férvixlingsrisk mellan det dldre varumairket och det
sokta varumirket betriffande alla de varor och tjdnster som avsdgs i varumirkes-
ansokan.

Sokanden 6verklagade invindningsenhetens beslut till byrdn den 21 januari 2000
i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94.

Detta 6verklagande avslogs av tredje 6verklagandenimnden vid byrin genom
beslut av den 18 oktober 2000, vilket delgavs s6kanden den 30 oktober 2000
(nedan kallat det 6verklagade beslutet)
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15 Overklagandenimnden ansig i sak att invindningsenhetens beslut var vilgrun-
dat. Overklagandenimnden gjorde samma bedémning som invindningsenheten
med avseende pa att det dldre varumirket verkligen hade anvints och med
avseende pd invindningsenhetens vigran att godta de kompletterande handlingar
som ingivits efter det att den frist som byrdn faststdllt hade lopt ut.
Overklagandendmnden fastslog vidare att det inte fanns ndgon férvixlingsrisk
mellan det idldre varumirket och det sékta varumairket.

Parternas yrkanden

16 Sokanden yrkar att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

— avsld varumirkesansékan,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.

17 Byrn yrkar att férstainstansritten skall

— ogilla sokandens talan,

— forplikta sdkanden att ersdtta rittegangskostnaderna.
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Riittslig grund

Yrkandet avseende avslag pd varumiirkesansokan

I sitt andra yrkande har sokanden i sak begirt att forstainstansritten skall
foreldgga byrdn att vigra att registrera det sokta varumairket.

Det skall hirvid erinras om att harmoniseringsbyrdn enligt artikel 63.6 i
férordning nr 40/94 ir skyldig att vidta de atgirder som krivs for att folja
domstolens dom. Det ankommer dirfor inte pd forstainstansritten att rikta
foreldgganden till harmoniseringsbyrdn. Det &ligger harmoniseringsbyrin att
rdtta sig efter domslutet och domskailen i denna dom. Sokandens andra yrkande
skall sdledes avvisas (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrdn (Giro-
form), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33, och av den 27 februari 2002 i mal
T-34/00, Eurocool Loglstlk mot harmomserlngsbyran ( EUROCOOL), REG 2002,
s. II- 683 punkt 12).

Yrkandet om ogiltigforklaring

Sokanden har dberopat tvd grunder. Den forsta grunden avser dsidosittande av
reglerna for forfarandet for att ligga fram bevis for att det dldre varumirket
anvints och den andra grunden avser dsidosittande av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.
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Den forsta grunden, avseende dsidosittande av forfarandet for att ligga fram
bevis for att det dldre varumirket anvints

— Parternas argument

Sokanden anser att 6verklagandenimnden borde ha beaktat den kompletterande
bevisning som ingavs den 24 mars 1999, eftersom den redan framlagda
bevisningen och i synnerhet uttalandet av direktoren for s6kandeféretaget
kompletterades genom denna. Sékanden har hdvdat att de invindningar fran ELS
som den fatt kinnedom om har besvarats med kompletterande handlingar.

Sékanden har hdvdat att 6verklagandenimnden, genom att avvisa de handlingar
som ingivits som bevis for att det dldre varumirket anvénts i det likartade
inviandningsforfarandet B 10845 for att styrka att det dldre varumérket anvints,
har &sidosatt artikel 43.1 i forordning nr 40/94. Sékanden anser att om byran har
beddmt att det inte #r limpligt att anvinda samma handlingar i forevarande mal
som framlagts i ett annat likartat mal, borde byrin ha angivit detta. Sokanden
hade i det senare fallet kunnat handla i enlighet dirmed och hade dé inom den
utsatta fristen inkommit med en ny serie bevis for att det dldre varumérket
anvants.

Som inledande anmirkning har byrdn angett att det i forevarande fall inte ér
nédvindigt att forstainstansritten avgdr frigan huruvida det dr majligt att efter
utgdngen av den frist som anges i regel 22.1 i forordning nr 2868/95 framligga
kompletterande bevis for att ett dldre varumirke anvints, eftersom detta, dven
om sokanden hade styrkt att det dldre varumérket verkligen hade anvénts for de
varor som omfattas av varumirket, dndd inte hade pdverkat saken i det
dverklagade beslutet.

I - 4317



24

25

26

27

28

DOM AV DEN 23.10.2002 — MAL T-388/00

For det fall forstainstansritten skulle finna att det dr nédvindigt att avgéra denna
friga har byrdn dndd gjort gillande att Overklagandenimnden med ritta
bedémde att det i ett férfarande mellan parter dr oméijligt att framligga
kompletterande bevisning efter det att den frist som byran faststillt 16pt ut.

Byrén har betonat att det i regel 22.1 i férordning nr 2868/95 foreskrivs en
slutgiltig frist, varfor ytterligare bevisning for att ett dldre varumirke anvints,
vilken framlagts av sokanden inom den frist som faststillts fér svar pd yttrande
fran ELS avseende bevisning f6r denna anvindning som sékanden framlagt inom
den frist som byran faststillt, inte kan godtas enligt denna bestimmelse.

Byrén anser slutligen att sékanden har feltolkat 6verklagandenimndens resone-
mang i punkt 23 i det 6verklagade beslutet och att 6verklagandendmnden beaktat
den bevisning som framlades i invindningsforfarandet B 108435.

— Forstainstansrittens beddmning

Det skall inledningsvis anges att det forhdllandet att 6verklagandenimnden inte
beaktat de handlingar som sokanden framlagt sent kan inverka p4 bedémningen
av forvixlingsrisken mellan de aktuella varumirkena. Sokanden har dirfér
intresse av att vidta atgdrder for att forstainstansritten pd den forevarande
grunden skall prova frigan om giltigheten av 6verklagandenimndens stillnings-
tagande i detta avseende.

Vad forst betrdffar regel 22.1 i forordning nr 2868/95, stadgas i denna
bestimmelse att d4 den invdndande parten mdste tillhandahilla bevis pd
anvindning skall byrdn uppmana denne att gora s& inom en angiven tidsperiod.

I - 4318



29

30

31

32

INSTITUT FUR LERNSYSTEME MOT HARMONISERINGSBYRAN — EDUCATIONAL SERVICES (ELS)

Om bevis for att varumirket anvints inte tillhandahillits inom den frist som
faststillts av byran medfér det enligt denna bestimmelse, jaimférd med
artikel 43.2 i férordning nr 40/94, att invindningen skall avvisas. Mot bakgrund
av den slutgiltiga karaktiren hos den frist som foreskrivs i ifrdgavarande
bestimmelse, 4r det saledes uteslutet att byrin beaktar.f6r sent framlagda bevis.

I forevarande fall har sokanden foretett handlingar efter det att den frist som
byrén faststillt pd grundval av regel 22.1 i forordning nr 2868/95 16pt ut. Den
omstindigheten att ELS i sitt yttrande &ver stkandens bevis for att varumirket
anvints bestridit dessa medfor inte att fristen borjar l6pa pd nytt och att
s6kanden kan komplettera de bevis f6r anviindning som framlagts inom den frist
som byran faststillt. Det alag ddrfér byran att enbart beakta de handlingar som
foretetts inom den tidsfrist som sdrskilt hade faststillts for att framldgga bevis for
att det dldre varumirket hade anvints.

Av det ovan anforda framgér att de komplementerande bevis som s6kanden
framlagt efter utgingen av den frist som foreskrivs i regel 22.1 i férordning
nr 2868/95 inte kan godtas.

Avseende giltigheten av det forfarande som bestdr i att hédnvisa till handlingar
som foretetts i ett annat drende, mdste det, for det fall den som invinder mot en
ansbkan om gemenskapsvarumirke redan i ett tidigare forfarande har varit
tvungen att styrka att ett dldre varumirke anvints, anses att denne kan hénvisa
till handlingar som redan under detta forsta forfarande ingivits till byrdn nér han
pa nytt uppmanas att framligga bevis for att detta dldre varumirke har anvénts,

I forevarande fall framgar det av handlingarna i mélet att byrdn, tvdrtemot vad
s6kanden har hivdat, avgjorde drendet med beaktande av de handlingar som
s6kanden foretett den 24 juli 1998 i drende B 10845. I drende B 11371 hinvisade
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sokanden genom skrivelse av den 6 augusti 1998, det vill siga innan den frist som
faststillts for att framligga bevis om anvindning 16pte ut den 15 september 1998,
uttryckligen till de handlingar som framlagts i drende B 10845. Dessa handlingar
utgjorde fran detta 6gonblick dven del av handlingarna i d4rende B 11371. Dessa
handlingar har darfor granskats vid ett forsta tillfille av invindningsenheten och
ddrefter av Gverklagandendmnden. Den senare faststillde att inget av de bevis
som saknades i drende B 11371 hade framlagts i drende B 10845 (se punkt 23 i
det 6verklagade beslutet).

Overklagandet kan med hénsyn till samtliga dessa omstindigheter inte bifallas pa
denna grund.

Den andra grunden, avseende dsidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har avseende jamférelsen av de ifrdgavarande varorna och tjdnsterna
hdvdat att dessa dr delvis identiska och likartade. S6kanden har hirvid vidhéllit
att principen att ju mer likartade varorna och tjinsterna dr desto mer mdste
kinnetecknen skilja sig &t for att nigon forvixlingsrisk inte skall foreligga inte
tillimpats pa ett riktigt sdtt i det overklagade beslutet.

Avseende jimforelsen mellan de ifrdgavarande kinnetecknen anser sokanden
vidare att den figurativa bestdndsdelen i det dldre varumarket till sin karaktar dr
underordnad bendmningen ILS. Sokanden anser dessutom att det i det
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overklagade beslutet inte beaktats att utgdngspunkten vid en jdmférelse av
varumirken skall vara en genomsnittligt uppmérksam konsument som vanligen
inte ser varumirkena samtidigt utan vid olika tillfillen och som normalt inte gor
nigon noggrann granskning av skillnaderna mellan varumirkena.

Sékanden har betrdffande den fonetiska analysen av kinnetecknen i friga hivdat
att det engelska spraket har en vixande betydelse i Tyskland och att
ifrdgavarande varumérkesansokan har sitt ursprung i det engelska sprikomradet.
Sokanden har dirfor vidhallit att det engelska uttalet av det s6kta varumérket 4r
identiskt med det tyska uttalet av det dldre varumairket.

Med hinsyn till den stora likheten mellan varorna och tjinsterna har sékanden
vidhallit att den ringa skillnaden mellan initialbokstéverna inte dr tillrdcklig for
att undvika risk for forvixling.

Byréan anser att bedémningen av forvixlingsrisken dr en komplex uppgift i vilken
det ligger ett visst utrymme for skénsmissig bedomning. Byran har dven erinrat
om att domstolen har utvecklat vissa allminna principer som, om de tillimpas
korrekt, leder till att godtyckliga slutsatser kan undvikas och att harmoniserings-
nivin okar avseende beddmningen av forvixlingsrisken. Enligt byran har
overklagandenimnden i sin bedémning av forvixlingsrisken mellan de varumar-
ken som tvisten avser iakttagit de allméinna principer som domstolen angett.

Vad forst avser jaimforelsen mellan varorna och tjénsterna dr overklagande-
ndmndens iakttagelser avseende identitet och likhet mellan de varor och tjinster
som omfattas av varumérkena riktiga.
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Vad direfter angdr jimforelsen av kidnnetecknen har byrdn vidhallit att
overklagandendmnden pd ett riktigt sdtt fann att kdnnetecknen skiljer sig it
visuellt och fonetiskt av foljande skal:

— Det foreligger en skillnad mellan de férsta bokstiverna, vilka utgér den enda
vokalen i vart och ett av kidnnetecknen.

— De kinnetecken som tvisten avser utgdrs av forkortningar bestiende av
endast tre bokstiver.

— En del av det dldre varumairket utgérs av en figurativ bestdndsdel.

Byran har i 6vrigt bestritt sokandens pastdende betridffande det engelska uttalet
av den forkortning som det sokta varumirket bestir av och har anfért att bida
mdrkena under sidana omstindigheter skulle uttalas pd engelska, varvid den
fonetiska skillnaden skulle besta.

Avseende jimforelsen av forestillningsbilden, anser byrdn att en sddan inte kan
goras eftersom de ifrdgavarande kdnnetecknen inte formedlar ndgot budskap pé
tyska.

Vad slutligen avser forvixlingsrisken har byrdn anfort att de ifrigavarande
kidnnetecknen, sdsom angavs i det 6verklagade beslutet, inte foreter tillrackligt
stora likheter for att férorsaka forvixling hos genomsnittskonsumenten samt att
principen om sambandet mellan varumirkeslikhet och likhet mellan varor och
tjdnster beaktats i det 6verklagade beslutet.
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— Forstainstansrittens bedomning

Enligt domstolens rittspraxis avseende tolkningen av artikel 4.1 b i radets f6rsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT 1989, L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde
13, volym 17, s. 178), vilken i sak har samma normativa innehéll som artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94, kan det féreligga en risk for forvixling om det finns risk
for att allmidnheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran
samma foretag eller, i férekommande fall, frin foretag med ekonomiska band
(domstolens domar 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 mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17).

Enligt denna rattspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger en
risk for forvixling hos allmidnheten géras en helhetsbedémning av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november
1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 22, domen i det
ovannimnda madlet Canon, punkt 16, domen i det ovannimnda mélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98,
Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861, punkt 40).

Denna helhetsbedémning forutsitter att det foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, dédribland varumirkenas likhet och likheten mellan de
varor eller tjinster som de omfattar. Om ifrdgavarande varor eller tjinster inte
liknar varandra i sirskilt hég grad kan detta kompenseras av att varumérkena i
hog grad liknar varandra eller omvint (domarna i det ovannidmnda mélet Canon,
punkt 17, och i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19).
Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skilet i férordning
nr 40/94. T detta skil anges att begreppet likhet bér tolkas i férhallande till risken
for forvixling och att denna risk maste bedémas sirskilt mot bakgrund av i hur
hog grad varumirket dr kint pid marknaden och graden av likhet mellan
varumirket och kinnetecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjdnsterna.
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Frigan hur varumirkena uppfattas av den genomsnittliga konsumenten av
ifrdgavarande varor eller tjinster spelar en avgorande roll fér helhetsbedom-
ningen av forvixlingsrisken. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och dgnar sig inte it att undersoka dess olika detaljer
(domarna i det ovannimnda madlet SABEL, punkt 23, och i det ovannimnda
maélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhets-
bedomning antas genomsnittskonsumenten av de berérda varorna vara normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst. Hiansyn skall dven tas till
den omstdndigheten att genomsnittskonsumenten endast sillan har méjlighet att
gora en direkt jimforelse mellan de olika varumirkena, utan méste forlita sig pa
den oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall dven beaktas att
genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan variera beroende pé vilken
kategori av varor eller tjanster det 4r friga om (domen i det ovannimnda malet
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Med hinsyn till karaktiren hos de ifrdgavarande varorna och tjinsterna
("textbocker for undervisning och tryckt material nimligen 6vningsbocker for
studerande, kataloger, lirarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och plan-
scher och hiften avsedda fér studenter som ldr sig engelska som andrasprdk”
samt “undervisning, ndmligen férmedling av undervisning i engelska spraket”),
vilka dr varor och tjanster for I6pande konsumtion, samt till den omstindigheten
att det dldre varumirket, vilket invindningen grundats pd, dr inregistrerat och
skyddat i Tyskland, skall bedomningen av forvixlingsrisken goras i férhéllande
till en malgrupp sammansatt av genomsnittskonsumenter frin denna medlems-
stat.

Med tillimpning av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 och mot bakgrund av det
ovanstiende skall jimforelser goras mellan dels de berérda varorna och
tjansterna och dels de kdnnetecken som tvisten avser.

Betriffande jimforelsen mellan varor och tjinster skall det forst erinras om att
om en invindande part framligger bevis endast for att det dldre varumairket
anvints for en del av de varor eller tjanster for vilka det ir registrerat, skall det
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enligt artikel 43.2 i férordning nr 40/94 vid prévningen av invindningen anses
vara registrerat endast fér denna del av varorna eller tjansterna. Vid jaimférelsen
av de varor och tjinster som omfattas av de i forevarande fall aktuella
varumirkena skall, med tillimpning av denna bestimmelse, endast de tjinster
beaktas som omfattas av det dldre varumirket och med avseende pd vilka
overklagandenimnden har funnit att anvidndning styrkts, nirmare bestdmt
tjanster for “utveckling och organisation av korrespondenskurser”.

Det skall direfter erinras om att enligt domstolens rittspraxis skall vid
bedémningen av om ifrigavarande varor eller tjinster liknar varandra samtliga
relevanta faktorer som avser férhdllandet mellan varorna eller tjinsterna beaktas.
Bland dessa faktorer mirks sirskilt deras art, de tilltinkta kdparna, anvdnd-
ningsomridet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra
(domen i det ovannimnda mélet Canon, punkt 23).

Overklagandendmnden faststillde i punkt 25 i det éverklagade beslutet invind-
ningsenhetens slutsats avseende jimforelsen av de berdrda varorna och tjins-
terna. Enligt denna &r tjinsterna “utveckling och organisation av
korrespondenskurser”, vilka omfattas av det dldre varumirket, identiska med
tjansterna “undervisning, nidmligen férmedling av undervisning i engelska
spraket”, likartade med tjinsterna “textbocker for undervisning och tryckt
material nimligen 6vningsbécker fér studerande, kataloger, ldrarhandledningar,
tryckt instruktionsmaterial och planscher och hiften avsedda for studenter som
lar sig engelska som andrasprak ”samt skiljer sig frin tjénster avseende "teknisk
hjilp vid etablerande och/eller ledning av sprikskolor”.

Tjansterna “utveckling och organisation av korrespondenskurser”, vilka omfat-
tas av det dldre varumirket med avseende pd utbildning, innefattas i den
allminna kategorin “undervisning, nidmligen formedling av undervisning i
engelska spraket”, som anges i varumérkesansdkan. Overklagandendmnden har
ddrfor ansett dessa kategorier vara identiska.
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Overklagandenimnden anser vidare att tjinsterna “utveckling och organisation
av korrespondenskurser”, vilka omfattas av det dldre varumairket, idr likartade
med “textbdcker fér undervisning och tryckt material, nimligen évningsbocker
for studerande, kataloger, lirarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och
planscher och hiften avsedda for studenter som ldr sig engelska som andra-
sprak”, vilka omfattas av det sokta varumirket.

Det finns anledning att konstatera att det fér att genomfora tjanster avseende
“utveckling och organisation av korrespondenskurser” ir limpligt och sedvanligt
att anvinda ”textbocker f6r undervisning och tryckt material ndmligen 6vnings-
bocker for studerande, kataloger, lirarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial
och planscher och hiften avsedda for studenter som lir sig engelska som
andrasprak”. Studieféretag av alla slag ger siledes ofta de ovanndmnda varorna
till eleverna som studiematerial.

Med hinsyn till den nira anknytningen mellan de berérda varorna och tjinsterna
med avseende pd slutkonsumtionen liksom till att varorna kompletterar tjins-
terna hade 6verklagandenimnden foljaktligen fog att finna att dessa varor och
tjdnster dr likartade. '

Vad betriffar jamforelsen mellan tjinsterna “utveckling och organisation av
korrespondenskurser”, vilka omfattas av det idldre varumirket, och ”teknisk
hjalp vid etablering och/eller ledning av sprakskolor”, vilka omfattas av det sokta
varumirket, har 6verklagandenimnden begrinsat sig till att utan minsta
resonemang konstatera att tjansterna i friga dr olika (punkt 25 i det 6verklagade
beslutet). Det skall emellertid anges att detta konstaterande kan fa foljder i
forevarande fall, nirmare bestimt delregistrering av varumairket for tjinsterna i
friga om alla andra kriterier dr uppfyllda som skall beaktas vid analysen av
forvixlingsrisken.
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Under dessa forhdllanden skall det konstateras att dverklagandendmnden har
underlatit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 73 i forordning nr 40/94,
enligt vilken ”[b]yrans beslut skall innehélla beslutets grunder”.

Det skall for 6vrigt erinras om att motiveringen av beslut som har negativa foljder
skall ge den berérde nédviindiga upplysningar f6r att kunna avgora om beslutet
ar vilgrundat och méjliggéra fér gemenskapsdomstolarna att granska beslutets
laglighet. Foljaktligen dr avsaknaden av, eller en bristfillig, motivering som
hindrar domstolsprévningen en grund som hinfér sig till den allménna ordningen
och som kan och till och med maste undersvkas ex officio av gemenskaps-
domstolarna (domstolens dom av den 20 mars 1959 i mal 18/57, Nold mot Hoga
myndigheten, REG 1959, s. 89, pa s. 115, och av den 20 februari 1997 i mél
C-166/95 P, kommissionen mot Daffix, REG 1997, s. 1-983, punkterna 23 och
24).

Det overklagade beslutet skall ddrfér ogiltigforklaras till den del det i detta
faststdlls att tjinsterna “utveckling och organisation av korrespondenskurser”,
vilka omfattas av det dldre varumirket, och teknisk hjilp vid etablering och/
eller ledning av sprakskolor”, vilka omfattas av det s6kta varumirket, ir olika,
eftersom visentliga formforeskrifter dsidosatts.

Enbart det forhillandet att tjinsterna “utveckling och organisation av kor-
respondenskurser”, vilka omfattas av det édldre varumirket, dr identiska med
“undervisning, nimligen férmedling av undervisning i engelska spraket”, vilka
anges i varumirkesansdkan, samt likheten mellan de ovannimnda tjinsterna
"utveckling och organisation av korrespondenskurser” och ”textbocker for
undervisning och tryckt material nimligen Ovningsbécker fér studerande,
kataloger, lirarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och planscher och
hidften avsedda foér studenter som lir sig engelska som andrasprak”, vilka
omfattas av det sokta varumirket, skall dirfér beaktas vid helhetsbedbmningen
av om en férvixlingsrisk foreligger.
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Avseende jaimforelsen av varumirken skall det vidare anges att enligt domstolens
rdttspraxis skall helhetsbedémningen av férvixlingsrisken, vad géller de aktuella
varumirkenas likhet avseende bild, ljud eller forestillningsbilden, grunda sig pa
det helhetsintryck som varumirkena dstadkommer, i synnerhet med hinsyn till
deras sirskiljande och mest framtridande bestdndsdelar (domarna i det
ovannimnda malet SABEL, punkt 23, och i det ovannimnda maélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har vidare funnit att det inte kan
uteslutas att férvixlingsrisk uppkommer endast av det skilet att tvd varumirken
dr likljudande (se i detta hidnseende domen i det ovannimnda mélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 28). De kédnnetecken som tvisten i férevarande fall
avser skall ddrfor jamforas avseende bild, ljud och forestillningsbilden.

Vad forst avser bildjimforelsen skall denna goras mellan de tvd foljande
kiannetecknen:

ELS

Det ildre varumairket Det sokta varumirket

Det dldre varumirket utgbrs av ett figurativt kdnnetecken som innefattar
forkortningen ILS i vitt. Den forsta bokstaven dr gemen medan de tva 6vriga ar
versaler. De tre bokstidverna har samma storlek och framtrdder mot en svart
bakgrund i en rektangel med vit kant. Det sokta varumirket utgors av
beteckningen ELS.
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Byréan anser att den skillnad som utgdrs av den forsta bokstaven, vilken dr den
enda vokalen i ett kdnnetecken som bestir av enbart en férkortning med tre
bokstiver, ir en visentlig skillnad och att den figurativa bestdndsdelen i det dldre
kinnetecknet forstirker detta intryck.

Det skall fo6r det forsta anmirkas att de beskrivande bestdndsdelarna i de
varumirken som tvisten avser ar lika linga, nirmare bestimt tre bokstdver. Den
enda skillnaden mellan dem giller den forsta bokstaven. Denna ir ett i i det dldre
varumirket och ett E i det s6kta varumirket. De tvd f6ljande bokstdverna i var
och en av forkortningarna, L och S, har samma ordningsfoljd och lige. Att
placeringen av tvd av tre bokstiver sammanfaller fullstindigt medfér att
skillnaden avseende en enda bokstav inte ir visentlig i visuellt hdnseende.

Olikheten mellan kinnetecknen beror fér det andra inte pd den figurativa
bestandsdelen i det dldre varumirket. Med tillimpning av den av domstolen
angivna princip som nimns i punkt 62 ovan i samband med en jimférelse av
varumirken, skall i synnerhet varumirkenas dominanta bestdndsdelar bedémas.
Det ir i forevarande fall uppenbart att den figurativa bestdndsdelen ér sekundar i
forhallande till den dominerande bestdndsdelen i det dldre kdnnetecknet, det vill
sidga beteckningen ILS.

Hirav foljer att det betriffande synintrycket finns en likhet mellan det dldre och
det sokta varumarket.

Vad direfter giller den fonetiska jimférelsen har 6verklagandendmnden vidhallit
att varumirkena kan sérskiljas pa tyska, sdvil avseende uttalet av forkortningen
som ett enda initialord som avseende stavningen av denna forkortning genom
skillnaden vad giller den forsta bokstaven (punkt 29 i det 6verklagade beslutet).
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Sokanden har hivdat att det engelska uttalet av den forkortning som motsvarar
det sokta varumairket dr identiskt med det dldre varumirket uttalat pd tyska.
Byran har bestritt det sistnimnda argumentet och har hivdat att den fonetiska
skillnaden kvarstir dven om de tvd ifrdgavarande foérkortningarna uttalas pd
engelska.

Det skall inledningsvis anges att det inte dr av betydelse for bedémningen av den
fonetiska jamforelsen av de ifrdgavarande forkortningarna huruvida dessa uttalas
som ett enda initialord eller om varje bokstav uttalas for sig.

Betrdffande uttalet av de ifrdgavarande forkortningarna pd malgruppens sprak,
det vill sdga tyska, mirks att vokalfonemen E och I uttalas p4 ett likartat sitt och
att konsonantfonemen L och S i vart och ett av kidnnetecknen sammanfaller
fullstandigt.

For att avgora vilken fonetisk uppfattning malgruppen far av kdnnetecknen skall
i ovrigt alla relevanta faktorer och sirskilda omstindigheter i férevarande fall
beaktas. Det dr hirvid mojligt att vinda sig till mélgruppen for att erbjuda denna
kurser i engelska genom att uttala det sokta varumirket med dess engelska uttal,
vilket f6r 6vrigt dr identiskt med uttalet av det dldre varumirket uttalat pa tyska.
Oberoende av sina sprikkunskaper kan méalgruppen, som ir ovetande om att det
sokta varumairket har uttalats pa engelska, komma att forvixla detta med det
dldre varumairket.

Det dldre varumirket och det sokta varumirket dr dirfor fonetiskt lika varandra.
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Sasom byrin med ritta har papekat #r det inte méjligt att gora en jamférelse av
forestdllningsbilden av de kinnetecken som tvisten avser i férevarande fall,
eftersom kinnetecknen inte har ndgon betydelse pd mélgruppens sprak, det vill
sdga tyska.

Med hénsyn dels till den fullstindiga likheten mellan tjinsterna “utveckling och
organisation av korrespondenskurser”, vilka omfattas av det dldre varumérket,
och undervisning, niarmare bestimt férmedling av undervisning i engelska
spraket”, vilka omfattas av det sokta varumirket, samt likheten mellan de
ovannidmnda tjinsterna “utveckling och organisation av korrespondenskurser”
och *textbocker fér undervisning och tryckt material ndmligen 6vningsbocker for
studerande, kataloger, lirarhandledningar, tryckt instruktionsmaterial och plan-
scher och hiften avsedda for studenter som lir sig engelska som andrasprak”,
vilka omfattas av det sokta varumirket, dels till graden av likhet mellan
kdnnetecknen i friga, 4r olikheterna mellan kinnetecknen i fraga inte tillrickliga
for att undanrdja risken for forvixling hos malgruppen.

Vid helhetsbedémningen av férvixlingsrisken medfér den omstéindigheten att
utbildningen i friga inte ges dagligen eller varje vecka (punkt 31 i det verklagade
beslutet) en 6kad risk fér att malgruppen skall begé misstag, eftersom den har ett
vagt minne av varumirkenas sammansittning. Det skall hérvid erinras om att
malgruppen mdste forlita sig pid den oklara minnesbild som den har av
varumirkena (se punkt 47 ovan).

Denna slutsats bekriftas genom tillimpningen av principen om sambandet
mellan de olika faktorerna. Det kan finnas en risk for férvixling trots att det
foreligger en ligre grad av likhet mellan varumirkena, om de varor eller tjdnster
som omfattas av dessa liknar varandra i stor utstrickning (se domen i det
ovannidmnda maélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 21). I férevarande fall ér,
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sdsom redan har konstaterats, tjinsterna “utveckling och organisation av
korrespondenskurser”, vilka omfattas av det dldre varumirket, identiska med
tjdnsterna “undervisning, ndmligen formedling av undervisning i engelska
spriket”, vilka omfattas av det sokta gemenskapsvarumirket. Till f6ljd av denna
fullstindiga likhet minskar betydelsen av skillnaden mellan de aktuella varu-
mdrkena vid helhetsbedémningen av forvixlingsrisken.

Av vad som anférts f6ljer att dverklagandenimnden saknade fog att faststilla att
en risk for forvixling av de ifrigavarande varumirkena saknas och att
overklagandenimnden didrmed har dsidosatt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Hirav foljer att det overklagade beslutet skall ogiltigforklaras sdvitt detta
grundas pd en bedémning av risken fér forvixling av det sokta varumirket och
det dldre varumairket i den mén det sistnimnda varumirket avser tjinster som
omfattas av klass 41 “utveckling och organisation av korrespondenskurser”, for
vilka anvindningen av detta varumirke har styrkts.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegdngsreglerna kan forstainstansritten, om parterna
O6msom tappar mélet pd en eller flera punkter, besluta att kostnaderna skall delas.
Eftersom talan endast har bifallits delvis, anser forstainstansritten att det dr
skiligt med hinsyn till omstindigheterna i friga att besluta att svaranden skall
bira sina rittegdngskostnader samt ersitta tvd tredjedelar av sdkandens
rattegdngskostnader, och att sbkanden skall bira en tredjedel av sina egna
rattegdngskostnader.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av tredje Overklagandenimnden vid Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) den 18 oktober 2000 (irende R 074/2000-3) ogiltigférklaras
savitt detta grundas pa en bedémning av risken for forvixling av de
varumirken som tvisten avser.

2) Talan ogillas i Gvrigt.

3) Svaranden skall bira sina rittegingskostnader samt ersitta tva tredjedelar av
sokandens rittegiangskostnader. Sokanden skall bira en tredjedel av sina
egna rittegdngskostnader.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 oktober 2002.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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