CERVECERIA MODELO MOT HARMONISERINGSBYRAN — MODELQO CONTINENTE HIPERMERCADOS
(NEGRA MODELO)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 15 februari 2005~

I mal T-169/02,

Cerveceria Modelo, SA de CV, Mexico City (Mexiko), foretritt av advokaterna
C. Lema Devesa och A. Veldzquez Ibifiez,

stkande,

mot

Byrdan for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av J. Crespo Carrillo och
I. de Medrano Caballero, bada i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket foljande foretag, som var part i forfarandet infor 6verklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran, har intervenerat i forfarandet vid forstainstansritten,

* Rittegdngssprik: spanska,
BANGSSP!
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Modelo Continente Hipermercados, SA, Senhora da Hora (Portugal), foretriddd av
advokaterna N. Cruz, J. Pimenta och T. Colago Dias,

angéende en talan mot det beslut som fattats av tredje 6verklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran den 6 mars 2002 (irendena R 536/2001-3 och R 674/2001-3),
betriffande ett invindningsforfarande mellan Cerveceria Modelo, SA de CV och
Modelo Continente Hipermercados, SA,

meddelar

N

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden B. Vesterdorf samt domarna M.P. Mengozzi och
I. Labucka,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansokan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
30 maj 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
12 december 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli av
intervenienten den 25 november 2002,

efter forhandlingen den 14 september 2004,
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foljande

Dom

Malets bakgrund

Sokanden ingav den 19 maj 1999 en ansokan om gemenskapsvarumirke till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyran) i enlighet med ridets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse.

Det varumirke som avsags med registreringsansokan var det figurmirke som
avbildas nedan, i firgerna guld, orange, vitt, svart och brunt (nedan kallat
varumirket NEGRA MODELO).
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1

De varor och tjanster som ansdkan om varumirkesregistrering avsdg omfattas av
klasserna 25, 32 och 42 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjinster for varumirkesregistrering, med éndringar och
tilldgg, och motsvarar for var och en av klasserna foljande beskrivning:

— Kklass 25: klidder

— klass 32: ¢l

— klass 42: bar-, restaurang- och nattklubbsverksamhet

Ansokan offentliggjordes den 17 januari 2000 i Bulletinen for gemenskapsvaru-
miérken nr 5/2000.

Den 17 april 2000 framstéillde Modelo Continente Hipermercados, med stéd av
artikel 42 i foérordning nr 40/94, en invindning mot sokandens ansdkan.
Invéndningen avsdg samtliga de varor och tjinster som avségs i sokandens ansdkan
om gemenskapsvarumirke. Invindningen grundades pa foljande nationella figur-
mérke:
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Detta varumiérke hade registrerats i Portugal den 20 januari 1995 fér "klider,
inklusive fotbeklddnader”, vilka omfattas av klass 25, och den 20 april 1995 for "saft,
ol, laskedrycker och icke alkoholhaltiga drycker”, vilka omfattas av klass 32.

Genom beslut nr 763/2001 av den 23 mars 2001 biféll invindningsenheten vid
harmoniseringsbyrdn ansékan om registrering rérande “klider” och ”bar-,
restaurang- och nattklubbsverksamhet” men avslog, med delvist bifall till invind-
ningen, ansdkan om registrering avseende den vara som omfattas av klass 32 (1) pa
grund av att det forelag en risk for forvixling mellan de motstiende kiinnetecknen
for denna vara,

Den 23 maj 2001 6verklagade sékanden (drende R 536/2001-3) inviindningsenhetens
beslut och gjorde gillande att ansékan om registrering av det begirda varumirket
inte skulle ha avslagits fér den vara som omfattas av klass 32 ().

Den 23 maj 2001 &verklagade intervenienten (drende nr R 674/2001-3) samma
beslut, i den mén ansékan om registrering bif6lls.

Genom beslut av den 6 mars 2002 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet) ogillade
tredje 6verklagandendmnden 6verklagandet och faststillde registreringen av
varumirket for varor och tjinster som omfattas av klasserna 25 och 42 liksom
beslutet att avsla ansékan om registrering for den vara som omfattas av klass 32 pa
grund av att det for den varan foreldg en risk fér forvixling mellan det
gemenskapsvarumérke som anstkan giller och det #ldre nationella varumérket.
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Parternas yrkanden

Sokanden yrkar att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersiitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten yrkar att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stéd for sin talan som enda grund aberopat att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har asidosatts.
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Parternas argument

Sékanden har i forsta hand gjort gillande att risken for forvixling mellan
varumirket NEGRA MODELO, som ansékan om registrering giller, och interve-
nientens varumirke Modelo skall bedémas p& grundval av det sistnimnda mérkets
tidigare anvéndning. Eftersom intervenienten, enligt sékanden, inte har lagt fram
négot bevis for verldigt bruk av sitt varumirke, kan det inte féreligga nagon risk for
forvaxling mellan detta och sékandens varumirke.

I andra hand har sékanden hinvisat till renomméet hos varumirket
NEGRA MODELO och péapekat dels att 6verklagandendmnden inte i tillréicklig
utstréckning tagit hénsyn till detta vid bedémningen av risken for forvixling med
intervenientens varumirke, dels att detta renommé hindrar konsumenten fran att
forledas till misstag och séledes helt avligsnar férvixlingsrisken.

I tredje hand har sokanden ifrdgasatt overklagandenimndens bedémmning vad
betriiffar den eventuella risken for frviixling mellan det dldre varumirket och det
som ansokan om registrering giller. Overklagandenimnden har inte gjort en
helhetsbedémning av risken for forvixling, grundad pa helhetsintrycket av de
aktuella varumdérkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt avseende, vilket
strider mot domstolens uttalande i dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schubfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 25. Overklagandenamnden
har dessutom beaktat de figurer och firger som némns i ansékan om registrering av
gemenskapsvarumérket NEGRA MODELO vid helhetsbedémningen. Slutligen har
némnden otillbérligen bedémt orden negra och modelo vart och ett for sig, varvid
den ansett att det forsta av dessa var beskrivande.
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Harmoniseringsbyrén har till att borja med pépekat foljande. Enligt artikel 43.2 i
forordning nr 40/94 skall bevis pa bruk av det dldre varumérke som invindningen
bygger pa, pa begiran av sokanden liggas fram av den som gor invindningen. I detta
fall har s6kanden inte framfort ndgon sidan begiran.

Vad sedan giller argumentet om det pastddda renomméet hos s6kandens varumérke
har harmoniseringsbyran pépekat att de handlingar som sékanden har lagt fram till
stod for ett sidant renommé hinfor sig till bruket av varumérket i Spanien, medan
det #r i Portugal som forvixlingsrisken skall beddmas. Harmoniseringsbyran har
dessutom vid den muntliga forhandlingen bestridit att nimnda handlingar kan
beaktas i maélet, d& de inte har lagts fram forrdn under forfarandet i forstain-
stansritten.

Vad betriffar bedémningen av forvixlingsrisken har harmoniseringsbyran papekat
att dven om den rent visuella likheten mellan mérkena i fraga dr liten, &r den
fonetiska och begreppsmiissiga likheten betydande. Vad géller den begreppsmissiga
likheten har harmoniseringsbyrdn hévdat att nimnden inte har gjort en godtycklig
uppdelning av tecknet utan tvirtom har analyserat samtliga bestandsdelar som utgor
tecknet ur ett helhetsperspektiv.

Intervenienten har pépekat att det inte finns nigon motsigelse mellan en
helhetsbedémning av forvixlingsrisken och ett sirskilt beaktande av sirskiljande
och dominerande bestdndsdelar hos varumirket ndr det samlade, icke uppdelade
intrycket av varumirket gor det mojligt att peka ut en av bestindsdelarna som
dominerande.

I begreppsmissigt avseende har intervenienten vidhallit att ordet negra har en
sirskild innebord, ndmligen "som har en mycket mork firg; svart”, och anvénds i
Portugal i vardagsspraket som beteckning f6r en sorts brunt 6l. I forhallande till de
varor som anges i ansokan har ordet negra siledes inte nagon sérskiljningsférmaga.
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Férstainstansrdttens bedomning

Enligt artikel 74.1 i forordning nr 40/94 skall i drenden om relativa registrerings-
hinder prévningen vara begrénsad till vad parterna aberopat och yrkat. Hirav féljer
att da det dr friga om ett relativt registreringshinder, kan rittsliga och faktiska
omsténdigheter som har aberopats vid forstainstansritten men som inte tidigare har
anf6rts vid harmoniseringsbyrans invindningsenheter inte paverka lagenligheten av
ett beslut som fattats av harmoniseringsbyrns éverklagandenimnd (se, vad betriffar
nya faktiska omsténdigheter, dom av den 13 juli 2004 i mal T-115/03, Samar mot
harmoniseringsbyran — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. 11-2939, punkt 13).

Dessa rittsliga och faktiska omstindigheter kan foljaktligen inte beaktas inom ramen
for den prévning av lagenligheten av beslut av harmoniseringsbyrans éverklagande-
ndmnd som forstainstansriitten anfértrotts enligt artikel 63 i férordning nr 40/94
och de skall saledes avvisas (se domen i det ovanndmnda malet GAS STATION,
punkt 14).

I detta fall har det inte bestridits att invindningarna om bristande bruk av det dldre
varumirket och renomméet hos det varumérke som ansékan om registrering gller
inte har prévats av 6verklagandenimnden, eftersom sékanden inte har gjort dessa
géllande. De kan dérmed inte tas upp till prévning,

Vad betriffar beddmningen av om det foreligger nagon risk for férviixling mellan de
tvd varumérkena i fraga, framgar det av domstolens rittspraxis rérande tolkningen
av rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva,
omidde 13, volym 17, s. 178) och forstainstansiiittens rittspraxis avseende
forordning nr 40/94 att det foreligger en forvixlingsrisk om det finns en risk att
allménheten tror att varorna eller tjansterna i friga kommer frdn samma foretag,
eller i férekommande fall frén foretag med ekonomiska band (domstolens dom av
den 29 september 1998 i méal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och
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domen i det ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17, forstain-
stansriittens dom av den 23 oktober 2002 i mél T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyrdn och Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. 11-4359, punkt 25, av
den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyran —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. 1I-43, punkt 29, och av den 17 mars
2004 i de férenade mélen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoni-
seringsbyrdn — Gonzélez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDI-
COR), REG 2004, s. 11-965, punkt 64).

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 forutsétter beddmningen att det foreligger
en forvixlingsrisk dels att det sokta varumirket dr identiskt med eller liknar det
dldre varumirket, dels att de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena ar
identiska eller dr av liknande slag.

Vad giller likheten mellan varorna i forevarande fall, &r det ostridigt mellan parterna
att det 4r samma slags vara som avses med det dldre varumérket och med det som
ansokan om registrering giller, det vill siga 6l

Vad betriffar likheten mellan de konkurrerande varumérkena skall det papekas att
den forvixlingsrisk som 6verklagandendmnden ansdg foreligga géllde den portugi-
siska marknaden (punkt 50 i det ifrigasatta beslutet). Ndamnden fann &ven att den
konsument som avsags var en normalt informerad samt skiligen uppmérksam och
medveten portugisisk genomsnittskonsument och bedomde vilket intryck som
varumirkena i fraga skulle kunna ge denne. Overklagandenimndens slutsatser har
inte ifrdgasatts i forevarande talan. ~

Vad betriffar bedémningen av forvixlingsrisken, framgar det av det ifrdgasatta
beslutet (punkt 36 och f6ljande punkter) att Gverklagandenimnden jamférde
varumérkena i fraga for att bedoma vilket helhetsintryck de astadkommer i visuellt,
fonetiskt och begreppsmissigt avseende.
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I motsats till vad s6kanden har hidvdat, har 6verklagandendmnden séledes uppfyllt
sin skyldighet att gora en helhetsbedomning av forvixlingsrisken.

Vad betriffar s6kandens papekande om den separata beddmningen av orden negra
och modelo, skall det paminnas om att helhetsbedémningen av risken for forvixling
mellan tva varumirken skall grundas pa det helhetsintryck som varumérkena ger,
med hédnsyn tagen i synnerhet till deras sirskiljande och mest dominerande
bestandsdelar (se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i
mél C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 23, och domarna i de
ovanndmnda malen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och Fifties, punkt 34).

Nir det dr fraga om varumérken som utgérs av flera ord, innebir ett sokande efter
den dominerande bestandsdelen ofrdnkomligen en analys av vilken betydelse vart
och ett av orden har f6r den relevanta konsumenten.

Denna undersékning maste grunda sig dels pd en bedémning av varumirkena i friga
betraktade "vart och ett for sig som helhet”, dels pé varje bestandsdels "inneboende
egenskaper” jamfort med andra bestandsdelars egenskaper (forstainstansriittens
dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmonise-
ringsbyrdan — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. [1-4335, punkterna 34
och 35).

Det skall dven papekas att malgruppen inte uppfattar en beskrivande bestandsdel
som ingdr i ett sammansatt varumirke siasom en sirskiljande bestindsdel som
dominerar det intryck som mérket i fraga ger (forstainstansrittens dom av den 3 juli
2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrdn — Anheuser-Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. I1-2251, punkt 53, av den 18 februari 2004 i mal T-10/03,
Koubi mot harmoniseringsbyrdn — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. 11-719,
punkt 60, och av den 6 juli 2004 i mal T-117/02, Grupo El Prado mot
harmoniseringsbyran — Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. 1I-2073,
punkt 51).
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I detta fall kan det inte fornekas att ordet modelo r den dominerande bestandsdelen
av det sammansatta varumirket NEGRA MODELO.

I sjiilva verket dr negra en beskrivande bestandsdel, eftersom den kan anvéindas som
beteckning for morkt 61, det vill siga det slags 6l som siljs under varumérket
NEGRA MODELO.

Foljaktligen kommer den genomsnittlige portuglslske konsumentens uppmirksam-
het att riktas mot ordet modelo.

Hirav foljer att modelo &r den dominerande bestdndsdelen av varumérket NEGRA
MODELQO, savil om man betraktar detta ord i forhallande till varumérkets Gvriga
bestindsdelar som om man bedémer helhetsintrycket av varan. Overklagande-
ndmnden har siledes helt korrekt, i punkt 42 i det ifrdgasatta beslutet, funnit att
ordet modelo dr den dominerande delen av det varumirke som ansékan om
registrering géller.

Vad giller sbkandens pastdende att nimnden har underlatit att beakta de grafiska
sdrdragen hos varumirket NEGRA MODELO, skall papekas att det inte dr
nodvindigt att det, vid analysen av det helhetsintryck som de aktuella varumérkena
dstadkommer i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt avseende, konstateras att
forvéxlingsrisk foreligger i samtliga dessa avseenden. Sdsom harmoniseringsbyran
helt korrekt har papekat kan vissa av de skillnader som foreligger i ett visst avseende
motverkas, vad giller konsumentens helhetsintryck, av likheter i andra avseenden.
Om de aktuella varumirkena foreter fonetiska och begreppsmissiga likheter kan
visuella skillnader mellan dem inte féranleda annan bedomning én att det finns en
risk for forvixling hos den relevanta malgruppen (domen i det ovanndmnda malet
Fifties, punkt 46).
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I detta fall motverkas de visuella skillnaderna mellan det varumirke som ansékan
om registrering giller och det dldre varumirket, vilka beror pa grafiska sirdrag hos
det forra, av att den dominerande bestindsdelen dr densamma i fonetiskt och
begreppsmassigt avseende hos de bada varumérkena. Skillnaderna i fraga kan darfor
inte féranleda en annan bedémning 4n att det foreligger en forvixlingsrisk.

Likheten giller for 6vrigt tva varumirken som avser samma slags vara, det vill siéiga
ol. Det skall dérvid papekas att en hég grad av likhet mellan de varor eller tjinster
som avses kan kompensera en Iag grad av likhet mellan varumirkena (se analogt
domarna i de ovannimnda mélen Canon, punkt 17, Lloyd Schubfabrik Meyer,
punkt 19, och Fifties, punkt 27).

Av vad som anforts foljer att bedémningen av risken fér forvixling mellan
sokandens varumérke NEGRA MODELO och intervenientens varumirke Modelo i
det ifrdgasatta beslutet inte dr réttsstridig, d& dverklagandeniimnden helt riktigt har
funnit att ordet modelo dr dominerande i s6kandens varumérke och att detta &r
identiskt med det ord som ensamt utgér det dldre varumarket.

I detta fall forstirks likheten mellan varumérkena av att de avser samma slags vara,

Av vad som anforts foljer att det foreligger en risk for att den relevanta malgruppen
forleds att tro att de varor som avses med de ifrdgavarande varumsirkena kommer
frdn samma foretag eller dtminstone fran foretag med ekonomiska band.
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Det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att gora en direkt
jimforelse mellan de olika varumirkena utan madste forlita sig pa en oklar
minnesbild av dessa dr for 6vrigt ytterligare ett skil att anse att en forvixlingsrisk
foreligger (domarna i de ovanndmnda mélen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26,
och GAS STATION, punkt 37).

Foljaktligen foreligger det en risk for forvixling mellan varumirkena
NEGRA MODELO och Modelo i den mening som avses i artikel 81 b i
forordning nr 40/94.

Av vad som anforts foljer att sdkandens péstdenden, till stod for att Gverklagande-
nidmnden har asidosatt artikel 8.1 b i forordmng nr 40/94, saknar fog. Talan skall
ddrmed ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegngsregler skall tappande part
forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrdn och intervenienten har yrkat att s6kanden skall forpliktas att ersétta
rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniserings-
byrans och intervenientens yrkanden bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande dom

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Vesterdorf Mengozzi Labucka

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 15 februari 2005.

H. Jung B. Vesterdorf

Justitiesekreterare Ordférande
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