DOM AV DEN 28.6.2005 — MAL T-301/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 28 juni 2005 "

I mal T-301/03,

Canali Ireland Ltd, Dublin (Irland), foretritt av advokaterna C. Gielen och
O. Schmutzer,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av A. Apostolakis och S. Laitinen,
béda i egenskap av ombud,

svarande,
* Rattegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

Canal Jean Co. Inc., New York, New York (Forenta staterna), foretridd av
M. Cover, solicitor,

angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendamnd den 17 juni 2003 (drende R 103/2002-2) om invéndnings-
forfarande 78859 mellan Canali SpA och Canal Jean Co. Inc.,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(férsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den 29 augusti
2003,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 17 december 2003,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 15 december 2003,

med beaktande av den replik som inkom till forstainstansrittens kansli den
2 februari 2004,

efter forhandlingen den 15 februari 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten ingav den 22 november 1996 en ansokan om registrering av ett
gemenskapsvarumairke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i &ndrad
lydelse.
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Ansokan om registrering avsag foljande figurmérke:

»

0l NEW vor: i

De varor och tjanster som avsags i ansékan om registrering omfattas av klass 25 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumdirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och beskrevs
enligt foljande: "Klader, fotbekladnader, huvudbonader”.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 42/98 av den
8 juni 1998.

Canali SpA framstillde den 3 september 1998, i enlighet med artikel 42.1 i
férordning nr 40/94, en invandning mot registreringen av varumirket och
aberopade darvid att det forelag en risk for f6rvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det sokta varumarket och bolagets dldre
varumdrke.
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Det dldre varuméirket som &beropades till stod for invindningen var ordmérket
CANALI som avsag varor och tjanster om omfattas av klasserna 3, 6, 9, 14, 16, 18,
20, 25, 34 och 42.

Invindningen fran Canali SpA avsig samtliga produkter som var angivna i ansékan
om registrering som gemenskapsvarumérke.

Genom beslut av den 27 november 2001 godtog invindningsenheten invindningen
och avslog ansokan om registrering av varumirket. Grunden harfor var att det, mot
bakgrund av att varumérkena avsag identiska varor och att det dldre varumérket
hade stor sérskiljningsférmaga, forelag en visentlig risk for att varumaérket skulle
associeras med det dldre varumdrket trots att likheten mellan kdnnetecknen var
begrinsad, vilket medforde en risk for férvixling.

Den 25 januari 2002 6verklagade intervenienten ovanndamnda beslut i enlighet med
artiklarna 57, 58 och 59 i forordning nr 40/94 och regel 48 i kommissionens
férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomf6rande av radets
forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) och yrkade att beslutet skulle upphévas pa
grund av att det utgjorde ett asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd bifoll 6verklagandet genom beslut
av den 17 juni 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet).
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Forfarandet och parternas yrkanden

Forstainstansritten (forsta avdelningen) beslutade p& grundval av referentens
rapport att inleda det muntliga forfarandet och anmodade, sésom processledande
atgdrd, parterna att besvara vissa fragor. Forstainstansritten anmodade parterna att
inkomma med yttranden avseende huruvida talan kan tas upp till sakprévning, med
hénsyn till att det var Canali SpA och inte s6kanden som intervenerade i férfarandet
vid harmoniseringsbyran. Parterna inkom med sina yttranden inom den féreskrivna
fristen. Forstainstansritten begirde dven att harmoniseringsbyran och intervenien-
ten, med beaktande av de handlingar som sokanden inkommit med under
forevarande forfarande, skulle bekrifta att Canali Ireland Ltd verkligen &vertagit
Canali SpA:s rittigheter vad giller de administrativa atgérderna vid harmoniser-
ingsbyran. Detta bekriftades av harmoniseringsbyran. Intervenienten framstillde
inte nagon invindning i detta hianseende.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa forstainstansrittens fragor vid
férhandlingen den 15 februari 2005.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— godta invindningen mot ansdkan om registrering och avsld ansdkan om
registrering av varumirket i dess helhet eller forordna om de atgirder som
ritten finner lampliga,

— forplikta intervenienten att ersitta riattegangskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att férstainstansréitten skall

— ogilla talan,

— besluta till intervenientens fordel vad giller de kostnader som &r hénforliga till
interventionen.

Huruvida talan kan tas upp till sakprévning

Parternas argument

Harmoniseringsbyran och intervenienten har under det skriftliga forfarandet
betonat att sokanden inte var part i forfarandet vid harmoniseringsbyran och att
s6kanden pastatt sig vara den nye innehavaren av det éldre varumarket CANALL De
anser dels att s6kanden inte har visat att den ar behérig at vicka forevarande talan,
dels att den 6verlatelsehandling som bifogats ansdkan inte avser det dldre varumérke
som aberopas i invindningsforfarandet.
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Sokanden har i sin replik gjort gillande att 6verlatelsehandlingen visserligen inte
innehaller ndgon héanvisning till det ursprungliga registreringsnumret for det aldre
varumirket CANALI men att den under alla omstindigheter anger numret och
datumet for intyget om férnyad registrering (nr 822 119 av den 3 maj 1999) av detta
varumirke, 1 databanken hos Ufficio marchi e brevetti (italienska patent- och
registreringsverket) anges det senaste numret for fornyad registrering, eftersom de
tidigare registreringarna som fornyats anges i intyget om fornyad registrering. I
intyget om fornyad registrering anges tydligt att det avser en férnyad registrering av
det italienska varumarket CANALI, vars forsta registreringsnummer ar 513 948 av
den 2 oktober 1989, det vill siga det dldre varumérke som aberopats till stod for
invindningen.

Forstainstansréttens bedomning

I artikel 63.4 i forordning nr 40/94 foreskrivs att "var och en som varit part i
forfarandet vid Overklagandendmnden skall ha ritt att Gverklaga beslut [av
overklagandendmnden] som gatt denne emot”.

Forstainstansritten finner att enligt artikel 63.4 i forordning nr 40/94 har en ny
innehavare av ett dldre varumérke rétt att vicka talan vid forstainstansritten och han
skall medges vara part i forfarandet, sa snart som han visat att han ér innehavare av
den rittighet som aberopats vid harmoniseringsbyran.

Forstainstansritten fastslar att den nya innehavaren av det dldre italienska
varumdrket blir part i forfarandet vid harmoniseringsbyréan, eftersom denne har
visat att det berérda varumirket har 6verlétits till det bolaget och harmonisering-
sbyran har registrerat 6verlatelsen av det italienska varumarket CANALI fran Canali
SpA till sokanden efter férfarandet vid 6verklagandendmnden.

II - 2489



21

22

23

24

25

DOM AV DEN 28.6.2005 — MAL T-301/03

Provning i sak

Sokanden har vad giller det forsta yrkandet som avser en ogiltigférklaring av det
omtvistade beslutet endast anfort en grund, vilken rér ett asidoséttande av artikel 8.1
b i férordning nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det omtvistade beslutet saknar grund, eftersom
overklagandendmnden felaktigt har fastslagit att det inte foreligger nagon risk for att
de bada varumirkena forvaxlas.

Vad giller likheten mellan kidnnetecknen anser sdkanden, med héansyn till likheten
mellan berérda varor och varumirken, att det skall faststillas att det foreligger en
risk for férvixling med beaktande av omsittningskretsen, ndmligen i forevarande fall
genomsnittskonsumenten i Italien.

Sokanden har med avseende pa ifrdgavarande kinnetecken gjort gillande att ordet
"canal” utgér den dominerande orddelen i det sokta varumirket och att det &r
mycket likt det édldre varumérket. Sokanden anser att det sokta varumérkets 6vriga
bestandsdelar 4r alltfor vanligt forekommande for att vara av avgorande betydelse
och dérigenom uppfattas som sirskiljande bestandsdelar av den italienska genom-
snittskonsumenten.

Sokanden har for det forsta medgett att det sokta varumérket, pa det visuella planet,
omfattar flera bestandsdelar som skiljer sig fran det dldre varumérket.
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Sokanden har for det andra gjort gillande att kdnnetecknen ar lika i fonetiskt
hinseende. Nér konsumenter pratar med varandra eller med en detaljhandlare om
intervenientens varor kommer de med storsta sannolikhet att ange dem som “canal”
eller "canal jean(s)”. Bestindsdelen “canal” &r sdledes det s6kta varumirkets mest
utmirkande del.

For det tredje anser sokanden att kinnetecknen &r lika i begreppsmaissigt hinseende.
Ordet "canali” betyder kanaler och ett stort antal konsumenter kan associera ordet
“canal” i det sokta varumirket med en kanal i den mening som detta ord har i flera
norditalienska dialekter.

For det fjarde, med beaktande av den begreppsmassiga och fonetiska likheten mellan
ifrigavarande kénnetecken, kan de bestindsdelar som skiljer sig &t i visuellt
hinseende och som har angetts i ansokan inte utesluta att en risk for forvaxling
uppstar.

Sokanden har dessutom anfért att det inom kladbranschen ar vanligt att samma
varumdirke aterges pa olika sitt beroende pa vilken typ av vara som avses och att det
ar vanligt att samma klddtillverkare anvinder undervarumérken.

Sokanden har slutligen gjort géillande att det foreligger en risk att de ifragavarande
kénnetecknen forvixlas pa grund av det dldre varumérkets stora sérskiljnings-
férmaga och den omstédndigheten att de ifragavarande varorna &r identiska eller i
hog grad likartade.
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Harmoniseringsbyran har diremot gjort gillande att det foreligger visentliga
skillnader mellan de tvad varumirkena. Den har anfort att s6kanden anser att
kdnnetecknen liknar varandra eftersom stkanden endast har beaktat det sokta
varumirkets enda orddel “canal” och, i alla fall pd det fonetiska och det
begreppsméssiga planet, bortsett fran varumérkets 6vriga bestandsdelar.

Harmoniseringsbyran har anfort att detta var o6verklagandenimndens grund-
laggande argument i det omtvistade beslutet. Overklagandenimnden faststillde att
det, for att fastsld att det sokta varumarket och det dldre varumairket ar lika, vore
nodvindigt att fullstindigt dela upp det sékta varumairket, vilket konsumenterna
inte dr bendgna att férsoka, och d@nnu mindre faktiskt gor. Det innebir, till skillnad
fran vad sokanden har gjort gillande, att dven det sokta varumirkets ytterligare
bestandsdelar skall beaktas vid en jamforelse av kidnnetecknen, eftersom vissa av
dem, i viss mén, ar sarskiljande i sig.

Harmoniseringsbyran anser att det sokta varumirket, vid en jamforelse av
ifrdgavarande kinnetecken, innehaller vissa bestandsdelar som i visuellt hinseende
skiljer sig fran det dldre varumaérket. Det dr uppenbart att den schackrutiga bilden
och de ytterligare orden ”jean co. New York ” som ingér i det sokta varumarket
uppviger likheterna mellan det dldre varumirket CANALI och ordet “canal” i det
sokta varumarket.

P& det fonetiska planet skall det s6kta varumirket uttalas "Canal Jean Co. New
York”, eftersom det édr ovanligt att figurdelar anges muntligen nér ett kidnnetecken
omnéamns. Det foreligger visserligen vissa likheter i fonetiskt hinseende mellan de
motstaende kiannetecknen, eftersom fem av sex bokstaver i det dldre varumarket
CANALI sammanfaller med ordet "canal” i det sokta varumirket. Eftersom detta
varumirke innehaller ytterligare fyra ord, kommer emellertid inte konsumenterna
att helt bortse fran detta nir de anger varumirket och det kommer dirmed att
fonetiskt skilja sig fran det dldre varumérket.
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Det dldre varumérket kan pa det begreppsmissiga planet uppfattas som ett
efternamn eller som pluralformen av det italienska ordet "canale”. Med sirskild
héansyn till ifragavarande varor, ndmligen kldder, och till ifragavarande marknad,
namligen den italienska modebranschen i vilken efternamn &r vanligt fore-
kommande, dr det mycket sannolikt att den italienska konsumenten snarare
uppfattar detta varumirke som ett efternamn dn som ovanndmnda ord. Det sckta
varumarket kan dessutom, som helhet betraktat och bortsett fran dess dominerande
bestdndsdelar, uppfattas som en hénvisning till ett foretag eller en stad.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att de varor som avses i anstkan om
registrering ar klader, fotbeklidnader och huvudbonader, det vill sédga varor som i
allménhet inte bestills eller anges muntligt, utan varor som konsumenterna véljer ut
med hinsyn till deras utférande, kvalité, firg och storlek. I allménhet viljs och
provas dessa varor eller, dtminstone, undersks ingdende fore ett kop. Det &r
uppenbart att varumérkets fonetiska och begreppsmaissiga aspekter har mindre
betydelse. Det innebér att skillnader i visuellt hinseende mellan kinnetecknen i
fraga ar sarskilt viktiga.

Harmoniseringsbyran anser saledes att &verklagandenimnden gjorde en riktig
bedémning nir den beslutade att de motstiende kidnnetecknen, vid en helhets-
bedémning, inte var lika.

Harmoniseringsbyran har med avseende pa risken att allménheten kan fa
uppfattningen att varorna i fraga kommer fran samma foretag inledningsvis uppgett
att det sokta varumérket inte aterger det &ldre varumirket. Ett undervarumirke
borde per definition omfatta det ursprungliga varumérket. Harmoniseringsbyran har
darefter anfort att det sokta varumidrket omfattar alltfor manga ytterligare
besténdsdelar for att en konsument skall kunna f3 uppfattningen att det ar fraga
om ett undervarumairke till sokandens varumérke. For att en konsument skall se
sambandet mellan huvudvarumirket och undervarumirket maste det sistndmnda
inbegripa en hanvisning till den typ av klader som skall saluféras under detta
undervarumirke.
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Harmoniseringsbyran har slutligen anfort att o6verklagandendmnden, i det
omtvistade beslutet, inte har prévat huruvida invindningsenhetens bedémning av
den sirskiljningsformaga som uppnatts till f6ljd av anvindningen av det &ldre
varumadrket var korrekt, utan i stillet, av processekonomiska skal, har angett att det
dldre varumirket hade en stor sirskiljningsférmaga. Eftersom sdkanden inte har
bestridit detta pastaende utgor inte fragan foremal for nagon prévning i forevarande
mal

Av vad anforts foljer att overklagandendmnden gjorde en riktig beddmning nér den
faststéillde att det inte foreldg nigon risk att allmidnheten forvixlar varumirkena
inom det omrade dir det dldre varumérket ér skyddat, trots att varorna i fraga &ar
identiska eller av liknande slag, eftersom kénnetecknen inte &r lika.

Intervenienten har anfért att det inte foreligger nagon risk att ifrdgavarande
varumirken férvixlas och har instimt i harmoniseringsbyrans argument. Interve-
nienten har tillagt att var och en av det sokta varumirkets bestandsdelar hédnvisar till
ett kladféretag i New York som har kopplingar till Canal Streets modekvarter.
Kombinationen av dessa bestandsdelar skapar ett unikt helhetsintryck som klart
skiljer sig fran det dldre varumérket.

Forstainstansrdttens bedémning

I artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 foreskrivs att om innehavaren av ett dldre
varumdirke invinder skall det varumirke som ansékan giller inte kunna registreras
“om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och
de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ar identiska eller ar av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten f6érvéxlar dem inom det omrade dér det
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aldre varumérket ar skyddat”. Risken f6r forvixling inbegriper “risken for att
varumdrket associeras med det dldre varumarket”. Med ”dldre varumérken” avses
enligt artikel 8.2 a ii i féorordning nr 40/94 varumirken som har registrerats i en
medlemsstat och for vilka ansdkan om registrering gjorts tidigare &n ansékan om
registrering som gemenskapsvarumirke.

Enligt fast rittspraxis foreligger risk for forvixling om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag,
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall en helhetsbedomning goéras av risken for forvixling
med ledning av omsittningskretsens uppfattning av ifragavarande kannetecken,
varor eller tjdnster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kinnetecknen och mellan de
varor eller tjinster som avses (se forstainstansréittens dom av den 9 juli 2003 i mal
T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31-33, och dir
angiven rattspraxis).

Med hénsyn till att det dldre varumirket dr registrerat i Italien och att varorna ar
dagligvaror, det vill siga klider, utgérs omsittningskretsen i forhéllande till vilken
risken for forvaxling skall bedomas, av genomsnittskonsumenten i Italien.

Det ar klarlagt att de varor som anges genom det sokta varumérket och de varor som
omfattas av det dldre varumairket i varje fall &r av liknande slag. Det édr saledes
n6édvindigt att jamfora ifrdgavarande kdnnetecken pa det visuella, det fonetiska och
det begreppsmassiga planet.
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Helhetsbedémningen av risken for forvaxling, vad giller de aktuella varumérkenas
visuella, fonetiska och begreppsmassiga likhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck
som varumirkena ger, bland annat med hinsyn till deras sarskiljande och
dominerande bestdndsdelar (forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i
mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 47).

Inledningsvis har 6verklagandendamnden faststéllt att det, vid jamforelsen i visuellt
hinseende, dr nodvindigt att fullstindigt dela upp det sokta varumirket for att
kunna dra slutsatsen att det endast ér bestdndsdelarna "canal” och "canali” som skall
jamforas (punkt 21 i det omtvistade beslutet). Det sokta varumirket innehaller ett
visst antal bestandsdelar, savil orddelar som figurdelar saisom ”jean”, "co.”, "New
York” och den schackrutiga bilden, som far till f6ljd att detta varumérke skiljer sig
fran det varumirke som &beropats till stod for invindningen. Dessa bestandsdelar
kan vara till stod for en konsument med sviktande minne nédr denne skall gora
atskillnad mellan ifrdgavarande varumérken. Konsumenten kan dirigenom erinra
sig om dessa varor sdsom varorna frin ett foretag fran New York eller varorna med
den schackrutiga bilden.

Den omstindigheten att det dldre varumérket och det sokta varumirket innehéller
orden “canali” respektive “canal”, vilka uppvisar vissa likheter, har en mycket liten
inverkan vid helhetsbedomningen av ifrdgavarande kénnetecken och ér inte i sig
tillracklig for att faststilla att kinnetecknen ar lika i visuellt hinseende.

De tva kinnetecknen ger nidmligen olika helhetsintryck, eftersom det sokta
varumirket omfattar andra orddelar, det vill siga orden “jean”, "co.”, och "New
York”. Det sokta varumirket omfattar dessutom en figurdel, namligen den
schackrutiga bilden. Det framgar av rittspraxis som foéljer av domen i det
ovannidmnda mélet GIORGIO BEVERLY HILLS (punkt 33) att genomsnittskon-
sumenten vanligtvis uppfattar ett varumérke som en helhet och inte dgnar sig at att

undersoka dess olika detaljer.
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Dirav foljer att éverklagandendmnden gjorde en riktig bedémning néir den fastslog
att skillnaderna mellan ifragavarande kinnetecken var tillrickliga for att vid en
helhetsbedomning i visuellt hinseende anse att kannetecknen inte var lika.

Vad giller jamforelsen i fonetiskt hdnseende har inte dverklagandendmnden gjort
ndgon sdrskild bedomning av ifragavarande kiannetecken. Den har endast angett att

bestandsdelarna "jean”, "co.” och "New York” dven forstiarker skillnaderna i fonetiskt
hinseende mellan de motstiende varumarkena (punkt 21 i det omtvistade beslutet).

Det skall i detta hinseende konstateras att det sokta varumirket bestdr av sex
stavelser, varav endast en, ndmligen stavelsen "ca” sammanfaller med stavelserna i
det dldre varumirket, som bestér av tre stavelser. Fem av sex bokstiver i ordet
"canali”, vilket forekommer i det dldre varumérket, sammanfaller med det forsta
ordet i det sokta varumairket, ndmligen “canal”’. Forstainstansritten fastslar séledes,
eftersom det sokta varumirket innehaller ytterligare fyra ord, att det 4r osannolikt
att konsumenter bortser fran dessa ord sa att de urskiljer det dldre varumérket nar
de anger det sokta varumaérket.

Forstainstansritten fastslar att sokanden saknar fog for att aberopa forstain-
stansriattens domar av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyran — Petit Liberto (Fifties) (REG 2002, s. 11-4359) och i mal
T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany
(MATRATZEN) (REG 2002, s. 1I-4335), vari forstainstansritten fastslog att den
dominerande orddelen férekom i vart och ett av kinnetecknen. I forevarande mal ar
det emellertid endast en del av det forsta ordet i det dldre varumirket som
forekommer i det sokta varumirket.

Sadsom harmoniseringsbyran med ritta har anfoért har graden av fonetisk likhet
mellan tva varumérken mindre betydelse nir det ar friga om varor som salufors pé
ett sadant sdtt att omsittningskretsen vid kop vanligtvis uppfattar det varumérke
som varorna omfattas av visuellt. Detta ar sdkerligen fallet betrédffande klider
(domen i det ovanndmnda maélet BASS, punkt 55).
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Ifragavarande kénnetecken har foljaktligen fler olikartade @n likartade bestandsdelar.
Varumérkena i fraga dr saledes inte lika i fonetiskt hénseende.

Slutligen har inte 6verklagandendmnden gjort ndgon jamforelse i begreppsméssigt
hinseende mellan de tvd kinnetecknen, utan har endast angett att ovanndmnda
bestandsdelar forstarker skillnaderna mellan varumirkena i begreppsmaissigt
hinseende.

Det dldre varumérket CANALI kommer snarare att uppfattas som pluralformen av
det italienska ordet "canale”, vilket betyder kanal, eller som ett efternamn, vilket ar
vanligt féorekommande inom den italienska modebranschen.

Ordet "canal” kommer omsittningskretsen att uppfatta som ett engelskt ord med
betydelsen kanal. Ordet "jean” kan forstas som en hianvisning till en serie produkter
som omfattas av det sokta varumairket. Bestindsdelen "co.” kommer omsittnings-
kretsen att uppfatta sdsom en foérkortning av det engelska ordet "company”. Ordet
"New York” dr en geografisk angivelse som inte beskriver varorna i fraga och som
har en semantisk betydelse. Den italienska omséttningskretsen kommer att uppfatta
sistndmnda ord i kombination med orden “canal jean co.” som en héinvisning till ett
kladforetag som ar etablerat i New York. Forstainstansritten kan inte godta
intervenientens argument att omsittningskretsen kommer att associera figurdelen,
som forestiller ett schackbrade, till taxibilar eller kvarteret vid Canal Street i New
York. Vid en helhetsbeddmning av det sokta varumirket ger det under alla
omsténdigheter ett annat begreppsmaéssigt intryck an det dldre varumérket.

Overklagandenimnden gjorde foljaktligen en riktig bedémning nir den faststillde
att ifrdgavarande kénnetecken inte liknar varandra i begreppsmaissigt hanseende.
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Forstainstansritten fastslar, vad giller sokandens argument att det i kldadbranschen
ar vanligt att samma varumirke anges pa olika sitt och att samma tillverkare
anvinder sig av undervarumérken for samma typ av klider, att graden av likhet
mellan varumirkena i fraga inte &r tillrackligt hog for att faststilla att allménheten
kan tro att varorna eller tjdnsterna i frdga kommer frdn samma fOretag, eller i
forekommande fall frén foretag med ekonomiska band (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, samt domen i det ovanndmnda
malet Fifties, punkt 25).

Den omstindigheten att det dldre varumaérket har stor sarskiljningsférmaga kan inte
paverka helhetsbedomningen av risken for forvixling, eftersom de motstaende
kannetecknen inte kan anses vara visuellt, fonetiskt eller begreppsmassigt lika (se,
for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 22 oktober 2003 i mal
T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyrdin — Trucco (Starix),
REG 2003, s. [1-4625, punkt 61).

Av dessa skil fastslar forstainstansritten att 6verklagandendmnden gjorde en riktig
bedémning ndr den, i punkt 21 i det omtvistade beslutet, faststillde att det inte
forelag nagon risk att omsittningskretsen skulle forvaxla det sokta varumérket med
det édldre varumirket i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Den omstindigheten att de varor som omfattas av det sokta varumérket dr identiska
med de varor som det dldre varumirket omfattar paverkar inte denna slutsats, med
hénsyn till skillnaderna mellan varumérkena i fraga.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pa den grunden att artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 har asidosatts.
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Dirav f6ljer att det forsta yrkandet, vilket avser en ogiltigforklaring av det omtvistade
beslutet, skall ogillas.

Det foljer av bakgrunden till de olika yrkandena som sékanden har framstillt att det
andra yrkandet — om att fOrstainstansritten skall godta den invindning som
framstillts mot ansdkan och avsld ans6kan om registrering av varumirket i dess
helhet — framstéllts for det fall talan om ogiltigférklaring atminstone delvis bifalls.
Yrkandet har saledes framstéllts endast for det fall att talan vunnit bifall avseende det
forsta yrkandet.

Sasom framgar ovan av punkt 65 saknas anledning att ogiltigférklara det omtvistade
beslutet. Dirav foljer att det saknas anledning att prova huruvida det andra yrkandet
kan prévas i sak eller huruvida det 4r vilgrundat.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom sékanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Cooke Labucka Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 28 juni 2005.

Justitiesekreterare Ordférande

H. Jung 1.D. Cooke
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