DOM AV DEN 16.3.2005 — MAL T-112/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 16 mars 2005"

I mal T-112/03,

L'Oréal SA, Paris (France), foretritt av advokaten X. Buffet Delmas d’Autane,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av B. Filtenborg, S. Laitinen och
G. Schneider, samtliga i egenskap av ombud, :

svarande,

i vilket den andra parten i forfarandet infor dverklagandendmnden vid byrén for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och modeller) var

Revlon (Suisse) SA, Schlieren (Schweiz),
* Rittegangssprik: engelska,
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angdende talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av fjarde over-
klagandendmnden vid byr&n fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, ménster och modeller) den 15 januari 2003 (drende R 396/2001-4),
avseende ett invindningsforfarande mellan L’Oréal SA och Revlon (Suisse) SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A, W.H. Meij och I. Pelikanov4,
justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B, Pastor,

med beaktande av den ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli
den 27 mars 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens kansli den
31 juli 2003,

med beaktande av det dokument som bilagts ansékan, och som inkom till
férstainstansrittens kansli den 8 september 2003, nimligen en kopia pa det beslut
som fattats av andra 6verklagandendmnden vid byran for harmonisering inom den
inte marknaden (varumirken, ménster och modeller) den 11 juli 2003 i rende
R 831/2002-2, avseende ett invindningsforfarande mellan Revlon (Suisse) SA och
Lancome Parfums et Beauté & Cie,

med beaktande av den replik som inkom till forstainstansrittens kansli
den 21 oktober 2003,

efter forhandlingen den 28 september 2004,
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foljande

Dom

Malets bakgrund

Den 9 december 1998 ingav sokanden med stdd av rédets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess éndrade lydelse, en ansékan
om gemenskapsvarumérke till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumérke som registreringsansdkan avsig var ordmirket FLEXT AIR.

De varor och tjinster som registreringsansokan avsag omfattas av klass 3 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning: ”Schamponeringsmedel; harvirds- och hérligg-
ningsprodukter i form av gel, skum, balsam, sprej; sprejer for hiret; firg- och
blekningspreparat for haret; preparat for harliggning och harpermanent; eteriska
oljor.”

Den 30 augusti 1999 offentliggjordes varumirkesansdkan i Bulletinen for
gemenskapsvarumaérken nr 69/99, ‘
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Den 30 november 1999 framstillde Revlon (Suisse) SA (nedan kallat den invindande
parten) med stod av artikel 42.1 i forordning nr 40/94 en invindning mot
registreringen av det sokta varumairket.

Invéindningen grundades pa ordmérket FLEX (nedan kallat det dldre varumirket)
som registrerats enligt foljande:

— registrering i Frankrike for varor som omfattas av klasserna 3 och 34, med
beteckningen "blekningspreparat och andra #mnen fér anvindning vid tvitt;
rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvatten; tandkrdm och -pastor; tobak (ra eller foridlad); artiklar for rokare;
tandstickor”,

— registrering i Sverige f6r varor som omfattas av klass 3 med beteckningen
"schamponeringsmedel; hrbalsam; skum, sprej och gel for haret”,

— registrering i Forenade kungariket f6r varor som omfattas av klass 3 med
beteckningen “schamponeringsmedel och behandlingsprodukter fér haret”.

Till stéd for sin invéindning aberopade den invindande parten det relativa
registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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Sékanden informerades den 7 december 1999 om att en inviindning hade framstillts
mot varumérkesansokan. Invéindningsenheten uppmanade den 23 mars 2000 dels
den inviindande parten att fore den 23 juli 2000 ligga fram ny bevisning till stod for
sin invindning, dels sokanden att fore den 23 september 2000 inge yttrande som
svar pa invdndningen.

Harmoniseringsbyran erhéll inte nagot yttrande fran parterna inom dessa tidsfrister.

Harmoniseringsbyrin meddelade b&da parterna den 27 november 2000 att den i
avsaknad av nya yttranden skulle fatta ett beslut mot bakgrund av den bevisning som
den hade till sitt forfogande. ‘ ‘

Den 28 och den 29 november 2000 erhéll harmoniseringsbyrén ett yttrande frén
sékanden dér det angavs att sokanden, av skil som legat "utanfér dennes kontroll,”
precis fatt kinnedom om invindningen. Stkanden begérde dven bevis pa att det
dldre varumirket verkligen hade anvints och uppgav ait den forbeh6ll sig ritten att
inge en ansokan om éterstillande av ursprungstillstindet (restitutio in integrum).
Sokanden bifogade dessutom en kopia p yttranden som den ingivit i ett parallellt
invindningsforfarande.

Invindningsenheten svarade den 26 mars 2001 att den inte skulle komma att ta
hinsyn till de yttranden som avses i foregiende punkt eftersom de. ingivits efter
ovanndmnda underrittelse av den 27 november 2000.

Den 27 mars 2001 avslog invindningsenheten varumirkesansdkan med motiver-
ingen att det forelag en risk for forvixling mellan det sokta varumérket och det &ldre
varumirket, som var registrerat i Férenade kungariket.
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Den 20 april 2001 dverklagade sokanden detta beslut enligt artikel 59 i férordning
nr 40/94.

Fjirde 6verklagandenimnden avslog éverklagandet genom beslut av den 15 janu-
ari 2003 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet) och forpliktade sékanden att ersitta
kostnaderna for forfarandet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta de rittegingskostnader som upp-
kommit i forevarande forfarande och de kostnader som uppkommit i
forfarandet infor 6verklagandenimnden.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Riittslig bedomning

Sékanden har till stod for sin talan &beropat tre grunder som avser asidosittande av
visentliga formforeskrifter betriffande begéran om bevis pé att det dldre varumarket
verkligen har anvints, asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 samt
asidosittande av artikel 8.2 a ii i samma forordning,

Den forsta grunden: Huruvida visentliga formforeskrifter har dsidosatts betréffande
begiiran om bevis pd att det dldre varumdrket verkligen har anvints

Parternas argument

Sékanden har gjort gillande att dverklagandendmnden har asidosatt artikel 43.2 i
forordning nr 40/94 och regel 22.1 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av
den 13 december 1995, om genomférande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, 5. 1),
genom att bekrifta inviindningsenhetens beslut att avsié begéran om bevis pa att det
dldre varumairket verkligen har anviints. Sékanden har angett att eftersom det inte
genom nagon av dessa bestimmelser &ldggs ndgon tidsfrist for att begéra bevis p att
varumirket verkligen har anvints, kan en sidan begiran framstillas énda fram till
dess invindningsforfarandet har avslutats, vilket i forevarande fall inte skett forrédn
genom invindningsenhetens beslut av den 27 mars 2001. :

Vidare har sokanden gjort gillande att éverklagandendmnden, genom att bekrifta
invéindningsenhetens beslut att avsld begéran om bevis pa att det &ldre varumérket
verkligen har anvints, har asidosatt principen om funktioneil kontinuitet sdsom den
formulerats i forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter &
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Gamble mot harmoniseringsbyran (BABY-DRY) (REG 1999, s. 11-2383), av den
16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin
(formen pa en tval) (REG 2000, s. II-265), av den 5 juni 2002 i mal T-198/00,
Hershey Foods mot harmoniseringsbyrén (Kiss Device with plume) (REG 2002, s. II-
2567), av den 12 december 2002 i mal T-63/01, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (formen pi en tvdl) (REG 2002, s. II-5255) och av den
23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran — LHS (UK)
(KLEENCARE) (REG 2003, s. 11-3253).

Harmoniseringsbyrdn har bestridit att férevarande grund #r befogad.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten papekar inledningsvis att regel 22.1 i férordning nr 2868/95
saknar relevans i forevarande fall. Denna regel foreskriver att da den invindande
parten maste tillhandahélla bevis pid anvindning av det dldre varumirket, skall
harmoniseringsbyran uppmana denne att tillhandahalla de bevis som krivs inom en
av den angiven tidsperiod. I detta mal 4r frigan emellertid inte fram till vilken
tidpunkt bevis pa att det dldre varumirket verkligen har anvints kan framliggas,
utan fram till vilken tidpunkt sddan bevisning kan begiras.

Vidare skall det konstateras att éverklagandendimnden i punkt 16 i det ifrigasatta
beslutet har ansett att sékandens begiran om bevis pa att det #ldre varwmirket
verkligen har anvints inte hade framstillts inom den angivna tidsperioden och
dérfor inte skulle beaktas d& invéindningen provades.

Vid prévningen av huruvida denna stdndpunkt ir befogad skall det forst och frimst
erinras om att det, enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, vid prévningen
av en invindning som framstillts enligt artikel 42 i denna férordning foreligger en
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presumtion for att det #ldre varumirket verkligen har anvénts, si linge sékanden
inte har begirt att det skall framliggas bevis for en sddan anvéindning. Om en sédan
begiran framstills ankommer det siledes pa den som framstillt invindningen att
bevisa att varumirket verkligen har anvints (eller att det finns skilig grund for att
det inte anvints), vid dventyr av att invindningen avslds. For att s skall ske krévs det
att en uttrycklig begiran framstills i tid vid harmoniseringsbyrin (forstain-
stansrittens dom av den 17 mars 2004 i de forenade mélen T-183/02 och
T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Gonzélez Cabello och Iberia
Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 38).

I detta avseende skall det anges att det forvisso i nionde skilet i férordning nr 40/94
anges att ”[d]et 4r endast berittigat att skydda gemenskapsvarumérken och att
skydda #ldre registrerade varumérken mot gemenskapsvarumérken i den utstréck-
ning som dessa varumérken faktiskt anviinds”. Méjligheterna for sokanden av ett
varumirke att kriiva bevis pd att det varumirke som dberopats mot registreringen av
det varumirke som ansokan giller verkligen har anvénts, skall i detta sammanhang
inte otillborligen inskrinkas.

Emellertid maste fragan om huruvida det dldre varumérket verkligen har anvénts,
nir den vil har vickts, besvaras innan sjélva invindningsforfarandet avgors.

Eftersom savil invindningsforfarandet som 6verklagandeférfarandet ar kontradik-
toriska forfaranden, anmodar harmoniseringsbyrén parterna sa ofta som det r
nodvindigt att avge yttranden 6éver meddelanden fran harmoniseringsbyran eller
over skrivelser som Ovriga parter har gett in (se, for ett liknande resonemang,
artikel 43.1 och artikel 61.2 i forordning nr 40/94). Med hénsyn till handliggningen
skall dessa yttranden i princip ha avgetts inom den tidsfrist som angetts av
harmoniseringsbyran.
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[ férevarande fall har invdndningsenheten genom skrivelse av den 23 mars 2000 och
enligt artikel 43.1 i férordning nr 40/94 uppmanat den invindande parten att fore
den 23 juli 2000 ligga fram ny bevisning till stéd for sin inviindning, och sékanden
att fore den 23 september 2000 inge yttrande som svar pé invindningen. Stkanden
skulle alltsé i princip ha begirt bevis pa att det dldre varumérket verkligen har
anvints inom den angivna tidsfristen, det vill siga fére den 23 september 2000.

Av handlingarna i malet framkommer inte ndgon som helst omstindighet som ger
anledning att frangd denna princip. Framfér allt utgér de skil som soékanden
dberopat och som legat "utanfér dennes kontroll”, vilka avses ovan i punkt 11, inte
ndgon sidan omstindighet. Sokanden har i ett svar pA en muntlig friga infor
forstainstansritten bekriftat att det handlade om ett administrativt fel som kunde
tillskrivas sokanden.

Under dessa omstindigheter har invindningsenheten med ritta ansett att den
begéran om bevis for att varumirket verkligen har anvints som framstillts av
sokanden genom skrivelser av den 28 och den 29 november 2000 inte har framstllts
i tid, och f6ljaktligen avvisat den.

Av detta foljer att dverklagandenéimnden inte har asidosatt artikel 43.2 i forordning
nr 40/94, genom att i punkt 16 i det ifragasatta beslutet anse att denna begiran inte
har framstillts inom den tidsfrist som angetts,

Betriffande pastiendet att principen om funktionell kontinuitet har &sidosatts skall
det papekas att de relevanta punkterna i dverklagandeskrivelsen som ingivits av
sokanden till 6verklagandenimnden har féljande lydelse (se punkterna 2.2.9 och
3.10 i 6verklagandeskrivelsen):

”... sbkanden begir i andra hand att verklagandensimnden i enlighet med artikel 62
i [forordning nr 40/94] skall vidta de atgdrder som kunnat vidtas av invéindnings-
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enheten och godkénna sdkandens begéran om bevis fér anvindningen av det &ldre
varumirket som #r registrerat i Forenade kungariket, eller aterforvisar drendet till
invindningsenheten for handliggning av sokandens begiran”. (*... the appellant
asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the
power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant’s
request for evidence of use of the eatlier opposing UK. trademark or remit the case
to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said
evidence of use”.). -~ .

Det framgar hirav att sbkanden infor 6verklagandendmnden i andra hand har
upprepat sin begiran om bevis pé att det dldre varumérket verkligen har anvénts.

I det ifragasatta beslutet har dock oéverklagandenimnden inte ndmnt detta
andrahandsyrkande, medan den har avslagit den huvudsakliga begiran som ror
forvaxlingsrisken. -

Detta fel motiverar emellertid inte en ogiltigférklaring av det ifragasatta beslutet
eftersom Gverklagandenamnden kunde avsla detta andrahandsyrkande om bevis pd
verklig anviindning utan att dsidositta principen om funktionell kontinuitet.

Behorigheten for &verklagandendmnderna vid byran inbegriper némligen en
omprévning av de beslut som fattats av de enheter vid byrdn som avgdr drenden i
forsta instans. Vid omprovningen ir 6verklagandets utging beroende av frdgan
huruvida ett nytt beslut som har samma innehéll som det 6verklagade beslutet
lagenligt kan fattas vid den tidpunkt di 6verklagandet avgérs. Overklagande-
nimnderna kan, om inte annat f6ljer av artikel 74.2 i férordning nr 40/94, saledes
bifalla éverklagandet antingen pa grundval av nya omstéindigheter eller pa grundval
av nya bevis som aberopats av den part som 6verklagat (domen i det ovannimnda
malet KLEENCARE, punkt 26). Fér 6vrigt avgdrs i princip inte omfattningen av den
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bedémning som 6verklagandenimnden i#r skyldig att foreta betriffande det
overklagade beslutet av de grunder som anférs av den part som overklagat. Aven
om den part som §verklagat inte har anfért nigon speciell grund ir siledes
overklagandendmnden #nda skyldig att mot bakgrund av alla relevanta rattsliga eller
faktiska forhéllanden préva huruvida ett nytt beslut som har samma innehall som
det dverklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt d& 6verklagandet
avgdrs (domen i det ovannimnda mélet KLEENCARE, punkt 29).

I forevarande fall skall emellertid frigan om éverklagandenimnden vid tidpunkten
for avgérandet lagenligt kunde anta ett beslut som i likhet med det beslut som fattats
av invdndningsenheten innebar avslag pa begéiran om bevis pa verklig anvéndning
besvaras jakande. Sokanden har inte infor overklagandendmnden framstillt nagon
ny omstdndighet som motiverar att denna begiran inte framstillts inom den av
invéindningsenheten angivna tidsfristen. I detta hinseende forblir den faktiska
situationen séledes identisk med den som forelag infér invindningsenheten varfér
dverklagandendmnden, i likhet med det som anges i punkterna 28-31 ovan vad
giller forfarandet vid invindningsenheten, lagenligt kunnat anse att andrahands-
yrkandet vid nimnden inte hade framstllts i tid.

Hirav foljer att talan inte kan vinna bifall pa den férsta grunden.

Den andra grunden: Huruvida artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Stkanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden har &sidosatt artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 genom att ha faststallt att det foreligger en forvixlingsrisk,
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I detta hinseende har sékanden forst gjort gallande att eftersom det ifragasatta
beslutet grundas pa att det #ldre varumérket ar registrerat i Forenade kungariket,
skall férvixlingsrisken bedémas med avseende pa detta land.

Sokanden har i 6vrigt anslutit sig till dverklagandendmndens stindpunkt att det
dldre varumirket har liten sirskiljningsformaga.

Sokanden har vidare gjort gillande att verklagandenémnden felaktigt faststillt att
kinnetecknen ifriga liknar varandra si till den grad att det foreligger en
forvixlingsrisk.

Enligt sokanden borde overklagandenimnden ha ansett att endast en exakt
atergivning av det #ldre varumdrket skulle kunna orsaka en forvixlingsrisk pa
grund av att varumérket har liten sérskiljningsforméga.

Vidare har sokanden hdvdat att de kiinnetecken som tvisten avser inte liknar
varandra tillrickligt for att ge upphov till en forvaxlingsrisk.

Stkanden har i visuellt hinseende for det forsta gjort gillande att ett kinnetecken
som bestir av en kombination av tvi termer inte kan betraktas som visuellt
jamforbart med ett kinnetecken som bestdr av en enda term, och séirskilt inte om
ingen av de tva termerna #r identisk med det éldre kinnetecknet som &r kortare. I
detta hinseende har skanden aberopat forstainstansrittens dom av den 12 decem-
ber 2002 i mal T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrdn — France Distribution
(HUBERT) (REG 2002, s. [1-5275), som #r 4n mer avgorande eftersom, i motsats till
ordet flex och till stammen flexi, den gemensamma bestindsdelen i de kénnetecken
som avsags i mélet som gav upphov till ovannimnda dom stavas pad samma satt och
har mycket stor sirskiljningsférmaga. Dessutom har sokanden &beropat over-
klagandenamndens beslut i drendena SIMPLELIFE mot SIMPLE LIFE, FREEZO-
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MINT mot FREEZE, MILES mot MILESTONE, TAPAS mot TAPARICA, GRIA
mot GIRALDA och DRIVE mot DRIVEWAY.

For det andra har sdkanden hévdat att 6verklagandenimndens 6vervigande, enligt
vilket konsumentens uppmérksamhet automatiskt riktas mot den forsta delen av
kénnetecknen, som 4r densamma i bada, inte sirskilt motiverats och inte stimmer
overens med 6verklagandendmndens beslut i drendet ORANGEX mot ORANGE X-
PRESS.

I ljudhéinseende har sékanden hévdat att det skapats ytterligare en stavelse genom
att bokstaven i har lagts till termen flex, Dessutom bestod det #ldre kinnetecknet
framfor allt av konsonanter medan det sokta varumirket i forsta hand bestar av
vokaler och uttalas i Férenade kungariket pa ett sjungande siitt.

I begreppshéinseende har sékanden forst gjort gillande att dven den invindande
parten & medveten om att termen flex #r av beskrivande karaktir eftersom
varumirket FLEX registrerats i de delar av registren i Férenade kungariket och i
Irland som giller for varumirken med en mindre sirskiljande karaktir, samt
eftersom den inte har grundat férevarande inviindning pé att det dldre varumdrket dr
allmint ként i Forenade kungariket. Sokanden har hiivdat att termen flex i de
engelsksprakiga linderna inte utgdr den dominerande besténdsdelen i kinnetecknet
FLEXT AIR. Ur grammatisk synpunkt utgér tvdrtom ordet air den viktigaste
bestdndsdelen eftersom termen flexi kan utgdra diminutiv av adjektivet “flexible”
som en precisering till substantivet "air”.

Sokanden har angett att termen flexi inte existerar i det engelska spriket och att det
sokta varumérket utgdr en fantasibeteckning. Med hanvisning till utdrag ur en
engelsk ordbok har stkanden &ven papekat att 6verklagandenimnden bland de
ménga betydelserna av ordet air har valt ett av de mindre vanligt férekommande.
Déremot har termen flex en egen betydelse p& engelska och har dirfor inte nagon
sarskiljningsforméga.
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Vad giller jamforelsen mellan kénnetecknen har stkanden vidare anfort att
resonemanget i det ifrigasatta beslutet inte Overensstimmer med férstainstan-
srittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyrdn — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 11-4335),
eftersom termen flex inte utgdr den dominerande bestdndsdelen i det sokta
varumirket samt eftersom de 6vriga bestindsdelarna inte &r obetydliga.

Niir det giller helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken har sokanden papekat att
det #r ostridigt att varorna i fraga, till skillnad frén de varor som avsags i det drende
som gav upphov till forstainstansrittens dom av den 15 januari 2003 i mél T-99/01,
Mystery Drinks mot harmoniseringsbyran — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)
(REG 2003, s. 11-43), inte bestlls muntligen utan stiills fram pa hyllor vilket gor varje
eventuell likhet i ljudhinseende samt forvixlingsrisken obetydlig.

Dessutom har sdkanden hénvisat till kopior pa registreringar som genomforts i
Forenade kungariket och gjort gillande att genomsnittskonsumenten i detta land
inte riskerar att forvixla varumirkena som ér foéremal for denna tvist eftersom
denne konsument redan stills infor ett antal andra varumérken som innefattar
termen flex for liknande eller identiska varor.

Sokanden har #ven gjort gillande att det resonemang for att komma fram till ait det
inte foreligger nagon risk for forvixling mellan varumérkena FLEX och FLEXTUM
som andra 6verklagandenimnden forde i sitt beslut av den 11 juli 2003, som ingavs
av sékanden till forstainstansrittens kansli den 8 september 2003 och som némns
ovan, dr direkt tillimpligt i forevarande fall. En generisk term sasom flex kan
foljaktligen inte monopoliseras. Enligt sokanden ér detta beslut &nnu mer avgorande
eftersom det avser tva kannetecken som vardera bestar av en enda term medan det
sokta varumirket i forevarande fall bestar av tva termer dér inte nagon av dessa eller
stavelserna i dessa #r identisk med det dldre varumérket ("fle-xi-air”).

Harmoniseringsbyran har bestridit att férevarande grund &r befogad.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett dldre
varumirke invéinde dédremot, det varumidrke som ansokan giller inte kunna
registreras om det — p& grund av att det ar identiskt med eller liknar det #ldre
varumérket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det
omréde dir det #ldre varumérket #r skyddat.

Enligt fast rittspraxis foreligger det en forvixlingsrisk om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran samma foretag,
eller i forekommande fall fran foéretag med ekonomiska band.

Enligt denna réttspraxis skall en helhetsbeddmning géras av forvixlingsrisken med
ledning av hur malgruppen uppfattar ifragavarande kiinnetecken, 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 forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01,
Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1I-2821, punkterna 31-33 samt déir angiven
rittspraxis).

— Malgruppen

Stkanden har inte gjort ndgon invindning mot att overklagandendmnden har
genomfort helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken i Forenade kungariket. Inte
heller har den bestridit 6verklagandenimndens faststillande, enligt vilket mal-
gruppen utgors av genomsnittskonsumenten som inte #r sarskilt uppmirksam.
Forstainstansrétten anser foljaktligen att man for underskningen av den aktuella
grunden skall utgé frin dessa premisser.
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— Det #ldre varumérkets sérskiljningsformaga

Sasom 6verklagandendmnden har papekat r det ostridigt mellan parterna att det
dldre varumérket har liten sirskiljningsforméga.

Sékanden har emellertid gjort gillande att dverklagandendmnden borde ha ansett
att endast en exakt atergivning av det dldre varumirket skulle kunna orsaka en
forvixlingsrisk pa grund av att varumérket har en sidan liten sarskiljningsformaga.

Denna uppfattning kan inte godtas. Aven om omstindigheten att det &ldre
varumérket har liten sirskiljningsformaga skall beaktas vid helhetsbeddmningen av
forvixlingsrisken (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 24), utgdr den endast en av flera
omsténdigheter som ingir i denna bedémning. Siledes kan det, dven di det
foreligger dels ett dldre varumérke som har liten sirskiljningsférmaga, dels ett sokt
varumirke som inte utgdr en exakt Atergivning av det férra, foreligga en
forvaxlingsrisk bland annat med anledning av att kinnetecknen eller de varor eller
tjanster som avses liknar varandra.

— Jamforelsen mellan de ifrigavarande varorna

Sékanden har inte bestridit overklagandenimndens faststillande, enligt vilket
varorna i friga i vissa delar 4r identiska, och i vissa delar mycket lika.
Forstainstansritten anser foljaktligen att man for undersskningen av den aktuella
grunden skall utgé fran dessa premisser.

II-970



63

64

65

66

L’OREAL MOT HARMONISERINGSBYRAN — REVLON (FLEXI AIR)

— Kinnetecknen i friga

Sasom det framgar av fast rittspraxis skall helhetsbedomningen av forvaxlings-
risken, vad giller de motstéende kiinnetecknens visuella likhet, fonetiska likhet samt
begreppsmissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i
synnerhet med hinsyn till deras sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (se
forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-
Van Heusen mot harmoniseringsbyrdin — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 47 och dir angiven riittspraxis).

Overklagandenimnden har ansett att kéinnetecknet FLEXI AIR pa det visuella planet
huvudsakligen bestar av termen flex. Eftersom bestindsdelen flex ir placerad i
bérjan kan den dessutom f3 en stérre betydelse én resten av det sokta kiinnetecknet.
Det efterfoljande ordet air 4r kortare. Konsumenterna kommer i allménhet forst och
frimst ihdg borjan av ett kinnetecken och inte slutet. Vidare har éverklagande-
némnden ansett att den dominerande bestindsdelen flex inte forindras avsevirt
genom att bokstaven i tillférs. Overklagandendmnden har hirav dragit slutsatsen att
kénnetecknen visuellt liknar varandra.

Dessa 6verviganden #r inte felaktiga och sékandens argument i detta hiinseende,
vilka anges ovan i punkterna 45 och 46, kan inte godtas.

Nir det géller de forsta argumenten skall det anges att det inte finns nagot skal till
att ett kiinnetecken som #r sammansatt av tvd begrepp och ett kiinnetecken som
endast utgors av ett begrepp inte skulle kunna likna varandra visuellt, Vidare kan i
f6revarande fall varken den omstéindigheten att inte nagon av de tva termerna i det
s6kta kdnnetecknet #r identisk med det dldre varumérket eller den omstindigheten
att det senare &r kort, undanréja den visuella likhet som skapats genom att fyra
bokstiver av dtta i det sokta kinnetecknet sammanfaller med det #ldre, att de &r
placerade i samma ordning samt i bérjan pa de bada kinnetecknen.
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Betriffande det argument som rér domen i det ovanniamnda malet HUBERT ér det
tillrickligt att ange att slutsatsen i denna dom, enligt vilken det allménna visuella
intrycket av kinnetecknen i friga ér olika, bland annat grundar sig pa en figurdel i
ett av kinnetecknen (punkt 54) medan bada kénnetecknen i forevarande fall utgor
ordmairken. ‘

Betriffande dverklagandenimndens tidigare beslut som ésyftas i punkterna 45 och
46 ovan, skall det erinras om att lagenligheten av de beslut som fattas av
6verklagandeniimnderna betriffande registrering av ett kinnetecken som gemens-
kapsvarumirke enligt fast rittspraxis enbart skall bedémas pa grundval av
forordning nr 40/94, sasom den tolkats av gemenskapsdomstolarna och inte mot
bakgrund av 6verklagandenimndernas tidigare beslutspraxis (forstainstansrittens
dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrn
(STREAMSERVE), REG 2002, s. I1-723, punkt 66, som domstolen inte fann skal att
sndra genom beslut av den 5 februari 2004 i mal C-150/02 P, Streamserve mot
harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. 1-1461). Aven om faktiska eller rittsliga
motiveringar i ett tidigare beslut visserligen kan utg6ra argument till stod for ett
pastétt asidosittande av en bestimmelse i forordning nr 40/94 (forstainstansrattens
dom av den 20 november 2002 i mal T-79/01 och T-86/01, Bosch mot
harmoniseringsbyran (Kit pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. I1-4881, punkt 33),
skall det konstateras att vart och ett av de tidigare beslut som dsyftas ovan i
punkterna 45 och 46 ror kiinnetecken mellan vilka det visuella sambandet inte &r
jaimforbart med det i forevarande fall.

Nir det slutligen giller den pastidda avsaknaden ‘av motivering som anfors i
punkt 46 ovan, skall det konstateras.att overklagandendmnden har ansett att
konsumenten i.allmanhet i forsta hand kommer ihag bérjan pa ett kinnetecken och
inte slutet (punkt 33 i det ifrigasatta beslutet). I detta hénseende kan inte
dverklagandenimnden klandras for att inte ytterligare ha motiverat sin stdndpunkt.

Betriffande den fonetiska jimforelsen har éverklagandendmnden ansett att borjan
pa ett kiinnetecken éven i detta hinseende spelar en visentlig roll. Skillnaden i uttal
ar liten och uppkommer endast genom slutdelen av det sokta kiannetecknet. Den
mjuka tonen i bokstaven i och det 6ppna uttalet pa engelska av ordet air resulterar i
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att det i ljudhénseende sammanfaller med bestindsdelen flex och resulterar sarskilt i
att uttalet av bokstaven x fir en framtridande betydelse. Enligt 6verklagande-
ndmnden liknar saledes kiinnetecknen varandra i fonetiskt hinseende.

Dessa Gverviganden ér inte heller felaktiga.

Sokandens argument betriffande forekomsten av bokstaven i och ordet air i
kiinnetecknet FLEXI AIR som anfors i punkt 47 ovan, kan inte godtas. De fyra forsta
bokstiverna av de atta som utgor kéinnetecknet uttalas nimligen exakt likadant som
kinnetecknet FLEX, bokstaven i utgér endast ett obetydligt tilligg i fonetiskt
hinseende till dessa fyra forsta bokstéver och tilligget av ordet air forindrar inte
heller det faktum att uttalet delvis dr identiskt,

I begreppshéinseende har dverklagandenimnden ansett att termerna flex och flexi ar
néra sammanhingande eftersom de bida anspelar pa flexibilitet och alltsa p& harets
styrka och vitalitet. Att ordet air tillagts foréindrar inte denna begreppsmissiga
identitet. Enligt overklagandenimnden har kinnetecknen siledes pi engelska
samma betydelse.

Dessa overviganden ar heller inte felaktiga och sékandens argument i detta
hénseende som redovisas ovan i punkterna 48 och 49 kan dérfor inte godtas.

Betriffande argumentet att den invéindande parten sjilv &r medveten om att
begreppet flex har en beskrivande karaktir, v det tillvickligt att ange att dven om
detta skulle visa sig vara riktigt saknar en sidan omstindighet relevans fér den
begreppsmiissiga bedémningen av kidnnetecknen i fraga.
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Detsamma giller betriffande argumentet att ordet air grammatiskt sett &r den
viktigaste bestandsdelen i det sokta varumérket, eftersom genomsnittskonsumenten,
som inte #r sdrskilt uppmirksam, inte kommer att dgna sig at grammatiska
undersokningar av kiinnetecknen i fraga.

Vad giller det argument som rér betydelsen av ordet air, &r det tillrickligt att ange
att oavsett vilken denna betydelse #r, kan den inte fordndra betydelsen av
bestdndsdelen flexi och inte heller den begreppsméssiga likhet som uppkommer
genom denna bestdndsdel.

Inte heller argumenten som rdr det dldre varumirkets avsaknad av sérskiljnings-
formaga, att begreppet flexi inte forekommer i det engelska spréket samt att
kénnetecknet FLEXI AIR utgér en fantasibeteckning kan godtas, eftersom inte nagot
av dessa argument kan forandra den omstiindigheten att termerna flex och flexi var
och en for sig pa engelska hanvisar till flexibilitet (se, betriffande det spanska
spraket, forstainstansrittens dom av den 18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot
harmoniseringsbyran — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 48).

Vad giller det argument som redovisas ovan i punkt 50 skall det vidare papekas att
det i domen i det ovannimnda malet MATRATZEN visserligen anges att ett
sammansatt varumirke endast kan anses jimférbart med ett annat varumérke som
dr identiskt med eller kan jimforas med en bestindsdel i det sammansatta
varumirket om denna bestindsdel 4r den mest framtridande i det helhetsintryck
som det sammansatta varumirket ger. Det varumirke som avses med detta
uttalande #r emellertid inte alls jamforbart med det varumirke som avses i
forevarande fall, bland annat eftersom det innefattar en figurdel.

Det kan séledes faststillas att 6verklagandenimnden med ritta har ansett att
kannetecknen i fraga liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsméssigt
hénseende.
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— Forvixlingsrisken

Enligt dverklagandendmnden féreligger det en risk for att konsumenterna antar att
den lilla skillnaden mellan kinnetecknen endast aterspeglar olika typer av varor eller
dr en f6ljd av marknadsmissiga 6vervéiganden, och inte att denna skillnad beror pa
ett annat kommersiellt ursprung. Overklagandenimnden har dirfor dragit
slutsatsen att det foreligger en forvixlingsrisk i Férenade kungariket.

I detta hiinseende skall det anges att det inte har bestridits att det dldre varumirket
har liten sirskiljningsforméga, att kéinnetecknen i fraga liknar varandra i visuellt,
fonetiskt samt begreppsméssigt héinseende och att varorna i vissa delar ér identiska
och i andra delar mycket lika,

Under dessa omstéindigheter drar forstainstansritten slutsatsen att det foreligger en
forvixlingsrisk.

Sokandens argument, som anges ovan i punkt 51, enligt vilket den fonetiska likheten
dr obetydlig, kan inte godtas. Eftersom kinnetecknen liknar varandra och varorna
delvis &r identiska och delvis mycket lika, saknar frigan om i vilken utstriickning
kéinnetecknens fonetiska likhet bidrar till forviixlingsrisken relevans.

Inte heller det argument som anges ovan i punkt 52 och som rér férekomsten av
andra varumérken i Férenade kungariket som innefattar flex kan godtas. Det skall
ndmligen erinras om att det & just pa grund av denna omstindighet som
overklagandenéimnden i punkt 27 i det ifrdgasatta beslutet har dragit slutsatsen att
det aldre varumirket har liten sirskiljningsférmaga och att det saledes foreligger en
forvaxlingsrisk i Forenade kungariket (se punkt 81 ovan). Denna slutsats har
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godtagits (se punkt 83 ovan). Fér évrigt har skanden uttryckligen anslutit sig till
standpunkten att det #ldre varumirket har liten sarskiljningsformaga (se
punkterna 41 och 59 ovan). "

Nir det slutligen giller de argument som ror andra verklagandendmndens beslut av
den 11 juli 2003, som anges ovan i punkt 53, skall det &ter erinras om att
lagenligheten av de beslut som fattas av overklagandenimnderna betriffande
registrering av ett kinnetecken som gemenskapsvarumérke enbart skall beddmas pa
grundval av férordning nr 40/94, sdsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna och
inte mot bakgrund av overklagandenimndernas tidigare beslutspraxis, men att
faktiska eller rittsliga motiveringar i ett tidigare beslut kan utgéra argument till stod
for ett pastatt asidosittande av en bestimmelse i denna férordning (se punkt 68
ovan). Det skall dock anmirkas att forhéallandet mellan de kannetecken som var
foremal for dverklagandendmndens ovannimnda beslut inte ér jamforbart med det
mellan kiinnetecknen i forevarande fall. Kannetecknet FLEXIUM bestar av ett enda
ord ur vilket det inte &r méjligt att sirskilja termen flex, medan termerna flex och
flexi med Litthet kan sirskiljas ur kiinnetecknet FLEXI AIR. Det bor ocksa anges att
slutsatsen att det foreligger en forvixlingsrisk mellan kinnetecknen i friga inte kan
anses resultera i ett monopol pé& termen flex.

Mot bakgrund av vad som ovan anforts skall slutsatsen dras att overklagande-
namnden inte har asidosatt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 nér den ansett att det
foreligger en risk for forvixling mellan kinnetecknen i friga..

Saledes kan talan inte vinna bifall pd den andra granden.
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Den tredje grunden: Huruvida artikel 8.2 a ii i forovdning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Stkanden har gjort gillande att dverklagandenimnden har asidosatt artikel 8.2 a ii i
férordning nr 40/94 genom att inte underséka huruvida en invindning pa grund av
det &ldre varumirket kunde goras enligt brittisk lagstiftning, samt genom att inte
undersoka forviixlingsrisken mot bakgrund av denna lagstiftning. Sokanden har
ndrmare angett att denna bestimmelse inte fir ge innehavaren av ett nationellt
varumirke mer langtgdende rittigheter betriffande en ansékan om gemenskaps-
varumdrke &n vad som garanteras enligt inhemska bestimmelser, Den omstindig-
heten att dverklagandenémnden har underlatit att genomféra dessa undersokningar
skulle kunna resultera i att det &ldre varumirket atnjuter ett storre skydd pa
gemenskapsnivd dn pa nationell niva.

Harmoniseringsbyrén har bestridit att forevarande grund &r befogad.

Forstainstansrittens bedémning

Det skall papekas att en ansékan om gemenskapsvarumirke understills de
forfaranden som foreskrivs i férordning nr 40/94. Enligt artikel 8.1 b och artikel 8.2
a ii i samma férordning maste en registrering av det sékta varumirket végras, om det
foreligger en sadan risk for forvixling som avses i artikel 8.1 b med ett varumérke
som tidigare registrerats i en medlemsstat. Forordning nr 40/94 innehaller
emellertid inga bestdimmelser om den foregiende undersékningen av huruvida
detta nationella dldre varumirke, med stod av de nationella bestimmelser som giller
f6r det, kan utgora grund for en invindning samt undersékningen av frvaxlings-
risken mellan de berdrda varumirkena enligt dessa nationella bestimmelser.
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Det skall &iven anges att forevarande grund bygger pa antagandet att innehavaren av
ett dldre nationellt varumirke enligt férordning nr 40/94 é&tnjuter réattigheter
betriffande en ansdkan om gemenskapsvarumirke som dr mer lingtgdende &n de
rittigheter som garanteras enligt de nationella bestimmelser som giller for det dldre
varumérket. Enligt artikel 4.1 b och artikel 4.2 a ii i radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT 1989, L 40 s. 1; svensk specialutgiva, omrdde 13, volym 17, s. 178), har
emellertid medlemsstaternas nationella bestimmelser om risken for forvixling
mellan ett skt varumirke och ett dldre nationellt varumirke blivit foremal f6r en
fullstindig harmonisering. Det normativa innehdllet i dessa bestdmmelser i
direktiv nr 89/104 #r identiskt med innehallet i artikel 8.1 b och artikel 8.2 a ii i
férordning nr 40/94. Under dessa omstindigheter aktualiseras inte det antagande
som sbkanden har framfort.

Saledes kan talan inte vinna bifall pd den tredje grunden.

Eftersom ingen av grunderna kan godtas skall talan ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. I forevarande fall
ir sékanden den tappande parten och harmoniseringsbyrén har yrkat att sékanden
skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Sokanden skall saledes forpliktas
att ersitta rittegangskostnaderna,
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta riittegangskostnaderna,

Pirrung Meij Pelikdnova

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 16 mars 2005.

H. Jung J. Pirrung

Justiticsekreterare Ordférande
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