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FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 1 februari 20057

I mal T-57/03,

Société provencale d'achat och de gestion (SPAG) SA, Marseille (Frankrike),
foretritt av advokaten K. Manhaeve, med delgivningsadress i Luxemburg,

stlkande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av U. Pfleghar och G. Schneider, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

de andra parterna i forfarandet vid 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyran
som intervenerat vid forstainstansritten ir

* Rittegdngssprak: tyska,
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Frank Dann och Andreas Backer, Frankfurt am Main (Férbundsrepubliken
Tyskland), foretréidda av advokaten P. Baronikians,

angiende en talan som vickts mot det beslut som fattades av andra ¢verklagande-
ndmnden vid harmoniseringsbyran den 5 december 2002 (drende R 1072/2000-2),
betraffande ett invindningsforfarande rérande varumirkena HOOLIGAN och
OLLY GAN,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och
S. Papasavvas,

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av den ansokan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
20 februari 2003

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som ingavs till férstain-
stansriittens kansli den 12 september 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som intervenienten ingav till forstainstansréttens
kansli den 12 september 2003,

efter forhandlingen den 28 september 2004,
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foljande

Dom

Bakgrunden till tvisten

Frank Dann och Andreas Backer (nedan kallade intervenienterna) ingav den 1 april
1996 en ans6kan om registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyrén), med stéd av radets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Det sokta varumirket dr ordkinnetecknet HOOLIGAN.

De varor for vilka varumirkesregistrering har sokts omfattas av klas. 25 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg. Varorna
motsvarar féljande beskrivning: "kldder och huvudbonader”,

Ansékan om varumirkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 65/98 den 31 augusti 1998.
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Den 30 november 1998 framstillde Société provengale d’achat et de gestion (SPAG)
SA (nedan kallat sékanden), med stéd av artikel 42 i forordning nr 40/94, en
invindning mot det sokta varumérket vad giller samtliga varor som omfattas av
detta. Invéindningen grundas pa tva dldre varumérken som stkanden &r innehavare
av, namligen '

— det internationella ordmirket OLLY GAN nr 575552 som bland annat giller i
Tyskland, Spanien, Italien och Portugal och som bland annat avser kldder som
omfattas av klass 25,

— det franska ordmirket OLLY GAN nr 1655245, som bland annat avser kléder i
klass 25. . -

Den 26 maj 1999 begirde intervenienterna att sokanden skulle bevisa ett faktiskt
bruk av de dldre varumirken som &beropats.

Genom beslut av den 15 september 2000 godtog invindningsenheten vid harmoni-
seringsbyran inviindningen med motiveringen att det foreldg en forvixlingsrisk i
Frankrike och Portugal dels pa grund av att de varor som omfattas av de berdrda
varumirkena var identiska, dels pa grund av den fonetiska likheten mellan de
ifrigavarande ordmirkena, som innebar en begreppsmissig likhet mellan ordkén-
netecknen. -

Den 9 november 2000 ingav intervenienterna ett 6verklagande av invdndningsen-
hetens beslut till harmoniseringsbyran.

I beslut av den 5 december 2002 (drende R 1072/2000-2) (nedan kallat det
overklagade beslutet) ogiltigférklarade andra 6verklagandendmnden vid harmoni-
seringsbyrén invindningsenhetens beslut. -
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Overklagandenimnden ansag i huvudsak att en genomsnittlig fransk eller
portugisisk konsument kinner till savil den vanliga betydelsen av det engelska
ordet hooligan som dess stavning och de uttalar de béda berérda varumirkena pa
olika sitt. Overklagandenimnden fastslog att de berérda kinnetecknen inte
uppvisade nagon visuell, fonetisk eller begreppsmassig likhet och att det dirigenom
inte férelag nagon forvixlingsrisk mellan de berérda varumirkena.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansriitten skall

— ogiltigforklara det overklagade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrin att ersiitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienterna har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Huruvida de sakforhallanden och rittsliga forhallanden som aberopats vid
forstainstansritten kan upptas till sakprovning

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har inledningsvis gjort gillande att det inte ankommer pa
forstainstansritten att inom ramen fér en prévning av det éverklagade beslutets
rittsenlighet pa nytt préva de faktiska omsténdigheterna mot bakgrund av bevisning
som dberopats for forsta gangen vid forstainstansritten. Eftersom sokanden vid
overklagandendmnden inte ifrdgasatte att de ifrdgavarande varorna var identiska, att
varumérkena var i bruk, att enbart det franska och portugisiska territoriet var
relevant, att det inte forelag nagon visuell likhet mellan de berérda kénnetecknen
och att sékanden for forsta gangen vid forstainstansritten gjorde gillande att de
dldre varumirkena i fraga hade en mycket hog sérskiljningsforméga, kan dessa
fragor inte ldngre provas vid forstainstansritten utan att foremalet for tvisten dndras
i strid med artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegingsregler.

Sokanden anser att argumentet om den begreppsmissiga inneborden av varumérket
OLLY GAN redan har anforts vid harmoniseringsbyrdn. S6kanden éverlamnar till
forstainstansritten att beddma huruvida den nya bevisning som ingivits kan upptas
till provning men har begirt att samma kriterier skall tillimpas pa den nya bevisning
som intervenienterna ingivit.

Firstainstansrdttens bedomning

I artikel 63 i forordning nr 40/94 foreskrivs foljande:

”1. Beslut av 6verklagandendmnden far 6verklagas till Europeiska gemenskapernas
domstol.
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2. Ett dverklagande far grundas pa bristande behérighet, dsidoséttande av visentliga
formforeskrifter, asidosittande av fordraget, av denna férordning.eller av nigon
rittsregel som giller deras tillimpning eller rérande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behorig att undanrdja eller &ndra ett dverklagat beslut.

4. Var och en som varit part i forfarandet vid dverklagandenimnden skall ha riitt att
overklaga beslut som gétt denne emot.

I artikel 74 i forordning nr 40/94 foreskrivs féljande:

”1. Vid forfarande infér byran skall denna utan sirskilt yrkande prova sakforhal-
landena; dock skall i &renden om relativa registreringshinder proévningen vara
begrinsad till vad parterna &beropat och yrkat.

2. Byrdn behover inte beakta omsténdigheter eller bevis som part inte dberopat eller
ingivit i ratt tid.”
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Det skall erinras om att det ankommer pé forstainstansritten att prova huruvida
éverklaganden@mndernas beslut 4r lagenliga nér en talan vicks med stod av artikel
63.2 i forordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens
dom av den 12 december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran
(ECOPY), REG 2002, s. I1-5301, punkt 46, och av den 22 oktober 2003 i mal
T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix) REG
2003, s. [1-4625, punkt 70 och dir angiven réttspraxis). Med tillimpning av artikel 74
i forordning nr 40/94 skall denna provning goras mot bakgrund av sakforhallandena
och de rittsliga forhallandena i tvisten som anhingiggjorts vid 6verklagande-
nimnden (se, analogt, forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mél T-194/01,
Unilever mot harmoniseringsbyran (dggformad tablett), REG 2003, s. II-383,
punkt 16).

Det skall &ven erinras om att det foljer av principen om funktionell kontinuitet
mellan de olika instanserna vid harmoniseringsbyrén att overklagandenamnden,
inom tillimpningsomradet for artikel 74.1 i férordning nr 40/94, dr skyldig att
grunda sitt beslut pa alla de sakférhéllanden och rittsliga forhéllanden i det beslut
som 6verklagats och de sakforhallanden och rittsliga forhallanden som den berdrda
parten har dberopat, antingen i forfarandet vid den enhet som har avgjort drendet i
forsta instans eller, om inte annat féljer av punkt 2 i denna bestimmelse, vid
overklagandet. Omfattningen av den bedémning som 6verklagandenimnden ér
skyldig att foreta betriffande det dverklagade beslutet avgors i princip inte enbart av
de grunder som anfors av den parten eller parterna vid 6verklagandendmnden (se,
for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i
mél T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrdn — LHS (UK) (KLEENCARE), REG
2003, s. 11-3253, punkterna 29 och 32).

Vad giller den faktiska ramen foljer det av artikel 74.2 i forordning nr 40/94 att det
ankommer pa parterna att i ritt tid inge de omstéiindigheter till harmoniseringsbyrén
som de avser att aberopa. Harav foljer att harmoniseringsbyran inte kan klandras f6r
ett rittsstridigt beteende savitt avser sakférhillanden som inte aberopats vid denna.

Sakférhallanden som gjorts gillande vid forstainstansritten utan att tidigare ha
aberopats vid nagon av harmoniseringsbyrans instanser kan inte provas (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mal T-237/01,
Alcon mot harmoniseringsbyrain — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003,
s. II-411, punkterna 61 och 62, som faststillts efter overklagande genom domstolens
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beslut av den 5 oktober 2004 i mal C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. [-8993, forstainstansrittens dom av den 6 mars 2003 i mal T-128/01,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (Calandre), REG 2003, s. II-701,
punkt 18 ; av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrin
— Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. I[-2251, punkt 67 ; av den 4 november
2003 i mal T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyrdn — Granjas Castellé (CAS-
TILLO), REG 2003, s. 11-4835, punkt 46, och av den 13 juli 2004 i mal T-115/03,
Samar mot harmoniseringsbyran — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. 11-2939,
punkt 13).

Vad giller den rittsliga ramen konstaterar forstainstansritten att i ett forfarande
angdende relativa registreringshinder &r harmoniseringsbyrdns prévning enligt
lydelsen i artikel 74.1 in fine i férordning nr 40/94 begrinsad till vad parterna har
&beropat och yrkat, Siledes kan overklagandenimnden, nir den provar ett
overklagande av ett beslut som avslutar ett invindningsférfarande, enbart grunda
sitt beslut pa de relativa registreringshinder som den berérda parten har dberopat
och pd de sakférhéllanden och bevis som denna part har &beropat och som avser
némnda registreringshinder (se forstainstansrittens dom av den 22 juni 2004 i
mél T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrin — DaimlerChrysler
(PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 28 och dir angiven rittspraxis). Kriterierna
for att tillimpa ett relativt registreringshinder eller nagon annan bestimmelse som
dberopats till stod for de yrkanden som framstéllts av parterna ingar naturligtvis
bland de rittsliga forhallanden som skall prévas av harmoniseringsbyran, Det skall
héirvidlag preciseras att en rittsfraga kan prévas av harmoniseringsbyran trots att
den inte har aktualiserats av parterna, om en I8sning pa denna fraga ér nédvindig
for att sikerstlla en korrekt tillimpning av férordning nr 40/94 i forhallande till vad
parterna &beropat och yrkat. Aven sidana rittsfragor som det &r nddvindigt att
avgora for att kunna bedéma de grunder som har dberopats av parterna, och for att
kunna bifalla eller avsld ett yrkande, ingdr bland de rittsliga forhallanden som skall
provas av dverklagandendmnden #ven om parterna inte har yttrat sig angdende
denna friga och dven om harmoniseringsbyrdn inte har prévat denna aspekt.
Dessutom, om det gors géllande att harmoniseringsbyrdn har gjort sig skyldig till en
felaktighet i samband med handldggningen av parternas yrkanden, sisom
exempelvis dsidosittandet av den kontradiktoriska principen, ingar #ven denna
pastadda felaktighet i den rittsliga ramen i malet.

Hérav f6ljer att sddana rittsliga forhallanden som &beropats vid férstainstansriitten
utan att dessférinnan ha gjorts gillande vid harmoniseringsbyrans instanser, i den
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man de hinfor sig till en rittsfraga vars avgorande inte var nodvindigt for att
sikerstilla en korrekt tillimpning av forordning nr 40/94 i forhallande till vad
parterna &beropat och yrkat, inte kan péverka lagenligheten av ett beslut som fattats
av overklagandenamnden betréiffande tillimpningen av ett relativt registrerings-
hinder. Sidana rittsliga forhéllanden ingér ndmligen inte i den réttsliga ramen for
den tvist som anhéngiggjorts vid 6verklagandendmnden. De kan séledes inte provas.
Om en bestimmelse didremot maste iakttas eller om en réttsfriga méste avgoras for
att sikerstilla en korrekt tillimpning av férordning nr 40/94 i forhéllande till vad
parterna aberopat och yrkat, kan ett rittsligt forhéllande som avser denna fraga
dberopas for forsta gdngen vid forstainstansritten.

Slutligen preciserar forstainstansritten att enligt artikel 134 i forstainstansrittens
réttegéngsregler géller dessa regler om upptagande till sakprévning av sakforhal-
landen #ven for harmoniseringsbyrdn eller intervenienter som for talan vid
forstainstansritten (se, betriffande bevisning som &beropats av en intervenient,
forstainstansrittens dom av den 18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot
harmoniseringsbyrdn — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52).
Betriffande de rittsliga forhdllandena giller samma regler for upptagandet till
sakprévning for intervenienterna som for s6kandena. Enligt principen om jamlikhet
i medel skall sokanden och intervenienterna férfoga Gver samma medel vid
forstainstansrétten.

I férevarande fall skall det framhallas att sékanden inte har ingivit nagra yttranden
till overklagandenimnden. Harmoniseringsbyran har gjort géllande att forstain-
stansritten inte lingre kan prova de frigor som inte dberopats vid 6verklagande-
nimnden, nédmligen pastiendena om att de ifrdgavarande varorna &r identiska nir
det giller de territorier betriffande vilka det &beropats bevisning angiende ett
faktiskt bruk av de dldre varumirkena, nér det géller relevansen av dessa territorier
for bedémningen och nir det giller avsaknaden av en visuell likhet mellan de
berérda kinnetecknen. Av de skidl som framforts ovan i punkt 18 kan detta
argument inte godtas.

Forstainstansritten konstaterar nimligen att dessa fragor omfattades av den faktiska
och rittsliga ramen som var féremal for provning i 6verklagandendmnden. Samtliga
dessa fragor behandlades av inviindningsenheten i dess beslut dels i samband med
att den besvarade de argument som aberopats av parterna, dels pd eget initiativ,
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eftersom en provning av dessa fragor var nodvindig fo6r att kunna avgéra
invindningen. Det 4r saledes uppenbart att verklagandenimnden har grundat,
eller borde ha grundat, sitt beslut pd samtliga sakforhdllanden och rittsliga
forhallanden nér den fattade det 6verklagade beslutet. Dessa fragor kan séledes
provas i sak vid forstainstansritten. :

Vad didremot giller s6kandens pastdenden att de #ldre varumérkena har en hég
sarskiljningsfé6rmaga som beror pa sévil varumirkena i sig som pa att de &r
vilkdnda, konstaterar forstainstansriitten, mot bakgrund av handlingarna fran
forfarandet vid harmoniseringsbyran, att sékanden varken vid invindningsenheten
eller, i dnnu mindre grad, vid 6verklagandenimnden gjorde gillande att
varumérkena hade en hog sdrskiljningsformaga. Sokanden deltog nimligen inte i
forfarandet vid den sistnimnda instansen.

Domstolen har i detta hinseende fastslagit att det dldre varumérkets sérskiljnings-
formaga, och sirskilt omsténdigheten att det 4r kint, skall beaktas vid beddmningen
av om det foreligger en forvixlingsrisk (domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkt 24 och domslutet). I denna dom
gjorde domstolen en exakt tolkning av artikel 4.1 b i radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omréde 13, volym
17, s. 178), vars lydelse i stort sett Gverensstimmer med den i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Vidare anges i skdl 7 i forordning nr 40/94 att det vid
bedémningen av forvaxlingsrisken bland annat méste beaktas om "varumirket ir
kint pd marknaden”.

Till skillnad fran detta direktiv har lagstiftaren emellertid i férordning nr 40/94
infort regler om verksamheten for den férvaltning som &r ansvarig fér varumirken
samt regler om rittigheter och skyldigheter f6r dem som agerar vid denna
forvaltning. I artikel 74.1 in fine i denna forordning foreskrivs att en prévning av
relativa registreringshinder &r begréinsad till vad parterna aberopat och yrkat. Enligt
artikel 74.2 i denna forordning behover harmoniseringsbyrn inte beakta de
omstiandigheter eller bevis som parterna inte dberopat eller ingivit i ritt tid. T den
mén dberopandet av en hég sirskiljningsformaga utgor en blandad grund som
innehdller bade sakforhallanden och réttsliga forhéllanden, maste en atskillnad goras
av om harmoniseringsbyran kan ta stillning till parternas yrkanden mot bakgrund av
vad parterna har &beropat.
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Vad for det forsta giller den sérskiljningsformaga som foljer av att de é&ldre
varumirkena #r vélkidnda, pdpekar forstainstansritten att sokanden endast
dberopade denna sérskiljningsforméga i samband med bedomningen av forvix-
lingsrisken i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Enligt artikel 74 i férordning nr 40/94 ankommer det pa harmoniseringsbyran att
prova alla grunder avseende ett varumirkes sirskiljningsformaga pa grund av att det
dr vilkdnt. Om en part ddremot varken har gjort géllande att &ldre varumirken ar
vilkénda eller ingivit bevisning till styrkande av detta, gir det inte att kritisera
harmoniseringsbyrdn foér att den inte pd eget initiativ provade denna aspekt.
Eftersom fragan huruvida ett varumérke dr vilként i allra hogsta grad grundas pé ett
antagande, ankommer det pa parterna att i tillriicklig man precisera sina yrkanden
for att harmoniseringsbyran slutgiltigt skall kunna préva deras pastaenden. Vidare
grundas bedomningen av om ett varumairke &r vélként i princip pa sakforhallanden
som det ankommer pa parterna att ligga fram. Nér den part som inlett ett
invéindningsforfarande gor gillande att dess varumirke dr vélként, skall parten ligga
fram de sakforhillanden och, om sa behovs, de bevis som gor det méjligt for
harmoniseringsbyrén att préva riktigheten i detta pastidende (forstainstansréittens
dom av den 22 juni 2004 i mal T-66/03, Drie Mollen sinds 1818 mot harmoni-
seringsbyrdn — Nabeiro Silveira (Galéxia), REG 2004, s. I-1765, punkt 32).

Forstainstansritten anser séledes att harmoniseringsbyran inte var skyldig att préva
huruvida de ifrdgavarande idldre varumirkena var vilkdnda. Frdgan huruvida
varumirkena dr vilkinda omfattades nidmligen inte av ansékan om att inleda ett
invindningsforfarande som ingavs till harmoniseringsbyrdn. De grunder som
sokanden har 4beropat om att dess #ldre varumirken var vilkdnda och den
bevisning som hinfor sig till dessa grunder kan sdledes inte upptas till provning,

Vad for det andra giller fragan huruvida ett éldre varumirke har sérskiljnings-
formaga i sig, konstaterar forstainstansritten ddremot att harmoniseringsbyran var
skyldig, eventuellt pa eget initiativ, att prova denna fraga till foljd av ansékan om att
inleda ett invindningsforfarande. Till skillnad frdn bedémningen av om ett
varumérke &r vilkidnt grundas bedomningen av huruvida ett varumirke har
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sdrskiljningsformaga i sig inte pé sakférhéllanden som det ankommer pa parterna att
ligga fram. Vidare kriver en sddan bedémning inte att parterna ligger fram grunder
eller argument som syftar till att faststélla att ett varumérke har sirskiljningsformaga
i sig, eftersom harmoniseringsbyrédn sjilv skall uppticka och bedéma huruvida det
éldre varumirke som ligger till grund for invindningsférfarandet har sirskiljnings-
férmaga i sig.

Detta innebir i forevarande fall att frigan huruvida sékandens #ldre varumirken
hade sérskiljningsformaga i sig, som uppkom i samband med prévningen av
forvixlingsrisken, utgjorde en del av de rittsliga forhallanden som var nédvindiga
att faststilla for att sikerstilla en korrekt tillimpning av férordning nr 40/94 mot
bakgrund av vad stkanden har é&beropat och yrkat vid harmoniseringsbyrén,
Foljaktligen kan sokandens argument som hinfér sig till denna fraga provas i sak.

Vad slutligen giller de sakforhillanden som &beropats for forsta gingen vid
forstainstansritten, har harmoniseringsbyran inte nimnt bilagorna till ansékan som
rér en annan fraga dn huruvida de dldre varumérkena var vilkinda. Denna fraga har
ovan redan avfirdats av forstainstansrétten. Det framgar emellertid av handlingarna
att bilagorna A 7 och A 8, som avser att visa att det redan har gjorts gillande att de
dldre varumérkena OLLY GAN frammanar begreppet huligan, i synnerhet syftar till
att visa att 6verklagandenémnden gjorde en oriktig bedémning nir den ansag att de
ifrigavarande varumérkena var begreppsmiissigt olika. Aven om dessa bilagor utgor
stod for kritiken avseende sakférhéllanden och rittsliga forhallanden i det
dverklagade beslutet, har de inte ingivits till harmoniseringsbyran. Dessa bilagor
utgdr séledes inte en del av den faktiska ram som var foremal for 6verklagande-
nimndens provning och kan saledes inte provas.

Inte heller godtar forstainstansritten det nya sakférhdllande som aberopats av
intervenienterna, némligen resultatet av en sékning pad webbsidan Google, eftersom
detta sakforhallande inte lades fram under det administrativa forfarandet vid
harmoniseringsbyran. Detsamma giller intervenienternas pastaende att det sokta
varumirket skulle ha en hég sirskiljningsforméaga pa grund av dess intensiva
anvéindning, da detta argument inte dberopats vid harmoniseringsbyrin.
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Provning i sak

Parternas argument

Enligt sokanden dr det utrett att de varor som omfattas av de berorda varumérkena
ar identiska.

Stkanden anser att de berérda kiinnetecknen har en viss visuell likhet, eftersom bada
innehéller bokstéverna ol och slutar med stavelsen gan.

Sokanden har gjort gillande att dessa kinnetecken dr fonetiskt identiska eller
fonetiskt mycket lika. Sokanden har ifrgasatt relevansen av det uttal som anges i
franska och spanska ordbécker och till vilket éverklagandendmnden har hénvisat.
Det franska ordet dr namligen houligan, och en hinvisning till ett akademiskt
resonemang avseende dessa uttal dr olampligt betréffande ett vanligt ord eller ett ord
som till och med anses utgora talsprak. Den relevanta mélgruppen, det vill séga
bland annat en fransk, en spansk och en portugisisk genomsnittlig konsument, &r
inte i tillréckligt stor utstrickning engelsktalande. Det ér foljaktligen inte uppenbart
att de vet hur man skall uttala och pa ett korrekt sétt stava till ordet hooligan. De
personer bland dessa konsumenter som talar engelska gor det for ovrigt med ett
mycket starkt latinskt uttal som suddar ut skillnaderna i uttal mellan de berérda
ordkinnetecknen vad giller bokstaven h, som skall uttalas som en konsonant, de tva
omna och vad giller pausen mellan orden Olly och Gan. De béda berérda
kinnetecknen har séledes ett mycket likartat uttal.

Sokanden har gjort gillande att de berérda kidnnetecknen begreppsmissigt dr
identiska eller mycket lika. P4 grund av deras fonetiska likhet framkallar dessa
kinnetecken med nddvindighet samma huliganbegrepp.
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Sokandena anser med st6d av rittspraxis och lagstiftning att forvixlingsrisken r 4n
stérre om det &ldre varumirkets inneboende sérskiljningsférmaga visar sig vara hog.
Enligt s6kanden har de ifrigavarande éldre varumirkena en mycket hog inneboende
sdrskiljningsférméga.

Med hénsyn till att det inte dr ofta som en genomsnittlig konsument har méjlighet
att gora en direkt jimforelse av de berérda varumirkena, anser sokanden att
forvixlingsrisken ér faststilld (forstainstansrittens dom av den 15 januari 2003 i mél
T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyran — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), REG 2003, s. 11-43).

For det fall forstainstansritten inte bifaller invéndningen om rittegangshinder
betriffande argumentet att det foveligger en visuell likhet mellan de berérda
kénnetecknen, har harmoniseringsbyran gjort gillande att kinnetecknen #r olika
bortsett frén delarna ol och gan.

Intervenienterna har gjort gillande att det inte foreligger nigon visuell likhet mellan
de ifrigavarande kdnnetecknen. Det sokta varumdrket bestir av ett enda ord och
innehaller tva o som ett dominerande inslag, medan de #ldre varumérkena bestér av
tvd ord och innehaller oll som dominerande inslag,

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att de berérda kinnetecknen dr fonetiskt
olika. Det engelska ordet hooligan kan forstas i hela gemenskapen och i synnerhet i
Frankrike, dar ordet har tagits upp i spriket i huvudsak pa grund av att det anvénds i
fotbollssammanhang, Detta ord kiinnetecknas av att det har ett engelskt uttal eller
dtminstone ett snarlikt uttal. Det foreligger siledes klara horbara skillnader mellan
de berdrda kénnetecknen, och detta giller i synnerhet uttalet av den forsta stavelsen
och pausen mellan de tv& ord som utgér de dldre varumirkena.
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Intervenienterna anser inte heller att det foreligger ndgon fonetisk likhet. Ordet
hooligan dr ként och vanligt férekommande i savéil Frankrike, &ven om det stavas
nagot annorlunda, som Spanien och uttalas korrekt pa engelska. Uttrycken hooligan
och Olly Gan bestér saledes av olika vokalf6ljder, ndmligen [u-i-4] respektive [o-i-a],
och betoningen ligger p# olika stéllen, ndmligen pé den forsta stavelsen respektive pa
det andra ordet. Dessutom utgér pausen mellan de tvd ord som de é&ldre
varumérkena bestér av en tillracklig fonetisk skillnad.

Harmoniseringsbyran anser att eftersom de &ldre varumérkena inte betyder
nagonting, dr det uteslutet att det skulle foreligga en begreppsmassig likhet mellan
de berorda kinnetecknen. Eftersom den relevanta malgruppen kinner till ordet
hooligan, eller houligan, och eftersom det foreligger visuella och fonetiska skillnader
mellan de ifrdgavarande varumirkena, kan denna malgrupp inte forvéxla ordet
hooligan med uttrycken Olly Gan (forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003
i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniséringsbyran — Pash Textilver-
trieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335).

Enligt intervenienterna foreligger det inte ndgon begreppsmissig likhet mellan de
ifraigavarande varumérkena. Enligt dessa uppfattas OLLY GAN som ett efternamn
och ett manligt fornamn och férstis som namnet pa en designer, vilket dr vanligt pa
modeomradet. Detta utesluter andra associationer. Ddremot anvinds ordet hooligan
ofta i franska, italienska, portugisiska och spanska texter. Ddrmed &r en
begreppsmassig forvéxling utesluten.

Harmoniseringsbyrin har gjort géllande att eftersom de éldre varumiérkena endast
skall anses ha en medelhdg sirskiljningsforméga, utesluter skillnaderna mellan de
berérda kénnetecknen all forvixlingsrisk (domen i det ovanndmnda malet
MYSTERY, punkt 41).

Intervenienterna har bestridit att de dldre varumirkena skulle vara sirskilt kiinda.
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Forstainstansrétiens bedOmning

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 féreskrivs att om innehavaren av ett dldre
varumirke invinder skall det varumirke som ansékan giller inte kunna registreras
om det — pé grund av att det 4r identiskt med eller liknar det #ldre varumirket och
de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ir identiska eller av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten férvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumérket 4r skyddat.

Enligt fast rittspraxis skall beddmningen av férvixlingsrisken vad giller varornas
eller tjinsternas kommersiella ursprung géras utifran en helhetsbedémning av hur
den relevanta mélgruppen uppfattar kinnetecknen och varorna och tjinsterna i
frdga med beaktande av samtliga relevanta omstiindigheter i det enskilda fallet,
sarskilt kinnetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjanster som de
avser (se forstainstansréttens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios
RTB mot harmoniseringsbyrin — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 29-33 och dir angiven rittspraxis).

Vad giller definitionen av den relevanta mélgruppen i forevarande fall i samtliga
parter dverens om att den atminstone skall anses utgoras av den genomsnittlige
konsumenten i Frankrike och Portugal.

Det skall vidare konstateras att det vid forstainstansritten inte har bestridits att de
varor som omfattas av de berérda varumirkena r identiska.

Vad giller likheten mellan de berdrda kéinnetecknen féljer det av rittspraxis att
helhetsbedomningen av forvixlingsrisken skall, vad giller de aktuella kinnetecknens
visuella, auditiva och begreppsmissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som
kiinnetecknen astadkommer, i synnerhet med hiinsyn till deras sirskiljande och mest
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framtridande bestdndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25). Fér att bedoma
den grad av visuell, auditiv och begreppsmissig likhet som foreligger mellan de
aktuella kiinnetecknen skall, i férekommande fall, den betydelse som skall tillmétas
dessa olika bestdndsdelar bedomas med beaktande av vilken kategori av varor eller
tjinster det #r friga om och de villkor under vilka de saluférs (domen i det
ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27).

Vad forst giller den visuella likheten mellan de berérda kinnetecknen har
overklagandendmnden faststillt den bedémning som gjordes av invéndningsen-
heten, enligt vilken dessa kéinnetecken visuellt #r olika (punkt 20 i det 6verklagade
beslutet). Sokanden har endast gjort gillande att de berorda kidnnetecknen har
bokstéverna ol och den sista stavelsen gan gemensamt.

Férstainstansritten konstaterar att den visuella likheten inskrénker sig till de
gemensamma bestindsdelar som aberopats av sékanden. Diremot har de berérda
kinnetecknen betydande visuella olikheter. De éldre varumérkena bestar av tvd ord,
vilka inleds med ett o och innehéller tva [ och ett y. Det sokta varumérket utgors av
ett ord, vilket inleds med ett h och innehaller tvéd o och ett i. Det kan konstateras att
overklagandenimnden med ritta ansig att de berdrda kidnnetecknen visuellt &r
olika,

Vad sedan giller den fonetiska likheten hos de berbérda kidnnetecknen ansig
éverklagandenimnden att de gavs olika uttal i spanska respektive franska ordbocker.
Vid férhandlingen gjorde harmoniseringsbyrin géllande att 6verklagandenéimnden
hade intern kiinnedom om uttalet pé olika sprék eftersom dess ledaméter har olika
nationalitet. Overklagandenimnden ansig vidare att eftersom en genomsnittlig
fransk och portugisisk konsument kidnner till betydelsen av ordet hooligan i
fotbollssammanhang, kinner de dven till dess uttal. Den paus som skall géras mellan
orden vid uttalet av de dldre varumirkena men som inte gors ndr det sokta
varumirket uttalas, utgor dven enligt 6verklagandenimnden en fonetisk skillnad
(punkterna 21 och 22 i det éverklagade beslutet).
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Forstainstansrétten papekar att det kan vara mycket svart att med sikerhet faststilla
hur en genomsnittlig konsument uttalar ett utlindskt ord pé sitt modersmal, For det
forsta dr det inte sidkert att detta ord uppfattas som utléndskt, och detta gller i
synnerhet i férevarande fall betriffande de franska konsumenterna eftersom ordet
har dndrats enligt den stavnmg som giller i det upptagande spraket. Det engelska
ordet hooligan forekommer pa franska som houligan. Aven om man uppfattar det
utldndska ursprunget hos det ifrigavarande ordet, ir dess uttal, for det andra, inte
nddvindigtvis detsamma som pa ursprungsspraket. Ett korrekt uttal pa ursprungs-
spraket forutsatter ndmligen inte endast kiinnedom om hur det ifrdgavarande ordet
skall uttalas, utan 4ven en formaga att kunna uttala det med korrekt accent. For det
tredje skall det inom ramen for en bedémning av forvixlingsrisken faststillas
huruvida en majoritet av den relevanta malgruppen har denna férmaga,

Ordbocker pa den relevanta mélgruppens sprak kan i princip beaktas sivil av den
forsta instansen vid harmoniseringsbyrén som av &verklagandenimnderna, och
detta giller @#ven om parterna inte har givits méjlighet att yttra sig, eftersom
ordbécker i allra hogsta grad utgér allmént kinda uppgifter. Dessa ordbécker ger en
relevant indikation pé det korrekta uttalet av ordet i friga pa det upptagande landets
sprak, dven om det inte alls utgor en garanti for att detta korrekta uttal dr det som
faktiskt anvinds i dagligt tal. Dessutom kan den kunskap som harmoniseringsbyrns
olika instanser har pa grund av att dess anstéllda och ledaméter har olika nationalitet
eventuellt bekrifta de uppgifter som syftar till att faststilla uttalet hos en
genomsnittlig konsument.

Vad giller den relevanta mélgruppens kunskap om hur ordet hooligan skall uttalas,
hade éverklagandenimnden fog f6r sin dsikt att denna malgrupp kinde till detta ord
p& grund av att det utgor ett vanligt ord i fotbollssammanhang. Overklagande-
ndmnden ansdg dven med ritta att den forsta stavelsen av detta ord foretridesvis
uttalas ou pé franska. Overklagandenimnden konstaterade med ritta att en fransk
konsument antingen kénner till det engelska ordet hoollgm och det gr undlagg'mde
uttalet av detta ord, eller det franska ordet houligan sisom det férekommer i franska
ordbécker och till vilka det hianvisades i det dverklagade beslutet. Den del av den
fransktalande relevanta malgruppen som inte kinner till det franska ordet och som
uttalar det engelska ordet pa franskt sitt trots att det uppenbart har ett utlindskt
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ursprung, &r omvint antagligen mycket liten. Aven om vokalerna ou och o &r
besliktade, utgor de en fonetisk skillnad mellan de berérda varumirkena. Vad
daremot giller de portugisiska konsumenterna forsvagas éverklagandenimndens
resonemang av att den felaktigt grundade sig pa en spansk ordbok, vilken inte har
nagon relevans i forhallande till det sprdk som talas av dessa konsumenter. Vidare
framholl 6verklagandenimnden med ritta att det forhdllandet att de &ldre
varumirkena bestod av tvd ord medan det s¢kta varumérket endast bestod av ett
ord, éven utgjorde en relevant fonetisk skillnad mellan de berorda varumérkena.

Forstainstansritten papekar att det ddremot inte finns nagot som tyder pa att den
relevanta mélgruppen uttalar stavelserna li i det sdkta varumérket och ly i de ldre
varumérkena olika. Oavsett hur stavelsen gan uttalas, som ir gemensam for de bada
berorda varumirkena, kommer den att uppfattas sisom identisk av den relevanta
malgruppen. Det finns inte heller ndgot som tyder pé att den inledande bokstaven h i
det sokta varumirket, och den faktiska skillnaden i betoning mellan de berdrda
varumérkena niar de uttalas pa engelska, gor det mojligt for den relevanta
mélgruppen, savil betriffande den franska som betriffande den portugisiska, att
fonetiskt skilja mellan de berérda varumérkena, sdsom denna mélgrupp uttalar dessa
varumdrken.

De fonetiska likheterna viger sammanfattningsvis tyngre an olikheterna, och
forstainstansrétten anser att varumérkena HOOLIGAN och OLLY GAN ar fonetiskt
lika for den relevanta malgruppen. Overklagandendmnden gjorde séledes en oriktig
bedémning nir den konstaterade att en fransk och en portugisisk genomsnittlig
konsument uppfattar de berdrda kiinnetecknen som fonetiskt olika.

Vad slutligen giller den begreppsmiissiga likheten mellan de berérda kinnetecknen,
ansig Gverklagandenamnden att denna likhet, enligt invindningsenhetens beslut,
endast hade sin grund i den fonetiska likheten. Eftersom det inte forelig ndgon
fonetisk likhet ansag 6verklagandendmnden att det inte heller kunde foreligga nigon
begreppsmissig likhet.
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Eftersom detta resonemang utgdr fran ett antagande som ovan har ansetts vara
felaktigt, konstaterar forstainstansritten att det 6verklagade beslutet &ven ir felaktigt
pa denna punkt.

Overklagandendmndens slutsats, att de berérda varumirkena inte har nigon
begreppsmiissig likhet, dr emellertid riktig.

Det ér for det forsta uppenbart att det sokta varumérket i sig grundas pa begreppet
huligan. Det har for ovrigt inte bestridits att en genomsnittlig fransk och portugisisk
konsument kinner till detta begrepp, bland annat med hénsyn till dess anviindning i
fotbollssammanhang. Den relevanta malgruppen kommer siledes att forstd och
uppfatta det sokta varumirket pd detta sétt. For det andra har orden i de dldre
varumirkena a priori inte nigon betydelse och for i férsta hand tanken till ett
fornamn och ett efternamn. Det sistnimnda konceptet dr mycket utbrett i
kladsektorn och den relevanta malgruppen uppfattar det siledes till fullo som
sadant. Detta innebér att malgruppen kommer ihig de dldre varumirkena pa detta
sitt. Det dr endast indirekt och enbart ur fonetisk synvinkel som den relevanta
mélgruppen eventuellt kan associera de dldre varumérkena med begreppet huligan.
En s&dan association grundas emellertid pa en foregéende forvixling av de berdrda
varumiirkena pa grund av deras fonetiska likhet. Det visuella intrycket av de ildre
varumérkena leder omedelbart till ett avstind mellan begreppet huligan och dessa
varumérken, Overklagandendmnden har i detta avseende korrekt ansett att kopet av
ett klddesplagg i allmiinhet innebéir en visuell undersékning av varumirkena
(punkt 23 i det 6verklagade beslutet). En genomsnittlig konsument kommer siledes
att komma ihag de éldre varumirkena enligt konceptet med ett efternamn och ett
férnamn.

I detta skede av resonemanget skall forstainstansriitten underséka sékandens
argument enligt vilket de dldre varumérkena i sig har en mycket hog sirskiljnings-
forméga. Det har ovan konstaterats att de dldre varumirkena dr uppbyggda pa ett
sitt som gor att den relevanta mélgruppen kommer att uppfatta dem som en
sammansittning av ett fornamn och ett efternamn. Detta koncept &r vanligt inom
kladsektorn. Det finns inte heller nagot som tyder pé att det f61- och efternamn som
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valts skulle kunna anses vara sirskilt kinnetecknande i den relevanta mélgruppens
dgon. Det gar saledes inte att med fog gora géllande att de &ldre varumirkena i sig
har en hog sirskiljningsférmaga.

Inom ramen for helhetsbedémningen av om de berorda kénnetecknen ér lika, anser
forstainstansritten att 6verklagandendmnden kom till den korrekta slutsatsen, trots
den oriktiga bedomningen vad giller avsaknaden av fonetisk likhet, att den visuella
skillnaden mellan de berdrda kinnetecknen och avsaknaden av en begreppsmissig
likhet medférde att dessa kénnetecken inte kunde anses vara lika.

Inom ramen for helhetsbeddmningen av de berdrda kidnnetecknen kom &ver-
klagandenimnden saledes, i punkt 23 i det Gverklagade beslutet, till den korrekta
slutsatsen att den relevanta maélgruppen inte skulle forvixla det sokta varumérket
med de édldre varumérkena. Detta géllde sirskilt betriffande klader.

Av det ovanstdende framgér att talan inte kan vinna bifall.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersétta
rittegngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
terna har yrkat att sékanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom s6kanden har tappat malet, skall yrkandet bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Forwood Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 1 februari 2005.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesckreterare Ordférande
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