ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB MOT HARMONISERINGSBYRAN — POLO/LAUREN
(ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 21 februari 2006 "

I mal T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, Winkfield, Windsor, Berkshire
(Forenade kungariket), foretratt av J. Maitland-Walker, solicitor, och D. McFarland,
barrister,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av P. Bullock, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprak: engelska.
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The Polo/Lauren Co. LP, New York (Forenta staterna), foretritt av P. Taylor,
solicitor, och A. Bryson, barrister,

angéende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byrans forsta 6verklagandendmnd den 25 mars 2004 (drende R 273/2002-1) om ett
invandningsférfarande mellan The Polo/Lauren Co. LP och The Royal County of
Berkshire Polo Club Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna E. Martins Ribeiro och
K. Jirimae,

justitiesekreterare: byradirektéren K. Andova,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den 3 juni
2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
29 september 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 21 september 2004,

efter forhandlingen den 15 september 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (nedan kallat sokanden) ingav den 5 juni
1997, med st6d av rddets férordning (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 dndrad lydelse, en ansokan om registrering av gemenskapsvarumérke
till Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran).

Det varumirke som avses i ansokan ar ett sammansatt kinnetecken som innehaller
en orddel och en figurdel, sdsom framgéar nedan:

De varor som avses i registreringsansékan ingar i klasserna 3, 9, 14, 18, 21 och 25 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg. De varor
som ingar i klass 3 motsvarar f6ljande beskrivning: "Blekningspreparat och andra

II - 243



DOM AV DEN 21.2.2006 — MAL T-214/04

amnen for anviandning vid tvétt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel; tandpulver,
-kram och -pastor; parfymer, aftershave, harpreparat, schampo, tval, eteriska oljor,
kosmetika, hérlotion, deodorant, eau-de-toilette, kroppsspray, badolja, bubbelbad,
duschgelé.”

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen foér gemenskaps-
varumirken nr 92/1998 av den 30 november 1998.

Den 8 januari 1999 framstillde The Polo/Lauren Company LP (nedan kallat
intervenienten) en invéndning i enlighet med artikel 42.1 i forordning nr 40/94. De
grunder som angavs till stéd for invindningen var den risk for férvéaxling som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det varumérke som avses i ansékan och
intervenientens &ldre nationella varumérken. De aldre nationella varumairkena i
fraga var de varumirken som anges nedan:

a) det tyska varumirket nr 1 153 949, som inkom den 30 januari 1988 och
registrerades den 9 februari 1990, &r skyddat till och med den 31 januari 2008
for "parfymer, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetika, sirskilt puder, krdmer
och lotioner, eteriska oljor, tvil, kosmetiska preparat som innehaller deodorise-
rande tilligg, med undantag for kosmetiska harpreparat”, som ingar i klass 3;

b) det grekiska varumirket nr 103 778 som inkom den 23 april 1991 och
registrerades den 17 mars 1994 for samtliga varor i klass 3, inbegripet
"parfymerivaror, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetika, puder, kriamer och
lotioner, eteriska oljor, tval, deodoranter for personligt bruk, harlotion,
tandkram”;
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det spanska varumirket nr 1 253 471 som inkom den 19 maj 1988 och
registrerades den 5 november 1990 for en serie varor som ingéir i klass 3,
ndmligen “parfymerivaror, eau-de-cologne, toilettvatten, kosmetika, puder,
krdmer och lotioner, eteriska oljor, tval och deodoranter for personligt bruk,
med undantag for tandkrdm och tandrengdringspreparat”;

det svenska varumérket nr 225 475 som inkom den 4 juli 1989 och registrerades
den 2 augusti 1991 for vissa varor i klass 3, ndmligen "parfymerivaror, eau-de-
cologne, toilettvatten, kosmetiska preparat, puder, kraimer och lotioner, eteriska
oljor, tval, deodoranter for personligt bruk”.

Det registrerade kinnetecknet for de fyra varumérkena var foljande:

EQlOo

Flogh Lewrery

de tva brittiska registreringarna for ordméarket POLO nr 638 708 och 657 863
varom ansoktes den 18 juli 1945 respektive den 1 april 1947 och som férnyades
till och med den 18 juli 2008 respektive den 1 april 2006 f6r en serie varor som
ingdr i klass 3, namligen “parfymerivaror, toilettpreparat (icke-medicinska),
kosmetiska preparat, tandkrim, harborttagningspreparat, tval, toilettartiklar
(som inte ingadr i andra klasser), med undantag for puderdosor och andra
liknande varor” (nr 638 708) och ”badsalt, talk, ansiktspuder, ansiktskram,
preparat for stimulering av harbotten, aftershave, av vilka dessa toilettpreparat
samtliga 4r icke-medicinska, lappstift, briljantin, harlotion, schampo, tandkram,
tval och parfym” (nr 657 863);
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f) det brittiska figurmérket nr 2 007 609

MEMNYY HaTW i
A0S D0

som inkom den 23 december 1994 och registrerades den 13 mars 1996 for en
serie varor i klass 3, namligen "tval, parfymerivaror, toilettvatten, eteriska oljor,
kosmetika, tandkrdam, eau-de-cologne, rakgelé, rakkram, rakbalsam, aftershave-
skum, hudlotion, hudkrém, fuktighetsbevarande ansiktspreparat, talk, antipers-
pirantspray och deodorantstift fér personligt bruk samt solskyddsmedel, i
samtliga fall for médn”, med undantag for harpreparat;

g) det brittiska figurmérket nr 2 140 409

 SBGRTY
: [ ]
'mmmmmﬁ

som inkom den 30 juli 1997 och registrerades den 27 februari 1998 f6r en serie
varor som ingéar i klass 3, det vill siga “parfymer, eau-de-cologne, dofter,
raklotion, rakbalsam, antiperspirant, deodorant for personligt bruk, talk,

II - 246



ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB MOT HARMONISERINGSBYRAN — POLO/LAUREN
(ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

toilettvatten, kroppspuder, kosmetika, skonhetsvirdande preparat, nidmligen
ansikts- och kroppskramer, lotioner och sollotioner och -kramer, solskyddslo-
tioner och -krimer, harvardspreparat, ndmligen schampo, balsam, krdmer och
lotioner f6r hér samt briljantin och preparat for stimulering av harbotten, bad-
och duschpreparat, namligen hygientvil, kroppsschampo, exfolierande kropps-
preparat, mjukgorande kroppspreparat, badsalt, bad- och duschgelé, bad- och
duscholjor och eteriska oljor”;

h) den brittiska registreringen av figurméarke nr 657 864

varom ansoOktes den 1 april 1947 och fornyades den 15 maj 1996 for en serie
varor som ingér i klass 3, niamligen "badsalt, talk, ansiktspuder, preparat for
stimulering av harbotten, raklotioner, ansiktskram, av vilka samtliga &r icke-
medicinska hygienpreparat, lappstift, briljantin, hérlotioner, schampo, tand-
krdm, tval och parfymer”;
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i) det brittiska figurmérket nr 1 484 052

Eolo

som inkom den 28 november 1991 och registrerades den 7 januari 1994 for
parfymerade preparat som ingér i klass 3.

I beslut nr 182/2002 av den 31 januari 2002, som meddelades parterna samma dag,
avslog harmoniseringsbyrans invindningsenhet invéindningen.

Den 27 mars 2002 overklagade intervenienten invdndningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 25 mars 2004 (drende R 273/2002-1), som meddelades
s6kanden den 1 april 2004 (nedan kallat det ifragasatta beslutet), bif6ll forsta
overklagandenimnden &verklagandet delvis. Overklagandenimnden ansag i huvud-
sak att det forelag en risk for forvixlingmellan det varumirke som avsags i
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varumirkesansokan och det dldre figurmérket som registrerats i Férenade kunga-
riket under nr 657 864 betriffande f6ljande varor: “rengéringsmedel, tandkrim,
parfymer, aftershave, harpreparat, schampo, tval, eteriska oljor, kosmetika, harlotion,
deodorant, eau-de toilette, kroppsspray, badolja, bubbelbad, duschgelé”. Daremot
ansag oOverklagandendmnden inte att det foreldg risk for forvixling betréffande
f6ljande varor: "blekningspreparat och andra dmnen f6r anvéndning vid tvitt, poler-,
skur- och slipmedel”.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— forordna att varumdrket registreras for samtliga varuklasser, inbegripet klass 3,
och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rattegdngskostnaderna, inbegripet de
kostnader som hinfor sig till forfarandet vid 6verklagandendmnden.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrdtten skall bifalla invdndningen for
samtliga varor som avses i ansbkan om registrering, inbegripet blekningspreparat
och andra dmnen for anvindning vid tvitt samt poler-, skur- och slipmedel, pé
grundval av savil det dldre varumaérket som registrerats i Férenade kungariket under
nr 657 864 som andra dldre varumarken.

Riittslig bedémning

Sokanden har i huvudsak &beropat tva grunder till stod for sin talan, vilka for det
forsta avser asidosittande av motiveringsskyldigheten och for det andra asidosét-
tande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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Sokandens forsta grund: Asidosdttande av motiveringsskyldigheten

Parternas argument

Sokanden anser att 6verklagandendmnden éasidosatte motiveringsskyldigheten i det
ifrigasatta beslutet genom att inte motivera eller inte motivera i tillrdcklig
omfattning varfoér den inte anslot sig till invindningsenhetens resonemang om att
konsumentens blick troligen snarast dras till orden "Royal County of Berkshire”
eftersom dessa dr placerade ovanfor figurdelen av det varumérke som avses i
ansOkan, och om att det dldre varumirket POLO refererar till sporten i allménhet,
medan det varumirke som avses i ansokan refererar till en specifik poloklubb.

Harmoniseringsbyrén har gjort gillande att 6verklagandendamnden i punkt 31 i det
ifragasatta beslutet motiverade sin uppfattning att det foreligger visuell likhet mellan
de ifragavarande kinnetecknen. Avseende den begreppsmaissiga likheten har
harmoniseringsbyran hévdat att 6verklagandendmnden hade grund f6r sin uppfatt-
ning att det foreligger viss begreppsmadssig likhet mellan kénnetecknen, med
beaktande av att de bada associerar till sporten polo, vilken inte har ndgonting med
varorna i fraga att gbra. Enligt harmoniseringsbyran klargjorde &verklagande-
nidmnden varfér den avvek fran det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans
invindningsenhet.

Intervenienten har inte pekat pa nagon specifik omsténdighet till stod for
argumentet att overklagandendmnden inte motiverade eller inte motiverade i
tillracklig omfattning sitt beslut att inte ansluta sig till invdndningsenhetens
resonemang, men stddjer likvil dverklagandendmndens uppfattning,
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 73 forsta meningen i forordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyrans
beslut innehalla skdlen for beslutet. Motiveringsskyldigheten har hdr samma
omfattning som i artikel 253 EG (forstainstansrittens dom av den 28 april 2004 i
de forenade malen T-124/02 och T-156/02, Sunrider mot harmoniseringsbyran —
VitakraftWerke Withrmann och Friesland Brands (VITATASTE och METABA-
LANCE 44), REG 2004, s. 11-1149, punkt 72).

Det foljer av fast rattspraxis att skyldigheten att motivera enskilda beslut har ett
dubbelt syfte, ndmligen dels att gora det mojligt for dem som berdrs dirav att fa
kdnnedom om skilen fér den vidtagna atgirden, sa att de kan gora gillande sina
rattigheter, dels att gora det mojligt for gemenskapsdomstolarna att préva beslutets
lagenlighet (se domen i de ovannimnda forenade mélen VITATASTE och
METABALANCE 44, punkt 73 och déar angiven réttspraxis). Fragan huruvida en
motivering av ett beslut uppfyller dessa krav skall bedémas inte bara mot bakgrund
av motiveringens lydelse, utan dven mot bakgrund av dess sammanhang samt
samtliga de rittsregler som reglerar det berérda omradet (domstolens dom av den
29 februari 1996 i mal C-122/94, kommissionen mot radet, REG 1996, s. 1-881,
punkt 29, och forstainstansrittens dom av den 6 april 2000 i mal T-188/98, Kuijer
mot radet, REG 2000, s. 11-1959, punkt 36).

Forstainstansritten skall prova sékandens péastidende om bristande motivering i det
forevarande fallet.

Forstainstansridtten anser inledningsvis att s6kanden genom det beaktande som
aterfinns i punkt 31 i det ifrdgasatta beslutet fatt kinnedom om den exakta
anledningen till att 6verklagandendmnden inte ansag att orddelen utgjorde en
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dominerande bestindsdel och siledes inte anslot sig till invdndningsenhetens
resonemang, enligt vilket konsumentens blick troligen snarast dras till orden "Royal
County of Berkshire” eftersom dessa dr placerade ovanfor figurdelen av det
varumirke som avses i ansOkan. Det sitt pa vilket orden i orddelen skrivits
forstirker, enligt den uppfattning som kommer till uttryck i punkt 31 i det ifrdgasatta
beslutet, patagligt den dominerande karaktiren hos bilden av polospelaren.

Vad dérefter betriffar invindningsenhetens resonemang att det dldre varumérket
POLO refererar till sporten i allménhet, medan det varumirke som avses i ansokan
avser en specifik poloklubb, noterar forstainstansritten i motsats till vad s6kanden
har havdat att 6verklagandendmnden inte gjorde ndgon annan bedémning i detta
avseende. I punkt 32 i det ifragasatta beslutet bekriftade 6verklagandenimnden
ndmligen uttryckligen att en engelsk konsument kan férknippa orden "Royal County
of Berkshire Polo Club” med en specifik klubb diar man spelar polo.

Eftersom skilen till det ifragasatta beslutet tydligt visar det resonemang som f6ljts
vid bedémningen av risken for forvixling, kan talan inte vinna bifall pa den forsta
grunden.

Sokandens andra grund: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har aberopat ett flertal argument som i huvudsak héanfor sig till
asidoséttandet av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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Sokanden har for det forsta gjort géllande att 6verklagandendmnden i det ifrdgasatta
beslutet otillborligt delade upp det varumirke som avses i ansékan, och inte
betraktat detta som en helhet, utan som en rad delar som tillskrivits olika vdrden,
sarskiljningsformaga, eller igenkdnningsférmaga.

For det andra har s6kanden ifragasatt dverklagandendmndens beslut i det att inget
av orden "Royal County of Berkshire Polo Club”, som utgér orddelen i det
ifrigavarande kénnetecknet, jamforts med figurdelen av kidnnetecknet, namligen
medaljongen med en bild av en polospelare till hiast. Genom en sadan slutsats
bortsag overklagandendmnden fran att orden é&r lika viktiga som figurdelen. Pa
grund av sin storlek, sin typografiska uppstillning och sina stora vita bokstaver &r
orden i det férevarande fallet synbara och klart sldende. Genom att beakta figurdelen
som den dominerande och framstiende delen av kénnetecknet gjorde alltsd
overklagandendamnden en felaktig bedémning.

For det tredje har sékanden kritiserat hinvisningen i det ifragasatta beslutet till den
godtycklighet som priglar det varumirke som avses i ansékan. Enligt sékanden
beaktade 6verklagandenimnden hirigenom inte att det ror sig om ett varumirke
som anger att varorna hdrror fran Royal County of Berkshire Polo Club.

For det fjarde har sokanden gjort gillande att om det ifragasatta beslutet inte
ogiltigforklaras skapas ett oréttvist och ordttfirdigt monopol till férman for
intervenienten pa figurdelen, bestiende av en polospelare till héist. Enligt s6kanden
skulle detta vara orittvist och otillatligt sarskilt med beaktande av antalet
varumirken som registrerats av andra poloklubbar avseende varor som ingar i
klass 3. Sokanden har harvidlag hanvisat till registreringen av det brittiska
varumdrket nr 1 558 682 och gemenskapsvarumirke nr 980 995.
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For det femte gjorde Overklagandenamnden sig skyldig till felaktig rittstillimpning
genom att ha beaktat den férmodade graden av likhet mellan de ifragavarande
varumadrkena i stillet for att, i syfte att faststilla risken for forvixling, beakta samtliga
faktorer i det forevarande fallet.

Harmoniseringsbyrédn har for det forsta papekat att overklagandendmnden genom
en helhetsbedomning av det varumirke som avses i ansokan, ritteligen klargjorde
att bilden av en polospelare utgjorde en dominerande bestindsdel pa ett visuellt
plan. Enligt harmoniseringsbyran ansag overklagandenamnden, vissa skillnader
mellan kénnetecknen till trots, att skillnaderna inte rickte foér att uppviga
likheterna, sirskilt med beaktande av att konsumentens minne inte ar perfekt.
Harmoniseringsbyran har funnit sdkandens argument att dverklagandenimnden
inte gjorde en helhetsbedomning av det varumirke som avses i ansokan uppenbart
ogrundat. Enligt harmoniseringsbyran tillskrev 6verklagandendmnden inte logoty-
pen med en polospelare till hist alltfor stor betydelse genom att beakta den for sig,
och drog foljaktligen inte sin analys av de motstdende varumairkena alltfor langt.

Enligt harmoniseringsbyran pekade 6verklagandenimnden dessutom med ritta pa
den godtyckliga priageln hos atergivningen av en ryttare som spelar polo for de
ber6rda varorna, vilka ingér i klass 3. Harvidlag hade s6kandens resonemang, att det
ar fraga om ett varumirke som anger varifrdn vissa varor hirrér, kunnat vinna
medhall, om det varumérke som avses i ansokan endast hade géllt tjanster som ingar
i klass 41, namligen sportaktiviteter eller aktiviteter som ager rum vid en poloklubb.

For det tredje innebér enligt harmoniseringsbyran det ifrdgasatta beslutet inte ett
orittvist och oberittigat monopol till forman for intervenienten avseende bilden av
polospelaren. Enligt harmoniseringsbyrans uppfattning &r det helt riktigt sdsom
overklagandendamnden hidvdade, att atergivningen av en polospelare till hiast har hog
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inneboende sirskiljningsformaga vad betriffar de varor som ingéar i klass 3 och som
omfattas av den éldre brittiska registreringen, eftersom det handlar om en bild med
mycket fantasirikt innehdll. Det rdder enligt harmoniseringsbyran inget tvivel om att
en sadan bild dr godtyckligt vald fér de aktuella varorna och fortjanar att skyddas
mot efterkommande ansbkningar som innehéller bilder som liknar det &ldre
varumdrket i sddan utstrickning att de riskerar att forvixlas. I det forevarande fallet
utgdr det dldre varumirkets forvarvade sarskiljningsformaga ytterligare en faktor
som motiverar att varumirket skyddas mot ett efterkommande varumirke,
innehallande sdsom dominerande bestandsdel, en liknande bild av en polospelare.
Harmoniseringsbyrdn har, avseende sokandens uttalande att andra poloklubbar
erhallit registreringar f6r varor som ingér i klass 3, klargjort att registreringen av det
brittiska varumirket nr 1 558 682 beviljats efter medgivande fran innehavaren av det
brittiska varumérket nr 657 864, det vill sidga intervenienten i det féorevarande mélet.
Vad betriffar gemenskapsvarumirke nr 980 995 har harmoniseringsbyran papekat
att overklagandendamnden i sitt beslut konstaterade att varumirket atergav tvé
polospelare.

For det fjarde har harmoniseringsbyran gjort géllande att 6verklagandendmnden inte
gjorde sig skyldig till felaktig rittstillimpning i den mening att ndimnden skulle ha
ersatt bedomningen av risken for forvixling med en bedémning som grundar sig pé
en formodad grad av likhet mellan kidnnetecknen. Harmoniseringsbyréan har i detta
hinseende gjort gillande att 6verklagandendmnden faststillde risken for forvixling
pé ett korrekt sitt, eftersom Gverklagandenamnden i sin bedémning beaktade
samtliga i det aktuella fallet relevanta faktorer, nimligen den delvisa identiteten eller
likheten mellan varorna, de visuella och begreppsmaissiga likheterna mellan
kénnetecknen, den starka sirskiljningsférmagan hos bilden av polospelaren som
forekommer i intervenientens éldre varumérken och som béde ar inneboende och
har forvirvats genom anvindning och, slutligen, férekomsten av en grupp av
varumirken som &r kopplade till begreppet polo for varor som ingar i klass 3.

Intervenienten har for det férsta hdvdat att det visuella intryck som bilden av en
ryttare ger ar avsevirt mer sldende och med storre sannolikhet fastnar i minnet an
varumirkets orddel. Dels &r orddelen faktiskt underordnad eftersom denna
bestandsdel bestar av sex ord som ar skrivna med relativt smé& bokstiver, och som
ar sarskilt svara att ldsa pa grund av att de ar formade till en medaljong. Det ar for
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ovrigt inget av dessa ord som 4r mer dominerande dn de andra. Med hénsyn
dessutom till att genomsnittskonsumenten endast séllan har tillfille att utforligt
studera ett varumérke och darfér endast bevarar en ofullkomlig minnesbild dérav,
skulle det vara hogst osannolikt att denna konsumentens ofullkomliga minnesbild
skulle gora det mojligt for vederborande att minnas orddelen av varumirket.
Intervenienten har i detta hénseende aterigen papekat att s6kanden, genom sin
uppfattning att de ord som orddelen bestar av i det varumérke som avses i ansékan
utgdr en dominerande bestindsdel av varumirket pa grund av att de &r synliga,
bortser fran saval varumirkets helhetsintryck som den omstindigheten att
genomsnittskonsumenten inte utfor nagon detaljerad unders6kning av varumérket
och vanligtvis endast bevarar en ofullkomlig minnesbild av varumérket.

Vad sedan giller den godtycklighet som préglar kopplingen mellan det varumirke
som avses i ansOkan och varorna i klass 3, har intervenienten pipekat att detta
varumairke inte har nigon koppling till dessa varor och inte heller ndgon innebérd
som skulle kunna ha koppling till dessa och att ansékan om gemenskapsvarumirke
inte avser varor eller tjanster som har koppling till polospel utan till varor som
saknar all koppling till denna sport.

Sokandens argument att 6verklagandeniamndens beslut om det inte ogiltigforklaras
skulle tilldela intervenienten ett orittvist och oberittigat monopol pa bilden av en
polospelare, innebdr enligt intervenienten implicit att sokanden vitsordar att
sokandens logotyp av en ryttare liknar vilken som helst av intervenientens dldre
varumirken och att det foreligger en risk for forvixling hos allménheten. Hérav
foljer enligt intervenienten att det &r alldeles riktigt att végra registrering av det
senare varumérket. Intervenienten har aterigen framfort att det dr med ritta som
overklagandendmnden har tagit fasta pa att sokanden inte har dberopat nigot bevis
pa att andra varumirken som innehéller en bild av en polospelare anvints for varor i
klass 3. Vad giller registreringen av det brittiska varumérket nr 1 558 682, har den
kommit till stand till f6ljd av intervenientens medgivande. Vad giller gemenskaps-
varumirke nr 980 995 har intervenienten hénvisat till Gverklagandenimndens
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beslut, dir 6verklagandenimnden péapekat att detta kénnetecken bestod av tvé
polospelare.

Vidare har intervenienten anfort att verklagandendmnden i sin bedémning av
risken for forvixling ratteligen beaktade den omstiandigheten att intervenientens
varumirke hade forvirvat en dnnu hogre sarskiljningsformaga genom anvéndning
och att intervenienten dessutom utvecklat en grupp av varumérken fér varor som
ingér i klass 3, varvid dessa varumirken har en begreppsmissig koppling till
polospel.

Den slutsatsen att de varor som avses i anstkan om gemenskapsvarumérke ar
identiska med eller liknar de varor som omfattas av intervenientens é&ldre
varumirken &r enligt intervenienten ytterligare en omstindighet som bekriftar att
det foreligger en risk for forvixling. Intervenienten har hirvidlag pdmint om den
rattspraxis ddr domstolen har slagit fast att en ligre grad av likhet mellan de varor
eller tjanster som omfattas av ansdkan kan uppvigas av en hogre grad av likhet
mellan varumirkena, och vice versa (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. [-3819).

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten papekar inledningsvis att om innehavaren av ett dldre varumérke
invinder skall det varumérke som ansokan giller, i enlighet med artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94, inte kunna registreras, om det — pa grund av att det &r
identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller tjanster som
omfattas av varumérkena dr identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk
att allménheten forvaxlar dem inom det omrade dédr det dldre varumérket ar
skyddat. I enlighet med artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 avses med &ldre
varumirken, varuméirken som har registrerats i en medlemsstat och for vilka
ansokan om registrering gjorts tidigare 4n ansékan om registrering av gemenskaps-
varumdrket.
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Sasom framgar av fast rattspraxis skall helhetsbedomningen av risken for férvéxling,
vad giller de motstaende kinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsméssiga
likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som kinnetecknen dstadkommer, i synnerhet
med hidnsyn till deras sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (se analogt
domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-
6191, punkt 23, och domen i det ovannidmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 25).

Det skall likasa erinras om att ett sammansatt varumaérke endast kan anses likna ett
annat varumérke som i sig dr identiskt med eller liknar en av bestandsdelarna i det
sammansatta varumérket om denna bestandsdel 4r dominerande i det helhetsintryck
som det sammansatta varumérket ger. Detta &r fallet ndr denna bestandsdel som
sddan kan dominera den bild av varumirket som de personer som utgér
omsittningskretsen behaller i minnet, vilket medfor att de andra bestandsdelarna
av varumirket dr forsumbara i det helhetsintryck som detta varumirke ger
(forstainstansrattens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord
mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-
4335, punkt 33).

Med hiénsyn hartill skall forstainstansritten prova éverklagandendmndens bed6m-
ning av risken for férvéxling mellan de motstaende varumérkena.

Inledningsvis framhéller forstainstansritten att 6verklagandendmnden inte bortsag
fran orddelen i det varumérke som avses i ansdkan, d4ven om den ansag att, vid en
jamforelse mellan de tvd kénnetecknens visuella likhet, figurdelen &r den
dominerande bestdndsdelen av varumirket. Overklagandenimnden beaktade vid
denna jamforelse namligen uttryckligen hur orden &r skrivna. Sokandens pastaende
om att 6verklagandendmnden inte betraktade det varumirke som avses i ansGkan i
dess helhet 4r alltsd uppenbart ogrundat. Tvartom betraktade 6verklagandendmnden
med ritta figurdelen som den dominerande bestindsdelen av det varumérke som
avses i ansokan. Det 4r namligen polospelaren, det vill siga figurdelen, som ger
varumirket sirskiljningsféormaga och som det dr lattast for konsumenterna att
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minnas. Daremot ar orddelen av det varumirke som avses i ansokan, bestiende av
sex ord som dr skrivna med relativt sma bokstiver och som ér sirskilt svara att lasa
pé grund av att de &r skrivna i form av en medaljong, férsumbar i det helhetsintryck
som ges av detta varumérke. Orddelens utformning till medaljong forstirker endast
ytterligare figurdelens dominerande karaktér i detta varumérke.

Forstainstansritten finner det darefter lampligt att prova s6kandens argument att
overklagandendmnden genom sin hdnvisning i det ifrdgasatta beslutet till
varumairkets godtyckliga prigel inte beaktade att detta varumirke innefattar en
uppgift om ursprung i det att det indikerar att varorna hérrér frain Royal County of
Berkshire Polo Club. Overklagandenimnden papekade hirvidlag i punkt 31 i det
ifrigasatta beslutet att figurdelen som betraktas som dominerande i det varumérke
som avses i ansokan dr godtyckligt vald i forhéllande till de varor som omfattades av
varumairkesansokan. Denna iakttagelse dr helt riktig eftersom det dr oomtvistligt att
polosport som idé, frikopplad fran det varumirke som avses i ansdkan, inte har
nigot samband med de varor som ingar i klass 3, vilka omfattas av ansokan av
registrering av gemenskapsvarumairke. Fragan huruvida 6verklagandenamnden i det
ifragasatta beslutet beaktade att det ror sig om ett varumérke som anvisar varornas
ursprung saknar alltsa relevans f6r utgangen i tvisten.

Forstainstansritten anser vidare att sokanden inte kan vinna framging med
argumentet att det ifragasatta beslutet, om det inte ogiltigforklaras, skulle tilldela
intervenienten ett oréttvist och orittfirdigt monopol pa bilden av en polospelare,
som dérigenom skulle kunna hindra alla efterkommande ansdkningar innehéllande
en liknande logotyp. Det &r hirvidlag riktigt, sisom 6verklagandendmnden gjorde
gillande, att bilden av en polospelare besitter hog inneboende sarskiljningsformaga i
relation till de varor som ingdr i klass 3 och som avses i ansékan om
varumirkesregistrering, och som for nirvarande omfattas av registreringen av det
aldre brittiska varumairket. I férhéllande till dessa varor har bilden av en polospelare
ett mycket fantasirikt innehall. En sadan bild skall betraktas som godtyckligt
utformad for de ifragavarande varorna och skall séledes skyddas mot efterkom-
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mande ansokningar avseende bilder som &ar sd lika att det foreligger risk for
férvaxling. Syftet med en rittslig reglering av gemenskapsvarumairken ligger
ndmligen just i det att det gor det majligt for innehavaren av ett dldre varumaérke
att invinda mot registreringen av efterkommande varumirken som drar otillborlig
fordel av det dldre varumirkets sdrskiljningstérmaga eller renommé. Langt ifran att
innebédra ett orittvist och orattfirdigt monopol till forman for innehavaren av ett
aldre varumirke gor sagda reglering det mojligt for dessa innehavare att skydda och
dra ekonomisk vinning av de substantiella investeringar de gjort for att
marknadsfora sitt dldre varumirke.

Inte heller kan sokanden vinna framging med argumentet att overklagande-
nimnden ersatte bedomningen av risken for forvixling mellan de ifrdgavarande
varumirkena med en bedomning av den fosrmodade graden av likhet mellan
varumirkena. Forekomsten av en risk for forvixling mellan de ifrdgavarande
varumirkena har ndmligen ritteligen faststillts av dverklagandendmnden eftersom
denna i sin beddmning har beaktat samtliga i det aktuella fallet relevanta faktorer,
nédmligen den delvisa identiteten eller likheten mellan varorna, de visuella och
begreppsmissiga likheterna mellan kédnnetecknen, den starka sarskiljningsférmégan
hos atergivningen av den polospelare som forekommer i intervenientens dldre
varumirken och som bade ar inneboende och forviarvats genom anvéndning och
slutligen, den omstindigheten att intervenienten har utvecklat en hel grupp av
varumairken som har koppling till begreppet polo f6r varor som ingér i klass 3.

Sokanden har f6ljaktligen inte visat att 6verklagandendmnden asidosatte artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94. Talan kan dérfér inte vinna bifall pd denna grund.
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Intervenientens talan pd grundval av artikel 134.3 i forstainstansrdttens rdttegdngs-
regler

Intervenientens argument

I sin svarsinlaga har intervenienten forst och framst yrkat att overklagandendmn-
dens beslut dndras i den del dir invindningen mot registrering av varumérket
avslogs avseende vissa varor i ans6kan om gemenskapsvarumirke, namligen:
"blekningspreparat och andra 4mnen fér anvindning vid tvitt; rengorings-, poler-,
skur- och slipmedel”. Intervenienten har gjort gillande att dessa varor kan liknas vid
tval, vilket omfattas av det varumirke som registrerats i Férenade kungariket under
nr 657 864. Liksom tval kan dessa varor namligen anvdndas for hushallsrengoring,
forsiljas pd samma sitt, aterfinnas i samma hyllor (nir de siljs pd de stora
varuhusen), anvéndas tillsammans, och de féretag som tillverkar denna typ av varor
tillhandahéller ett fullstindigt sortiment av rengéringsprodukter. Overklagande-
ndmnden borde foljaktligen ha vigrat registrering for samtliga varor som avses i
ansokan, inbegripet "blekningspreparat och andra dmnen fér anvindning vid tvitt;
rengorings-, poler-, skur- och slipmedel” med beaktande av likheten mellan tvilar
och ovanniamnda varor, liksom av risken for férvixling mellan de tvd varumérkena.

Intervenienten har likasa kritiserat att overklagandendmnden i det ifragasatta
beslutet inte godtog invindningen med hénsyn till intervenientens Ovriga
varumirken. Intervenienten har i synnerhet kritiserat punkt 44 i det ifragasatta
beslutet dir 6verklagandeniamnden angav att skillnaderna mellan det varumérke
som avses i ansokan och intervenientens 6vriga dldre varumérken, som uppréknas i
punkt 5 ovan, var fler &n de visuella och fonetiska likheterna. Intervenienten har
héarvidlag betonat att 6verklagandenimnden konstaterade att fyra av dessa dldre
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varumdirken inte aterger bilden av en polospelare till hist, och att i de fyra 6vriga
aldre varumérken som kvarstar, det vill sdga de som aterger bilden av en polospelare,
ar den dominerande bestandsdelen ordet "polo”.

Intervenienten har gjort gillande att det varumirke som avses i ansdkan och de
ovriga dldre varumirkena liknar varandra och att det foreligger risk att omsitt-
ningskretsen forvixlar dem. Det varumirke som avses i ansokan refererar till
begreppet polo sasom sport, och det &r silunda detta begrepp som &r ursprunget till
varumdirket. Detta begrepp Overensstimmer emellertid exakt med det begrepp till
vilket de 6vriga varumérkena refererar, pa s sitt att de 6vriga dldre varumairkena
och det varumirke som avses i ansokan har stor begreppsmissig likhet med
varandra. Med beaktande av att de dldre varumarkena samtliga besitter en speciell
sarskiljningsf6rmaga, savil inneboende som genom anvéindning, samt att, vad géller
bedémningen av risken for forvixling, genomsnittskonsumenten endast anses
bevara en ofullkomlig minnesbild av varumairket, &r det troligt att konsumenterna
forvaxlar det varumirke som avses i ans6kan med ett annat varumérke som ingar i
intervenientens grupp av varumérken.

Av detta har intervenienten slutit sig till att 6verklagandendmnden inte tillrackligt
provade fragan om begreppsmissig likhet mellan det varumérke som avses i ansékan
och ovriga dldre varumirken, samt att ¢verklagandendmnden underlit att avgora
fragan om risken for forvaxling.

Forstainstansréittens bedomning

Intervenienten har tillimpat sin mdjlighet enligt artikel 134.3 i forstainstansréttens
rattegangsregler att i sin svarsinlaga framstilla yrkanden om é&ndring av Over-
klagandendmndens beslut med avseende pa en punkt som inte d&r omnidmnd i
ansOkan. Intervenienten har dérvid yrkat att forstainstansritten skall dndra
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overklagandendamndens beslut i den del invindningen avslogs avseende bleknings-
preparat och andra 4mnen for anviandning vid tvatt samt rengorings-, poler-, skur-
och slipmedel, samt att forstainstansritten skall bifalla invindningen avseende
samtliga varor som avses i ans6kan om gemenskapsvarumdérke, pa grundval av sévil
det dldre varumirket som registrerats i Férenade kungariket under nr 657 864, som
6vriga dldre varumérken.

De andra parterna kan i sadana fall, i enlighet med artikel 135.3 i rattegéngsreglerna,
inom tvd manader riknat fran den tidpunkt da de delges svarsinlagan inge en inlaga
som endast far utgdra svar pd yrkanden och grunder som for forsta gangen lagts
fram i en intervenients svarsinlaga. Varken harmoniseringsbyran eller sékanden har
utnyttjat denna mdojlighet. Savil s6kanden som harmoniseringsbyran tog i stillet
stillning till intervenientens yrkanden vid forhandlingen. Sokanden gjorde darvid
gillande att forstainstansritten skulle ogilla detta yrkande. Harmoniseringsbyran
uttalade sig endast avseende den del av yrkandet som ror 6verklagandendmndens
avslag pa invindningen avseende blekningspreparat och andra dmnen fér anvind-
ning vid tvatt samt rengorings-, poler-, skur- och slipmedel, och meddelade att den
héarvidlag delade intervenientens instillning,

Aven om det ir riktigt att majoriteten av de varor som omfattas av det ildre
figurmirket, vilket registrerats i Forenade kungariket under nr 657 864, endast
anvinds som skonhetsprodukter eller for personlig hygien, 4r det annorlunda med
tvalar, som har en dubbel funktion. Tvalar anvinds visserligen for att tvitta kroppen
och ge denna en behaglig doft eller ett behagligt utseende, men de anvinds dven for
hushallsrengdring, nagot som overklagandendmnden férsummade att pépeka i
punkt 22 i det ifragasatta beslutet. Som hushallsrengéringspreparat ar tvalar att
jamfora med blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid tvitt samt
rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel. Hérav foljer att tvalar, som omfattas av det
aldre figurmérke som é&r registrerat i Forenade kungariket under nummer 657 864,
liknar blekningspreparat och andra &mnen f6r anvindning vid tvitt samt rengd-
rings-, poler-, skur- och slipmedel, betriffande vilka stkanden ansékt om
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registrering. P4 grund av denna likhet foreligger den risk for forvixling som
konstaterades av 6verklagandendmnden 4ven avseende blekningspreparat och andra
amnen f6r anvindning vid tvitt samt rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel. Det
finns sdledes skdl att ogiltigforklara overklagandendmndens beslut i den del
registreringen av gemenskapsvarumérke for dessa varor godkanns. I enlighet med
artikel 63 i forordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyran vidta de atgarder som
krivs for att folja denna delvisa ogiltigforklaring av 6verklagandendmndens beslut.

Forstainstansritten konstaterar att intervenientens yrkande att forstainstansritten
skall bifalla invindningen med héansyn till 6vriga dldre varumirken dn det som
registrerats i Forenade kungariket under nr 657 864 pé sin hojd skulle kunna leda till
samma resultat som i féregaende punkt, det vill siga att ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumirke for de varor som ingér i klass 3 avslas i sin helhet. Eftersom
intervenientens yrkande med stod av denna andra grund forlorat sitt foremal, skall
detta yrkande ldmnas utan avseende.

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 rittegangskostnaderna och sékanden har tappat
maélet. Vid forhandlingen yrkade &ven intervenienten att sokanden skulle forpliktas
att ersétta rittegdngskostnaderna. Den omsténdigheten att intervenienten framfort
detta yrkande forst vid forhandlingen hindrar inte att yrkandet skall vinna bifall
(domstolens dom av den 29 mars 1979 i mal 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot
radet, REG 1979, s. 1185, svensk specialutgava, s. 415, och generaladvokaten
Warners forslag till avgérande, REG 1979, s. 1212, 1274). S6kanden skall darfor
forpliktas ersitta samtliga rittegdngskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det ifragasatta beslutet ogiltigférklaras i den del 6verklagandenimnden
dari beviljar registrering i enlighet med Royal County of Berkshire Polo
Club Ltd:s ans6kan om registrering av varumirke for foljande varor som
ingar i klass 3: blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid
tviitt samt rengorings-, poler-, skur- och slipmedel.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Sokanden skall bira sin rittegangskostnad och ersitta Byrans for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) och intervenientens rattegangskostnader.

Vilaras Martins Ribeiro Jurimae

Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 21 februari 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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