DOM AV DEN 10.10.2006— MAL T-172/05

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 10 oktober 2006

I mél T-172/05,

Armacell Enterprise GmbH, Miinster (Tyskland), foretritt av advokaten
O. Spubhler,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap
av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrins éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegangssprak: engelska.
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nmc SA, Raeren-Eynatten (Belgien), foretritt av advokaterna P. Péters och
T. de Haan,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 23 februari 2005 (drende R 552/2004-1) om ett invénd-
ningsforfarande mellan nmc SA och Armacell Enterprise GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svéby,

justitiesekreterare: handliggaren K. Andov4,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 4 maj 2006,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Armacell Enterprise GmbH (nedan kallad s6kanden) ingav den 3 december 2001 en
ansbkan om registrering av gemenskapsvarumdrke till harmoniseringsbyran i
enlighet med radets 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 dndrade lydelse.
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Det sokta varumérket utgors av ordkdnnetecknet ARMAFOAM.

De varor som registreringsansokan avsadg omfattas av klass 20 i Nicedverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med édndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning: ”Varor framstillda av elastomera, termoplastiska eller duroplastiska
skumplaster utgérande systemkomponenter eller slutprodukter”.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken den 24 juni
2002.

Den 9 juli 2002 framstidllde nmc SA (nedan kallad intervenienten) med stéd av
artikel 42.1 i férordning nr 40/94 en invindning mot registrering av det sokta
varuméirket.

Den grund som &beropades till stod f6r invindningen var att det forelag risk for
forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det
sokta varumérket och intervenientens édldre gemenskapsordmirke NOMAFOAM,
som registrerats den 31 oktober 1997 for fdljande varor:

"Plast i halvfabrikat, titnings, packnings- och isoleringsmaterial, polyetylens-
kum (halvfabrikat), virme- och ljudisoleringsmaterial, stoppningsmaterial av
plast, plastmaterial f6r emballering (stoppning), ssmmansittningar som isolerar
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mot fukt och kyla ingdende i denna klass, ljudisoleringsmaterial, flexibla ror, ej
av metall” i klass 17,

"Byggnadsmaterial (ej av metall); styva ror (ej av metall) for byggnation;
viggbeklidnader ingdende i denna klass” i klass 19,

"Plastprodukter ej ingdende i andra klasser, emballeringsbehdllare av plast,
madrasser, kuddar, dynor av plast for anvindning som stod, speciellt pa vilka
man sitter och stir pd kni vid trddgards- och hobbyarbeten, sport-, idrotts-,
gymnastik-, rekr[e]ations- och fritidsaktiviteter” i klass 20,

"Mattor, glidskydd, bilmattor, dérrmattor, halmmattor; mattor av plast for stod,
speciellt pd vilka man sitter eller star pd knéna vid triddgdrds- och/eller
hobbyarbeten, sport-, gymnastik-, rekreations- och fritidsaktiviteter; golvbe-
klédnader, viggbeklidnader, isolerande beklddnader ej ingdende i andra klasser,
tapeter, ej av textil” i klass 27, och

"Gymnastik- och sportartiklar ej ingdende i andra klasser” i klass 28.

Invéindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 24 maj 2004. Skélet
till avslaget var att det sokta och det dldre varumirket var sa olika att varje risk for
forvaxling hos genomsnittskonsumenten inom gemenskapen var utesluten.
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Den 5 juli 2004 o6verklagade intervenienten invidndningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran i enlighet med artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94. Den
23 september 2004 gav intervenienten in en skrivelse med grunderna for
overklagandet. Den 17 december 2004 gav sokanden in sitt yttrande avseende
intervenientens éverklagande.

Genom beslut av den 23 februari 2005, om vilket sokanden delgavs genom skrivelse
av den 25 februari 2005 (nedan kallat det angripna beslutet), bif6ll harmoniserings-
byrans forsta dverklagandenimnd 6verklagandet med motiveringen att det forelag
risk for forvixling.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden vickte forevarande talan genom ansdkan som inkom till forstainstans-
réittens kansli den 29 april 2005. Sokanden angav ddrvid att bolaget, vid sidan av dess
advokat, foretrdddes av bolagets patentradgivare C. Hano.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten inkom med sina svarsinlagor den
10 respektive den 29 augusti 2005.

Genom skrivelse av den 15 september 2005, som inkom till forstainstansrittens
kansli den 19 september 2005, begirde sokanden med stod av artikel 135.2 i
forstainstansrittens réittegangsregler att i ldmna in en replik. S6kanden bekriftade
ocksd att bolagets patentrddgivare avsdg att ndrvara vid forhandlingen.
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Genom beslut av den 27 september 2005 avslog ordféranden pé forstainstansréttens
femte avdelning sokandens begiran att fa ldmna in en replik. Genom skrivelse av
samma datum underrittade forstainstansréttens justitiesekreterare sdkanden om
avslagsbeslutet, om att sokanden kunde framféra sina synpunkter vid forhandlingen
och, slutligen, om att C. Hano endast hade ritt att uttala sig vid forhandlingen under
forutsittning att detta skedde i nirvaro och under overinseende av sdékandens
advokat.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Riittslig bedémning

Sokanden har dberopat en enda grund till stod for sin talan om ogiltigforklaring.
Trots en formell hinvisning till ett dsidosdttande av artikel 43.5 andra meningen i
forordning nr 40/94 har sékanden genom denna grund endast gjort gillande att
harmoniseringsbyran asidosatte artikel 8.1 b i samma forordning genom att felaktigt
finna att risk for forvixling foreligger.

Parternas argument

Sokanden har for det forsta gjort gillande att de motstdende varumérkena inte liknar
varandra.

Den forsta stavelsen i respektive varumirke, nirmare bestimt "no” i NOMAFOAM
och "ar” i ARMAFOAM, dr mycket olika. Eftersom de &r placerade forst i
kidnnetecknet drar de léttare till sig konsumentens uppmirksamhet. Graden av
ljudlikhet och visuell likhet dr saledes lag.

Vad betriéffar den begreppsmaissiga likheten kommer omsittningskretsen i forsta
hand att uppfatta orden armafoam och nomafoam som pahittade ord, eftersom de
inte existerar i de berdérda spraken. Omsittningskretsen kommer emellertid att
uppfatta den senare delen av de motstiende varumdirkena, det engelska ordet
“foam”, som ett ord som endast beskriver de varor som avses med ndmnda
varumérken. Vid bedémningen av den begreppsméssiga likheten &r engelska det
avgorande spraket ur omsittningskretsens synvinkel. Delen foam i de motstaende
varumérkena har séledes mycket lig sérskiljningsf6rméga. Den forsta delen av
ndmnda varumirken, ndmligen "arma” och "noma”, vilka for omsittningskretsen &r
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ord som klart skiljer sig at och som inte kan kopplas till ndgot gemensamt begrepp,
dr darfor desto viktigare. Denna forsta del har sérskild sdrskiljningsformaga och
utgdér, mot bakgrund av det helhetsintryck som de motstiende varumérkena
dstadkommer, den dominerande bestindsdelen inom respektive varumdrke.

Omsiittningskretsen kommer saledes inte att uppméarksamma den sista delen av de
motstdende varumirkena, som dr rent beskrivande, utan den forsta delen av
respektive varumdérke, vilken inte dr beskrivande och har klar sérskiljningsforméga.
Det finns sdledes ingen begreppsmissig likhet mellan de motstdende varumirkena.
Overklagandenimnden angav i det angripna beslutet inte ndgon annan omsténdig-
het som kan medféra en begreppsmissig likhet.

Overklagandenimnden fann att det helhetsintryck som de motstdende varumirkena
ger utmirks av den sista delen av varumirkena, nimligen foam. Denna bedémning
dr réttsstridig. Enligt en i rédttspraxis faststdlld princip dr det ndmligen i normalfallet
borjan pa ett ord som ér sérskiljande, och det dr dérfor denna del man minns.
Overklagandenimnden fann vidare att den for varumirkena identiska delen foam
beskriver de varor som avses med varumérkena. Enligt domstolens rittspraxis kan
en beskrivande del av ett varumirke emellertid inte ha sérskiljningsférmaéga.
Overklagandenimndens bedémning strider mot denna praxis, och det angripna
beslutet skall foljaktligen ogiltigforklaras.

Sokanden har i andra hand gjort géllande att de varor som avses med de motstaende
varumérkena inte dr av liknande slag. Sddana varor av skumplast som avses i
registreringsansékan och sddana varor av plast i klass 20 som avses med det dldre
varumérket dr inte av liknande slag. Detta géller dven for évriga varor som avses med
det dldre varumaérket.

Overklagandenéimnden fann endast, i punkt 21 i det angripna beslutet, att
registreringsansokan avsdg bland annat varor framstéllda av elastomera och
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termoplastiska skumplaster, att de varor i klass 20 som avsigs med det &ldre
varumirket var tillverkade i plast och att plast, gummi och elastiska polymerer &r
material av liknande slag, som kan anvindas for tillverkning av ett stort antal av
varorna i klass 20, sdsom halmmattor, madrasser och dynor.

Att de varor som avses med de motstdende varumirkena kan tillverkas av samma
material dr dock inte tillrickligt for att varorna skall anses vara av liknande slag i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Overklagandenimnden
tolkade saledes villkoret avseende varuslagslikhet felaktigt.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sékandens argument. Over-
klagandenémnden gjorde en riktig beddmning d& den kom fram till att det foreligger
risk for forvixling. Intervenienten har gjort géllande att sokandens anmérkningar
betriffande jamforelsen mellan varorna under alla omsténdigheter inte kan tas upp
till sakprévning.

Forstainstansrdttens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det varumirke som ansékan géller inte
kunna registreras om innehavaren av ett dldre varumérke invinder och "om det —
pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor
eller tjanster som omfattas av varumirkena dr identiska eller &r av liknande slag —
foreligger en risk att allmidnheten forvixlar dem inom det omrade dér det éldre
varumérket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det dldre
varumirket”.
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Enligt réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allménheten
kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga kommer fran samma foretag eller i
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (domstolens dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkt 29, och av den
22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 17, samt férstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01,
Oberhauser mot harmoniseringsbyran — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-
4359, punkt 25).

Enligt samma rittspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger risk for
forvixling hos allmidnheten goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i
mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191, punkt 22, samt domarna i de ovan i
punkt 28 nimnda malen Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och
Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbedomning skall, vad giller varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet
eller begreppsmissiga likhet, grunda sig pd det helhetsintryck som varuméirkena
dstadkommer med hénsyn sirskilt till deras sérskiljande och dominerande
bestdndsdelar (domen i det ovan i punkt 29 ndmnda malet SABEL, punkt 23).

Vid helhetsbedémningen av risken for forvixling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, diribland varumérkeslikheten och varu- eller tjinsteslags-
likheten. Lag varu- eller tjinsteslagslikhet kan sdledes kompenseras av hdg
varumirkeslikhet och omvint (domarna i de ovan i punkt 28 nimnda maélen
Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Fifties, punkt 27).

Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrigavarande varorna och
tjdnsterna har av varumérkena dr av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen
av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumérke som en helhet och dgnar sig inte at att undersbka varumirkets olika
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detaljer (domen i det ovan i punkt 29 nimnda mélet SABEL, punkt 23, och i det
ovan i punkt 28 nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, samt
forstainstansrittens dom i det ovan i punkt 28 nimnda mélet Fifties, punkt 28,
och av den 3 mars 2004 i malet Miihlens mot harmoniseringsbyrin — Zirh
International (ZIRH), punkt 41). [ samband med denna helhetsbedémning forvéintas
genomsnittskonsumenten av varorna i friga vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och medveten. Vidare skall hinsyn tas till att genomsnittskon-
sumenten sillan har mojlighet att goéra en direkt jimforelse mellan de olika
varumirkena utan maste forlita sig p4 en oklar minnesbild av varumirkena. Det
skall dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan variera
beroende pé vilket varu- eller tjdnsteslag det ér frdga om (domarna i de ovan i
punkt 28 nimnda madlen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och Fifties, punkt 28).

I artikel 1.2 i férordning nr 40/94 foreskrivs slutligen att ett gemenskapsvarumirke
skall ha en enhetlig karaktér, och dirav foljer att ett dldre gemenskapsvarumérke
skyddas pa ett identiskt sitt i alla medlemsstater. Aldre gemenskapsvarumarken kan
saledes aberopas mot varje senare ansokan om varumérkesregistrering som utgor
intrdng i deras skydd, &ven om det endast dr i forhillande till konsumenternas
uppfattning i en del av gemenskapen. Hérav foljer att principen i artikel 7.2 i
forordning nr 40/94, enligt vilken det récker att ett absolut registreringshinder finns
i endast en del av gemenskapen for att ett varumérke inte skall fa registreras, dven &r
analogt tillimplig da det foreligger ett relativt registreringshinder i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 (forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mél T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. [1-4335, punkt 59, i det ovan i
punkt 32 ndmnda malet ZIRH, punkt 36, av den 6 oktober 2004 i de férenade
malen T-117/03-T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrdn —
Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-
3471, punkt 34, och av den 1 mars 2005 i mal T-185/03, Fusco mot harmonise-
ringsbyrdn — Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 33).

I likhet med vad 6verklagandendmnden fann (punkterna 8 och 9 i det angripna
beslutet) och parterna har anfoért kan det, vad betriffar omsittningskretsen,
konstateras att de varor som avses i registreringsansékan och de som avses med det
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dldre varumirket kan saluforas i forhillande till en vid omséttningskrets, som bestar
av sdvél branschfolk som privatkonsumenter. Omsittningskretsen utgors saledes av
gemenskapens samtliga konsumenter och avniamare.

Vad giller jamforelsen mellan varorna fann éverklagandendmnden i punkt 21 i det
angripna beslutet huvudsakligen att den i registreringsansdkan mycket vida
definitionen av varorna omfattar sidana varor som avses med det dldre varumérket.
Bland de sistnimnda nimnde 6verklagandenimnden sérskilt vissa varor i klass 20,
nédrmare bestdmt plastprodukter som inte ingér i andra klasser sasom halmmattor,
madrasser och dynor. Enligt 6verklagandenimnden kan dessa varor tillverkas av
samma grundmaterial som anvinds for att tillverka de varor som avses med det
sokta varumirket. Overklagandenimnden fann saledes att de varor som avses med
de motstdende varumirkena i stor utstrackning r av liknande slag, eller till och med
av samma slag (punkt 21 i det angripna beslutet).

Sokanden har, utan att hérvid ldimna ndgon sirskild forklaring, gjort géllande att de
varor som avses med de motstdende varumirkena inte ér av liknande slag. I 6vrigt
har s6kanden i huvudsak gjort géllande att den omstindigheten att de varor som
avses med de motstdende varumérkena kan tillverkas av samma material inte dr
tillriickligt for att de skall anses vara av liknande slag i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Overklagandenimnden tolkade siledes villkoret
avseende varuslagslikhet felaktigt.

Harmoniseringsbyran anser i likhet med 6verklagandendmnden att varorna ar av
liknande slag, men har resonerat annorlunda. Den anser, tvirtemot vad Over-
klagandendmnden kom fram till, att det inte dr de varor som avses med det sokta
varumirket som omfattar vissa av de varor som avses med det dldre varumirket,
utan att det i stéllet dr de sistndmnda, sérskilt “plastprodukter [i klass 20], ej
ingdende i andra klasser” — en kategori som enligt harmoniseringsbyran inte &r
begrinsad till vare sig plasttyp eller plastproduktens anvindning — som omfattar de
varor som avses med det s6kta varumirket.
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Intervenienten har i forsta hand gjort géllande att forstainstansrétten i enlighet med
artikel 1354 i rittegingsreglerna inte kan ta upp s6kandens anmirkningar
betriffande varorna till sakprévning pa den grunden att sékanden inte dberopade
dessa anmérkningar under forfarandet vid harmoniseringsbyrén. I andra hand delar
intervenienten overklagandendmndens asikt att registreringsansokan dr s vitt
formulerad i frdga om vilka varor som avses med varumirket att den omfattar
sddana varor i klass 20 som avses med det dldre varumdrket. Intervenienten har
inkommit med vissa handlingar som den &dven gav in under forfarandet vid
harmoniseringsbyran.

Vad betriffar invindningen att sékandens anmérkningar betriffande varorna inte
kan tas upp till sakprévning skall det erinras om att en talan vid forstainstansréitten
enligt artikel 63.2 i forordning nr 40/94 syftar till att proéva lagenligheten av
éverklagandendmndernas beslut (se forstainstansrittens dom av den 12 decem-
ber 2002 i mél T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran (ECOPY), REG 2002,
s. II-5301, punkt 46, och av den 22 oktober 2003 i mal T-311/01, Editions Albert
René mot harmoniseringsbyrdn — Trucco (Starix), REG 2003, s. [1-4625, punkt 70
och ddr angiven rittspraxis). Med tillimpning av artikel 74 i férordning nr 40/94
skall denna prévning géras med hénsyn till tvistens faktiska och rittsliga ram, sdsom
denna framlagts vid 6verklagandendmnden (forstainstansréittens dom av den 5 mars
2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrdn (dggformad tablett),
REG 2003, s. 11-383, punkt 16, och av den 1 februari 2005 i mal T-57/03, SPAG mot
harmoniseringsbyrdan — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. 11-287,
punkt 17). Dessutom kan parternas inlagor enligt artikel 135.4 i rittegangsreglerna
inte dndra foremalet for tvisten i 6verklagandenimnden.

Forstainstansritten skall siledes préva huruvida s6kanden har dndrat féremalet for
tvisten genom att vid forstainstansritten for forsta gdngen gora géllande att de varor
som avses med de motstdende varumérkena inte dr av liknande slag.

En invindning med stdd av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mot registrering av ett
gemenskapsvarumirke innebdr att harmoniseringsbyran skall prova huruvida de
varor och tjdnster som avses med de motstdende varumérkena dr av samma eller
liknande slag.
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Detta giller dven nédr harmoniseringsbyran eller ndgon av parterna i forfarandet
anser att det saknas anledning att prova fragan huruvida de ifrdgavarande varorna
och tjénsterna dr av samma eller liknande slag dérfor att de stora skillnader som
foreligger mellan varumérkena innebir att risk for forvixling under alla omstdndig-
heter ér utesluten. Sokanden medgav i forfarandet vid invéindningsenheten att de
varor som avses med varumirkena potentiellt &r av samma slag och gjorde vid
overklagandenidmnden géllande att fragan om varuslagslikhet inte kunde prévas med
hinsyn till den pastidda olikheten mellan de motstdende varumirkena. Detta
medforde inte pd nigot sitt att harmoniseringsbyran inte skulle prova fragan
huruvida varorna i friga dr av samma eller liknande slag. Sokanden har séledes inte
heller forlorat ritten att inom gréinserna for den faktiska och rittsliga ramen for
forfarandet vid overklagandendmnden framstilla anméirkningar mot de bedom-
ningar som Overklagandenimnden har gjort i detta avseende (se, analogt,
forstainstansrittens dom av den 23 november 2004 i mal T-360/03, Frischpack
mot harmoniseringsbyrdn (formen pa en ask f6r ost), REG 2004, s. II-4097,
punkterna 32-35).

Sokandens anmérkningar vid forstainstansritten betréffande jamférelsen mellan
varorna omfattas av processmaterialet vid overklagandenimnden. Sékanden har i
sjilva verket endast ifragasatt 6verklagandendmndens beddmningar och resonemang
i detta avseende. Stkanden har foljaktligen inte dndrat foremalet for tvisten genom
sina anmérkningar, och forstainstansrétten kan dérfor ta upp dessa till sakprévning.

Sasom framgar av rdttspraxis skall forstainstansritten for att bedoma likheten
mellan berérda varu- eller tjinsteslag beakta samtliga relevanta faktorer som &r
kidnnetecknande for forhéllandet mellan varorna eller tjansterna, déribland deras art,
de tilltinkta képarna, anvindningsomrddet samt huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra (domen i det ovan i punkt 28 nimnda milet Canon,
punkt 23, férstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-203/02, Sunrider mot
harmoniseringsbyran — Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. II-2811,
punkt 65, och av den 4 maj 2005 i mal T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyran —
Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515, punkt 31).
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I det nu aktuella fallet &r definitionen av varorna i registreringsansékan extremt vid,
eftersom denna omfattar “systemkomponenter eller slutprodukter”, det vill séga i
princip vilka varor som helst. Definitionen begrinsas enbart av varornas tillverk-
ningsmaterial pd sd sdtt att varorna skall vara framstdllda av elastomera,
termoplastiska eller duroplastiska skumplaster.

Utdver vissa varor i klass 20 som 6verklagandendmnden angav i punkt 21 i det
angripna beslutet avser det dldre varumirket en stor méngd varor av vilka de flesta
dr systemkomponenter eller slutprodukter och tillverkade av skumplast.

Sokanden har inte vid nagot tillfille pastitt att de skumplaster som avses i bolagets
registreringsansokan har nagra sidrskilda kemiska eller fysiska egenskaper och dérfor
dr forbehéllna tillverkningen av mycket specifika varor som inte finns med bland
dem som avses med det dldre varumaérket.

Sokanden har endast, i punkt 65 i ansékan, gjort gillande att varor tillverkade av
skumplast inte dr av liknande slag som plastprodukter i klass 20, och att detta giller
dven de dvriga varor som avses med det dldre varumérket.

Detta pastiende fran sbkandens sida, vilket for Gvrigt saknar stod, foranleder inte
forstainstansritten att géra ndgon annan beddémning dn den som &verklagande-
ndmnden gjorde i punkt 21 i det angripna beslutet. Enligt denna bedomning &r plast,
gummi och elastiska polymerer material av liknande slag. Under alla omsténdigheter
talar nedanstdende omsténdigheter emot pastdendet.
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For det forsta dr, sdisom harmoniseringsbyran har angett i sin svarsinlaga, elastomera,
termoplastiska och duroplastiska skumplaster inget annat dn plastmaterial.
Sokanden forefaller i 6vrigt ha medgett detta genom att i punkt 63 i ansdkan
hdnvisa till mojligheten att tillverka de varor som avses med de motstdende
varumérkena av samma grundmaterial.

For det andra strider sdkandens pédstdende mot sokandens egen stindpunkt i fraga
om prévningen av kidnneteckenslikheten, enligt vilken suffixet "foam” &r “rent
beskrivande” fér de varor som avses med de motstdende varumérkena (punkt 43 i
ansokan). Sokanden har hirigenom implicit medgett att de varor som avses med
intervenientens varumirke ocksa dr varor tillverkade av skumplast.

For det tredje framgdr det av de handlingar som intervenienten gav in under
forfarandet vid harmoniseringsbyrén, vilka finns bifogade intervenientens svarsin-
laga, att sokanden under varumirket ARMAFOAM tillverkar varor som motsvarar
definitionen i registreringsansékan och som dr av samma eller jamférbart slag som
vissa av de varor som intervenienten tillverkar under varuméirket NOMAFOAM,
ndrmare bestdmt skyddsprofiler av skumplast fér emballering av 6mtaliga varor.
Dessa handlingar ger sdlunda en konkret illustration av likheten eller identiteten
mellan de varor som avses med de motstidende varumirkena, dven om illustrationen
ar begrdnsad till vissa varor. Sokanden har i Ovrigt, efter en fraga som
forstainstansritten stillde under forhandlingen, inte kunnat vederligga att vissa av
de varor som avses i registreringsansokan konkurrerar direkt med dem som
intervenienten salufér under det éldre varumérket.

Av det ovan anforda foljer att s6kanden inte har styrkt att dverklagandendmnden
gjorde fel d& den kom fram till bedémningen att “registreringsansdkan ér tillrackligt
vitt formulerad (varor tillverkade av elastomera och termoplastiska skumplaster) for
att omfatta de varor som angavs i registreringsansékan for det dldre varumaérket
(plastprodukter ej ingdende i andra klasser)” (punkt 21 i det angripna beslutet).
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Overklagandenimndens bedémning att det foreligger varuslagslikhet grundar sig
inte heller pa nagot sitt, i motsats till vad s6kanden har hdvdat, enbart pa att samma
grundmaterial anvinds for att tillverka dessa varor. Den enda orsaken till att
overklagandendmnden i punkt 21 i det angripna beslutet hidnférde sig till vilka
material som anvénds for att tillverka varorna ér att sékanden i registreringsansdkan
har definierat de avsedda varorna med utgdngspunkt fran vilket material de bestér av
(skumplast) snarare dn fran deras potentiellt vitt bestimda beskaffenhet (system-
komponenter eller slutprodukter).

Overklagandenimnden hade séledes skil for att i punkt 21 i det angripna beslutet
finna att beskrivningen av de varor som avses med det sokta varumirket 6verlappar
beskrivningen av de varor som avses med det dldre varumirket. Den hade saledes
dven skil for sin bedémning att de varor som avses med de motstiende
varumdrkena #dr av liknande eller till och med av samma slag i den mening som
avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Vad giller jimforelsen mellan de motstdende varumirkena fann overklagande-
nimnden att de liknar varandra, sérskilt med utgdngspunkt fran den icke
engelsktalande delen av omsittningskretsen (punkt 23 i det angripna beslutet).

Savitt avser den begreppsmissiga jamforelsen mellan de motstdende varumirkena
fann 6verklagandenidmnden vid en helhetsbeddmning av dessa att de dr fantasi-
konstruktioner utan logisk betydelse och att det dérfér inte &r relevant att gora en
begreppsmissig jamforelse (punkt 18 i det angripna beslutet). Overklagande-
ndmnden ansig emellertid att det enbart dr de engelsktalande konsumenterna av de
ifrdgavarande varorna som spontant kan avgoéra att suffixet "foam” i de motstdende
varumirkena motsvarar det engelska ordet for skum (punkt 13 i det angripna
beslutet).
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Sokanden har i huvudsak gjort gillande att det inte finns nagon begreppsmissig
likhet mellan de motstiende varumirkena. Eftersom hela omséttningskretsen
spontant uppfattar suffixet foam som rent beskrivande for varorna, kommer den inte
att uppmirksamma detta suffix, utan i stillet de motstdende varumirkenas
inledande delar arma och noma. Dessa saknar enligt sdkanden innebérd, eller i
vart fall varje begreppsmaissig likhet, i samtliga sprak inom gemenskapen.

Nir det géller de icke engelsktalande konsumenterna instimmer harmoniserings-
byran och intervenienten i 6verklagandenimndens asikt att det inte &ér relevant att
gora en begreppsmaissig jamforelse. Harmoniseringsbyran anser att den omstdndig-
heten att de engelsktalande konsumenterna identifierar det engelska ordet f6r skum
i de motstiende varumirkena inte ridcker for att det skall anses foreligga en
begreppsmissig likhet. Enligt intervenienten indikerar ndmnda omstindighet att det
foreligger en relativ begreppsmissig likhet mellan de motstdende varumérkena.

Forstainstansrétten anser att 6verklagandendmndens bedémning dr riktig, &tmin-
stone vad giller icke engelsktalande konsumenter, med utgadngspunkt fran vilka det
inte dr relevant att gora en begreppsmissig jimforelse mellan de motstdende
varumérkena. S6kandens asikt att bade de icke engelsktalande och de engelsktalande
konsumenterna spontant kommer att identifiera suffixet foam som det engelska
ordet for skum, och séledes som ett ord som beskriver de varor som avses med de
motstdende varumirkena, dr uppenbart felaktig och saknar dessutom stéd i
handlingarna i mélet.

Savitt avser den visuella och fonetiska jimforelsen mellan de motstdende
varumérkena fann o6verklagandenimnden i huvudsak att varuméirkena med
utgdngspunkt frdn den icke engelsktalande omsittningskretsen liknar varandra i
ménga avseenden (punkterna 11-19 i det angripna beslutet). De motstdende
varumérkena har vardera totalt atta bokstiver och fyra stavelser, av vilka sex
bokstdver och tre stavelser dr gemensamma. Enligt 6verklagandenimnden innebér
inte prefixen "ar” och "no” att de motstiende varumérkena inte liknar varandra i
visuellt och fonetiskt hinseende, trots att prefixen r placerade i borjan av orden.
Intervenienten och harmoniseringsbyran delar denna asikt.
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I friga om den engelsktalande delen av omsittningskretsen fann oGverklagande-
ndmnden att den beskrivande karaktiren hos suffixet foam snarare okar de
motstdende varumirkenas visuella och fonetiska likheter (punkterna 16 och 17 i det
angripna beslutet). Harmoniseringsbyran anser att detta suffix beskrivande karaktir
snarare borde gora att denna del av omséittningskretsen frimst uppmérksammar de
motstdende varumirkenas ganska olika inledande delar arma och noma.

Sokanden har anfort att prefixen ar och no tydligt skiljer varumérkena ét visuellt och
fonetiskt pa grund av att de kommer forst i de motstdende varumirkena. Aven
prefixen arma och noma, vilka enligt sokanden utgér de dominerande bestandsde-
larna i de motstiende varumérkena, skiljer sig tydligt at visuellt och fonetiskt.

Forstainstansrétten anser att de enda visuella och fonetiska skillnader som den icke
engelsktalande delen av omsittningskretsen kan urskilja mellan de motstidende
varumérkena &dr prefixen ar respektive no.

Det ér visserligen riktigt att konsumenten snarare uppméirksammar ett ordmérkes
inledning &n de efterfoljande delarna (se, for ett liknande resonemang, forstainstans-
rittens dom av den 17 mars 2004 i de forenade malen T-183/02 och T-184/02, El
Corte Inglés mot harmoniseringsbyrdn — Gonzélez Cabello och Iberia Lineas
Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 81, och av den 16 mars
2005 i mal T-112/03, L’Oréal mot harmoniseringsbyrdn — Revlon (FLEXI AIR),
REG 2005, s. II-949, punkterna 64 och 65). Detta giller dock inte undantagslost (se,
for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i
mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 50, och av den 6 juli 2004 i
mal T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrdn — deldgarna i
dédsboet Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. 1I-2073, punkt 48). Ovan-
ndmnda omstindighet péverkar under alla forhallanden inte principen enligt den
ovan i punkterna 29-32 angivna réttspraxisen, enligt vilken varumdrkeslikheten
skall bedomas med utgangspunkt fran det helhetsintryck som varumérkena
dstadkommer, eftersom genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varu-
mérke som en helhet och inte dgnar sig at att underséka varumérkets olika detaljer.
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I likhet med 6verklagandenimnden, intervenienten och harmoniseringsbyran anser
forstainstansrétten savitt avser den icke engelsktalande delen av omséttningskretsen
att skillnaden mellan prefixen ar och no i de motstdende varumérkena inte paverkar
intrycket av att varumaérkena visuellt och fonetiskt liknar varandra i betydande grad,
trots att prefixen kommer forst. Detta beror p& dels att varumérkena &r lika langa
(atta bokstdver och fyra stavelser), dels att de bortsett fran ovanndmnda skillnad r
helt identiska savil visuellt (sex bokstiver placerade i samma ordning: m, a, f, o, a,
m) som fonetiskt (ma, fo, am).

Hérav foljer att de motstdende varumérkena liknar varandra visuellt och fonetiskt,
dtminstone for den icke engelsktalande delen av omsittningskretsen. Pa grund
hirav, och med beaktande av att det med avseende pd denna del av omséttnings-
kretsen inte &r relevant att jimfora varumirkena ur begreppsmaissigt hénseende,
konstaterar forstainstansritten att varumérkena liknar varandra med utgangspunkt
fran denna del av omsittningskretsen.

Mot bakgrund av den ovan i punkt 33 angivna réttspraxisen, enligt vilken dldre
gemenskapsvarumairken kan &beropas gentemot varje senare ansékan om registre-
ring som innebér intrang i deras skydd dven om intranget bara sker med avseende pa
konsumenterna i en del av gemenskapen, finner férstainstansritten att over-
klagandendmnden gjorde en riktig bedémning di den i punkt 19 i det angripna
beslutet fann att de motstiende varumérkena liknar varandra i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Det dr hirvid inte ndédvindigt att préva
fragan huruvida dessa varumirken dven liknar varandra med avseende p& den
engelsktalande delen av omsittningskretsen.

Av det ovan anforda framgér att sdkandens enda grund till stod for talan om
ogiltigforklaring, enligt vilken 6verklagandendmnden har asidosatt artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94, skall underkdnnas. Talan skall féljaktligen ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta
rittegdngskostnaderna. Eftersom s6kanden har tappat malet, skall harmoniserings-
byrans och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Armacell Enterprise GmbH skall bira sin rittegangskostnad och ersitta de
rittegangskostnader som Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) och nmc SA har
fororsakats.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 10 oktober 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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