DOM AV DEN 19.10.2006 — FORENADE MALEN T-350/04—T-352/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 19 oktober 2006 "

I de forenade malen T-350/04—T 352/04,

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Bitburg (Tyskland), féretritt av advokaten
M. Huth-Dierig,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Anheuser-Busch, Inc., Saint Louis, Missouri (FOrenta staterna), foretritt av
advokaterna A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart och B. Goebel,

* Rittegangssprak: engelska.
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angdende talan i tre mil mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 22 juni 2004 i drendena R 447/2002-2, R 451/2002-2 och
R 453/2002-2 om invindningsférfaranden mellan Bitburger Brauerei Th. Simon
GmbH och Anheuser-Busch, Inc.,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svéby,
justitiesekreterare: handliggaren K. Andova,

med beaktande av de ansdkningar som inkom till férstainstansrittens kansli den
24 augusti 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlagor som inkom till férstainstans-
rittens kansli den 9 februari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlagor som inkom till forstainstansréttens
kansli den 17 februari 2005,

med beaktande av det beslut som fattats av ordféranden vid férstainstansrittens
femte avdelning att forena mélen med avseende pa det muntliga forfarandet och
domen,

efter férhandlingen den 17 januari 2006,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

I — Ansékningar om registrering av gemenskapsvarumdrken som ingivits av
Anheuser-Busch

Anheuser-Busch ingav f6ljande tre ansdkningar om registrering av gemen-
skapsvarumirken (nedan kallade de sokta varumirkena) 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, omride 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse:

— En ansbkan om registrering av ordmérket BUD ingavs den 1 april 1996 for varor
som omfattas av klass 32 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjdnster vid varumirkesregistrering av den
15 juni 1957, med éndringar och tilligg (nedan kallad Nicedverenskommelsen)
och som motsvarar foljande beskrivning: "Q], ale, porter, alkoholhaltiga och icke
alkoholhaltiga maltdrycker”.
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— En ansbkan om registrering av ett figurmirke (nedan kallat det sokta
figurmirket nr 1).
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— En ansbkan om registrering av ett figurmirke (nedan kallat det sokta
figurmirket nr 2).

i

ATl ooe vt Sarmam vasgp H
PR e AR W IR 7

kb lal e, s ML

F
L
-
W
?
o
3

II - 4261



DOM AV DEN 19.10.2006 — FORENADE MALEN T-350/04—T-352/04

De tva sistndmnda varumarkesansokningarna ingavs den 16 oktober 1996 f6r varor
som omfattas av klasserna 16, 25 och 32 i Nicedverenskommelsen och som
motsvarar betréffande var och en av dessa klasser f6ljande beskrivning:

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dérav, ingdende i klass 16; trycksaker;
bokbinderimaterial; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim
for pappersvaror och hushallsindamal; instruktions- och undervisningsmaterial
(ej apparater); plastmaterial for emballering (ingdende i klass 16); spelkort.”

— Klass 25: "Klidder, fotbeklidnader, huvudbonader.”

— Klasss 32: 70, ale, porter, alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga maltdrycker.”

Ansokningarna om registrering av figurmérkena nr 1 och nr 2 offentliggjordes den
23 mars 1998 i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 20/98 och 21/98.

Ansdkan om registrering av ordmirket offentliggjordes den 7 december 1998 i
Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 93/98.

Il — Invindningar mot ansékningarna om registrering av gemenskapsvarumdrken
som framstdllts av Bitburger Brauerei

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (nedan kallat Bitburger Brauerei) framstéllde
med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 den 10 juni 1998 tva invéndningar
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(nr 48 274 och 49 173) mot registrering av figurméirkena nr 1 och nr 2 avseende
samtliga varor som angetts i ansdkan om registrering.

Bitburger Brauerei framstillde med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94 den
3 mars 1999 en invindning (nr 138 281) mot registrering av ordmérket BUD
avseende samtliga varor som angetts i ansdkan om registrering.

Dessa tre invindningar grundade sig forst och framst pé f6ljande dldre varumérken:

— Det nationella ordmérket BIT som registrerats i Tyskland den 17 september 1996
(nr 39 615 324) for ”6l, mineralvatten, kolsyrat vatten och andra icke
alkoholhaltiga drycker, drycker pd frukt- och juicebas, safter och andra
produkter avsedda for dryckestillverkning”, som omfattas av klass 32.

— Det nedan atergivna ord- och figurmérket Bit, som registrerats i Tyskland den
12 december 1938 (nr 505 912) for "61” som omfattas av klass 32:
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— Det nedan étergivna ord- och figurmérket Bitte ein Bit !, som registrerats i
Tyskland den 5 juli 1957 (nr 704 211) for fdljande varor: Ol och icke
alkoholhaltiga drycker”, som omfattas av klass 32:

— Det nedan atergivna ord- och figurmirket Bitte ein Bit !, som registrerats i
Tyskland den 3 november 1987 (nr 1 113 784) for olika varor i klasserna 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 och 42:

Dessa tre invindningar grundade sig pd samtliga varor som omfattades av
varumirkena nr 505 912, nr 39 615 324 (BIT) och nr 704 211 (Bitte ein Bit !).

Invéindningen (nr 138 281) mot det sokta ordmirket BUD grundade sig dven pa
foljande varor och tjdnster som omfattades av ord- och figurmérket nr 1 113 784
(Bitte ein Bit !) och som omfattas av olika klasser: 6l och icke alkoholhaltiga drycker,
restaurang, sérskilt leverans av drycker till utskdnkning av alla slag, uthyrning av
dryckesautomater, ambulerande barer, trddgirds- och festmébler. De tva invind-
ningarna (nr 48 274 och 49 173) mot de tva sokta figurmérkena grundade sig dven
pa foljande varor som omfattades av ord- och figurmérket nr 1 113 784 (Bitte ein Bit
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1) och som omfattas av olika klasser: 61 och icke alkoholhaltiga drycker, broschyrer,
olunderldgg, reklamaffischer, affischer, kulspetspennor, personalforklidden, T-trojor,
slipsar, servetter, tréjor och jackor.

Utover de varumérken som angetts ovan i punkt 7 dberopade Bitburger Brauerei for
det andra och sirskilt avseende de sokta figurméirkena, att varumérket BIT var
"notoriskt kint” i Tyskland for foljande varor: 761 och icke alkoholhaltiga drycker,
broschyrer, dlunderldgg, reklamaffischer, affischer, kulspetspennor, olserverings-
forkldden, T-trojor, slipsar, servetter, tréjor och jackor”.

Utover de varumirken som angetts ovan i punkt 7 dberopade Bitburger Brauerei for
det tredje och sirskilt avseende det sékta ordmérket BUD f6ljande ansékningar om
registrering av gemenskapsvarumérke:

— En ans6kan ingiven den 1 april 1996 (nr 121 608) om registrering som
gemenskapsvarumirke av ett figurmiérke f6r varor som omfattas av klass 32 i
Nicedverenskommelsen och som motsvarar féljande beskrivning: "Ol, 6llik-
nande drycker, ale, porter (ndimnda varor dven i icke alkoholhaltig, alkoholfattig
eller alkoholreducerad form); icke-alkoholhaltiga drycker; fruktkoncentrat och
andra foreningar for framstéllning av icke alkoholhaltiga och alkoholhaltiga
drycker; fruktjuice, bordsvatten”. Varumirket aterges nedan:
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— En ans6kan ingiven den 1 april 1996 (nr 139 634) om registrering som
gemenskapsvarumairke av ett figurmérke for varor som omfattas av klass 32 i
Nicedverenskommelsen och motsvarar féljande beskrivning: “Ol, drycker som
liknar 6l, ljust 8, porter (alla ovanndmnda varor &ven alkoholfria, med ldgre
alkoholhalt eller alkoholreducerade); icke-alkoholhaltiga drycker; fruktsafter
och andra d@mnen for tillredning av icke alkohol och alkoholhaltiga drycker;
fruktsafter, bordsvatten”. Varumadrket aterges nedan:

Bitoucge:

Till stod for sina invindningar dberopade Bitburger Brauerei de relativa registre-
ringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94.

I — Invindningsenhetens beslut

Genom tre beslut av den 27 mars 2002 avslog invindningsenheten de invdndningar
som Bitburger Brauerei hade framstillt.

Invindningsenheten anség med avseende pa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 forst
och frimst att ansdkningarna om registrering av gemenskapsfigurmirkena
nr 121 608 och nr 139 634 inte kunde anses utgora dldre réttigheter i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, eftersom dessa ansokningar hade
limnats in samma dag som det sokta ordmérket BUD (den 1 april 1996).
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Invéindningsenheten ansag vidare att bevisning inte hade forebringats for att det
tyska ord- och figurmérket nr 505 912 (BIT) hade anvdnts i den form som
registrerats och att bevisning for anvindning av de tyska ord- och figurméirkena
nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) hade férebringats endast med avseende
pé "6l” och ”alkoholfritt 61” (betriffande badda varumérkena) och med avseende pa
"6lunderldgg, T-trojor, jackor, olglas, flaskdppnare, kulspetspennor och personal-
forkliden” (betriffande varumirke nr 1 113 784).

Med beaktande av dessa omstindigheter fann invdndningsenheten att risk for
forvaxling inte foreldg mellan de sokta varumirkena och det tyska ordmirket
nr 39 615 324 (BIT) respektive ord- och figurmérkena nr 704 211 och 1 113 784
(Bitte ein Bit ).

Trots att sdrskiljningsférmégan for ordmirket nr 39 615 324 (BIT) 6kat pa den tyska
marknaden och trots att de ifrdgavarande varuslagen (i klass 32) var identiska, ansag
invindningsenheten i detta hinseende i sak att skillnaderna mellan de ifragavarande
kdnnetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt hinseende var tillrackligt
stora for att risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 skulle vara utesluten. Invindningsenheten fann siledes att risk for
forvaxling mellan det tyska ordmirket nr 39 615 324 (BIT) och de sokta
varumérkena inte foreldg i Tyskland. Samma slutsats skulle enligt invindningsen-
heten f6lja av en bedémning av att varumérket BIT var "notoriskt ként” i Tyskland,
vilket Bitburger Brauerei gjort gillande i samband med invdndningen mot de tva
sokta figurméarkena.

Invindningsenheten konstaterade att de tyska ord- och figurmérkena nr 704 211 och
nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) inneholl andra bestdndsdelar dn det tyska ordmérket
nr 39 615 324 (BIT) och att de dirfor i alla hinseenden skilde sig fran de sokta
varumirkena. [nvindningsenheten fann dérfor att det i T'yskland inte forelag risk for
att de tyska ord- och figurmarkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) skulle
forvixlas med de sokta varumérkena.
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Bitburger Brauerei ansag betriffande artikel 8.5 i forordning nr 40/94 i samband
med det sokta varumirket BUD att ord- och figurméirkena nr 505 912 (BIT),
nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit ), ordmirket nr 39 615 324 (BIT) samt
ansokan om registrering som gemenskapsfigurmérke nr 121 608 var kénda
varumirken och grundade sin invindning pa detta. Invindningsenheten ansag for
sin del att bevisning inte hade foérebringats for att det tyska ord- och figurmirket
nr 505 912 (BIT) anvints och att artikel 8.5 i férordning nr 40/94 inte kunde
dberopas. Invindningsenheten ansidg att, med beaktande av att ansékan om
registrering som gemenskapsvarumdrke nr 121 608 ingetts samma dag som det
sokta ordmirket BUD (den 1 april 1996), var det inte fraga om en &ldre réttighet i
den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 40/94, mot bakgrund av artikel 8.2
a i i samma forordning. Eftersom det i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 férutsitts att
de ifrdgavarande varumirkena ér identiska eller liknar varandra fann invindnings-
enheten att det tyska ordmirket nr 39 615 324 (BIT) och de tyska ord-och
figurméarkena nr 704 211 och 1 113 784 (Bitte ein Bit !) inte kunde liggas till grund
for en invindning med stéd av denna bestdimmelse.

Bitburger Brauerei &beropade i ¢vrigt, med avseende pé de sokta figurmérkena, det i
Tyskland notoriskt kinda varumérket BIT. Eftersom det i artikel 8.5 i forordning
nr 40/94 forutsitts att de ifrdgavarande varumiérkena ér identiska eller liknar
varandra fann invindningsenheten att kiinnetecknet BIT inte kunde ldggas till grund
for en invindning med stéd av denna bestdimmelse.

IV — Overklagandendmndens beslut

Bitburger Brauerei 6verklagade vart och ett av invindningsenhetens tre beslut den
24 maj 2002.

Bitburger Brauerei begéirde att de angripna besluten skulle upphévas, eftersom
invindningen avslagits med avseende pa varor i klass 32.
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Andra 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran avslog 6verklagandet av
invindningsenhetens beslut genom tre beslut av den 22 juni 2004
(irende R 453/2002-2 avseende ordmirket BUD, drende R 447/2002-2 avseende
det sokta figurmérket nr 1 och drende R 451/2002-2 avseende det sokta figurmérket
nr 2), vilka delgavs Bitburger Brauerei den 29 juni 2004 (nedan kallade de angripna
besluten).

Overklagandenimnden ansdg forst och frimst att de tvd ansékningar om gemen-
skapsvarumirke som Bitburger Brauerei dberopat mot det sékta varumérket BUD
inte kunde anses utgora “dldre varumirken” i den mening som avses i artikel 8.1 och
8.2 i forordning nr 40/94 och ldggas till grund for en invindning i enlighet med
artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 40/94. I de tre angripna besluten ansag
overklagandendmnden didremot i motsats till invindningsenheten att det tyska ord-
och figurmérket nr 505 912 (BIT) kommit till sddan anvdndning att de réttigheter
som var knutna till det kunde bibehallas.

Overklagandenimnden fann att det i Tyskland inte forelag risk for att de sékta
varumérkena skulle forvixlas med de dldre tyska varumdrkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT), trots att sérskiljningsférmdagan for de dldre tyska varumérkena
okat och trots att de ifrdgavarande varuslagen i klass 32 var identiska eller likartade.
Overklagandenimndens bedémning vilade sirskilt pd de visuella och fonetiska
skillnader som angetts foreligga mellan kidnnetecknen och pa att begreppsmaéssig
likhet inte forelag.

Enligt Overklagandenimnden giller denna slutsats i &n hogre utstrickning
jamforelsen mellan de sdkta varumirkena och de tyska varumérkena nr 704 211
och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !), som utgbrs av flera ord.
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Med avseende pa artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ansag dverklagandendmnden i de
tre angripna besluten att skillnaden mellan kédnnetecknen var sadan att det inte
kunde vara fraga om att de dldre varumirkenas sdrskiljningsforméga eller véirde
utnyttjades eller att anvéindningen var till férfang for deras sérskiljningsférméga eller
anseende. S6kanden hade inte heller férklarat hur de skulle kunna utnyttjas eller hur
det skulle kunna vara frdga om forfing.

Forfarandet och parternas yrkanden

P& grundval av referentens rapport beslutade forstainstansréitten (femte avdel-
ningen) att inleda det muntliga férfarandet och att som en processledningsatgird
anmoda parterna att besvara vissa frigor och inkomma med vissa handlingar, vilket
dessa gjorde inom utsatt frist.

Parterna utvecklade sin talan och svarade péd forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 17 januari 2006.

Bitburger Brauerei har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara de angripna besluten, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersétta rittegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran och Anheuser-Busch har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan i de tre mélen, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Riittslig bedomning

I — Hdnvisning till vissa inlagor i forfarandet vid harmoniseringsbyrdn

Anheuser-Busch har i slutet av sin svarsinlaga generellt hinvisat till samtliga
argument, omstdndigheter och bevisning som dberopats vid harmoniseringsbyran i
foretagets inlagor av den 30 mars 1999, den 2 februari 2000, den 18 juli 2000, den
18 november 2002 och den 19 augusti 2003.

Forstainstansrétten erinrar hirvid om att den ansékan varigenom talan vicks enligt
artikel 44.1 i forstainstansrittens rdttegdngsregler, som i enlighet med artik-
larna 130.1 och 132.1 i dessa rittegdngsregler dr tillimplig i immaterialrittsliga mal,
skall innehalla en kortfattad framstéllning av grunderna for talan. Av fast rittspraxis
foljer att &ven om innehdllet i en ans6kan kan understédjas och kompletteras i
specifika avseenden, genom hdnvisning till utdrag ur bifogade handlingar, kan en
generell hinvisning till andra inlagor inte kompensera att visentliga delar av den
rittsliga argumenteringen saknas, som enligt ovannimnda bestimmelse skall
dterfinnas i sjilva ansokan (forstainstansréittens dom av den 14 september 2004 i
mal T-183/03, Applied Molecular Evolution mot harmoniseringsbyran (APPLIED
MOLECULAR EVOLUTION), REG 2004, s. [I-3113, punkt 11).
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Denna rittspraxis skall enligt artikel 46 i forstainstansréttens réttegangsregler, som i
enlighet med artikel 135.1 andra stycket i dessa rittegdngsregler dr tillimplig i
immaterialrittsliga mal, tillimpas pa svarsinlagan frin motparten i invéindnings-
forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
forstainstansrétten (forstainstansrittens dom av den 13 juli 2004 i mal T-115/02,
AVEX mot harmoniseringsbyran — Ahlers (a), REG 2004, s. [1-2907, punkt 11).

Hérav foljer att svarsinlagorna fran Anheuser-Busch skall avvisas i den man de
innehdller hdnvisningar till inlagor som ingetts till harmoniseringsbyrén, savitt de
allmidnna hénvisningar som de innehdller inte kan hédnforas till de grunder och
argument som utvecklas i svarsinlagan.

Il — Hinvisningar till vissa beslut som fattats av harmoniseringsbyrdins over-
Klagandendmnder

Bitburger Brauerei och Anheuser-Busch har i sina inlagor vid flera tillfillen hénvisat
till 6verklagandendmndernas beslutspraxis.

Forstainstansritten erinrar hdrvid om att 6verklagandendmnderna skall fatta beslut
enligt forordning nr 40/94 betriffande registrering av ett kénnetecken som
gemenskapsvarumirke inom ramen foér en normbunden behorighet och de har
séledes inte nigon befogenhet att foreta skonsméssiga bedomningar. Lagenligheten
av dessa beslut skall darfor enbart bedomas pa grundval av denna férordning och
inte mot bakgrund av 6verklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (domstolens
dom av den 15 september 2005 i mal C-37/03 P, BiolD mot harmoniseringsbyran,
REG 2005, s. [-7975, punkt 47, och av den 12 januari 2006 i mal C-173/04 P,
Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-551, punkt 48).
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De hinvisningar Bitburger Brauerei och Anheuser-Busch gjort dr darfor verknings-
l6sa.

Il — Huruvida de angripna besluten dr rittsenliga

Den talan som véckts av Bitburger Brauerei i de férenade méalen T-350/04—T-352/04
vilar pd tvd grunder. Den forsta grunden avser dsidosittande av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Den andra grunden hinfor sig till asidosdttande av artikel 8.5 i
forordning nr 40/94.

A — Den forsta grunden: Asidoséittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Den forsta grunden som aberopats av Bitburger Brauerei sonderfaller i tva delar.

Bitburger Brauerei har i den forsta delgrunden anfért att Gverklagandenémnden
begick ett fel nér den fastslog att det inte foreldg risk for att de s6kta varumérkena
skulle forvixlas med de dldre tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324
(BIT).

Bitburger Brauerei har i den forsta delgrunden anfort att Sverklagandendmnden
begick ett fel nir den fastslog att det inte forelag risk for att de sokta varumérkena
skulle forvixlas med de éldre tyska varumérkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte
ein Bit ).
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1. Den forsta grundens forsta del, avseende risken for att de sokta varuméirkena
forviaxlas med de éldre tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

a) Bitburger Brauereis argument

Omsittningskretsen

Bitburger Brauerei har erinrat om réttspraxis avseende forvixlingsrisken och
preciserat att de dldre varumirkena édr registrerade i Tyskland och att de
ifrigavarande varorna dr gingse konsumentvaror. Bitburger Brauerei anser att
omsittningskretsen darfor utgors av tyska genomsnittskonsumenter som ér normalt
informerade och skiligen uppmérksamma och medvetna. Bitburger Brauerei har, i
friga om pastdendet i de angripna besluten att den genomsnittliga 6lkonsumenten i
allmédnhet kénner till de 6lmérken han tycker om och kan skilja mellan olika
mairken, anfort att detta resonemang ér felaktigt om Gverklagandendmnden syftade
till att i sddana ordalag ge uttryck for att konsumenterna skall anses vara
uppmirksammare betréffande ifrdgavarande varuslag. Detta resonemang strider
sdrskilt mot forstainstansrittens dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery
Drinks mot harmoniseringsbyran — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (REG 2003,
s. 1[-43), punkt 37, i vilken ritten fastslog att de tyska konsumenterna inte var
sirskilt uppmirksamma med avseende pa varuslagen "61” och ”icke alkoholhaltiga
drycker” i klass 32.

Sarskiljningstérmagan hos varumérket BIT

Bitburger Brauerei har betonat att varumérket BIT har hog sérskiljningsformaga.
Bitburger Brauerei har i detta avseende hinvisat till domstolens dom av den
29 september 1998 i mél C-39/97, Canon (REG 1998, s. [-5507) och har anfort att ett
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varumirkes sdrskiljningsformaga foljer av dess ursprungliga egenskaper eller hur
kint det dr pa marknaden. Overklagandenimnden fann i férevarande mal férst och
frimst att ordet bit har normal sérskiljningsforméga. Med beaktande av den
omfattande anvindning som Bitburger Brauerei styrkt, har denna sérskiljnings-
formaga stirkts genom att varumirket blivit notoriskt kidnt i Tyskland. Enligt
Bitburger Brauerei hade Overklagandendmnden dirfér fog for att finna att
sarskiljningsformagan 6kat hos de tyska varumirkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT). Overklagandenimnden forfor emellertid felaktigt nir den
faststillde att sdrskiljningsformagan okat ”i viss méan”. Att varumérket BIT oavbrutet
anvints sedan artionden och att omfattande reklam gjorts for det, vilket styrks av
motsvarande handlingar, har fatt till f6ljd att BIT redan i juli 1996 var ett begrepp
som 83,3 procent av de tyska oOldrickarna kinde till enligt en icke riktad
marknadsundersokning och som 94,8 procent kdnde till enligt en riktad
marknadsundersokning. Hirav foljer att BIT dr ett exceptionell vilkdnt varumirke
med 6kad sérskiljningsforméga.

Kénneteckensjimforelsen

Bitburger Brauerei har koncentrerat sig pa jamforelsen i fonetiskt hinseende mellan
de ifrdgavarande kdnnetecknen och har i mélen T-351/04 och T-352/04 forst och
framst bestritt 6verklagandendmndens slutsats att de sokta figurmérkena i fonetiskt
hénseende inte kan dras samman till enbart ordet bud.

Bitburger Brauerei anser i detta avseende att 6verklagandendmnden begick ett fel
genom att sla fast att den relevanta genomsnittskonsumenten skulle kalla de sokta
figurmérkena American Bud eller Anheuser-Busch Bud.

Bitburger Brauerei har forst och frimst anfort att vid beddmningen av risken for att
tvd sammansatta varumirken forvixlas skall inte endast en bestindsdel i ett
sammansatt varumarke jamforas med ett annat varumirke, utan en sddan jaimforelse
skall tvirtom goras genom att de aktuella varumérkena, betraktade vart och ett for
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sig, undersoks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck av
ett sammansatt varumérke som omsittningskretsen minns under vissa férhallanden
kan domineras av en av dess delar (domstolens beslut av den 28 april 2004 i mal
C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. 1-3657,
punkt 32, och forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrdn — Hukla Germany (MATRATZEN),
REG 2002, s. [1-4335, punkterna 33 och 34). Betriffande bedémningen av huruvida
en eller flera bestimda bestandsdelar i ett sammansatt varumérke dr dominerande
skall hdnsyn framfor allt tas till var och en av dessa bestdndsdelars ursprungliga
sdrskiljningsférmaga jaimford med andra bestindsdelar (domen i det ovannimnda
malet MATRATZEN, punkt 35)

Bitburger Brauerei anser i vrigt att forstainstansréttens réttspraxis ger utrymme for
uppfattningen att det finns risk fér att en sammansittning av tvd ord foérvixlas med
ett dldre varumirke som bestar av ett enda ord nér en av delarna i ordsammansitt-
ningen dr identisk med eller liknar det dldre ordmaérket. Bitburger Brauerei har till
stod for detta pastdende aberopat forstainstansrittens dom av den 25 november
2003 i mél T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyran — Mou Dybfrost
(KIAP MOU), REG 2003, s. [1-4953, punkt 39).

Bitburger Brauerei har i férevarande mal hidvdat att den dominerande bestdndsdelen
i de sokta figurmirkena utgérs av ordet bud. Bitburger Brauerei har sérskilt vad
avser det sokta figurmarket nr 1, som omfattar orden american och bud, gjort
gillande att ordet american endast utgdr en uppgift om det geografiska ursprunget
och att det ddrmed &r beskrivande. Omsittningskretsens uppmérksamhet dras
dérfor i hogre grad till ordet bud. Bitburger Brauerei har i friga om det s6kta
figurmérket nr 2, som innehdller orden anheuser-busch och bud, anfort att ordet
bud framhévs i grafiskt hinseende, genom att det dr centralt placerat och omgivet av
tva pilar (till vinster och till hger). Konsumenten ligger dessutom mérke till ordet
bud, eftersom det dr det som dr enklast att uttala och att ligga pd minnet.
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Med utgdngspunkt i slutsatsen att ordelementet bud dr den dominerande
bestandsdelen i de sokta figurmirkena (mal T-351/04 och T-352/04) och eftersom
det sokta ordmirket BUD (mélen T-350/04) endast utgérs av ordet bud, har
Bitburger Brauerei anfort likalydande argument i de tre malen och har bestritt
slutsatsen i de angripna besluten att det i férevarande fall inte foreligger nagon risk
for forvixling med de édldre varumiérkena bit.

Genom att overklagandendmnden ansdg att skillnaderna mellan bud och bit var
tillrdckligt stora ur fonetiskt synpunkt med hinsyn till vokalerna u och i, gjorde
ndmnden felaktigt en beddmning av bokstdverna var for sig, i stéllet for att bedéma
uttalet av ordet i dess helhet. Bitburger Brauerei har i detta avseende hénvisat till
domen i det ovan i punkt 43 nimnda mélet MYSTERY (punkt 46). De flesta
bestandsdelarna &r i forevarande fall gemensamma for de tva kdnnetecknen. Vart
och ett av kinnetecknen utgors av ett enstavigt ord som bestdr av tre bokstéver.
Betoningen och den fonetiska rytmen é&r likadana. Bdda varumirkena bérjar med
bokstaven b och deras slutljud uttalas pid samma sitt. Det ér under dessa
forhéallanden obegripligt att 6verklagandendmnden i punkt 51 i de angripna besluten
kunde sl fast att det foreldg "avsevirda skillnader” mellan de kédnnetecken som
skulle jamforas.

Bitburger Brauerei har betonat att konsonanten d uttalas likadant pa tyska nér den
star sist i ett ord som konsonanten t. Den enda skillnaden mellan de ifrdgavarande
kidnnetecknen ligger dérfor i vokalerna u och i. Bitburger Brauerei har erinrat om att
det fonetiska helhetsintrycket av kiinnetecknen skall beaktas och har betonat att bit
och bud betonas kort och uttalas bitt respektive butt. Bitburger Brauerei anser att,
eftersom vokalerna i och u omges av de dominerande klusila ljuden b och t avgors
det fonetiska helhetsintrycket av kinnetecknen av dessa konsonanter.

Under dessa férhallanden ér de dominerande bestdndsdelarna gemensamma for de
bada kidnnetecknen, och konsumenten, som har en oklar minnesbild av ett av de tva
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varumirkena, forvixlar dessa pd grund av att de dr enstaviga, att de innehéller
samma antal bokstédver och att ljuden i borjan och i slutet av dem ér lika. Bitburger
Brauerei har tillagt att enstaviga varumirken dr ovanliga inom o6lsektorn. Den
konsument som stills infor ett enstavigt varumérke maste darfor sirskilt erinra sig
de ifrdgavarande &ldre varumirkena nédr de varumiérken han skall jimfora
sammanfaller nédstan helt och hallet.

Efter att ha koncentrerat sina argument till den fonetiska likheten mellan de
ifrdgavarande kdnnetecknen, har Bitburger Brauerei slutligen anfort att i visuellt
hinseende har de grafiska bestindsdelarna och de underordnade ordelementen (i
forevarande fall “american” och “anheuser-busch” med avseende pd de sokta
figurmirkena) inte nigon betydelse for att bedoma forvéxlingsrisken i visuellt
hinseende. Betriffande de tre varumérken som sokts registrerade har Bitburger
Brauerei under dessa forhdllanden hévdat att den visuella jamforelsen bor goras
mellan kidnnetecknen bit och bud, som foreter dtminstone en avligsen typografisk
likhet. Bada kinnetecknen har initialbokstaven b och bestir av tre bokstiver.
Bokstéverna i och u kinnetecknas av uppstigande linjer och bokstéverna t och d
innehéller en lodrit grunddel och ett vigritt streck. Det foreligger dérfor en
dtminstone avligsen visuell likhet mellan de ifrégavarande kénnetecknen som é&r
tillrédcklig for att risk for forvixling skall foreligga med hénsyn till samspelet mellan
de ifragavarande faktorerna.

Risken for forvixling

Bitburger Brauerei anser mot bakgrund av domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819), punkt 28, att den
fonetiska likheten mellan de ifragavarande kidnnetecknen ér tillrécklig for att risk for
forvixling skall uppkomma. Eftersom 6l bestélls muntligen, sérskilt i barer, dr denna
likhet sérskilt betydelsefull i férevarande fall. Bitburger Brauerei har hérvid hénvisat
till domen i det ovan i punkt 43 nimnda mélet MYSTERY (punkt 48), i vilken
foljande angavs: "Det krivs inte att forvixling faktiskt sker utan det ér tillrdckligt att
det finns en risk hérfor. Eftersom varorna dven konsumeras efter muntliga
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bestéllningar &r den fonetiska likheten i sig tillricklig for att skapa en forvixlings-
risk.” Bitburger Brauerei har &ven betonat att det &ér bullrigt i barer och att detta
paverkar hur de ifragavarande kinnetecknen uppfattas fonetiskt. Overklagande-
ndmnden fiste inte tillricklig vikt vid de sdrskilda omsténdigheter under vilka de
ifragavarande varorna séljs.

Bitburger Brauerei anser mot denna bakgrund att risk for forvixling foreligger redan
genom den omstidndigheten att de ifrdgavarande kénnetecknen liknar varandra pa
grund av de bestdndsdelar som dr gemensamma for dem i fonetiskt hénseende.
Bitburger Brauerei anser med héinvisning till domen i det ovan i punkt 55 ndimnda
maélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 21, och till forstainstansréttens dom av den
23 oktober 2002 i mél T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyrén
— Educational Services (ELS) (REG 2002, s. I1-4301), punkt 77, och av den 3 juli
2003 i méal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch
(BUDMEN) (REG 2003, s. [I-2251), punkt 59, att de dldre varumérkena atnjuter ett
omfattande skydd om de dessutom, sdsom i férevarande madl, har en sérskiljnings-
formaga som dr hogre dn genomsnittet och de ifragavarande varorna dr av samma
slag. Bitburger Brauerei har sdrskilt betonat att domstolen funnit att en hog
sirskiljningsféormaga hos det dldre varumirket talar for, och inte emot, att risk for
forvaxling foreligger.

Bitburger Brauerei har i 6vrigt anfort att 6verklagandenédmndens slutsats star i strid
med Bundesgerichtshofs (Tysklands hogsta federala domstol) dom av den 26 april
2001 i malet Bit mot Bud (I ZR 212/98, s. 465-470, nedan kallad Bundesgerichtshofs
dom). Bitburger Brauerei har sdrskilt anfort att Bundesgerichtshof fann att risk for
forvixling av orden bit och bud forelag i fonetiskt hinseende, eftersom de inledande
ljuden dr likadana och de avslutande ljuden Sverensstimmer med varandra vid
sedvanligt tyskt uttal. Ljudskillnaden pa grund av vokalen i de tvd orden uppvigs i
ovrigt av att det dldre varumérket har en sirskiljningsfé6rmaga som dr hogre dn
genomsnittet och av att de varor som omfattas dr av samma slag.

Bitburger Brauerei har medgett att nationella réttsliga avgéranden inte &r bindande i
forevarande forfaranden. Bundesgerichtshof har emellertid grundat bedémningen av
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risken for forvixling mellan BIT och BUD pa exakt de regler som domstolen stillt
upp, i synnerhet de som avser att samtliga omsténdigheter i ett mal skall beaktas och
att ett samspel foreligger mellan olika ifrdgavarande omstidndigheter. Bitburger
Brauerei har tillagt att harmoniseringsbyrans andra éverklagandendmnd beaktat en
dom frdn en nationell domstol i ett annat drende (beslut av den 11 september 2003 i
malet Kabel 1 mot ARD 1, R 70/2002-2).

b) Argument som anforts av harmoniseringsbyrdn och Anheuser-Busch

Harmoniseringsbyrdn och Anheuser-Busch har bestritt de argument som Bitburger
Brauerei anfort och har i sak anfort att skillnaden i visuellt och fonetiskt hinseende
samt det forhallandet att det inte foreligger nigon likhet i begreppsmissigt
hénseende mellan de ifrdgavarande kdnnetecknen ér tillrdckligt for att forvixlings-
risk inte skall foreligga trots att de ifrigavarande varorna ér av samma eller liknande
slag.

Anheuser-Busch har i évrigt invint mot 6verklagandendmndens slutsats att de éldre
tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) har hég sérskiljnings-
formaga. Anheuser-Busch har sérskilt hévdat att de handlingar som ingetts till
harmoniseringsbyrans enheter avser varumirket Bitburger och inte varumaérket BIT.
Anheuser-Busch har éven ifragasatt dels den hogtidliga forklaring som avgetts av en
av de anstillda vid Bitburger Brauerei, dels den marknadsundersokning som
genomfordes i juli 1996 for att visa hur kidnt varumérket BIT var i Tyskland.

Anheuser-Busch har &ven betonat de sérskilda egenskaperna hos marknaden for 6l i
Tyskland och att denna vara konsumeras i stor omfattning. Anheuser-Busch har
hérav dragit slutsatsen att den tyske genomsnittskonsumenten av 6l dr en "expert”.
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Harmoniseringsbyran har slutligen erinrat om att de angripna besluten skiljer sig
fran Bundesgerichtshofs dom med avseende pd helhetsbeddmningen av férvix-
lingsrisken. Anheuser-Busch anser & sin sida att harmoniseringsbyran och
forstainstansrétten inte dr bundna av nationella domstolars avgéranden i samband
med tillimpning av forordning nr 40/94.

c) Forstainstansrittens bedomning

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall, efter invindning fran
innehavaren av ett dldre varumairke, det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras om "det — pd grund av att det dr identiskt med eller liknar det éldre
varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ér identiska
eller av liknande slag — foreligger en risk att allmidnheten forvixlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket
associeras med det édldre varumérket”.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjénsterna i friga kommer fran samma foretag
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall det vid prévningen av huruvida det féreligger risk for
forvixling goras en helhetsbeddmning med utgdngspunkt i hur omséttningskretsen
uppfattar de ifrdgavarande kinnetecknen och varorna eller tjdnsterna och mot
bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet
mellan kdnneteckenslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten (se forstainstans-
rittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG
2003, s. [1-2821, punkterna 31-33 och dir angiven rittspraxis).
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Forstainstansritten erinrar i 6vrigt om att ju hogre sdrskiljningsférmaga det édldre
varumérket har, desto storre ér risken for forvixling (forstainstansréttens dom av
den 21 april 2005 i mél T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyran — Johnson
& Johnson (monBeBé), REG 2005, s. [1-1401, punkt 70, och analogt domstolens dom
av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24).
Varumérken som antingen i sig eller pa grund av att de dr kiinda pa marknaden har
hog sirskiljningsformaga atnjuter ett mer omfattande skydd én varumirken med
ligre sdrskiljningsformédga (domen i det ovanndmnda malet monBeBé, punkt 70, och
analogt domen i det ovan i punkt 44 nimnda malet Canon, punkt 18, och domen i
det ovan i punkt 55 nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Eftersom registreringarna for de &ldre varumérkena avser Tyskland, utgdrs den
omsittningskrets som skall beaktas vid bedémningen av forvixlingsrisken av
omséttningskretsen i Tyskland.

Forstainstansrétten framhaller dven att de ifridgavarande varorna vanligtvis saluférs
allmént, antingen det &r frdga om varuhusens livsmedelsavdelningar eller barer och
kaféer (se, for ett motsvarande synsitt avseende varuklasser som omfattar 6l,
forstainstansrittens dom av den 9 mars 2005 i mal T-33/03, Osotspa mot
harmoniseringsbyrdn - Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. 1I-763,
punkt 44). Under dessa foérhallanden utgdrs omséttningskretsen av en genomsnitts-
konsument som forvéntas vara normalt informerad och skiligen uppmérksam (se, i
ett mal som dven avsdg 6l, domen i det ovan i punkt 43 nimnda malet MYSTERY,
punkterna 32 och 37, och, i ett mal som avsag alkoholhaltiga drycker, forstainstans-
rittens dom av den 15 februari 2005 i mal T-296/02, Lidl Stiftung mot
harmoniseringsbyran - REWE-Zentral (LINDENHOF), REG 2005, s. 1I-563,
punkt 45).

Overklagandenimnden hade dirfér fog fér att i forevarande mal anse att “den
relevante konsumenten av de ifrdgavarande varorna dr den tyske genomsnittskon-
sumenten” (punkt 40 i det angripna beslutet i mal T-352/04 och punkt 41 i de
angripna besluten i malen T-350/04 och T-351/04). Av samma skdl godtar
forstainstansritten dverklagandendmndens slutsats att den ifrdgavarande omsitt-
ningskretsen inte utgdrs av "experter” (samma punkter i de angripna besluten).
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Forstainstansrétten erinrar dven om att det i samband med helhetsbedémningen av
risken for forvixling skall tas hénsyn till att genomsnittskonsumenten sillan har
mojlighet att gora en direkt jimforelse mellan de olika varumiérkena utan maste
forlita sig pd en oklar minnesbild av varumirkena (domen i det ovan i punkt 55
ndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Mot bakgrund av vad ovan anforts skall forstainstansritten undersdka om
overklagandenidmnden, sdsom Bitburger Brauerei har hdvdat, begick ett fel ndr
den bedémde risken for forvixling.

i) Varuslagslikheten

Forstainstansritten erinrar om att Bitburger Brauerei dverklagade till 6verklagande-
nimnden vart och ett av invindningsenhetens beslut, endast i den man
invindningen avslagits med avseende pa varor som omfattas av klass 32. Samma
varor avses i forevarande mal.

I de angripna besluten har hirvid med fog faststllts att "de ifrdgavarande varorna ér
av samma eller liknande slag” (punkt 40 i de angripna besluten i malen T-350/04 och
T-351/04 och punkt 39 i det angripna beslutet i mél T-352/04). Parterna har inte
bestritt 6verklagandendmndens bedomning i detta avseende.
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ii) Varumairkeslikheten

Det framgdr av réttspraxis att helhetsbedomningen av risken for forvixling skall, vad
giller varumadrkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmaéssiga likhet, grunda
sig pa det helhetsintryck som varumérkena astadkommer med hénsyn sirskilt till
deras sdrskiljande och dominerande bestandsdelar (domen i det ovan i punkt 66
nimnda malet SABEL, punkt 23, och domen i det ovan i punkt 55 nimnda maélet
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

De ifragavarande varumirkenas visuella likhet

— Den visuella likheten mellan det sokta ordmérket BUD och de éldre tyska
varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

Overklagandenimnden angav foljande skl i enlighet med det resonemang som forts
av invindningsenheten och Anheuser-Busch:

"De bada varumdrkena dr i och for sig lika langa, men skillnaderna mellan dem ir
storre dn likheterna. De bdda varumirkena borjar ndmligen med samma bokstav,
men skiljer sig i ovrigt at. Konsumenterna uppfattar denna visuella skillnad.” (Punkt
42 i det angripna beslutet i mal T-350/04.)

Forstainstansritten betonar for det forsta, liksom dverklagandendmnden med fog
anforde, att bestdndsdelarna bud och bit har begynnelsebokstaven b gemensam.
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For det andra dr de enstaviga orden bit och bud, liksom 6verklagandendmnden med
fog anforde, lika langa, eftersom de bestar av tre bokstéver. En mer exakt bedémning
ger sdsom Anheuser-Busch anfort visserligen utrymme for uppfattningen att
kinnetecknet BUD i verkligheten dr lidngre &n kénnetecknet BIT. Den tyske
genomsnittskonsumenten uppfattar emellertid inte en sddan skillnad.

Det dr for det tredje riktigt att de tva sista bokstdverna i de ifrdgavarande
kdnnetecknen skiljer sig at, vilket verklagandendmnden i sak angav (ndmligen "ud”
i det sokta ordmirket BUD och "it” i de dldre tyska varumérkena), men att de
ifrdgavarande bokstdverna, sdsom Bitburger Brauerei har hivdat, har det gemensamt
att de delvis bestdr av lodrita streck.

Med beaktande av samtliga dessa omstidndigheter finner férstainstansritten att de
ifrdgavarande kdnnetecknen foreter patagliga olikheter, sérskilt med hiansyn till att
tva av de tre bokstiver de bestar av dr olika. Sdsom dverklagandenémnden med fog
anforde dr dessa skillnader storre dn likheterna mellan de ifrigavarande
kiannetecknen. De relevanta konsumenterna uppfattar dessa skillnader. Forstain-
stansritten finner dirfor att den visuella likheten mellan det sékta ordmérket BUD
och de dldre tyska varumérkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) pa sin héjd kan
betecknas som svag. Bitburger Brauerei har for 6vrigt sjilvt anfért i sina ansékningar
att den visuella likheten mellan de ifrdgavarande varumérkena dr "avldgsen”.

Forstainstansritten tilldgger att det éldre tyska ord- och figurmérket nr 505 912, som
har en grafisk form som gor det mojligt att ytterligare minska den visuella likheten
med ordmérket BUD, liksom 6verklagandendmnden angav, har anvints i olika
former av Bitburger Brauerei, varav en utan sirskild grafisk framstéllning.
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— Den visuella likheten mellan de sokta figurmérkena och de dldre tyska
varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

Overklagandenimnden limnade féljande motivering:

"Det sokta varumairket forestéller en sammansatt etikett som inte kan reduceras till
det enda ordet bud. Trots att 'bud’ &r en sérskiljande bestandsdel i varumadrket,
dominerar det inte varumérket visuellt i sd stor omfattning att de Jvriga
bestdndsdelar detta &r uppbyggt av, nimligen den detaljerade grafiska bilden i
varumirkets 6vre del och den intressanta firgsammansittningen, helt stills i
bakgrunden. Konsumenten uppfattar varumérket i dess helhet och far ett allmént
intryck av det. Aven om varumirket skulle reduceras till ordelementen (American
Bud eller Anheuser-Busch Bud) skulle det énda foreligga en betydande visuell
skillnad mellan denna ordkombination och invindarens korta varumirke (BIT).”
(Punkt 42 i det angripna beslutet i mél T-351/04 och punkt 41 i det angripna
beslutet i mal T-352/04.)

Forstainstansritten papekar forst och frimst att dven om genomsnittskonsumenten
vanligtvis uppfattar ett varuméarke som en helhet och inte dgnar sig at att underséka
dess olika detaljer, skall helhetsbedémningen av risken for forvixling géras mot
bakgrund av i synnerhet de sérskiljande och dominerande bestandsdelarna av de
ifragavarande varumérkena (domen i det ovan i punkt 66 nimnda malet SABEL,
punkt 23) och av att det i allminhet dr ett kénneteckens dominerande och
sirskiljande sirdrag som dr enklast att minnas (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyran — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. [1-4359, punkterna 47
och 48, och av den 6 oktober 2004 i de férenade malen T-117/03-T-119/03 och
T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyran — Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. 11-3471, punkt 39).

Forstainstansritten konstaterar i forevarande mal att ordelementen "american” och
"bud” (det sokta figurmirket nr 1) samt “anheuser-busch” och “bud” (det sokta
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figurmérket nr 2) placerats i mitten av de sokta figurmirkena. Dessa ord har
dessutom satts med bokstiver i stor storlek i blatt mot vit botten, vilket visuellt
framhéver dem, och de framhévs i &nnu hogre grad av att bakgrunden i det sokta
varumérket dr réd.

Ovriga ordelement som atergetts mot vit botten, i synnerhet namnet och adressen
till Anheuser-Busch, har placerats under orden american och bud (det sokta
figurmérket nr 1) eller anheuser-busch och bud (det sokta figurmérket nr 2) och
dtergetts i mycket mindre stil. Detsamma giller de ordelement som étergetts i den
6vre delen av figurmérket, i synnerhet bokstdverna ab som dessutom placerats i
mitten av en vapenskdld. Ordet genuine forekommer pé tvd stiéllen, pd vardera sidan
av en vit rektangel, i vilken aterfinns orden american och bud (det sékta figurméirket
nr 1) respektive anheuser-busch och bud (det sékta figurmarket nr 2). Det ordet har
emellertid skrivits lodritt, vilket inte underlittar ldsningen.

De figurelement som atergetts i den 6vre delen av det sokta varumirket forestiller
en vapenskold som framhévts med ett valsprak. Dessa bestandsdelar motsvarar de
dekorativa delarna i en etikett och kan darfor inte anses utgéra den huvudsakliga
bestdndsdelen.

De dominerande bestidndsdelarna av de tvd ifrdgavarande varumérkena skall dérfor
anses utgoras av ordelementen american och bud (det sokta figurmérket nr 1) eller
anheuser-busch och bud (det sckta figurmérket nr 2).

Om det hirvid antas att ordet bud &r det enda av de dominerande ordelementen
som har sirskiljningsformaga och att omsittningskretsen dirfor féster storre
uppmirksamhet vid det, kan det pa sin hdjd anses foreligga en svag visuell likhet
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mellan de sokta figurmérkena och de tyska dldre varumirkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT), eftersom forstainstansritten ovan i punkt 79 funnit att en svag
visuell likhet foreligger mellan det s6kta ordmdrket BUD och ndmnda éldre tyska
varumérken.

Vid bedémningen av det visuella helhetsintrycket av de ifrdgavarande kdnnetecknen
finner forstainstansritten att de sokta figurmérkena dr sammansatta kidnnetecken
som dr timligen komplicerade och inte bara bestir av de ovannidmnda
ordelementen, utan dven av ett flertal figurelement i mycket olika firger (se, for
ett motsvarande synsitt, domen i det ovan i punkt 82 nidmnda malet Fifties,
punkt 38).

Forstainstansritten finner med beaktande av samtliga dessa bestdndsdelar att de
sokta figurmdrkena inte liknar de dldre tyska varumiérkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT) i visuellt hinseende.

Den fonetiska likheten mellan de ifragavarande varumérkena

— Den fonetiska likheten mellan det sokta ordmirket BUD och de dldre tyska
varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

Overklagandenimnden angav féljande i punkterna 43 och 44 i det angripna beslutet
betriffande det sokta ordmarket BUD:

”43. Namnden anser betriffande jimforelsen mellan varumérkena i fonetiskt
hinseende att det foreligger tillricklig skillnad mellan det sokta varumirket BUD
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och invindarens varumirke BIT. I fonetiskt hinseende skiljer sig vokalerna i och u
tydligt at. Den skillnad som denna bokstav utgér i orden bud och bit, som bada
bestar av tre bokstdver, dr tillricklig for att konsumenten skall kunna skilja dem ét.

44. Samma slutsats foljer av forstainstansréttens dom i [det ovan i punkt 56 nimnda]
maélet [ELS]. Forstainstansritten fastslog i det mélet att e och i uttalas pd ett likartat
sdtt och att konsonantfonemen 1 och s i kdnnetecknen sammanfoll fullstindigt (se
punkt 71). Vokalerna i och u (eller a vid engelskt uttal) uttalas dédremot inte pa
samma sitt. Konsonanterna sammanfaller dessutom inte fullstindigt. Skillnaderna
ar tillrdckliga nér de ifrdgavarande varorna skall bestéllas pa utskdnkningsstillen.”

Forstainstansrétten erinrar forst och frimst om att begynnelsebokstaven i de
ifragavarande kdnnetecknen dr densamma och att den inte uttalas annorlunda pa

tyska.

For det andra uttalas bokstidverna i (i kinnetecknet BIT) och u (i kinnetecknet BUD)
annorlunda pé tyska. Bitburger Brauerei har inte bestritt att uttalet &r annorlunda i
detta avseende.

For det tredje ndrmar sig uttalet av bokstaven t (i kinnetecknet BIT) uttalet av
bokstaven d (i kinnetecknet BUD), dven om det kan vara sa att bokstiverna inte
uttalas pa ett helt identiskt sétt. Bevisning i detta avseende har forebringats under
forfarandet vid harmoniseringsbyran.
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Forstainstansritten betonar for det fjdrde att verklagandenimndens resonemang
inte uteslutande grundats pd den omstindigheten att bokstdverna i och u uttalas
olika. Overklagandenimnden beaktade nimligen med fog att orden bit och bud
"bdda bestar av tre bokstiver” (punkt 43 i de angripna besluten). I motsats till vad
Bitburger Brauerei gjort gillande finns det hdrvid ingen grund till att finna att
bokstdverna i och u, som ér de enda vokalerna i de ifrdgavarande kdnnetecknen,
intar en undanskymd plats vid uttalet av orden bit och bud.

Infogat i uttalet i sin helhet leder vad ovan anforts till slutsatsen att det foreligger en
begrdnsad likhet i fonetiskt hénseende mellan det sokta ordméirket BUD och de
dldre tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT). Sdsom &verklagande-
nimnden med fog anférde ér uttalsskillnaden mellan vokalerna i och u i de tva
ifrdgavarande kénnetecknen, som bestdr av tre bokstiver, tillrdcklig for att
omsittningskretsen skall kunna géra skillnad mellan dem i fonetiskt hénseende.

— Den fonetiska likheten mellan de sokta figurmérkena och de éldre tyska
varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)

Overklagandenimnden angav féljande i punkt 43 i beslutet betriffande det sékta
figurmérket nr 1:

”... Némnden anser att omsittningskretsen uttalar det sékta varumérket american
bud, vilket skiljer sig tillrickligt frén invindarens enstaviga varumérke, BIT. Aven
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om det sokta varumirket skulle inskrinkas till ordet bud, skiljer sig de bada
varumérkena tillrdckligt at. I fonetiskt hdnseende skiljer sig vokalerna i och u tydligt
at. Den skillnad som denna bokstav utgor i orden bud och bit, som bada bestar av tre
bokstdver, dr tillricklig for att konsumenten skall kunna skilja dem at.”

Overklagandenimnden angav féljande i punkterna 42 och 43 i beslutet betriffande
det sokta figurmérket nr 2:

742. ... Ndmnden anser att omsittningskretsen uttalar det sokta varumérket
anheuser-busch bud, vilket skiljer sig tillrickligt frén invindarens korta varumarke,
BIT. Ndmnden anser att det inte finns nigot skl till att genomsnittskonsumenten
muntligen skulle forkorta bendmningen anheuser-busch bud, genom att bara
anvinda det sista ordet i denna bendmning, nimligen bud. Det finns dessutom inget
skil till att konsumenten skulle underlata att uttala orden anheuser och busch, dven
om han skulle uppfatta dem som egennamn. Egennamn kan nidmligen tveklgst vara
en del av ett varumérke.

43. Aven om det s6kta varumirket skulle inskrinkas till ordet bud, skiljer sig de bada
varumairkena tillrdckligt at. I fonetiskt hénseende skiljer sig vokalerna i och u tydligt
at. Den skillnad som denna bokstav utgor i orden bud och bit, som bada bestar av tre
bokstdver, dr tillricklig for att konsumenten skall kunna skilja dem at.”
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I punkt 44 i de tva angripna besluten betriffande de sokta figurmérkena tillade
overklagandenimnden foljande, pa samma sdtt som i samband med beslutet
betrdffande det sokta ordmérket BUD:

"Samma slutsats foljer av forstainstansrittens dom i [det ovan i punkt 56 nimnda]
maélet [ELS]. Forstainstansritten fastslog i det mélet att e och i uttalas pd ett likartat
sitt och att konsonantfonemen 1 och s i kinnetecknen sammanfsll fullstindigt (se
punkt 71). Vokalerna i och u ... uttalas diremot inte pd samma sitt. Konsonanterna
sammanfaller dessutom inte fullstindigt. Skillnaderna é&r tillrickliga ndr de
ifrigavarande varorna skall bestillas pa utskidnkningsstillen.”

Forstainstansritten betonar inledningsvis att ett figurmérke kan aterges fonetiskt nir
det bestar av ett eller flera ordelement (forstainstansréttens dom av den 4 maj 2005 i
mal T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyran — Star TV (STAR TV), REG 2005,
s. [I-1515, punkt 49).

Om det hirvid antas att ordet bud &r det enda av de dominerande ordelementen
american och bud eller anheuser-busch och bud i de sokta figurmérkena som har
sdrskiljningsférmaga och att omséttningskretsen dérfor fister stérre uppmérksam-
het vid det, kan det, med beaktande av slutsatsen ovan i punkt 95 betriffande den
fonetiska likheten mellan det s6kta ordmérket BUD och de éldre tyska varumérkena
nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) pd sin hdjd anses foreligga en begréinsad fonetisk
likhet mellan de s6kta figurméirkena och de ovannidmnda éldre varumérkena. Sdsom
dven angetts ovan i punkt 95 dr uttalsskillnaden mellan vokalerna i och u i de tva
ifrdgavarande kdnnetecknen dock tillricklig for att konsumenten skall kunna géra
skillnad mellan dem i fonetiskt hénseende.
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Den begreppsmissiga likheten mellan de ifrdgavarande varumirkena

Overklagandenimnden ansag i punkt 45 i de angripna besluten att det inte forelag
nagon likhet i begreppsmissigt hédnseende mellan de sokta varumérkena och de
dldre tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

De idldre tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) kan ha flera
betydelser i begreppsmaissigt hidnseende. Anheuser-Busch har hirvid anfért att
omsittningskretsen kan forstd ordet bit som en enhet som anvinds i datorsam-
manhang eller som en hinvisning till staden Bitburg. Dessa olika betydelser framgar
dgven av den marknadsundersokning som genomfdrdes pd begéran av Bitburger
Brauerei och ingavs till harmoniseringsbyran.

Forstainstansrétten betonar betriffande de sokta varumérkena forst och framst att
ordet bud inte forefaller ha nagon sirskild betydelse for omséttningskretsen.
Parterna har inte forebringat nigon bevisning som vederlégger denna slutsats.

Forstainstansritten finner darfor att det sokta ordmirket BUD inte har nagon
sdrskild begreppsmissig innebord for omséttningskretsen.
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I fradga om de sokta figurmérkena far, &ven om ordet american (figurmérket nr 1) kan
forstés sd att de ifrdgavarande varorna har ett amerikanskt ursprung eller dtminstone
amerikansk karaktir och en del av omsittningskretsen kan forstd orden anheuser-
busch (figurmérket nr 2) som en hénvisning till det foretag som tillverkar de
ifrdgavarande varorna, dessa ord tillsammans med ordet bud inte nigon sérskild
begreppsmissig innebérd. Det finns i vart fall inte ndgon omsténdighet som ger
utrymme fér uppfattningen att dessa ord tillsammans har en begreppsmissig
innebord som motsvarar den begreppsmaissiga innebérd som kan tinkas finnas hos
de dldre tyska varumérkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

Med beaktande av dessa omstindigheter finner forstainstansritten att de sokta
varumérkena inte liknar de dldre tyska varumérkena nr 505 912 och nr 39 615 324
(BIT) i begreppsmissigt hinseende.

Slutsatser avseende likheten mellan de ifrgavarande varuméirkena

Med beaktande av vad ovan anforts och efter en helhetsbedémning av de
ifragavarande varumirkena finner forstainstansritten foljande med beaktande av
de patagliga skillnaderna mellan de ifragavarande varumérkena och av att de inte dr
lika i begreppsmaéssigt hinseende:

— Det sokta ordmirket BUD och de dldre tyska varumérkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT) ér till sin helhet olika, dven om de foreter en svag likhet i
visuellt och fonetiskt hinseende.
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— De sokta figurmirkena och de édldre tyska varumirkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT) ér till sin helhet olika, dven om de foreter en svag likhet i
fonetiskt hinseende.

Forstainstansritten finner dirfor att de sokta varumirkena inte liknar de dldre tyska
varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

iili) Risken for forvixling

Med beaktande av de ovan angivna skillnaderna mellan de sékta varumérkena och
de dldre tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) finner
forstainstansritten att det inte foreligger ndgon risk for forvixling i férevarande
mal, trots att dessa varumirken foreter en svag likhet i visuellt och fonetiskt
hénseende. Forstainstansritten gér denna bedémning trots att de ifrdgavarande
varorna dr av samma eller liknande slag och till och med om de éldre varuméarkena
eventuellt har hog sirskiljningstormaga.

Bitburger Brauereis argument dndrar inte denna slutsats.

Det dr for det forsta tillrdckligt att ange att Bitburger Brauereis argument i friga om
forhéllandena vid forsdljningen av de ifragavarande varorna och i synnerhet
huruvida dessa huvudsakligen bestills muntligen och huruvida buller kan paverka
konsumenternas horselférmaga endast utgér péstienden som inte stéds av
bevisning som forebringats i ritt tid vid harmoniseringsbyrdns enheter.
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Bitburger Brauerei har inte heller forebringat ndgon bevisning till styrkande av att
foretagets varor i allménhet siljs pa sddant sitt att allménheten inte ser varumérket.
Forstainstansritten erinrar hdrvid om att barer och restauranger visserligen inte ar
forsumbara forséljningsstillen f6r Bitburger Brauereis varor, men att det é&r
vedertaget att konsumenten kan se de ifrigavarande varumérkena pa platsen, bland
annat genom att undersdka den flaska som serveras eller pd annat sitt (glas,
reklamaffischer etc.). Dessutom, och framfor allt, har det inte bestritts att forsiljning
i barer och pa restauranger inte ér de enda forséljningsstillena for de berdrda
varorna. Dessa varor séljs ndmligen dven i snabbkép och i andra detaljhandelsaffirer.
Det skall konstateras att konsumenterna vid ett inkdp pd nigon av dessa platser kan
se varumdirkena, eftersom dryckerna star uppstillda pd hyllor (se, for ett
motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i mal
T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot harmoniseringsbyran — Spa Monopole (KINJY
by SPA), REG 2005, s. 1I-4837, punkterna 57-59). Hérav foljer att Bitburger
Brauereis argument betréiffande forhdllandena vid forsdljningen av de ifrdgasatta
varorna inte kan godtas.

Forstainstansrétten betonar for det andra, betriffande de dldre varumérkenas hoga
sdrskiljningsférmaga och Bitburger Brauereis hinvisning till domen i det ovan i
punkt 55 nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, att domstolen i punkt 28 i den
domen slog fast att det i forhallande till sdrskiljningsformagan hos de éldre
varumérkena “inte kan uteslutas att forvixlingsrisk ... uppkommer endast av det
skilet att tvd varumérken ér likljudande”. Av domen i det malet framgar for det
forsta att det typfall domstolen angav endast dr en mdjlighet och att andra relevanta
omstindigheter i det forevarande malet mdaste beaktas och for det andra att
domstolen syftade pé det férhallandet att de ifrdgavarande varumérkena &r likartade
i fonetiskt hinseende. Oberoende av om de &ldre varumérkena i forevarande mal
eventuellt har hog sirskiljningsformaga, dr de skillnader mellan de ifrdgavarande
varumirkena som angetts ovan i samband med helhetsbeddmningen av risken for
forviaxling sddana att nagon risk for forvixling mellan dessa varumirken inte
foreligger i Tyskland.

Vad for det tredje avser omsténdigheten att dverklagandenimndens slutsats strider
mot Bundesgerichtshofs dom erinrar forstainstansritten forst och frimst om att
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gemenskapsordningen for varumérken dr ett sjilvstindigt system, som bestir av en
samling regler och som syftar till att uppné de mal som &r specifika f6r detta system,
eftersom denna ordning skall tillimpas utan hdnsyn till de nationella systemen
(férstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen
mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och av den
14 juli 2005 i mal T-312/03, Wassen International mot harmoniseringsbyran —
Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), REG 2005, s. [1-2897, punkt 46).

Lagenligheten av 6verklagandenimndernas beslut skall endast provas pa grundval av
forordning nr 40/94, sasom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot
bakgrund av nationell réttspraxis, dven om den avser bestimmelser som Gverens-
stimmer med férordningens bestimmelser (forstainstansrittens dom i det ovan i
punkt 65 nimnda mélet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 53, av den 4 november
2003 i mal T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyrdn — Granjas Castellé (CAS-
TILLO), REG 2003, s. [1-4835, punkt 37, och domen i det ovan i punkt 34 nimnda
malet a, punkt 30).

Det skall i vart fall anges att Bundesgerichtshof endast fastslagit att risk for
forvaxling foreldg mellan det tyska varumirket nr 505 912 och ett figurméirke som
var identiskt med det sokta figurmérket nr 1 och dérvid grundade sig pa likheten i
fonetiskt avseende mellan orden bud och bit i dessa varumérken.

Forstainstansritten betonar vidare att 6verklagandendmnden gjorde en helhets-
bedémning av risken for forvixling mellan det dldre tyska ord- och figurmérket
nr 505 912 (BIT) och det sokta figurméarket nr 1 och att ndimnden ddrvid inte endast
grundade sig pa en jamforelse av dessa i fonetiskt avseende. Vid denna
helhetsbedomning skall némligen samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet
beaktas och den skall vad avser harmoniseringsbyran endast grunda sig pa
forordning nr 40/94.
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Betriffande Bitburger Brauereis hdnvisning under forhandlingen till forstainstans-
rittens dom av den 23 november 2005 i mal T-396/04, Soffass mot harmonise-
ringsbyran — Sodipan (NICKY) (REG 2005, s. 11-4789), dr det for det fjdarde
tillrdckligt att erinra om att forstainstansritten i det malet, i motsats till vad
Bitburger Brauerei forefaller pastd, inte fann att forvixlingsrisk foreldg mellan det
sokta varumirket NICKY och de édldre varumirkena NOKY. Forstainstansritten
faststillde i detta avseende Overklagandenémndens beslut, varigenom ndmnden
dterforvisade drendet till invindningsenheten och fann att vissa likheter forelag
mellan de tvd ovanndmnda kdnnetecknen och att en bedémning av varuslagslik-
heten borde ha gjorts (se bland annat punkterna 38 och 39 i domen).
Forstainstansritten betonade i ovrigt att de tvd ifrgavarande kénnetecknen hade
begynnelsebokstaven n och slutbokstiverna ky gemensamma. Eftersom dessa
slutbokstéver inte dr vanliga i det franska spraket kunde de enligt forstainstansritten
anses utgéra den dominerande bestdndsdelen i de tva kinnetecknen som drar till sig
de franska konsumenternas uppmirksamhet (punkt 34 i domen). Detta férhallande
skiljer sig frén férevarande mal.

Med beaktande av vad som anforts foljer att talan inte kan vinna bifall p& den forsta
delen av den forsta grund som dberopats av Bitburger Brauerei, och det saknas skal
att undersdka Anheuser-Buschs argument avseende graden av sdrskiljningsférma-
gan hos de éldre tyska varumérkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT).

2. Den forsta grundens andra del, avseende risken for att de sokta varumérkena
forvixlas med de éldre tyska varumirkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein
Bit 1)

a) Parternas argument

Bitburger Brauerei anser att det med hinsyn till argumenten i den férsta grundens
forsta del avseende risken for forvixling mellan de sokta varumérkena och de dldre
tyska varumirkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT), dven finns en likhet mellan
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de sokta varumérkena och de tyska varumérkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte
ein Bit T). Bitburger Brauerei har hirvid preciserat att allménheten uppfattar slogan
bitte ein bit ! som en kortfattad bestillning. Allménheten leds av ordet bit, som &r
dominerande i de éldre varumérkena.

Harmoniseringsbyran anser tvirtom att de tyska varumirkena nr 704 211 och
nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !) skiljer sig mer dn de éldre tyska varumérkena nr 505 912
och 39 615 324 (BIT) fran de sokta varumirkena. Om forvixlingsrisk inte foreligger
mellan & ena sidan de dldre tyska varumérkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)
och 4 andra sidan de sokta varumérkena kan det inte foreligga nagon sadan risk med
avseende pa de dldre varumirkena Bitte ein Bit !

b) Forstainstansrittens bedomning

Med beaktande av forstainstansréittens bedémning avseende risken for forvixling
mellan de sokta varumirkena och de dldre tyska varumérkena nr 505 912 och
nr 39 615 324 (BIT), finner ritten att det i én mindre grad foreligger risk for
forvaxling mellan de sokta varumérkena och de dldre tyska varumérkena nr 704 211
och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !).

I forhallande till de édldre tyska varumérkena nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT)
innehaller de éldre tyska varumiérkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
némligen ytterligare ordelement ("bitte” och "ein”) och grafiska element ("!”), och de
har getts en sidrskild grafisk utformning. I visuellt hénseende skiljer sig de
sistndmnda dérfor mer fran de sokta varumirkena dn de férstnimnda. Om det
kan antas att de éldre tyska varuméarkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
kan uttalas endast med ordet bit, skiljer sig forstainstansrittens slutsats i fonetiskt
avseende i Ovrigt inte fran rittens slutsats avseende den forsta grundens forsta del.
Parterna har inte forebringat bevisning som ur begreppsmissig synpunkt ger
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utrymme for uppfattningen att de ifrdgavarande varumérkena foreter ndgon som
helst likhet.

De sokta varumiérkena liknar vid en helhetsbedomning saledes inte de éldre tyska
varumérkena nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !). Risk for forvéixling kan
dérfor inte foreligga mellan dessa varumérken.

Talan kan dérfor inte vinna bifall pd den andra delen av den forsta grund som
dberopats av Bitburger Brauerei.

B — Den andra grunden: Asidosittande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94

1. Parternas argument

Bitburger Brauerei har erinrat om lydelsen i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 och har
anfort att 6verklagandendmnden i de angripna besluten fann att skillnaden mellan
kidnnetecknen var sddan att det inte kunde var frdga om att dra otillborlig férdel av
eller vara till forfang for de dldre varumérkenas sirskiljningsforméga eller renommé.
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Enligt Bitburger Brauerei beaktade overklagandenimnden inte den patagliga
likheten i fonetiskt hinseende mellan "bit” och “bud”. Det dr visserligen riktigt att
varorna i forevarande mal dr av samma eller av mycket liknande slag. Genom att
tolka artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och dérvid g& utéver bestimmelsens lydelse,
fann domstolen att den bestdimmelsen skall tillimpas &ven nir varorna dr av samma
eller liknande slag (domstolens dom av den 9 januari 2003 i mal C-292/00, Davidoff,
REG 2003, s. [-389).

Varumadrket BIT é&r kint i Tyskland i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning
nr 40/94. Under forfarandet vid harmoniseringsbyrdn styrkte Bitburger Brauerei att
varumirket dr kdnt pa detta sétt.

Ansokan om registrering av varumirket BUD dr till forfang for de édldre
varumérkenas sérskiljningsformaga si snart registrering av ett liknande kénnetecken
sokts for varor av samma slag och sérskiljningsf6rmagan for de dldre varuméirkena
foljaktligen forsvagas.

Harmoniseringsbyran har hévdat att det visserligen kunnat styrkas hur vil kinda de
dldre varumirkena dr, men att Bitburger Brauerei inte visat att de ifrdgavarande
kidnnetecknen ér identiska eller liknar varandra och att de s6kta varumirkena drog
otillborlig fordel av de édldre varumérkenas sirskiljningsformaga eller renommé.

Enligt artikel 74.2 i férordning nr 40/94 dr harmoniseringsbyrans undersékning for
Ovrigt begrinsad till omsténdigheter och bevisning som parterna 3beropat.
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Overklagandenimnden hade dirfér fog for att inte godta argumentet avseende
artikel 8.5 i férordning nr 40/94, eftersom Bitburger Brauerei "inte férklarat hur
[sérskiljningsformagan eller anseendet] skulle kunna utnyttjas eller hur det skulle
kunna vara fraga om forfang”.

Anheuser-Busch har forst och frimst uppgett att det enligt artikel 8.5 i férordning
nr 40/94 fordras att de ifrdgavarande kinnetecknen é&r identiska eller liknar
varandra. Sdsom tidigare visats liknar kinnetecknen i férevarande mél inte varandra.

Anheuser-Busch har vidare betonat att det édldre varumérket maste vara ként for att
det skall kunna &tnjuta det skydd som foreskrivs i artikel 8.5 i férordning nr 40/94.
Bitburger Brauerei har i forevarande mal inte visat hur kint varumarket BIT ér.

Anheuser-Busch anser slutligen att de argument som Bitburger Brauerei anfért inte
dr tillrdckliga for att visa att ndgon bildoverforing skett till ndgon del av
omsittningskretsen.

2. Forstainstansrittens bedomning

Artikel 8.5 i forordning nr 40/94 har féljande lydelse: "Dessutom géller att, efter
invindning fran innehavaren av ett dldre varumirke enligt punkt 2, det varumérke
som ansOkan om registrering avser inte far registreras om det dr identiskt med eller
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liknar det dldre varumérket och avses bli registrerat f6r varor eller tjanster som inte
liknar dem f6r vilka det dldre varumirket dr registrerat, nir — i friga om ett dldre
gemenskapsvarumirke — det dr ként i gemenskapen, eller, nér — i friga om ett édldre
nationellt varumérke — det &r kint i medlemsstaten i fraga, och anvéndningen av
det varumiérke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig férdel
av eller vara till forfing fér det dldre varumirkets sirskiljningsférmaga eller
renommé.”

Denna bestimmelse vilar pd omsténdigheten att det sokta varumirket dr identiskt
med eller liknar det &dldre varumirket. Eftersom det slagits fast att de sokta
varumiérkena inte dr identiska med eller liknar de é&ldre tyska varumirkena
nr 505 912 och nr 39 615 324 (BIT) eller nr 704 211 och nr 1 113 784 (Bitte ein Bit !),
kan Bitburger Brauereis invindning i forevarande mal inte grunda sig pa artikel 8.5 i
forordning nr 40/94.

Talan i de tre malen kan séledes inte vinna bifall pd Bitburger Brauereis andra grund.
Foljaktligen skall talan i de tre malen ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och Anheuser-
Busch har yrkat att Bitburger Brauerei skall forpliktas att ersdtta rédttegdngs-
kostnaderna. Eftersom Bitburger Brauerei har tappat mdlet, skall harmonise-
ringsbyrans och Anheuser-Buschs yrkanden bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH skall ersitta rittegingskostnaderna.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 19 oktober 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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