OSOTSPA MOT HARMONISERINGSBYRAN — DISTRIBUTION & MARKETING (HAI)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 9 mars 2005 *

I mal T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, Bangkok (Thailand), féretritt av advokaten C. Gassauer-Eleissner,
med delgivningsadress i Luxemburg,

stkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyrén), foretridd av A. von Miihlendahl, T. Eichenberg
och G. Schneider, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket den andra parten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagande-
ndmnd och intervenient vid férstainstansritten r

* Rittegdngssprak: tyska.
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Distribution & Marketing GmbH, Salzburg (Osterrike), inledningsvis foretritt av
advokaten C. Hauer, direfter av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck och
A. Pohlmann,

angiende talan mot det beslut som har fattats av tredje 6verklagandendmnden vid
harmoniseringsbyrdn den 27 november 2002 (drende R 296/2002-3) i ett invénd-
ningsforfarande mellan Osotspa Co. Ltd och Distribution & Marketing GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordforanden H. Legal samt domarna V. Tiili och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byradirektoren D. Christensen,

med beaktande av.den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 4 februari 2003,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 28 maj 2003,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som ingavs till forstainstansréttens
kansli den 27 maj 2003,

efter det muntliga forfarandet den 29 september 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Distribution & Marketing GmbH (nedan kallat intervenienten) ingav
den 10 september 1997 en anstkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke
till Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT I 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3) i &indrad lydelse.

Det varumirke for vilket registrering sokts #r ordkinnetecknet Hai.

De varor och tjinster som ansokan avsig ingér i klasserna 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34,
35, 41 och 42 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med #dndringar och tillagg.

Ansdkan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 58/98 av
den 3 augusti 1998,
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Den 30 oktober 1998 framstillde bolaget Osotspa Co. Ltd (nedan kallat sékanden)
med stéd av artikel 42 i férordning nr 40/94 en invéindning mot registreringen av
gemenskapsvarumirket i friga, avseende varor och tjénster som omfattas av
klasserna 5, 32, 33, 35 och 42, och som svarar mot foljande beskrivning:

— Kklass 5: "Uppbyggande och stirkande hélsovérdspreparat, ndmligen vitamin-
preparat, mineralpreparat, tonika”; "

— Kklass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstall-
ning av drycker”;

— klass 33: "Alkoholhaltiga drycker (ej o1)”

— Klass 35: "Anordnande av missor och utstillningar for forséljnings- eller
reklamidndamal avseende foljande produkter: uppbyggande och stirkande
hilsovardspreparat, namligen vitaminpreparat, mineralpreparat, tonika; ol;
mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruki-
drycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av
drycker; alkoholhaltiga drycker; distribution for reklaméndamél av uppbyg-
gande och stirkande hilsovardspreparat, ndmligen vitaminpreparat, mineral-
preparat, tonika, 61, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker, fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstall-
ning av drycker, samt alkoholhaltiga drycker”; '

— klass 42: "Rum och mat till géster”.
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Till stod for invindningen aberopades det skil som anges i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94. Invindningen grundades pa forekomsten av dels ett nationellt varumirke
AM 537/96, registrerat i Osterrike den 10 maj 1996, dels gemenskapsvarumirket
nr 168 427, registrerat den 12 maj 1998, vilka bada avsag “icke alkoholhaltiga
drycker; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker” som ingar i
klass 32 i Nicegverenskommelsen. De bida sldre figurmérkena (nedan kallade de
dldre varumirkena) har féljande utseende:

SpAe

Genom beslut av den 31 januari 2002 avslog inviindningsenheten invindningen av
det skilet att det inte forelig ndgon risk for forvixling mellan varumiirkena i fraga.
Den pépekade att hinsyn skall tas till de #ldre varumirkenas sdrskiljningsforméaga
och bedémde dérvid att de ifrigavarande kiinnetecknen var visuellt och fonetiskt
helt olika, och att de hade fullstindigt olika uppbyggnad.

Den 2 april 2002 éverklagade sdkanden invindningsenhetens beslut till harmoni-
seringsbyrdn med st6d av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 27 november 2002 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) avslog
tredje dverklagandenimnden 6verklagandet. Den ansdg i huvudsak att det, med
beaktande av de #ldre varumirkenas medelhdga sérskiljningsformaga och de
fonetiska, visuella och begreppsmissiga olikheter som var klart mérkbara mellan
kinnetecknen i fraga, inte forelag ndgon betydande forvéxlingsrisk hos allménheten i
Europeiska unionens medlemsstater, i synnerhet i Osterrike, trots den delvisa
likheten mellan de varor som de omtvistade varumirkena avsig. Slutsatsen styrktes
yttetligare av att bedémningen skall géras med beaktande av en normalt informerad
samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument, vilken uppfattar
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varumirket sasom det framstar for denne, utan att gora en djupare analys och utan
att oversitta det till nigot annat sprak. :

Parternas yrkanden

10 Sékanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ndra det ifrigasatta beslutet genom att godta den invéndning som har gjorts
mot registreringen av varumirket Hai, och avsl& ansdkan om registrering av
varumdrket,

— i andra hand éaterforvisa mélet till harmoniseringsbyran,

—  forplikta harmoniseringsbyrén att ersiitta rittegingskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

—  forplikta sokanden att ersitta rttegngskostnaderna.
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12 Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan i dess helhet och faststilla det ifrdgasatta beslutet,

— i andra hand aterforvisa malet till harmoniseringsbyrén,

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Riittslig bedémning

13 Sokanden har i sak yrkat att forstainstansritten dels skall vigra registrering av det
sokta varumirket som gemenskapsvarumirke, dels ogiltigforklara det ifrigasatta
beslutet.

Yrkandet om att registrering av det sékia gemenskapsmdirket skall viigras

I den andra delen av sitt forsta yrkande har sokanden i sak yrkat att forstain-
stansritten skall foreligga harmoniseringsbyrdn att vigra registrering av det sékta
varumérket.
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Forstainstansritten erinrar i detta avseende om att harmoniseringsbyran enligt
artikel 63.6 i forordning nr 40/94 ar skyldig att vidta de atgérder som krévs for att
folja gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer darfor inte pa forstainstansrétten
att rikta foreligganden till harmoniseringsbyrdn. Det éligger ndmligen harmoniser-
ingsbyran att ritta sig efter domslutet och domskilen i forstainstansréttens domar
(forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i méal T-331/99, Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 11-433, punkt 33,
av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran
(EUROCOOL), REG 2002, s. I1-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyrdn — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003,
s. 11-2251, punkt 22). Den andra delen av sékandens forsta yrkande skall siledes
avvisas.

Yrkandet om ogiltigforklaring av det ifrdgasatta beslutet

Sokanden har &beropat en enda grund, ndmligen. att artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 har ésidosatts.

Parternas argument

Sokanden har bestridit éverklagandenimndens beddmning att det inte foreligger
nagon verklig risk f6r forviixling mellan kénnetecknen i friga.

Sékanden har, med hénvisning till det tillvigagingssétt som innebir att en 13g grad
av likhet mellan de varor eller tjanster som varumirkena i friga avser kan
kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra och vice versa, péapekat
att det atminstone i friga om de varor som ingar i klass 32, vilka #r identiska, maste
anses vara tillrickligt med en lag grad av likhet mellan varumarkena for att godta att
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det foreligger forvixlingsrisk. Sokanden har hévdat att forvaxlingsrisken foreligger
dven om varorna eller tjinsterna inte &r identiska, eftersom varumirkena i friga
under alla omsténdigheter #r oerhért snarlika.

Sokanden har dessutom bestridit éverklagandenimndens bedémning att de #ldre
varumérkena SHARK:s sirskiljningsférmaga skulle vara medelhég. De #ldre
varumirkena dr nimligen pi ett for tanken &verraskande sitt atergivna som ett
djuy, vilket i relation till varorna och tjinsterna i fraga helt uppenbart #r en produkt
av fantasin.

Sokanden har dessutom gjort gillande att det finns en risk for forvixling sa snart
likhet foreligger avseende en av foljande aspekter, niimligen i visuellt, fonetiskt
respektive begreppsmissigt hinseende. Den har papekat att den begreppsmissiga
likheten hade konstaterats i det ifrdgasatta beslutet, men att denna omstindighet
felaktigt gavs mindre vikt &n den visuella och fonetiska aspekten. Som ett exempel
har sdkanden angivit att 6verklagandenimnden, genom att pasta att den aktuella
kundgruppen ansig "Hai” vara en forvanskning av det engelska ordet "high”, gav
stérre vikt &t den fonetiska likheten #n &t det semantiska innehallet i det sékta
varumérket.

Enligt sokanden finns det en risk for forvixling mellan de i forevarande fall
omtvistade kinnetecknen, eftersom de blott har en enda, klar och omedelbart
begriplig, inneboende betydelse. Genomsnittskonsumenten uppfattar omedelbart
det semantiska innehdllet i de ifrdgavarande varumirkena och gér genast en
koppling mellan dessa, och féljaktligen mellan de tva kinnetecknen.

Inte heller neutraliseras denna begreppsmissiga likhet, i motsats till vad over-
klagandendmnden pastod, av att tva olika sprak anviinds. Sokanden har i detta
avseende, med hiinvisning till den Gsterrikiska patentbyrans beslut, gjort gillande att
overklagandendmnden inte gjorde en korrekt bedémning av marknaden i Osterrike,
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pa vilken kunskaper i engelska finns. Foljaktligen kan inte de varumérken som
utgors av ord pé frimmande sprak, i synnerhet inte om det ror sig om engelska,
bedémas annorlunda &n dem som utgérs av tyska ord med samma betydelse.
Miélgruppen for de aktuella varorna och tjénsterna forstir siledes betydelsen av
ordet “shark”, vilket for ovrigt var en omstindighet som &verklagandendmnden
godtog.

Sékanden har tillfogat att det semantiska innehallet i de éldre varumérkena stirks av
deras grafik i form av en haj, vilket gor betydelsen #n mer tillginglig och uppenbar.
Ordet "shark” skrivet i en stiliserad form av en haj gor att varumérkena i fréga &nnu
mer nérmar sig och liknar varandra. Detta fir till foljd att den olikhet som uppstér
som en foljd av de olika spraken avsevirt minskar.

Vad giller 6verklagandenimndens bedémning att Gversittningar av varumérken
endast dr av relevans om de #r vanligt férekommande och om malgruppen tror att
det dversatta varumirket harror frin samma féretag eller fran ett nérstiende foretag,
har sokanden gjort gillande att det réicker att det finns en risk for att konsumenterna
gor en sddan koppling.

Sokanden har vidare forklarat att en "fullstindig, korsvis forviixling”, det vill siga
risken for forvixling mellan en rent figurativ framstéllning av ett ord och ett rent
ordmirke, har godtagits. I forevarande fall maste a fortiori slutsatsen dras att det
foreligger risk for forvixling, eftersom de éldre varumérkena inte endast utgdrs av
ett figurativt element forestéllande en haj.

Slutligen har sokanden konstaterat att forvéxlingsrisken foreligger i en stor del av
Europeiska unionen. Ordet "Hai” finns inte endast i tyskan och finskan, utan dven i
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svenskan, danskan och nederlindskan, varav det sistnimnda spraket &ven talas i
Belgien. Ordet forstés dven i vissa italienska och franska grinstrakter. I omridena i
norra Europa behirskas dven engelskan och tyskan,

Harmoniseringsbyran har hévdat att 6verklagandenimnden i det ifragasatta beslutet
tillimpade de principer som giller for beddmning av forvixlingsrisk, sisom dessa
kan utlidsas av rittspraxis, pa ett korrekt sitt, och att den med hénsyn till parternas
argument med rétta gjorde bedémningen att det inte forelag forvixlingsrisk i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn anser att de #ldre varumérkena endast har en medelhog
sirskiljningsforméga och delar, med hinsyn till de mycket tydliga visuella och
fonetiska skillnaderna mellan kdnnetecknen, éverklagandenimndens slutsats att den
begreppsmassiga likheten mellan kinnetecknen i forevarande fall inte ricker, trots
att de varor som de omtvistade varumirkena avser delvis #r identiska, for att
slutsatsen skall kunna dras att det foreligger en betydande risk for forvixling enligt
varumérkesritten,

Intervenienten har godtagit motiveringen av det ifragasatta beslutet.

Enligt intervenienten inneb#r de fonetiska skillnaderna mellan orden "Hai” och
“shark”, liksom grafiken i figurmarket SHARK, att kiinnetecknen i friga ger olika
intryck och att de inte alls liknar varandra.
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Sékandens argument att genomsnittskonsumenten omedelbart uppfattar betydelsen
av varumirkena i fraga och gér en koppling mellan dem &r orealistisk. Sokandens tes
fordrar for mycket av konsumenten och motségs av beprévad erfarenhet. Aven om
det medges att konsumenten lagger storre vikt vid kéinnetecknens likheter &n vid
deras olikheter, kan konsumenterna i forevarande fall inte identifiera ndgon
gemensam nimnare i vare sig bilden eller ordet. Ordet "Hai” finns namligen inte i de
ildre varumirkena, och vice versa forekommer inte bilden av en stiliserad haj eller
ordet "shark” i det kinnetecken som avses i intervenientens varumérkesansokan.
Eftersom det inte finns nagra likartade element kan det inte anses att férvixlingsrisk
foreligger.

Avseende anvindningen av tvd sprak har intervenienten gjort géllande att dven om
det har godtagits i rattspraxis att det engelska sprakets grundvokabulér forstds av
den &sterrikiske konsumenten och Gversitts till sin motsvarighet pa tyska, kan ordet
”shark” inte anses inga bland de ord som lanats fran den engelska grundvokabuldren.
Sékandens resonemang om att ordet "shark” blev ként genom den berémda filmen
"Der weifle Hai” &r dessutom vilseledande. Filmen #r endast kiind i Osterrike under
sin tyska titel, och for ovrigt innehaller filmens engelska originaltitel inte ens ordet
“shark”. Dessutom tillhor ordet “shark” amerikanskan och inte engelskan.

Intervenienten anser vidare, i motsats till sokanden, att de aktuella konsumenterna
visserligen uppfattar ordet "Hai” som en tysk eller nederldndsk beteckning pd en
kottitande fisk, men 4ven som en forvanskning av det engelska ordet “high”, i
betydelsen hog, kvalitet, god, &del, och s& vidare. Ur fonetisk synvinkel ger ordet
”Hai” saledes en dubbeltydighet at kiinnetecknet genom ordleken som £6r Svrigt dr
syftet med felstavningen av ordet “high”. Aven om den huvudsakliga inneborden av
varumirket “Hai” endast skulle vara den ursprungliga betydelsen av ordet "Hai”, ir
det i Gvrigt uppenbart att det inte finns ndgon likhet mellan varumérkena SHARK
och Hai, eftersom konsumenterna inte utan vidare ger dessa tvd ord samma
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semantiska innehall. Det &r orealistiskt att tro att konsumenterna skulle 6versitta
det tyska eller nederléndska ordet "Hai” utan nagon annan idémissig koppling till
det amerikanska ordet "shark”. Féljaktligen foreligger inte heller ur denna synvinkel
nagon risk for forvixling.

Slutligen har intervenienten konstaterat att det i forevarande fall saknar betydelse att
en "fullstindig, korsvis forviixling” har godtagits, eftersom konsumenterna infér
detta varumirke av savil figurativ som verbal karaktir huvudsakligen fister sig vid
ordet "shark” och inte vid det grafiska elementet.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det varumirke som ansékan giller,
efter invéndning fran innehavaren av ett #ldre varumirke, inte kunna registreras om
det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det #ldre varumérket och de
varor eller tjinster som omfattas av varumirkena #r identiska eller &r av liknande
slag — foreligger en risk for att allminheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumirket dr skyddat. I forviixlingsrisken inbegripes risken for att varumirket
associeras med det dldre varumiirket. Med ldre varumérken skall dessutom, enligt
artikel 8.2 a i och ii i forordning nr 40/94, forstis gemenskapsvarumirken och
varumérken som registrerats i en medlemsstat, for vilka ansékan om registrering har
gjorts tidigare &dn ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirket,

Enligt fast rittspraxis foveligger risk for forvixling om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran samma foretag,
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.
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Enligt samma réttspraxis skall risken for forvéxling hos allménheten avgéras genom
att det gors en helhetsbedémning i enlighet med det intryck som den relevanta
malgruppen har av kénnetecknen och varorna eller tjinsterna i friga, och med
héinsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet
mellan kiinnetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjanster som de avser
(se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mél T-162/01, Laboratorios RTB
mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. I1-2821, punkterna 31-33, och déri ndmnd rittspraxis).

I férevarande fall har de dldre varumérkena registrerats som nationella varumarken i
Osterrike och som gemenskapsvarumirken. Det relevanta omradet vid beddm-
ningen av risken for forvixling utgérs sdledes av hela Europeiska unionen, och i
synnerhet Osterrike. Eftersom varorna i friga 4r konsumtionsvaror dr mélgruppen
genomsnittskonsumenten, vilken férvéntas vara normalt informerad samt skéligen
uppmirksam och upplyst. Det #r ostridigt att varorna i friga, det vill siga
energidrycker, huvudsakligen #r avsedda for en yngre allménhet.

Aven om det i artikel 8 i forordning nr 40/94 inte finns ngon bestimmelse som &r
jaimforlig med bestimmelsen i artikel 7.2, enligt vilken det &r tillrickligt att det
foreligger ett absolut registreringshinder endast i en del av gemenskapen for att
registreringen av ett varumirke skall kunna hindras, skall detsamma gilla i
forevarande fall. Hirav féljer att det foreligger hinder for registreringen &ven om
relativa registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen (forstain-
stansrittens dom av den 3 mars 2004 i mal T-355/02, Miilhens mot harmoniser-
ingsbyran — Zirh International (ZIRH), REG 2004, s. I1-791, punkt 36).

Mot bakgrund av ovanstiende skall forstainstansritten gora en jamforelse dels
mellan de ifrigavarande varorna, dels mellan de omtvistade kdnnetecknen.
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— Jamforelsen mellan varorna

For att beddma om forevarande varor eller tjinster liknar varandra skall, enligt
réttspraxis, samtliga relevanta faktorer som avser forhéllandet mellan dem bedémas.
Bland dessa faktorer ingar bland annat deras art, de tilltinkta koparna, anvind-
ningsomridet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra
(domstolens dom av den 29 september 1998 i mél C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-
5507, punkt 23).

De omtvistade varumirkena avser vissa varor som hérrdér frin samma klass,
néimligen klass 32, och de beskrivs dessutom pa ett till stor del identiskt sitt.

De varor i klass 5 som avses i ansdkan om varumérkesregistrering kan ocksa vara
varor avsedda for beredning av drycker, bland annat energidrycker. Vad giller varor
som ingdr i klass 33, déribland alkoholhaltiga drycker, kan det konstateras att
energidrycker numera ofta saluférs och konsumeras tillsammans med alkoholhaltiga
drycker.

Samtliga de varor i frdga som ingar i klasserna 5, 32 och 33 saluférs dessutom
vanligtvis generellt, i alltifran varuhusens livsmedelsavdelningar till barer och kaféer.

Vad giller de tjinster i klasserna 35 och 42 som avses i ansékan om
varumérkesregistrering, kan det konstateras att dessa #r mindre nérliggande de
varor som omfattas av de #ldre varumirkena. Den omsténdigheten att alkoholhaltiga
och icke alkoholhaltiga drycker presenteras vid miéssor och ofta konsumeras pa
restauranger ricker inte for att skapa ett samband mellan dessa varor och de tjanster
som ingér i klasserna 35 och 42.
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De varor som ingér i klass 32 #r séledes identiska. De varor i klasserna 5 och 33 som
avses i ansokan om varumérkesregistrering dr i detta avseende kopplade till de varor
som ingdr i klass 32, som omfattas av de dldre varumirkena, varfér de maste anses
vara av liknande slag. Ddremot kan inte de tjinster som ingér i klasserna 35 och 42;
och som har upptagits i ansékan om varumirkesregistrering, och de varor som
omfattas av de dldre varumirkena anses vara av liknande slag.

— Jamforelsen mellan kidinnetecknen

Av fast rittspraxis framgér det att helhetshedomningen av risken for forvéxling, vad
géller de omtvistade kiinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmassiga likhet,
skall grunda sig pa det helhetsintryck som kénnetecknen ger, bland annat med
hinsyn till deras sérskiljande och dominerande bestindsdelar (se forstainstansrit-
tens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot
harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003,
s. I1-4335, punkt 47, och diri ndmnd réttspraxis).

Det #r mot bakgrund av dessa dverviganden som det skall prévas huruvida graden
av likhet mellan varumirkena i friga pa det visuella, fonetiska och begreppsmissiga
planet #r tillrickligt hog for att det skall kunna anses att det finns en risk for
forvaxling mellan dem.

Pa det visuella planet kan det i férevarande fail konstateras att de tva kinnetecknen
— Hai och SHARK — litt sirskiljes genom sin grafik, eftersom endast varumirket
SHARK ir figurativt. Det skall i detta avseende papekas att bokstéverna i varumdrket .
SHARK antar den grafiska formen av en haj, medan kéinnetecknet Hai endast utgors
av ordet "Hai”, Aven i ordmissigt hiinseende maste de omtvistade kiinnetecknen
(*Hai” och ”"shark”) anses vara olika, dven om bada innehéller bokstavskombina-
tionen “h” och "a”. De béda kinnetecknen liknar foljaktligen inte varandra pa det
visuella planet.
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P4 det fonetiska planet &r det uppenbart att kiinnetecknen i fraga inte liknar
varandra.

P4 det begreppsmissiga planet &r det utrett att det engelska ordet "shark” 6versitts
till ordet "Hai” pa tyska och finska, till "haai” p& nederlindska och till "haj” pa danska
och svenska. Det #r séledes troligt att de som talar dessa sprak tolkar savil ordet
“shark” som ordet "Hai” i betydelsen “haj”. Detta giller i synnerhet malgruppen,
eftersom det ror sig om unga minniskor som i allminhet har tillrdckliga kunskaper i
engelska spraket for att forsta betydelsen av ordet “shark”. Sa #r fiven fallet med dem
som inte omedelbart kdnner igen det engelska ordet ”shark”, men som forstar
betydelsen niér de ser bilden av hajen. Det semantiska innehallet i de Zldre
varumirkena kompletteras ndmligen av deras grafik i form av en haj, vilken gor
betydelsen &n mer tillginglig och uppenbar. Det kan fsljaktligen slas fast att det
foreligger en begreppsmissig likhet mellan kiinnetecknen i fraga, vilken dock fordrar
att en Oversittning forst gors.

Det framgar i 6vrigt att det varumérke som ansokan giller kan forstis som en
ordlek, en férvanskning av det engelska ordet "high”. Denna betydelse ar emellertid
inte uppenbar och ricker inte for att neutralisera den begreppsmissiga likheten
mellan de omtvistade kinnetecknen.

Det féreligger siledes inte ndgon visuell eller fonetisk likhet mellan kinnetecknen i
frdga, men dock en viss begreppsmissig likhet som fordrar att en oversittning forst
gors.

En helhetsbed6mning skall siledes goras av huruvida denna begreppsmissiga likhet
ricker for att skapa risk for forvixling i forevarande fall.
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— Helhetsbedémningen av kiinnetecknen i fraga

Enligt réittspraxis ricker inte endast en begreppsmissig likhet mellan varumérkena
for att det skall foreligga forvaxlingsrisk, nér det dldre varumdrket inte i nagon storre
utstrickning ar allmént kint och bestar av en figur som foreter fa bildbestédndsdelar
(domstolens dom av den 11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-
6191, punkt 25).

Risken for forvixling ér storre ju hogre sarskiljningsforméga det dldre varumirkets
uppvisar. Det kan foljaktligen inte uteslutas att den begreppsméssiga likhet som
foljer av att de tvd varumirkena anvénder figurer som overensstammer till sitt
begreppsinnehall skulle kunna skapa en risk for forvéxling i det-fall dér det aldre
varumirket har en speciell sirskiljningsformaga, antingen i sig eller p& grund av att
varumirket dr kint pa marknaden (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovannimnda malet SABEL, punkt 24). Sadana varumérken atnjuter siledes ett mer
omfattande skydd #n varumirken med ligre sirskiljiningsformaga (domen i det
ovannimnda malet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 20).

Eér att faststilla ett varumirkes sérskiljningsformaga, och saledes for att bedéma om
det har en hog sirskiljningsformaga, skall det goras en helhetsbeddmning av i vilken
utstrickning varumirket limpar sig som identifikationsmedel for att faststlla att de
varor och tjanster med avseende pa vilka det har registrerats kommer fran ett visst
foretag, och saledes for att sirskilja dessa varor och tjénster frén andra foretags varor
och tjinster (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de férenade mélen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 49, och i det
ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22).

Vid denna bedémning skall hinsyn bland annat tas till varumérkets inneboende
egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element som avser de varor
eller tjanster med avseende pa vilka det har registrerats, varumirkets marknads-
andel, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade varumérket har
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brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det, den andel av
omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange att varan eller tjinsten
kommer fran ett visst féretag, samt yttranden fran handelskammare och andra
yrkessammanslutningar (domarna i de ovannimnda malen Windsurfing Chiemsee,
punkt 51, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23).

I férevarande fall har skanden inte gjort géllande att dess varumirken ar kiinda pa
marknaden, utan endast att de i sig har en hég sirskiljningsformaga. Vid
beddmningen av de #ldre varumdrkenas sirskiljningsformaga skall foljaktligen
nirvaron av deskriptiva element i dem beaktas tillsammans med deras ovriga
inneboende egenskaper.

Det &r i férevarande fall utrett att de #ldre varumirkena SHARK inte innehaller
ndgra deskriptiva element. Det rér sig om varumirken av en sirskild grafik, vars
bokstiver dr stiliserade pa ett sddant sitt att kinnetecknet antar formen av en haj,
varvid bokstaven "s” utgor huvudet, "a” utgdr ryggfenan och "k” djurets stjirtfena,
Det skall papekas att det valda djuret och den vara som de #ldre varumirkena avser
inte dr menldsa, d& det 4r friga om en haj som anvinds fér att beteckna
energidrycker. Dessa varumérken kan vid en helhetsbedémning befinnas vara
idgonfallande och uppseendevickande. Den relevanta malgruppen kommer darfor

littare ihag sddana varumarken.

Foljaktligen fir de éldre varumirkena genom sina inneboende egenskaper en
sirskiljningsformaga som snarast dr att beteckna som hég, i motsats till vad
harmoniseringsbyrdn och intervenienten har hivdat.

Efter att siledes ha konstaterat att det r6r sig om varor som delvis ér identiska och
om éldre varumirken som i sig har sdrskiljningsformaga, skall férstainstansritten
préva huruvida det i forevarande fall réicker med endast en begreppsmiissig likhet,
som fordrar att en Gversittning forst gors, for att det skall anses foreligga risk for
forvixling,
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Det skall i detta avseende understrykas att varorna i friga ér energidrycker avsedda
for unga ménniskor som i allménhet kénner till mirkesartiklarna. Sasom
verklagandenimnden med ritta har konstaterat, saluférs dessa varor vanligtvis
generellt, till exempel pd stormarknader, dér allménheten huvudsakligen koper dem
"vid anblick”. Betydelsen av muntliga bestillningar pé restauranger, pa kaféer och i
barer skall inte heller férsummas. '

Mot bakgrund av det som har anforts kan det sls fast att de betydande visuella och
fonetiska skillnaderna mellan varumirkena i friga i hog grad neutraliserar deras
begreppsmiissiga likhet, vilken fordrar att en 6versittning forst gors. Graden av
begreppsmissig likhet mellan de tvd varumirkena &r némligen av begrinsad
betydelse i de fall di den relevanta mélgruppen vid kopet maste se och uttala
varumirkets namn. -

Det kan siledes konstateras att graden av likhet mellan varumérkena i friga inte &r
tillrickligt hog for att det skall anses att allméinheten kan tro att varorna i friga
kommer fran samma foretag eller, i forekommande fall, fran foretag med
ekonomiska band. :

Med hinsyn till skillnaderna mellan de omtvistade kénnetecknen paverkas inte
denna beddmning av att de varor och tjénster som omfattas av det varumérke som
ansokan giller delvis dr identiska med de varor som omfattas av de éldre
varumérkena. ‘

Under dessa omstindigheter har verklagandendmnden med ritta konstaterat att
det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan det varumirke som ansdkan
giller och de #ldre varumirkena.
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Vad giller de nationella beslut som parterna har hinvisat till skall det erinras om att
det framgdr av fast rittspraxis att registreringar som redan har #gt rum i
medlemsstater endast utgér omsténdigheter som, utan att vara avgérande, enbart
kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumsrke (férstainstansrittens dom
av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrén (formen pé en tvél), REG 2000, s. II-265, punkt 61, av den 31 januari 2001 i
mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyran, VITALITE, REG 2001, s. 11-449,
punkt 33, och av den 19 september 2001 i mal T-337/99, Henkel mot harmoni-
seringsbyrén (rod och vit tablett), REG 2001, s. 11-2597, punkt 58).

Sésom framgdr av rittspraxis skall de beslut om registrering av ett kinnetecken
sésom gemenskapsvarumirke som dverklagandenimnderna skall fatta med stéd av
forordning nr 40/94 omfattas av en begréinsad behérighet, och inte av en befogenhet
att foreta skonsmissiga beddmningar. Frigan huruvida ett kinnetecken kan
registreras eller ej som gemenskapsvarumirke skall dérfér enbart bedémas pa
grundval av denna forordning, sisom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och
inte mot bakgrund av 6verklagandenimndernas tidigare praxis (f5rstainstansrittens
dom av den 27 februari 2002 i mal T-/106/00, Streamserve mot harmoniserings-
byran (STREAMSERVE), REG 2002, s. 11-723, punkt 66, av den 20 november 2002 i
de frenade mélen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro
och Kit Super Pro), REG 2002, s. 1I-4881, punkt 32, och av den 30 april 2003 i de
férenade mélen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot harmoniseringsbyrén
(formen av en brun cigarr och formen av en guldtacka), REG 2003, s. 11-1897,
punkt 51).

Under dessa omstandigheter skall sokandens enda grund underkéinnas och talan
ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom sékanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyréns och intervenien-
tens yrkanden bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 9 mars 2005.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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