DOM AV DEN 1.3.2005 — MAL T-169/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 1 mars 2005" '

I mal T-169/03,

Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forli-Cesena (Italien), foretritt av advokaten
A. Ruo, ‘

sokande,

mot

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

svarande,

i vilket foljande foretag, som var part i forfarandet infor dverklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran, har deltagit i forfarandet vid forstainstansrétten:

Sissi Rossi Srl, Castenaso di Villanova, Bologna (Italien), foretritt av advokaterna
S. Verea, M. Bosshard och K. Muraro,

* Rittegangssprak: italienska,
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ROSSI MOT HARMONISERINGSBYRAN — SISSI ROSS! (SISSI ROSSI)

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran den 28 februari 2003 (irende
R 569/2002-1), rérande ett invéndningsforfarande mellan Calzaturificio Rossi SpA
och Sissi Rossi Srl,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och
S. Papasavvas,

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

med beaktande av den ansdkan som ingavs till forstainstansréttens kansli den 12 maj
2003,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs av harmoniseringsbyran till
forstainstansrittens kansli den 12 september 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs av intervenienten till forstain-
stansrittens kansli den 11 september 2003,

och efter forhandlingen den 14 september 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 1 juni 1998 ingav intervenienten en ansdkan om gemenskapsvarumérke till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Det varumirke som registreringsansokan avsig ér ordmérket SISSI ROSSL

De varor som registreringsansokan avser ingdr i klass 18 i Nicetverenskommelsen
om internationell Klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av
den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning:
*lader och laderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej ingdende
i andra Klasser; djurhudar och pilsskinn, koffertar och resvdskor; paraplyer,
parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”.

Den 22 februari 1999 offentliggjordes ansdkan om varumérkesregistrering i
Bulletinen for gemenskapsvarumérken nr 12/1999.
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Den 21 maj 1999 framstillde foretaget Calzaturificio Rossi SpA med stod av
artikel 42.1 i forordning nr 40/94 en invindning mot registreringen av det aktuella
varumirket for produkterna "lider och liderimitationer, samt varor framstillda av
dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och pilsskinn, koffertar
och resvéskor”.

De varumérken som aberopades till stéd for invindningen #r ordmirket MISS
ROSSI, som registrerades i Italien den 11 november 1991 (nr 553 016) och det
internationella varumérket MISS ROSSI som registrerades samma dag med giltighet
i Frankrike (nr 577 643). De varor som omfattades av dessa aldre varumirken ir
"fotbekladnader” som ingr i klass 25 i Nicedverenskommelsen.

P4 begéran av intervenienten ingav bolaget Calzaturificio Rossi SpA bevis p4 att de
dldre mirkena hade varit foremal for verkligt bruk under de fem &r som foregick
offentliggérandet av ansékan om registrering av det omtvistade varumirket.

Stkanden 6vertog hirefter genom absorption bolaget Calzaturificio Rossi SpA,
vilket fastslogs i handling som registrerades av notarius publicus
den 22 november 2000, varvid firman #ndrades till Sergio Rossi SpA, och blev
dédrmed innehavare av de dldre varumirkena.

Genom beslut av den 30 april 2002 avslog invindningsenheten ansékan om
registrering f6r samtliga de varor som omfattades av invéndningen. Inviindnings-
enheten ansag i huvudsak att sbkandens pastaende att de #ldre varumirkena hade
varit foremal for verkligt bruk endast var styrkt i friga om “damskor” och att dels
dessa varor, dels varorna "lider och ldderimitationer, samt varor framstillda av dessa
material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och pilsskinn, koffertar och
resviiskor”, som omfattades av registreringsansékan, liknar varandra. Dessutom
fastslog invéindningsenheten att franska konsumenter skulle uppfatta en likhet
mellan de bada kéinnetecknen,
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Den 28 juni 2002 6verklagade intervenienten inviindningsenhetens beslut inom
harmoniseringsbyran.

Genom beslut av den 28 februari 2003 upphivde harmoniseringsbyrdns f{orsta
6verklagandenamnd invindningsenhetens beslut (nedan kallat det omtvistade
beslutet) och ogillade invindningen. I sak ansdg oOverklagandenimnden att
kinnetecknen i fraga uppvisade en svag likhet. Vidare fastslog overklagande-
nimnden, efter att ha gjort en analys av distributionskanalerna och av de aktuella
varornas funktion och art, att skillnaderna mellan varorna var mycket storre dn de
blygsamma likheterna mellan dem. Bland annat undersdkte och tillbakavisade
overklagandenimnden pastiendet att varorna "damskor” och "damvéskor” skulle
likna varandra pa den grunden att de kompletterar varandra. Foljaktligen foreldg det
enligt 6verklagandenimnden inte ndgon risk for forvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— faststilla att det foreligger en risk for forviixling mellan varumérkena i friga och
ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— iandra hand, faststilla att det foreligger en "oférenlighet” mellan varumérkena i
fraga vad giller "damviskor” och "damskor” och att det foreligger en likhet
mellan dessa varor,
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— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegingskostnaderna.

Genom skrivelse av den 12 februari 2004 angav sékanden nérmare att den i forsta
hand yrkar att det omtvistade beslutet skall upphivas i dess helhet och i andra hand
att det delvis skall upphivas, i den del det dérigenom fastslas att det inte foreligger
négon risk for forvaxling mellan varumirkena vad giller varorna “damviskor” och
"damskor”.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sékanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Bed6mning

Bevisning som givits in till forstainstansritten for forsta gangen

Sokanden har till stéd for sitt pastiende att damskor och damviskor #r varor som
liknar varandra givit in ett antal handlingar, bland vilka man &terfinner tidnings-
artiklar, reklam och foton som har publicerats bland annat p Internet, vilka visar
damskor eller damviskor. Intervenienten har givit in utdrag fran webbplatser for att
vederldgga s6kandens argument och bevisning, Inga av dessa handlingar hade givits
in under det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyrén,
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Parternas argument

Harmoniseringsbyrén har gjort gallande att den bevisning som i ett forsta skede har
lagts fram vid forstainstansrétten skall avvisas.

Sokanden har under forhandlingen genmilt att denna bevisning borde tilldtas, pa
den grunden att overklagandendmnden har &sidosatt dess rdtt att bli hord.
Invindningsenheten ansig nimligen att de varor som omfattades av varumérkena
liknade varandra. Eftersom &verklagandenimnden hade for avsikt att upphiva
invindningsenhetens beslut med motiveringen att varorna i friga inte liknade
varandra, borde den ha informerat skanden om detta och givit bolaget méjlighet att
ta stillning i frigan och utvirdera huruvida det vore &ndamélsenligt att ge in
kompletterande bevisning. Enligt stkanden #r upphévandet av det omtvistade
beslutet motiverat av att éverklagandenamnden pé detta sitt asidosatt dess rétt att
bli hérd. Den bevisning som lades fram i ansdkan kan alltsi under alla
omstindigheter prévas.

Varken harmoniseringsbyran eller sokanden har uttalat sig i frigan huruvida de
handlingar som intervenienten har lagt fram kan provas.

Forstainstansrittens bedomning

Inledningsvis vill ritten pipeka att i den mén sokandens synpunkter under
forhandlingen skall forstas pa sd sitt att sokanden har anfort en grund rorande
asidosittande av dess ritt att bli hord, vilken fastslés i artikel 73 andra meningen i
forordning nr 40/94, skall denna grund avvisas.
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Forstainstansrétten erinrar om att nya grunder enligt artikel 48.2 forsta stycket i
forstainstansrittens rittegngsregler inte far dberopas under rittegéngen, savida de
inte foranleds av rittsliga eller faktiska omstindigheter som har framkommit forst
under forfarandet.

r

Forstainstansritten konstaterar inledningsvis att sékanden i sin ansokan inte har
anfort att overklagandenimnden har asidosatt artikel 73 andra meningen i
férordning nr 40/94.

Den omsténdigheten att sékanden inte hade informerats av éverklagandenimnden
om att denna ténkte upphiva invéindningsenhetens beslut, med motiveringen att de
varor som omfattas av varumérkena inte liknade varandra, var dessutom redan ett
faktum innan sékanden ingav sin ansokan till forstainstansrittens kansli, och var
kind av s6kanden vid ingivandet. Foljaktligen kan denna omstindighet inte anses
utgora en ny rittslig eller faktisk omstindighet i den mening som avses i artikel 48.2
forsta stycket i riittegingsreglerna,

Argumentet att 6verklagandenimnden har asidosatt sokandens ritt att horas 4r utan
verkan, savitt det har anforts till stod for att de bevis som sokanden har givit in skall
kunna provas.

Enligt fast rattspraxis syftar en talan som vicks vid forstainstansritten med stod av
artikel 63 i forordning nr 40/94 till en legalitetskontroll av de beslut som har fattats
av harmoniseringsbyrans 6verklagandenimnder (férstainstansrittens dom av
den 12 december 2002 i mél T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran (ECOPY),
REG 2002, s. II-5301, punkt 49, av den 6 mars 2003 i mal T-128/01, Daimler
Chrysler mot harmoniseringsbyrén (Calandre), REG 2003, s. 11-701, punkt 18, och av
den 13 juli 2004 i mal T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyran — Grotto (GAS
STATION), REG 2004, s. 11-2939, punkt 13).
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Omstindigheter som har aberopats vid forstainstansritten men som inte tidigare
har anférts vid harmoniseringsbyrans instanser kan emellertid endast péverka
lagenligheten av ett sddant beslut om harmoniseringsbyrén borde ha beaktat dem pa
eget initiativ (domarna i de ovan nimnda mélen ECOPY, punkt 46, och GAS
STATION, punkt 13). Enligt artikel 74.1 sista meningen i forordning nr 40/94 skall
harmoniseringsbyrans prévning i ett forfarande som avser registreringshinder vara
begrinsad till vad parterna har aberopat och yrkat. Harmoniseringsbyrén &r vid en
sadan provning inte skyldig att pa eget initiativ beakta omstandigheter som parterna
inte har aberopat. Foljaktligen kan sddana omsténdigheter inte paverka lagenlig-
heten av ett beslut som fattats av 6verklagandenimnden (domen i det ovan nimnda
mélet GAS STATION, punkt 13).

Om sokanden anser att 6verklagandenimnden har &sidosatt artikel 73 andra
meningen i forordning nr 40/94 och pa sé séitt har frantagit den méjligheten att inge
bevisningen i friga i tid, inom ramen foér det administrativa forfarandet, borde
sokanden ha dberopat den grunden till stéd for sin talan om ogiltigforklaring av det
omtvistade beslutet. Att éverklagandenimnden har sidosatt s6kandens rétt att bli
hérd kan diremot inte leda till att forstainstansrétten gér en bedémning av
omstiandigheter och bevis som inte tidigare har lagts fram vid harmoniseringsbyréns
instanser, atminstone om harmoniseringsbyrén inte har skyldighet att beakta dessa
pa eget initiativ.

En liknande bedémning som den som &terfinns ovan i punkterna 24 och 25 kan
goras betriffande de handlingar som intervenienten har givit in. Eftersom de inte har
&beropats infor harmoniseringsbyréns instanser kan de inte ligga till grund for vare
sig ett ifragasittande av det omtvistade beslutets lagenlighet eller ett rittfirdigande
av beslutet i efterhand. '

P

Hirav féljer att forstainstansritten inte kommer att beakta den bevisning som
sokanden och intervenienten har ingivit som bilagor till sina inlagor. '
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Hénvisningen till hela akten frdn harmoniseringsbyrdn

Savil sokanden som intervenienten hénvisar i sina respektive inlagor till samtliga de
grunder och argument som &beropades under det administrativa forfarandet.

Enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 c i rittegingsreglerna skall
ansdkan innehdlla en kort sammanfattning av grunderna fér talan. Enligt fast
réttspraxis méste denna framstéllning av grunderna for talan vara sa klar och precis
att svaranden har méjlighet att forbereda sitt forsvar och att forstainstansriitten kan
prova talan, i forekommande fall utan att ha tillgang till annan information.
Forstainstansriitten har vidare fastslagit att innehallet i en ansékan visserligen kan
kompletteras genom hénvisning till specifika avsnitt i bilagda handlingar, men en
generell hnvisning till andra skrifter, &ven om de #r bilagda ansbkan, kan inte
kompensera frnvaron av visentliga uppgifter i ansékan, och det ankommer inte pa
forstainstansritten att sitta sig i parternas stille genom att forsoka hitta de relevanta
uppgifterna i bilagorna (se forstainstansrittens dom av den 21 mars 2002 i
mél T-231/99, Joynson mot kommissionen, REG 2002, s. I1-2085 (bekriftad genom
domstolens beslut av den 10 december 2003, i mal C-204/02 P, Joynson mot
kommissionen, REG 2003, s. I-14763), punkt 154, och av forstainstansrittens beslut
av den 29 november 1993 i mal T-56/92, Koelman mot kommissionen, punkterna 21
och 23 och dér angiven rittspraxis). Denna rittspraxis 4r pa grund av artikel 46 i
réttegdngsreglerna &ven tillimplig p& den svarsinlaga som inges av andra parten i ett
invéindningsférfarande vid 6verklagandeniimnden nir denna part intervenerar 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). Den
sistndmnda artikeln &r ndmligen tillimplig i immaterialrittsliga mal enligt
artikel 135.1 andra stycket i rittegangsreglerna,

Hérav foljer att anstkan och svarsskrivelsen, i den mén det déri hinvisas till de
skrivelser som stkanden respektive intervenienten har ingivit till harmoniserings-
byrédn, skall avvisas, d& den allméinna hénvisning som gérs i dem inte kan hinforas
till de grunder och argument som har utvecklats i ansokan respektive i svaromalet.
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Yrkandet om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet, i forsta hand i dess helhet
och i andra hand i vissa delar

Parternas argument

Till stéd for sin talan har sbkanden &beropat en enda grund rorande dsidosittande
av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

— Malgruppen

Sékanden och harmoniseringsbyran anser att genomsnittskonsumenten av varorna i
fraga utgors av franska och italienska kvinnliga konsumenter. Intervenienten & sin
sida anser att det geografiska omride som #r relevant for jémforelsen av
varumirkena dr enbart Frankrike.

— Varornas likhet

Vad giller frigan om varornas likhet med varandra anser sdkanden att varor av
typen "damskor”, som skyddas av de dldre varumérkena, och de varor som omfattas
av registreringsansokan, namligen "lider och liderimitationer, samt varor fram-
stillda av dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och palsskinn,
koffertar och resviskor” och sirskilt "damviskor” och sérskilt liknar varandra.
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Sékanden har understrukit att saval skor som handviskor fyller en estetisk och
dekorativ funktion i kvinnans kliddsel. Varorna "damskor” och ”damviskor” ir av
samma art, safillvida som de ofta tillverkas av samma material. Vidare #r
slutkonsumenterna och distributionskanalerna fér dessa varor identiska. De
italienska och franska kvinnliga konsumenterna ser viskor och skor som en enhet.
Haray har sbkanden dragit slutsatsen att dessa varor kompletterar varandra pa ett
sddant sitt att de méste anses likna varandra. Stkanden har under forhandlingen
preciserat att dven harmoniseringsbyrdn har antagit samma synsitt i sina riktlinjer
av den 10 maj 2004 rérande invindningsférfarandet.

Vad betriffar likheten mellan varorna delar harmoniseringsbyran den analys som
overklagandendmnden har gjort och enligt vilken "damskor” och varor av typen
"lader och ldderimitafioner, samt varor framstillda av dessa material och ej ingdende
i andra klasser; djurhudar och pilsskinn, koffertar och resviskor” inte liknar
varandra.

Harmoniseringsbyrdn har emellertid papekat att enligt en praxis som invindnings-
enheterna har antagit anses att & ena sidan "klider” och "fotbeklidnader”, och &
andra sidan "lader och ldderimitationer och viskor”, sirskilt handviskor, kom-
pletterar varandra. Som exempel har harmoniseringsbyran hinvisat till invind-
ningsenhetens beslut nr 1440/2000 av den 30 juni 2000 (Local Boy’z mot WHG
Westdeutsche Handelsgesellschaft) och nr 2008/2000 av den 9 augusti 2000 (T.
J. Hughes mot TJ Investments). Harmoniseringsbyran har noterat att det i andra
delen, kapitel 2, punkt 2.6.2 i riktlinjerna avseende invindningsforfarandet, vilka har
nimnts ovan i punkt 35, anges att "handviskor”, "skor” och ’klader” for
konsumenternas vidbekommande #r varor som kompletterar varandra. Som svar
pa en fréga som forstainstansritten stillde under forhandlingen tillade harmoniser-
ingsbyrdn att de behoriga nationella myndigheterna inte samtliga hade kritiserat
denna punkt { riktlinjerna under det samréd som skedde innan harmoniseringsbyran
antog sagda riktlinjer. Om sa hade varit fallet skulle harmoniseringsbyran normalt
sett inte ha inkluderat den kritiserade punkten.

Intervenienten har hivdat att de varor som omfattas av varumirkena i fraga inte
liknar varandra. I detta hénseende har den inledningsvis noterat att sékanden inte
hade dberopat nagot argument mot &verklagandenimndens stutsats att “damskor”
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och de varor som omfattas av registreringsansdkan utover “damviskor” inte liknar
varandra, Vidare har intervenienten anfért att endast den omsténdigheten att
konsumenten efterstrivar en harmoni mellan skorna och véskan inte ér tillrickligt
for att anse att varorna liknar varandra,

—— Kiannetecknens likhet med varandra

Sokanden har anfort att den likhet som foreligger mellan kénnetecknen méste
kvalificeras som “betydande, och inte svag”. Under forhandlingen har sékanden
understrukit att den omstiindigheten att namnet "Rossi” r vanligt forekommande
inte utesluter att det har sirskiljningsformaga i forhallande till de varor som
omfattas av varumédrket MISS ROSSL ‘

Harmoniseringsbyran har anslutit sig till éverklagandendmndens slutsats, enligt
vilken graden av likhet mellan kinnetecknen &r svag.

Intervenienten har bestritt 6verklagandenimndens slutsats att kinnetecknen MISS
ROSSI och SISSI ROSSI liknar varandra. I detta héinseende har den preciserat att de
sldre varumirkena inte har ndgon hog sirskiljningsformaga. Da sokanden inte har
bestridit att familjenamnet "Rossi” dr ett mycket vanligt forekommande namn, maste
analysen av kinnetecknen koncentreras pa det forsta ordet av de respektive
kinnetecknen ("miss” och ”Sissi”). Enligt intervenienten skiljer sig de forsta orden
tillrackligt &t for att kinnetecknen i fraga inte skall anses uppvisa nigon likhet. Den
har tillagt att det foreligger en begreppsmassig skillnad mellan dem, vilket kan vara
tillriickligt for att skilja dem at (forstainstansréttens dom av den 14 oktober 2003 i
mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 54, och av den 22 juni 2004 i
mal T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrdin — DaimlerChrysler
(PICARO), REG 2004, s. 1I-1739, punkt 56).
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— Risken for forviixling

Sokanden har gjort gillande att det foreligger en risk for association mellan
varumérkena i frdga, pa grund av att varumirket SISST ROSSI specifikt anvinds for
damviskor och stkanden redan #r verksam i den sektorn.

Harmoniseringsbyran anser att detta argument #r irrelevant.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett dldre
varumérke invinder hdremot, det varumirke som ansokan giller 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 ar identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmédnheten inom det omrade dir
det dldre varumirket dr skyddat forvaxlar dem.

— Tvistens foremal

Inledningsvis vill forstainstansritten papeka att det framgar av ansékan, och sirskilt
av det forsta yrkandet samt av sokandens plidering, att sékanden anser att alla de
varor som omfattas av inviindningen liknar de "damskor” som omfattas av de ildre
varumdrkena.
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Forstainstansritten konstaterar emellertid att den argumentation som har anforts i
ansokan, sdsom intervenienten med ritta har pipekat, enbart avser "damviskor” och
»damskor”, Det finns inte nigra argument genom vilka éverklagandenimndens
slutsats att varorna ”lider och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa
material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och plsskinn, koffertar och
resviskor” och "damskor” inte liknar varandra ifragasitts. Det ankommer dérfor inte
pa forstainstansritten att gora en beddmning av den pastadda likheten av sagda
varor. Vidare kan inte den allméinna hénvisningen till de synpunkter som sdkanden
lade fram i forfarandet infér harmoniseringsbyrdn kompensera avsaknaden av
argument i ansokan (se ovan punkt 31). Slutligen var det forst under forhandlingen,
och alltsa for sent, som sékanden gjorde gillande att samtliga dessa varor har samma
distributionskanaler och tillverkas av samma ramaterial. -

Vad giller de dldre mirkena har éverklagandendmndens slutsats, enligt vilken de
dldre mirkena med stod av artikel 43.2 sista meningen och 43.3 i forordning
nr 40/94 enbart skall anses vara registrerade for "damskor”, inte ifragasatts.

Av foregaende punkter framgir att huvudyrkandet, som avser ogiltigforklaring av
det omtvistade beslutet i dess helhet, méste avvisas och att det &r limpligt att endast
prova andrahandsyrkandet, som avser delvis ogiltigforklaring av det omtvistade
beslutet. Foljaktligen skall endast beddmas forekomsten av likhet mellan & ena sidan
varor av typen "damviskor”, som #r en del av varorna av typen "lider och
laderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej ingdende i andra
Kklasser” som omfattas av klass 18 och som avses med registreringsansokan, och &
andra sidan “damskor” som omifattas av klass 25 och som técks av de #ldre
varumérkena. '
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— Malgruppen

Eftersom "damskor” och "damviskor” dr dagligvaror som riktar sig till en kvinnlig
krets utgérs malgruppen huvudsakligen av genomsnittskonsumenter av kvinnligt
kon.

D4 de éldre varumirkena &r skyddade i Frankrike och i Italien, utgors malgruppen i
princip av franska och italienska konsumenter.

Intervenienten har emellertid gjort géllande att det relevanta geografiska omradet
for forevarande tvist dr begriinsat till Frankrike.

Det dr endast om den franska konsumenten har en annan uppfattning &n den
italienska som forstainstansréitten skulle vara tvungen att uttala sig i fragan huruvida
det for tvisten relevanta geografiska omradet omfattar Italien eller inte. Férstain-
stansritten noterar att ingen av parterna i tvisten har gjort nagon skillnad mellan
den uppfattning den franska allménheten har av varorna och den uppfattning som
den italienska allmidnheten har av samma varor. Foljaktligen skall varornas likhet
bed6mas i enlighet med sagda konsumenters uppfattning utan att det éir nédvindigt
att skilja dem 4t. Vad giller kiinnetecknens likhet med varandra skall den, vid behov,
beddmas med hénsyn till de franska och de italienska konsumenternas uppfattning
av den.

— Likhet mellan varorna

Av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 framgar att en forutsittning for att det skall
foreligga en forviixlingsrisk i den mening som avses i denna bestimmelse r att de
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varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ir identiska eller av liknande slag.
Foljaktligen ar det, &ven i en situation da det sokta varumirket &r identiskt med ett
varumirke som har en sirskilt stark sarskiljningsformaga, nddvéindigt att visa att det
foreligger en likhet mellan’de varor eller tjanster som omfattas av de varumérken
som stir emot varandra (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkt 22).

Vid bedémningen av likheten mellan varorna i fraga skall alla de faktorer beaktas
som karakteriserar forhallandet mellan de berdrda varorna. Bland dessa faktorer
ingar sarskilt varornas art, anvindningsindamal och anvindning, samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se, avseende tillimpningen av radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178, punkt 23), domen i det ovannémnda mélet Canon, punkt 23, och,
avseende forordning nr 40/94, forstainstansrittens dom av den 4 november 2003 i
mal T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyrin — Granjas Castellé (CASTILLO),
REG 2003, s. I1-4835, punkt 32).

1 forevarande fall vill forstainstansritten papeka, for det forsta, att den omstindig-
heten att varorna i fraga ofta tillverkas av samma rématerial, det vill siga lider och
laderimitationer, kan beaktas vid bedémningen av varornas likhet. Med hénsyn till
att det finns en mingd olika typer av varor som kan tillverkas i ldder eller
liderimitation dr denna faktor emellertid inte i sig tillrdcklig for att det skall kunna
fastslas att varorna liknar varandra.

Vad giller de slutkonsumenter som varorna i fréga ar riktade till, skall det preciseras
att denna faktor inte r en av dem som uttryckligen anges i punkt 23 i domen i det
ovan nimnda malet Canon. Domstolen nimnde namligen inte "slutkonsumenter”
utan varornas anvindningsindamal (Verwendungszweck). Under alla omsténdig-
heter var det relevant av 6verklagandenimnden att, i punkt 36 i det omtvistade
beslutet, faststilla att referensgruppen inte var specialiserad, utan potentiellt kunde
innefatta samtliga franska eller italienska konsumenter, Under dessa omsténdigheter
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kan inte identiteten av varornas slutkonsumenter utgéra en visentlig faktor vid
bedémningen av varornas likhet med varandra.

Vad giller varornas anvindningsindamal har 6verklagandenimnden korrekt
pépekat att de skiljer sig at, dd skor anvinds for att beklida fotterna medan viskor
anvinds for att transportera saker. Hirav foljer att varorna inte &r substitut for
varandra och alltsa inte konkurrerar med varandra.

Forstainstansritten har inte ltit sig vertygas av sbkandens argument, att varornas
priméra funktion, sisom den har beskrivits i féregiende punkt, 4r sekundir i
férhallande till deras estetiska funktion i kvinnoklédseln, och att viskor och skor for
damer &r lyxvaror. Fér det forsta, &ven om det #r riktigt att manga varor, sirskilt
inom klid- och modesektorn, samtidigt kan fylla sin priméra funktion och en
estetisk funktion, medfér inte denna omstindighet i sig att konsumenten fir
uppfattningen att sagda varor kommer frén samma féretag eller foretag som har ett
ekonomiskt samband. Detta kriterium &r alltfér allmént for att ligga till grund for ett
konstaterande av att varorna liknar varandra, Fér det andra 4r inte damskor och
damviskor enbart lyxvaror vars dekorativa funktion #r av storre betydelse 4n deras
priméra funktion, vilket f6rblir, vad giller skor, funktionen att beklida fotter och, vad
giller viskor, funktionen att transportera saker.

Sokanden har vidare anfort att "damskor” och "damviskor” #r varor som
kompletterar varandra, och att de foljaktligen liknar varandra.

Enligt den definition som harmoniseringsbyran har gjort i del 2, kapitel 2,
punkt 2.6.1 i riktlinjerna om invindningsforfarandet, vilka har nimnts ovan i
punkt 35, utgérs kompletterande varor av varor mellan vilka det finns ett nira
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samband, i den meningen att den ena varan #r nodvindig eller viktig for
anviindningen av den andra, och konsumenterna darfor kan ha uppfattningen att
ansvaret for tillverkningen av de tvi varorna ankommer pé ett och samma foretag.

I forevarande fall har inte sékanden visat att det foreligger ett sadant funktionellt
kompletterande samband mellan varorna i frga. Av del 2, kapitel 2, punkt 2.6.2 i
riktlinjerna, vilka har ndmnts ovan i punkt 35, forefaller det som om harmoniser-
ingsbyran & sin sida anser att det foreligger ett estetiskt och alltsd subjektivt
kompletteringsforhallande, vilket definieras av konsumenternas vanor ‘eller pre-
ferenser, vilka kan ha uppstatt som ett resultat av tillverkarnas marknadsféring eller,
rent av, av enkla modefenomen.

Emellertid har sbkanden inte under forfarandet infér harmoniseringsbyréns
instanser, eller infor forstainstansritten, visat att detta estetiska eller subjektiva
kompletteringsfrhallande har blivit ett verkligt estetiskt "behov”, i den meningen att
konsumenterna skulle anse det vara ovanligt eller chockerande att anvénda en viska
som inte perfekt matchar deras skor. Forstainstansratten anser for det forsta att
sokandet efter en estetisk harmoni i klidseln utgér ett gemensamt drag for hela
mode- och klddsektorn och utgdr en alltfor generell faktor for att i sig kunna
réttfirdiga slutsatsen att alla de berérda varorna kompletterar varandra och pa
denna grund liknar varandra. Forstainstansritten erinrar vidare om att det
omtvistade beslutet i forevarande fall inte kan ifrigasittas genom de omsténdigheter
och den bevisning som sokanden for forsta gangen har dberopat vid forstain-
stansritten, sdsom det framgir ovan av punkterna 19 och foljande.

“Vidare #r det inte tillrickligt att konsumenterna anser att en vara ér ett komplement

eller en accessoir till en annan, for att de skall hysa uppfattningen att dessa varor har
samma kommersiella ursprung. For att s skall vara fallet maste konsumenterna
dven anse att det ar brukligt att dessa varor marknadsfors under samma varumirke,
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vilket normalt sett innebir att en stor del av tillverkarna eller distributérerna for
dessa respektive produkter #r desamma.

Overklagandenimnden har inte bedémt frigan huruvida tillverkare av damskor i
allménhet @ven tillverkar damvéskor. Emellertid har sékanden under férfarandet vid
harmoniseringsbyrans instanser inte &beropat utfoiliga eller underbyggda omstiin-
digheter, som skulle gora det méjligt att dra slutsatsen att skotillverkarna och
viisktillverkarna enligt den berérda allménhetens uppfattning normalt 4r desamma.
Sokanden pastod endast allmént att de tillverkare som salufor dessa varor kan vara
desamma. Vidare vidgis savil i riktlinjerna om invindningsforfarandet som i
invéindningsenhetens tva beslut, vilka nimns ovan i punkt 35, att det traditionellt
sett inte dr vanligt att handviskor och skor distribueras av samma tillverkare eller av
tillverkare mellan vilka det finns ett samband. Under sidana omstindigheter kan
detta argument inte utgora skil att ifrigasitta resultatet av éverklagandenimndens
sammantagna bedomning av risken for forvixling.

Vad giller distributionskanalerna var det dessutom relevant av &verklagande-
nimnden att pipeka att varorna i friga ibland, men inte alltid och inte
nddvindigtvis, siljs i samma affirer. Den vidgick ocksi att #ven om denna
omsténdighet faktiskt utgjorde en likhet mellan varorna i fraga var den @nda inte
tillréicklig for att man skulle kunna bortse fran de skillnader som foreligger mellan
varorna.

Stkanden har inte visat vare sig att varorna i friga normalt sett siljs pa samma stille
eller att konsumenterna nodvindigtvis vintar sig att inte bara hitta skor i
skoaffirerna, utan ocksa ett betydligt urval av damviskor och tvirtom. Den har
inte heller visat att konsumenterna generellt sett férvintar sig att skotillverkarna
dven marknadsfor viskor under samma varumdirke, och tvirtom.
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Under dessa omstindigheter maste ¢verklagandendmndens slutsats att det fore-
ligger storre skillnader 4n likheter mellan varorna godkinnas.

Sasom framgir ovan av punkterna 55 och 65 har emellertid varorna vissa
gemensamma drag, sirskilt den omsténdigheten att de ibland. saluférs pa samma
forsiljningsstallen, Foljaktligen #r inte de skillnader som har papekats avseende
varorna i fraga i sig sddana att en risk for forvéxling dr utesluten, sarskilt i de fall d&
det kinnetecken for vilket registrering har sokts dr identiskt med ett &ldre
varumiirke som har sirskilt hog sarskiljningsforméga (se ovan punkt 53).

— Likheten mellan kiinnetecknen

Det framgar av fast rittspraxis att helhetsbedomningen av risken for forvixling, vad
giller de aktuella kéinnetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga
Jikhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck som kiinnetecknen ger, med beaktande
bland annat av deras sirskiljande och dominerande bestindsdelar (se domen i det
ovan nimnda malet BASS, punkt 47 och dir angiven rittspraxis). I forevarande fall
skall bedémningen goras i forhallande till de italienska och de franska
konsumenternas uppfattning (se ovan i punkterna 49-52).

P4 det visuella planet #r det andra ordet i kiinnetecknen i fraga, det vill siga ordet
"Rossi”, identiskt. De forsta orden (”Sissi” och ”"miss”) har gemensamma
bestdndsdelar, nimligen de tre bokstiverna "iss”. Déremot &r ordet "Sissi” i det
sokta varumirket lingre dn ordet “miss”, d& det senare ordet bara har fyra bokstéver
i stillet for de fem bokstiver som finns i det sokta varumirket. De inledande

nen

bokstéverna ”s” och “m” samt de sista bokstiverna "i” och ”s” skiljer sig at visuellt.
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P& det ljudmissiga planet har 6verklagandenimnden korrekt papekat att bada
kdnnetecknen i fraga karakteriseras av det starka ljudet som de tva "s:en” utgdr och
av att den enda vokal som férekommer &r vokalen *i”. Den har &ven med fog papekat
att de bada begreppen innehdller olika antal stavelser och att betoningen p4 franska,
till skillnad fran pa italienska, ligger pa den sista stavelsen.

P4 det begreppsmissiga planet var det riktigt av éverklagandenimnden att papeka
att de italienska och de franska konsumenterna skulle uppfatta ordet "Rossi” som ett
efternamn av italienskt ursprung. Parterna #r #ven eniga om att ordet ”Sissi” kiinns
igen som ett férnamn for kvinnor. Vidare bestrids det inte att malgruppen forstar att
ordet "miss” betyder “froken” pi engelska. Sokanden har emellertid helt riktigt
papekat att savil tecknet MISS ROSSI som tecknet SISSI ROSSI leder tankarna till
en person av kvinnligt kén som biir efternamnet "Rossi”. Det foreligger emellertid en
begreppsskillnad mellan orden "miss” (“froken”) och ett bestimt férnamn som
"Sissi”.

Dé kiinnetecknen alltsa uppvisar vissa likheter, men ocksa skillnader, beror graden av
likhet pa fragan huruvida den gemensamma delen, det vill séga ordet "Rossi” utgér
kénnetecknens sirskiljande och dominerande del.

Férstainstansritten konstaterar i detta hiinseende for det forsta att ordet "Rossi” &r
placerat pd andra plats i kinnetecknen i fraga, och att det inte pa nigot sitt framhvs
i sagda kénnetecken.

Vidare har sdkanden inte gjort gillande att ordet "Rossi” utgjorde tecknets
dominerande bestindsdel, utan har endast &beropat att éverklagandenimnden
felaktigt har ansett att orden "Sissi” och "miss” dominerade helhetsintrycket av de
respektive varumérkena.
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Aven om orden ”miss” i de dldre varumirkena och ordet "Sissi” i det stkta
varumirket inte skulle utgora dominerande delar av kiinnetecknen, utan ha ett lika
stort inflytande som ordet “Rossi”, dr de skillnader, som har papekats ovan i
punkterna 70--72, tillrickliga for att tillbakavisa sokandens pastiende om att
likheten mellan kéinnetecknen maste anses vara betydande. Pa sin hojd ror det sig
om en likhet av mellangraden, eller om en svag likhet.

— Risken for forvixling

Enligt fast rittspraxis foreligger det en risk for forvixling om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer frin samma féretag
eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiskt samband. Risken fér
forviixling avseende varornas kommersiella ursprung maste faststillas genom att det
gors en helhetsbedémning i enlighet med den uppfattning som den berdrda
allminheten har av kinnetecknen och varorna i fréga, och med hénsyn till samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet, sirskilt kéinnetecknens likhet och likheten
mellan de varor eller tjinster som de avser (se forstainstansrittens dom av
den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821,
punkterna 29-33 och dér angiven réttspraxis).

Enligt samma rittspraxis dr risken for forvixling hogre ju hogre sérskiljnings-
formaga det dldre varumirket har (se, analogt, domen i det ovan némnda
mélet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999, i
mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 20).
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I forevarande fall dr det ostridigt att de &ldre varumirkena inte har en hég
sirskiljningsformaga. Det #r foéljaktligen tillrickligt att undersdka huruvida
likheterna mellan kdnnetecknen #r s stora att de bér tillmitas stérre betydelse &n
skillnaderna mellan varorna i friga och att det skall anses foreligga en risk for
forvixling hos malgruppen.

Med hinsyn till skillnaderna mellan varorna, som papekats i punkt 57 och foljande
punkter, och skillnaderna mellan kéinnetecknen, som angivits i punkterna 70-72,
anser fOrstainstansritten att konsumenterna inte kommer att forviixla mirkena i
fraga.

Sokanden anser emellertid att det foreligger en risk for association genom att
konsumenten skulle kunna tro att de varor som marknadsférs under varumirkena i
friga kommer frin samma foretag eller foretag som har ett ekonomiskt samband.

I detta hinseende konstaterar frstainstansritten inledningsvis att sékanden inte har
ifragasatt dverklagandenimndens konstaterande att efternamnet "Rossi” &r mycket
vanligt férekommande, och inte bara i de italienska konsumenternas gon, utan
dven i de franska konsumenternas dgon, utgdr ett typiskt italienskt efternamn.

I en sddan sektor som kldd- eller modesektorn, dér anvindandet av kinnetecken
som bestdr av familjenamn ér vanligt, kan det férmodas att ett mycket utbrett namn
férekommer i handeln oftare &n ett ovanligt namn. P4 denna grund kommer
konsumenten inte att tro att det féreligger ett ekonomiskt samband mellan samtliga
innehavare av varumérken som innehéller efternamnet "Rossi”. Foljaktligen kommer
inte konsumenten att anse att de féretag som marknadsfor viskor under varumsrket
SISSI ROSSI har ett ekonomiskt samband med, eller &r identiska med, de foretag
som marknadsfor skor under varumirket MISS ROSSI.
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Slutligen 4r den omstindigheten att sékanden enbart &r verksam inom sektorn for
tillverkning av handvéskor inte relevant vid bedémningen av risken for forvixling
mellan de #ldre varumirkena och det sokta mérket. Varorna som omfattas av
varumérkena i fraga skall undersokas med beaktande av i vilken utstrickning de
skyddas av varumirkena. De #ldre varumérkena ér emellertid inte registrerade for -
varor av typen "lider och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material
och ¢j ingdende i andra klasser” utan anses vara registrerade enbart for "damskor”.
Hirav foljer att sokanden inte kan beropa #ldre varumirken for att skydda sin
produktionslinje avseende handvéskor.

Av vad ovan anforts foljer att det var ritt av 6verklagandendmnden att faststélla att
det inte forelag nagon risk for forvixling mellan varumérkena i fraga. Det foreligger
inget behov av att forstainstansrétten skall uttala sig i frigan huruvida det relevanta
geografiska omradet #r begrinsat till Frankrike .och huruvida de berdrda

" konsumenterna #r sirskilt uppmirksamma pa varumirken. Foljaktligen kan talan

inte bifallas pa den enda grund som sokanden har anfort.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersétta
riittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrén och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sékanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och intervenien-
tens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 1 mars 2005,

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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