ATHINAIKI OIKOGENIAKI ARTOPOIIA MOT HARMONISERINGSBYRAN — FERRERO (FERRO)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 15 mars 2006

I mél T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, Pikermi (Grekland), foretritt av
advokaten C. Chrissanthis,

sékande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av J. Novais Gongalves, i egenskap av
ombud,

svarande,

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

* Rittegangssprak: engelska.

I - 787



DOM AV DEN 15.3.2006 — MAL T-35/04

Ferrero OHG mbH, Stadtallendorf (Tyskland), foretritt av advokaten M. Schaeffer,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 1 december 2003 (irende R 460/2002-1) om ett invénd-
ningsférfarande mellan Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE och Ferrero OHG
mbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi ochE. Cremona,

justitiesekreterare: byradirektoren 1. Natsinas,

med beaktande av ans6kan som inkom till férstainstansrittens kansli den 30 januari
2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansréttens kansli den 12 maj
2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 4 maj 2005,

efter férhandlingen den 2 juni 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 26 februari 1999, med stod av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1; svensk
specialutgava, omrdde 17, volym 2, s. 3) i dess dndrade lydelse, en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumarke till Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byrén). Ansokan avsag ett figur- och ordkdnnetecken bestiende av ett vitkantat band
av obestdmd firg pa vilket ordet ferré dr skrivet med versaler. Den forsta och den
sista bokstaven, varav den sistnimnda har en accent, dr stérre dn de Ovriga.
Kénnetecknet ser ut pd foljande sétt:

De varor och tjénster som ansokan om varumérkesregistrering avser omfattas av
klasserna 29, 30 och 42 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
internationell klassificering av varor och tjdnster fér varumérkesregistrering, med
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dndringar och tilligg, och motsvarar for var och en av klasserna féljande
beskrivning;

— Kklass 29: "Kott, fisk, fjaderfd, vilt, kottextrakt, konserverade, torkade och
tillagade frukter och gronsaker, geléer, marmelad, dgg, mjolk, mjolkprodukter,
dtliga oljor och fetter, konserver, gronsaker i éttikslag, pickels”.

— klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning, mjol
och néringspreparat tillverkade av spannmal, brdd, skorpor (kex), sotsaker,
bakelser, glass, honung, sirap, jist, mjol for bakning, salt, senap, alla slags
bakprodukter, peppar, vindger, siser, is, melassirap”.

— klass 42: "Utskdnkning av mat och dryck, upplitande av kortvarigt boende,
medicinska tjdnster, skonhets- och hélsovard, institut for hilsovard, bantning,
hilsokost, veterindrtjdnster och jordbrukstjinster, vetenskaplig och industriell
forskning, juridiska tjanster, datorprogrammering”.

Varumirkesansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumérken den
27 mars 2000.

Intervenienten framstillde den 26 juni 2000 med tillimpning av artikel 42.1 i
forordning nr 40/94 en invindning mot registrering av det sokta varumérket. Till
stod for invindningen dberopades ordmirket FERRERO (nedan kallat det éldre
varumairket), registrerat i Tyskland under nummer 956 671 for vissa varor i
klasserna 5, 29, 30, 32 och 33, ddribland foljande varor: "Choklad, diribland fyllda
chokladprodukter, praliner, dédribland praliner med fyllning baserad pa frukt, kaffe,
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icke alkoholhaltiga drycker, vin och/eller spritdrycker, eller med fyllning baserad pa
mjolk och mjolkprodukter, sérskilt yoghurt, bakverk med lang hallbarhet och
bakelser, sdrskilt vafflor och firdiga tartor, sotsaker, bredbara példgg innehallande
socker, kakao, nougat, mjolk och/eller fett, kaffe- eller tebaserade drycker, dven
drycker av nimnda slag innehallande alkohol, alkoholfria drycker, samtliga ndimnda
varor dven i form av varor for dietetiskt bruk fér barn och/eller sjuka eller for
medicinskt bruk.”

Invéindningen var grundad pa samtliga ovanndmnda varor och avsag vissa varor och
tjdnster i den omtyistade ansdkan om gemenskapsvarumérke, nirmare bestimt de
varor och tjinster i klasserna 29 och 30 som étergetts ovan och, savitt avser klass 42,
utskidnkning av mat och dryck. Invindningen framstélldes med stod av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 25 mars 2002 godtog harmoniseringsbyrans invindningsenhet
delvis invindningen avseende vissa varor i klass 30 med hénvisning till att det sokta
varumdrket och det #ldre varumérket liknar varandra visuellt och fonetiskt och att
de varor som avses med de ndmnda varumérkena dr av liknande slag eller identiska.
Invindningen godtogs betriffande foljande varor: "Kaffe, te, kakao, socker, kaffe-
ersittning, mjsl och niringspreparat tillverkade av spannmaél, bréd, skorpor (kex),
sotsaker, bakelser, glass, sirap, jdst, mjol for bakning, alla slags bakprodukter, honung
och melassirap.”

Den 24 maj 2002 overklagade sokanden beslutet fran harmoniseringsbyrans
invindningsenhet.

Ir-791



DOM AV DEN 15.3.2006 — MAL T-35/04

Genom beslut av den 1 december 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslog
forsta 6verklagandendmnden oOverklagandet och faststillde invéindningsenhetens
beslut med hénvisning till att det fanns risk for forvixling, inbegripet risken for
association mellan de ifragavarande varumirkena. Overklagandenimnden papekade
att det var klarlagt att de varor som de ifragavarande varumérkena avser dr delvis
identiska och delvis av liknande slag. Den ansdg dessutom att de ifrdgavarande
kidnnetecknen liknar varandra savél fonetiskt som visuellt.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet och/eller dndra det sa att intervenientens
invindning avslds och ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirket
bifalls,

— avsld invindningen mot registrering av varumérket i sin helhet avseende alla de
klasser betriffande vilka invindningen har godtagits,

— vidta varje annan atgérd som dr nédvindig for att det sdkta gemenskapsvaru-
mirket skall kunna registreras,

— foreldgga harmoniseringsbyrén att registrera det s6kta gemenskapsvarumarket,
och
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— forplikta harmoniseringsbyrdn och intervenienten att ersitta rittegangs-
kostnaderna, inbegripet kostnaderna for invindningsforfarandet och foérfarandet
vid 6verklagandenimnden.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall ogilla talan.

Den 19 april 2005 har sokanden, som svar p& den skriftliga friga som
forstainstansritten stillde den 14 april 2005, preciserat att sokanden yrkar att det
omtvistade beslutet skall ogiltigférklaras och att harmoniseringsbyran skall
foreldggas att registrera det sokta varumarket.

Riittslig bedémning

Huruvida vissa av sékandens yrkanden kan tas upp till sakprévning

Sokanden har genom sitt forsta och sitt fjirde yrkande begirt att harmonisering-
sbyran skall foreliggas att registrera det sokta varumirket for de ifrdgavarande
varorna. Genom sitt tredje yrkande har sokanden dessutom begirt att forstainstans-
réitten skall vidta varje atgird som dr nodvindig for att det sokta varumérket skall
kunna registreras.
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Harmoniseringsbyrdn anser att ovannimnda yrkanden inte kan tas upp till
sakprévning.

Forstainstansrétten erinrar hidrvid om att harmoniseringsbyrén enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 ér skyldig att vidta de atgérder som krivs for att folja en dom
som har meddelats av gemenskapsdomstolen med anledning av en talan mot ett
beslut av en av harmoniseringsbyrdns overklagandenidmnder. Det ankommer
foljaktligen inte péd forstainstansritten att rikta foreldgganden till harmoniserings-
byrén. Det aligger ndmligen harmoniseringsbyrén att ritta sig efter domslutet och
domskilen i forstainstansrittens dom (forstainstansrittens dom av den 31 janu-
ari 2001 i mal 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. 1I-683,
punkt 12, och av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot
harmoniseringsbyrdn — Educational Services (ELS), REG 2002, s. [-4301, punkt 19).

Hérav foljer att sokandens forsta och fjérde yrkanden, i den del dessa innebér att
forstainstansréitten skall foreldgga harmoniseringsbyran att registrera det sokta
gemenskapsvarumairket, skall avvisas.

Aven sokandens tredje yrkande, det vill siga att forstainstansritten skall vidta varje
dtgird som ér nodvindig for att den ifragavarande ansékan om gemenskapsvaru-
marke skall bifallas, skall avvisas.

Enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 ¢ i forstainstansrittens
rattegdngsregler skall en ans6kan innehdlla en kortfattad framstillning av grunderna
for talan. Dessa uppgifter skall vara tillrickligt klara och precisa for att svaranden
skall kunna férbereda sitt forsvar och forstainstansritten skall kunna préva talan.
Detsamma maste gilla for yrkanden, vilka skall férenas med grunder och argument
mot bakgrund av vilka sévdl svaranden som domstolen skall kunna avgbra om
yrkandet dr vélgrundat.
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For att garantera rittssikerheten och en god rittskipning krévs, for att en talan skall
kunna tas upp till sakprovning, att de visentligaste faktiska och rittsliga
omsténdigheter som talan grundas pa atminstone kortfattat men pa ett konsekvent
och begripligt sétt framgér av innehéllet i sjilva ansokan (se forstainstansréttens
beslut av den 29 november 1993 i mal T-56/92, Koelman mot kommissionen,
REG 1993, s. [I-1267, punkt 21, och forstainstansrittens dom av den 18 septem-
ber 1996 i mal T-387/94, Asia Motor France m.fl. mot kommissionen, REG 1996,
s. [1-961, punkt 106).

I detta hénseende skall i ansékan tydligt anges vad grunden for talan bestar i, vilket
innebdr att ett abstrakt omndmnande inte uppfyller kraven i rittegingsreglerna
(férstainstansrittens dom av den 28 mars 2000 i mal T-251/97, T. Port mot
kommissionen, REG 2000, s. II-1775, punkt 90, av den 5 juli 2000 i mél T-111/99,
Samper mot parlamentet, REGP 2000, s. [-A-135 och s. II-611, punkt 27, och av den
12 december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran (ECOPY),
REG 2002, s. I1-5301, punkt 15).

I det aktuella fallet har sékanden inte anfort ndgon omstindighet till stod for sitt
tredje yrkande. Av ovan i punkt 20 angiven rittspraxis foljer att ett yrkande att
forstainstansritten skall vidta obestimda atgidrder i syfte att en ansdkan om
gemenskapsvarumirke skall bifallas inte dr tillrickligt tydligt och foljaktligen skall
avvisas.

Under alla forhallanden ankommer det p& harmoniseringsbyrén att préva ansékan
om registrering av ett gemenskapsvarumérke och fatta beslut om denna. Forstain-
stansridtten skall sedan, i forekommande fall, préva overklagandendmndens
bedémning i harmoniseringsbyrans beslut. Forstainstansrétten skall ddremot inte
utova de befogenheter som harmoniseringsbyran har tillerkidnts genom férordning
nr 40/94 i harmoniseringsbyrans stille.
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Prévning i sak

Sokanden har dberopat en enda grund: asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden har motsatt sig 6verklagandenimndens bedémning, enligt vilken det finns
en risk for férvixling mellan de omtvistade varumirkena, det vill séga mellan det
sokta figurmérket, innehallande orddelen FERRO, och det dldre varumirket.

Betriffande de ifrdgavarande varumirkenas visuella likhet har sokanden gjort
géllande att det, i motsats till vad 6verklagandendmnden har funnit i det omtvistade
beslutet, finns flera omsténdigheter som uppvéger en viss likhet som skulle kunna
medfora en risk for forvixling.

Hérvid har sokanden anfort att figurdelen i det sokta varumarket, det vill sdga det
vitkantade bandet av obestdimd firg, har stor sdrskiljningsférmaga. Det utgér en
originell och fantasifull logotyp som @ven utan orddelen FERRO, ur konsumentens
synvinkel skulle kunna anses representera de varor som avses med det sokta
varumérket pd grund av dess enkelhet och symmetriska utformning.
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Sokanden har avseende utformningen av det sokta varumirkets orddel anfort att
dven bagformen pa ordet ferré har stor sirskiljningsférmaga (se analogt, och savitt
avser kursiv stil, forstainstansréittens dom av den 22 oktober 2003 i mal T-311/01,
Editions Albert Réné mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-
4625, point 54).

Vidare dr de tre forsta bokstdverna i de bdda omtvistade varumérkena, det vill sdga
bokstiverna f, e och 1, visserligen identiska, men denna identitet uppvigs dels av att
bokstiverna f och o i det sokta varumirkets orddel dr storre, dels av skillnaden
mellan de bada varumirkenas lingd, vilken beror pa att de har olika antal bokstédver
och stavelser. S6kanden har anmairkt att orddelen ferré i det sékta varumérket ar
kortare én orddelen ferrero, som det dldre varumirket utgérs av.

Betriffande jimforelsen i fonetiskt hinseende mellan de ifrdgavarande varumérkena
delar s6kanden inte dverklagandenimndens bedomning i det omtvistade beslutet.

Sokanden har hirvid for det forsta anmirkt att de ifrdgavarande varumirkenas
ljudlingd skiljer sig at till f6ljd av att de bestdr av olika antal stavelser. Orddelen
ferrero i det dldre varumirket bestir av tre stavelser och orddelen ferré i det s6kta
varumirket bestar av tva stavelser.

For det andra upprepas fonemet “er” i orddelen ferrero, som det dldre varumérket
utgdrs av, men inte i det s6kta varumirkets orddel ferrd, vilket enligt s6kanden
medfor att man kan hora en skillnad mellan de bédda omtvistade varumirkena.
Denna upprepning utgor enligt sokanden det &ldre ordmirkets huvudsakliga
egenskap.
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For det tredje faller betoningen pa den andra stavelsen i orddelen ferrero, som det
dldre varumairket utgérs av, medan betoningen faller pa sista stavelsen i ordet ferrd
nér detta ord uttalas av en tysk genomsnittskonsument.

Betriffande helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken har sokanden anfort att
konsumenten i det aktuella fallet kan goéra en direkt visuell jimforelse mellan
varumirkena nér dessa anvinds for de ifrdgavarande varorna, eftersom det dr fraga
om varor for vardagskonsumtion som daterfinns pad samma hyllor i affiren.

Sokanden har dessutom gjort géllande att nir det, sdsom i férevarande fall, endast
foreligger en svag likhet mellan varumirkena skall det dldre varumirket endast
tillerkénnas ett starkare skydd om detta har stor sérskiljningsférmaga, vilket inte &r
fallet hir.

Sokanden har slutligen anmérkt att de grekiska domstolarna har uteslutit risken f6r
forvixling mellan de omtvistade varumérkena pa den grekiska marknaden.
Harmoniseringsbyrdn fann dessutom i ett liknande fall att det inte fanns négon
forvaxlingsrisk mellan ordmérkena FERRERO och FERRO trots det nédra sambandet
mellan de berérda varorna, det vill sdga salta respektive séta kex, mot bakgrund av
de visuella och fonetiska olikheterna mellan varumérkena i fraga.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har gjort gillande att oGverklagande-
ndmnden inte har &sidosatt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 nér den funnit att de
ifrdgavarande kdnnetecknen liknar varandra savdl i fonetiskt som i visuellt
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hinseende och att det, med hénsyn till detta och till att de varor som avses med de
aktuella varumirkena dr av liknande slag eller &r identiska, foreligger risk for
forvixling.

Forstainstansrittens bedémning

Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder mot registrering av ett varumirke
kan enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 det sokta varumirket inte registreras
“om det — pé grund av att det dr identiskt med eller liknar det &ldre varumérket och
de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena dr identiska eller ér av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket associeras med det
dldre varumérket”.

Enligt artikel 8.2 a i och ii i forordning nr 40/94 avses med éldre varumérken
gemenskapsvarumairken, liksom varumérken som har registrerats i en medlemsstat,
for vilka ansdkan om registrering gjorts tidigare d4n ansbkan om registrering av
gemenskapsvarumarket.

Enligt fast rittspraxis kan det foreligga en forvixlingsrisk om det finns en risk for att
allménheten tror att varorna eller tjdnsterna i friga kommer frin samma foretag
eller, i forekommande fall, frén foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réittspraxis skall en helhetsbedémning goras av forvixlingsrisken med
utgdngspunkt frén hur omsittningskretsen uppfattar de ifrdgavarande kénnetecknen
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och varorna eller tjinsterna, med hénsyn till samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kidnnetecknens 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 harmoniseringsbyran — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30-33
och ddr angiven réttspraxis).

I det aktuella malet dr det dldre ordmirket FERRERO, vilket ligger till grund for
invindningen, registrerat och skyddat i Tyskland. Bedomningen av om det foreligger
risk for forvixling mellan de omtvistade varumirkena skall dérfor géras med
utgéngspunkt fran uppfattningen hos omsittningskretsen i nimnda stat.

Eftersom de varor som de ifrdgavarande varumérkena avser dr varor for vardags-
konsumtion dr malgruppen en genomsnittskonsument som férmodas vara normalt
informerad samt skéligen uppmirksam och upplyst.

Forstainstansrdtten anser dirfor att overklagandendmnden hade fog for sin
uppfattning att forvéixlingsrisken skall bedomas i forhéllande till den tyska
genomsnittskonsumenten, vilket parterna fér Gvrigt inte har motsatt sig.

Parterna har inte heller motsatt sig att de varor som avses med det sokta varumérket
och de varor for vilka det dldre varumérket dr skyddat dr delvis identiska och delvis
av liknande slag. Under sddana omsténdigheter beror malets utgang pa graden av
likhet mellan de ifragavarande kénnetecknen. Prévningen av kdnnetecknens likhet
skall goras med avseende pa alla varor i ansbkan om gemenskapsvarumiérke som

II - 800



45

46

47

ATHINAIKI OIKOGENIAKI ARTOPOIIA MOT HARMONISERINGSBYRAN — FERRERO (FERRO)

ingdr i klass 30 i Niceklassificeringen, sdsom dessa har atergetts ovan (se ovan
punkt 6), eftersom det var for dessa varor som overklagandenimnden godtog
invindningen.

S&som framgar av fast réttspraxis skall helhetsbeddmningen av risken for forvixling
med avseende pé de ifrdgavarande varumérkenas visuella, fonetiska och begrepps-
maissiga likhet goras pa grundval av det helhetsintryck som varumérkena ger, bland
annat med hédnsyn till deras sdrskiljande och dominerande bestandsdelar (se
forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyrdan — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
REG 2003, s. 1I-4335, punkt 47 och dér angiven réttspraxis).

Forstainstansrétten skall siledes préva den beddmning som Gverklagandendmnden
har gjort nir den i det omtvistade beslutet har jamfort de aktuella kinnetecknen i
visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt hinseende i syfte att avgéra huruvida dessa
liknar varandra i tillrickligt hog grad for att det mot bakgrund av den avsevirda
likheten mellan varorna skall anses foreligga en risk for att den tyska genomsnitts-
konsumenten férvixlar dem.

Savitt avser jaimforelsen mellan de aktuella varumairkena i visuellt hinseende erinrar
forstainstansritten inledningsvis om att den redan har konstaterat att det dr méjligt
att kontrollera huruvida ett figurméarke och ett ordmaérke liknar varandra visuellt,
eftersom bada dessa typer av varumérken har en grafisk utformning som gor visuella
intryck mojliga (forstainstansréittens dom av den 12 december 2002 i mal T-110/01,
Vedial mot harmoniseringsbyrdn — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-
5275, punkt 51).
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Ett sammansatt varumérke i form av ett ord- och figurmérke kan endast anses likna
ett annat varumirke som ir identiskt med eller liknar en av bestandsdelarna i det
sammansatta varumdrket om denna bestandsdel &r dominerande i det helhetsintryck
som det sammansatta varumirket ger. Detta dr fallet ndr bestindsdelen som sddan
kan dominera den bild av varumérket som omséttningskretsen behaller i minnet, pa
s& sdtt att varumirkets ovriga bestandsdelar dr forsumbara i det helhetsintryck som
varumirket ger (forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN),
REG 2002, s. I[-4335, punkt 33, och av den 11 maj 2005 i mal T-390/03, CM Capital
Markets mot harmoniseringsbyran — Caja de Ahorros de Murcia (CM), REG 2005,
s. [1-1699, punkt 46).

Enligt rittspraxis innebédr denna metod inte att man endast tar hidnsyn till en
bestédndsdel i ett sammansatt varumérke och jamfor den med ett annat varumdrke.
En sidan jamforelse skall tvirtom goras genom att de aktuella varumirkena
analyseras vart och ett for sig i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det
helhetsintryck som omséttningskretsen behdller i minnet av ett sammansatt
varumérke under vissa forhdllanden kan domineras av en eller flera av dess
bestandsdelar (forstainstansrittens dom av den 11 maj 2005 i mél T-31/03, Grupo
Sada mot harmoniseringsbyrdn — Sadia (GRUPO SADA), REG 2005, s. 1I-1667,
punkt 49).

I det aktuella malet har Overklagandenimnden faststillt invéindningsenhetens
bedémning, enligt vilken orddelen ferré utgér den dominerande bestindsdelen.
Overklagandenidmnden anser ndmligen att figurdelen i det sokta varumirket, det vill
sdga bandet pd vilket ordet ferré dr skrivet, &r en bestindsdel av underordnad
betydelse (punkt 24 i det omtvistade beslutet).
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Denna bedémning maiste godtas. I motsats till vad s6kanden har anfort utgor
bandet, i férhallande till det samlade visuella intryck som det s6kta varumirket ger,
inte en tillrdckligt betydelsefull figurdel {6r att gora stérre intryck pa konsumenten
dn varumairkets orddel. Sdsom harmoniseringsbyran har konstaterat har den aktuella
figurdelen, det vill sdga bandet, inte alls en sérskilt originell eller fantasifull
utformning som drar till sig konsumentens uppmarksamhet. Under alla omstdndig-
heter dr varken bandets vagform, dess storlek eller dess firger tillrdckligt
utmérkande for att det sokta varumirkets figurdel skall tillmitas storre betydelse
dn dess orddel.

Ordet ferré skall tillmétas storre betydelse dn det sokta varumérkets figurdel och det
gor storst intryck pd grund av sin storlek och pa grund av att ordet &r skrivet ovanpa
bandet, vilket endast fungerar som en dekorativ bakgrund och séledes inte kan anses
utgora det sokta varumirkets dominerande bestandsdel. Hérav foljer att over-
klagandendmnden har gjort en riktig bedémning nér den funnit att ordet ferrd utgor
det sokta varumérkets dominerande bestdndsdel och att bandet &r av underordnad
betydelse. Under dessa forhéllanden skall jamforelsen mellan kinnetecknen utféras
endast med avseende pd orddelarna, dock med beaktande av principen att
bedémningen av risken for forvixling skall grunda sig pa det helhetsintryck som
kdnnetecknen ger (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den
10 december 2004 i mél T-261/03, Euro Style mot harmoniseringsbyran — RCN-
Companhia de Importacao e Exportagao de Texteis (GLOVE), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 38).

Vid en jamforelse mellan den dominerande orddelen i det sékta varumarket, ferro,
och orddelen ferrero, som det éldre ordmarket utgdrs av, kan en viss visuell likhet
mellan dem konstateras.
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S&som harmoniseringsbyrén har anfort paverkas inte de tva aktuella varumirkenas
visuella likhet i ndgon storre utstrickning av att tecknen har olika antal stavelser — a
fortiori bokstiver. Aven om det dldre ordmirket bestdr av sju bokstiver och tre
stavelser, medan det sékta varumairkets orddel bara bestdr av fem bokstidver och tva
stavelser, innehdller de bada tecknen inte desto mindre samma bokstaver, det vill
siga f, e, r och 0. Dessa bokstdver dr dessutom placerade i samma ordning. Bade det
sOkta varumirkets orddel ferré och orddelen ferrero, som det dldre varumirket
utgdrs av, borjar och slutar sdlunda pd samma bokstéiver, det vill séiga bokstéverna f
och o. Dirtill inleds de tva tecknen pa samma sitt, ndmligen med de tre bokstdverna
"fer”. 1 detta hinseende erinrar forstainstansritten om att konsumentens upp-
mirksamhet normalt framfér allt riktas mot ordets borjan (forstainstansrittens dom
av den 17 mars 2004 i de forenade malen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés
mot harmoniseringsbyran — Gonzalez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espana
(MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 83). Dessa visuella likheter uppvéger
skillnaden i lingd mellan de aktuella tecknen. Lingdskillnaden medfor alltsa inte
nagon mirkbar visuell skillnad mellan dem.

Den enda skillnaden mellan de aktuella tecknens stavelsestruktur dr att fonemet “er”
upprepas i det tecken som utgdr det dldre varumairket ferrero, men inte i det sokta
varumérkets orddel ferré. Skillnaden i stavelsestruktur mellan de aktuella tecknen
uppviger emellertid inte likheterna mellan dem, eftersom de bokstiver som bildar
den extra stavelsen i den orddel som det éldre varumérket utgdors av, det vill séga
bokstiaverna e och r, dven finns med i det sokta varumarkets dominerande orddel,
nirmare bestdmt i dess forsta stavelse. Den extra stavelsen i det dldre varumirket
medfor dirfor inte nigon fordndring av det visuella helhetsintryck som genom-
snittskonsumenten far av de ifrdgavarande varumirkena.

Betriffande den i det sokta varumirket dominerande orddelens figurativa inslag
anser fOrstainstansritten att den svaga bagformen pd ordet ferré &r knappt
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fornimbar och dérfér i det aktuella fallet helt saknar sdrskiljningsférmaga.
Detsamma géller betriffande den omsténdigheten att den fdrsta och den sista
bokstaven i ordet &r storre. Bruket av storre bokstdver dr, i motsats till vad s6kanden
har gjort gillande, inte tillrdckligt for att skapa en mérkbar skillnad i forhallande till
ovriga bokstdver, som utgdr den mittersta delen av ordet. Slutligen dr accenten Gver
bokstaven o sist i ordet ferré knappt synlig, och den dr dessutom inte ett f6r den
tyska genomsnittskonsumenten ként visuellt tecken. I detta hénseende erinrar
forstainstansritten om att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett
varumérke som en helhet och inte dgnar sig &t att undersoka dess olika detaljer
(se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 25).

De ovan analyserade figurativa inslagen dr av mindre betydelse och genomsnitts-
konsumenten uppfattar inte sddana inslag som verkligt sérskiljande. Mot bakgrund
av den betydande likheten mellan de varor som avses med de tva varumdrkena &r de
figurativa inslagen i det sokta varumérkets dominerande orddel ferré foljaktligen
inte tillrdckligt betydelsefulla for att det i det aktuella fallet skall vara mgjligt att
bortse fran den visuella likheten mellan ndmnda orddel och det dldre varumérket
FERRERO.

Med hinsyn till det ovan anférda konstaterar forstainstansritten att 6verklagande-
nidmnden har gjort en riktig bedémning nér den har funnit att det finns en visuell
likhet mellan de ifrdgavarande tecknen.

Savitt avser jamforelsen i fonetiskt hinseende kan det konstateras att de
ifrdgavarande tecknen, sdsom overklagandendmnden har konstaterat (se punkt 28
i det omtvistade beslutet), liknar varandra. Harvid skall betonas att samtliga
bokstdver i den orddel som utgér det éldre varumirket, ferrero, finns med i det sokta
varumérkets dominerande del, det vill sdga orddelen ferré, samt att sistnimnda
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orddel innehdller samma bokstiver som dem som foérekommer i det idldre
varumirket, det vill sdga bokstiverna f, e, r och o. Det skall &ven anmirkas att
dessa bokstdver dr placerade i samma ordning i de aktuella tecknen, vilka bida
dessutom inleds pd samma sitt, det vill siga med de tre bokstéverna f, e och r, och
slutar med bokstaven o. Hirav foljer att de tv& aktuella tecknen till viss del liknar
varandra,

Stavelsestrukturen i de aktuella tecknen skiljer sig visserligen dt pa sa sitt att det
dldre varumirket bestdr av tre stavelser (fer, re och ro) medan det sékta varumirket
bara bestar av tvé stavelser (fer och ré). I motsats till vad sokanden har gjort gillande
medfor emellertid upprepningen av fonemet “er” i mitten av det dldre varumérket
inte att det dldre varumdrket far en tillrdckligt sirskiljande karaktdr i fonetiskt
hdnseende, eftersom detta ljud redan férekommer i uttalet av det sokta varumérkets
dominerande orddel. Placeringen av fonemet “er” mellan den forsta och den tredje
stavelsen i det dldre varumirket innebdr siledes inte att man kan bortse fran
likheten mellan den orddel som utgor det sokta varumirkets dominerande
bestandsdel och det dldre varumirket.

Savitt vidare giller vilken betydelse den grafiska accenten &ver den sista bokstaven i
det sokta varumairkets orddel ferré skall tillmitas, skall det forst och frimst pipekas
att det inte dr sdkert att ndimnda accent éndrar den tyska genomsnittskonsumentens
helhetsintryck i fonetiskt hinseende. Detta stods av den omsténdigheten att accenter
inte forekommer som typografiskt tecken i tysk ortografi. Forstainstansritten anser
dérfor att det snarare dr troligare att en tysk genomsnittskonsument som uttalar
ordet ferrd placerar betoningen pa den forsta stavelsen i stéllet for pd den sista. En
fonetisk likhet med det dldre varumérket, dir betoningen kan hamna antingen pa
den andra eller pa den forsta stavelsen, kan foljaktligen inte uteslutas.

Hérav f6ljer att de aktuella tecknen vid en helhetsbedémning i fonetiskt hinseende
uppvisar vissa likheter for omsittningskretsen.
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Savitt avser jamforelsen i begreppsmissigt hinseende kan det konstateras att en
sddan jamforelse saknar relevans, eftersom varken det sdkta varumirkets
dominerande orddel eller det dldre varumirket betyder nagot pa tyska.

Graden av likhet mellan de varor som de aktuella varumérkena avser dr séledes
tillsammans med graden av visuell och fonetisk likhet mellan varuméirkena
tillrdckligt hog for att det skall anses foreligga en risk for att den tyska
genomsnittskonsumenten forvixlar varumérkena.

Overklagandenimnden hade dirfér fog fér att, mot bakgrund av risken for
forvaxling mellan det sokta och det &ldre varumirket, godta intervenientens
invindning och delvis avsld ansokan om registrering av det sokta varumérket.

Denna slutsats vederldggs inte av sokandens argument avseende ett avgorande fran
de grekiska domstolarna och ett avgérande av harmoniseringsbyran i ett drende som
liknade det som édr aktuellt i férevarande mal.

Vad giller avgorandet fran de grekiska domstolarna, enligt vilket det inte foreligger
risk for forvixling mellan de tva aktuella varumérkena p& den grekiska marknaden,
erinrar forstainstansréitten om att gemenskapsordningen fér varumérken &r ett
sjdlvstindigt system som skall tillimpas utan hénsyn till de nationella systemen
(férstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen
mot harmoniseringsbyrdn (electronica), REG 2000, s. I1-3829, punkt 47). Registre-
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ring av ett kdnnetecken sisom gemenskapsvarumirke skall f6ljaktligen bara
bedémas med ledning av relevanta gemenskapsbestimmelser, varfér harmoniser-
ingsbyrdn och, i forekommande fall, gemenskapsdomstolarna inte ér bundna av
beslut som fattats i enskilda medlemsstater i friga om huruvida ett visst
kidnnetecken &r registrerbart som varumirke (forstainstansrittens dom av den
9 oktober 2002 i mal T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrdn (Ytan pa en
glasskiva), REG 2002, s. II-3887, punkt 34). Lagenligheten av &verklagande-
nimndernas beslut skall nidmligen enbart bedémas p& grundval av férordning
nr 40/94, sdsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund
av en medlemsstats domstolars tidigare réttspraxis (se forstainstansrittens dom av
den 6 juli 2004 i mal T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot
harmoniseringsbyrdn — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004,
s. [I-2073, punkt 57 och dir angiven rittspraxis).

Vad giller det beslut av harmoniseringsbyrans invindningsenhet som sckanden har
hidnvisat till erinrar forstainstansrédtten om att lagenligheten av de beslut som fattas
av 9verklagandendmnderna enbart skall bedémas pd grundval av forordning
nr 40/94, sdsom den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund
av harmoniseringsbyrdns tidigare beslut (se fdrstainstansrittens dom av den
9 mars 2005 i mal T-33/03, Osotspa mot harmoniseringsbyran — Distribution &
Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 69 och dir angiven réttspraxis). Under
alla forhallanden &r det tveksamt huruvida argumentet ér relevant i det aktuella
fallet, eftersom varken de ifrdgavarande varumérkena eller de varor som de avser &r
desamma som i det fall som s6kanden har hanvisat till. Dessutom har beslutet,
sdsom intervenienten har papekat, faststillts av harmoniseringsbyrins fjirde
overklagandendmnd (drende R 540/2002-4). Det dr emellertid foremal for en talan
som har vickts vid forstainstansrétten.

Slutligen kan forstainstansritten inte godta sdkandens pastdende att en svag likhet
mellan de omtvistade varumarkena innebdr att endast en stor sérskiljningsférmaga
hos det dldre varumirket kan motivera en hég skyddsniva for detsamma. Aven om
ett varumérke har svag sérskiljningsformaga kan det ndmligen foreligga en
forvaxlingsrisk, i synnerhet om kinnetecknen respektive de varor och tjénster
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som dessa avser liknar varandra. Vidare dr graden av likhet mellan de varor som de
aktuella varumirkena avser tillsammans med graden av visuell och fonetisk likhet
mellan varumirkena tillrdckligt hog for att det skall anses foreligga en risk for
forvixling, oberoende av det dldre varumadrkets sdrskiljningsférméga.

Aven om det dr mojligt att beakta det dldre varumirkets sirskiljningsformaga vid
bedémningen av huruvida de ifrdgavarande varorna eller tjénsterna respektive
kidnnetecknen liknar varandra i tillrdckligt hog grad for att det skall uppstd en
forvaxlingsrisk, dr den inte en forutsittning for att den éldre rétten skall skyddas (se,
for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 1 mars 2005 i
mal T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrdn — Fusco International (ENZO
FUSCO), REG 2005, s. I1-715, punkt 60).

Av det ovan anforda foljer att talan inte kan vinna bifall p& sékandens enda grund
och att talan foljaktligen skall ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rdttegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyréns yrkande bifallas. Intervenienten, som inte
har framstillt ndgot yrkande i detta avseende, skall béra sin rittegdngskostnad.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta den rittegangskostnad som fororsakats Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller).

3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Jaeger Azizi Cremona

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 15 mars 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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