DEVINLEC MOT HARMONISERINGSBYRAN — TIME ART (QUANTUM)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 12 januari 2006 *

I mal T-147/03,

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, Toulouse (Frankrike), foretritt
av advokaten J.-P. Simon,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS, Istanbul (Turkiet),
foretratt av advokaten F. Jacobacci,

* Rattegangssprak: engelska.
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DOM AV DEN 12 JANUARI 2005 — MAL T-147/03
angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans tredje
overklagandenamnd den 30 januari 2003 (drende R 109/2002-3) om ett invand-

ningsforfarande mellan Devinlec Développement innovation Leclerc SA och TIME
Art Uluslararasi Saat Ticareti ve dig Ticaret AS,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(fjarde avdelningen),

sammansatt av ordféranden H. Legal, samt domarna P. Mengozzi och
I. Wiszniewska-Biatecka,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreterare B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den 30 april
2003,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
24 oktober 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 28 oktober 2003,

efter forhandlingen den 30 juni 2005,
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DEVINLEC MOT HARMONISERINGSBYRAN — TIME ART (QUANTUM)

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 8 september 1997 ingav foretaget TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis
Ticaret AS (nedan kallat intervenienten), med stéd av ridets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansdkan om
registrering av ett gemenskapsvarumaérke till Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byréan).

Registreringsansokan avsag nedanstdende figurkdnnetecken:

€
QUANTUM

De varor som avsadgs i ansfkan om varumérkesregistrering omfattas av klass 14 i
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning: "Armbandsur, klockor, urverk och delar dérav, glas
till armbandsur/klockor, boetter till armbandsur/klockor, klockarmband, klockked-
jor/-armband, klockremmar, fodral for armbandsur och klockor.”
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Ansékan om varumérkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 62/98 den 17 augusti 1998.

Foretaget Devinlec Développement innovation Leclerc SA (nedan kallat s6kanden)
invinde mot registrering av det s6kta varumérket den 9 november 1998 med st6d av
det nedan atergivna aldre figurmérket som registrerats i Frankrike den 11 december
1987 under nummer 1 555 274:

De varor som det dldre varumérket registrerats for motsvarar foljande beskrivning i
den mening som avses i den ovanndmnda Nicebverenskommelsen:

— Klass 14: "Klockor och urmakarvaror, smycken.”

— Klass 18: "Ladervaror.”

Invindningen grundades pa det relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 och omfattade samtliga varor som avsags i registrerings-
ansokan.
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DEVINLEC MOT HARMONISERINGSBYRAN — TIME ART (QUANTUM)

Den 10 mars 1999 begirde intervenienten med stod av artikel 43.2 och 43.3 i
férordning nr 40/94, att s6kanden skulle férebringa bevisning for att det aldre
varumdrket anvénts.

Sokanden har, i syfte att visa att det dldre varumérket verkligen anvénts, ingett ett
flertal foremél och handlingar, bland annat klockor, fakturor, reklammaterial,
tidningsartiklar och ett intyg undertecknat pa heder och samvete av sékandens
direktor.

Av denna bevisning framgar att det dldre varumirket anvénts i Frankrike for
"klockor och klockarmband” med det figurkdnnetecken som aterges nedan:

QUANTIEME

Invindningsenheten fattade beslut om invindningen den 30 november 2001.
Invindningsenheten ansag att sokanden forebringat bevisning for att det dldre
varumirket anvints, men att denna anvindning under det figurkdnnetecken som
aterges ovan i punkt 10 inte paverkat det dldre varumirkets sarskiljningsférmaga.
Vidare bifoll invandningsenheten invindningen, eftersom de varor som avsags med
de motstéllda varumirkena var delvis identiska och delvis likartade och eftersom
kénnetecknen var tillrackligt likartade i visuellt, fonetiskt och begreppsméssigt
hianseende for att forvaxlingsrisk skulle kunna uppkomma hos den relevanta
omsittningskretsen.

Intervenienten &verklagade invindningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyran
den 29 januari 2002.
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Genom beslut av den 30 januari 2003 (nedan kallat det ifragasatta beslutet)
ogiltigforklarade tredje Overklagandendmnden invindningsenhetens beslut och
ogillade dirigenom invindningen. Overklagandenimnden ansag i sak att trots att
de varor som avsigs med de motstillda varumirkena var identiska och likartade
skulle de omstandigheter beaktas under vilka de varor salufordes som omfattades av
det dldre varumairket, liksom den omsténdigheten att armbandsur och klockarm-
band som forsetts med detta varumirke saldes till slutkonsumenter endast i
E. Leclercs affirscentra. Overklagandendmnden anség att den fonetiska och visuella
likheten mellan de motstillda varumérkena och deras gemensamma potentiella
syftning pd méngdbegreppet under dessa omstindigheter inte medforde att
genomsnittskonsumenten, om denne pétriffade det sokta varumérket pa “arm-
bandsur, klockor, klockarmband, klockkedjor och fodral fér armbandsur och
klockor” i andra butiker &n E. Leclercs affirscentra, skulle anse att de varor som
avsdgs med de motstillda varumérkena hirrérde fran samma eller néirstaende
foretag (punkterna 39 och 40 i det ifrigasatta beslutet).

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— avsla ansokan om registrering av det sokta varumérket,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna,

— forplikta intervenienten att ersidtta kostnaderna for det administrativa
forfarandet infér harmoniseringsbyran.
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DEVINLEC MOT HARMONISERINGSBYRAN — TIME ART (QUANTUM)

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att férstainstansréitten skall

— ogilla talan,

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet i den del det berdr intervenienten.

Riittslig bedomning

Sokanden har aberopat tvd grunder till stod for sitt forsta yrkande. Den forsta
grunden avser asidosittande av regel 50 i kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av radets forordning
nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Den andra grunden avser asidosittande av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 och "allmanna varumarkesrattsliga principer”.
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Intervenienten har som sjilvstindig grund for ogiltigférklaring av det ifragasatta
beslutet dberopat dsidosittande av artiklarna 15.2 och 43.3 i foérordning nr 40/94.

Forstainstansritten skall forst beddma den sjalvstindiga grund som intervenienten
aberopat och direfter s6kandens andra och forsta grund.

Intervenientens sjdlvstindiga grund avseende dsidosdttande av artiklarna 15.2 och
43.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Intervenienten har uppmanat forstainstansritten att faststilla att overklagande-
ndmnden felaktigt funnit att det dldre varumirket, sdisom s6kanden anvént detta,
inte paverkat sirskiljningsférmagan hos det kinnetecken som tidigare registrerats i
Frankrike. Intervenienten har darfor begirt att forstainstansritten skall faststilla att
den bevisning for att det dldre varumirket verkligen anvints som sékanden
férebringat infor harmoniseringsbyran under det administrativa forfarandet varit
otillricklig och att 6verklagandendmnden &sidosatt artikel 43.3 i foérordning
nr 40/94.

Sokanden och harmoniseringsbyran har under forhandlingen havdat att det
ifrigasatta beslutet skall faststillas pa denna punkt.
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Forstainstansrittens bedémning

I artikel 15 i forordning nr 40/94, som har rubriken "Bruk av gemenskapsvaru-
mirken”, foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem &r efter registrering har gjort
verkligt bruk av gemenskapsvarumérket i gemenskapen for de varor eller tjanster for
vilka det registrerats, eller om sadant bruk inte skett inom en period av fem ar i f6ljd,
skall gemenskapsvarumirket bli foremal for de sanktioner som bestdms i denna
férordning, under forutsittning att det inte finns skilig grund for att gemenskaps-
varumdirket inte anvénts.

2. Med sadant bruk som avses i punkt 1 likstills

a) att gemenskapsvarumirket anvinds i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte
forandrar mérkets egenartade karaktir sa som det registrerats,

I artikel 43 i férordning nr 40/94, som har rubriken "Provning av invindning”,
foreskrivs foljande:

”2. Pa begiran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumérke
vilken gjort en inviandning, lagga fram bevis {or att det dldre gemenskapsvarumarket
under en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av ansékan om
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gemenskapsvarumairke verkligen har anvénts inom gemenskapen for de varor eller
tjanster for vilka det &r registrerat och som ldggs till stod for invdndningen, eller for
att det finns skilig grund for att det inte anvénts, forutsatt att det é&ldre
gemenskapsvarumairket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ér. I
avsaknad av sddan bevisning skall invindningen avslds. Om det dldre gemenskaps-
varumirket endast har anvints for en del av de varor eller tjianster for vilka det
registrerats, skall det vid prévning av invindningen anses vara registrerat endast for
denna del av varorna eller tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nér det giller de éldre nationella varumérken som avses i
artikel 8.2 a), varvid anvdndningen i den medlemsstat i vilken det dldre nationella
varumirket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.

Forstainstansritten erinrar om att invindningsenhetens beddmning att sékanden
férebringat bevisning for att det dldre nationella varumérket verkligen anvints i
enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, och att s6kandens
anvindning av det kinnetecken som aterges ovan i punkt 10 inte paverkat det dldre
varumdrkets sirskiljningsformaga i den form som detta registrerats i Frankrike och
som terges ovan i punkt 5 faststillts genom det ifrdgasatta beslutet. Overklagande-
nidmnden angav i punkt 11 i det ifragasatta beslutet att skillnaderna avseende
typsnitt och utformningen av bokstaven q i det dldre varumérket inte paverkade
sdrskiljningsformagan hos detta varumirke, eftersom det framgick tydligt av den
bevisning som forebringats i samband med invindningsforfarandet att denna
bokstav inte uppfattades isolerad fran det ord den hoérde till och som utgjorde en
visentlig bestindsdel av det dldre varumairket. I punkt 12 i det ifrigasatta beslutet
anmirkte 6verklagandenidmnden for 6vrigt att det framgick av ett flertal tidnings-
artiklar och reklammaterial for det dldre varumérket att detta varumérke dven
anvindes i den form som registrerats och att utformningen av bokstaven q inte
framhévdes.
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Denna bedémning maste godtas.

Forstainstansritten anger forst och framst att bevisning for att ett dldre varumaérke
verkligen anvints som laggs till grund fér en invindning mot en ansékan mot
registrering av ett gemenskapsvarumirke, antingen detta ér ett nationellt varumérke
eller ett gemenskapsvarumirke, i enlighet med artikel 15.2 a jamfoérd med artikel
43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 aven omfattar bevisning fér att det &ldre
varumadrket anvénts i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte fordndrar mérkets
sarskiljningsformaga sd som det registrerats (se, for ett motsvarande synsitt,
forstainstansrattens dom av den 9 juli 2003 i mal T-156/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-
2789, punkt 44).

Det skall konstateras att anvdndningen av det kinnetecken som aterges ovan i
punkt 10 inte, sidsom intervenienten pastitt, innebdr att det dldre varumirkets
sarskiljningsforméga paverkas.

Forstainstansridtten anger hirvid att de enda bestindsdelar som skiljer det dldre
nationella varumdrket, sdsom detta registrerats, fran det kinnetecken sbkanden
anvéant utgors dels av utformningen av bokstaven q, som forestiller en urtavla och
dels av att orddelen i det dldre varumirket angetts med stora bokstéver.

Det &r visserligen riktigt att utformningen av bokstaven q &r mera markerad i den
atergivning av det anvinda kénnetecknet 4n i det dldre nationella varumairket. Det
dldre varumirkets sarskiljningsformaga grundar sig emellertid pd hela detta
varumirkes orddel. Forstainstansritten preciserar i Ovrigt att utformningen av
bokstaven ¢, vilken som ovan angetts forestéller en urtavla, inte har sédrskilt hog grad
av sérskiljningsféormaga med avseende pa varor i klass 14, vilket dr de enda varor
betriffande vilka sokanden férebringat bevisning for anvindning av det &ldre
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varumirket. Forstainstansritten anger for det andra att det inte &r originellt att
anvianda versaler och att detta inte inverkar pa det dldre nationella varumirkets
sarskiljningsféorméga.

Harav foljer att overklagandendmnden hade fog for att beakta den bevisning
sOkanden forebringat avseende det kinnetecken som aterges ovan i punkt 10 for
varorna "klockor och klockarmband” i klass 14 vid bedémningen av om stkanden
styrkt att det dldre nationella varumirket verkligen anvénts.

Eftersom intervenienten inte bestridit 6verklagandenimndens bedomning av denna
bevisning eller bedémningen av den bevisning s6kanden forebringat i syfte att visa
att han anvént det édldre nationella varumaérket dven i den registrerade utformningen,
kan talan inte bifallas pa intervenientens sjilvstindiga grund.

Sokandens andra grund: dsidosdittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 och
“allmdnna varumdrkesrdttsliga principer”

Parternas argument

Sokanden har bestridit 6verklagandendmndens bedémning pa flera punkter
betriffande jamforelser av de varor som omfattas av de motstillda varumérkena,
jamforelsen av de motstillda varumirkena och att forvéxlingsrisk inte forelegat.
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Vad for det forsta avser jamforelsen av de varor som omfattas av de motstillda
varumarkena har sokanden, utan att bestrida att dessa ar identiska och likartade,
gjort gillande att 6verklagandendmnden i punkt 30 i det ifrdgasatta beslutet grundat
sin bedomning pé ett felaktigt antagande. Sokanden har ndmligen invint mot
overklagandendmndens péastiende att de varor som omfattas av det dldre
varumdirket inte kommer att saluféras bredvid de varor som omfattas av det sokta
varumdrket och inte séljas i andra butiker dn E. Leclercs affirscentra.

Sokanden har harvid anmarkt att detta pastdende forefaller ha grundats i synnerhet
pé det intyg fran sokandens direktor daterat den 7 maj 1999 som sékanden ingett
tillsammans med andra handlingar i syfte att visa att det dldre varumarket verkligen
anvénts. Enligt sé6kanden foljer det emellertid vare sig av intyget eller av de 6vriga
ingivna handlingarna att forsiljningsstillena Le Manége a Bijoux i E. Leclercs
affarscentra, som salufor de varor som avses med det aldre varumairket, inte salufor
andra likartade eller identiska varor och inte heller att de varor som omfattas av det
aldre varumirket inte kommer att saluféras fran andra forsiljningsstéllen. S6kanden
har vidare erinrat om att det ovanndmnda intyget och 6vriga handlingar som ingetts
tillsammans med detta, ingetts i det sdrskilda syftet att visa att det dldre varumérket
verkligen anvints mellan ar 1993 och ar 1998 for att undvika att invandningen skulle
avslas. Sokanden har betonat att 6verklagandendmnden inte uppmanat sdkanden att
visa till exempel att forséljningsstéllena i E. Leclercs affarscentra kunde saluféra
likartade eller identiska varor forsedda med andra varumérken. Sokanden har havdat
att en sddan mojlighet foreligger och har forklarat sig beredd att forebringa
bevisning till stod for sitt pastdende.

Sokanden har vidare, betriffande jamforelsen av de motstéllda varumérkena forst
och framst erinrat om att 6verklagandenamnden motsade sig sjalv vid bedomningen
av det dldre varumdrket, eftersom den inte gjorde bedomningen med utgangspunkt i
detta varumirke, sdsom detta anvénts, utan sasom det registrerats.

Sokanden har vidare anfort att overklagandenamnden gjorde flera fel vid
jamforelsen i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt hinseende av de motstillda
kénnetecknen.
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Sokanden har visserligen medgett att prefixen "quant”, saisom anges i det ifragasatta
beslutet, ar likartade i visuellt hidnseende, men har emellertid anmarkt att
overklagandendmnden underlit att konstatera att de motstillda kdnnetecknen dven
hade bokstaven m gemensamt och att visuell likhet férelag mellan bokstéverna ii det
aldre varumirket och u i det sokta varumirket. Sokanden har &ven hévdat att
figurdelen i form av en vickarklocka som placerats ovanfér orddelen i det sokta
varumdrket dr grafisk och i 6vrigt saknar sérskiljningsférméaga med avseende pa de
varor som omfattas av detta varumairke och inte ar en bestandsdel som, tviartemot
vad overklagandendmnden ansag, gor det mojligt att i visuellt hinseende skilja
mellan de motstillda varuméirkena. S6kanden har hivdat att om omsittningskretsen
overhuvudtaget faster ndgon uppmairksamhet vid denna figurdel giller detta dven
utformningen av bokstaven q i det dldre varumairket sdsom detta anvénts, vilket dven
detta forestiller en urtavla eller en vickarklocka. Under dessa omstindigheter
forstarker dessa bestandsdelar emellertid den visuella likheten mellan de motstillda
kénnetecknen.

Sokanden anser att 6verklagandendmnden med fog funnit att en hég grad av
fonetisk likhet forelag mellan orddelen i det sokta varumirket och orddelen i det
dldre varumérket. S6kanden har emellertid betonat att skillnaderna i uttalet av
slutstavelserna i de motstillda varumirkena ("tum” i det sokta varumirket och
"tieme” i det dldre varumirket) som Overklagandenimnden framhévt dr av liten
betydelse, eftersom bokstaven m dr gemensam for de motstillda varumérkena.

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendamnden i punkterna 37 och 38 i det
ifrigasatta beslutet felaktigt fann att de motstillda kiannetecknen skiljer sig at i
begreppsmissigt hinseende. Med stéd av en marknadsundersékning som genom-
férdes den 31 maj och den 1 juni 2002 i ett urval av omsittningskretsen och som
bifogades ansokan genom vilken talan anhingiggjorts har sokanden visat att
omsittningskretsen inte hade kinnedom om den exakta inneb6rden av orddelarna i
de motstillda kdnnetecknen och vidare att dven i den del av omséttningskretsen som
trodde sig ha kinnedom om orddelarna i de motstillda kdnnetecknen, trodde de
flesta att bada avsag en kvantitet. S6kanden har hérav dragit slutsatsen att de likheter
mellan de motstillda kidnnetecknen som konstaterats i visuellt och fonetiskt
hinseende forstiarks av denna omsténdighet.

II - 26



40

41

42

DEVINLEC MOT HARMONISERINGSBYRAN — TIME ART (QUANTUM)

Vad for det tredje avser bedémningen att risk fér forvixling av de motstillda
varumirkena inte foreligger anser sokanden att Gverklagandendmnden asidosatt
principen om inbordes beroende mellan mirkeslikhet och varuslagslikhet. S6kanden
har sirskilt gjort gillande att 6verklagandenimndens bedémning innehéller ett
rattsligt fel, eftersom niamnden ansag att de forhéllanden under vilka de varor som
omfattades av det dldre varumérket salufordes vid ett visst tillfdlle var en relevant
omstiandighet i samband med helhetsbeddmningen av forvaxlingsrisken. S6kanden
har i andra hand uppmanat férstainstansritten att faststilla att overklagande-
ndmnden fist for stor vikt vid denna omsténdighet med hinsyn till de likheter
mellan varorna och de motstéllda varumirkena som faststillts i det ifragasatta
beslutet. Enligt sokanden 4asidositts i det ifragasatta beslutet hirvid bade
gemenskapsrittspraxis och “allmdnna varumirkesrittsliga principer”, sarskilt
principen om Gverlatelse av varumirke oberoende av det féretag som ér innehavare
av detta och principen om likabehandling av varumérkesinnehavare. Betriffande den
sistndmnda "principen” har s6kanden anfért att om det dldre varumérket funnits i
minst fem &r nir ansékan om registrering offentliggjordes, hade sdkanden inte varit
tvungen att visa att detta varumaérke verkligen anvénts och dverklagandendmnden
hade darfor inte kunnat anvinda den bevisning for att det dldre varumérket anvénts
som den forebringat under det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran.
Sokanden anser under dessa omstandigheter att 6verklagandendamnden inskrénkt
omfattningen av skyddet for det dldre varuméarket.

Harmoniseringsbyrén har for det forsta invént att det ar obestritt att de varor som
omfattas av de motstillda varumarkena delvis ar identiska och delvis likartade.

Harmoniseringsbyran har for det andra betonat att den omsittningskrets med
avseende pa vilken bedémningen av kdnneteckenslikheten och risken for forvixling
skall genomforas betriffande armbandsur, klockor, klockarmband och klockkedjor
utgors av den franske genomsnittskonsumenten. Omsittningskretsen for urverk och
delar dérav, glas till armbandsur och klockor samt boetter till armbandsur och
klockor omfattar emellertid dven specialister som tillverkar eller reparerar
armbandsur och klockor, eftersom i synnerhet boetter i allmédnhet inte siljs separat
vid forsiljning av ett armbandsur eller en klocka.
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Betriffande kénneteckenslikheten anser harmoniseringsbyran for det tredje att
kénnetecknen ér olika i visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt hianseende.

I visuellt hianseende har harmoniseringsbyran visserligen medgett att de fem forsta
bokstaverna ("quant”) dr gemensamma for de motstéllda kinnetecknen. Harmoni-
seringsbyran har emellertid betonat att slutbokstéverna skiljer sig t, att orddelarna
ar av olika lingd, satta med olika typsnitt och att det sokta varumirket &ven
innefattar en figurdel som inte kan bortses fran, trots att dess inneboende
sérskiljningsformaga kan ifragasittas med avseende péa de varor som omfattas av det
sokta varumirket. Harmoniseringsbyran har hérav dragit slutsatsen att de
motstillda kdnnetecknen &r olika i visuellt hidnseende och latt kan skiljas at.

Harmoniseringsbyran har hévdat att likheten mellan de motstéillda kinnetecknen i
fonetiskt hinseende som f6ljer av stavelsen quant uppvigs av skillnaderna mellan de
motstillda kidnnetecknens slutljud ("'um” i det s6kta varumirket och "iéme” i det
dldre varumairket). Harmoniseringsbyran har i detta hinseende anfort att de

avslutande stavelserna i de motstillda kdnnetecknen uttalas mycket olika.

Harmoniseringsbyrén har i begreppsmaissigt hénseende erinrat om att orddelarna i
de motstillda kinnetecknen har olika betydelse, vilket innebér att de inte kan anses
likartade i detta hinseende. Harmoniseringsbyréan ér sarskilt av uppfattningen att det
ar mycket troligt att genomsnittskonsumenten forstar uttrycket "quantiéme” i det
aldre varumirket som en uppgift om numret pa en dag i en manad fran en till
trettioen. Harmoniseringsbyran har hévdat att denna betydelse ar vanligt fore-
kommande inom urhandeln, vilket framgéir av handlingar som tagits fran olika
fransksprakiga hemsidor och som bifogats harmoniseringsbyrans svarsinlaga. Enligt
harmoniseringsbyran kinner genomsnittskonsumenten antingen déirfér redan till
den ovanndmnda betydelsen eller kan fa kinnedom om den genom den instruktion
som bildggs vid kopet eller genom att radfraga séljaren. Harmoniseringsbyran har i
ovrigt tillagt att det inte far glommas bort att den berdérda omséttningskretsen
omfattar yrkesménniskor inom urindustrin som utan tvivel forstar innebodrden av
uttrycket "quantiéme”.
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Enligt harmoniseringsbyran édndras denna bedémning inte av s6kandens argument,
grundat pa den marknadsundersékning som bifogades ansékan genom vilken talan
anhingiggjorts, att omsittningskretsen skulle sitta de motstillda kidnnetecknen i
begreppsmissigt samband med varandra, eftersom bada hinvisar till begreppet
kvantitet. Bortsett fran viss osikerhet betraffande under vilka villkor undersok-
ningen genomforts har harmoniseringsbyran anfort att i vart fall omkring 11 procent
av de tillfragade angett att uttrycket "quantum” &r ett kvantitetsbegrepp och att litet
mer &n 28 procent forknippade uttrycket quantieme med detta begrepp. Enligt
harmoniseringsbyrans uppfattning ar dessa procenttal emellertid inte avgérande och
marknadsundersokningen gor det heller inte mojligt att fa kinnedom om hur stor
andel av den tillfragade allménheten som svarat att bada bendmningarna &r
kvantitetsbegrepp.

Vad for det fjarde avser bedomningen av forvéxlingsrisken har harmoniseringsbyran
forst och framst anfort att med hinsyn till att de varor som omfattas av de
motstillda varumérkena inte kops regelbundet fister konsumenten sérskild
uppmirksamhet vid samtliga aspekter av varorna, inbegripet de varumérken som
de forsetts med. Eftersom dessa kop gors efter besiktning av varorna och
varumirkena dr de visuella skillnaderna mellan de motstillda varumarkena sérskilt
betydelsefulla. Harmoniseringsbyran har darefter gjort géillande att det aldre
varumirket har ett mycket svagt inneboende skydd i Frankrike, eftersom dess
orddel dr allmint forekommande for att beskriva en av egenskaperna hos de
ifrdgavarande varorna. Harmoniseringsbyran anser att risk for forvixling av de
motstéllda varumérkena inte foreligger under dessa omsténdigheter oavsett om vissa
av de varor som omfattas av dessa varumirken dr identiska eller mycket likartade.
Harmoniseringsbyrdn har slutligen angett att denna slutsats inte dndras av att
overklagandendamnden vid sin bedomning av forvéxlingsrisken gjorde en felaktig
bedémning nir den beaktade att de varor som omfattas av det dldre varumirket siljs
pa sarskilt satt.

Intervenienten anser f6rst och framst att sokanden felaktigt klandrat 6verklagande-
nidmnden f6r att vid jamforelsen av varorna och de motstillda kiannetecknen ha
beaktat det dldre varumirket sasom detta registrerats i Frankrike och inte i den form
som anvants.
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Intervenienten har for det andra invint mot sékandens péastaende att figurdelen i det
sokta varumirket saknar sidrskiljningsformaga. Enligt intervenienten kan ndmligen
en sddan bestindsdel i motsats till en orddel aldrig vara enbart beskrivande. Enligt
intervenientens uppfattning hade 6verklagandendmnden saledes fog for att beakta
figurdelen av det sokta varumirket vid jamforelsen av de motstillda kiannetecknen.

Intervenienten anser héarvid att det var befogat av 6verklagandendmnden att finna
att visuell likhet inte foreldg mellan de motstéllda kidnnetecknen.

Intervenienten har med avseende pa den fonetiska jamforelsen av de motstillda
kénnetecknen hivdat att genomsnittskonsumenten sannolikt uttalar stavelsen quan,
som dr gemensam for dem, pé olika sitt. P4 grund av de franska uttalsreglerna
betonas dessutom uttalet av de mycket olika slutstavelserna i de motstillda
kénnetecknen. Intervenienten har i 6vrigt bestridit resultatet av den marknads-
undersokning som s6kanden ingett, i synnerhet med avseende pa huruvida denna ar
representativ och att uppgift saknas om de intervjuade personernas utbildningsniva.
I det sistndmnda avseendet har intervenienten anfort att en sadan uppgift hade varit
relevant for att fi kunskap om hur stor andel av konsumenterna som uttalade
orddelen i det sokta varumirket med beaktande av att beteckningen har latinskt
ursprung och dérfoér uttalas annorlunda én uttrycket quantiéme.

Harav foljer enligt intervenienten att dverklagandendmnden felaktigt ansett att
fonetisk likhet foreldg mellan de motstillda kidnnetecknen. Intervenienten har i sak
begirt att forstainstansritten skall atgdrda detta fel som dr till forfang for honom.

Intervenienten har bestridit att de motstillda kinnetecknen pa nagot sitt skulle vara
likartade i begreppsméssigt hinseende och har i sak anslutit sig till harmoniserings-
byrans argument.
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Intervenienten anser, med avseende pa att risk for forvaxling mellan de motstillda
varumirkena inte foreligger, fér det tredje att overklagandendmndens slutsats ar
riktig. Intervenienten har visserligen i likhet med sokanden medgett att om de
forhallanden under vilka en viss vara salufors skall beaktas, skall detta géras med
avseende pa objektiva situationer. Intervenienten har emellertid hivdat att detta
gjorts i forevarande fall. Enligt intervenientens uppfattning tillhoér det &ldre
varumirket namligen kategorin “privata varumérken” (private labels) eller "detalj-
handelsvarumairken” (store brands) som utformas och anviinds uteslutande av stora
handelskedjor. De varor som omfattas av dessa skall dérfor anses tillhora en sarskild
kategori, sarskilt med beaktande av hur de siljs, vilket gér 6verklagandendmndens
stéillningstagande befogat.

Intervenienten har i Ovrigt hdvdat att Overklagandendmnden inte beaktat
omstindigheterna kring hur sokandens varor saluforts som motvikt till andra
punkter som anges i det ifrdgasatta beslutet, utan som en omstéindighet som gor det
mojligt for konsumenterna att inse att de varor som omfattas av det dldre
varumirket, i likhet med andra varor som forsetts med ett privat varumirke, endast
aterfinns i E. Leclercs affirscentra. Dessa allmdnna former for saluféring av varor
som omfattas av det dldre varumirket skulle & andra sidan sannolikt inverka pa
genomsnittskonsumentens instdllning om han stétte pa varor som omfattas av det
sOkta varumirket pa andra forsiljningsstillen. Intervenienten har vidare bestridit
sOkandens pastiende att "allménna varumdrkesrittsliga principer” asidosatts i det
ifrdgasatta beslutet.

Intervenienten har, utan att detta inverkar pa oOverklagandendmndens slutsats,
klandrat denna for att i sin helhetsbedémning inte tillrackligt ha beaktat att det dldre
varumadrket har mycket svag sérskiljningsforméga. Enligt intervenienten skulle risk
for forvaxling mellan de motstillda varumérkena inte foreligga om 6verklagande-
nidmnden medgett denna omstidndighet. Intervenienten har déarfor begart att
forstainstansritten skall faststélla att 6verklagandendmnden hirvidlag gjort en
felaktig rattstillimpning,
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall det varuméarke som ansékan
giller, efter invindning frin innehavaren av ett &dldre varumirke, inte kunna
registreras om det, pid grund av att det #dr identiskt med eller liknar det &ldre
varumairket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ér identiska
eller 4r av liknande slag, foreligger en risk for att allménheten forvixlar dem inom
det omrade dir det dldre varumirket ar skyddat.

Enligt fast rttspraxis kan forvixlingsrisk foreligga om det finns risk att allmanheten
kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag eller, i
forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band. Enligt samma réttspraxis
skall risken for forvixling bedémas vid en helhetsbedémning mot bakgrund av hur
allménheten uppfattar kinnetecknen och varorna eller tjansterna i fraga och med
beaktande av samtliga relevanta omstindigheter i malet, bland annat samspelet
mellan kdnneteckenslikheten och likheten mellan de varor eller tjanster som avses
(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. 1I-2821, punkterna 31-33 och dér angiven rittspraxis).

Enligt fast rittspraxis skall helhetsbedomningen av forvaxlingsrisken, vad avser
varumairkeslikhet i visuellt, fonetiskt eller begreppsmédssigt hidnseende, grundas pa
helhetsintrycket av varumirkena, bland annat med beaktande av deras sérskiljande
och dominerande bestandsdelar (se forstainstansrittens dom av den 14 oktober
2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 1I-4335, och dir angiven
rattspraxis).
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— Omsittningskretsen

Eftersom det dldre varumairket ar registrerat i Frankrike, utgdrs omséttningskretsen
av den franska allmidnheten. Harmoniseringsbyran och intervenienten anser
emellertid att omséattningskretsen med hénsyn till de varor som omfattas av de
motstéillda varumérkena utgors av dels genomsnittskonsumenter och dels yrkes-
ménniskor inom urindustrin.

Forstainstansritten saknar anledning att avgdra denna fraga, eftersom bedémningen
av huruvida risk for forvixling foreligger med avseende pa den franske genom-
snittskonsumenten dr tillracklig i forevarande fall. Om forvéxlingsrisk, sasom
overklagandendmnden har hivdat inte foreligger med avseende pd denne genom-
snittskonsument, dr denna omstidndighet tillricklig for att talan skall ogillas,
eftersom bedomningen giller i s3 mycket hogre grad for den "professionella” delen
av omsittningskretsen som per definition 4r mer uppmérksam &4n genomsnittskon-
sumenten. Endast om forstainstansritten finner att dverklagandendmnden felaktigt
faststallt att forvaxlingsrisk inte foreligger finns det i forekommande fall anledning
for ratten att kontrollera om forvaxlingsrisk foreligger dven for de varor som
omfattas av det sokta varumérket och som anvinds av yrkesménniskor.

Forstainstansritten erinrar emellertid om att genomsnittskonsumentens upp-
mirksamhetsnivd, sdsom Overklagandenimnden med fog har konstaterat, skall
anses vara hogre an normalt och ddrmed snarast anses vara hog, nir fraga dr om
sadana varor som de som omfattas av de motstéllda varuméirkena. Dessa varor képs
ndmligen inte regelbundet och i allménhet med hjélp av en expedit.

— Varuslagsjamforelsen

Det dr fastslaget att de varor som omfattas av de motstillda varumiérkena sd som
anges i det ifrdgasatta beslutet delvis dr identiska och delvis likartade.
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— Jamforelsen av de motstillda kinnetecknen

Innan forstainstansratten undersoker overklagandendmndens jamforelse av de
motstillda kinnetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt hianseende,
forklarar rdtten att det saknas stod for sokandens argument att Gverklagande-
nimnden borde ha undersokt det dldre nationella varumirket i den form detta
anvénts, vilken aterges ovan i punkt 10, och inte i dettas registrerade utformning.

Det 4r namligen viktigt att erinra om att i samband med bestimmelserna i
férordning nr 40/94 om invéindning mot registrering av ett gemenskapsvarumarke
ar malsattningen med att visa att ett dldre nationellt varumérke anvénts att gora det
méjligt for innehavaren att efter en uttrycklig ansdkan fran den som anstker om ett
gemenskapsvarumirke, férebringa bevisning for att varumirket verkligen anvénts
under en tid av fem ar fore dagen for offentliggorandet av ansékan om
gemenskapsvarumairke. I enlighet med artiklarna 152 a samt 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 skall sddan bevisning forebringas dven nér det anvinda
kénnetecknet skiljer sig fran det dldre varumirket, sdsom detta registrerats, genom
detaljer som inte inverkar pa sirskiljningsformagan. Invindningen skall avslas om
detta inte kan styrkas och sirskilt om anvinda detaljer inverkar pa det &ldre
varumirkets sdrskiljningsformaga eller om skilig grund inte foreligger for att
varumirket inte anvénts. Att i samband med invindningsforfarandet visa att ett
dldre nationellt varumirke verkligen anvints har vare sig till syfte eller foljd att
meddela innehavaren skydd for ett kinnetecken eller delar av ett kidnnetecken som
inte registrerats. Att godta motsatta argument skulle leda till en rittsstridig
utvidgning av skyddsomfinget for ett dldre varumirke som laggs till grund for en
invindning mot registrering av ett gemenskapsvarumérke.

Eftersom s6kanden i férevarande mal endast registrerat det dldre varumérke som
aterges ovan i punkt 5 och som lagts till grund f6r den invindning som
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overklagandenamnden bedémt i det ifrdgasatta beslutet, atnjuter endast detta
varumirke skyddet for &ldre registrerade varumirken. Det 4r saledes detta
varumirke som, sasom &verklagandenamnden med fog har gjort, skall jamforas
med det sokta varumérket vid beddmningen av invindningen med avseende pa de
varor for vilka sokanden forebringat bevisning om verklig anvindning. I forevarande
fall varorna "klockor och klockarmband” i klass 14.

Forstainstansritten skall, sedan detta klarlagts, prova det ifragasatta beslutets
lagenlighet med avseende pa jamforelsen av de motstéllda kiannetecknen i visuellt,
fonetiskt och begreppsmaissigt hénseende.

Forstainstansritten erinrar, betriffande jamforelsen i visuellt hinseende, om att
overklagandendmnden fastslog foljande i punkterna 31-33 i det ifrigasatta beslutet:

”31. I visuellt hinseende bestér det dldre varumirket av ordet 'quantiéme’, satt med
ett typsnitt utan sirskild originalitet. Bokstaven q, som forefaller lite rundare dn
vanligt, skiljer sig emellertid inte mycket fran den sedvanliga bokstaven q. I det
utdrag ur lexikonet Larousse Anglais/Frangais 1995 som invindaren har ingett
inleds det avsnitt som innehaller ord som borjar p4 denna bokstav med ett q
som inte skiljer sig mycket fran den bokstav q som aterfinns i det éldre
varumirket. Den svarta linjen ovanfor varumirket utgor inte en del av detta.
Ingenting i det dldre varuméirket medf6r att omsittningskretsens uppmaérk-
sambhet fists vid bokstaven q i sig.

32. Visserligen ansdg [invindningsenheten i] det omstridda beslutet att det sokta
varumirket omfatta[de] en del som liknade en abstrakt urtavla i form av
bokstaven q, men drog dnda slutsatsen att ordet quantum, som inte var satt med
ett sdrskilt originellt typsnitt, utg[jorde] den dominerande delen. Det framgar
tydligt av broschyrer och tidningsartiklar i handlingarna i drendet att det inte &r
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ovanligt att kidnnetecken som anbringas pa klockor innefattar en symbol som
centreras ovanfor orddelen eller namnet, i likhet med det sokta varumarket. Det
ar inte heller ovanligt att denna symbol, liksom i det s6kta varumairket, aterger
bokstaver som leder till en omedelbar association till orddelen eller namnet. Det
ar troligt att genomsnittskonsumenten, som &r van vid att logotyper anbringas
pé detta sitt, tolkar symbolen som en fantasilogotyp med sirskiljningsférmaga
och inte endast som en klocka utan ursprungsangivelse.

33. Varumirkena &r likartade i visuellt hdnseende, i den meningen att bada
innehéller prefixet quant. De &r olika sitillvida att det sokta varumirket
innehaller en logotyp som genomsnittskonsumenten kommer att uppfatta som
en forkortad framstillning av ordet quantum. Det &r inte troligt att
genomsnittskonsumenten koncentrerar sig pa bokstaven q ndr han betraktar
det dldre varumérket, eftersom det inte finns nagot sirskilt skal for att
konsumentens uppmirksamhet skall fistas vid denna bokstav.”

Det dr ostridigt att 6verklagandendmnden fann att visuell likhet inte foreldg mellan
de motstéllda kinnetecknen.

Forstainstansritten finner emellertid att sddan likhet foreligger.

Forstainstansritten erinrar, saisom 6verklagandenimnden med fog angett, om att de
motstillda kdnnetecknen har prefixet quant gemensamt. Sdsom sékanden har
betonat har de dessutom bokstaven m gemensamt. Ur visuell synvinkel har
orddelarna i de motstillda varumérkena saledes sex bokstiver gemensamt, varav
fem dr de forsta i vardera kinnetecknet. Konsumentens uppmirksamhet dras
visserligen ofta till ordens forsta del (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstans-
rattens dom av den 17 mars 2004 i de forenade malen T-183/02 och T-184/02, El

II - 36



73

74

75

DEVINLEC MOT HARMONISERINGSBYRAN — TIME ART (QUANTUM)

Corte Inglés mot harmoniseringsbyrdn — Gonzélez Cabello et Iberia Lineas Aéreas
de Espaiia (MUNDICOR), REG 2004, s. 1I-965, punkt 81), men hans visuella
uppmirksamhet kan, med beaktande av att de ifrdgavarande kinnetecknen dr av
begrinsad lingd, lika gdrna koncentreras till kidnnetecknens slutbokstiver (se
forstainstansrittens dom av den 6 juli 2004 i mal T-117/02, Grupo El Prado Cervera
mot harmoniseringsbyran — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-
2073, punkt 48). I férevarande mal ar orddelen i det s6kta varumirket tamligen kort
och forstainstansrétten erinrar darfor om att dess sista bokstav, det vill siga
bokstaven m, ir identisk med en av slutbokstiaverna i det dldre varumairket. Sdsom
overklagandendmnden angett édr typsnitten i de motstéllda varumérkena vanliga. I
visuellt hinseende 4r orddelarna i de motstillda kiinnetecknen darfor likartade.

Forstainstansritten finner emellertid anledning att undersoka om den omstéindig-
heten att en figurdel placerats ovanfér orddelen i det sokta varumaérket innebér att
de motstillda kannetecknen inte skall anses vara visuellt likartade, vilket over-
klagandendamnden latit forsta, utan att klargora sitt resonemang pa denna punkt och
vilket intervenienten hédvdat i sina skrivelser.

Forstainstansritten erinrar hirvid om att omséttningskretsen i princip inte anser att
en beskrivande bestandsdel som ingar i ett sammansatt varumérke utgoér den
sarskiljande bestandsdel som dominerar det intryck som market i fraga ger (se, for
ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyrdn — AnheuserBusch (BUDMEN), REG 2003,
s. [1-2251, punkt 53, och domen i det ovannidmnda méalet CHUFAFIT, punkt 51).

Det skall i forevarande fall konstateras att en avbildning av en urtavla, sisom
harmoniseringsbyran medgett, inte forlinar nagon sérskilt hog grad av sérskilj-
ningsférmaga for sadana varor som dem for vilka intervenienten ansokt om
registrering av gemenskapsvarumarke.
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Betriffande bedomningen av huruvida en eller flera delar i ett sammansatt
varumarke ar dominerande, erinrar forstainstansriatten vidare om att forutom de
inneboende egenskaperna hos varje bestindsdel kan placeringen i foérhallande till
andra bestandsdelar i det sammansatta varumarket beaktas (se, for ett motsvarande
synsitt, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002,
s. 11-4335, punkt 35).

Det ir i forevarande mal tillrackligt att ange att figurdelen placerats ovanfor den
centrala orddelen i det skta varumirket, men att denna placering inte ger anledning
att anta att denna bestindsdel ur visuell synpunkt kan dominera omsittnings-
kretsens minnesbild av det sokta varumairket. Forstainstansritten erinrar hirvid om
att omsittningskretsen i de allra flesta fall kommer att stillas infor det sokta
varumairket vid kép av armbandsur och att varumirken i allménhet avbildas pa
urtavlan. Eftersom urtavlor dr tamligen smd, kommer emellertid avbildningen av
figurdelarna att bli svar att uppfatta i visuellt hidnseende, eftersom dessa
bestandsdelar liksom i forevarande fall inte placerats i mitten av det sammansatta
varumarket, utan ovanfor orddelen i det sékta varumarket.

Forstainstansritten finner under dessa omstéindigheter att de motstillda kdnneteck-
nen ér likartade i visuellt hinseende.

I punkt 34 i det ifrdgasatta beslutet gjorde &verklagandendmnden f6ljande
bedémning av den fonetiska jamforelsen av de motstillda kdnnetecknen:

"I fonetiskt hinseende kommer det sokta varumirket att uttalas Quantum, eftersom
symbolen [som aterfinns] i det s6kta varumirket formodligen kommer att uppfattas
som en fantasiférkortning av ordet quantum. Det &r vidare inte troligt att
omsittningskretsen kommer att uttala ordet pi det riktiga sittet 'kwintém’ (se
Robert électronique), sirskilt eftersom ordet anviands i mycket speciella samman-
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hang och eftersom omsittningskretsen inte uppfattar det som ett latinskt ord. I det
sokta varumirket kommer stavelsen quan att uttalas 'kan’ pd samma sétt som i det
dldre varumdrket. En viss grad av fonetisk likhet foreligger darfor trots att
kannetecknen sannolikt erhéller olika slut (-tém’ eller '-toum’ fér det sokta
varumdrket och "-tjem’ for det dldre varumirket) och trots att det dldre varumarket
kan uttalas som tre stavelser.”

Denna bedémning kan i sak inte vederliaggas.

I fraga om uttalet dr det foga realistiskt att anta att den franske genomsnittskon-
sumenten skulle uttala det sokta varumérket med beaktande av hur beteckningen
quantum uttalas pé latin, ndmligen "kwéntém”. Forstainstansrétten erinrar hérvid
om att denna beddmning stéds av den marknadsundersékning som sékanden ingav
under det administrativa férfarandet och som bifogades anstkan genom vilken talan
anhéngiggjordes. Det framgar ndmligen av denna undersokning, som genomférdes
bland ett representativt urval av den franska befolkningen pa 984 personer den
30 maj och den 1 juni 2002, att 79,5 procent av de intervjuade uttalade det sokta
varumadrket antingen “kantom” eller "kantoum”.

Forstainstansritten kan hirvid inte godta sokandens kritik att denna marknads-
undersokning inte varit representativ, sarskilt pa grund av att uppgifter saknades om
de intervjuades utbildningsniva, vilket hade varit relevant for att avgoéra hur stor
andel av konsumenterna som skulle uttala orddelen i det sokta varumirket med
beaktande av ordets latinska ursprung och dirmed pa ett annat sétt dn uttrycket
quantieme. Intervenienten har namligen dels inte gett stod for sitt pastaende att
resultaten av marknadsundersokningen saknar relevans trots att det framgar att
denna undersokning genomforts pad grundval av en objektiv metod och under
objektiva forutsdttningar. Intervenienten har inte heller framfort skal till varfor
overklagandendamnden skulle ha begatt fel nar den hinvisade till resultaten av denna
undersokning i det ifragasatta beslutet. Eftersom urvalet av den franska befolkningen
per definition 4r representativt, har denna befolknings utbildningsnivd med
nédvindighet beaktats i undersokningen, vilket indirekt framgér av tabellerna éver
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urvalets struktur. Intervenienten har dérfor bortsett fran omstindigheten att
omsittningskretsen bestir av franska genomsnittskonsumenter som inte kan
forutsittas ha kunskaper i latin, eller om det for Gvrigt inte enhetliga uttalet av
latinska ord.

Héarav foljer att omsittningskretsen i allménhet kommer att uttala det sokta
varumairket "kantém” eller "kantoum”, trots att den i allmédnhet kommer att uttala
det dldre varumirket "kantjem” utan uppdelning av uttalet i tre stavelser, vilket f6r
ovrigt framgar av resultaten av den ovanndmnda marknadsundersokningen.

Trots att ljudet o eller ou férekommer vid det sokta varumérket och ljudet je i det
dldre varumirket, har de motstillda varumirkena ljudet kant och slutljudet av
bokstaven m gemensamt.

Forstainstansritten finner darfor att fonetisk likhet foreligger mellan de motstillda
kannetecknen.

Forstainstansritten erinrar, betriffande jamforelsen av de motstéllda kinnetecknen i
begreppsmissigt hinseende, om att 6verklagandendmnden i punkterna 35-38 i det
ifragasatta beslutet angav foljande:

”35. Varumirkena dr olika i begreppsmissigt hénseende. Betydelsen av ordet
quantum varierar beroende pa de vilket omrade det dr friga om. Inom filosofin
betyder det en avslutad och faststilld médngd och inom fysiken avser ordet det
diskreta virde som motsvarar, eller vars multiplar motsvarar en méngd energi.
(Effekt ... mingden elektromagnetisk energi dr proportionell mot stralnings-
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fekvensen (den motsvarar denna frekvens multiplicerad med Plancks konstant
— som dven den ibland betecknas med ordet quantum — se Robert
électronique). Enligt denna uppslagsbok forekommer ordet quantum &dven i
sprakbruket i samband med automatisk databehandling i formen tidskvantum;
ldngsta tid for ett program i de system i en dator som anvinder delad tid. Det
framgar vidare tydligt av uppslagsboken Le Robert & Collins du management
commercial financier économique juridique (1992) att ordet anvinds inom det
juridiska och administrativa omradet i betydelsen skadestandsbelopp (quantum
— summan av skadestand). Eftersom dessa anvindningsomraden dr speciella,
har genomsnittskonsumenten inte ndgon exakt kunskap om nagon av de ovan
angivna betydelserna, d&ven om det, om han studerat fysik pa atminstone
grundldggande niv4, kan antas att han forstir att det 4r frdga om en vetenskaplig
term.

I Robert électronique definieras ordet quantiéme som antingen ett adjektiv eller
ett "adjectif interrogatif” med betydelsen vilken i ordningen (till exempel Je ne
sais a la quantiéme visite ce fut — Jag vet inte vilket besok i ordningen detta &r
(Furetiére, Roman bourgeois, II). Le quantiéme étes-vous? Le sixiéme — Vilken i
ordningen 4r ni? Den sjitte.) eller ett substantiv med betydelsen numret pa en
dag i en ménad fran en till trettioen (frdn den forsta, andra ... till den trettionde
eller trettioforsta. Le quantiéme, quel quantiéme sommes-nous? — Date, jour
(du mois) ; et aussi combien ... Cette montre marque les quantiémes — Vilken
dag i ménaden &r det? Datum, dag (i manaden), men dven hur ménga ... Denna
klocka visar datum). Det framgér tydligt av uppgifter avseende detta ord och av
ett yttrande av professor Jean-Pierre Lassalle som sokanden ingett att enbart
adjektivet ar obsolet. Substantivet &r i den andra betydelsen inte obsolet och
hanfor sig till och med till uppgift om dag och manad pa klockor. Denna
omstandighet till trots kommer genomsnittskonsumenten inte att omedelbart
forsta detta ord, eftersom det inte ar i allmént bruk. Om genomsnittskon-
sumenten diremot vinde sig till en urmakare som kan forstd den exakta
inneb6rden av ordet sdsom den uppgift om manad som anges pa klockor, ar det
inte uteslutet att konsumenten upplyses om ordets exakta innebord.

Det framgar av den marknadsundersokning invindaren ingett att en del av
genomsnittskonsumenterna kan ténkas anse att det sokta varumirket asyftar
begreppet kvantitet. Dessa konsumenter dr emellertid firre 4n de som uppfattar
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att det aldre varumirket asyftar detta begrepp. Trots att ménga konsumenter
kan ténkas pésta att de kinner till inneboérden av ordet quantiéme skulle én fler
kunna ange en betydelse av ordet quantum. Andelen &r storre i det forsta fallet,
eftersom stammen quanti- ger upphov till en association med begreppet
kvantitet. Detta dr [ddremot] inte uppenbart med avseende pa prefixet quant-
[som aterfinns] i det sokta varumirket och som ger upphov till en association
med prepositionen quant — vad.

38. Varumirkena dr olika i begreppsmaissigt hinseende ur de konsumenters
synvinkel som forstar den exakta inneboérden av det ena eller bada orden,
antingen detta sker exakt eller genom hénsyftning. Fér de konsumenter som
inte forstar betydelsen 4r den begreppsmissiga innebdrden av minimal
betydelse vid jamférelsen [av de motstillda kinnetecknen].”

Forstainstansratten anmérker forst och framst att 6verklagandendmnden inte tydligt
angett att omsattningskretsen uppfattat att skillnad mellan kinnetecknen forelegat i
begreppsmissigt hinseende.

Det ar aven visentligt att erinra om att den franske genomsnittskonsumenten,
sdsom Overklagandendmnden faststillt, inte omedelbart forstar betydelsen hos de
motstillda kidnnetecknens orddelar, sérskilt pd grund av att dessa ord anvinds pa
specialiserade tekniska omraden. Det &r sasom oOverklagandenimnden angett,
visserligen inte uteslutet att genomsnittskonsumenten uppfattar ordet quantum som
en vetenskaplig term. Detta innebar emellertid inte att han ger ordet en sérskild
betydelse.

Sasom intervenienten med fog anférde vid forhandlingen skall i detta sammanhang
viss vikt fistas vid de objektiva forhéllanden under vilka varumirkena fors ut pa
marknaden (se forstainstansrittens dom i det ovan i punkt 74 nidmnda malet
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BUDMEN, punkt 57, och forstainstansrittens dom av den 6 oktober 2004 i de
férenade mélen T-117/03—-T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniserings-
byran — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG
2004, s. 11-3471, punkt 49) och sirskilt férhallandena vid saluféring av ur och
klockor. Dessa varor saluférs namligen i allmdnhet med hjilp av en expedit som
bland annat ger képaren vissa tekniska rad och sannolikt forklarar tekniska detaljer
och hur den ifrigavarande varan ér konstruerad. Under sadana forhéallanden &r det
mojligt att genomsnittskonsumenten upplyses om betydelsen hos orddelen
quantiéme som foérekommer i det dldre varumirket och som ar sarskilt vanligt
forekommande vid tillverkning av och handel med urmakerivaror.

Det ar ocksa skilet till varfor inte s4 mycket vikt i begreppsmassigt hinseende kan
fastas vid den ovanndmnda marknadsundersékning som sékanden ingett som denne
har gjort gillande. Det &r visserligen riktigt att av de tillfrigade som gav
bendmningarna nagon inneboérd hdnforde sig mer dn 69 procent av uttalandena
betraffande bendmningen quantiéme och mer &n 45 procent av uttalanden
betriffande bendmningen quantum till begreppet kvantitet. Vid undersékningen,
som genomfordes i de tillfraigades hem, beaktades ddremot inte de objektiva
férhallanden under vilka de motstillda varumérkena aterfinns eller kommer att
aterfinnas pa marknaden.

Harav foljer att allménheten, 4ven om denna inte ger orddelarna i de motstillda
varumairkena nagon exakt inneb6rd, med beaktande av de objektiva omstindigheter
under vilka de varor som skyddas av de motstillda varumérkena marknadsfors kan
se en betydelse hos orddelen i det dldre varumirket. Det foreligger dérfér en viss
skillnad i begreppsmissigt hinseende mellan de motstillda kdnnetecknen.

Av vad ovan utvecklats foljer att de motstillda kdnnetecknen &r likartade i visuellt
och fonetiskt hinseende, men att det foreter olikheter i begreppsmissigt hanseende.
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Forvaxlingsrisken

Forstainstansritten erinrar om att Overklagandendmnden i forevarande mal, pé
grundval av det resonemang som utvecklades i punkterna 39 och 40 i det ifragasatta
beslutet, ansag att risk for forvixling mellan de motstillda varumirkena inte forelag.

Overklagandenimnden gjorde féljande bedémning:

”39. ... [D]e varor som omfattas av det sokta varumirket och de varor som omfattas

40.

av det dldre varumérket dr visserligen av identiskt eller likartat slag och avsedda
for identisk eller likartad anviandning och de tillbehor som omfattas av det sokta
varumérket dr av sadant slag och avsedda for sddan anvédndning att de
kompletterar de varor som omfattas av det édldre varumérket. Det framgar
emellertid av omstindigheterna i drendet att, eftersom de armbandsur som
forsetts med det dldre varumirket endast siljs i E. Leclercs affarscentra och
eftersom armbandsur som forsetts med andra varumirken inte séljs i dessa
affarscentra, kommer varor som forsetts med de [motstillda] varuméirkena inte
att siljas jamte varandra eller i samma butiker.

Med beaktande av de omstiandigheter under vilka de varor som omfattas av det
dldre varumirket saluférts och den omstindigheten att armbandsur och
klockarmband som forsetts med detta varumaérke salufors till slutkonsumenter
endast i E. Leclercs affirscentra, finner overklagandendmnden inte att de
visuella och fonetiska likheterna mellan de motstillda varumérkena och deras
gemensamma potentiella syftning pd mangdbegreppet under dessa omstindig-
heter medfor att genomsnittskonsumenten, om denne pétriffade det sokta
varumirket pa "armbandsur, klockor, klockarmband, klockkedjor och fodral for
armbandsur och klockor’ i andra butiker an E. Leclercs affirscentra, skulle anse
att de varor som avsiags med de motstillda varumérkena hérrérde fran samma
eller nérstaende foretag.”
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Dessa argument kan inte godtas.

Forstainstansritten erinrar om att enligt fast réattspraxis forutsitter bedomningen av
forvaxlingsrisken ett visst samspel mellan de omstindigheter som beaktas, sarskilt
varumadrkeslikheten och likheten mellan de varor eller tjanster som de avser. Om
dessa varor eller tjanster inte liknar varandra i sérskilt hog grad kan detta
kompenseras av att kinnetecknen i hog grad liknar varandra (se analogt domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. 1-5507,
punkt 17, och, i friga om tillimpningen av férordning nr 40/94, domen i det ovan i
punkt 59 ndmnda malet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 32).

Det ir i forevarande mal fastslaget att de varor som omfattas av de motstillda
varumarkena delvis ar identiska och delvis likartade. For att undvika risk for
forvaxling skall denna likhet uppvigas av en hog grad av skillnad mellan
kannetecknen. Sasom forstainstansritten erinrat ovan, ar de motstillda kianneteck-
nen likartade i visuellt och fonetiskt hinseende, medan de foreter en viss olikhet i
begreppsmissigt hinseende.

Enligt rattspraxis kan en skillnad i begreppsmaissigt hanseende mellan kidnnetecknen
visserligen i hog grad uppvéga visuella och fonetiska likheter mellan dessa (domen i
det ovan i punkt 60 nimnda mélet BASS, punkt 54). Enligt denna réttspraxis fordras
for att likheterna skall uppvégas emellertid att atminstone ett av varumérkena har en
klar och bestdmd innebérd for omsittningskretsen, s att denna omedelbart kan
forsta inneborden.

Sasom ovan angetts dr det emellertid i férevarande mal uteslutet att omsattnings-
kretsen omedelbart skulle forstd den bestimda inneborden av savil orddelen
quantiéme i det dldre varumirket som orddelen quantum i det sékta varumirket.
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Den begreppsméssiga skillnaden mellan de motstillda kidnnetecknen kan under
dessa forhallanden inte i hog grad uppviga de visuella och fonetiska likheter som
angetts foreligga mellan dessa.

Overklagandenimnden har emellertid ansett att de speciella siljformer som till-
lampas for de varor som omfattas av det dldre varumirket innebér att risk for
forvaxling mellan de motstillda varumérkena inte foreligger.

I likhet med vad so6kanden och harmoniseringsbyrén har hidvdat skall detta kriterium
av princip inte beaktas i samband med bedémning av férvixlingsrisken.

I samband med helhetsbedomningen av forvaxlingsrisken kan enligt rattspraxis den
betydelse som skall fistas vid de motstillda kinnetecknen i visuellt, fonetiskt
respektive begreppsmissigt hinseende variera beroende pa de objektiva férhallan-
den under vilka varumirkena kan &terfinnas pad marknaden (se domen i det ovan i
punkt 74 nidmnda malet BUDMEN, punkt 57, och domen i de ovan i punkt 89
namnda forenade malen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection,
punkt 49). Det ar visentligt att hirvid ange att de "normala” séljformerna for de
varor som omfattas av de motstéllda varumérkena skall utgéra utgangspunkt, det vill
sdga de séljformer som normalt kan forvantas for det varuslag som omfattas av de
ifrdgavarande varumirkena. I forevarande fall dr det med avseende pa armbandsur
och klockarmband fraga om omstindigheter som i allménhet forutsitter att kopet
sker med hjilp av en expedit och att konsumenten inte sjilv viljer ut varan som i en
sjalvbetjaningsbutik.

Det ér fullstindigt befogat att beakta de objektiva forsiljningsforhallandena for de
varor som omfattas av de motstillda varumaérkena. Forstainstansrétten erinrar om
att den undersokning av forvixlingsrisken som harmoniseringsbyrans olika
instanser skall genomfora skall avse framtida forhallanden. Eftersom de sérskilda
siljformerna for de varor som omfattas av varumirken emellertid kan variera 6ver
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tiden och beroende pa varumirkesinnehavarnas 6nskemal, kan den framtidsbeddm-
ning av risken for forvixling mellan tva varumirken som skall goras i ett
allménintresse, ndamligen att omsittningskretsen inte skall riskera att forledas till
misstag betriffande de ifrdgavarande varornas kommersiella ursprung, inte goras
beroende av varumirkesinnehavarnas kommersiella och till sin natur subjektiva
avsikter, oavsett om dessa genomforts.

Forstainstansritten betonar att harmoniseringsbyrans instanser har befogenhet att
beakta de objektiva siljformerna for varorna, i synnerhet for att avgora vilken
betydelse som skall fistas vid de motstillda kdnnetecknen i visuellt, fonetiskt
respektive begreppsmissigt hinseende. Saledes dr den fonetiska aspekten av en vara
som omfattas av ett visst varumirke och som endast saluférs genom muntliga
bestéllningar med nddvindighet mycket visentligare fér omséttningskretsen dn den
visuella aspekten (se, for ett motsvarande synsitt, domen i de ovan i punkt 89
namnda forenade malen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection,
punkt 49).

Forstainstansritten kan hirvid inte dela intervenientens uppfattning att Gver-
klagandeniamnden i forevarande mal beaktat de objektiva siljformerna for
sOkandens varor, eftersom dessa varor omfattas av en kategori varumérken sui
generis, namligen “privata varumirken” eller ”detaljhandelsvarumirken”. Genom
detta pastiende vidkdnns dels inte den omstindigheten att de varor som forsetts
med det dldre varumérket inte aterfinns i hyllorna hos E. Leclercs affarscentra, utan
pa sérskilda forsaljningsstéllen som kan vara beldgna i det omgivande affirscentret.
Vidare bortses fran den omsténdigheten att detaljhandelsvarumirken, inbegripet i
affarscentra, finns pad marknaden samtidigt som andra innehavares varuméirken som
omfattar identiska eller likartade varor.

Hiarav foljer att oOverklagandendmnden gjorde en felaktig rittstillimpning da
nidmnden i samband med bedémningen av risken for forvixling mellan de
motstillda varumirkena beaktade de sirskilda siljformerna fér de varor som
omfattas av det dldre varumirket, vilka med nédvindighet ar begransade i tiden och
beroende av varumérkesinnehavarens kommersiella strategi.
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Med hénsyn till dessa skil sammantagna var 6verklagandendmndens bedémning att
forvaxlingsrisk inte forelag med avseende pa den franske genomsnittskonsumenten
felaktig.

Denna beddmning paverkas inte av harmoniseringsbyrans och intervenientens
argument att det dldre varumérket endast skall atnjuta begrinsat skydd, eftersom det
har svag sérskiljningsférmaga.

Det dr visserligen riktigt att forviaxlingsrisken ar storre nér det dldre varumérket har
stor sdrskiljningsforméga (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 24). I férevarande fall innebir den
omstindigheten att de varor som omfattas av de motstillda varumérkena &r
identiska eller likartade, tillsammans med att de berorda kinnetecknens visuella och
fonetiska likheter inte i hog grad uppvigs av en begreppsmissig skillnad mellan dem,
att risk for forvixling hos den franske genomsnittskonsumenten uppkommer i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Eftersom forvixlingsrisken
utgor det sarskilda villkoret for skydd av det dldre varumérket, skall detta skydd gélla
oberoende av huruvida det dldre varumairket har svag sarskiljningsférméga.

Vad slutligen avser pastaendet att risk for forvixling inte foreligger hos den del av
omsittningskretsen som utgors av yrkesménniskor papekar forstainstansritten att
tillbeh6r som anges i klass 14 bland de varor for vilka varumirkesregistrering sokts,
inte endast anvinds av specialister och inte kan sérskiljas fran andra varor for vilka
registrering som gemenskapsvarumairke sokts. Konstaterandet att risk for forviaxling
hos den franske genomsnittskonsumenten foreligger ar darfor tillrackligt for att anse
att risk for forvaxling av de motstillda varumirkena foreligger hos omséittnings-
kretsen.
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Sokandens yrkande om ogiltigférklaring skall darfér bifallas pa den andra grunden,
avseende asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, utan att sékandenas
forsta grund behover provas.

Harav foljer att anledning saknas att yttra sig dver s6kandens andra yrkande att avsla
ansokan om registrering av det sokta varumdrket, eftersom harmoniseringsbyran i
enlighet med artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skall vidta de atgirder som krévs for
att folja gemenskapsdomstolens dom.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Sékanden har
yrkat att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta réttegdngskostnaderna.
Eftersom harmoniseringsbyran har tappat malet, skall s6kandens yrkande bifallas
och harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta sokandens rittegangskostnad
for forfarandet vid forstainstansrétten.

Sokanden har vidare yrkat att forstainstansritten skall forplikta intervenienten att
ersitta kostnaderna for det administrativa férfarandet infér harmoniseringsbyran.
Forstainstansritten erinrar hirvid om att enligt artikel 136.2 i rittegéngsreglerna
skall nédviandiga kostnader som parterna haft for forfarandet vid 6verklagande-
nimnden betraktas som ersittningsgilla kostnader. Detta giller emellertid inte de
kostnader som har uppkommit for forfarandet vid invindningsenheten. S6kandens
yrkande att intervenienten, som inte vunnit framging med sina yrkanden, skall
forpliktas ersitta kostnaderna for forfarandet infér harmoniseringsbyran kan bifallas
endast avseende s6kandens nodvindiga kostnader {6r forfarandet vid 6verklagande-
ndmnden.
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DOM AV DEN 12 JANUARI 2005 — MAL T-147/03

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av tredje odverklagandenimnden vid Byran fér
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) den 30 januari 2003 (irende R 109/2002-3) ogiltigférklaras.

2) Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) skall bira sin rittegingskostnad och ersitta sékandens
riattegangskostnad for forfarandet vid forstainstansritten.

3) Intervenienten skall bidra sin rittegangskostnad och ersitta sékandens
kostnad for forfarandet vid 6verklagandenimnden.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 januari 2006.

E. Coulon H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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