DOM AV DEN 12.12.2002 — MAL T-110/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM
den 12 december 2002 *

I mal T-110/01,

Vedial SA, Ludres (Frankrike), foretritt av advokaterna T. van Innis och G. Glas,
med delgivningsadress i Luxemburg,

s6kande,

mot

Byrin f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av E. Joly, i egenskap av ombud,

svarande,

* Réttegdngssprik: franska.
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den andra parten i forhandlingen infér 6verklagandendmnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) 4r

France Distribution, Emerainville (Frankrike),

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandendmnden vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) den 9 mars 2001 (drende R 127/2000-1),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med hinsyn till det skriftliga férfarandet och efter fsrhandlingen den 23 maj 2001,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs av Byrdn f6r harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) till forstainstansrittens
kansli den 12 september 2001,

efter forhandlingen den 10 juli 2002,
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féljande

Dom

Bakgrunden till tvisten

Den 1 april 1996 ingav France Distribution en ansékan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke i enlighet med ridets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, till Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avser dr det nedan atergivna blandade
mirket, bestdende av bade en orddel och en figurdel.

De produkter som registreringsansokan avser omfattar klasserna 29, 30 och 42 i
den mening som avses i Nice-Overenskommelsen av den 15 juni 1957 om
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internationell klassificering av varor och tjdnster for varumirkesregistrering, med
dndringar och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning:

— Klass 29: ”Kétt, charkuterivaror, fisk, fjiderfi och vilt; kéttextrakt;
konserverade, torkade och tillagade frukter och grénsaker; geléer,
sylter, 4gg, dggprodukter i allménhet, mj6lk och andra mjolk-
produkter; konserver, konserverade eller djupfrysta frukter och
gronsaker, pickels.”

— Klass 30 ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning;
mj6l och niringspreparat tillverkade av spannmal, bréd, kondito-
rivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jést, bakpulver, salt,
senap, viniger, saser; kryddor; is.”

— Klass 42 ”Hotellverksamhet och utskidnkning av mat och dryck.”

Denna registreringsansékan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvaru-
mirken nr 22/97 av den 6 oktober 1997.

Den 6 januari 1998 framstillde sbkanden en invindning mot det sokta
varumirket med stdd av artikel 42 i forordning nr 40/94 avseende vissa
produkter i registreringsansékan, nimligen *mj6lk och andra mejeriprodukter” i
klass 29 och ”viniger, saser” i klass 30. Sokanden hade utformat sin invindning
genom att sitta ett kryss i ruta 93 (varumérkena och produkterna/tjinsterna dr
identiska), i ruta 94 (forvixlingsrisk) och i ruta 95 (otillborlig fordel/till forfang
for varumirkets sirskiljningsformaga eller renommé) utan att sétta ett kryss i
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ruta 69 (dldre registrerat mirke som dr kint). Det dldre varumirket dr den
franska registreringen nr 1552214 av ordmirket SAINT-HUBERT 41 som
omfattar “smor, atliga fetter, ostar och alla former av mejeriprodukter” i klass
29,

Genom beslut av den 1 december 1999 avslog invindningsenheten invindningen
med motiveringen att det inte fanns nigon risk for férvixling hos allminheten
inom Frankrikes territorium dér det dldre varumirket dr skyddat i den mening
som avses i artiklarna 8.1 b i férordning nr 40/94, samt att artikel 8.5 i samma
forordning inte var tillimplig eftersom s6kanden inte hade bevisat att det dldre
varumirket var vilkint,

Sokanden 6verklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrdn den
31 januari 2000 i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94. Till stéd for sitt
overklagande fogade sokanden i bilaga till de &beropade grunderna for
6verklagandet flera handlingar som avsag att styrka att detta varumirke ir kint
i Frankrike.

Detta 6verklagande avslogs av forsta dverklagandenimnden vid harmoniserings-
byradn genom beslut av den 9 mars 2001, vilket delgavs sékanden den 16 mars
2001 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet).

Overklagandenimnden ansig att invindningsenhetens beslut var vilgrundat vad
giller tillimpningen av artikel 8.1 b i foérordning nr 40/94. I huvudsak ansig
6verklagandendmnden att det, trots att de ifrdgavarande produkterna var mycket
lika varandra, och trots att det vid en tillimpning av denna bestimmelse ir
mojligt att beakta att det dldre varumirket dr kint ndr detta har styrkts av
sokanden vid overklagandenimnden, inte finns ndgon forvixlingsrisk hos
malgruppen pé grund av att de berérda kdnnetecknen inte har ndgra visentliga
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likheter. Vidare ogiltigforklarades invindningsenhetens beslut i den del som rérde
tillimpningen av artikel 8.5 i férordning nr 40/94 med motiveringen att ndgot
yrkande grundat pi denna bestimmelse inte har framstillts vid invdndnings-
enheten.

Parternas yrkanden

10 Sokanden har yrkat att forstainstansrdtten skall

— ogiltigférklara det ifrgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersdtta réttegdngskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— forklara att Overklagandenimnden inte borde ha ansett att det dldre
varumirket ir kint,

— prova forvixlingsrisken och endast ogiltigférklara det ifragasatta beslutet om
det skulle finnas forvixlingsrisk,
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— forplikta vardera parten att bira sin rittegidngskostnad.

Huruvida harmoniseringsbyrans forsta yrkande kan upptas till sakprévning

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har inledningsvis gjort gillande att den, inom ramen for ett
forfarande inter partes, inte har nigot intresse av att fGrsvara vare sig den ena
eller den andra parten i tvisten, trots att den vid fOrstainstansritten upptrider
som svarande.

Harmoniseringsbyrin anser att det var felaktigt av 6verklagandenimnden att i
det ifrdgasatta beslutet, vid en tillimpning av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94,
beakta bevis om att det dldre varumirket var kint i Frankrike, vilka forebring-
ades av sokanden for forsta gingen i férfarandet vid 6verklagandenimnden.

Enligt harmoniseringsbyrdn fir overklagandenimnden inte godta omstindighe-
ter, bevis eller argument som enbart framférs under overklagandeforfarandet,
eftersom en frist i detta avseende hade faststiillts av invindningsenheten och
denna frist inte hade iakttagits. I férevarande fall kunde 6verklagandenimnden
inte erkdnna att det dldre varumirket var kint i Frankrike eftersom s6kanden inte
hade férebringat ndgot bevis for detta inom den frist som f6r detta dndamal hade
foreskrivits av invdndningsenheten. Harmoniseringsbyrdn anser att det ifra-
gasatta beslutet dr felaktigt pd denna punkt. Inte desto mindre anser den inte att
detta fel ir tillrackligt foér att motivera att det ifrigasatta beslutet skall
ogiltigférklaras.
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Vid férhandlingen har sékanden gjort gillande att den anser att det ifrdgavarande '
yrkandet av harmoniseringsbyran inte kan upptas till sakprévning, vilket har
antecknats av forstainstansritten i férhandlingsprotokollet.

Forstainstansrittens bedémning

Harmoniseringsbyrin har genom sitt férsta yrkande begirt att forstainstansratten
skall dndra det ifrigasatta beslutet genom att forklara att det forhallandet att det
ildre varumirket var kdnt inte borde ha erkints av dverklagandendmnden.

I detta avseende skall det for det forsta erinras om att det i artikel 63.3 och 63.4 i
fsrordning nr 40/94 foreskrivs att forstainstansrdtten dr “behorig att undanréja
eller dndra ett 6verklagat beslut” och att ”[v]ar och en som varit part i
forfarandet vid 6verklagandenimnden skall ha ritt att 6verklaga beslut som gatt
denne emot” till forstainstansritten. Det f6ljer tydligt av dessa bestdmmelser att
harmoniseringsbyrin inte har en ritt att Sverklaga, eftersom den inte dr part i
forfarandet vid sina egna &verklagandendmnder.

For det andra framgar det av artikel 133.2 i forstainstansréttens rittegangsregler
att harmoniseringsbyréan, sisom den myndighet som har antagit den réttsakt vars
rittsenlighet skall prévas, endast kan upptrida infor forstainstansrdtten som
svarande.

For det tredje skall det papekas att 6verklagandendmnderna, oberoende av att
deras ledaméter ér oavhingiga i enlighet med artikel 131.2 i f6rordning nr 40/94,
4r en integrerad del av harmoniseringsbyrén i enlighet med artiklarna 125 e och
130 i férordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens
dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrén (BABY-DRY), REG 1999, s. 1I-2383, punkt 37).
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For det fjirde, vad giller forfaranden inter partes foreskrivs i artikel 134.1 och
134.3 i rattegdngsreglerna att ”[a]lla parter i forfarandet i 6verklagandenimnden
utom s6kanden kan deltaga i forfarandet vid ritten i egenskap av intervenienter”,
och att intervenienten i sin svarsinlaga kan framstilla yrkanden om upphivande
eller andring av 6verklagandenimndens beslut med avseende pd en punkt som
inte 4r omndmnd i anskan och dberopa grunder som inte 4r nimnda i ansékan”.

Mot bakgrund av att det i ovannidmnda artikel 134.3 ges en mojlighet for
intervenienten att framstilla yrkanden om upphivande eller dndring av
overklagandendmndens beslut med avseende pd en punkt som inte 4r omnimnd
i ansokan och 4beropa grunder som inte ir nimnda i denna, foljer det att
harmoniseringsbyrén inte kan framstilla yrkanden om upphivande eller dndring
av ett sddant beslut. Hade det i rittegdngsreglerna varit avsett att det skulle finnas
en mojlighet f6r harmoniseringsbyran att handla pd detta sitt, skulle det ha varit
logiskt att dven foreskriva en méjlighet for intervenienten att framstilla yrkanden
om upphivande eller dndring av det ifrdgasatta beslutet ocksd med avseende pa
en punkt som inte har nimnts i harmoniseringsbyrdns svaromal.

Dessutom utgor den mojlighet som intervenienten har enligt artikel 134.3 i
rattegdngsreglerna ett undantag frin den allminna ordning for intervention som
faststills i artiklarna 115 och 116 i rittegdngsreglerna. En sddan méjlighet méste
séledes anses utgora ett undantag som dirmed inte kan utstrickas till att omfatta
harmoniseringsbyrén, vilken utgor svarande i forfaranden angdende gemen-
skapsvarumirken.

I det sirskilda sammanhang som ett forfarande inter partes utgor, skall det vidare
framhéllas att om ett yrkande om upphivande eller dndring fran harmoniserings-
byrédn ansigs kunna upptas till sakprovning skulle det utgora ett dsidosittande av
de berittigade forvintningarna hos den part som vunnit framging vid over-
klagandendmnden pd att harmoniseringsbyrdn kommer att ha stillning som
svarande vid fOrstainstansritten.
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Harmoniseringsbyrin har siledes inte ndgon behorighet att framstilla yrkanden
om att beslut som antagits av 6verklagandenimnderna skall upphdvas eller
dndras.

Foljaktligen kan harmoniseringsbyréns yrkande om att det ifrigasatta beslutet
skall dndras, genom en forklaring om att verklagandendmnden inte borde ha
ansett att det 4ldre varumirket var kint, inte upptas till sakprévning.

Yrkandet om ogiltigforklaring

Grunden som avser att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 bar dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att begreppet forvixlingsrisk sdsom det har tolkats
av domstolen har dsidosatts genom det ifrigasatta beslutet.

Sokanden har for det forsta anfort att det dldre varumirket har en mycket god
sarskiljningsférmaga, vilket har godtagits av overklagandendmnden i punkt 28 i
det ifrigasatta beslutet. Inte desto mindre anser sokanden att Gverklagande-
ndmnden pa ett mer uttryckligt sitt borde ha férklarat att det dldre varumérket
som sidant 4r mycket verkningsfullt genom att framhalla att det fran borjan har
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en mycket god formaga att i Frankrike kinneteckna mj6lkprodukter och liknande
produkter och att det mycket enkelt kan uppfattas, uttryckas, forstds och liggas
pa minnet, vilket utgor de egenskaper som gor att ett varumirke som sidant ar
mycket verkningsfullt, nir det, som i forevarande fall, inte har ifrigasatts att det
inte utgdr en sedvanlig beteckning for de berérda produkterna.

For det andra har s6kanden gjort gillande att dverklagandenimnden har gjort
flera felaktiga bedémningar vid jimforelsen av varumirkena i friga. Vad giller
jamforelsen av det synintryck som varumirkena ger, anser sGkanden att ett
ordmirke inte visuellt kan likna ett figurmirke, och vad giller ljudlikheten, anser
sokanden att overklagandendmnden har underldtit att konstatera att likheterna
mellan kinnetecknen avser de dominerande bestdndsdelarna av de varumirken
som tvisten avser. S6kanden anser vidare att 6verklagandenimnden har anvint
mirkliga kriterier for att konstatera att det inte foreldg en begreppsmissig likhet
mellan de ifrigavarande varumirkena. Sokanden har i detta avseende kritiserat
overklagandenimndens argument i punkt 32 i det ifrdgasatta beslutet sivitt avser
det forhdllandet att Saint-Hubert i Frankrike leder tankarna till jdgarnas
skyddshelgon, och sdvitt avser det foérhillandet att det inte foreligger nigot
samband mellan forestillningen om jigaren och den forestillning som figurdelen
av det varumirke som ansékan avser ger upphov till, nimligen en kock.

For det tredje har s6kanden gjort gillande att eftersom de flesta produkter som
beré6rs av de tvd varumirkena ir identiska, har 6verklagandenimnden inte pé ett
korrekt sitt tillimpat principen om samspel mellan jimférelsen av varumirkena
och jimforelsen av produkterna.

For det fjirde anser sokanden att overklagandenimnden inte har gjort en
analytisk bedémning av varumirkena i friga, eftersom den har bortsett frdn de
sirskilda omstindigheterna i det hir fallet och sirskilt det forhillandet att de
produkter som omfattas av de varumirken som tvisten avser utgor varor avsedda
for l1opande konsumtion och att mdlgruppen uppfattar delar av varumirkena
utan att ligga varumirkenas exakta utformning pd minnet.
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Harmoniseringsbyran har for det forsta gjort gillande att om det ildre
varumirket med giltig verkan kunde anses utgora ett kint varumirke, skulle
det finnas skl att faststilla att det foreldg en forvixlingsrisk. Eftersom det dldre
varumirkets renommé emellertid inte kan beaktas, skall drendet bedémas utan
att denna omstindighet beaktas.

Vad giller forvixlingsrisken har harmoniseringsbyran inte ifrigasatt de principer
i rittspraxis som domstolen har utvecklat betriffande det vidstrickta begreppet
forvixlingsrisk, vilka sokanden har erinrat om. Harmoniseringsbyran har
emellertid framhallit att beddmningen av en férvixlingsrisk enbart skall goras
genom en kontroll av att en konsument som for férsta gangen konfronteras med
produkter som bir det senare varumirket inte riskerar att omedelbart anse att
dessa produkter har samma ursprung eller 4tminstone hérror frén ett féretag som
har ett ekonomiskt samband med det féretag som ir innehavare av det aldre
varumdérket.

Harmoniseringsbyrin anser att om forstainstansritten skulle konstatera att den
dominerande bestindsdelen av det ildre varumirket dr férnamnet HUBERT,
skulle det vara svart att forneka att det foreligger en risk for forvixling mellan
varumirkena i friga. I gengild, om forstainstansritten skulle anse att det dldre
varumirket inte har en sirskild sirskiljningsformaga och utgdr en helhet dir
ingen bestindsdel 4r dominerande, dr varumirkena tillrickligt olika for att det
inte skall foreligga nigon risk for forvixling.

Slutligen har harmoniseringsbyrdn 6verlimnat till domstolen att avgora den
uppkomna rittsfragan.

Forstainstansrittens bedémning

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 anges att om innehavaren av ett dldre
varumirke gor en invindning skall det varumérke som ansokan géller inte kunna
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registreras “om det — p4a grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre
varumirket och de varor eller tjdnster som omfattas av varumirkena ir identiska
eller r av liknande slag — foreligger en risk att allménheten f6rvixlar dem inom
det omride dir det ildre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumirket associeras med det dldre varumirket”. Dessutom foreskrivs i
artikel 8.2 a ii i fé6rordning nr 40/94 att med ildre varumirken avses varumirken
som har registrerats i en medlemsstat, dir ansékan om registrering har gjorts
tidigare 4n ans6kan om registrering av gemenskapsvarumirket.

Enligt domstolens riittspraxis angdende tolkningen av artikel 4.1 b i radets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride
13, volym 17, s. 178), vilken i huvudsak har samma normativa innehall som
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk
att allminheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer frdn samma
foretag eller i forekommande fall frin foretag med ekonomiska band (se
domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998,
s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 17).

Enligt denna rittspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger en
forvixlingsrisk hos allminheten géras en helhetsbedémning av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (se domstolens dom av den 11 november 1997 i
mdl C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191, punkt 22, i de ovannimnda mélen
Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, samt av den 22 juni
2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).

Denna helhetsbedémning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, diribland likheten mellan varumirkena och likheten mellan de varor
eller tjinster som de avser. Sdledes kan en 1ag grad av likhet mellan de varor eller
tjdnster som avses kompenseras av att varumirkena i hég grad liknar varandra
eller omvint (domarna i de ovannimnda mélen Canon, punkt 17, och Loyd
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Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i
sjunde 6vervdgandet i forordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet
skall tolkas i forhallande till forvixlingsrisken och att denna risk méste bedomas
sirskilt mot bakgrund av i hur hég grad varumirket dr kdnt pd marknaden och
graden av likhet mellan varumirket och kidnnetecknet samt mellan de ifragava-
rande varorna eller tjdnsterna.

Fragan hur varumirken uppfattas av genomsnittskonsumenten av ifrigavarande
varor eller tjdnster dr av avgdrande betydelse vid helhetsbedomningen av
forvixlingsrisken. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett
varumérke som en helhet och dgnar sig inte &t att undersoka dess olika detaljer
(domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning antas genomsnitts-
konsumenten av de berérda varorna vara normalt informerad samt skaligen
uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dven tas till den omstindigheten att
genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att gora en direkt jaimforelse
mellan de olika varumirkena, utan maste forlita sig pd en oklar minnesbild som
han har av dessa. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérk-
samhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjdnster det dr frdga
om (domen i det ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Mot bakgrund av, for det férsta, att de produkter som omfattas av det varumérke
som ansGkan avser och som berdrs av sokandens invindning, nimligen *mjolk
och andra mejeriprodukter” och “vindger, sdser”, utgdr livsmedel for l6pande
konsumtion och, for det andra, den omstindigheten att det dldre varumérket,
vilket invindningen grundats pd, dr inregistrerat och skyddat i Frankrike, skall
bedémningen av forvaxlingsrisken i det férevarande fallet goras i forhallande till
en malgrupp sammansatt av genomsnittskonsumenter frin denna medlemsstat.

Mot bakgrund av det ovanstiende skall jimférelser goras mellan dels de berorda
produkterna, dels de kénnetecken som tvisten avser.
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Vad giller jimforelsen av produkterna, skall det inledningsvis erinras om
domstolens praxis enligt vilken man for att bedéma om de ifrdgavarande varorna
eller tjinsterna liknar varandra skall beakta samtliga relevanta faktorer som avser
forhallandet mellan dessa varor eller tjdnster. Bland dessa faktorer ingar bland
annat produkternas och tjdnsternas art, de tilltinkta kdparna, anvindnings-
omradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i
det ovannimnda mélet Canon, punkt 23).

Overklagandendmnden ansig till att borja med att “mejeriprodukter”, som
omfattas av det dldre varumirket, dr identiska med produkterna ”mj6lk och
andra mejeriprodukter”, som omfattas av det varumirke som den ifrigasatta
ansOkan avser.

Det skall framhillas att de produkter som omfattas av det idldre varumirket
inbegriper de produkter som omfattas av det varumirke som ansdkan avser, och
att det dirmed kan konstateras att nimnda produkter ir identiska.

Direfter ansdg Overklagandenimnden att det forelig en likhet mellan produk-
terna “idtliga fetter”, som omfattas av det dldre varumirket, och produkterna
?vindger, saser”, som omfattas av det varumirke som ansokan avser, med hinsyn
till att fetter vanligtvis anvinds vid tillverkning av sdser, att oljor liksom vindger
anvinds vid smaksittning och utbjuds till forsdljning pid samma varuhyllor
(punkt 29 i det ifrdgasatta beslutet).

Det kan konstateras att det foreligger ett samband mellan *itliga fetter”, som
omfattas av det ildre varumirket, och produkterna ”viniger, siser”, som
omfattas av det varumirke som ansékan avser, med hinsyn till deras karaktir av
livsmedelsprodukter, till att de dr tinkta att konsumeras av minniskor och
sdrskilt till att de ofta anvinds som smaksittning av livsmedel. Detta sldktskap
mellan de berérda produkterna kan av maélgruppen uppfattas, for det fall
produkterna dr forsedda med identiska eller liknande kinnetecken, som om de
har framstillts under 6verinseende av ett enda foretag som ir ansvarigt for deras
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kvalitet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Canon,
punkt 28).

Foljaktligen har 6verklagandenimnden med rétta ansett att vissa av de berérda
produkterna ir identiska och att andra dr likartade.

For det andra, vad giller jimforelsen av kinnetecknen framgér det av rdttspraxis
att helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumérke-
nas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmassiga likhet, skall grunda sig pa det
helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med hinsyn till deras
sarskiljande och dominerande bestindsdelar (domarna i de ovanndmnda mélen
SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har
vidare ansett att det inte kan uteslutas att forvixlingsrisk uppkommer endast av
det skilet att det féreligger ljudlikhet mellan tvd varumirken (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda mdlet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 28). De kinnetecken som tvisten avser skall sdledes jamforas bade vad
giller likhet i bild, ljud och begrepp.

Vad giller den visuella jimférelsen bestdr det dldre varumirket
SAINT-HUBERT 41 av tva ord i foljd som férenats med ett bindestreck samt
av talet 41. Det varumirke som den omtvistade ansékan avser bestar av ett
blandat tecken som innehéller beteckningen HUBERT i stiliserade svarta
bokstdver omgivna av ett vitt filt, dir bokstiverna dr skrivna med versaler och
over vilka reser sig 6verdelen av en kock, vilken ser munter ut och héjer sin hogra
arm och haller tummen uppdt (punkt 30 i det ifrdgasatta beslutet).

Det skall inledningsvis papekas att sokanden har gjort gillande att ett figurmérke
inte kan ha nagon visuell likhet med ett ordmirke.
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Detta pédstiende kan inte godtas. Forstainstansritten anser nimligen att det idr
mojligt att undersdka och kontrollera huruvida det féreligger en visuell likhet
mellan ett figurmirke och ett annat ordmirke eftersom detta slags varumirken
har en grafisk utformning som gor visuella intryck méjliga.

Overklagandenimnden anser att ordet HUBERT inte utgdr den mest fram-
tridande bestindsdelen av det varumirke som ansékan avser och att de tecken
som invindningen avser inte uppvisar ndgra likheter med detta vare sig
betriffande deras struktur eller uppbyggnad (punkt 30 i det ifrigasatta beslutet).

Det kan noteras att det framgér av beskrivningen av det dldre varumirket att
talet 41 ir placerat efter det sammansatta ordet SAINT-HUBERT och sdledes
intar en sekundér plats i den helhet som tecknet utgor. Det sammansatta ordet
SAINT-HUBERT skall siledes anses utgora den dominerande bestindsdelen av
det dldre varumirket. Vad betriffar det varumirke som ansokan avser skall det
framhallas, i likhet med vad overklagandenimnden har pdpekat (punkt 30 i det
ifrigasatta beslutet), att orddelen HUBERT har en jimbordig placering i
forhéllande till figurdelen och att denna sdledes, i visuellt hinseende, inte kan
anses inta en sekundir plats i férhdllande till tecknets andra bestdndsdel.

Det skall dven framhdllas att det forhallandet att tvd kidnnetecken innehéller
ordet HUBERT ir av mindre betydelse vid den visuella jimférelsen. Vid en visuell
helhetsbedomning av de ifrigavarande kidnnetecknen, skall féljande andra
bestdndsdelar i respektive kdnnetecken beaktas:

— Ordet HUBERT i det &ldre varumirket foregds av adjektivet SAINT och ett
bindestreck. Detta ord skapar en helhet som ger ett visuellt intryck som
skiljer sig fran det som enbart ordet HUBERT ger.
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— Det sammansatta ordet SAINT-HUBERT f6ljs av talet 41 i det ildre
varumirket.

— Det varumirke som ansokan avser innehller en figurdel.

Dessa bestindsdelar medfér att det visuella helhetsintrycket av det dldre
varumirket skiljer sig fran det helhetsintryck som det varumérke som ansdkan
avser ger. Skillnaderna mellan de kdnnetecken som tvisten avser 4r tillrdckliga for
att de inte skall anses likartade i visuellt hinseende.

Vad giller jimforelsen i ljudhéinseende ansdg 6verklagandendmnden att det dldre
varumirket har sju fonem och att det varumirke som ansokan avser har tva.
Vidare ansdg den att betoningen for det #ldre varumirket skall goras pa franska
och p4 den forsta, den tredje och den femte stavelsen, medan betoningen for det
varumirke som ansokan avser skall goras pa den andra stavelsen (punkt 31 i det
ifrdgasatta beslutet).

Forstainstansritten anser att 6verklagandenimndens bedémning i Jjudhidnseende
ar riktig. Det kan konstateras att den bestdndsdel som dr gemensam fér de tva
tecknen endast #r det andra ordet i det sammansatta ord som det dldre
varumirket bestar av, vilket bestdr av tva ord och ett tal. Varumirkena i fraga ar
saledes olika i ljudhdnseende.
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Vad giller den begreppsmaissiga bedémningen av varumirkena i friga, skall det
framhdllas att de forestillningar som orden SAINT-HUBERT respektive
HUBERT ger upphov till skiljer sig 4t. Sammansittningen av orden SAINT och
HUBERT med ett bindestreck emellan skapar ett begrepp och en f6ljdriktig enhet
som skiljer sig fran sina bestindsdelar. Sdledes utgor det sammansatta ordet
SAINT-HUBERT en oskiljbar enhet som hos malgruppen kan ge en bild av ett
katolskt helgon eller namnet pa en ort. I gengild motsvarar ordet HUBERT ett
vanligt manligt franskt férnamn.

I detta avseende saknar det betydelse huruvida mélgruppen kinner till den
verkliga betydelsen av det sammansatta ordet SAINT-HUBERT, det vill siga
jagarnas skyddshelgon. For att kontrollera huruvida det foreligger en begrepps-
missig likhet mellan varumirkena i friga ricker det nimligen att konstatera att
maélgruppen kommer att gora en 4tskillnad mellan de begrepp som respektive
kdnnetecken leder tankarna till. Malgruppens kinnedom om de sirskilda
semantiska bibetydelserna av det sammansatta ordet SAINT-HUBERT inverkar
inte pé deras begreppsmissiga beddmning av varumirkena i friga.

Mot bakgrund av att den dominerande bestidndsdelen i det dldre varumirket, det
sammansatta ordet SAINT-HUBERT, och férnamnet HUBERT, i det varumairke
som ansGkan avser, har olika spakliga betydelser samt dessutom att figurdelen i
det varumirke som ansdkan avser, det vill siga bilden av en kock, utgor en
bestindsdel som ytterligare skiljer sig frin foérestillningen om ett helgon eller en
ort, anser forstainstansritten att det inte foreligger ndgon begreppsmissig likhet
mellan de varumirken som tvisten avser.

Overklagandenimnden ansig att det inte foreldg nagon risk for att den
genomsnittliga konsumenten i Frankrike, betriffande de berérda varukategori-
erna, skulle tro att de varor som bjuds ut till forsiljning under det varumirke som
ansokan avser hirror fran det foretag som salufor ”smor, dtliga fetter, ostar och
alla former av mejeriprodukter” under det dldre varumirket eller att det finns ett
ekonomiskt band mellan dessa tva foretag (punkt 33 i det ifrdgasatta beslutet).
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Vad giller helhetsbedémningen av forvixlingsrisken skall féljande papekas.
Genomsnittskonsumenten bevarar endast en oklar bild av varumirket i minnet,
vilket innebir att den dominerande delen i det aktuella varumirket dr av stor
betydelse.

Den dominerande orddelen SAINT-HUBERT i det éldre varumirket har siledes
stor betydelse vid en jimférelse med det varumirke som anstkan avser, eftersom
en konsument som ser ett livsmedel ldigger mirke till och minns den betecknande
och dominerande delen av kinnetecknet, vilken gor det méjligt for konsumenten
att vid ett senare kop identifiera den tidigare kopta varan. Nir mélgruppen hittar
produkter som har det varumirke som ansékan avser, vilket skiljer sig i visuellt
hdnseende samt i ljud- och begreppshinseende frin det ildre varumirket,
kommer den inte att fi uppfattningen att de ifrdgavarande produkterna har
samma kommersiella ursprung. Det finns siledes inte ndgon risk for att
malgruppen kopplar samman de respektive produkter som sirskiljs genom de
tva varumirkena, vilka leder tankarna till skilda begrepp.

Mot denna bakgrund anser forstainstansritten att dven om de varor som
omfattas av de varumirken som tvisten avser 4r identiska eller likartade, utgor
skillnaderna i visuellt hinseende samt i ljud- och begreppshinseende mellan
kinnetecknen ett tillrickligt skal for anse att det inte finns en forvixlingsrisk hos
mélgruppen.

Overklagandenimndens konstaterande att det dldre varumirket i hog grad ér
kdnt i Frankrike och att det i denna medlemsstat har ett bevisat renommé
(punkterna 28 och 33 i det ifrigasatta beslutet) paverkar foljaktligen inte till-
limpningen av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 i férevarande fall.
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Enligt domstolens rittspraxis forutsitter en risk for férvixling att kdnnetecknen,
samt de varor och tjidnster som omfattas av dessa, 4r identiska eller likartade, och
ett varumirkes renommé dr en omstindighet som skall beaktas vid bedémningen
av huruvida likheten mellan kidnnetecknen eller mellan varorna och tjansterna dr
tilledckligt stor for att det skall uppstd en forvixlingsrisk (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda mélet Canon, punkterna 22 och 24). Mot
bakgrund av att de kiinnetecken som tvisten avser, i det forevarande fallet varken
i visuellt hinseende eller i ljud- eller begreppshinseende kan anses vara identiska
eller likartade, kan det forhallandet att det dldre varumirket i hog grad ér kint i
Frankrike inte paverka helhetsbedomningen av f6rvixlingsrisken.

Av ovanstiende framgdr att ett av de nddvindiga villkoren for att tillimpa
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 inte 4r uppfyllt. Hirav f6ljer att det var med
ritta som o6verklagandenimnden ansig att det inte foreldg ndgon risk for
forvixling mellan det varumirke som ansokan avser och det dldre varumirket.

Talan skall darfér ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har emellertid
yrkat att vardera parten skall bira sin rittegdngskostnad. Eftersom s6kanden har
tappat mdlet, skall harmoniseringsbyrdns yrkande bifallas och vardera parten
skall forpliktas bira sin rittegdngskostnad.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Vardera parten skall bira sin rittegdngskostnad.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 december 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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