KOUBI MOT HARMONISERINGSBYRAN — FLA:BESA (CONFORFLEX)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 18 februari 2004 *

I mal T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, Marseille (Frankrike), foretridd av advokaten K. Manhaeve,
med delgivningsadress i Luxemburg

sOkande,

mot

Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller), féretridd av S. Laitinen och S. Pétrequin, bdda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprik: franska.
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svarande,

Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), Madrid (Spanien), foretritt av
advokaten I. Valdelomar,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av fjarde
overklagandenimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) den 16 oktober 2002 (irende R 542/2002-4)
angdende ett invindningsforfarande mellan Jean-Pierre Koubi och Fabricas Lucia
Antonio Betere, SA (Flabesa), ‘

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(fjirde avdelningen),

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hinsyn till det skriftliga férfarandet och efter forhandlingen den 20 novem-
ber 2003,
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foljande

Dom

Malets bakgrund

Sékanden ansokte den 13 maj 1999 om registrering av ett gemenskapsvarumérke
enligt radets forordning nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2,
s. 3) i dndrad lydelse vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran).

Det varumirke anstkan avsdg var ordtecknet CONFORFLEX.

De varor och tjinster som ansdkan avsdg ingdr i klass 20 i Nicedverenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumarkesregistrer-
ing av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvaras av f6ljande
lydelse: ”sdngmobler”.

Denna ansdkan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumirken nr 93/99 av den 22 november 1999.
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Den 21 februari 2000 framstillde Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (nedan
kallad intervenienten) en invindning mot registreringen med stod av artikel 42.1 i
forordning nr 40/94. Grunden for invindningen var att det forelag forvixlingsrisk
enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 mellan det varumirke som ansokan
avsig och fyra dldre varumirken som innehades av intervenienten.

I beslut av den 23 mars 2001 slog invindningsenheten fast att intervenienten inte
visat att tvd av de fyra ildre varumirkena verkligen anvints. Den har saledes
endast beaktat foljande tvd varumirken:

— Det figurmirke, avbildat nedan, som i Spanien registrerats med nr 1 951 681.

ELEX

- — Det figurmirke, avbildat nedan, som i Spanien registrerats med nr 2 147 672.
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De varor som de dldre varumirkena registrerats fér omfattas av klass 20 i
Niceoverenskommelsen, och har beskrivits pa foljande sdtt: *Sdngar, madrasser
och ullkuddar med stoppning av ull, halm, histtagel och liknande material,
madrasser av blandade material med elastiska resdrer, kuddar och madrasser av
skumgummi, skum och varje form av polyuretanskum, vaggor, divaner,
halmmadrasser med tri- och metallstomme, vaningssingar, singbord, strand-
och campingmébler, alla slags mébler, inklusive mébler av metall, biaddsoffor,
kontorsmébler, madrasser med metall- och rérfjadring, luftmadrasser for icke-
medicinska dndamal, madrasser och resdrmadrasser for singkldder, sdngramar (i
trd), biaddartiklar med undantag fér singéverkast, biddanordningar (dock ej av
metall), singhjul av andra material dn metall, resirmadrasser for singar,
sjukhussingar, vattensidngar fér icke-medicinskt bruk, mébler, speglar, ramar,
varor som inte ingar i andra klasser av trd, kork, vass, vide, horn, ben, elfenben,
fiskben, skal, bdrnsten, pirlemor, sjoskum, ersdttningar f6r samtliga dessa
material eller av plast.”

Invindningsenheten avslog invindningen med motiveringen att det inte forelag
nigon forvixlingsrisk mellan varumirkena, eftersom de inte liknade varandra.

Intervenienten &verklagade den 18 maj 2001 i enlighet med artikel 59 i férordning
nr 40/94 inviindningsenhetens beslut.

Genom beslut av den 16 oktober 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som
delgavs sokanden den 7 november samma 4r, biféll fjirde 6verklagandendmnden
vid harmoniseringsbyran overklagandet och ogiltigforklarade séledes invénd-
ningsenhetens beslut samt avslog anstkan om gemenskapsvarumirke. Enligt
overklagandenimnden innehdll de ifrdgavarande kénnetecknen samma hinvis-
ning till flexibilitet och uppvisade starka begreppsmissiga likheter, vilka inte
bedomts av invdndningsenheten. Overklagandenimnden angav vidare att dven
om uttrycket flex 4r suggererande har sdkanden inte visat att det anvints ofta av
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andra foretag pa den spanska marknaden for att ange sdngmobler. Mot denna
bakgrund och med hinsyn till att de berérda varorna idr identiska slog
overklagandenimnden fast att det foreligger en forvixlingsrisk mellan det
varumirke ansokan avser och de édldre varumirkena.

Forfarande och parternas yrkanden
Sokanden har genom ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den

13 januari 2003 vickt talan i forevarande mal. .

Intervenienten och harmoniseringsbyrdn har den 16 april respektive den
12 maj 2003 inkommit med sina svarsinlagor till férstainstansrittens kansli.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.
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14 Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sdkanden att ersitta rittegidngskostnaderna.

15 Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— avsld ansékan om registrering av varumiérket, och

— fatta ett for intervenienten forménligt beslut angdende rittegdngskostna-
derna.

Bedémning

16 Sokanden har till stdd for sin talan dberopat att artikel 8.1 b i f6rordning nr 40/94
har asidosatts.
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Parternas yttranden

Sokanden har inledningsvis hdnvisat till domstolens dom av den 11 novem-
ber 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), och anfort att det skall
goras en helhetsbedomning av férvixlingsrisken bland allmidnheten, med
beaktande av samtliga relevanta omstindigheter i fallet, i synnerhet av den
fonetiska, visuella och begreppsmissiga likheten mellan varumirkena, samt av
varumirkenas sirskiljningsférmaga.

Sokanden har for det forsta gjort gillande att kidnnetecknen i friga inte liknar
varandra. '

De ildre varumirkena bestdr visuellt av en eller flera figurdelar och en orddel,
medan det varumirke ansékan avser endast bestdr av ett ordtecken, dir uttrycket
flex dessutom inte framhivts.

Enligt sokanden 4r den omstindigheten att de 4ldre varumirkenas enda stavelse
ir identisk med den tredje stavelsen i det sokta gemenskapsvarumirket inte
tillricklig for att de skall anses likna varandra fonetiskt. Konsumenterna féster i
allminhet stérre uppmirksamhet vid bérjan av ett varumirke dn vid slutet, vilket
ocksa slagits fast av en o6verklagandendmnd i ett forfarande angdende
varumirkena INCEL och LINZFEL (Vertex Pharmaceuticals Inc. mot Almirall-
Prodesfarma SA, beslut R 793/2001-2 av den 16 oktober 2002). Dessutom
betonas den forsta stavelsen i ordmirket nir det uttalas pd spanska, dir
betoningen 4r betydligt mer markerad i forsta stavelsen dn i de andra och tredje
stavelserna.
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Begreppsmissigt bygger de dldre varumirkena pd svansymbolen i lika stor
utstrickning som de hénfor sig till begreppet flexibilitet, medan det varumirke
som ir foremal for ansdkan avser att sitta begreppen komfort och flexibilitet i
perspektiv”, med betoning pd begreppet komfort, som suggereras genom den
forsta stavelsen.

Sekanden har for det andra papekat att det endast foreligger en likhet mellan
varumirkena i friga om uttrycket flex, som dr gemensam fér de tvd varumirkena
och som av 6verklagandenimnden ansetts vara den dominerande delen i dessa
varumirken. For det fall detta skulle vara riktigt menar sokanden att detta uttryck
méste vara sdrskiljande for att paverka bedémningen av forvixlingsrisken. Enligt
domen i det ovannimnda mélet SABEL &kar nimligen forvixlingsrisken ndr
sarskiljningsformagan hos det dldre varumirket dr hog.

Sékanden har, med hinvisning till domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819), anfort att vid
beddmningen av ett varumirkes sdrskiljningsformiga skall hidnsyn tas till
samtliga relevanta faktorer, sirskilt varumirkets inneboende egenskaper,
inbegripet huruvida det har beskrivande element avseende de varor eller tjdnster
med avseende pa vilka det har registrerats.

Uttrycket flex hinvisar klart och omedelbart till begreppet eller egenskapen
flexibilitet. Det utgdr stammen i de spanska orden flexibilidad och flexible, och &r
pé s4 sitt det kortaste uttrycket for att suggerera denna egenskap.

Sékanden har gjort gillande att flexibilitet 4r en visentlig egenskap for alla
baddartiklar. I ett stort antal gemenskapsvarumirken samt internationella och
spanska varumirken har uttrycket flex ddrfér anvénts for att ange denna typ av
varor.
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Uttrycket flex, som suggererar egenskapen flexibilitet, dr sdledes vanligt
férekommande i mdnga varumirken. Sokanden har anfért att sirskiljnings-
férmagan hos de dldre varumirkena inte fir bygga pa ett allmint brukligt uttryck,
dven om det dr dominerande. Det kan inte rimligen faststillas foreligga en
forvixlingsrisk mellan tvd varumirken nir likheten mellan dessa utgors av ett
allmint brukligt uttryck. Eftersom den enda likheten mellan méirkena utgors av
ordtecknet flex, som ir allmint brukligt i friga om biddartiklar, foreligger det
inte ndgon foérvixlingsrisk mellan de dldre varumirkena och det varumérke som
ansokan avser.

Sokanden har slutligen anfért dels att invdndningsenhetens konstaterande att
intervenienten inte visat att de ildre varumirkena varit kinda inte ifrigasatts i det
omtvistade beslutet, dels att dessa varumirken overlatits till det spanska bolaget -
Flex Equipos De Descanso, SA, som siledes dr innehavare av dessa varumirken.

Harmoniseringsbyrin har gjort gillande att de nya handlingar som so6kanden
ingett till forstainstansritten for att visa att uttrycket flex saknar sdrskiljnings-
formaga skall limnas utan avseende av forstainstansriitten enligt dess dom av den
12 december 2002 i mil T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrdan (ECOPY)
(REG 2002, s. II-5301). Aven om forstainstansritten skulle beakta dessa
handlingar visar de inte att uttrycket flex anvindes i samband med mébler, och
sirskilt singmébler, av andra foretag p& den spanska marknaden nir ansékan om
gemenskapsvarumirke inkom, och att det uttrycket ddrfor saknar sdrskiljnings-
férmaga.

Harmoniseringsbyrin har vidare anfort att det, med hénsyn till att det ror sig om
varor av samma slag och med hinsyn till likheten mellan de ifrdgavarande

II-730



30

31

32

KOUBI MOT HARMONISERINGSBYRAN — FLABESA (CONFORFLEX)

kinnetecknen, var korrekt av &verklagandenimnden att sld fast att det foreldg
forvaxlingsrisk, inbegripet risken for att varumirket associeras med de dldre
varumirkena, inom det territorium dir dessa dr skyddade, det vill sédga i Spanien.

Intervenienten har inledningsvis anfort att forstainstansritten skall limna de
handlingar som bifogats ansékan for att visa att uttrycket flex saknar sirskilj-
ningsformiga utan avseende, eftersom dessa inte fOretetts innan mdlet i
forstainstansritten inleddes och syftet med det forfarandet inte dr att inleda ett
nytt invindningsférfarande. Intervenienten har vidare gjort géllande att uttrycket
flex har en hog sirskiljningsformaga i sig.

Intervenienten har anfort att de ifrdgavarande kidnnetecknen skall anses likna
varandra, till f6ljd av den totala likheten i visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt
hinseende mellan de tvd orddelarna, det vill siga uttrycket flex, som é&r
gemensamma for de tvd kinnetecknen och sirskiljande. Forvixlingsrisken
forstirks av de ifrdgavarande kinnetecknens avsaknad av betydelse och av det
anseende de #ldre varumirkena &tnjuter i Spanien, vilket framgér av handlingar
som bifogats intervenientens svarsinlaga.

Enligt intervenienten medfor slutligen den omstindigheten att risken for att
varumirket associeras med det dldre varumirket, som omnimns i férordning
nr 40/94, att en forvixlingsrisk kan foreligga dven nédr allmédnheten inte
noédvindigtvis forvixlar tvd varumirken, utan endast deras grundldggande
bestdndsdelar. Det foreligger silunda en risk for att varumirket associeras med
ett dldre varumérke nér allméinheten uppfattar den grundliggande bestdndsdelen i
tva kinnetecken som en hiinvisning till innehavaren av det dldre varumirket.
Allmédnheten dr benigen att tro att den bestdndsdel som lagts till den
grundliggande bestindsdelen, som dr gemensam for de tva kidnnetecknen i fréga,
tjinar till att sirskilja en viss vara frin den grupp av varor som identifieras genom
denna grundliggande bestindsdel, och att alla dessa varor hérrdr frin samma
foretag. I férevarande mal dr allminheten bendgen att uppfatta CONFORFLEX
som ett annat varumirke som innchas av det foretag som distribuerar de varor
som identifieras genom varumairket FLEX.
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Forstainstansriittens bedomning

Inledande anmirkningar

Sokanden har savil i sin ansékan som vid férhandlingen hivdat att intervenienten
inte lingre innehar de dldre varumirkena, eftersom dessa overlatits till ett annat
bolag som bildats enligt spansk ritt. Férutom att inga handlingar har presenterats
till stod for detta pastdende och att det inte bekriftats av harmoniseringsbyran,
som inte erhillit nigon anmilan om &verlitelse av dessa varumdrken, har
intervenienten i sin svarsinlaga angivit sig vara innehavare av dessa varumarken,
och intervenientens namn har uttryckligen angivits i det omtvistade beslutet. Mot
denna bakgrund och med hinsyn till artikel 134.1 i forstainstansrittens
rattegdngsregler skall bolaget Fabricas Lucia Antonio Betere anses vara interve-
nient i férevarande mal.

Yrkandet att anstkan om registrering av varumirket skall avslds

Intervenientens andra yrkande dr i sak att forstainstansritten skall foreligga
harmoniseringsbyran att avsld ans6kan om registrering av varumérket.

Harmoniseringsbyran ir enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 skyldig att vidta
de 4tgdrder som krivs for att folja domstolens dom. Det ankommer dérfér inte pa
forstainstansritten att rikta foreligganden till harmoniseringsbyrdn. Det aligger
harmoniseringsbyrin att ritta sig efter domslutet och domskilen i denna dom.
Intervenientens andra yrkande skall siledes avvisas (forstainstansrittens dom av
den 31 januari 2001 i mil T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33, och av den
27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrin
(EUROCOOL), REG 2002, s. 11-683, punkt 12).

II-732



36

37

38

KOUBI MOT HARMONISERINGSBYRAN — FLABESA (CONFORFLEX)

Yrkandet om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet

Enligt artikel 8.1 b i foérordning nr 40/94 skall, ndr innehavaren av ett ildre
varumirke framfor en invindning, det varumirke som ansékan giller inte kunna
registreras “om det, pd grund av att det dr identiskt med eller liknar det édldre
varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena &r identiska
eller dr av liknande slag, foreligger en risk att allmdnheten férvixlar dem inom det
omrdde dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken f6r att varumérket
associeras med det dldre varumirket”. Enligt artikel 8.2 a ii i férordning nr 40/94
avses med dldre varumirken de varumirken som har registrerats i en medlemsstat
for vilka ansdkan om registrering gjorts tidigare 4n ans6kan om registrering av
gemenskapsvarumirket.

Risken for att allminheten skall férvixla varumirken, som ir ett villkor for
tillimpning av den ovannimnda bestimmelsen, féreligger nér det finns en risk att
allmidnheten kan tro att varorna eller tjinsterna i frdga kommer frin samma
foretag, eller i forekommande fall frin foretag som ekonomiskt dr knutna till
varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. 1-5507, punkt 29, och domen i det ovannimnda maélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 17, samt forstainstansrdttens dom av den 23 okto-
ber 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto
(Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25). Forvixlingsrisken skall avgoras genom
en helhetsbedémning med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet (domarna i de ovanndmnda méilen Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 18, och Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbedémning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas och, i synnerhet, varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller
tjinster som de avser. Siledes kan en lag grad av likhet mellan de varor eller
tjinster som avses kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra
eller vice versa (domarna i de ovanndmnda malen Canon, punkt 17, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Fifties, punkt 27).
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Dessutom har det intryck som varumirket goér hos genomsnittskonsumenten av
varor eller tjinster av det slag som dr i friga avgorande betydelse vid
helhetsbedémningen av forvixlingsrisken. Den bedomningen skall, mot bakgrund
av varornas art, det vill siga biddartiklar, som 4r vanliga konsumtionsvaror, och
att de ildre varumirkena registrerats och skyddats i Spanien, i férevarande mal
goras med utgingspunkt i genomsnittskonsumenten i denna medlemsstat. En
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskon-
sument uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och dgnar sig inte at att
undersbka dess olika detaljer (domarna i de ovannimnda mélen SABEL,
punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och Fifties, punkt 28). Hinsyn
skall dessutom tas till att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora
en direkt jimforelse mellan de olika varumirkena utan maste forlita sig pd en
oklar bild som han har i minnet, och att dennes uppmérksamhet kan variera
beroende pa vilken kategori av varor eller tjinster det dr friga om (domarna i de
ovannimnda méilen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och Fifties, punkt 28).

Mot denna bakgrund skall forstainstansritten jimfora for det forsta de
ifrigavarande varorna, och fér det andra de motstiende kidnnetecknen.

Nir det giller jimforelsen mellan varorna, ingdr de varor som omfattas av det
varumirke for vilket registrering sokts, det vill siga “singmdobler”, som ingdr i
klass 20, i den mycket omfattande kategori varor som de idldre varumirkena avser
och som ingar i samma varuklass. Denna kategori omfattar alla slags mobler,
inklusive baddartiklar.

Sasom &verklagandenimnden har slagit fast (punkt 14 i det omtvistade beslutet)
ar de varor som omfattas av det varumirke som registreringsansdkan avser
identiska med de varor som de dldre varumirkena omfattar. Sokanden har heller
inte invint mot dverklagandenimndens bedémning i denna del.
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Vad foér det andra giller jimforelsen mellan kdnnetecknen framgir det av
rdttspraxis att helhetsbedomningen av risken f6r forvixling skall, vad giller de
aktuella varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, grunda sig
pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med hinsyn till deras
sirskiljande och mest dominerande bestindsdelar (domarna i de ovannimnda
mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 2.5).

Overklagandenimnden har i det omtvistade beslutet (punkt 13) understrukit
orddelens dominans i de ildre varumirkena och slagit fast att de motstdende
kinnetecknen uppvisar starka begreppsmiissiga likheter, vilka uppviger de
visuella och fonetiska skillnader som ndmnts i invidndningsenhetens beslut
(punkt 19).

Uttrycket flex utgor den dominerande bestdndsdelen i det helhetsintryck som de
dldre varumirkena ger. Orddelen, som dr den mest framtridande identifierings-
faktorn for allménheten, dominerar uppenbart dver figurdelen, som dr forsumbar
och obetydlig nir det giller det varumirke som registrerats med nr 1 951 681.
Vidare har genomsnittskonsumenten ofta endast en oklar bild av varumairket i
minnet, vilket forstirker betydelsen av de bestidndsdelar som ér sérskilt idgon-
enfallande och enkla att ligga pd minnet, ssom uttrycket flex i férevarande mal,
vilket utgdr stammen i de spanska orden flexibilidad och flexible.

Denna jaimforelse mellan den dominerande orddelen i de dldre varumirkena och
det ordmirke som ansékan giller visar att det finns en visuell likhet mellan dem
(domen i det ovannimnda madlet Fifties, punkt 37). Den skillnad som uppkommer
genom att orddelen confor liggs till i det varumirke som ansokan avser ir
ndmligen inte tillrickligt viktig fér att motverka likheten som uppkommer genom
att den dominerande delen, det vill siga uttrycket flex, sammanfaller. Den
omstindigheten att de idldre varumirkena innehdller figurdelar medfor likvil,
dven om de Ar av liten betydelse, att de motstiende kdnnetecknen skiljer sig dt vid
en visuell beddmning av dem.

-735



47

48

49

50

DOM AV DEN 18.2.2004 — MAL T-10/03

Med hinsyn till vad som ovan anférts om likheterna i friga om den dominerande
bestindsdelen mellan de dldre varumirkena och det varumirke som ansokan
avser, uppvisar de motstiende kinnetecknen en viss fonetisk likhet. Tilligget av
uttrycket confor till uttrycket flex i det varumirke som ansokan avser medfor
erlnl:allertid att de motstdende kinnetecknen vid en helhetsbedémning uppvisar
olikheter.

Nir det giller den begreppsmissiga bedémningen utgér den gemensamma
orddelen flex i de motstdende kinnetecknen stammen i de spanska orden
flexibilidad och flexible. Kinnetecknen sammanfaller siledes ocksd vad giller
semantiskt innehdll, genom att de for spanska konsumenter klart hinvisar till
begreppet flexibilitet. Tilligget av uttrycket confor till uttrycket flex i det
varumirke som ansdkan avser, medfor endast att denna uppfattning kompletteras
och forstirks. Sdsom harmoniseringsbyrdn har pdpekat hinvisar orddelen confor
nimligen uppenbart till begreppet komfort, som nir det giller biddartiklar
associeras med begreppet flexibilitet. Det foreligger siledes en stor likhet mellan
de ifrdgavarande varumairkena.

Av det ovanstiende foljer att de varor som omfattas av de ifrdgavarande
kidnnetecknen ir identiska och att dessa kidnnetecken uppvisar en stor
begreppsmissig likhet.

Savil sékanden som intervenienten har, ndr det giller bedomningen av -
forvixlingsrisken, i sina inlagor framhallit vikten av de ildre varumirkenas
sarskiljningsformiga, och har hinvisat till domen i det ovanndmnda maélet
SABEL. Det framgdr nimligen av denna dom, och av domarna i de ovannimnda
malen Lloyd Schuhfabrik Meyer och Canon, att ett dldre varumirkes sdrskilj-
ningsférmiga, som skall faststillas med hinsyn antingen till varumairkets
inneboende egenskaper eller till att det dr allmdnt kint, skall beaktas vid
bedémningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjinster som ticks av de
tvd varumirkena ar tillrdckligt stor for att det skall foreligga en forvixlingsrisk
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(domarna i de ovannimnda maélen Canon, punkterna 18 och 24, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 20). Domstolen har vidare fastslagit att eftersom
forvixlingsrisken ir storre ju hogre det dldre varumirkets sirskiljningsformaga
visar sig vara (domen i det ovannimnda madlet SABEL, punkt 24), atnjuter
varumirken som antingen i sig eller pd grund av att de 4dr kdinda pa marknaden
har hog sirskiljningsférmaga ett mera omfattande skydd 4n varumirken med
lagre sarskiliningsférmaga (se domarna i de ovanndmnda mélen Canon, punkt 18,
och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Sokanden har gjort gillande att férekomsten pd den spanska marknaden av ett
stort antal nationella varumiirken och gemenskapsvarumérken som registrerats
for biaddartiklar och som innehdller uttrycket flex, visar att detta uttryck dr
allmint brukligt och siledes inte kan anvindas foér att ange kommersiellt
ursprung. Eftersom likheten mellan de ifrdgavarande kdnnetecknen endast utgors
av en gemensam del som dr allmint bruklig foreligger det ingen forvixlingsrisk
mellan dessa kinnetecken. Intervenienten har anfort att de dldre varumiérkena ér
mycket vilkdnda i Spanien.

Sokanden har, till stdd for sina pastienden, ingivit en rad handlingar som visar
registreringar i Spanien eller pd gemenskapsnivd av varumédrken med uttrycket
flex for vissa baddartiklar. Det dr emellertid ostridigt att dessa handlingar inte
foretetts forrdn vid forstainstansritten. De skall sdledes limnas utan avseende,
utan att det dr nédvindigt att prova deras bevisvirde (se, f6r ett motsvarande
synsitt, forstainstansriittens dom av den 4 november 2003 i médl T-85/02, Diaz
mot harmoniseringsbyrin och Granjas Castells6 (CASTILLO), REG 2003,
s. 11-4835, punkt 46, domen i det ovannimnda malet ECOPY, punkterna 45—
48, och dom av den § mars 2003 i mal T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrdn
och Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 62). Detsamma
giller de handlingar som intervenienten ingett till forstainstansrdtten for att visa
att foretagets varumdrken ir vilkinda i Spanien. Vad sokanden har anfort om att
den gemensamma orddelen i de tvd ifrigavarande varumirkena dr allmint
bruklig och vad intervenienten har anfért om att dess dldre varumérken dr
vilkinda skall siledes limnas utan avseende.
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Sokanden har, angdende graden av sirskiljningsférmaga hos de dldre varumar-
kena, vidare med hinvisning till domen i det ovannimnda mdlet Lloyd
Schuhfabrik Meyer (punkterna 22 och 23) anfort att uttrycket flex beskriver en
visentlig egenskap hos alla bidddartiklar, det vill siga flexibilitet, och att det
dirfor inte skall anses ha sdrskiljningsférmaga.

Harmoniseringsbyrdn har anfort att &ven om uttrycket flex ir suggererande, finns
det giltiga registreringar tillsammans med en figur i en medlemsstat for de ildre
varumirken som innehiller detta uttryck. De medfor sdledes exklusiva rittigheter
som kan dberopas mot tredje man (punkt 17 i det omtvistade beslutet).

I den man detta inte innebdr ett erkdnnande av att uttrycket flex dr suggererande,
dr detta irrelevant. Det framgdr av sdvil artikel 8 i férordning nr 40/94 som
domstolens rittspraxis, enligt vilken skyddet for ett registrerat varumirke dr
avhingigt av huruvida det foreligger en forvixlingsrisk (domen i det ovannimnda
milet Canon, punkt 18), att en tidigare nationell registrering medfor att
innehavaren av det aktuella varumirket har ritt att i forekommande fall invidnda
mot registreringen av ett kinnetecken som hos allmidnheten kan medféra en
forvixlingsrisk, utan att registreringen i sig piverkar bedémningen av huruvida
en sidan risk foreligger. Forstainstansrittens uppgift dr emellertid inte att
omprova registreringen av de dldre varumirkena, utan endast att avgora huruvida
sdrskiljningsférmagan hos dessa dr hog eller lag.

Aven om uttrycket flex frin allminhetens synpunkt kan anses suggerera en
egenskap, nimligen flexibilitet, hos de ifrdgavarande varorna, medfor detta inte
att de ildre varumirkena skall anses ha en hog sirskiljningsférmdaga, vilket
harmoniseringsbyrdn medgav vid férhandlingen.
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Denna felaktiga bedémning av dverklagandendmnden paverkar emellertid inte
malets utging, eftersom slutsatsen att det foreligger en forvixlingsrisk alltjgmt 4r
riktig (se, fér ett motsvarande synsitt, dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01,
Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrdn och Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
REG 2003, s. II-43, punkt 36).

Eftersom de faktorer som ir relevanta f6r bedomningen av huruvida en
forvixlingsrisk foreligger dr omsesidigt beroende, 4r den omstdndigheten att
varorna som beskrivs dr identiska, tillsammans med den omstindigheten att det
rdder en stor begreppsmissig likhet mellan de motstdende kinnetecknen,
tillricklig for att sli fast att det foéreligger en sddan férvixlingsrisk i férevarande
mal.

Vid en helhetsbeddmning av forvixlingsrisken skall det framhéllas att genom-
snittskonsumenten endast bevarar en oklar bild av varumirket i minnet och
tillméter den framtridande delen i det aktuella varumirket stor betydelse. Den
dominerande orddelen flex i de dldre varumirkena har sdledes stor betydelse vid
en helhetsbeddmning av dessa varumirken. En konsument som ser ett mirke for
baddartiklar ligger nidmligen mirke till och minns den betecknande och
dominerande delen i kidnnetecknet, vilken gér det mojligt for konsumenten att
vid ett senare kop identifiera den tidigare kopta varan (se, for ett motsvarande
synsitt, domen i det ovanndmnda madlet Fifties, punkt 47).

Eftersom genomsnittskonsumenten sirskilt minns den dominerande betecknande
delen i de dldre varumirkena, nimligen uttrycket flex, finns det en risk for att han,
nér han finner likadana biddartiklar av varumirket CONFORFLEX, kommer att
tro att de aktuella varorna har samma kommersiella ursprung. Férutom att de
motstdende kidnnetecknen helt dverensstimmer semantiskt, kan uttrycket confor
objektivt anses beskriva en visentlig egenskap hos bdddartiklar, ndmligen
komfort, och siledes sakna sdrskiljningsférmaga. Tilligget av uttrycket confor
till uttrycket flex gor det sdledes inte mojligt for konsumenterna att i tillricklig
utstrickning sirskilja de motstdende kdnnetecknen. Aven om genomsnittskon-
sumenten kan uppfatta vissa fonetiska eller visuella skillnader mellan de tvd
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kinnetecken som tvisten ror, motverkas dessa skillnader i hog grad av den hoga
begreppsmassiga likheten mellan dessa kinnetecken. Risken att konsumenterna
tror att det finns ett samband mellan de tv4 varumirkena ir foljaktligen mycket
pataglig (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovanndmnda malet Fifties,
punkt 48).

Det dr vidare fullt mojligt att ett foretag med verksamhet pd marknaden for
biddartiklar anvinder undervarumirken, det vill siga kannetecken som hérrér
fran ett huvudvarumirke och som har en med detta gemensam dominerande del,
for att sirskilja sina olika produktserier, bland annat varor av olika kvalitet. Mot
denna bakgrund 4r det, sdsom harmoniseringsbyrdn har anfért i sina inlagor,
tankbart att den relevanta milgruppen uppfattar att varorna som avses med de
motstiende kinnetecknen visserligen hdrror fran tva skilda varusortiment men att
de kommer frin samma foretag (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det
ovannimnda mélet Fifties, punkt 49).

Det var siledes korrekt av 6verklagandenimnden att sl fast att det foreligger en
forvixlingsrisk mellan det varumirke som ansdkan giller och de dldre
varumérkena i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Talan skall
foljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersdtta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sdkanden har tappat malet,
skall harmoniseringsbyrins och intervenientens yrkanden bifallas i enlighet med
deras yrkanden.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rdttegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 18 februari 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordf6rande
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