MADAUS MOT HARMONISERINGSBYRAN — OPTIMA HEALTH (ECHINAID)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 5 april 2006 "

[ mal T-202/04,

Madaus AG, Koln (Tyskland), foretrétt av advokaten 1. Valdelomar Serrano,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

Optima Healthcare Ltd, Cardiff (Férenade kungariket),
* Rittegangssprak: engelska.

1Ir-1117



DOM AV DEN 5.4.2006 — MAL T-202/04

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 30 mars 2004 (irende R 714/2002-2) om ett invindnings-
forfarande mellan Madaus AG och Optima Healthcare Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden J.D. Cooke samt domarna L. Labucka och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: handldggaren J. Plingers,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansridttens kansli den
27 maj 2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
6 oktober 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 19 maj 2000 ingav Optima Healthcare Ltd en ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirke till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) i enlighet
med rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) i
dndrad lydelse.
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Det varumérke som avsags i registreringsansckan var ordkénnetecknet ECHINAID.

De varor som avsags i registreringsansokan omfattas av klass 5 i Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning: “Vitaminer, kosttillskott, ortpreparat, farmaceutiska och medicinska
preparat.”

Den 18 december 2000 offentliggjordes registreringsansokan i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 101/2000.

Madaus AG ér innehavare av det internationella varuméarket ECHINACIN, som har
rittsverkan i Spanien, Frankrike, Italien, Osterrike, Portugal och Beneluxlinderna
och avser varor i klass 5 enligt beskrivningen “farmaceutiska kemiska preparat”.
Madaus AG invinde den 16 mars 2001 mot registreringen av det sokta varumérket
betriffande samtliga varor som angetts i registreringsansdkan och hdvdade att det
forelag risk for forvixling mellan de bada varumirkena i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Invindningsenheten vid harmoniseringsbyrdn avslog invindningen genom beslut av
den 15 juli 2002 i sak med motiveringen att férvixlingsrisk inte foreldg, eftersom
prefixet echina- maste anses ha beskrivande karaktér pa grund av att det hinfor sig
till namnet pa véxten echinacea. Den omstidndigheten att samma prefix ingick i bada
varumirkena var enligt invéindningsenhetens bedémning inte tillricklig for att
forvixlingsrisk skulle anses foreligga.
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Sokanden overklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den
20 augusti 2002 med stdd av artiklarna 57—-62 i férordning nr 40/94.

Andra 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyran avslog dverklagandet genom
beslut av den 30 mars 2004 (nedan kallat det ifragasatta beslutet), vilket delgavs
sokanden pafsljande dag. Overklagandenimnden anség att det inte foreldg risk for
forvixling mellan de tva varumirkena i sak, eftersom genomsnittskonsumenter som
dr normalt informerade samt tillrackligt uppmérksamma och vana vid varor som
innehéller prefixet echina- férvintas fista mer uppmérksamhet vid varumirkenas
dndelser &n vid det deskriptiva prefixet echina-, som har otillricklig sérskiljnings-
formaga.

P& grundval av referentens rapport beslutade forstainstansritten (forsta avdel-
ningen) att inleda det muntliga forfarandet, och den faststillde dag for forhand-
lingen till den 20 september 2005. Parterna instéllde sig inte och yttrade sig inte med
anledning av forhandlingsrapporten.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— faststilla att harmoniseringsbyrdn begitt ett misstag genom att fatta det
ifragasatta beslutet,

— ogiltigforklara det ovanndmnda beslutet, och

II-1120



11

13

MADAUS MOT HARMONISERINGSBYRAN — OPTIMA HEALTH (ECHINAID)

— forordna att harmoniseringsbyran skall fatta ett nytt beslut och avsla ansékan
om registrering av det sokta varumérket, pd grund av att forvaxlingsrisk
foreligger i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Huruvida sékandens yrkanden kan tas upp till sakprévning

Sokanden har i sitt tredje yrkande i sak begirt att forstainstansritten skall foreligga
harmoniseringsbyran att inte registrera det sokta varumérket.

Eftersom villkoren for att ta upp talan och de yrkanden som hoér samman med denna
till provning hor till tvingande ritt, far forstainstansritten ex officio prova om de ar
uppfyllda, och dess provning dr inte begrinsad till parternas yrkanden om att talan
skall avvisas (domstolens dom av den 23 april 1986 i mal 294/83, Les Verts mot
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parlamentet, REG 1986, s. 1339, svensk specialutgdva, volym 8, s. 529, punkt 19,
samt forstainstansrittens dom av den 6 december 1990 i mal T-130/89, B. mot
kommissionen, REG 1990, s. [I-761, summarisk publicering, punkterna 13 och 14,
och av den 12 december 1996 i mal T-99/95, Stott mot kommissionen, REG 1996,
s. 11-2227, punkt 22).

Enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 &r harmoniseringsbyran skyldig att vidta de
dtgérder som krévs for att folja gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer darfor
inte pd forstainstansrdtten att rikta foreldgganden till harmoniseringsbyran. Det
dligger ndmligen harmoniseringsbyrdn att ritta sig efter domslutet och domskélen i
gemenskapdomstolens domar (forstainstansréttens dom av den 31 januari 2001 i
mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran
(Giroform), REG 2001, s. 11-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mal T-34/00,
Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran (EUROCOOL), REG 2002, s. 1I-683,
punkt 12, av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran —
Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. [1-2251, punkt 22, och av den 21 april
2005 i mal T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrdn — Johnson & Johnson
(monBeBé), REG 2005, s. [1-1401, punkt 24).

Sokandens tredje yrkande kan sdledes inte tas upp till sakprévning,

Sokandens forsta och andra yrkande avseende ogiltigforklaring av det ifragasatta
beslutet kan prévas i sak.

Provning i sak

Sokanden har till stod for sin talan dberopat en enda grund avseende asidosittande
av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 och uppenbart oriktig bedémning. Grunden
sonderfaller i fem delar.
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Den forsta delgrunden: Oriktig bestdmning av territorium och omsdttningskrets

Parternas argument

Sokanden har anmirkt mot att overklagandenimnden i det ifragasatta beslutet
bedémt forvixlingsrisken med beaktande av den engelska allménheten, trots att
engelskt omrade inte berdrs av férevarande mal. Overklagandendmnden har vidare
beaktat endast en specialiserad omsédttningskrets (apotekare och likare) medan den
relevanta omsittningskretsen dven omfattar “slutkonsumenterna”, som utgors av
genomsnittskonsumenterna.

Sokanden har hirvid hdnvisat till ett beslut fattat av forsta 6verklagandendmnden
den 3 november 2003 (R 67/2003-1), i vilket harmoniseringsbyrdn angav att den
genomsnittskonsument som koper ett receptfritt likemedel f6r ett godartat problem
(till exempel ett dietproblem) inte &r sirskilt uppmirksam vid kopet. Sokanden har
hérav dragit slutsatsen att det foreligger en risk i férevarande fall att genomsnitts-
konsumenten forvixlar varumérkena.

Harmoniseringsbyran har hivdat att Gverklagandendmnden inte ansdg att det
relevanta omradet utgjordes av Férenade kungariket. Overklagandenimnden angav
tvirtom att de avsedda omraddena utgjordes av Spanien, Frankrike, Italien, Osterrike,
Portugal och Beneluxlinderna (punkterna 20 och 23 i det ifragasatta beslutet), och
den grundade inte sin beddémning p& uppfattningen hos en omséttningskrets
bestdende av specialister, utan utgick tvirtom fran en genomsnittskonsuments
uppfattning av de ifrdgavarande varorna (punkt 23 i det ifrdgasatta beslutet).
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Forstainstansrittens bedémning

Forevarande delgrund stdds inte av de faktiska omsténdigheterna, eftersom den vilar
pé péstdenden som stér i strid med lydelsen i det ifragasatta beslutet. Forst och
framst angav Overklagandendmnden i punkterna 20, 21 och 23 i det ifrdgasatta
beslutet uttryckligen att de sex relevanta omradena utgjordes av Spanien, Frankrike,
Italien, Osterrike, Portugal och Beneluxlinderna. Allminheten i dessa omréden
utgdr enligt beslutet den omsittningskrets som skall beaktas vid bedémningen av
forvaxlingsrisken.

Tvirtemot vad s6kanden hivdat grundade 6verklagandenimnden i detta avseende
inte sin bedomning pa bevisning avseende vilken innebérd ordet echinacea hade for
den engelskspréikiga allménheten. Visserligen hinvisade dverklagandendmnden i
punkt 18 i det ifrigasatta beslutet till tvd definitioner av ordet som hdmtats ur
engelska ordbbcker, men detta gjordes endast i samband med en undersékning av
ordets latinska etymologi. Overklagandenimnden drog endast slutsatsen att det var
friga om en vixts vetenskapliga namn som anvinds pa flera sprik, diribland de
sprak som talas av allmdnheten i de sex referensomrédena.

Det framgar for det andra &ven av punkt 23 i det ifrdgasatta beslutet att
overklagandenidmnden inte ansdg att omséttningskretsen var begrinsad till
specialister bestdende av apotekare och likare. Den hinvisade tvirtom uttryckligen
till genomsnittskonsumenten av det ifrdgavarande varuslaget, nimligen medicinal-
vixter och andra likemedelsprodukter. Denne genomsnittskonsument forvéntas
vara skéligen védlinformerad, uppmérksam och medveten. Det dr ddrmed inte fraga
om en specialiserad omséttningskrets.
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Forstainstansritten erinrar betrdffande harmoniseringsbyrans péstitt varierande
beslutspraxis om att lagenligheten av de beslut som fattas av &verklagande-
ndmnderna skall bedomas endast pa grundval av forordning nr 40/94, sdsom den har
tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyrans
tidigare beslutspraxis (se forstainstansréttens dom av den 6 juli 2004 i mal T-117/02,
Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyran — Héritiers Debuschewitz
(CHUFAFIT), REG 2004, s. [1-2073, punkt 57 och dir angiven réttspraxis).

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pa den forsta delgrunden.

Den andra delgrunden: Huruvida sdrskilda kriterier skall tillimpas vid bedomning
av forvixlingsrisken pd grund av de sdrskilda egenskaperna hos likemedel

Parternas argument

Sokanden anser att de motstdende varuslagen delvis dr identiska och delvis likartade.
”[Flarmaceutiska och medicinska preparat” som omfattas av varuméarket ECHINAID
utgér samma varuslag som “farmaceutiska kemiska preparat” som avses med
varumirket ECHINACIN, medan ”[v]itaminer, kosttillskott, drtpreparat” som
omfattas av varumérkesskyddet for det forstndmnda varumérket utgor varuslag
som liknar dessa varuslag. Sokanden anser att kriterierna fér att bedoma
forvixlingsrisken borde vara mycket stringare én vad som giller f6r andra varor
och tjinster, eftersom ett misstag vid valet av likemedel kan medf6ra allvarliga
hélsorisker.
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Harmoniseringsbyran har invént att ett avslag pa en registreringsansékan pa grund
av forvixlingsrisk i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 syftar till att
skydda subjektiva rittigheter, det vill siiga ensamritten for det dldre varumérket. De
faror som kan folja av en eventuell forvixling kan darfor inte beaktas vid
bedémningen av huruvida forvixlingsrisk foreligger.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall om innehavaren av ett dldre
varumirke inviander, det varumérke som ansokan giller inte kunna registreras om
det — pé grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de
varor eller tjdnster som omfattas av varumérkena &r identiska eller ér av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det
dldre varumdrket.

Enligt fast réttspraxis foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten
kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga kommer fran samma foretag, eller i
forekommande fall, frén foretag med ekonomiska band (forstainstansrittens dom av
den 11 maj 2005 i mal T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrdn — Sadia
(GRUPO SADA), dnnu ej offentliggjort i rittsfallssamlingen, punkt 42, och av den
14 juli 2005 i mal T-126/03, Reckitt Benckiser (Espafia) mot harmoniseringsbyran —
Aladin (ALADIN), REG 2005, s. [1-2861, punkt 78).

Enligt samma réittspraxis skall en helhetsbedémning goras av forvixlingsrisken med
ledning av hur omséttningskretsen uppfattar de ifrdgavarande kidnnetecknen och
varorna eller tjinsterna, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet (se domarna i de ovan i punkt 29 nimnda malen GRUPO SADA, punkt 43, och
ALADIN, punkt 79 och dér angiven réttspraxis).
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Helhetsbeddmningen som némns ovan i punkt 30 skall vara objektiv och fir inte
paverkas av Gverviganden som saknar samband med den ifrdgavarande varans
kommersiella ursprung.

Eventuella skador i samband med att ett likemedel anvinds felaktigt orsakas
emellertid av att konsumenten kan forvixla de ifrdgavarande varorna eller deras
egenskaper och beror inte p& varans kommersiella ursprung i den mening som avses
i det registreringshinder som foreskrivs i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

S& vitt 6vervigandena om foljderna av att en vara anvénds felaktigt dr relevanta for
bedémningen av forvixlingsrisken i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94, finner forstainstansritten i vart fall att harmoniseringsbyran
gjort dessa Overvidganden genom att sl fast vilka egenskaper de berdrda
konsumenterna har. Sdsom harmoniseringsbyrdn med fog gjort gillande i det
ifrdgasatta beslutet bestdr den relevanta omsittningskretsen i forevarande mal av
genomsnittskonsumenter av de tvd ifrigavarande varuslagen. Betréffande likemedel
skall konstateras att 6verklagandendmnden delat invindningsenhetens resonemang
att konsumenternas val stods av hogt kvalificerade yrkesménniskor. I fraga om
ortmedicin forvintas konsumenterna vara skiligen vélinformerade, uppmérksamma
och medvetna och vana vid att anvinda varor med ett varumirke som innehaller
prefixet echina-. Det kan antas att konsumenter som intresserar sig for detta slags
varor dr sirskilt uppmiérksamma pd sin hilsa, varfér de dr mindre benigna att
forvixla olika varianter av dessa varor. Med andra ord uppvégs den eventuella risken
att felaktiga val och dédrmed felaktig anvindning av en vara medfor vissa skador av
att de berdrda genomsnittskonsumenterna ér informerade och uppmirksamma i
hog utstrickning.

Hérav foljer att talan inte kan bifallas p& den andra delgrunden.
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Den tredje delgrunden: Huruvida prefixet echina- saknar beskrivande karaktir

Parternas argument

Sokanden anser att overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning nér den
fann att prefixet echina- hade beskrivande karaktir eller att det atminstone inte var
sdrskiljande.

Ordet echinacea dr inte latin, utan engelska. Omsittningskretsen &r inte engelsk och
bara en liten del av den engelsksprakiga allménheten forstar ordet echinacea och kan
sitta det i samband med prefixet echina-.

Antalet i olika linder registrerade varumirken som innehéller prefixet echin- eller
echina- och aterges i en forteckning som ingetts av Optima Healthcare Ltd dr inte sa
stort och &r dirfor inte tillrdckligt for att styrka att prefixet dr ”allmént”
forekommande eller forstds av omsittningskretsen.

Den del av de motstillda kinnetecknen som konsumenterna uppfattar som mest
kdnnetecknande i fonetiskt hidnseende, nidmligen echina-, ér identiskt fér bada
kdnnetecknen. Konsumenterna kan dérfor inte sérskilja dessa.

Sokanden har slutligen dberopat ett beslut som fattades av fjirde verklagande-
ndmnden den 18 juni 2003 (R 121/2002-4). Overklagandenimnden fann i detta
beslut att forvixlingsrisk foreldqg mellan varumiérkena SELENIUM-ACE och
Selenium Spezial A-C-E. Enligt beslutet utgor ordet selenium, som avser en kemisk
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bestdndsdel, inte bara en del av det forstnimnda varuméirket. Genomsnittskon-
sumenten kommer dessutom att uppfatta uttrycket som varumérkets mest
betydelsefulla bestandsdel, och det skall dérfor anses ha tillricklig sérskiljnings-
formaga. Hérav foljer att forvixlingsrisk foreligger.

Harmoniseringsbyran har anfort att ordet echinacea inte ér engelska, utan kommer
fran "modernt” latin som inte hor samman med ndgot land eller nigot sédrskilt
omrdde. Det &r emellertid vanligt att anvénda latin i likemedelsindustrin och inom
allmédnmedicin.

Harmoniseringsbyran anser att den forteckning som Optima Healthcare Ltd ingett
och som omfattar mer dn trettio varuméirken som innehdller prefixet echin- eller
echina- och som registrerats i ett eller flera av de omrdden som berérs i férevarande
mal styrker att ordet echinacea och didrmed prefixet echin- har beskrivande karaktér
for omsittningskretsen i dessa omrdden. Harmoniseringsbyrdn har &ven gjort
gillande att s6kanden inte bestritt dessa argument under forfarandet vid invéind-
ningsenheten.

Denna beskrivande karaktir bekréftas dven genom en sokning pa ordet echinacea
som gjorts pd Internet for vart och ett av de berérda spraken. S6kningen gav 1 940
tréffar pa sidor pa spanska, 2 630 triffar pa sidor pa franska, 6 080 triffar pé sidor pa
italienska, 1 160 tréffar pa sidor pa portugisiska, 36 600 triffar pa sidor pa tyska och
7 360 triffar pa sidor p& nederlindska.

Med hénsyn till att prefixet echina- har beskrivande karaktér, har det svag eller ingen
formaga att sérskilja ett foretags varor eller tjénster frdn andra foretags. Normalt
informerade och tillrdckligt medvetna genomsnittskonsumenter kan dérfor inte lita
till prefixet for att skilja konkurrerande varumérken at. Det kan inte vara sa att
genomsnittskonsumenterna tror att varumirkena ECHINACIN och ECHINAID
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hdrrér fran samma foretag pd den grunden att de har prefixet echina- gemensamt.
Prefixet dr en tydlig och direkt hdnvisning till de ifrdgavarande varornas samman-
sittning och egenskaper och ger ingen upplysning om de respektive tillverkarna.

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten finner att harmoniseringsbyrdn haft fog for att faststilla att
prefixet echina- var deskriptivt och att allminheten inom de relevanta omradena
darfor skulle anse att varumirket, som sokts registrerat for varor i klass 5, avsag
varor som sammanstillts av dmnen fran vixten echinacea.

Denna slutsats avseende det sokta varumdrkets beskrivande karaktir stéds av den
bevisning som ingitt i 6verklagandendmndens bedémning, bland annat i punkterna
18-21 i det ifragasatta beslutet. Ordet echinacea dr den vetenskapliga latinska
termen for en vixt som anvinds i likemedel och 6rtmedicin. Det dr vanligt att
anvinda den latinska beteckningen for vixter inom dessa verksamheter. Detta
bekriftas av det stora antalet registreringar av prefixet echin- eller echina- inom de
berdrda omrddena. Harmoniseringsbyrdn hade saledes fog for att slé fast att prefixet
echina- for de berérda genomsnittskonsumenterna hénfor sig till varans samman-
sdttning och inte dr en uppgift om dess kommersiella ursprung.

Talan kan dérfor inte bifallas pa den tredje delgrunden.
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Den fidrde delgrunden: Felaktig bedémning av forvixlingsrisken

Parternas argument

Sokanden har forst och frimst klandrat 6verklagandendmnden, som fastslagit att
suffixen -id och -cin i de motstillda varumirkena ir dominerande bestdndsdelar, for
att denna inte jamfort kinnetecknen sdsom konsumenterna uppfattar dem, det vill
siga efter en helhetsbeddmning. Sokanden har erinrat om att genomsnittskon-
sumenten enligt domstolen vanligtvis uppfattar ett varuméirke som en helhet och
inte dgnar sig &t att undersoka dess olika detaljer (domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191, punkt 23).

Sokanden har for det andra klandrat overklagandenimnden for att ha tillimpat
begreppet genomsnittskonsument felaktigt, eftersom den endast beaktat yrkesmais-
siga konsumenter och inte slutkonsumenterna. Detta fel framgar av punkt 23 i det
ifrdgasatta beslutet, dir overklagandenimnden anger att konsumenter av dessa
varuslag dr vana vid varumérken som innehaller prefixet echina-. Detta varuslag ar
emellertid inte vanligt forekommande pd marknaden. Det &r dessutom ténkbart att
allménheten, som endast séllan har mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan
olika varumérken, utan maste lita till en ofullstindig bild av varumérkena som de
har lagt pd minnet, anser att de varor som avses med de motstéllda varumérkena
visserligen tillhér tva olika varuserier, men att de dnda hérrér fran samma foretag
(férstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. [I-4359, punkt 49).

Som avslutning pa sin ansdkan har sdkanden ndmnt ett beslut fattat av tredje
éverklagandendmnden den 25 april 2001 (R 816/1999-3). Overklagandendmnden
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fann i detta beslut att det forelag risk for att genomsnittskonsumenten skulle
forvixla tvd varumirken avseende likemedel, ndmligen A-MULSIN och ALMOXIN,
vilka hade mer eller mindre samma sammansittning och anvindning, Over-
klagandenidmnden angav i detta beslut bland annat att genomsnittskonsumenten &r
foga uppmirksam pé& likemedel for problem som inte &r s& visentliga, sasom
huvudvirkstabletter, somnmedel och massageoljor. Genomsnittskonsumenten
koper i allmédnhet detta slags varor utan att ldsa bruksanvisningen och utan att
nddvindigtvis be apoteket om rad. Kopet dr emellertid det tillfille da forvixling kan
ske. Overklagandenimnden drog slutsatsen att en uppmirksam konsument
visserligen kunde skilja mellan de ifrdgavarande varumirkena i visuellt hinseende,
bland annat pd grund av ett bindestreck, men att genomsnittskonsumenten daremot
inte kunde ligga den lilla fonetiska skillnaden mellan varumirkena pa minnet.

Harmoniseringsbyran anser i det forsta avseendet tvirtom att helhetsintrycket av
kdnnetecknet visserligen skall bedémas, men att det vid helhetsbedémningen &r
visentligt att dven beakta de olika bestindsdelarna hos varje kinnetecken
(forstainstansrittens dom av den 9 april 2003 i méal T-224/01, Durferrit mot
harmoniseringsbyrdin — Kolene (NU-TRIDE) REG 2003, s. II-1589). Enligt
domstolens réttspraxis &dr ett varumirkes sérskiljningsforméga en av de faktorer
som skall beaktas vid beddmningen av foérvixlingsrisken (domen i det ovanndmnda
mélet SABEL, punkt 24, samt domstolens dom av den 29 september 1998 i mal
C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 18, och av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 25). For att
faststilla ett varumérkes sérskiljningsforméga skall varumirkets inneboende egen-
skaper beaktas, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva bestdndsdelar for de
varor eller tjdnster som det har registrerats for (domstolens dom av den 4 maj 1999 i
de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-
2779, punkterna 49 och 51, och domen i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkterna 22 och 23). De ifrigavarande varumirkenas visuella likhet,
ljudlikhet och begreppsmaissiga likhet skall grunda sig p& helhetsintrycket av dem,
med beaktande av bland annat deras sdrskiljande och dominerande bestdndsdelar
(domen i det ovannimnda malet SABEL, punkt 23, och domen i det ovannimnda
maélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 22 och 23).
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Héirav foljer att ndr ett varumérke innehdller en bestdndsdel med beskrivande
karaktir, kan denna inte anses vara dominerande, eftersom forvéxlingsrisk inte kan
grunda sig pa saddant som inte atnjuter skydd enligt varumirkesritten. Harmoni-
seringsbyran anser f6ljaktligen att 6verklagandendmnden hade fog for att sla fast att
den omstindigheten att bdda varumérkena innehdll prefixet echina- inte var
tillrdcklig for att forvixlingsrisk skulle foreligga.

Harmoniseringsbyrdn har i det andra avseendet erinrat om att Gverklagande-
ndmnden beaktat genomsnittskonsumenternas och inte yrkesméssiga konsumen-
ters, det vill sdga apotekares och likares, syn pa vitaminer, kosttillskott, értpreparat
samt farmaceutiska och medicinska preparat. Om dessa varor kan séljas receptfritt,
beror det pé att hilsovirdsmyndigheterna ansett att genomsnittskonsumenterna &r
tillrickligt informerade och kan vilja. Genomsnittskonsumenterna av dessa varor &r
dessutom typiska konsumenter som ér sirskilt intresserade av naturliga hilsovards-
produkter och kan férmodas ha viss kinnedom om dessa och vara uppmirksamma
pé de sirskilda egenskaperna hos varor som innehaller echinacea.

Harmoniseringsbyran anser att genomsnittskonsumenten av de ifrdgavarande
varorna, eftersom han kédnner till deras egenskaper, uppfattar att prefixet avser
deras beskaffenhet och inte deras kommersiella ursprung. Eftersom genomsnitts-
konsumentens uppméirksamhet varierar i forhdllande till de berérda varornas
beskaffenhet (domen i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26)
finns det ingen anledning att anta att genomsnittskonsumenten inte skulle vara
uppmirksam nér han véljer hdlsovardsprodukter. Detta giller s& mycket mer som
det, sdsom s6kanden péstitt, foreligger allvarliga hilsorisker om anvindningen av de
ifragavarande varorna blir den omvénda.
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Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten erinrar om att omsittningskretsen oftast inte anser att den
deskriptiva bestindsdelen i ett sammansatt varumirke utgor en sérskiljande och
dominerande del av det helhetsintryck som varumérket ger (domen i det
ovannimnda malet BUDMEN, punkt 53).

I forevarande mal har, sdsom forstainstansritten slagit fast ovan i punkt 44, det
prefix som &r gemensamt for de berérda kénnetecknen, némligen echina-,
beskrivande karaktir och gor det inte mojligt att sérskilja varornas kommersiella
ursprung. Harmoniseringsbyrdn hade séledes fog for att sla fast att de motstillda
kinnetecknens respektive suffix, nimligen -id och -cin, skulle anses vara
sirskiljande och dominerande och dra till sig konsumenternas uppmérksamhet.

Betriffande det pastddda felet avseende tillimpningen av begreppet genomsnitts-
konsument som sokanden hirlett ur punkt 25 i det ifrdgasatta beslutet, dr det
tillrédckligt att sla fast att den berérda punkten inte avser yrkesminniskor, utan
omsittningskretsen. Detta uttryck &r definierat i punkt 23, dir Sverklagande-
ndmnden uttryckligen hidnvisat till genomsnittskonsumenten av de ifragavarande
varorna. Denne forvintas vara skiligen vélinformerad, uppmérksam och medveten.
Tvédrtemot vad sokanden har gjort gillande har harmoniseringsbyrédn siledes inte
begrénsat sin bedémning av forvéxlingsrisken till yrkesméssiga konsumenter, utan
har tydligt beaktat uppfattningen hos slutkonsumenterna av de ifragavarande
varorna.

Det &r visserligen riktigt att genomsnittskonsumenten, sdsom sokanden har gjort
gillande, endast sillan har méjlighet att gora en direkt jamforelse mellan olika
varumirken, utan maste lita till en ofullstindig bild av varuméirkena som han har
lagt pa minnet. Med hénsyn till den beskrivande karaktéren hos prefixet echina- kan
detta argument emellertid inte godtas i forevarande mal.
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Vad slutligen avser det som s6kanden anfort om ett beslut som fattats av tredje
overklagandendmnden hénvisas till punkt 24 ovan.

Hérav f6ljer att talan inte kan bifallas pa den fjidrde delgrunden.

Den femte delgrunden: Asidosittande av principen om samspel”

Parternas argument

Sokanden har klandrat §verklagandenédmnden for att denna inte tillimpat “principen
om samspel”. Enligt denna "princip” skall en helhetsbedomning av férvéxlingsrisken
forutsitta att det foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas. Om
ifrigavarande varu- eller tjinsteslag inte liknar varandra i sérskilt hog grad kan detta
kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra eller omvént (domen i
det ovanndmnda malet Canon, punkterna 15-18).

Sokanden anser att 6verklagandendmnden borde ha ansett att den hoga graden av
varuslagslikhet i forevarande mal var tillricklig fér att kompensera de sma
skillnaderna mellan kdnnetecknen.

II - 1135



63

65

DOM AV DEN 5.4.2006 — MAL T-202/04

Harmoniseringsbyran har medgett att helhetsbedémningen av forvéxlingsrisken
omfattar graden av samspel mellan de olika faktorer som beaktas och att de varuslag
som i forevarande mal omfattas av de motstillda varumarkena &r identiska. Att
varuslagen dr identiska bor emellertid uppvégas av i vilken min varumérkena har
sirskiljningsformaga. Eftersom de varumirken som ér i fraga i forevarande mal dr
sammansatta av ett deskriptivt prefix, begrinsas deras sdrskiljningsférmaga till deras
suffix, som #dr den del som konsumenternas uppmérksamhet dras till. Skyddsom-
radet for det éldre varumérket dr foljaktligen vdsentligt begrénsat.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt fast rittspraxis forutsitter helhetsbedomningen av forvixlingsrisken att det
foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, ddribland varumaérkenas
likhet och likheten mellan de varu- eller tjinsteslag som de avser. Om ifragavarande
varor eller tjanster inte i sdrskilt stor utstrickning dr av liknande slag kan detta
kompenseras av att varumérkena i hdg grad liknar varandra eller omvint
(forstainstansrittens dom i det ovannimnda malet Canon, punkt 17, och av den
24 november 2005 i mél T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot harmoniseringsbyran —
Spa Monopole (KINJI by SPA), REG 2005, s. 1I-4857, punkt 33).

Sokanden har hidvdat att harmoniseringsbyrdns bedémning av forvixlingsrisken i
forevarande fall dr behiftad med fel, eftersom det som sékanden kallar “principen
om samspel”, som faststillts i rittspraxis, inte nimns i det ifrdgasatta beslutet
(domen i det ovanndmnda malet Canon, punkt 17).

Forstainstansritten anmérker att argumentet saknar grund om det skall forstas s,
att "principen om samspel” definieras som en s]alvstandlg rittsregel i ifrigavarande
rittspraxis. Overviganden avseende den “principen” dr endast ett uttryck for en av
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ménga faktorer som maste beaktas vid helhetsbedémningen av forvixlingsrisken i
ett enskilt fall. Hérav foljer att endast den omstindigheten att denna faktor inte
ndmnts i det ifrdgasatta beslutet inte kan leda till presumtionen att bedémningen av
forvaxlingsrisken i det beslutet dr behdftad med fel.

Med beaktande av samtliga omstindigheter som beaktats vid beddmningen av
forvixlingsrisken sdsom dessa anforts i det ifrdgasatta beslutet, bland annat den
bevisning som dir anges avseende ett flertal varumérken som dr sammansatta av
prefixen echin- eller echina- och olika suffix och som existerar samtidigt inom de
relevanta omrddena, dr sokandens argument inte sidana att de kan tjdna till att
péavisa nagot fel i overklagandendmndens resonemang.

Hérav foljer att talan inte kan bifallas p& den femte delgrunden. Talan skall dérfor
ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta réittegdngskostnaderna. Eftersom s6kanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Cooke Labucka Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 5 april 2006.

E. Coulon

Justitiesekreterare
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Ordforande



