AMPAFRANCE MOT HARMONISERINGSBYRAN — JOHNSON & JOHNSON (MONBEBE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 21 april 2005*

I mal T-164/03,

Ampafrance SA, Cholet (Frankrike), féretritt av advokaten C. Bercial Arias,

stkande,

mot

Byréan for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Rassat och A. Folliard-
Monguiral, bada i egenskap av ombud,

svarande,
* Riltegingssprak: franska,
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

Johnson & Johnson GmbH, Diisseldorf (Tyskland), foretratt av advokaten
D. von Schultz,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns férsta
overklagandenimnd den 4 mars 2003 (drende R 220/2002-1), avseende ett
invindningsforfarande mellan Ampafrance SA och Johnson & Johnson GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czticz,

justitiesekreterare: byradirektoren J. Plingers,

med beaktande av anstkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
8 maj 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 31 oktober 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 31 oktober 2003,
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efter att forhandling héllits den 2 december 2004,

f6ljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Ampafrance SA ingav den 13 juni 1996 en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, ménster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3) i andrad
lydelse.

Det varumirke som registreringsansékan avsg 4r nedanstiende figurtecken (nedan
kallat varumérket monBeBé):

(monsese)

De varor som registreringsansokan avség ingdr i klasserna 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18,
20, 21, 22, 24, 25 och 28 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjinster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éindringar
och tillagg.
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Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumérken nr 8/99 av
den 8 februari 1999.

Bolaget Johnson & Johnson GmbH framstillde den 29 mars 1999 en invdndning i
enlighet med artikel 42 i forordning nr 40/94 mot registreringen av detta
gemenskapsvarumirke. Invindningen framstilldes pa den grunden att ordmirket
bebe foreligger, vilket har varit foremal for foljande registreringar:

— registrering i Tyskland under nummer 1168346, av den 22 november 1990,
avseende foljande varor: ”hud- och kroppsvérdsprodukter, vilket omfattar
produkter for rengéring och skydd av huden, sérskilt hudkrémer, hudlotioner,
rengdringsmjolk, ansiktsvatten, fuktgivande emulsioner, solskyddskrdmer, bad-
tillsats, badgel, oljor for huden, schamponeringsmedel, vardande produkter for
lapparna; tvilar, rengoringsprodukter; vatservetter; deodoranter; produkter for
rengdring av tinder, ansiktspuder, avsminkningsprodukter, nagelvardsprodukter
inklusive nagellack och nagellacksborttagningsmedel”. Dessa varor ingdr i
Klass 3. Till stéd for inviindningen gjordes géllande att varumirket i Tyskland dr
kiint i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och vilként i den
mening som avses i artikel 8.2 ¢ i samma forordning;

— internationell registrering IR 571254, av den 19 december 1990, vilken bland
annat giller i Italien, Osterrike och Beneluxlinderna, avseende samma varor i
klass 3 som dem som angetts ovan och avseende foljande varor:

— Klass 16: "Pappershanddukar och vétservetter for skonhetsvard”;

— Klass 24: "Handdukar och tvittlappar av tyg for skonhetsvard”.
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Invindningen framstilldes pA grundval av samtliga varor som omfattas av de ldre
varumirkena och avseende en del av de varor som avses i anstkan om
gemenskapsvarumirke, nimligen foljande varor:

— Klass 3: "Tval, rengoringsprodukter, hud- och kroppsvardsprodukter, kosmetika,
schamponeringsmedel, talk, eau de toilette, tandpulver, -krim och -pastor,
badprodukter, bomullspinnar”,

— Klass 5: "Hygieniska produkter, dietprodukter, dietlivsmedel, bomull, blsjor”.

— Klass 10: "Nappflaskor, sugnappar, trdstnappar, medicinska apparater, like-
medelsviskor”.

— Klass 16: "Papper och pappersvaror, bldjor av pappersmaterial”.

De grunder som anforts till stod for invéindningen #r de som avses i artikel 8.1 b,
8.2 c och 8.5 i forordning nr 40/94.

Under invindningsforfarandet, den 21 februari 2000, begrinsade sékanden
forteckningen over de varor som avses i registreringsansokan genom att utesluta
de varor som ingér i klass 16.
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Invindningsenheten avslog invéndningen genom beslut av den 27 februari 2002,
Den konstaterade att det inte forelajg nagon risk for forvixling mellan de
ifrdgavarande varumirkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94. Eftersom kinnetecknen inte liknar varandra avslog invéindningsenheten
&ven inviindningen i den del som den hade framstillts pa grundval av artikel 8.2 ¢ i
forordning nr 40/94. Aven den del av invéindningen som hade framstillts pé
grundval av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 avslogs, eftersom kénnetecknen var
olika och intervenienten inte hade visat att dess tyska varumirke var kint.

Intervenienten overklagade invdndningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrén
den 12 mars 2002 i enlighet med artiklarna 5762 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 4 mars 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), bif6ll
forsta 6verklagandenimnden delvis dverklagandet. Den ansdg i huvudsak att det var
sannolikt att det forelag en risk for férviixling hos omsittningskretsen, bland annat
mot bakgrund av att varorna i klasserna 3 och 5 var identiska eller av liknande slag,
att de ifrigavarande kinnetecknen liknade varandra och att de éldre varumérkena
var kinda for kroppsvardsprodukter. Invindningsenhetens beslut upphivdes
foljaktligen i den man som det innebar avslag pa den inviindning som framstéllts
pa grundval av artikel 8.1 i férordning nr 40/94 betriffande foljande varor som avses
i ansokan: “tval, rengoringsprodukter, hudvardsprodukter, kosmetika, schamponer-
ingsmedel, talk, eau de toilette, tandpulver, -krim och -pastor, badprodukter,
bomullspinnar”, vilka ingér i klass 3, och "hygieniska produkter, bomull, bl&jor”,
vilka ingr i klass 5. :

Vad betriffar de varor som inte ansigs vara av liknande slag, ndmligen dietprodukter
och dietlivsmedel (klass 5), och nappflaskor, sugnappar, trostnappar, medicinska
apparater, likemedelsviskor (klass 10), bedémde overklagandenimnden att de
nodvindiga villkoren for tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte var
uppfyllda och 6verklagandet avslogs saledes i detta avseende. I 6vrigt provade inte
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dverklagandenimnden invindningen i den del som den framstillts pa grundval av
artikel 8.2 c i forordning nr 40/94, da den hade bifallit invéindningen i den del som
den grundades pa artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 vad betriffar “kosmetika,
vardprodukter, ndmligen hudvérdsprodukter”, vilka ingér i klass 3.

-

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigfrklara eller &ndra det omtvistade beslutet i den man som det gar bolaget
emot,

— faststéilla att ansokan om registrering av varumirket monBebé som gemen-
skapsvarumirke skall beviljas i sin helhet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersiitta kostnaderna i invindningsforfarandet
samt forfarandena vid 6verklagandeniimnden och forstainstansritten.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall ogilla talan.

Foremalet for tvisten

Sékanden har, genom en skrivelse av den 25 november 2004, informerat
forstainstansritten om att denne har begrinsat registreringsansokan, vad avser
varorna i klasserna 3, 5 och 10, till varor avsedda for spidbarn och smabarn.

Férstainstansritten erinrar hirvid om att sokanden, med stéd av artikel 44.1 i
forordning nr 40/94, nir som helst kan aterkalla sin ansékan om gemenskapsvaru-
mirke eller begrénsa den diri ingéende forteckningen Gver varor eller tjénster. En
begrinsning av forteckningen dver de varor och tjinster som avses i en ansékan om
gemenskapsvarumirke skall ske i enlighet med vissa sirskilda foreskrifter, genom en
andringsansokan som framstills i enlighet med artikel 44 i forordning nr 40/94 och
regel 13 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av ridets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, s. 1) (forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mal T-194/01,
Unilever mot harmoniseringsbyran (Aggformad tablett), REG 2003, s. II-383,
punkt 13, och av den 25 november 2003 i mal T-286/02, Oriental Kitchen mot
harmoniseringsbyran — Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. 1I-4953,
punkt 30).

I férevarande fall har sbkanden ingett en ansékan om begréinsning av, férteckningen
over varor endast nagra dagar fére forhandlingen. Dessutom har harmoniserings-
byran under forhandlingen gjort géllande att den fick kéinnedom om denna ansékan
endast genom forstainstansritten, dd sékandens formella ansokan om begrénsning
dnnu inte hade tillagts handlingarna i drendet vid harmoniseringsbyrén.
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Det skall i 6vrigt erinras om att beddmningen av forvixlingsrisken vid tillimpningen
av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall avse samtliga de varor som anges i
registreringsansdkan (domen i det ovanndmnda malet KIAP MOU, punkt 30).

I férevarande fall avser sékanden, genom den nu aktuella ansbkan, inte att fran
forteckningen ta bort en eller flera varor som har konstaterats vara av liknande slag,
utan att &ndra samtliga angivna varors avsedda anvindningsomrade. Det kan
emellertid inte uteslutas att dndringen av varornas avsedda anviindningsomrade kan
paverka den jamforelse av varorna som harmoniseringsbyrin gjorde vid bedém-
ningen av forvéixlingsrisken och det administrativa forfarandet vid harmoniserings-
byran.

Att under dessa omstindigheter godta #ndringen av varornas avsedda anvind-
ningsomréde i detta skede, skulle #ndra féremalet for tvisten under pigiende
domstolsforfarande. I enlighet med artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegangs-
regler kan parternas inlagor inte éindra fSremalet for tvisten i 6verklagandensmnden.
Det aligger ndmligen forstainstansritten att inom ramen for férevarande tvist prova
lagenligheten av 6verklagandenimndens beslut. En #ndring i forteckningen over
angivna varor och tjinster innebér emellertid nodvindigtvis att foremalet for
invéindningen, och saledes éven tvistens omfattning, dndras pa ett sitt som strider
mot rittegangsreglerna.

Mot bakgrund av det ovanstaende kommer dndringen av det avsedda anvindnings-
omréddet for de varor som avses i sékandens ursprungliga ansékan om registrering
inte att beaktas av forstainstansritten. Foljaktligen avser forevarande tvist de
forhallanden som har prévats av éverklagandeniimnden.
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Huruvida sékandens andra och tredje yrkanden kan tas upp till sakprévning

Sékanden har genom sitt andra yrkande yrkat att forstainstansrétten skall foreldgga
harmoniseringsbyrén att bevilja ansokan om registrering av det sokta varumérket.
Enligt harmoniseringsbyran kan detta yrkande inte provas.

Forstainstansritten erinrar hirvid om att harmoniseringsbyrén enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 ér skyldig att vidta de étgirder som krdvs for att folja
gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer darfor inte pa forstainstansratten att
rikta foreligganden till harmoniseringsbyran. Det aligger nimligen harmoniserings-
byran att ritta sig efter domslutet och domskilen i forstainstansrittens domar
(forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i méal 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. I1-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyrdn — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003,
s. 11-2251, punkt 22).

Sokandens andra yrkande kan saledes inte tas upp till sakprovning.

Sokanden har genom sitt tredje yrkande yrkat att harmoniseringsbyrdn skall
forpliktas att ersitta kostnaderna i invindningsforfarandet samt forfarandena vid
overklagandendmnden och forstainstansritten.

Det skall erinras om att det i artikel 136.2 i rittegingsreglerna foreskrivs att
”[n]édvéndiga kostnader som parterna haft for forfarandet i 6verklagandendmnden
samt kostnader som de &dragit sig for de i artikel 131.4 andra stycket angivna
dversittningarna av inlagor och andra skrivelser till rittegangsspraket skall betraktas
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som ersittningsgilla kostnader”. Hirav foljer att de kostnader som uppstatt i
samband med invéndningsforfarandet inte 4r ersittningsgilla.

Sokandens tredje yrkande avseende kostnader kan saledes inte tas upp till
sakprovning i den del som det avser kostnaderna i invindningsférfarandet.

Huruvida den bevisning som for forsta gingen forebringats vid forstain-
stansriitten kan tas upp till prévning

Intervenienten har sdsom bilaga till svarsinlagan av den 31 oktober 2003 forebringat
bevisning som inte hade ingetts till 6verklagandenimnden, namligen fotografier fran
den 4 oktober och den 6 oktober 2003, reklamannonser och en forteckning Gver
varorna med varumirket bebe. Denna bevisning, som forebringats forst vid
forstainstansritten, kan siledes inte beaktas. Talan vid forstainstansiiitten syftar
némligen till att, i den mening som avses i artikel 63 i férordning nr 40/94, préva
lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyréns éverklagandenimnd har fattat,
och forstainstansritten skall under dessa foérhallanden inte bedéma de faktiska
omstindigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar som forebringats forst vid
forstainstansrétten. Ovannidmnda handlingar skall siledes limnas utan avseende
utan att det dr nédvindigt att beddma deras bevisvirde (forstainstansrittens dom av
den 18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyran — Flabesa
(CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i mal
T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrén (En 6lflaskas form), REG 2004,
s. II-1391, punkt 52, och av den 10 november 2004 i mal T-396/02, Storck mot
harmoniseringsbyran (Formen pé en karamell), REG 2004, s. I1-3821, punkt 24).
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Provning i sak

Sékanden har till stéd for sin talan aberopat en enda grund som avser asidosattande
av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden har ifrigasatt 6verklagandenimndens bedémning att det foreligger risk
for forvixling mellan varumérkena bebe och monBeBé.

Sékanden har for det forsta kritiserat verklagandenidmndens bedomning att de
bléjor som omfattas av det sdkta varumérket och varorna i klass 3 som omfattas av
de #ldre varumirkena, det vill siga "hud- och kroppsvérdsprodukter, kosmetika”, &r
av liknande slag. Det rér sig nimligen inte om varor av samma slag och de har inte
heller samma sammansittning. Bléjorna fyller inte heller nigon estetisk utan endast
en praktisk funktion, eftersom syftet med dem é&r att spadbarnens kldder skall vara
torra,

Sokanden har for det andra anfort att de ifrdgavarande varumiérkena inte liknar
varandra i tillriickligt hog grad for att det skall kunna faststillas att det foreligger en
risk for forvixiing dem emellan. Detta foljer av de visuella och fonetiska
skillnaderna, men dven av den omstindigheten att ordet bebe #r beskrivande och
didrmed har liten sérskiljningsformaga.
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Enligt sokanden medfér de visuella sérdrag som kénnetecknar orddelen monBeB¢,
tillsammans med den ovala ram som omgirdar den, ett helt annat helhetsintryck n
de dldre varumirkena. Konsumenten kommer att ligga mirke till att det sokta
varumirkets bokstdver dr fetstilta, mycket runda, och ger ett intryck av att vara
ihoptryckta. Dirutover har ett accent-liknande tecken placerats pa ett ovanligt siitt
pa det sista e:et. Det skall dven noteras att bokstaven b i bada fallen #r skrivna med
versaler, vilket dr ovanligt fér andra bokstiver @n den forsta bokstaven i ett ord.

Dessutom anser sékanden att det inte dr realistiskt att anféra att tyska konsumenter,
mot bakgrund av att man kan anta att de kénner till ordet mon, ligger stérre vikt vid
den andra delen BeBé 4n vid ordtecknets forsta del, sdsom 6verklagandenéimnden
har hévdat. Sékanden har gjort gillande att man liser frin vinster till hoger och att
konsumenterna generellt sett fister stdrre uppmirksamhet pa ordtecknets forsta del
4n pa dess sista del.

[ fonetiskt avseende har sékanden dérefter gjort gillande att ett ord som bestar av
tvé stavelser inte uttalas pa samma siitt som ett ord som bestar av tre stavelser. Enligt
sokanden medf6r uttalet av ordet mon ett sirskilt ljud som pa intet sitt
Overensstimmer med uttalet av de dldre varumirkena.

I begreppsmissigt avseende har sokanden framhallit att ordet bebe #r beskrivande da
det ror sig om intervenientens varor, vilka méjliggér for anvindarna av dessa varor
att bibehélla en babylen hud. Under dessa omstiindigheter borde ordet bebe kunna
anvindas fritt av alla.

Stkanden har for det tredje ifragasatt att varumirket bebe #r kint i Tyskland.
Eftersom varumérket bebe bestdr av ett ord som forstis av samtliga konsumenter i
Europeiska unionen, déribland tyska konsumenter, har det inte i sig nigon stor
sdrskiljningsformaga i Tyskland. Stkanden har ifrigasatt den bevisning som har

II - 1415



39

40

41

42

DOM AV DEN 21.4.2005 — MAL T-164/03

forebringats betriffande kinnedomen om varumirkena bebe i omséttningskretsen.
Sokanden har dessutom papekat att éverklagandendmnden, i punkt 40 i det
omtvistade beslutet, felaktigt har papekat att varumérket i fraga &r ként i
tysksprékiga linder. Intervenienten har inte gjort gillande att varumirket &r kint
i de linderna, eftersom den uttryckligen i sin anmélan om invéndning begrinsade
fragan huruvida varumirket dr ként till att avse Tyskland. ' '

Harmoniseringsbyrén har gjort gillande att éverklagandendmnden inte har asidosatt
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. '

'

Vad betriffar fraigan huruvida de #ldre varumirkena har stor sirskiljningsférmaga,
har harmoniseringsbyran erinrat om att det tyska varumirket bebe registrerades
efter det att det hade visats att det hade uppnatt sirskiljningsférmaga till foljd av
anvindning (durchgesetztes Zeichen) och att det i Osterrike inte framstilldes nigon
invindning mot registreringen av det internationella varumérket.

Enligt harmoniseringsbyran har sdkanden felaktigt ifrigasatt det omtvistade beslutet
i den del som det déri faststilldes att varumérket bebe pa den tyska marknaden hade
uppnétt stor sirskiljningsformaga till foljd av dess anvéndning, vid tidpunkten for
ingivandet av ansgkan om gemenskapsvarumérke den 13 juni 1996.

Vad betriffar Osterrike har harmoniseringsbyrdn i huvudsak anfort att den
omstindigheten att intervenientens varumirke har stor sirskiljningsférmaga i det
landet inte skall beaktas, eftersom intervenienten inte har &beropat detta vare sig i
sin anmilan om invéindning eller i de uppgifter om fakta, bevis och skil som denne
ingav till stod for invindningen inom den foreskrivna fristen, i enlighet med
regel 20.2 i forordning nr 2868/95 (se, for ett liknande resonemang, fGrstain-
stansrittens dom av den 13 juni 2002 i méal T-232/00, Chef Revival USA mot
harmoniseringsbyran — Massagué Marin (Chef), REG 2002, s. 1I-2749, punkterna 34
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och 35). Att godta motsatsen skulle kunna innebira att de frister som harmoni-
seringsbyran har foreskrivit forlorar sitt innehall, att forfarandena blir orimligt langa
och till och med att férhalningstaktik gynnas.

Intervenienten har gjort gillande att det foreligger risk for forvixling mellan
kinnetecknen bebe och monBeBé i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94, mot bakgrund av att de ifragavarande varorna ar av liknande slag och de
ifrdgavarande kéinnetecknen liknar varandra,

Intervenienten har understrukit att varumérket bebe redan &r 1995 i hog grad var
kint for omsittningskretsen i Tyskland. Denna omstindighet borde anses vara
avgérande vid bedémningen av likheten mellan de ifrigavarande kinnetecknen, Mot
bakgrund av att varumirket bebe ér vilként efter att ha anvénts i stor utstrickning
under lang tid, dr det irrelevant att préva huruvida ordet bebe i sig har liten
sdrskiljningsformaga pa grund av att det dr suggestivt sasom 6verklagandenimnden
hévdat.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b { forordning nr 40/94 skall det sdkta varumérket, efter invindning
fran innehavaren av ett éldre varumdrke, inte kunna registreras om det — pa grund
av att det #r identiskt med eller liknar det #ldre varumirket och de varor eller
tjdnster som omfattas av varumirkena #r identiska eller av liknande slag —
foreligger en risk for att allméinheten férvixlar dem inom det omréde déir det éldre
varumdrket ar skyddat, inbegripet risken for att varumirket associeras med det ildre
varumirket. Med &dldre varumirken avses enligt artikel 8.2 a ii och 8.2 a iii i
férordning nr 40/94 varumirken som registrerats i en medlemsstat och varumirken
som blivit féremal fér en internationell registrering med rittsverkan i medlems-
staten ifraga, for vilka ansdkan om registrering har gjorts tidigare &n ansékan om
registrering som gemenskapsvarumirke.
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Enligt fast rittspraxis foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten
kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer frén samma foretag, eller i
forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger
forviixlingsrisk hos allminheten goras en helhetsbedémning mot bakgrund av hur
omsittningskretsen uppfattar kinnetecknen och varorna eller tjansterna ifrdga och
med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat
samspelet mellan faktorer sisom graden av likhet mellan kénnetecknen och mellan
de varor eller tjanster som avses (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1I-2821, punkterna 31-33 och dir
angiven réttspraxis). : '

I forevarande fall &r de ldre varumirkena bebe registrerade dels som internationellt
varumirke, vilket bland annat gillde i Osterrike, Italien och Beneluxiénderna vid
tidpunkten for ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke, dels som
nationellt varumirke i Tyskland. Eftersom invéndningen grundar sig p& det
nationella varumirket och pa den internationella registrering som géller i Osterrike,
ar det relevanta omradet vid bedomningen av forvixlingsrisken sérskilt Tyskland
och Osterrike.

Eftersom de ifrigavarande varorna #r dagligvaror utgbrs omsittningskretsen av
normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna genomsnitts-
konsumenter.

Mot bakgrurid av det ovanstiende skall for det forsta de berérda varorna jémféras,
for det andra de motstdende kinnetecknen jamfdras och for det tredje de éldre
varumérkenas pastitt stora sirskiljningsformaga provas, i syfte att faststélla huruvida
registreringen av kinnetecknet monBeBé kan innebira en risk for forvixling mellan
det kinnetecknet och de &ldre varumirkena bebe.
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En jamforelse av varorna

Hérvid har sdkanden endast ifragasatt 6verklagandenimndens bedémning att de
bléjor som ingar i klass 5, som skall omfattas av varumirket monBebé, och de varor
som ingér i klass 3, som omfattas av de #ldre varumirkena, nimligen hud- och
kroppsvérdsprodukter samt kosmetika, dr av liknande slag.

For att bedéma om de ifrdgavarande varorna ar av liknande slag skall, enligt fast
rittspraxis, samtliga relevanta faktorer beaktas som avser forhallandet mellan dem.
Bland dessa faktorer ingér framfor allt varornas art, de tilltinkta koparna,
anvéindningsomrédet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar
varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 23, och forstainstansrittens dom av den 4 november 2003
i mél T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyrdin — Granjas Castellé (CASTILLO),
REG 2003, s. 11-4835, punkt 32).

Det skall papekas att bl6jor, oavsett om de &r avsedda att anvindas for spadbarn eller
av inkontinenta vuxna, och kosmetika &terfinns p samma forsiljningsstillen. Nir de
sistnémnda varorna ér avsedda for spadbarns hygien anviinds de dessutom i mycket
néra anslutning till de forstndmnda varorna. Det kan konstateras att blojor &r
hygieniska produkter som normalt sett anviinds samtidigt som hudvérdsprodukter
och kompletterar dessa varor. Féljaktligen kan de blgjor som omfattas av det sokta
varumérket samt de hud- och kroppsvardsprodukter och kosmetika som omfattas av
de #ldre varumirkena anses vara av liknande slag.

Overklagandenimnden har siledes inte gjort nagon felaktig jamforelse av de
ifrdgavarande varorna.
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En jamforelse av kdnnetecknen

Av fast rittspraxis framgar det att helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad
géller de aktuella varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmiéssiga likhet, skall
grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med hinsyn till
deras sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (se forstainstansréttens dom av
den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran
— Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. I1-4335, punkt 47 och
ddr angiven rittspraxis).

Overklagandenimnden har vid en jimforelse i visuellt hinseende konstaterat att det
foreligger viss visuell likhet mellan det dldre ordmérket och det sdkta varumérkets
orddel. Den skillnad som bestér i att ordet mon har tillagts det sokta varumérket har
inte ansetts vara s& betydelsefull att den likhet som foljer av att den huvudsakliga
delen, ordet bebe, ir identisk med det ord som de #ldre varumérkena bestér av helt
undanrdjs.

Det skall papekas att de dldre varumirkena uteslutande bestér av ordet bebe, skrivet
med gemener.

!

Det stkta varumirket bestar ddremot av orddelen monBeBé, skrivet med versaler
och gemener om varandra, som placerats i en oval svart ram. Det kan delas upp i tva
delar, mon och BeBé.

Vad betriffar det sékta varumérket monBeBés figurdelar, ndmligen séttet pa vilket
ordet monbebé skrivits och den ovala ram som omgirdar ordet, r de inte tillrdckligt
betydelsefulla for att gora storre intryck pd konsumenten n vad enbart dess orddel
skulle gora. Dessutom ar det knappt méjligt att uppfatta den accent som placerats pa
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det sista eet i kinnetecknet monBeB¢, och den omstindigheten att b:na &r skrivna
med versaler innebir inte att det foreligger ndgon nimnvird skillnad jaimfort med
bokstdverna bredvid dem, till skillnad fran vad sékanden har anfért, Den
omstdndigheten att versaler anvinds medfér emellertid att uppmérksamheten riktas
mot den andra orddelen BeBé, pd sé sitt att den delen kan anses utgéra den
dominerande delen av kiinnetecknet monBeBé.

Mot bakgrund av att det dldre varumirket bebe helt innefattas i det sokta
varumérket monBeBé ir den skillnad som uppkommer genom att orddelen mon
laggs till det sokta varumérket inte tillrickligt betydande for att motverka den likhet
som uppkommer genom att den huvudsakliga delen i det stkta varumiirket, det vill
sdga ordet bebe, sammanfaller (se, f6r ett liknande resonemang, domen i det
ovanndmnda mélet CONFORFLEX, punkt 46).

Haray féljer att dverklagandenimnden inte gjorde nagon felaktig bedémning nér
den faststillde att det foreligger en visuell likhet mellan kiinnetecknen.

Vad betriffar den fonetiska jimférelsen av de motstiende kéinnetecknen, faststillde
overklagandendmnden att det foreligger viss fonetisk likhet,

Med hinsyn till att orddelen bebe férekommer i de #ldre varumérkena och i det
sokta varumirket, foreligger det en viss fonetisk likhet mellan de motstiende
kdnnetecknen. Tilldgget av ordet mon till ordet bebe i det sékta varumirket medfér
emellertid att de motstiende kéinnetecknen, fonetiskt sett, vid en helhetsbedémning
uppvisar olikheter (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet
CONFORFLEX, punkt 47). Denna skillnad innebir dock inte att det kan ifrigasittas
att det foreligger en fonetisk likhet, eftersom skillnaden inte avser den dominerande
delen av det sokta varumirket.

Overklagandenimnden gjorde sdledes inte nagon felaktig bedémning nir den
faststillde att det foreligger en viss fonetisk likhet mellan de ifrdgavarande
kédnnetecknen.
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Vad betriffar den begreppsmissiga likheten faststillde éverklagandenéimnden att
eftersom omsittningskretsen i Tyskland uppfattar innebdrden av savél ordet bebe
som ordet mon liknar de ifrigavarande kinnetecknen varandra da ordet bebe
innefattas i bada kénnetecknen.

Forstainstansritten papekar att till skillnad frdn vad intervenienten har gjort
gillande uppfattar den tysksprakiga allminheten utan svérighet ordet bebe i
betydelsen spadbarn.

Vad betriffar fragan huruvida omsittningskretsen ser ett begreppsmissigt samband
mellan orden bebe och monbebé, kan det inte uteslutas att den tysksprékiga
konsumenten uppfattar ordet mon sasom mein (det vill siga mon pi tyska). De
tysksprakiga konsumenterna dr namligen fortrogna med vissa franska uttryck sdsom
mon chéri eller mon amour, vilka anger vissa varor som salufors i Tyskland. Vid
antagandet att omsittningskretsen uppfattar betydelsen av ordet mon, foreligger det
inte nagon egentlig begreppsmissig skillnad mellan de motstiende kénnetecknen.
Tilligget av ett possessivt pronomen dndrar inte det begreppsméssiga innehéllet i
kannetecknet, vilket innebir en hinvisning till spadbarn, i sirskilt stor utstrackning.
Aven vid antagandet att omsittningskretsen inte uppfattar betydelsen av det franska
ordet mon, kéinner den igen det franska ordet bebe och forekomsteh av ordet mon
andrar inte det begreppsmissiga innehall som omsittningskretsen tillskriver det
kinnetecknet.

Under dessa omstindigheter faststillde ¢verklagandendmnden med rétta att det
foreligger en begreppsmissig likhet mellan de motstdende kénnetecknen.

Det foreligger foljaktligen en visuell, begreppsmiissig och viss fonetisk likhet mellan
kénnetecknen. Inom ramen for helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken skall det
dven provas huruvida de dldre varumérkena har stor sirskiljningsformaga.
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Huruvida de éldre varumirkena har stor sirskiljningsférmaga

Enligt fast rttspraxis géller att ju storre det &ldre varumirkets sirskiljningsforméaga
visar sig vara desto stérre dr risken for forvixling (se analogt domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 24). De
varumirken som, antingen i sig eller pa grund av att de r kiinda pa marknaden, har
stor sirskiljningsformaga atnjuter ett mera omfattande skydd &n varumérken med
mindre sirskiljningsformaga (se analogt domen i det ovannimnda malet Canon,
punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 20).

For att faststélla ett varumérkes sirskiljningsformaga, och foljaktligen for att bedéma
om det har férvirvat stor sarskiljningsforméaga, skall det goras en helhetsbedémning
av om varumérket lampar sig som identifikationsmedel for att faststilla att de varor
och tjinster med avseende pé vilka det har registrerats kommer fran ett visst foretag
och séledes for att sarskilja dessa varor och tjénster frin andra foretags varor och
tjinster (se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade mélen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 49, och
domen i det ovannidmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22).

Vid denna bedémning skall hiinsyn bland annat tas till varumérkets inneboende
egenskaper, inbegripet huruvida det beskriver de varor eller tjinster med avseende
pa vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumirket innehat, hur ofta,
hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats, hur
stora investeringar som har gjorts fér att marknadsféra det, den andel av
omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange att varan kommer fran
ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare och andra yrkessammanslut-
ningar (se analogt domarna i de ovannimnda malen Windsurfing Chiemsee,
punkt 51, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23).
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Det éldre varumirkets sirskiljningsférmaga, och sirskilt omstindigheten att det ér
kint, skall beaktas vid bedémningen av huruvida likheten mellan kéinnetecknen eller
mellan varorna och tjinsterna ar tillrickligt stor for att det skall uppstd en risk for
forvaxling (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannémnda mdlet Canon,
punkt 24, samt forstainstansrittens dom av den 22 oktober 2003 i mél T-311/01,
Editions Albert René mot harmoniseringsbyrén — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-
4625, punkt 61, och av den 22 juni 2004 i mal T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818”
mot harmoniseringsbyrin — Manuel Nabeiro Silveira (Galéxia), REG 2004,
s. [1-1765, punkt 30). :

Sékanden har i forevarande fall gjort gillande att varumirket bebe inte har nigon
stor sarskiljningsformaga i sig. Intervenienten och harmoniseringsbyrn har
emellertid inte vid nagot tillfille anfort att varumirket bebe har stor sérskiljnings-
formaga i sig, utan det &r pa grund av att det #ér kint pa marknaden som det har
tillskrivits stor sérskiljningsférmaga.

Det skall siledes provas huruvida intervenienten vid harmoniseringsbyrdn har
redogjort for faktiska omstindigheter och férebringat bevisning i tillrécklig
utstriickning for att visa att dess varumirke faktiskt var kiant i Tyskland vid
tidpunkten for ingivandet av den ifrdgavarande ansdkan om gemenskapsvarumérke
den 13 juni 1996. ,

Intervenienten har ingett flera handlingar till harmoniseringsbyrén till stod for att de
ildre varumirkena verkligen ar kinda. Overklagandenédmnden faststillde att de var
kinda pa grundval av en opinionsundersokning fran ar 1995, som utfordes av IMAS
International GmbH (Miiller, Schupfner & Gauger) (nedan kallad IMAS opinions-
undersékning), och pi grundval av en hogtidlig forklaring av intervenientens
marknadschef, O. Albers. Enligt sékanden #r inte denna bevisning sidan att det stér
Klart att varumirket bebe var ként i Tyskland den 13 juni 1996.
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77 Vad betréffar IMAS opinionsundersokning har harmoniseringsbyran och interve-

78

79

80

nienten gjort gillande att den i sig innebir att det kan faststillas att varumérket bebe
har stor sirskiljningsformaga pd den tyska marknaden, medan sékanden menar att
man av denna opinionsundersékning endast kan utlisa mycket generella
procentsatser.

Det framgér av handlingarna att IMAS opinionsundersokning genomférdes under
oktober och november ménad &r 1995. Det anges i inledningen till opinions-
undersdkningen att den syftade till att underséka hur varumirket bebe uppfattades
av den tyska befolkningen. 2 017 personer éver 16 &r svarade pa muntliga fragor.
Resultaten presenterades genom procentsatser, enligt foljande fyra kriterier: samtliga
tillfragade personer, kon, alder (16-29 &r, 30-49 ar, 6ver 50 ar) och bostadsort.

Det skall pdpekas att sokanden felaktigt har pastatt att det inte limnas nigon
upplysning avseende sammansittningen av gruppen tillfragade personer. Det har
konstaterats att det rdr sig om personer éver 16 ar, kvinnor och min, uppdelade i tre
olika &lderskategorier och fran nistan alla delstater. Aven om det inte redogérs for
férdelningen mellan de olika kategorierna, finns det inget som tyder p4 att dessa
personer inte representerar den tyska genomsnittskonsumentens uppfattning,
Dessutom dr i forevarande fall gruppen pé 2 017 tillfrigade personer tillriickligt
stor for att vara representativ.

Det ror sig inte heller om "mycket generella procentsatser” sasom soékanden har
gjort géllande, eftersom det av resultaten, sisom harmoniseringsbyran har anfort,
tydligt framgdr att varumirket bebe faktiskt har stor sirskiljningsformaga. Av
opinionsunderskningens resultat framgar nimligen att varumérket bebe var kiint
for en betydande del av allmiinheten pa den tyska marknaden fére tidpunkten for
ingivandet av ansokan om gemenskapsvarumirke, Enligt tabellerna I och III i
opinionsunderstkningen kinde 64 procent av de tillfrigade personerna till, det vill
siiga hade redan last eller hort, ordet bebe i anslutning till varor fr kropps- och
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ansiktsvard. Bland kvinnorna kénde 80 proéent till ordet. Enligt tabellerna II och IV
hade 66 procent av dem som kinde till ordet (68 procent av kvinnorna)
uppfattningen att detta ord endast anviindes av en enda tillverkare.

Vad betriffar formuleringen av fragorna, vilken enligt sokanden inte var neutral,
skall det framhallas att det inte finns nagot som tyder pd att opinionsundersdk-
ningen inte var objektiv, &ven om ordet bebe omnémns i fragorna.

Sokanden har #ven gjort gillande att Gverklagandendmndens faststillande att
"66 procent av befolkningen antog att beteckningen bebe endast anvéndes av en
enda tillverkare” &r felaktigt. Hérvid dr det tillrickiigt att ange, sdsom &ven
sverklagandeniimnden gjort, att 64 procent av befolkningen kinde till ordet bebe
och att procentsatsen 66 procent endast kunde avse den del av befolkningen som
kinde till nimnda ord. Trots att overklagandenimnden anvinde en tvetydig
formulering, har den inte agerat felaktigt i detta avseende.

IMAS opinionsundersokning ar foljaktligen tillricklig for att visa att varumérket
bebe hade stor sirskiljningsforméaga eftersom det var kiint i Tyskland vid tidpunkten
for ingivandet av varumérkesansokan.

¥

Det saknas siledes anledning att préva ovrig bevisning som intervenienten
forebringade vid antingen invindningsenheten eller 6verklagandenimnden, men
som overklagandenimnden inte sjilv bedémde och dérmed underlit att uppfylla
sina skyldigheter enligt artikel 61.1 och artikel 62.1 i forordning nr 40/94
(forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i mél T-308/01, Henkel mot
harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. 11-3253). Det
omtvistade beslutet skall foljaktligen inte ogiltigforklaras i detta avseende, eftersom
det diri anges att det tyska varumirket bebe har stor sérskiljningsforméga.

II - 1426



85

86

87

88

AMPAFRANCE MOT HARMONISERINGSBYRAN — JOHNSON & JOHNSON (MONBEBE)

Det skall inte heller provas huruvida éverklagandenimnden felaktigt faststillde att
det dldre varumirket var kint i viss utstrickning i Osterrike, eftersom det #r
tillrdckligt att det foreligger en risk for férvixling avseende ett av de #ldre
varuméirkena.

Mot bakgrund av att de ifrdgavarande varorna ir av liknande slag, att det foreligger
viss likhet mellan de motstdende kiinnetecknen och att det #ldre varumirket bebe
har stor sérskiljningsformaga till féljd av anviindning, skall det faststillas att det
foreligger en risk for forvéxling, dtminstone i Tyskland.

Talan kan foljaktligen inte bifallas p& den grund som sékanden har gjort gillande
och talan skall ogillas i sin helhet.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegéngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sékanden har
tappat milet, skall harmoniseringsbyréns yrkande bifallas. Intervenienten har inte
yrkat att sokanden skall forpliktas att ersétta rittegingskostnaderna, och denne skall
darfor béra sin rittegingskostnad.
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P4 dessa skil beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersitta den riittegingskostnad som férorsakats Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller).

3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Jaeger Tiili Czicz
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 21 april 2005.

H. Jung : M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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