DOM AV DEN 4.5.2005 — MAL T-359/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjdrde avdelningen)
den 4 maj 2005 *

I mal T-359/02,

Chum Ltd, Toronto (Canada), foretritt av advokaten M.J. Gilbert,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av P. Bullock och S. Laitinen, bada i
egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i forfarandet infér éverklagandenimnden vid harmoniser-
ingsbyran var

Star TV AG, Schlieren (Schweiz),
* Rittegingssprik: engelska,
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angéende en talan mot ett beslut fattat av andra 6verklagandenimnden vid
harmoniseringsbyran den 17 september 2002 (irende R 1146/2000-2), avseende ett
invéindningsforfarande mellan Chum Ltd och Star TV AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen),

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

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den
3 december 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens kansli den
9 april 2003,

och efter att forhandling hallits den 17 november 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byrén
for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 28 juli 1998 i enlighet med radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3) i &ndrad lydelse.

Det varumirke som soktes registrerat utgjordes av ordkénnetecknet STAR TV.

De produkter som registreringsansékan avser ingar i klasserna 38 och 41 i Nice-
verenskommelsen, av den 15 juni 1957, om Klassificering av varor och tjénster for
varumirkesregistrering, med andringar och tilligg och motsvarar for var och en av
dessa klasser foljande beskrivning:

— Klass 38: "Televisionsutséndning; tjinster avseende interaktiva elektroniska tv-
sindningar, inkluderande via tv, elektronisk post, Internet och andra
elektroniska medier.”
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— Klass 41 "Produktion, distribution, inspelning och utveckling av tv-program,
video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter.”

Denna ansokan offentliggjordes den 31 maj 1999 i Bulletinen for gemenskapsvaru-
mérken nr 43/99.

Star TV AG invinde den 30 augusti 1999 med stéd av artikel 42 i forordning
nr 40/94 mot sokandens registreringsansékan och aberopade att forvaxlingsrisk
foreldg i enlighet med artikel 8.1 a och 8.1 b i den ovannimnda forordningen.
Invéndningen grundades pa det nedan 4tergivna internationella figurmérket.

Registreringen av detta varumiirke omfattande Tyskland, Osterrike, Benelux-
linderna, Frankrike och Italien med avseende p4 tjénsterna “televisionsutsindning,
det vill sdga utsindning av specialiserade program innehallande information och
dokumentirer om film”, vilka ingér i klas. 38 och tjinsterna "produktion av tv-
program, bland annat program innehéllande information och dokumentirer om
film”, vilka ingdr i klass 41.
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;  Efter att ha konstaterat att forviixlingsrisk forelag mellan de motstillda varumérkena
bifsll invindningsenheten invindningen genom beslut av den 28 september 2000
och avslog sokandens ans6kan om registrering,

s  Sokanden Gverklagade invﬁndningsenﬁetens beslut den 28 november 2000.

9 Andra dverklagandendmnden vid harmoniseringsbyrén ogillade overklagandet och
faststillde invindningsenhetens beslut genom beslut av den 17 september 2002
(nedan kallat det ifragasatta beslutet). I friga om bland annat bedémningen av
graden av forvixlingsrisk mellan tjinsterna fann overklagandendmnden for det
forsta att tjinsterna televisionsutsindning, interaktiva elektroniska TV-sdndningar,
inkluderande via TV, elektronisk post, Internet och andra elektroniska medier som
omfattas av varumirkesansdkan och som ingér i klas. 38 och produktion av TV-
program som ingdr i klass. 41 innefattade de tjénster som invandaren tillhandaholl
och som ingér i dessa klasser och delvis 6verlappade dessa. Overklagandendmnden
fann vidare att tjinsterna "distribution, inspelning och utveckling av tv-program,
video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter” som angavs i varumérke-
sansokan kompletterade de tjinster som omfattades av invindarens varumarke eller
utgjorde ett elektroniskt underlag for dessa. Overklagandenimnden ansag med
avseende pa jimforelsen av de motstillda kinnetecknen for det forsta att det fanns
stor likhet mellan dessa tva kinnetecken i visuellt hinseende, eftersom ordbe-
stindsdelen i det ildre varumirket sammanfoll med det sokta varumirket.
Overklagandeniamnden fann for det andra att det sokta varumirket i fonetiskt
hinseende var identiskt med ordbestindsdelen i det &ldre varumirket. I
begreppshinseende var de tvd varumérkena slutligen uttryck for samma idé,
némligen en stjérna.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— foreldgga harmoniseringsbyran att bifalla sékandens registreringsansokan,

— forordna att sékandens kostnader for forfarandet vid overklagandenimnden och
invandningsenheten skall ersittas,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta s6kanden att ersiitta rittegingskostnaderna.
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Riittslig bedomning

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att det enligt fast réttspraxis inte
ankommer pé forstainstansritten att rikta foreligganden till harmoniseringsbyrédn
(forstainstansrattens dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyréan (Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33,
och av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyran
(STREAMSERVE), REG 2002, s. 11-723, punkt 18). De yrkanden i anstkan som avser
att harmoniseringsbyrén skall foreliggas att bifalla sckandens registreringsanstkan
kan déarfor inte tas upp till provning.

Till stod for sitt yrkande om ogiltigforklaring har sékanden dberopat en enda grund
avseende asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden har bestritt dverklagandenimndens bedémning att de ifrigavarande
tjinsterna dr mycket lika eller identiska och vidare att de motstillda kinnetecknen
pastétts vara likartade i visuellt hinseende och begreppshénseende och att de dr lika
i fonetiskt hinseende.

Vad forst och frimst avser likheten mellan de ifrdgavarande tjénsterna har sbkanden
angett att de tjinster i klasserna 38 och 41 som avses i varumirkesansokan dr mer
omfattande &n de tjinster i samma Kklasser som det dldre varumirket avser.
Betriffande klas. 38 avser némligen det dldre varumirket endast tjénsterna
televisionsutsindning av specialiserade program innehéllande information och
dokumentirer om film, medan de tjanster som avses i varumérkesansékan utgors av
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tjdnsterna televisionsutsindning, tjénster avseende interaktiva elektroniska TV-
sindningar, inkluderande via TV, elektronisk post, Internet och andra elektroniska
medier. Detsamma giller de tjéinster som ingar i klas. 41, eftersom det #ldre
varumirket endast avser produktion av specialiserade program innehallande
information och dokumentiirer om film, medan de tjinster som angetts i
varumdrkesansékan utgérs av produktion, distribution, inspelning och utveckling
av TV-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter.

Stkanden har slutligen anmérkt att de tjénster som avses i varumirkesansékan
riktar sig till en stor mélgrupp, medan de tjinster som omfattas av det ldre
varumirket avser en mer begrinsad och specialiserad malgrupp som utgbrs av
filmentusiaster.

S6kanden har slutligen betonat att de tjiinster i klas. 41 som avses i
varumérkesansokan inte dr begriinsade till produktion och utsindning av TV-
program utan dven innefattar distribution av dessa till tredje man. Det &r med
avseende pa de tjénster som ingdr i klas. 41 friga om en vésentlig skillnad mellan
s6kandens och invindarens verksamhetsomraden, vilket inte innebir att de tjanster
som avses i varumérkesansékan skall anses komplettera invéindarens tjinster.

Stkanden har betriffande bedémningen av likheten mellan de motstillda
kdnnetecknen forst och friimst anmiirkt att det #ldre varumirket huvudsakligen ar
ett figurmérke sammansatt av olika delar, medan det sdkta varumirket enbart 4r ett
ordmérke. Denna visentliga skillnad utgér hinder mot alla visuella jamforelser
mellan de tv& varumirkena,
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Enligt sokanden kan ingen likhet skonjas mellan de ifrigavarande kiinnetecknen i
fonetiskt hinseende. Eftersom det ildre varumirket dr figurativt, kan det nimligen
endast uppfattas genom sin grafiska framstillning. I det sokta varumirket dr det
diremot den fonetiska sidan som Gvervéger. / :

Enligt sokanden skiljer sig de tvd motstillda varumirkena slutligen at i
begreppshinseende. Ur denna synvinkel erinrar det sokta varumirket om

" "filmstjérnor, berdmdheter, néjen i allmanhet och de TV-program som hinfor sig

till detta”, medan det dldre varumdrket snarast erinrar om “astronomi ... och TV-
program pa det omradet”.

Sokanden har i dvrigt anmirkt att ordet "star” som forekommer i de tva motstillda
kinnetecknen ar vanligt forekommande i samband med tjinster som ingdr i
Klasserna 38 och 41. Hirav foljer enligt sbkanden att omfattningen av skyddet for det
sldre varumirket inte bor utstrickas till att ge innehavaren av detta varumirke
ensamritt till det ovannimnda ordet.

Sékandeforetaget har vidare betonat att det redan &r innehavare av gemenskaps-
varumirket STAR TELEVISION som registrerats for tjdnster i klasserna 38 och 41
och att det vidare ir innehavare av olika internationella ordméirken och figurmérken
som inbegriper ordet "star” eller bilden av en stjérna. S6kanden har hirvid anfort att
invindaren inte haft for avsikt att hindra registreringen av varumirket STAR
TELEVISION. Sékanden har vidare hivdat att det vore uppenbart motségelsefullt
att hindra sdkanden frn att registrera varumirket STAR TV nér denne har kunnat
registrera varumirket STAR TELEVISION som huvudsakligen &r identiskt.
Sokanden har slutligen anmiirkt att dennes tjanster tack vare det sokta varumdrket
otvetydigt kan skiljas fran tjanster som andra foretag tillhandahaller, eftersom detta
varumérke ingér i en serie varumirken som sokanden innehar och som inbegriper
ordet "star” eller bilden av en stjirna.
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Harmoniseringsbyrén delar 6verklagandengmndens bedémning,

Forstainstansréttens bedomning

I artikel 8.1 b i foérordning nr 40/94 féreskrivs att "[o]m innehavaren av ett dldre
varumérke invinder skall det varumirke som ansokan géller inte kunna registreras
om det — pa grund av att det #r identiskt med eller liknar det #ldre varumarket och
de varor eller tjénster som omfattas av varuméarkena ar identiska eller &r av liknande
slag — foreligger en risk att allméinheten forvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket associeras med det
dldre varumirket”,

Enligt fast réttspraxis kan det foreligga en forvixlingsrisk om det finns en risk att
allminheten kan tro att varorna eller tjénsterna i fréga kommer frin samma foretag,
eller i forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall forvixlingsrisken avgoras genom en helhetsbedém-
ning med ledning av den relevanta malgruppens uppfattning av de ifrdgavarande
kinnetecknen och varorna eller tjénsterna och med beaktande av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kinneteckenslikheten
och likheten mellan de varor eller tjinster som avses (se forstainstansrittens dom av
den 9 juli 2003 i mél T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrén Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33,
och dér anférd rittspraxis).

Med hénsyn till de berérda tjéinsternas karaktir i forevarande fall, vilken beskrivits
ovan i punkterna 3 och 6, utgérs den relevanta malgruppen i forhallande till vilken
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forvixlingsrisken skall beddmas med avseende pa samiliga ifrdgavarande tjénster
som avses i varumirkesansokan utom distribution av TV-program av genomsnitts-
konsumenter i de medlemsstater ddr invindarens internationella varumérke &r
skyddat, det vill séga Tyskland, Osterrike, Benelux-landerna, Frankrike och Italien.

Det 4r vissetligen riktigt att vissa av de tjinster som stkanden tillhandahéller och
som ingar i bade klass 38 och klas. 41 riktar sig till en malgrupp som har vissa
datorkunskaper och som har kinnedom om hur elektronisk materiel anvénds.
Numera utbjuds, konsumeras och sprids emellertid audiovisuella varor och tjénster
till en stor allminhet som huvudsakligen bestir av unga och pa ett sidant sitt att
dessa varor och tjinster inte kan anses forbehllna en begrénsad och specialiserad
krets av konsumenter. Tvirtemot vad sokanden har gjort gillande kan & andra sidan
de tjinster som ingar i klasserna 38 och 41 och som atnjuter skydd av det éldre
varumirket, trots att de avser omrédet film, inte anses rikta sig till en mélgrupp som
skiljer sig fran den stora allménhet som vanligen &r intresserad av TV-underhallning.

Forstainstansritten beaktar ddremot att de tjinster som hér samman med
distribution av TV-program, som avses i varumirkesansokan och ingdr i Kklass 41,
inte riktar sig till genomsnittskonsumenten, utan till en mélgrupp som bestdr av
dem som ir yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn och sektorn for
televisionsutsindningar och vilka kan vara sérskilt berérda och observanta vid valet
av leverantor.

Med tilléimpning av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 och mot bakgrund av ovan
angivna Overviganden skall forstainstansrétten goéra en jaimforelse mellan de
ifragavarande tjansterna och de motstillda kinnetecknen.
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De ifrdgavarande tjinsterna

Enligt fast réttspraxis skall vid bedémningen av om ifrigavarande varor eller tjanster
liknar varandra samtliga relevanta faktorer som avser forhallandet mellan varorna
eller tjéinsterna beaktas. Bland dessa faktorer miirks sirskilt deras art, de tilltéinkta
képarna, anvindningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller komplette-
rar varandra (férstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00,
Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyrin — Educational Services (ELS),
REG 2002, s. II-4301, punkt 51).

I forevarande fall vilar invéindningen p4 ett dldre varumirke som &r registrerat for
tjdnster som ingdr i klasserna 38 och 41. Invindningen har riktats mot registrering
av det sokta varumérket for tjinster som ingér i samma klasser.

Overklagandenimnden har funnit att 4 ena sidan tjdnsterna televisionsutséindning;
tignster avseende interaktiva elektroniska TV-sindningar, inkluderande via TV,
elektronisk post, Internet och andra elektroniska medier och & den andra
produktion av TV-program som avses i varumirkesansékan och som ingar i
klasserna 38 och 41 innefattade och éverlappade de tjéinster som avses med det aldre
varumérket och som ingér i samma klasser. Overklagandendmnden har funnit att de
ovriga tjinster som avses i varumirkesansékan och som ingar i klas. 41 (distribution,
inspelning och utveckling av TV-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och
datordisketter) antingen kompletterade eller utgjorde underlag for de tjanster som
atnjuter skydd av det #ldre varumérket och som ingér i samma klass.

Av en jimf6relse mellan bendmningarna pa de ifrigavarande tjinsterna som ingar i
klas. 38 och som &terges ovan i punkt 3 forsta strecksatsen och i punkt 6 framgér
dels att tjénsten televisionsutsindning som omfattas av det #ldre varumirket &r
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begrinsat till program avseende film och att en mer vidstrickt formulering anvints
for att beskriva de tjinster som avses i varumirkesansokan. Vidare framgér att de
sistnimnda uttryckligen omfattar “tjinster avseende interaktiva elektroniska tv-
sindningar” medan de tjénster som invindaren gjort ansprak pd inte innehaller en
sddan precisering. '

Férstainstansritten finner hirvid att de tjinster som avses i varuméirkesansokan med
avseende pé klass 38, trots att de beskrivits annorlunda, delvis ér identiska med de
tjanster som omfattas av det dldre varumérket och som ingér i samma klass och
delvis #r likartade med dessa. -

Sasom bade dverklagandeniimnden med fog har angett i det ifragasatta beslutet och
harmoniseringsbyran har angett i sin svarsinlaga, tillhandahéller ndmligen sokanden
och inviindaren tjinster av samma slag, nimligen televisionsutséndning, oberoende
av ‘att invindarens utsindningar #r av sdrskilt slag. De tjénster som avses i
varumérkesansékan omfattar dirfor dven dem som skyddas genom det éldre
varumérket. :

Interaktiva utsindningar 4 andra sidan, for vilka elektroniska hjilpmedel sdsom
digital teve och Internet anviinds som gor det mdjligt f6r mottagarna att anvinda
tjansten pa ett sitt som gar utover ett passivt mottagande av det visuella innehllet,
maste betraktas som ett sarskilt sitt att gora TV-utsindningar. I denna mening kan
det inte anses att interaktiva utsindningar inte omfattas av beskrivningen av de
tjanster som omfattas av det dldre varumdrket, dven om de inte uttryckligen ar
angivna. Darfor maste “tjinster avseende interaktiva elektroniska tv-séindningar”
som anges i varumirkesansokan och tjinsten televisionsutsdndning som &tnjuter
skydd genom det #ldre varumirket anses vara tminstone likartade.
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En liknande slutsats &r oundviklig med avseende p& verksamheten "produktion av
tv-program” som ingar i klas. 41 och som ingér i bade beskrivningen av de tjinster
som avses i varumérkesanstkan och i beskrivningen av de tjénster som omfattas av
det dldre varumirket. Aven i detta fall omfattar ndmligen den mer vidstrickta
formulering som sékanden valt de TV-program som producerats under det #ldre
varumirket och som avser det sirskilda omradet film.

Vad slutligen avser de évriga tjinster som ingr i klass 41 och som sékanden
tillhandahller i samband med verksamheterna "produktion, distribution, inspelning
och utveckling av tv-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordis-
ketter”, erinrar forstainstansrétten om att enligt fast rattspraxis ingar de tilltinkta
kdparna och huruvida varorna eller tjinsterna konkurrerar med eller kompletterar
varandra i de faktorer som skall beaktas vid bedémningen av om varorna eller
tjdnsterna liknar varandra (se ovan i punkt 31 angiven rattspraxis). Sisom
overklagandenimnden med fog har angett skall verksamheterna produktion,
inspelning och utveckling av TV-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor
och datordisketter som avses i varumirkesansékan anses vara jimférbara med
produktion av TV-program som omfattas av det &ldre varumirket, pé grund av att
de antingen kompletterar denna, eftersom de innefattar tillverkning av audiovisuella
produkter eller multimediaprodukter som kan utgéra ett sirskilt satt att utsinda
invéindarens varor eller pd grund av att de utgér ett elektroniskt hjélpmedel for
sddana utsindningar.

Forstainstansrétten finner att de tjénster som avses i varumirkesansokan, trots att de
beskrivits annorlunda, delvis &r identiska med de tjéinster som omfattas av det dldre
varumirket och delvis 4r likartade med dessa.

De ifragavarande kénnetecknen

Enligt fast rdttspraxis skall helhetsbedémningen av forvaxlingsrisken goras med
beaktande av alla relevanta faktorer och skall, vad giller de ifragavarande
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varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet, grundas pa
helhetsintrycket av varumérkena med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och
mest framtridande bestdndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i
mal C-251/95, SABEL, REG 1997, 5. 1-6191, punkt 23, och domen i det ovanndmnda
malet ELS, punkt 62). Det intryck som varumirket gor hos genomsnittskon-
sumenten av det aktuella slaget av varor eller tjénster har avgorande betydelse vid
helhetsbedémningen av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar
vanligtvis ett varumirke som en helhet och dignar sig inte at att understka dess olika
detaljer (domen i det ovannidmnda malet SABEL, punkt 23).

I forevarande fall bestar det dldre varumirket av ett figur- och ordkénnetecken som
utgors av en central bild av en femuddig stjirna som lutar &t vénster, korsas av
texten "star TV”, skriven i rott med versaler pa tva rader och som kompletteras av en
bild av en méne omgiven av tre sma stjirnor, vars konturer skissats uppe till véinster
mellan tv av mittstjirnans uddar. Det sokta varumérket utgors av orden “star TV”.

Vad férst avser jamforelsen mellan de tvd ifrdgavarande varumirkena i visuellt
hénseende erinrar forstainstansritten inledningsvis om att ritten redan angivit att
det inte finns nigra hinder mot att kontrollera huruvida det foreligger en visuell
likhet mellan ett ordmiirke och ett figurmirke, "eftersom detta slags varumérken har
en grafisk utformning som gor visuella intryck méjliga” (forstainstansréttens dom av
den 12 december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrdn — France
Distribution (HUBERT), REG 2002, s. I1-5275, punkt 51).

Forstainstansritten konstaterar i detta hinseende forst och frimst att orden “star
TV” samtidigt utgor det sékta varumirket och orddelen i det #ldre varumérket. Vid
motsvarande omstindigheter har forstainstansritten faststillt att ett sammansatt
varumérke, som utgér ett ordmirke och figurméirke, endast kan anses jimforbart
med ett annat varumirke som #r identiskt eller jamforbart med en bestandsdel i det
sammansatta varumirket om denna bestandsdel &r den mest framtridande for det
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helhetsintryck som det sammansatta varumirket ger. Detta 4r fallet nir denna
bestdndsdel som sadan kan dominera den bild av varumérket som den relevanta
malgruppen minns, pi ett sidant sitt att de andra delarna i varumirket &r
férsumbara for helhetsintrycket (férstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i
mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany
(MATRATZEN), REG 2002, s. 11-4335, punkt 33).

I forevarande fall fann dverklagandenéimnden betriffande den visuella jamforelsen
av de ifrdgavarande kinnetecknen att orden "star TV” utgdr den dominerande delen
av det dldre varumirket.

En sidan bedémning innehdller inte nagot fel. Med beaktande av det visuella
helhetsintrycket av det #ldre varumirket #r det sannolikt s att orddelen "star TV”
drar till sig mer uppmirksamhet dn de andra figurdelarna i kinnetecknet, dels pa
grund av sin storlek, eftersom orden "star” och "TV” ligger ovanp4 bilden av stjdrnan
och gr utanfér dennas konturer, dels pa grund av sitt firgintryck, eftersom orden
skrivits i rott pa en svartvit bakgrund.

Under dessa omstéindigheter och med beaktande av att det sokta varumirket
sammanfaller med den dominerande orddelen i det #ldre varumirket, har
overklagandenimnden inte gjort en felaktig bedémning nér den fann att likheten
var stor mellan de tva varumairkena.

P& samma sitt var det befogat av 6verklagandenimnden att anse att de tva
varumérkena var identiska ur fonetisk synpunkt.
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Tvirtemot vad sokanden forefaller hivda finner forstainstansritten att det &ldre
varumérket, pd samma sitt som det sokta varumirket, kan aterges fonetiskt,
eftersom det bestar av en orddel. Eftersom det éldre varumirket i forevarande fall
uttrycks pa ett sitt som sammanfaller med dess enda orddel, orden “star TV”, som
motsvarar det sokta varumirket, finner forstainstansritten att de tvd motstéllda
varumirkena dr identiska i fonetiskt hinseende.

I begreppsmiissigt hinseende fann éverklagandenimnden slutligen att bada de tva
motstillda kiinnetecknen frambringar bilden av en stjérna.

Férstainstansritten finner i detta avseende anledning att precisera att det visuella
intrycket av det aldre varumérket sannolikt och direkt for tankarna till en stjérna,
eftersom en av de delar som varumirket bestir av utgdrs av en grafisk bild av en
stjirna, Detsamma géller det sokta varumérket endast om det dr rimligt att anta att
malgruppen kinner till betydelsen av det engelska ordet “star”.

Aven om genomsnittskonsumenten som utgdr mélgruppen med avseende pa
flertalet av de aktuella tjénsterna emellertid inte med nodvéndighet kinner
betydelsen av det engelska ordet "star”, &r detta ord vanligt forekommande pa
tyska, franska, italienska och nederlindska for att beteckna en populdr filmska-
despelare. Bade det varumarke som séks registrerat i vilket ordet "star” forekommer
och det dldre varumirket vari den dominerande orddelen éterger ordet "star” kan
darfor fora tankarna till en “filmstjirna”. Bada kinnetecknens forméga att fora
tankarna i den riktningen ér for vrigt si mycket starkare, da ordet "star” i bada
fallen #r forenat med forkortningen “TV” som, eftersom det &r en forkortning av
ordet "television”, i 4n hogre grad #r dgnat att fora tankarna till beromda
skadespelare. Harav foljer att de béda motstillda varumérkena i begreppsmassigt
hinseende kan innebéra samma sak.
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Av vad ovan anforts foljer att det sokta varumirket och det #ldre varumirket &r
mycket likartade i visuellt hinseende, begreppshinseende och i fonetiskt hinseende
och att de i vissa avseenden #r identiska.

Huruvida forvixlingsrisk foreligger

Under ovan angivna omsténdigheter och med beaktande av att de motstilida
kinnetecknen och de tjinster som dessa avser #r identiska eller likartade finner
forstainstansritten att det foreligger en konkret risk for att den relevanta
mélgruppen kan missta sig pa tjinsternas kommersiella ursprung,

Denna slutsats giller dven de tjinster som #r férbundna med distribution av TV-
program som omfattas av varumirkesansékan och med avseende pa vilka
malgruppen, sdsom konstaterats i forbigaende punkt, utgérs av yrkesverksamma
pd det audiovisuella omradet. Forstainstansritten finner nimligen att de visuella,
fonetiska och begreppsmiissiga likheterna mellan de motstillda varumirkena ir
sddana att diven en mer uppmirksam malgrupp kan ledas att tro att de ifragavarande
tjinsterna hiirrér fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band, Den
omstindigheten att invéindaren inte #r direkt verksam i distributionssektorn
paverkar inte denna beddmning, eftersom verksamheterna produktion och
distribution av TV-program i allminhet kan utévas och ofta utévas av samma
foretag.

Forstainstansrétten finner ddrfor att 6verklagandenimnden inte gjort en felaktig
beddmning nér den ansig att det forelig risk for forvixling mellan det sékta
varumirket STAR TV och det #ldre varumirket.
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Det ir tillriickligt att konstatera att sokandens argument betréffande dennes olika
nationella och internationella registreringar och dennes gemenskapsregistreringar
avseende varumirken som innehaller ordet star” eller bilden av en stjirna och den
pastatt allménna anvindningen av ordet “star” for att beskriva de tjénster som dar
aktuella i forevarande mal inte anforts vare sig vid invéndningsenheten eller vid
overklagandendmnden. Enligt rittspraxis kan emellertid omstindigheter som
aberopats vid forstainstansritten men som inte tidigare har anforts vid harmoni-
seringsbyrans invindningsenheter endast paverka lagenligheten av ett sddant beslut,
om harmoniseringsbyran borde ha beaktat dem pa eget initiativ (forstainstansrattens
dom av den 13 juli 2004 i mal T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrén — Grotto
(GAS STATION), REG 2004, s. 11-2939, punkt 13). Det foljer i detta hinseende av
artikel 74.1, slutet, i forordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrins
prévning i forfaranden avseende relativa registreringshinder skall vara begrinsad till
parternas yrkanden och grunder. Av den ovannémnda bestimmelsen foljer dven att
det inte aligger harmoniseringsbyrén att pa eget initiativ beakta omstindigheter som
parterna inte har &beropat. Sadana omstindigheter kan darfér inte paverka
lagenligheten av ett beslut som fattats av overklagandenimnden (domen i det
ovannimnda malet GAS STATION, punkt 13).

Av vad ovan anférts foljer att sékandens yrkande om ogiltigforklaring skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegéngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sékanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Enligt artikel 136.2 i rittegingsreglerna skall nodvindiga kostnader som parterna
haft for forfarandet i éverklagandenimnden betraktas som ersittningsgilla kost-
nader. Detta giller inte kostnaderna for forfarandet i invéndningsenheten, och
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sokandens yrkande att dessa kostnader skall aterbetalas till honom kan i vart fall inte
godtas av detta skil. Aven sdkandens yrkande att kostnaderna for forfarandet i
6verklagandendmnden skall aterbetalas till honom skall ogillas, eftersom dennes
yrkanden om ogiltigférklaring har ogillats.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjiirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna,

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 4 maj 2005,

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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