BUNKER & BKR MOT HARMONISERINGSBYRAN — MARINE STOCK (B.K.R.)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 5 oktober 2005”

I mél T-423/04,

Bunker & BKR, SL, Almansa (Spanien), foretritt av advokaten J. Astiz Sudrez,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyrdn), foretrdadd av J. Garcia Murillo, i egenskap av
ombud,

svarande,
* Rattegdngssprak: spanska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans dverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Marine Stock Ltd, Tortola, Brittiska Jungfruéarna (Férenade kungariket), foretritt
av advokaten M. de Justo Bailey,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjirde
overklagandendmnd den 30 juni 2004 (drende R 0458/2002-4) om ett invdndnings-
forfarande mellan Bunker & BKR, SL och Marine Stock Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(fiarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren J. Palacio Gonzdlez,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansridttens kansli den
8 oktober 2004,
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med beaktande av s6kandens skrivelse som inkom till forstainstansrittens kansli den
15 november 2004, enligt vars lydelse s6kanden bland annat yrkat att svaranden
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna i enlighet med artikel 87.2 i
forstainstansrittens réittegéngsregler,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
3 februari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 21 januari 2005,

efter férhandlingen den 11 maj 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 16 oktober 1997, med stéd av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, 5. 3), i éndrad lydelse, en ansékan om registrering
av gemenskapsvarumirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran).
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Ansokan avség det figurmérke som aterges nedan.

De varor och tjdnster som registreringsansokan avsdg ingar i klasserna 18, 25 och 39
i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— Klass 18: "Lader och laderimitationer, samt varor framstillda av dessa material
och ¢ ingdende i andra klasser; djurhudar och pilsskinn; koffertar och
resviskor; paraplyer, parasoller och promenadkippar; piskor, seldon och
sadelmakerivaror.”

— Klass 25: "Klider fér damer, herrar och barn; bélten, fotbeklidnader (ej
ortopediska) och huvudbonader.”
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— Klass 39: "Transport; emballering och forvaring av klédder f6r damer, herrar och
barn, bilten, fotbeklddnader (ej ortopediska) och huvudbonader.”

Denna ansoékan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 66/98
den 31 augusti 1998.

Den 30 november 1998 framstillde Jack Schwartz Shoes, Inc. (nu Marine Stock Ltd,
nedan kallad intervenienten) en invindning mot registrering av det sdkta
kdnnetecknet som varumirke.

Invindningen avsdg registrering av det sokta kinnetecknet betréiffande samtliga
varor och tjinster som avsigs i registreringsansdkan. Invindningen grundades pa
dldre varumirken som avsdg vissa varor i klass 25, déribland det &sterrikiska
ordmérket BK RODS.

Till stéd for sin invdndning beropade intervenienten de relativa registreringshinder
som anges i artikel 8.1 a och b i forordning nr 40/94 i &ndrad lydelse och i artikel 8.4
och 8.5 i ovanndmnda férordning.

Genom beslut av den 27 mars 2002 godtog invindningsenheten vid harmoniser-
ingsbyran invindningen med avseende pd varor som omfattas av klass 25.
Invindningsenheten ansdg att forvixlingsrisk forelidg mellan det sokta kidnnetecknet
och det osterrikiska varuméirket BK RODS. Vid en helhetsbedémning av de
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ifragavarande kdnnetecknen framgick att de var likartade i visuellt och fonetiskt
hinseende. Invindningsenheten ogillade invindningen betriffande varor och
tjdnster i klasserna 18 och 39.

Sokanden 6verklagade beslutet den 24 maj 2002.

Overklagandenimnden ogillade sékandens talan genom beslut av den 30 juni 2004
(nedan kallat det ifrigasatta beslutet) och forpliktade sdkanden att ersitta
kostnaderna for forfarandet. Med beaktande av att de varor i klass 25 som
omfattades av registreringsansokan var identiska eller likartade med de varor som
omfattades av intervenientens éldre varumirke och av att det foreldg en viss visuell
och fonetisk likhet mellan de ifrdgavarande kénnetecknen fann o6verklagande-
ndmnden att det foreldg en risk att den osterrikiska allmédnheten skulle férvixla
varumérkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Betriffande sokandens péstdende att invindningsenheten endast hade jamfort det
sokta kdnnetecknet med det Osterrikiska varumérket BK RODS, angav Over-
klagandenimnden att di forvéixlingsrisken avsdg dessa tva varumirken, var
invindningsenheten inte skyldig att undersoka intervenientens dvriga varumérken.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— &ndra det ifrdgasatta beslutet med avseende pa likhet mellan kdnnetecknen och
de ifrdgavarande varorna, genom att ogilla invindningen och bevilja ansékan
om registrering av varumérket for samtliga varor som ansokan avser, eller
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— i andra hand ogiltigforklara det ifragasatta beslutet sd att invindningsenheten
fir gora en riktig jimforelse mellan de ifrdgavarande kinnetecknen och dérvid
beakta de visuella och fonetiska skillnaderna mellan orddelarna i det sékta
varumirket och det dldre varumirket samt det faktum att det inte foreligger
nagon risk att allménheten associerar varumirkena med varandra.

12 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

13 Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— faststilla det ifrdgasatta beslutet och avsld sokandens ans6kan om registrering
av varumairket fér varor i klass 25, och

— avsld sokandens ans6kan om registrering av varumérket for varor i klasserna 18
och 39.
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Riittslig bedémning

Upptagande till sakprévning

Huruvida sokandens forsta yrkande kan provas i sak till den del det avser att
registreringsansékan skall beviljas

Harmoniseringsbyran har hivdat att sokandens begiran att forstainstansritten skall
bevilja registreringsansokan inte kan tas upp till sakprévning.

Sokanden har i sitt forsta yrkande bland annat begirt att forstainstansritten skall
dligga harmoniseringsbyrdn att bevilja registreringsansékan. Enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 dr harmoniseringsbyran emellertid skyldig att vidta de atgérder
som krévs for att folja gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer dérfor inte pa
forstainstansrétten att rikta foreligganden till harmoniseringsbyrdn. Det aligger
ndmligen harmoniseringsbyran att rétta sig efter domslutet och domskilen i
forevarande dom (forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mél T-163/98,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn (BABY-DRY), REG 1999, s. 11-2383,
punkt 53, av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
mot harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 1I-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 23 oktober 2002 i mal
T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyrdn — Educational
Services (ELS), REG 2002, s. 11-4301, punkt 19).

Hérav foljer att sokandens forsta yrkande inte kan tas upp till provning i sak till den
del det avser att forstainstansriétten skall aldgga harmoniseringsbyran att registrera
det sokta kénnetecknet.
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Huruvida intervenientens tredje yrkande kan tas upp till prévning i sak

I samband med sina yrkanden har intervenienten, med st6d av artikel 134.2 i
forstainstansrittens rittegingsregler, begirt att forstainstansritten skall ogilla
sokandens yrkande om registrering med avseende pa varor och tjénster i klasserna 18
och 39. Enligt intervenienten foreligger risk for forvixling mellan de motstaende
kidnnetecknen med avseende pa bade de varor som ingar i klass 25 och de varor och
tjdnster som ingar i klasserna 18 och 39, med hénsyn till att varor som ingdr i
klass 25 och tjinster som ingér i klass 39 i hog grad kompletterar varandra och med
hénsyn till likheten mellan varor som ingar i klasserna 25 och 18.

Sokanden och harmoniseringsbyran har under férhandlingen aberopat att detta
yrkande inte kan tas upp till sakprovning, eftersom 6verklagandendmnden inte tagit
stillning till fragan huruvida invindningsenhetens bedémning var vélgrundad i fraga
om sdkandens registreringsansékan avseende varor och tjinster som ingar i
klasserna 18 och 39.

Enligt artikel 135.4 i rdttegdngsreglerna kan parternas inlagor till forstainstansritten
inte dndra foremalet for tvisten i 6verklagandenimnden.

I forevarande mal avslog invindningsenheten emellertid genom beslut av den
27 mars 2002 intervenientens invindning avseende varor och tjdnster som ingdr i
klasserna 18 och 39. Intervenienten har inte bestritt invindningsenhetens bedém-
ning i detta hinseende vid 6verklagandenémnden.
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Eftersom intervenienten genom sitt tredje yrkande har éndrat foremélet for tvisten,
kan detta yrkande inte tas upp till sakprévning (se, for ett motsvarande synsiitt,
forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot
harmoniseringsbyran (VITALITE), REG 2001, s. 1I-449, punkt 13).

Hirav foljer att intervenientens tredje yrkande skall avvisas.

Prévning i sak

Parternas argument

Sokanden har till stod for sin talan som enda grund aberopat att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har &sidosatts.

Stkanden har hinvisat till de principer som domstolen och forstainstansritten
utvecklat betriffande bedomning av forvixlingsrisken (domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 22, och
forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyran — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. [I-4359, punkt 26).

I fraga om genomsnittskonsumenten, vars uppmairksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjdnster det &r fraga om (domstolens dom av den
22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
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punkt 26), har sokanden hivdat att eftersom det dldre varumairket i férevarande mal
var osterrikiskt, utgér Osterrike det relevanta omradet fér bedémningen av
forvixlingsrisken. Invénarna dér, i synnerhet den yngre delen av befolkningen, ar
fortrogna med det engelska spraket. De yngre dr for ovrigt mycket kénsliga for
kidnnetecken for klader och skor.

Sokanden har erinrat om att helhetsbedomningen av forvixlingsrisken betriffande
visuell, fonetisk och begreppsmissig likhet mellan de ifrigavarande varorna skall
grundas pd det helhetsintryck som dessa ger med beaktande i synnerhet av
sdrskiljande och dominerande bestindsdelar hos dem (domen i det ovannimnda
mélet SABEL, punkt 23, och domen i det ovannidmnda malet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). I forevarande mal dr orddelen i det sokta kénnetecknet inte
begrinsad till B.K.R,, eftersom orden "boots & shoes” och "made in Spain” tydligt
dtergetts i den Ovre och den nedre delen av kdnnetecknet. Dessa orddelar dr
dessutom tillsammans placerade i en rombformad figur som omsluter och
individualiserar dem. Denna figur forestiller tva 6verlappande romber med en svart
bakgrund som omedelbart vicker uppmirksamhet och ger det sokta kidnnetecknet
en visuell sdrprégel.

Intervenientens varumérke innehaller tvd vilavgransade bestdndsdelar, ndmligen
bokstdverna bk och ordet rods, vars betydelse pa engelska, nimligen sting eller stav,
dr begriplig for sterrikiska konsumenter. I visuellt hiinseende bildar bokstdverna bk
en enhet som specificerar eller kompletterar ordet rods, vilket inte aterfinns i det
kidnnetecken som ansékan om registrering avser.

Det visuella intrycket av det dldre ordmairket skiljer sig darfor fullstindigt fran
intrycket av det sokta kdnnetecknet. Skillnaderna dr Litta att uppfatta for
konsumenterna och de tvd kidnnetecknen uttalas f6r Gvrigt pa olika sitt.
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Sokanden har betonat att det vid bedomningen av om det foreligger en
forvaxlingsrisk eller risk for att de tvd varumirkena associeras med varandra skall
beaktas i vilket sammanhang konsumenterna stoter pd varumirkena och vilka
upplysningar dessa verkligen fir, omedelbart och senare. Minnesbilden dr inte
perfekt och det dr mojligt att konsumenten inte kommer ihag alla de delar som ett
kidnnetecken utgors av. I forevarande fall &r det sokta kénnetecknets figurativa
utseende sikerligen framtriddande i den helhet som kinnetecknet utgér. Om detta
varumérke anbringas pa klidesplagg eller skor fists konsumentens uppmaérksamhet
forst vid romberna och dérefter vid de bokstidver som ér skrivna inuti dessa.
Betriffande det dldre varumirket dr den dominerande orddelen rods mer anslaende
och originell &n tva bokstdver i alfabetet.

Att tre bokstiver dr gemensamma for det motstdende kénnetecknet dr inte
tillrdckligt for att konsumenten skall associera dem. Ordet rods tillsammans med
bokstiverna b och k forekommer inte i det sdkta varumirket och de tva
ifrdgavarande kidnnetecknen liknar inte varandra grafiskt. De dr saledes visuellt
olika. Sokanden har tillagt att nér sérskiljningsformagan bygger pa den grafiska
framstdllningen av varumdrket, har varumirken som inte har ndgra ytterligare
bestandsdelar en ligre grad av sirskiljningsformaga och atnjuter ett begransat skydd.
Skillnaderna mellan de kinnetecken som utgér dessa varumirken fir i detta
sammanhang en storre betydelse.

Med avseende pa villkoren for saluféring av de ifragavarande varorna har sékanden
angett att synintrycket i foérevarande fall har storre betydelse vid helhetsbed6m-
ningen av forvixlingsrisken, eftersom de motstdende kédnnetecknen normalt
uppfattas visuellt fore kopet. Eftersom de ifragavarande kénnetecknen dr visuellt
och fonetiskt olika foreligger ingen risk for forvixling mellan dem inom det
relevanta territoriet, inte heller betriffande varor som ingdr i klass 25.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har erinrat om de principer som
domstolen och forstainstansritten utvecklat betréffande bedémning av forvixlings-
risken (domstolens dom i det ovannimnda mélet SABEL, punkterna 22 och 23, av
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkterna 16, 17
och 29, och domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna
17-19 och 25).
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Vad forst avser varuslagslikheten, har harmoniseringsbyran och intervenienten
hidvdat att sokanden inte bestritt invindningsenhetens och 6verklagandendmndens
bedémning att de varor som omfattas av det dldre varumirket ér identiska eller
mycket lika de varor i klass 25 som avses i ansokan om registrering av kiinnetecknet.

Harmoniseringsbyran har foér det andra, med avseende p& jamforelsen av
kdnnetecknen, anfort att invindningsenheten och dérefter 6verklagandenimnden
av processekonomiska skil jimfort det sékta varumirket enbart med det dldre
osterrikiska varumérket BK RODS och inte med vart och ett av de nationella
varumirken som intervenienten &beropat i invédndningen. Omsittningskretsen
utgdrs saledes av osterrikiska konsumenter av kldder och skor.

I friga om det sokta varumérket har harmoniseringsbyran, med stéd av interve-
nienten, anfort att orddelen B.KR., pd grund av sin storlek och plats i kinnetecknet,
i visuellt hidnseende &r den del som é&r avgorande for omsittningskretsens
uppmirksambhet, eftersom den figurativa delen, som utgérs av en enkel geometrisk
figur, ofta anvinds som etikett inom sektorn i fraga.

Enligt harmoniseringsbyran och intervenienten dr bokstavskombinationen bkr i det
sokta kinnetecknet framtridande dven i det dldre varumirket, eftersom bokstaven r
dr det tredje tecknet, som forsta bokstav i ordet rods. Enligt intervenienten och
harmoniseringsbyran skiljs vidare bokstiverna bkr at av punkter, vilket kan f&
omsittningskretsen att tro att det dr fraga om ett initialord som &r en forkortning av
ett lingre kdnnetecken.

Enligt harmoniseringsbyran och intervenienten dr orddelarna boots & shoes och
made in Spain pa grund av sin storlek mindre betydelsefulla for det visuella
helhetsintrycket av det sokta kdnnetecknet. Eftersom dessa bestindsdelar é&r
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deskriptiva och inte kan registreras enskilt uppfattas de inte som dominerande
bestdndsdelar i kinnetecknet. Intervenienten har hirvid preciserat att det finns
omkring 2 970 sidor pd Internet som innehaller dessa ord tillsammans och att
sokanden inte i samband med registreringsansékan har gjort ansprak pa ensamritt
till dessa ord.

Den rombformade figur som omsluter den dominerande bestandsdelen i det sokta
varumirket dr visserligen en bestindsdel som skall beaktas med avseende pa
helhetsintrycket av detta varumirke men har ingen storre grad av sdrskiljnings-
formaga, eftersom den ér enkel och ofta anvind.

Med hénsyn till att den dominerande bestandsdelen i det sokta kidnnetecknet och i
det éldre kinnetecknet dr likartade, anser harmoniseringsbyrédn och intervenienten
att dessa kinnetecken dr visuellt likartade.

I fonetiskt hinseende uttalas det dldre varumérket inom det relevanta omradet enligt
harmoniseringsbyran och intervenienten bé-ka-rods respektive bé-ka-érods, och det
sokta varumirket uttalas bé-ka-eér. Ovriga orddelar i det sékta varumarket uttalas pa
grund av sin storlek och placering inte av omséttningskretsen och dven om sa skulle
vara fallet dr de inte relevanta av skil som angivits ovan i punkt 38. De ifragavarande
kidnnetecknen har saledes en struktur med tre stavelser. De tva forsta stavelserna ar
gemensamma och bokstaven r dr avgoérande for hur den sista stavelsen uttalas.
Intervenienten har hirav dragit slutsatsen att de motstdende kdnnetecknen é&r
fonetiskt mycket likartade, och harmoniseringsbyrdn anser att dverklagandendmn-
den med fog funnit att de ifrdgavarande kinnetecknen har likheter i fonetiskt
hidnseende.

Enligt harmoniseringsbyran har vare sig det éldre varumérket eller den dominerande
bestdndsdelen i det sdkta varumérket ndgot begreppsmissigt innehdll inom det
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relevanta omradet. I motsats till vad s6kanden har pastitt utgér ordet rods i det
dldre varumirket inte en del av den géngse engelska vokabulir som &sterrikiska
konsumenter av de ifragavarande varorna kinner igen spontant. Orddelarna "boots
& shoes” och "made in Spain” i det sdkta varumdrket dr dédremot vanligt
forekommande uttryck inom den berdérda sektorn och &sterrikiska konsumenter
kidnner litt igen dem som beskrivande for ifrdgavarande varor och deras geografiska
ursprung.

Enligt intervenienten har orddelen B.K.R., som dr gemensam for de bdda motstdende
kdnnetecknen, inte ndgon sirskild betydelse for genomsnittskonsumenten. Den
begreppsmissiga likheten mellan dessa kinnetecken maste dirfér anses vara mycket

tydlig.

Harmoniseringsbyrdn har betriffande foérvixlingsrisken hénvisat till de principer
som gemenskapsdomstolarna utvecklat (se ovan punkt 32) och har hérvid erinrat
om att eftersom konsumentens minnesbild av ett varumérke inte dr perfekt ir
varumérkets dominerande bestindsdel mer betydelsefull for helhetsintrycket av
varumérket dn dess Gvriga bestdndsdelar. Harmoniseringsbyran har i detta avseende
upprepat argumentet att orddelen BIK.R. & dominerande i det sokta kiinnetecknet.

Vid bedémningen av forvixlingsrisken skall konsumentens uppmérksamhetsniva
beaktas. Denna varierar beroende pa vilken kategori av varor eller tjanster det &r
frdga om. Harmoniseringsbyrdn har i detta hinseende medgett att det visuella
intrycket ér avgorande vid en jimférelse av de ifragavarande kénnetecknen med
avseende pa de berdrda varorna och har insisterat pé att de dr visuellt likartade, trots
att endast det sokta kinnetecknet har en figurativ bestdndsdel.
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Harmoniseringsbyran har dven konstaterat att samma varumérke inom bekldd-
nadssektorn kan ges olika form beroende pa vilket slags vara det anbringas pa. Det &r
dirfor inte uteslutet att omsittningskretsen anser att orddelen B.KR. &ér en
forkortning av ett lingre kidnnetecken, som till exempel BK RODS, och att det sokta
kidnnetecknet utmirker en sérskild kollektion varor fran innehavaren av det dldre
varumérket.

Aven om det kan antas att konsumenten dr mer uppmérksam pé valet av varumirke
nir han koper ett sdrskilt dyrt plagg, leder inte detta till slutsatsen att
omsittningskretsen, nir det giller den berérda sektorn, &r sdrskilt uppmirksam
vid kép av de berérda varorna (férstainstansrittens dom av den 6 oktober 2004 i de
forenade malen T-117/03-T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmonisering-
sbyrdn — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG
2004, s. 11-3471, punkt 43). Harmoniseringsbyrdn har hérvid under férhandlingen
hivdat att det inte kan anses att de ifrdgavarande varorna ér sirskilt avsedda for en
ung omsittningskrets, vilket sékanden har hévdat.

Med beaktande av vad ovan angetts och med beaktande av principen om samspel,
enligt vilken en lig grad av likhet mellan kinnetecknen kan kompenseras av att
varorna dr identiska eller i hog grad liknar varandra, anser harmoniseringsbyran att
overklagandendmnden inte begitt nigot fel som motiverar att det ifrigasatta
beslutet ogiltigforklaras.

Intervenienten anser att graden av likhet mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjansterna kompenseras av att likheten mellan kidnnetecknen i fraga dr hog. Nér
genomsnittskonsumenten forestéller sig de varor eller tjdnster som avses med de
motstdende kidnnetecknen forstar han direkt att dessa hdrror frin samma foretag
eller fran foretag med ekonomiska band och antar att dessa foretag ursprungligen
beslutat att anvénda det registrerade varumérket BK RODS och senare avledningen
BKR.
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Forstainstansrittens bedémning

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

Enligt artikel 8.2 a ii i férordning nr 40/94 avses med dldre varumérken, varumérken
som har registrerats i en medlemsstat och for vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare dn ans6kan om registrering av gemenskapsvarumirket.

Enligt fast réttspraxis foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten
kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraga kommer fran samma foretag, eller i
forekommande fall fran féretag med ekonomiska band.

Enligt denna réttspraxis skall en helhetsbedémning goras av forvixlingsrisken med
ledning av hur omsittningskretsen uppfattar ifrdgavarande kdnnetecken, varor eller
tjdnster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland
annat samspelet mellan graden av likhet mellan kinnetecknen 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. I1-2821, punkterna 30-33 samt dér
angiven rittspraxis, och av den 16 mars 2005 i mal T-112/03, L'Oréal mot
harmoniseringsbyran — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. [I-949, punkt 57).
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— Omsittningskretsen

Det ér ostridigt att intervenientens éldre ordmérke BK RODS, som ir det enda som
ar i fraga i forevarande tvist, #r registrerat i Osterrike. Det dr saledes Osterrike som
utgor det territorium som skall beaktas vid tillimpningen av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

Forstainstansritten finner i likhet med dverklagandendmnden att eftersom varorna i
klass 25 dr avsedda for daglig konsumtion, utgoérs omséttningskretsen av genom-
snittskonsumenter som forvintas vara normalt informerade samt skiligen upp-
mirksamma och upplysta (se, for ett likartat synsitt, forstainstansréittens dom i det
ovannimnda malet Fifties, punkt 29, dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01,
Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzel-
handel (BASS), REG 2003, s. [1-4335, punkt 43, och domen i de ovannimnda
forenade malen NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 25).
Det finns hdrvid, trots sokandens pastienden, inte négot stod for att de
ifrdgavarande varorna dr sirskilt avsedda for en ung omséttningskrets.

Under dessa omstindigheter skall omséttningskretsen vid helhetsbedémningen av
forvixlingsrisken anses utgoras av dsterrikiska genomsnittskonsumenter.

— Varuslagslikheten

Eftersom parterna inte bestritt éverklagandendmndens bedomning att de varor som
avses med de motstdende kinnetecknen &r identiska eller mycket likartade, finner
forstainstansritten att de ifragavarande varorna dr identiska eller mycket likartade.
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— Kénneteckenslikheten

Enligt fast réttspraxis skall bedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de
ifrdgavarande kidnnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, grundas
pa helhetsintrycket av kéinnetecknen, bland annat med hénsyn till deras sarskiljande
och dominerande bestindsdelar (domen i det ovannimnda malet BASS, punkt 47,
och dér angiven rittspraxis, och dom av den 9 mars 2005 i mal T-33/03, Osotspa
mot harmoniseringsbyrdn — Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763,
punkt 47). Konsumenten har sillan méjlighet att gora en direkt jimforelse mellan de
olika varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild. I allménhet dr det
ett kinneteckens dominerande och sdrskiljande sirdrag som dr lattast att minnas.
Den omstidndigheten att det dr nédvindigt att bedéma det helhetsintryck som ett
tecken ger utesluter foljaktligen inte att vart och ett av tecknets bestindsdelar
bedéms for att faststilla vilka bestdndsdelar som dr dominerande (se férstainstans-
rittens dom av den 1 mars 2005 i mél T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrdn —
Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. I1-715, punkt 46 och dér angiven
rittspraxis).

I forevarande mal fann overklagandendmnden i det ifrdgasatta beslutet att den
dominerande bestindsdelen i det sokta kénnetecknet bestod av de tre bokstiverna
bkr, eftersom orddelarna boots, shoes och “made in Spain” pa grund av sin storlek
var mindre betydelsefulla. Overklagandenimnden ansdg att de tva forsta bok-
stiverna i det dldre varumérket upprepades i den dominerande bestandsdelen i detta
kidnnetecken med tilligg av bokstaven r, som dr den forsta bokstaven i ordet rods i
det dldre varumirket. Den omstidndigheten att de tre bokstiverna i det sokta
kinnetecknet skiljs &t av punkter leder tankarna till att det dr fraga om en
forkortning (punkt 16 i det ifrdgasatta beslutet). Overklagandenimnden har hirav
dragit slutsatsen att de motstdende kiinnetecknen var likartade i visuellt hdnseende.

Det skall konstateras att harmoniseringsbyrdn med fog ansett att den i visuellt
hinseende dominerande bestindsdelen i det sokta varumdrket, pa grund av
storleken, placeringen i kdnnetecknet och att den satts med fetstil, var BKR.. Ay
rittspraxis foljer ndmligen att dven om genomsnittskonsumenten vanligtvis
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uppfattar ett varumirke som en helhet och inte dgnar sig at att undersoka dess olika
detaljer &r det i allménhet ett kinneteckens dominerande och sdrskiljande sérdrag
som ir enklast att minnas (se domen i de ovanndmnda forenade malen NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 39 och dér anférd rittspraxis).

Betriffande s6kandens argument att det sokta varumirket dven innehéller
orddelarna boots, shoes och "made in Spain” konstaterar forstainstansritten att
dessa bestdndsdelar, pa grund av sin storlek och placering, 4r mindre betydelsefulla
dn bestindsdelen B.K.R.. Sdsom harmoniseringsbyran har gjort géllande &r dessa ord
dessutom deskriptiva med avseende pa beklddnadsvarorna i fraga pa grund av dessa
varors geografiska ursprung. Dessa orddelar har saledes en underordnad plats i det
sokta kdnnetecknet och #dr dérfor accessoriska i forhallande till den dominerande
orddelen B.K.R..

Det 4r med avseende pd figurdelarna i det sokta varumirket, ndmligen tva
overlappande romber med en svart bakgrund, vésentligt att ange att sdkanden inte
har bestritt harmoniseringsbyréns pastdende att denna rombformade figur dr ofta
anvind och dirfor inte har ndgon inneboende sirskiljningsformaga. Aven dessa
figurdelar dr dérfor accessoriska i férhéllande till den dominerande bestandsdelen i
det sokta varumadrket.

Betriffande jimforelsen mellan den dominerande bestindsdelen i det sokta
varumirket, B.K.R,, och det dldre varumirket BK RODS finner forstainstansritten
att de tre bokstdver som ér gemensamma for de tvd kiinnetecknen inte medfér att de
blir visuellt likartade.
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Det ér visserligen riktigt att de tvd bokstiverna b och k &r gemensamma f6r de tva
ifrdgavarande kédnnetecknen och att deras framskjutna placering i de tva
kdnnetecknen paverkar hur de uppfattas visuellt, men den omstindigheten att
bokstaven r férekommer i de bdda kinnetecknen medfér inte att de blir likartade.
Omsittningskretsen kan inte antas uppfatta bokstaven r i orddelen rods i det édldre
varumirket som skild fran de tre andra bokstiverna i detta ord (ods), vilket
harmoniseringsbyran fér ovrigt medgett under foérhandlingen till svar pa
forstainstansrittens fraga. Orddelen rods skall siledes anses utgora en enhet och
inte ses som ett ord som dr sammansatt av olika bokstéver, ddribland bokstaven r.
Harmoniseringsbyrdn har dérfor felaktigt ansett att bokstavskombinationen bkr i
visuellt hinseende var gemensam for de tva ifrigavarande kidnnetecknen.

Orddelen rods i det éldre varumirket drar konsumenternas uppmérksambhet till sig i
s& mycket hogre grad, eftersom den &r ett ord, i motsats till de sammansatta
bokstdverna b och k som foregir den.

Den dominerande orddelen i det sokta varumirket dr unik, men det &ldre
varumérket dr sammansatt av tvd delar, varav orddelen rods &r lingre &n delen bk.
Det kan hérvid inte fornekas att de ifrdgavarande kénnetecknens olika lingd
understryker olikheten mellan dem.

Den omstidndigheten att det finns en punkt efter var och en av de bokstdver som
bildar den dominerande bestindsdelen i det sokta varumirket kan, tvirtemot vad
harmoniseringsbyran gjort géllande, inte anses bidra till att géra de tva ifragavarande
kdnnetecknen likartade i visuellt hinseende. De tre punkterna kan visserligen fa
konsumenten av de ifrdgavarande varorna att uppfatta det sokta kinnetecknet som
en forkortning, men detta kinnetecken kan inte uppfattas som en férkortning av BK
RODS. Under dessa omstindigheter dr ndmligen endast bokstaven r i det s6kta
kidnnetecknet initialbokstav for ordet rods, och bokstiverna b och k i detta
kinnetecken kan dérfor inte vara initialbokstdver for ord som bildar det &ldre
varumérket.
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Vid en helhetsbedomning i visuellt hinseende av de ifrdgavarande kidnnetecknen
erinrar forstainstansrétten om att det sokta varumirket édr av invecklad beskaffenhet.
Det ér ett sammansatt kdnnetecken som inte bara bestdr av dominerande och
accessoriska orddelar (se ovan punkterna 59 och 60) utan éven av figurativa delar (se
ovan punkt 61). Att det sokta varumérket innehdller figurativa delar, némligen den
rombformade ramen och det sirskilda typsnittet i den dominerande orddelen B.K.R,,
som i och for sig dr accessoriska till varuméirkets dominerande del, innebér att
skillnaderna mellan de motstdende kinnetecknen okar i samband med en
helhetsbedomning i visuellt hinseende av dessa kidnnetecken. Med beaktande av
att andra bestdndsdelar ingdr i vart och ett av de motstidende kénnetecknen, har den
omsténdigheten att bokstiverna b och k dr gemensamma fér dessa inget avgérande
inflytande pa jimforelsen i visuellt héinseende.

Av vad ovan anforts framgar att overklagandendmnden, med hénsyn till den
felaktiga bedémning som redovisats i punkt 16 i det ifrgasatta beslutet, inte
rittsenligt kunde sluta sig till att de ifrdgavarande kidnnetecknen vid en helhets-
bedémning var likartade i visuellt hinseende.

Overklagandenimnden har i fonetiskt hinseende funnit att det dldre kinnetecknet
och den dominerande bestandsdelen i det sokta kdnnetecknet var likartade med
hinsyn till att de tre forsta bokstiverna var identiska i de bdda kénnetecknen
(punkt 17 i det ifrdgasatta beslutet). Enligt harmoniseringsbyran uttalas det dldre
varumirket bé-ka-rods inom det relevanta omradet och enligt intervenienten uttalas
det bé-ka-érods. Det korrekta uttalet av det sokta kinnetecknet dr enligt bada parter
bé-ka-ér.

Det &r i forevarande fall relevant att beakta hur en sterrikisk genomsnittskon-
sument uttalar ordet rods, &ven om detta dr ett ord av engelskt ursprung. Det dr
emellertid svért att med sikerhet faststilla hur genomsnittskonsumenten uttalar ett
utlindskt ord (forstainstansrittens dom av den 1 februari 2005 i mal T-57/03, SPAG
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mot harmoniseringsbyrdn — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. [-287,
punkt 58). Aven om det medges att ordet rods ir utlindskt och #dven om
genomsnittskonsumenten kdnner till dess betydelse, uttalas det inte med
noédvindighet pd samma sétt som pd ursprungsspraket. Att uttala ordet riktigt pa
ursprungsspraket forutsitter inte endast kinnedom om detta uttal, utan &dven
formaga att uttala det ifrdgavarande ordet med riktig betoning. I férevarande fall har
ordet rods, som betyder sting eller stav, tvirtemot vad s6kanden pastatt, en teknisk
innebord som utgér hinder for att anse att den osterrikiske genomsnittskon-
sumenten med nddvéndighet kdnner till dess betydelse.

Dirfor bor uttalet av det éldre varumérket pa dsterrikiska beaktas, nimligen bé-ka-
rods, i vilket d utgor den betonade bokstaven i ordet rods.

Harmoniseringsbyrdns och intervenientens pastdende att de tvd ifragavarande
kidnnetecknen é&r likartade, eftersom de tre forsta bokstdverna i kdnnetecknen ér
identiska kan i detta hinseende inte godtas. Endast bokstdverna b och k, uttalade bé
och ka dr gemensamma f6r de tvd ifrdgavarande kénnetecknen. Bokstaven r i det
sokta varumirket, vilken uttalas ér, och ordet rods, som bestar av tva stavelser och
uttalas rodds, kan némligen inte anses likartade i fonetiskt hinseende. Harmoni-
seringsbyran har dirfor inte grund for att anse att den dominerande bestandsdelen i
det sokta varumirket (B.K.R.) i fonetiskt hinseende ingdr i det dldre varumirket.

Hérav foljer att 6verklagandendmnden, med hénsyn till den felaktiga bedomningen i
punkt 17 i det ifrdgasatta beslutet, inte rittsenligt kunde dra den slutsatsen att de tva
motstiende kinnetecknen var fonetiskt likartade.
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Overklagandenﬁmnden har, utan att sékanden bestritt detta, i punkt 19 i det
ifrigasatta beslutet faststillt att nigon tydlig begreppsmiissig likhet inte foreldg
mellan de ifragavarande kénnetecknen.

Tvirtemot vad intervenienten pastatt dr det irrelevant att jamfora de motstaende
kdnnetecknen i begreppsmissigt hidnseende, eftersom bdde den dominerande
orddelen i det sokta kiinnetecknet, nimligen B.ICR., och BK RODS saknar innebérd
for omsittningskretsen med avseende pa beklidnadssektorn (se, for ett motsvarande
synsitt, forstainstansriattens dom av den 9 april 2003 i mal T-224/01, Durferrit mot
harmoniseringsbyran — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 48, och
av den 17 mars 2004 i de forenade malen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés
mot harmoniseringsbyran — Gonzalez Cabello et Iberia Lineas Aéreas de Espana
(MUNDICOR), REG 2004, s. I1-965, punkt 93).

— Forvixlingsrisken

Vid en helhetsbedémning av de ifrdgavarande varumérkena &r de visuella, fonetiska
och begreppsmissiga skillnaderna mellan de motstaende kénnetecknen, trots att de
varor som dessa avser dr identiska, tillrdckliga for att forhindra att likheterna mellan
de motstiende kiénnetecknen orsakar risk for forvixling hos genomsnittskon-
sumenten (férstainstansrittens dom av den 12 oktober 2004 i mal T-35/03, Aventis
CropScience mot harmoniseringsbyran — BASF (CARPO), dnnu ej offentliggjort i
rattsfallssamlingen, punkt 29).

Trots vissa likheter mellan de motstiende kdnnetecknen finns i férevarande fall
anledning att i samband med en helhetsbedémning av forvixlingsrisken beakta allt
vad ovan angetts i punkterna 59-75. Eftersom overklagandendmnden emellertid
felaktigt fann att de motstdende kidnnetecknen var likartade i visuellt och fonetiskt
hénseende och eftersom begreppsmissig likhet inte foreligger, kan dessa inte anses
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vara likartade vid en helhetsbedémning. Under dessa omstéindigheter foreligger inte
risk for forvixling mellan de motstiende kinnetecknen, trots att de ifragavarande
varorna dr identiska.

Talan skall darfor bifallas p& den enda grunden att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
dsidosatts, och anledning saknas att undersoka sokandens argument att den visuella
likheten mellan de motstiende kidnnetecknen dr betydelsefull i samband med
bedémningen av forvixlingsrisken (se ovan punkt 30).

Sokanden har i sina yrkanden i férsta hand begirt att det ifrdgasatta beslutet skall
dndras. I artikel 63.3 i forordning nr 40/94 foreskrivs visserligen en mojlighet att
dndra beslut. Denna mojlighet &r emellertid i princip begrdnsad till nir malet dr
fardigt for avgérande (forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01,
MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran (HIPOVITON), REG 2004, s. 1I-2787,
punkt 63). Detta dr emellertid inte fallet i férevarande mal, eftersom &verklagande-
ndmnden vid sin beddmning endast beaktat ett av de &ldre varumirken som
dberopats till stod for invindningen och eftersom den inte avkunnat beslut med
avseende pd samtliga de bestdimmelser i forordning nr 40/94 som intervenienten
aberopat.

Det ifragasatta beslutet skall darfor ogiltigforklaras.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel
874 tredje stycket i rittegdngsreglerna kan forstainstansritten besluta att en
intervenient skall bdra sin réttegdngskostnad.

S&vdl harmoniseringsbyrdn som intervenienten har tappat malet i den man det
omtvistade beslutet ogiltigforklaras i enlighet med s6kandens yrkande.

Sokanden har i sin skrivelse till forstainstansrittens kansli av den 15 november 2004
yrkat att svaranden skall forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna.

Det framgidr, betriffande harmoniseringsbyrans invéindning om réttegdngshinder
med avseende pé detta yrkande, av fast rittspraxis att den omsténdigheten att den
part som vunnit malet framstillt sitt yrkande forst under forhandlingen inte utgor
hinder foér att detta yrkande tas upp till prévning (domstolens dom av den
29 mars 1979 i mal 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot radet, REG 1979, s. 1185,
svensk specialutgdva, volym 4, s. 415, och generaladvokat Warners forslag till
avgorande i detta mal, REG 1979, s. 1212, i synnerhet s. 1274, samt forstainstans-
rattens dom av den 10 juli 1990 i mal T-64/89, Automec mot kommissionen, REG
1990, s. [1-367, punkt 79, och av den 17 mars 1993 i mal T-13/92, Moat mot
kommissionen, REG 1993, s. I1-287, punkt 50). Detsamma géller med énnu starkare
skdl nér yrkandet om rittegdngskostnader sdsom i foérevarande fall framstélls i en
skrivelse som ingetts under det skriftliga forfarandet.
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ss  Harmoniseringsbyrdn har tappat maélet och skall dérfor béra sin rittegdngskostnad
och ersitta sdkandens rittegdngskostnad.

s SOkanden har inte yrkat att intervenienten skall forpliktas att ersdtta rttegangs-
kostnaderna. Intervenienten skall dérfor béra sin réttegdngskostnad.

P& dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av fjirde overklagandenimnden vid byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 30 juni 2004 (irende R 0458/2002-4) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall bira sin rittegangskostnad och ersitta sokan-
dens rittegangskostnad.
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3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Legal Lindh Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 5 oktober 2005.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande

II - 4064



