WASSEN INTERNATIONAL MOT HARMONISERINGSBYRAN — STROSCHEIN GESUNDKOST (SELENIUM-ACE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 14 juli 2005

I mal T-312/03,

Wassen International Ltd, Leatherhead (Forenade kungariket), foretritt av
M. Edenborough, barrister, och S. Mayer, solicitor,

sokande,

mot

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

svarande,
* RattegAngssprak: engelska,
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd var

Stroschein Gesundkost GmbH, Hamburg (Férbundsrepubliken Tyskland),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins fjirde
overklagandendmnd den 18 juni 2003 (drende R 121/2002-4) om ett invindnings-
forfarande mellan Wassen International Ltd och Stroschein Gesundkost GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

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

juétitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den
12 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
18 december 2003,

efter forhandlingen den 14 mars 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Wassen International Ltd ingav den 20 december 1993 en ansékan om registrering
av ett gemenskapsvarumirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyrin) i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3) i dndrad
lydelse.

Det varumirke som soktes registrerat utgjordes av ordmirket SELENIUM-ACE.

De varor som registreringsansokan avser ingir i klasserna 3 ("kosmetika;
ansiktskramer; tvil; kramer och lotioner mot &ldrande”), 5 "(kosttillskott; vitaminer
och mineraler”) och 42 ("skénhetsbehandling och -salonger”) i Nice-6verens-
kommelsen, av den 15 juni 1957, om klassificering av varor och tjinster for
varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg.

Denna ansékan offentliggjordes den 11 oktober 1999 i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 81/99.
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Stroschein Gesundkost GmbH (nedan kallad invindaren) invinde den 16 decem-
ber 1999 med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 mot sékandens
registreringsansokan och aberopade den tyska registreringen nr 39 519 649, av
nedan angivna varumirke av den 27 september 1995:

A-C-E .
’g :
ﬁ("a'vgv

Detta -varumirke var registrerat for foljande varor, vilka omfattades av klasserna 5
och 30:

"Icke-medicinska och icke-farmaceutiska beredningar pa bas av stirkelse, kalcium-
salt, magnesiumstearat och jist, eller kombinationer av dessa som kosttillskott.”

Invindningen grundades pé alla varor som det dldre varumirket hade registrerats
for. Invindningen riktades mot ansokan om gemenskapsvarumirke betriffande
varor som omfattades av klasserna 3 och 5. Forvixlingsrisk i enlighet med artikel 8.1
b i férordning nr 40/94 angavs som grund f6r invindningen.

Invindningsenheten bif6ll invindningen genom beslut av den 30 november 2001
och vigrade foljaktligen registrering av det sokta varumirket. Invindningsenheten
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ansag att de ifragavarande kidnnetecknen visuellt var mycket lika och fonetiskt lika
eller till och med identiska. Med hiinsyn till att kinnetecknen avser identiska varor i
klass 5 och till att vissa likheter foreligger mellan de varor i klass 3 som omfattas av
ansdkan om gemenskapsvarumirke respektive de varor som omfattas av det ildre
varumirket fann invindningsenheten att forvixlingsrisk forelag.

Sokanden o6verklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den
30 januari 2002.

Fjarde 6verklagandendmnden avslog 6verklagandet genom beslut av den 18 juni 2003
(nedan kallat det 1fragasatta beslutet). Overklagandenimnden fann att orddelarna
var dominerande i det dldre varumirket och nirmare bestimt att uttrycket
”selenium” var den mest sirskiljande delen, att uppfattningen av bokstiverna ”a”, "c”
och "e” inte dndrades av att dessa skildes med bindestreck och att konsumenterna
uppfattade uttrycket “spezial” som en beskrivning av en sirskild varuserie.
Overklagandenidmnden fann att invindningsenheten korrekt bedémt att kiinneteck-
nen var likartade, att varorna fran fall till fall var identiska eller likartade och att
invindningsenheten med fog funnit att forvaxlingsrisk féreldg med avseende pa
samtliga ber6rda varor.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— Dbifalla talan,
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— aterforvisa handlidggningen av ansokan om gemenskapsvarumirke till harmoni-
seringsbyran for att varumirket skall kunna registreras,

— ogiltigférklara invindningsenhetens beslut,

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— forplikta invindaren att ersitta sokandens rittegingskostnader i forevarande
mal, avseende édrendet vid 6verklagandenimnden och avseende invindningen
vid invindningsenheten.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta riattegdngskostnaderna.

Huruvida yrkandet att drendet skall aterférvisas till harmoniseringsbyran for
att varumirket skall kunna registreras kan tas upp till provning

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall aterférvisa drendet till harmoniser-

ingsbyrdn och foreligga denna att registrera det ifrigavarande gemenskapsvaru-
mirket.
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Enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 ir harmoniseringsbyran skyldig att vidta de
atgarder som krivs for att folja gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer dérfor
inte pd forstainstansritten att rikta foreldgganden till harmoniseringsbyran. Det
aligger namligen harmoniseringsbyran att ritta sig efter domslutet och domskilen i
forstainstansrittens forevarande dom (foérstainstansrittens dom av den 27 febru-
ari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyran (STREAMSERVE),
REG 2002, s. I1-723, punkt 18). Detta yrkande kan séledes inte tas upp till prévning.

Prévning i sak

Som enda grund till stod for sin talan har sdkanden aberopat asidosittande av
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden har hivdat att invindningsenheten och éverklagandenimnden begitt fel
vid bedémningen av de bida ifragavarande varumirkena. Sékanden har betonat att
en helhetsbedémning skall goras av det éldre varumirket och gemenskapsvaru-
mirket, med beaktande av varumirkena i sin helhet, inbegripet eventuella figurdelar.
Det &r inte mojligt att begransa bedomningen till sirskilda delar hos ett varumairke,
sérskilt inte ndr inga uppgifter forebringats som kan styrka att malgruppen litar till
vissa bestandsdelar och nir de ifrdgavarande varumirkena ar sammansatta av vissa
delar som var for sig endast har svag sirskiljningsformaga, varfor varumirkenas
sdrskiljningsférméga endast kan framgé av en helhetsbedémning av dem.
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Sokanden anser att det var felaktigt att bortse fran inverkan av ordet spezial,
bindestrecken som skiljer bokstiverna a, ¢ och e och det ildre varumirkets
figurativa del, eftersom den sammanlagda inverkan av dessa bestdndsdelar inte ir
forsumbar vid en helhetsbedémning, trots att varje bestindsdel sedd for sig enbart
har begrinsad inverkan.

Sokanden har hdvdat att det var felaktigt av dverklagandenimnden att anse att
uttrycket "selenium” var den mest sirskiljande delen hos det dldre varumairket. Bade
invindningsenheten och 6verklagandenimnden bortsag ifrin eller beaktade inte
tillrackligt den omstindigheten att de ifrdgavarande varorna inte kops slumpmassigt,
utan efter en noggrann undersokning av de ingredienser som ingar i de olika varor
som omfattas av de ifrigavarande varumirkena. Den mélgrupp som dessa varor
riktas till &r for 6vrigt bara intresserad av varor som innehéller selen och fister inget
avseende vid eller &r okunnig om att uttrycket selenium kan vara ett utlindskt namn
eller ett vetenskapligt namn pa den 6nskade varan. Mélgruppen kan darfor inte anse
att uttrycket selenium ar “tillrackligt sirskiljande”.

Sokanden har anmairkt att det dr naturligt att konsumenten uttalar bokstiverna a, ¢
och e som ett ord om det inte finns nagra bindestreck mellan dem, édven om den
dérigenom bildade bendmningen inte utgor en del av den berérde konsumentens
modersmal. Det dldre varumirket utgors dirmed av bokstavskombinationen ace, dir
bokstiverna uttalas var for sig, medan det sékta varumirket mnehaller bendmningen
ace uttalat som ett ord.

Sokandena anser foljaktligen att de motstiende varumirkena skall jimféras pa
foljande sitt: SELENIUM-ACE, i friga om det sokta varumirket och orddelen
"Selenium Spezial A-C-E” tillsammans med en figurativ del med avseende pa det
dldre varumairket. Uttrycket spezial och den figurativa delen bér beaktas, dven om de
endast har svag sirskiljningsformaga. Uttrycket selenium har pd samma sitt svag
sarskiljningsformaga for en konsument som vill képa en vara som innehiller selen.
Sokanden anser att beteckningen ace dr pahittad och att den férmodligen saknar
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betydelse for den tyske genomsnittskonsumenten samt vidare att bokstavskombi-
nationen ace, uppdelad med bindestreck tydligt endast utgérs av bokstiver.

Sokanden har hirav dragit slutsatsen att de orddelar som de ifrigavarande
varumirkena utgérs av ir olika i fonetiskt hinseende, eftersom det soékta varumirket
innehdller ett uttryck som skilts 4 med bindestreck och det #ldre varumirket
innehaller tva uttryck tillsammans med tre atskilda bokstéver. Varumirkena ir dven
olika i visuellt hiinseende, eftersom det dldre varumirket innehaller en figurativ del
och dtskilda bokstiver, men inte den utlindska eller pahittade benamningen ace. Det
foreslagna varumdrket har i begreppsmiissigt héinseende endast den betydelse som
framgér av bendmningen selenium, vilket dven 4r vad malgruppens soker, medan det
dldre varumirket har en ytterligare betydelse i samband med bokstavskombina-
tionen ace.

Sokanden har angett att det tyska patentverket har kommit till samma slutsats i ett
beslut av den 21 augusti 2002. Inviindningsenheten och éverklagandenimnden
borde ha féljt detta beslut, varav foljer att varumirkena kunde skiljas at, iven om de
avsedda varorna var identiska.

Sokanden har slutligen gjort gillande att bade invindningsenheten och &ver-
klagandendmnden otillborligen har litit sokanden bira bevisbérdan for att
forvixlingsrisk inte foreligger. Det aligger invindaren att hivda att forviaxlingsrisk
foreligger och att forebringa bevisning for detta. Invindaren har i forevarande
mal inte forebringat nigon bevisning till stéd for sitt pastiende att forvixling
verkligen forekommit pa den tyska marknaden. Eftersom ingen bevisning fore-
bringats, borde frigan ha lésts pa grundval av en hypotetisk jamforelse av de
motstiende varumirkena.
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Harmoniseringsbyrin har hivdat att overklagandenimnden med fog fann att
forvixlingsrisk foérelag pa grund av att de ifrdgavarande kinnetecknen var likartade
vid en helhetsbedomning och att de varor som avségs var identiska eller likartade.

Forstainstansrdttens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det s6kta varumirket, efter invindning
fran innehavaren av ett dldre varumirke, inte kunna registreras om det — pa grund
av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjinster som omfattas av varumirkena &r identiska eller av liknande slag —
foreligger en risk for att allméinheten forvixlar dem inom det omride dir det éldre
varumirket dr skyddat. Med dldre varumirken avses enligt artikel 8.2 a ii i
forordning nr 40/94 varumirken som registrerats i en medlemsstat, for vilka
ansbkan om registrering har gjorts tidigare dn ansékan om registrering som
gemenskapsvarumdrke.

Enligt fast rittspraxis foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten
kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag, eller i
férekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk goéras en helhetsbedomning, mot bakgrund av hur maélgruppen
uppfattar tecknen och varorna eller tjinsterna i fraga, och med hénsyn till samtliga
relevanta omstindigheter i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan
tecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjinster som de avser (se
férstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33 och dér angiven rittspraxis).
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I forevarande mal ér det dldre varumirke som invindningen grundats pa registrerat i
Tyskland. De ifrigavarande varorna ér for évrigt avsedda for daglig konsumtion.
Bedémningen av risken for forvixling skall darfér goéras med beaktande av en
mélgrupp som bestar av genomsnittskonsumenterna i Tyskland.

Aven om det i artikel 8 i forordning nr 40/94 inte finns nagon bestimmelse som ir
jémforlig med bestimmelsen i artikel 7.2, enligt vilken det ar tillrickligt att det
foreligger ett absolut registreringshinder endast i en del av gemenskapen for att
registreringen av ett varumirke skall kunna hindras, skall detsamma anses gilla i
forevarande fall. Hirav foljer att det foreligger hinder for registreringen 4ven om
relativa registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen (forstain-
stansrittens dom av den 3 mars 2004 i mal T-355/02, Miilhens mot harmoniser-
ingsbyrdn — Zirh International (ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkt 36).

Mot bakgrund av ovanstiende skall forstainstansritten undersoka overklagande-
niamndens jimforelse av de berdrda varorna och de motstaende kinnetecknen.

Jimforelsen av varorna

Forstainstansritten anmirker forst och framst att sékanden inte har anfort nagot
argument angiende 6verklagandenimndens bedémning i detta hinseende. Sokan-
den har i dvrigt, efter en fraga fran ritten klargjort att den inte ingett nigon ansékan
om begrénsning av sin varumirkesansékan. Férstainstansritten erinrar vidare om
att invdndningen grundats pa samtliga varor som det ildre varumirket registrerats
for och att den riktats mot de varor i klasserna 3 och 5 som angetts i
varumérkesansokan. Overklagandenimnden ansig att de varor som angavs i
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varumirkesansokan delvis var identiska med de varor som omfattades av det éldre
varumirket och delvis likartade dessa. Forstainstansritten finner under dessa
omstindigheter att de varor som angetts i varumérkesansokan delvis ar identiska
med de varor som omfattas av det dldre varumirket och delvis likartade dessa.

Jamférelsen av kinnetecknen

Av fast rittspraxis framgar att helhetsbedémningen av foérvixlingsrisken, vad giller
de motstdende kdnnetecknens visuella, fonetiska och begreppsma551ga likhet, skall
grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med hénsyn till
deras sirskiljande och dominerande bestindsdelar (se forstainstansrittens dom av
den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran
— Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 47, och
dér angiven rittspraxis).

Med avseende pa sokandens pastdenden att 6verklagandenimnden inte gjort en
helhetsbedémning av de ifrdgavarande varumirkena, finner forstainstansritten att
overklagandenimnden har gjort en analytisk bedémning av varje sarskild
bestindsdel hos de ifragavarande kénnetecknen och direfter pa ett riktigt sitt
tolkat de erhallna resultaten genom en helhetsbedémning grundad pa en samman-
stallning av samtliga uppgifter.

Forstainstansritten finner hirvid for det forsta att 6verklagandendmnden tvirtemot
vad sokanden pastitt inte har bortsett fran inverkan av uttrycket spezial, av att
bokstiverna a, ¢ och e skilts 4t med bindestreck eller av den figurativa bestindsdelen
i det dldre varumairket.
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Forstainstansritten anger forst och framst att 6verklagandenimnden med fog har
ansett att uttrycket spezial motsvarar ett tyskt adjektiv med betydelsen speciell,
vilket konsumenterna inom referensomradet kan uppfatta som en beskrivning av en
sirskild varuserie.

Forstainstansritten anger direfter att overklagandenimnden iven undersokt
inverkan av bokstavskombinationen ace. Overklagandenimnden ansig att mal-
gruppen férmodligen skulle uppfatta dessa bokstiver som en hinvisning till andra
dmnen som vanligen ingér i kosttillskott, sdisom vitaminer. Overklagandenimnden
ansag att den omstindigheten att bokstiverna anges med eller utan bindestreck i
ovrigt saknar betydelse, eftersom den uppfattning som konsumenten under
férevarande omstindigheter kan fi av de tre bokstiverna stillda i samma ordning
inte kan forindras pétagligt av att skiljetecken saknas.

Overklagandenimnden har slutligen noterat i det ifragasatta beslutet att ett
varumirkes orddelar i princip skall anses vara mera sirskiljande #n dess figurativa
bestdndsdelar, nir varumirket bestdr av badadera, eftersom genomsnittskon-
sumenten ldttare associerar till den ifrigavarande varan genom att ange namnet
dn genom att beskriva varumirkets figurativa bestandsdel. Overklagandenimnden
har med fog funnit att det 4r rimligt att tillimpa denna allminna tankeging i
forevarande fall. Enligt 6verklagandenimnden &r det rimligt att anse att genom-
snittskonsumenten uppfattar att orddelen utgér varumirket och den figurativa
bestdndsdelen som en dekoration. Férstainstansritten anger 4ven att den figurativa
bestidndsdelen har placerats under orddelarna, det vill siga mindre synligt.

Hirav f6ljer att sokandens argument, att Gverklagandenimnden inte tagit andra
bestandsdelar i beaktande &n uttrycket selenium, inte kan godtas.
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Det ir for det andra visentligt att ange att 6verklagandenamnden i det ifrigasatta
beslutet med fog funnit att uttrycket selenium utgjorde den dominerande
bestandsdelen i det dldre varumairket.

Eftersom det dldre varumirket namligen var sammansatt av orddelar (uttrycken
selenium, spezial och bokstavskombinationen ace) och av en figurativ bestandsdel,
erinrar forstainstansratten om att 6verklagandenimnden med fog ansett att
orddelen var mer sirskiljande dn den figurativa delen. Forstainstansritten tillagger
att benidmningen selenium 4r en engelsk bendmning som motsvarar det tyska
namnet Selen, som betecknar en kemisk bestindsdel. Férstainstansritten anmairker
hirvid att denna beteckning ir sérskilt sirskiljande om referenskonsumenterna inte
kan inse att bendmningen selenium betecknar en bestindsdel i den vara de har for
avsikt att kopa, eftersom bendmningen da uppfattas som varans namn och inte som
en uppgift om dess innehall. Aven om det, sasom &verklagandenimnden har
anmirkt, &r mojligt att konsumenterna kan uppfatta denna bestindsdel som en del
av de varor som salufors under det dldre varumairket, har bendmningen selenium pa
grund av dess placering i det dldre varumairket och jamford med andra delar av det
dldre kinnetecknet emellertid indi en avgorande betydelse nir den relevanta
malgruppen kinner igen kdnnetecknet och minns det.

Forstainstansratten anger hirvid att bendmningen selenium, med hénsyn till att den
placerats forst, det vill siga mest synligt, har en visentlig betydelse vid den visuella
och fonetiska bedomningen av det éldre varumirket. Av denna anledning uppfattas
denna benimning forst. Det ir vidare visentligt att erinra om att uttrycket spezial
betyder speciell pa tyska. Overklagandenimnden hade dirfor fog for att anse att
malgruppen helt och hallet skulle uppfatta uttrycket som en lovordande och
beskrivande bestindsdel. Konsumenterna kan slutligen uppfatta bokstavskombina-
tionen ace som en hinvisning till vissa &mnen som vanligen ingar i kosttillskott,
sdsom vitaminer.
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Sokandens argument att Sverklagandenimnden begatt ett fel nir den fann att
uttrycket selenium utgjorde den mest sirskiljande bestindsdelen i det dldre
varumirket kan darfor inte godtas.

Forstainstansritten anger for det tredje att 6verklagandenimnden gjort en helhets-
bedémning grundad pa en sammanstillning av samtliga uppgifter som framkommit
vid dess undersokningar. Det var dirfor befogat av éverklagandenimnden att anse
att det sokta kdnnetecknet och det aldre kdnnetecknet var mycket likartade,
eftersom orddelen i det dldre kinnetecknet nistan helt och hallet upprepas i det
sokta kiannetecknet.

Overklagandenimnden har med fog funnit att de motstiende kinnetecknen var
likartade vid en helhetsbedémning, eftersom likheterna mellan dem var mer
betydande dn skillnaderna. Det skall konstateras att det dldre kinnetecknet itergetts
nistan identiskt i ansokan om gemenskapsvarumirke. Det vill siga att de tva
kinnetecknen skiljer sig 4t endast i friga om de minst sirskiljande bestandsdelarna,
niamligen uttrycket spezial, den figurativa bestandsdelen och de tva bindestrecken
som skiljer bokstiverna a, c och e at, som emellertid placerats i samma ordning i det
sokta kdnnetecknet. Eftersom det sékta varumirket ir ett ordmirke kan sékanden i
ovrigt anvinda det med vilket typsnitt som helst, inbegripet det som anvints i det
dldre varumirket. Forstainstansritten finner déarfér att de tva ifrigavarande
kénnetecknen ger ett likartat helhetsintryck i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt
hinseende.

Hiérav foljer att inte heller argumentet att 6verklagandenéimnden inte gjort en
helhetsbedémning av de ifrdgavarande varumirkena kan godtas.
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Med avseende pa sokandens argument att 6verklagandenimnden bortsag fran det
tyska patentverkets beslut avseende samma varumirken och samma varor, trots att
Forbundsrepubliken Tyskland var det land som berérdes av invindningen, anser
forstainstansritten det tillrickligt att erinra om att gemenskapsordningen for
varumirken enligt rattspraxis &r ett sjilvstindigt system som bestar av en samling
regler och som syftar till att uppné mal som iar specifika for detta system, eftersom
tillimpningen av denna ordning &r oberoende av de nationella systemen (forstain-
stansrittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot
harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. 11-3829, punkt 47). Aven om
overklagandendmnden kan beakta beslut som nationella myndigheter fattat, kan
denna mojlighet darfor inte frita 6verklagandenimnden fran skyldigheten att gora
sin egen bedémning endast pa grundval av relevanta gemenskapsbestimmelser.
Harmoniseringsbyréan och, i forevarande fall gemenskapsdomstolarna, ar dirfor inte
bundna av ett beslut som fattats i en medlemsstat. Hérav foljer att stkandens
argument inte kan godtas.

Forstainstansritten erinrar, med avseende pa argumentet att 6verklagandenimnden
otillborligen latit sokanden béra bevisbordan for att férvixlingsrisk inte foreligger,
om att harmoniseringsbyrins provning enligt artikel 74.1, slutet, i férordning
nr 40/94, i drenden om relativa registreringshinder, skall vara begréansad till vad
parterna dberopat och yrkat. Det foljer av denna bestimmelse att bade invindaren
och sokanden skall anfora grunder till stod for sina respektive yrkanden hos
harmoniseringsbyran. Det foljer i detta avseende av invindningsenhetens beslut att
invindaren har hivdat att forvixlingsrisk foreldg mellan de ifrigavarande
varumirkena pé grund av att dessas sirskiljande bestindsdelar var identiska och
eftersom de varor som omfattades av det sokta varumirket, namligen varor i
klasserna 5 och 3, var identiska respektive likartade med de varor som omfattades av
det dldre varumairket. Hérav foljer att invindaren har anfort en grund till stéd for sin
invindning, namligen att forvaxlingsrisk foreldg, och att invindaren till stod for
detta har anfort ett flertal argument som harmoniseringsbyran i 6vrigt beaktat, vilket
innebér att harmoniseringsbyrin inte endast grundat sin bedomning pa sékandens
pastienden. Sokandens argument kan dérfér inte godtas.
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Med beaktande av vad ovan anforts finner forstainstansritten att verklagande-
nimnden inte gjorde en oriktig bedomning nir den fastslog att forvaxlingsrisk
forelag i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 pa grund av att
de ifrdgavarande kdnnetecknen var likartade vid en helhetsbedémning och vidare pa
grund av att de varor som omfattades av de berdrda varumirkena var identiska eller
likartade. Forstainstansritten erinrar hirvid om att en lag grad av likhet mellan
varumirkena kompenseras av att de varor eller tjinster som avses i hog grad liknar
varandra och omvint (se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 19). I
forevarande mal ar varorna delvis identiska och delvis likartade. Det féljer av dessa
stora likheter att skillnaderna mellan de ifrdgavarande kinnetecknen mildras i
samband med helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken.

Talan kan dirfor inte bifallas pa sokandens enda grund och talan skall féljaktligen
ogillas, utan att det dr nodvindigt att forstainstansritten préovar om sdkandens
yrkande om ogiltigforklaring av invindningsenhetens beslut kan tas upp till
provning,.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta harmoniseringsbyrins rittegingskostnader.
Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrins yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)
féljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegiangskostnaderna.

Jaeger Tiili Czicz
Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 14 juli 2005.

H. Jung M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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