DOM AV DEN 22.10.2003 — MAL T-311/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 22 oktober 2003 *

I mal T-311/01,

Les Editions Albert René, Paris (Frankrike), foretritt av advokaten J. Pagenberg,

s6kande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av A. von Miihlendahl och
G. Schneider, bdda i egenskap av ombud,

svarande,
* Rirregdngssprik: tyska.
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i vilket den andra parten i férfarandet infor 6verklagandenimnden vid Byrén for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) ar

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, Milano (Italien),

angdende en talan mot ett beslut meddelat av den forsta 6verklagandenimnden

vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster,
modeller) den 2 oktober 2001 (irende R 1030/2000-1),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter det muntliga forfarandet den
14 maj 2003,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (nedan kallat sokanden i registrerings-
forfarandet) ingav den 14 januari 1999, med stod av radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse en ansdkan
om registrering av ett figurmirke som gemenskapsvarumirke till Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyrin).

Det varumirke som ans6kan avsig utgérs av nedanstiende figurmirke:

\Stariy

De varor och tjdnster som ansokan om varumirkesregistrering giller omfattas av
klasserna 9 och 38 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av
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varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar
och tilligg, och motsvarar for var och en av klasserna féljande beskrivning:

— klass 9: ”Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska
och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument for
lantmaiteri, besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning),
livriddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, siand-
ning eller tergivning av ljud och bilder; magnetiska databirare, gram-
mofonskivor; forsiljningsautomater samt mekanismer f6r myntstyrda
apparater; kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och
datorer; eldslickningsapparatur”.

— klass 38: ”Telekommunikationer”.

Denna ansékan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 71/99
av den 6 september 1999.

Den 6 december 1999 framstillde s6kanden en invindning mot registreringen av
detta gemenskapsvarumirke (B216020) med stod av artikel 42 i férordning
nr 40/94. Inviandningen gillde samtliga varor och tjinster som omfattades av
registreringsansokan. Den grund som dberopades till stéd for invindningen avsdg
forvaxlingsrisk enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Det ildre varumairket ar
registrerat som gemenskapsvarumirke nr 16147. Ansokan gjordes den 1 april
1996 och beviljades den 25 november 1999 f6r ordmirket ASTERIX som avser
varor och tjinster som omfattas av klasserna 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 och 42 i den ovannimnda
Niceéverenskommelsen.
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Invindningen grundades pi ett urval av de varor och tjinster som omfattas av det
aldre varumarket, nimligen:

— klass 9: ”Elektrotekniska och elektroniska, fotografiska, film-, optiska
apparater och instrument f6r undervisning (ej projektorer) sdvitt de ingir i
klass 9, elektroniska spelapparater med och utan bildskirm, datorer, pro-
grammoduler och dataprogram som &dr lagrade pd datamedier, sirskilt
videospel”.

— klass 41: ”Filmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning; publicering och
utgivning av bocker och tidskrifter; uppfostran och underhalining; organi-
sation och genomférande av missor och utstillningar; férvaltning och dis-
ponering av upphovsritter; disponering av féretags skyddade ritter,
folknojen, nojesparksverksamhet, produktion av liveframtridanden med
musik och tal”.

Harmoniseringsbyrans invindningsenhet avslog inviandningen genom beslut av
den 26 september 2000. Invindningsenheten ansig att de skillnader som
konstaterats mellan de bdda varumirkena uteslét forvixlingsrisk hos allmin-
heten.

Sokanden overklagade inviandningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrdn den
25 oktober 2000 i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Sedan ett annat foretag inlett invindningsférfarande B215543 mot registrerings-
ansokan i fraga avslog harmoniseringsbyrdns invindningsenhet genom beslut av
den 3 november 2000 delvis denna registreringsansokan sdvitt giller ”forsilj-
ningsautomater” i klass 9 och ”telekommunikationer” i klass 38. Detta avslag pa
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registreringsansdkan betriffande vissa varor och tjanster som omfattas av
varumirkesansokan har vunnit laga kraft.

Forsta overklagandenimnden ogillade 6verklagandet genom beslut av den
2 oktober 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet)

Overklagandenimnden kom vid sin jimférelse av de varor och tjinster som
omfattas av de varumirken som tvisten giller fram till att det saknas likhet mellan
vissa av de varor och tjidnster som det begirda varumairket avser och dem som
omfattas av det dldre varumirket. Overklagandenimnden fann vidare att det
dirfor inte foreldg risk for forvixling med dessa varor och tjdnster men att det
diremot foreldg likhet mellan andra varor och tjinster som omfattas av
varumirkesansbkan och vissa varor och tjdnster som omfattas av det ildre
varumirket. Vid jimférelsen av kdnnetecknen fann 6verklagandenimnden att
dessa vare sig visuellt, fonetiskt eller begreppsmassigt liknade varandra, varfér det
inte foreldg ndgon risk for forvixling trots att det dldre varumirket ASTERIX i sig
har hog sirskiljningsférmdga och dr vida kint genom den franske hjilten i
serietidningar och tecknade filmer.

Overklagandenimnden klargjorde att ”motpartens argument att dennes varu-
mirke ASTERIX ir inarbetat ... for tydlighetens skull inte kan godtas, eftersom
detta inte styrkts” (punkt 30 i det omtvistade beslutet).

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt forevarande talan genom anstkan som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 12 december 2001.
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Harmoniseringsbyrdn inkom med svaromal till forstainstansrittens kansli den
14 maj 2002.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forordna om att det begirda varumirket skall strykas ur registret, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedomning

Under forhandlingen 4terkallade sékanden sitt andrahandsyrkande, nimligen att
det begirda varumirket skulle strykas ur registret, vilket forstainstansritten férde
in i forhandlingsprotokollet. Talan giller foljaktligen endast ogiltigférklaring av
det omtvistade beslutet.
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Sokanden har anfort tvd grunder betriffande asidosittande dels av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94, dels av artikel 8.5 i samma forordning.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Betriffande det dldre varumairket har sokanden gjort gillande att detta har en hog
sarskiljningsformdga. Sokanden anser att eftersom bolaget som ansékt om
varumirket inte bestridit att det dldre varumirket ASTERIX var vilkdnt borde
overklagandenimnden ha godtagit och beaktat denna omstindighet dven om det
inte styrkts av sokanden. Enligt sokanden ar harmoniseringsbyran i enlighet med
den kontradiktoriska principen i artiklarna 73 och 74 i forordning nr 40/94
niamligen skyldig att godta och beakta sddana faktiska omstidndigheter som
anforts av en part och som inte bestridits av den andra parten.

Sokanden har hidrvid anfért att det i flera avgoranden frin tyska domstolar har
angivits att varumirket ASTERIX ir vilkint (Asterix 4r namnet pa en vilkind
tecknad figur). Detta renommé framgir dessutom av dokument som bifogats
ansokan, nimligen en konsumentundersékning, en berikning av antalet intriden
till ldngfilmen ”Asterix & Obélix” i olika medlemsstater, en kronologisk
sammanstillning av serien Asterix, tidningsartiklar och uttalanden pa heder och
samvete. Sokanden har for ovrigt foreslagit att forstainstansritten skall hora tva
personer som vittnen.
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Sokanden anser vad giller frigan huruvida varorna i friga ir identiska eller
likartade for det forsta att overklagandenimnden felaktigt ansett att det inte
foreldg nigon likhet mellan de telekommunikationstjidnster som omfattas av det
sokta varumirket och de ”databehandlingsutrustningar och datorer” som det
ildre varumirket omfattar. Sékanden har anfért att varorna och tjinsterna
kompletterar varandra vilket for vrigt har medgetts i tysk rittspraxis.

Sokanden har for det andra hivdat att det foreligger en indirekt likhet mellan
“vetenskapliga, nautiska, elektriska och optiska apparater och instrument samt
apparater och instrument for lantmiteri, besiktning, vigning, mitning, signaler-
ing, kontroll (6vervakning) och livriddning; kassaapparater och riknemaskiner”
som ingdr i klass 9 och som omfattas av det sokta varumirket och varorna i klass
9 som tidcks av det dldre varumirket, sirskilt “datorer, programmoduler och
dataprogram som idr lagrade pd datamedier”. Sékanden har dessutom gjort
gillande att sidan eldslickningsapparatur som omfattas av det sokta varumirket
ingar bland de behéllare i klass 20 som omfattas av det dldre varumirket.

Vad giller likheten mellan kiannetecknen anser sékanden att bedémningen skall
goras utifrin det intryck kiannetecken ger visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt.
Aven marknadsvillkoren och konsumenternas vanor inom hela den inre
marknaden skall hirvid beaktas.

Vad inledningsvis giller den visuella jimférelsen har sokanden medgett att det
foreligger olikheter mellan kinnetecknen dels med hinsyn till den grafiska formen
pa den ursprungliga figuren i det sokta varumirket, sarskilt nir detta dterges i
farg, dels vad betriffar bokstivernas olika utformning. Overklagandenimnden
borde atminstone ha beaktat att en del av den aktuella milgruppen anser att den
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forsta delen av det sokta varumairket forestiller bokstaven ”0” samt att det sokta
varumirket kan &terges sdvil i firg som i svart och vitt. I det senare fallet anser
sokanden att det sokta varumirket uppfattas som “ostarix”, eftersom den forsta
bokstaven "0” hinger samman med de andra bokstiverna.

Vad f6r det andra giller den fonetiska jamférelsen har sokanden gjort gillande att
de tva kdnnetecknens samtliga bokstiver endast skiljer sig i friga om en bokstav
och att de ar trestaviga med betoning pa den forsta stavelsen i de flesta sprik. De
har siledes en identisk ljudmelodi och uppdelning av stavelserna. Aven fransett
den forsta delen hos det sOkta varumarket kvarstir den fonetiska likheten,
eftersom samtliga bokstdver i ordet ”starix” dterfinns i det dldre varumirket.

Vad for det tredje giller den begreppsmissiga jaimforelsen har sékanden gjort
gillande att begreppet ”asterix” betyder asterisk pa engelska och franska, det vill
sdga en liten stjarna. Denna betydelse motsvarar den som oéverklagandenimnden
gav ordet ”starix” i det s6kta varumirket, namligen stjarna (star). Sokanden har
hdrutéver papekat att bida kidnnetecknen har suffixet rix vilket ar karaktaristiskt
for figurerna i Asterixserierna.

Sokanden har slutligen med beaktande av samspelet i friga om likheten mellan
varor och tjinster och likheten mellan kidnnetecknen samt det dldre varumairkets
sdarskiljande karaktir dragit slutsatsen att skillnaderna mellan kinnetecknen inte
ar tillrickliga for att forhindra framfér allt fonetisk forvixling mellan de tva
varumirkena.

Harmoniseringsbyrdn har, betriffande sokandens pistiende att 6verklagande-
namnden har 6vertritt artikel 74 i férordning nr 40/94 genom att inte beakta det
dldre varumirkets renommé, inledningsvis anfért att det foljer av denna
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bestimmelse att nimnden i ett invindningsférfarande inte ex officio kan gora en
provning av de faktiska omstindigheterna. Detta medfér emellertid inte att
harmoniseringsbyradn maste anse sddana faktiska omstindigheter styrkta som en
part dberopat och som inte bestridits av den andra parten. Harmoniseringsbyran
har hirvid pipekat att det i ett invindningsforfarande dr opponenten som ir
skyldig att framldgga och bevisa samtliga omstindigheter som ir nédvindiga for
att styrka att invindningen dr vilgrundad. Harmoniseringsbyrin anser i varje fall
att dven om det skulle medges att det dldre varumairket var vilkint skulle detta
inte inverka pd mélets utging, eftersom 6verklagandenimnden kommit fram till
att det inte forelig nidgon som helst likhet mellan varumirkena dven for det fall
det dldre varumairket skulle anses vilkint.

Harmoniseringsbyrdn anser att 6verklagandenimnden gjort en korrekt tillimp-
ning av de gemenskapsprinciper som faststillts i rittspraxis betriffande risken for
forvixling av varumirken.

Vad giller jimforelsen av varor och tjinster har harmoniseringsbyrin inled-
ningsvis papekat att sdkanden, i friga om de telekommunikationstjinster som
omfattas av det sokta varumairket, har glomt att férteckningen 6ver de varor och
tjanster som omfattas av varumirkesansokan har begrinsats, genom att sirskilt
telekommunikationstjdnster tagits bort efter inviindningsenhetens beslut i invind-
ningsforfarande B215543.

Vad direfter betriaffar ”vetenskapliga, nautiska, elektriska och optiska apparater
och instrument samt apparater och instrument for lantmaiteri, besiktning,
vidgning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning) och livriddning; kassaap-
parater, raknemaskiner”, som ingdr i klass 9 och som omfattas av det sékta
varumdrket anser harmoniseringsbyran att 6verklagandenimnden med fog fann
att det inte foreldg ndgon likhet mellan dessa varor & ena sidan och de varor och
tyanster som omfattas av det ildre varumirket 4 andra sidan.
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Vad slutligen giller de ”behallare” som ingdr i klass 20 och som omfattas av det
dldre varumirket har harmoniseringsbyrdn gjort gillande att sokanden inte kan
dberopa dessa, eftersom s6kanden inte grundat sin invindning hirpa. Harmoni-
seringsbyrdn anser darfor att sokanden anfért en ny grund som i enlighet med
artikel 135.4 i forstainstansrittens riattegdngsregler inte kan tas upp till prévning.

Harmoniseringsbyrdn har betriffande jimforelsen av kidnnetecknen anfért att
situationen inom hela den inre marknaden skall beaktas vid bedémningen av
forvixlingsrisken, eftersom det dldre varumairket dr ett gemenskapsvarumirke.

Vad f6r det forsta giller den visuella likheten anser harmoniseringsbyrdn att
overklagandenimnden gjort en korrekt bedomning di den ansag att konsumenten
inte uppfattar den forsta delen i det sokta varumairket som en stiliserad versal utan
som en figurativ och dekorativ del av varumairket.

Vad sedan giller den fonetiska likheten har harmoniseringsbyrdn hivdat att
betoningen i samtliga sprik i Europeiska unionen ligger pa den tredje bokstaven i
den férsta stavelsen i ordet ”starix” i det sokta varumairket. Det dr emellertid
méijligt att ligga betoningen péa tvd olika stillen i det dldre varumirket ASTERIX,
antingen pa den forsta bokstaven ”a”, eller pa den fjirde bokstaven ”e” som ingar
i den andra stavelsen. Enligt harmoniseringsbyrdn dr dessa skillnader tillrackliga
for att utesluta att det foreligger nigon fonetisk likhet mellan de kdannetecken som
tvisten giller.

Harmoniseringsbyrdn anser slutligen att det inte foreligger nigon begreppsmassig
likhet mellan de ifrigavarande kiannetecknen. Vad giller sokandens yttranden om
att begreppet “asterix” rent sprakligt 4r detsamma som asterisk” i den engelsk-
och fransktalande delen av Europeiska unionen och att ordet "starix” i det sékta
varumirket i sprikligt avseende ir detsamma som ”stjirna” pa engelska har
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harmoniseringsbyrdn vidhallit att dessa slutsatser hirrér frin en analytisk
bedomning som den berérda maélgruppen vanligtvis inte gor. Vad giller
sokandens argument om suffixet ”-ix” har harmoniseringsbyrdn svarat att detta
dven har andra betydelser dn figurerna i den tecknade serien Asterix. Byran har
vidare hinvisat till att suffixet i frdga om programvaror syftar pd anvindning
tillsammans med anvindarsystemet Unix.

Harmoniseringsbyrdn anser dirfér att overklagandenimnden gjorde en korrekt
bedémning av de faktiska och rittsliga omstindigheterna di den fastslog att det
inte foreldg ndgon risk for férvixling hos den berérda milgruppen mellan de
kannetecken som tvisten giller.

Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan det varumirke som ansokan giller,
efter invdandning frdn innehavaren av ett dldre varumarke, inte registreras om det
— pd grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de
varor eller tjanster som omfattas av varumarkena ir identiska eller 4r av liknande
slag — foreligger en risk for att allmidnheten forvixlar dem inom det omrade dir
det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket associeras
med det dldre varumirket”. Med dldre varumirken avses dessutom varumirken
som registrerats i en medlemsstat, for vilka ansokan om registrering har gjorts
tidigare dn ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirket (artikel 8.2 a i
i férordning nr 40/94).

Enligt domstolens rittspraxis i friga om tolkningen av radets direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym
17, s. 178) och enligt forstainstansrittens rittspraxis rorande férordning
nr 40/94, kan det foreligga en risk for forvixling om det finns en risk att
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allminheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer frdn samma
foretag, eller i forekommande fall frin foretag med ekonomiska band (domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507,
punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. 1-3819, punkt 17, samt forstainstansrittens dom av den 23 oktober
2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran-Petit Liberto
(Fifties), REG 2002, s. 114359, punkt 25).

Risken for forvixling hos allminheten skall avgoras genom en helhetsbedomning
med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom
av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191,
punkt 22, domarna i de ovannimnda mélen Canon, punkt 16, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca
Mode, REG 2000, s. [-4861, punkt 40, samt férstainstansrittens dom i det
ovannimnda milet Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbedomning férutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas och, i synnerhet, varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller
tjanster som de avser. Sdledes kan en lig grad av likhet mellan de varor eller
tjdnster som avses kompenseras av att varumirkena i hég grad liknar varandra
eller vice versa (domarna i de ovannimnda mdlen Canon, punkt 17, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i
sjunde skilet i férordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med
hinsyn till risken for forvaxling, vilken i sin tur beror pi ett flertal faktorer och
maéste bedomas sirskilt mot bakgrund av i hur hég grad varumairket 4r kdnt pa
marknaden, vilken associering det anvinda eller registrerade kinnetecknet ger
upphov till och graden av likhet mellan mirket och tecknet samt mellan de varor
eller tjanster som avses (domen i det ovannimnda maélet Fifties, punkt 27).

Det foljer dven av rittspraxis att risken for forvixling ar storre ju hogre det dldre
varumdrkets sidrskiljningsformdga visar sig vara (domarna i de ovannidmnda
mdlen SABEL, punkt 24, och Canon, punkt 18). Att ett varumirke har hog
sarskiljningsformiga skall namligen faststillas med hiansyn antingen till
varumirkets inneboende egenskaper eller till att det dr allmint kdnt (domen i
det ovannimnda méilet Canon, punkt 18, forstainstansrittens dom av den
1§ januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot Harmoniseringsbyran-
Karlsberg Brauerei (MISTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 34).
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Det intryck som varumirket gor pd genomsnittskonsumenten av den kategori
vara eller tjanst som ir i friga har vidare avgdrande betydelse vid helhetsbedom-
ningen av risken fér forviaxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och idgnar sig inte it att underséka dess olika detaljer
(domen i de ovannimnda mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Mayer,
punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning férvintas den berorda
produktkategorins genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dock dven tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jimférelse mellan
de olika varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar bild hirav som han har i
minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan
variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjinster det dr friga om (domen
i det ovannimnda maélet Lloyd Schuhfabrik Mayer, punkt 26).

I férevarande mal 4r det dldre varumirket ett gemenskapsvarumirke. Det
relevanta territoriet f6r att bedoma risken fér forvixling utgors darfor av hela den
Europeiska unionen. Eftersom de berorda varorna och ginsterna utgors av
dagligvaror och sedvanliga konsumenttjinster utgérs malgruppen av den
genomsnittlige europeiske konsumenten som antas vara normalt informerad
samt skiligen uppmirksam och upplyst.

Vad giller jimférelsen av de berdrda varorna och tjidnsterna konstaterar
forstainstansritten att 6verklagandenimnden i forsta hand faststillt foljande
(punkt 23 i det omtvistade beslutet):

”Det saknas helt samband mellan *vetenskapliga, nautiska, elektriska och optiska
apparater och instrument samt apparater och instrument fér lantmateri, besikt-
ning, vigning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning) och livriddning;
kassaapparater, riaknemaskiner, brandslickningsapparatur’ och opponentens
varumirke. Det foreligger inte nigon forvixlingsrisk for dessa varor, eftersom de
varor som omfattas av varumirkena i friga varken liknar varandra eller ar
identiska.”
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Overklagandenimnden papekade direfter att ”fotografiska och kinematografiska
apparater och instrument och apparater och instrument for undervisning” samt
de ”apparater for inspelning, upptagning, sindning eller dtergivning av ljud och
bilder; magnetiska databirare, grammofonskivor” som omfattas av ansékan om
gemenskapsvarumirket dtminstone foreter stark likhet med de “elektrotekniska
och elektroniska, fotografiska, film-, optiska apparater och instrument for
undervisning” som omfattas av det dldre varumirket (punkt 24 i det omtvistade
beslutet).

Overklagandenimnden ansig sedan att ”de ’mekanismer fér myntstyrda
apparater, databehandlingsutrustningar och datorer’” som omfattas av det sokta
varumirket ”i vart fall féretedde viss likhet med ’elektroniska spelapparater med
och utan bildskdrm, datorer, programmoduler och dataprogram som ar lagrade
pd datamedier, sirskilt videospel’, eftersom samtliga kan anvidndas i samma syfte,
niamligen for spel pd dator” (punkt 24 i det omtvistade beslutet).

Overklagandenimnden fann siledes att en stor del av de varor och tjinster som
omfattas av det sokta varumirket var mer eller mindre lika de varor och tjinster
som omfattas av det dldre varumirket samt att vissa varor och tjanster var
identiska (vilket dr fallet med till exempel fotografiska, kinematografiska och
optiska apparater och instrument i klass 9). Trots att 6verklagandenimnden dven
medgav att det dldre varumirket har en hog sirskiljningsférmaga, och att
overklagandenimnden faststillde att detta i sig har en mycket hog sirskilj-
ningsférmaga” och dr “kint i vida kretsar genom den franska hjilten i tecknade
serier och filmer” (punkt 29 i det omtvistade beslutet), fann nimnden att det inte
foreldg ndgon forviaxlingsrisk, “eftersom varumirkena varken visuellt, fonetiskt
eller begreppsmassigt dr lika” (se punkt 29 i det omtvistade beslutet).

Foérstainstansritten skall nu mot bakgrund hirav préva huruvida 6verklagande-
nimndens bedomning dr vilgrundad.
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Enligt domstolens fasta rittspraxis skall helhetsbedomningen av risken fér
forvixling, vad giller de aktuella varumirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likhet, grunda sig pd det helhetsintryck som varumirkena
dstadkommer, i synnerhet med hinsyn till deras sirskiljande och mest fram-
tridande bestdndsdelar (domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 23, och
Lloyd schuhfabrik Meyer, punkt 25).

Overklagandenimnden har beskrivit det sokta varumirket pi foljande sitt
(punkt 25 i det omtvistade beslutet):

”Sokandens varumirke bestar av ett figurmirke i form av en rodfirgad ellips foljd
av den kursiverade texten ’starix’. Ellipsen lutar svagt it vinster och innehdller en
liten punkt vilken liknar en elektron som svivar runt ordet starix, eller en satellit
och dess omloppsbana. ASTERIX ir det dldre varumarket, vilket ar ett vanligt
ordmirke.”

Betriffande den visuella jimforelsen av de varumirken som tvisten giller kom
overklagandenimnden fram till fé6ljande (punkt 26 i det omtvistade beslutet):

”Aven om de bada varumirkena innehiller kombinationen av bokstiverna ’st’
och suffixet ’rix’, foreligger stora visuella skillnader, till exempel de paféljande
bokstiverna ’st’, den grafiska framstillningen, de olika stilarna och sirskilt
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ordens olika borjan. Det skall hirvid erinras om att det dr logotypen som drar till
sig konsumentens uppmairksamhet i det sokta varumirket. Till skillnad frin
opponentens argument ses inte logotypen som bokstaven ’0’, varfor varumirkena
mdste anses olika i visuellt hinseende.”

Forstainstansritten konstaterar vad giller den forsta delen av det sokta
varumirket att det ir féga troligt att den ber6rda malgruppen kan uppfatta den
som vokalen ”0” med hénsyn till att bedomningen av kdnnetecknet skall ske
utifrdin den modell som inlimnats till harmoniseringsbyrdn. Det skall darfér
beaktas att denna férsta del utgors av en rodfiargad ellips som lutar it vdnster och
med en liten punkt som faktiskt f6r tankarna till en satellit i sin omloppsbana.
Denna del skiljer sig siledes tydligt frin det pafoljande ordet, starix, dir samtliga
bokstiver har samma stil och samma svarta farg.

)

En helhetsbedémning av varumirkena i visuellt hinseende medf6r att kinneteck-
nens helhetsintryck i stort sett dr olika med hinsyn till att vardera kdnnetecknet
har sina egna utmirkande egenskaper, framfor allt i friga om ellipsens grafiska
framstillning och att ordet i det sokta varumirket 4r kursiverat. Det var dirfor
med fog som 6verklagandenimnden fann att de omtvistade varumarkena inte ar
visuellt lika.

Vad giller den fonetiska jimforelsen kom overklagandenimnden fram till
féljande (punkt 27 i det omtvistade beslutet):

”Det varumirke som avses i ansbkan om registrering borjar pid bokstaven ’s’
medan den forsta bokstaven i opponentens varumirke ir ett ’a’. P4 samma satt

II - 4645



56

57

58

DOM AV DEN 22.10.2003 — MAL T-311/01

uttalas den andra vokalen hiri (’¢’) annorlunda 4n vokalen (a’) i sokandens
varumirke. Varumairkena uttalas pa olika sitt i samtliga medlemsstater i [Euro-
peiska unionen]. De skall darfor anses fonetiskt olika.”

Det skall hirvid understrykas att ordet i det sokta varumirket borjar pd en
konsonant och bestir av sex bokstiver medan det dldre varumairket borjar pa en
vokal och innehdller en vokal mer in det sdékta varumirket. De bada
kinnetecknen har endast en stavelse gemensamt, som dessutom ir den sista
(rix). En helhetsbedomning av de bdda varumirkena leder darfor till att de ir
fonetiskt olika.

Betriffande den begreppsmissiga jimférelsen har 6éverklagandenimnden gjort
foljande bedomning (punkt 28 i det omtvistade beslutet):

“Inget av de bada orden [asterix] och [starix] har en vanlig betydelse i Europeiska
unionens officiella sprik. Det andra ordet kan, sirskilt nir det ses tillsammans
med logotypen, fora tankarna till det engelska ordet ’star’ vilket, eftersom det ror
sig om ett enkelt engelskt ord, foérstds av merparten av Europeiska unionens
konsumenter. Varumirkena i friga skall dirfor anses begreppsmissigt olika.”

Forstainstansritten konstaterar att betydelsen av orden “asterix” och ”starix”
inte kan anses vara likartad. For det forsta har inte nigot av begreppen, sisom
overklagandenimnden papekat, nigon vanlig betydelse i Europeiska unionens
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sprak. Aven om begreppet “asterix” fér det andra nirmar sig ordet “astérisque”
pa franska och asterisk” pa engelska och ordet avser ett tecken i form av en liten
stjarna som ofta anvinds som hinvisning i skriftspradk, kommer den sprikliga
association som sokanden patalat inte frin ett helhetsintryck utan av en detaljerad
analys som den genomsnittlige konsumenten vanligtvis inte gér. Han eller hon
satter for det tredje ldttare begreppet “asterix” i samband med den tecknade
seriefiguren som dr vida kind i hela Europeiska unionen. Denna konkreta
forestillning av en populir figur gor det foga troligt att det hos mélgruppen skulle
kunna ske en begreppsmaissig férviaxling med andra mer eller mindre nirstidende
uttryck.

Mot denna bakgrund anser forstainstansritten att det var med fog som
6verklagandenimnden i det omtvistade beslutet konstaterade att skillnaderna i
visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt hinseende mellan & ena sidan det
figurmirke som bestdr av ordet starix tillsammans med mycket speciella grafiska
kdnnetecken och varumiarket ASTERIX & andra sidan var tillrdckliga for anse att
det inte fanns ndgon férvixlingsrisk hos méalgruppen. En sddan risk forutsatter
ndamligen att det foreligger en tillrackligt stor likhet bdde mellan varumiarkena i
friga och mellan de varor och tjianster som dessa varumirken avser.

Under dessa omstindigheter paverkas tillimpningen av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 i forevarande fall varken av 6verklagandenimndens bedomning att det
dldre varumirket i sig har en hog sirskiljningsférméiga” och ir ”kint i vida
kretsar genom den franske hjilten i serietidningar och tecknad film” (punkt 29 i
det omtvistade beslutet) eller sokandens pastdenden om varumirkets renommé.

En risk for férvixling forutsitter nimligen att kdnnetecknen samt de varor och
tjanster som kiannetecknet avser, ar identiska eller likartade, och ett varumarkes
renommé ir en omstindighet som skall beaktas vid bedomningen av huruvida
likheten mellan kinnetecknen eller mellan varorna och tjinsterna ar tillrackligt
stor for att det skall uppstd en foérvixlingsrisk (se, for ett liknande resonemang,
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domen i det ovannimnda mdlet Canon, punkterna 22 och 24). Mot bakgrund av
att de kdnnetecken som tvisten avser, i det férevarande fallet, varken kan anses
vara identiska eller likartade i visuellt, fonetiskt eller begreppsmissigt hinseende,
kan det forhillandet att det dldre varumairket i hég grad ir kint eller att det
atnjuter gott renommé i Europeiska unionen inte pdverka helhetsbedémningen av
forvaxlingsrisken.

Av ovanstdende framgir att ett av de nodvindiga villkoren for att tillimpa
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 inte dr uppfyllt. Hirav féljer att det var med
fog som oOverklagandenimnden ansig att det inte férelig nigon risk for
forvaxling mellan det varumirke som ansékan avser och det dldre varumairket.

Mot bakgrund hirav kan talan inte vinna bifall pd grunden om &sidosittande av
denna bestimmelse. Det saknas hirvid skil att prova de argument som sékanden
anfért inom ramen for denna grund betriffande den péastidda likheten mellan
vissa av varorna och tjinsterna och det dldre varumirkets pastitt goda renommé.
Inte heller finns det anledning att bifalla sokandens begiran att héra vittnen i syfte
att styrka detta renommé.

Den andra grunden: Asidosiittande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har anfért att det dldre varumirket som dr mycket vilkint dven
atnjuter skydd mot att forlora sin sirskiljningsférmdaga i den mening som avses i
artikel 8.5 i forordning nr 40/94.
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Enligt sokanden ingdr varumirket i en grupp av varumirken som betecknar andra
figurer i Asterixserien och som tnjuter skydd i 50 linder. Sokanden anser hirvid
att det faktum att det i det sokta varumirket sammanfors typografiska, akustiska
och begreppsmissiga bestindsdelar frin det mest kinda av varumirkena,
namligen det dldre varumirket ASTERIX, att varumirket slutar pd *ix” vilket
ar kdnnetecknande for nimnda grupp av varumirken och att varumairket kan
anses som en kombination av orden Asterix och Obelix ir till forfing for det dldre
varumdrkets sdrskiljningsforméga.

Harmoniseringsbyrdn anser med hanvisning till artikel 135.4 i rittegdngsreglerna
att denna grund inte kan tas upp till sakprévning, eftersom sokanden inte anfort
den i forfarandet infor harmoniseringsbyran.

Forstainstansrittens bedomning

I artikel 8.5 i forordning nr 40/94 foreskrivs att ”[d]essutom giller att, efter
invindning frdn innehavaren av ett dldre varumirke enligt punkt 2, det
varumirke som ans6kan om registrering avser inte fir registreras om det ir
identiskt med eller liknar det dldre varumirket och avses bli registrerat for varor
eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumirket ar registrerat, nir
— i frdga om ett dldre gemenskapsvarumirke — det dr kint i gemenskapen ... och
anvindningen av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle
dra otillborlig fordel av eller vara till forfing fér det dldre varumairkets
sdrskiljningsférmaga eller renommé”.

Det ar i mélet ostridigt att sokanden inte pa nigot stadium inf6r harmoniserings-
byrdn yrkat en eventuell tillimpning av denna bestimmelse och att den senare
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foljaktligen inte provat yrkandet. Forstainstansritten konstaterar att, iven om
sokanden &beropat sitt dldre varumirkes goda renommé i sin opposition
gentemot varumirkesansokan och infér overklagandenimnden, detta endast
skedde vad giller artikel 8.1 b i denna férordning, det vill siga for att styrka att
det forelag risk for forvixling hos den relevanta mélgruppen.

Det skall dessutom papekas att det foreskrivs i artikel 74 i férordning nr 40/94 att
”[v]id forfarande infor [harmoniseringsbyrdn] skall denna utan sirskilt yrkande
prova sakforhdllandena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder
provningen vara begrinsad till vad parterna dberopat och yrkat”.

Det skall for det andra erinras om att talan vid forstainstansritten syftar till att, i
den mening som avses i artikel 63 i férordning nr 40/94, prova lagenligheten av de
beslut som harmoniseringsbyrins 6verklagandenimnder fattar (férstainstansrit-
tens dom av den 5 mars 2003 i mil T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyran—
Dr Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. II-411, punkt 61, av den 6 mars
2003 i mal T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdn (Calandre),
REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, José
Alejandro mot harmoniseringsbyrdn-Anheuer Busch (BUDMEN), REG 2003, s.
I1-2251, punkt 67). Aven om det i artikel 63.3 i forordning nr 40/94 foreskrivs att
forstainstansriatten “skall vara behérig att undanréja eller dndra ett éverklagat
beslut” skall denna punkt lisas mot bakgrund av foregdende punkt, i vilken det
stadgas att ett "6verklagande far grundas pé bristande behorighet, dsidosittande
av vasentliga formforeskrifter, dsidosittande av férdraget, av denna férordning
eller av ndgon rittsregel som giller deras tillimpning eller rorande maktmiss-
bruk”, och mot bakgrund av artiklarna [229 EG] och [230 EG] (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansriattens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin (BABY-DRY), REG 1999, s. II-
2383, punkterna 49-51. Domen upphivdes delvis av domstolen, utan att denna
uttalade sig i detta avseende, genom dom meddelad den 20 september 2001 i mal
C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyridn, REG 2001, s. I-6251).
Den lagenlighetskontroll som forstainstansritten gér av ett beslut frdn en
overklagandeniamnd skall siledes ske med ledning av de rittsfrigor som tagits
upp infor 6verklagandenimnden (se, for ett liknande resonemang, forstain-
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stansrittens dom av den 5§ mars 2003 i mil T-194/01, Unilever mot harmoni-
seringsbyran, REG 2003, s. II-383, punkt 16).

Sisom harmoniseringsbyrdn ritteligen pdpekat foreskrivs i artikel 135.4 i
rittegingsreglerna att ”[plarternas inlagor ... inte [kan] dndra féremalet for
tvisten i 6verklagandenimnden”.

Sokanden kan dirfor varken kritisera 6verklagandenimnden f6r att ha dsidosatt
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 eller kriva att forstainstansritten skall prova ett
yrkande om eventuell tillimpning av denna bestimmelse nir yrkandet inte anforts
under det administrativa férfarandet infor harmoniseringsbyran.

Under dessa omstindigheter skall grunden avvisas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden
har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 oktober 2003.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordforande
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