DOM AV DEN 14.10.2003 — MAL T-292/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 14 oktober 2003 *

I mal T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., New York (Férenta staterna), foretritt av advokaten
F. Jacobacci,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av E. Joly och S. Laitinen, bdda i egenskap av ombud,

svarande,
* Riunegingssprik: engelska.
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intervenient vid forstainstansritten ar

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, Miinchen (Tyskland), foretritt av
advokaten W. Stadtler,

angdende en talan mot det beslut som fattats av tredje 6verklagandenimnden vid
Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 12 september 2001 i drende R-740/2000-3, vilket avsdg ett
invindningsforfarande mellan Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH och
Phillips-Van Heusen Corporation,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W.
H. Meij,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren J. Palacio Gonzilez,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 4 mars
2003,
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foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artiklarna 8, 43, 62 och 74 i ridets férordning (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) féreskrivs foljande:

” Artikel 8

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varumirke som
ansokan giller inte kunna registeras
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b) om det — pa grund av att det ir identiskt med eller liknar det dldre varu-
mirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir identiska
eller ir av liknande slag — foreligger en risk att allmianheten forvixlar dem
inom det omrade dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for
att varumarket associeras med det dldre varumirket.

2. Med ildre varumirken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare 4n ansokan om registrering av gemenskapsvarumirket ...:

ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat ...

Artikel 43

Prévning av invindning
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5. Om prévningen av inviandningen visar att varumirket inte kan registreras for

vissa eller samtliga de varor eller tjinster for vilka ansékan om gemenskaps-
varumirke har gjorts, skall ansdkan avslas sdvitt avser dessa varor eller tjinster.

Artikel 62

Beslut i drenden om 6verklagande

1. ... Overklagandenimnden fir antingen vidta de itgirder som kunnat vidtas av
den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet eller terforvisa drendet till
denna enhet f6r handliggning.

Artikel 74

Provning av sakférhillandena pd eget initiativ

1. Vid forfarande infor byrdn skall denna utan sirskilt yrkande prova sakfor-
hillandena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder prévningen vara
begrinsad till vad parterna dberopat och yrkat.
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2. Byrin behéver inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte dberopat
eller ingivit i ratt tid.”

Regel 53 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) har foljande lydelse:

”Regel 53

Rittelse av fel i beslut

I beslut som fattas av [blyrdn fir endast sprakliga fel, skrivfel och uppenbara
misstag rittas. De skall rittas av den avdelning som fattade beslutet, pa [blyrans
eget initiativ eller pd begdran av en berord part.”

Bakgrund till tvisten

Sokanden ansékte, genom handling som var avfattad pa engelska och som inkom
till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad byrdn) den 1 april 1996, om att ordmarket BASS skulle
registreras som gemenskapsvarumairke.

I1-4343



DOM AV DEN 14.10.2003 — MAL T-292/01

Det ansoktes om att varumairket skulle registreras for varor som ingir i klass 25 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och som
motsvarar foljande beskrivning: ”Fotbeklidnader och klider.”

Ans6kan om varumirkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemen-
skapsvarumdirken nr 28/97 av den 17 november 1997.

Den 13 februari 1998 framstillde intervenienten, med stéd av artikel 42.1 i
forordning nr 40/94, en invindning mot att varumirket skulle registreras for
samtliga varukategorier som avsdgs i registreringsansdkan. Invindningen
grundades pi att det fanns ett varumirke registrerat i Tyskland, med den
14 oktober 1988 som prioritetsdatum. Detta varumirke (nedan kallat det ildre
varumirket) utgors av ordmirket PASH och har registrerats fér varor som ingar i
klasserna 18 och 25, i den mening som avses i Nicedverenskommelsen, och som
motsvarar f6ljande beskrivning:

— klass 18: ”Lidervaror och liderimitationer samt varor av plast, forutsatt att
de ingar i klass 18, det vill siga handviskor och andra etuier som inte ar
avpassade for den vara som de dr avsedda att innehalla, samt mindre artiklar
av lader eller plast, sarskilt portmonnier, planbécker, nyckeletuier; koffertar
och resviskor, ryggsiackar, axelremmar”,

— klass 25: ”Klader, dven av lider, bilten till kldder, skodon, hattar”.
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Till stdd for invindningen dberopade intervenienten att det foreligger ett sddant
relativt registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i fé6rordning nr 40/94.

Genom skrivelse av den 4 augusti 1999 begrinsade intervenienten invindningen
s& att den endast avsag registrering av varumirket for varukategorin klider.

Invindningsenheten vid byran (nedan kallad invandningsenheten) avslog invind-
ningen genom beslut av den 19 maj 2000. Invindningsenheten ansag i huvudsak
att det inte forelig nigon visuell, fonetisk eller begreppsmissig likhet mellan
varumirkena i friga och att det dirfér inte fanns ndgon risk for forvixling, i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, mellan de tva varumirkena

i friga inom det territorium i gemenskapen som ir relevant, det vill siga
Tyskland.

Den 13 juli 2000 inkom intervenienten med ett Sverklagande till byrdn, med st6d
av artikel 59 i férordning nr 40/94. Intervenienten begirde att invindningsen-
hetens beslut skulle upphivas och att ansokan om varumirkesskydd for
varukategorin klader skulle avslas.

Tredje 6verklagandenimnden vid byrdn (nedan kallad 6verklagandenimnden)
avgjorde overklagandet genom beslut av den 12 september 2001, som delgavs
sokanden den 28 september 2001 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet).
Overklagandenimnden bedémde i huvudsak att de varor som avségs i registre-
ringsansokan, i forhillande till vilka intervenienten vidholl sin invindning mot att
registrera det varumirke som ansékan giller, det vill siga klider, var identiska
med de varor i klass 25 som avsigs med det dldre varumirket och att de
accessoarer for vilka det dldre varumirket ocksd hade registrerats ofta salufordes
tillsammans med klidder som hade tillverkats av samma féretag. Overklagande-
nimnden ansig att varumirkena i friga liknade varandra. Den anforde hirvid att
det fanns en visuell likhet mellan de tvd varumirkena, eftersom de bestod av lika
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ménga bokstiver, de tvd mittersta bokstidverna, pi vilka allminhetens upp-
miarksamhet kunde fokuseras, i bida fallen var desamma och de férsta
bokstiverna b och p foretedde stora likheter. Vad betriffar den fonetiska
likheten bedémde 6verklagandenimnden bland annat att konsonanterna b och p,
dtminstone i vissa regioner i Tyskland, uttalades p4 ett mycket likartat sitt. Den
papekade i detta sammanhang att det inte var nédvindigt att det fanns en risk for
forvaxling inom hela det relevanta territoriet, utan att det rickte att denna risk
finns hos en stor del av de personer som utgdr milgruppen. Savitt avser den
begreppsmissiga jamforelsen ansdg 6verklagandenimnden slutligen att inte nagot
av de tvd ordmirkena hade en bestimd innebérd med avseende pa varorna i
fraga. Overklagandenimnden drog foljaktligen slutsatsen att de varor som
omfattas av de tvd varumirkena var identiska och att det dirfor fanns en risk for
forvixling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, mellan de
tvd varumirkena i frdga inom det territorium i gemenskapen som ir relevant, det
vill siga Tyskland.

Det ifrigasatta beslutet har féljande lydelse:

»Qverklagandeniamnden fattar foljande beslut:

1. [Invandningsenhetens beslut] upphivs.

2. Invindningen bifalls och ansékan om registrering av gemenskapsvarumirket
avslas.

»
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Punkterna 1, 6 och 40 i motiveringen till det ifrigasatta beslutet har foljande
lydelse:

1. Sokanden har ansékt om att ordmirket [BASS] skall registreras for foljande
varor (bland andra varor som inte dr aktuella i detta forfarande): klass 25 —

klader.”

6. Den invindande parten har éverklagat beslutet [av invindningsenheten] och
begirt att 6verklagandenimnden skall upphiva beslutet [av invindningsenheten]
och avsld ansékan om skydd for det klandrade varumairket endast savitt avser
varukategorin ’klader’.”

”40. Ansékan om registrering av gemenskapsvarumirket kan ... foljaktligen inte
bifallas och invindningsenhetens beslut skall upphivas.”

Den 18 februari 2002 fattade 6verklagandenimnden ett beslut med foljande
inneh4ll:

”1. 1 enlighet med regel 53 i forordning (EG) nr 2868/95 ... rittar over-
klagandenimnden pd eget initiativ ett uppenbart misstag i sitt beslut av den
12 september 2001 i drende R-740/2000-3.
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2. Med hinsyn till punkterna 1 och 6 skall beslutet ha féljande lydelse:

’Av dessa skail fattar 6verklagandenimnden féljande beslut: ...

2. Invdndningen bifalls och ansbkan om registrering av gemenskapsvarumirket
avslas till den del det har ans6kts om att gemenskapsvarumirket skall registreras
for klider som ingdr i klass 25.””

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom ansokan avfattad pa italienska som
inkom till forstainstansrittens kansli den 28 november 2001.

Genom skrivelse av den 19 december 2001 motsatte sig intervenienten att
italienska skall anvindas som rittegingssprak.

Den 10 januari 2002 konstaterade forstainstansrittens justitiesekreterare att
registreringsansokan var avfattad pa engelska och att detta sprik foljaktligen skall
vara rdttegdngssprak, i enlighet med artikel 131.2 i forstainstansrittens
rattegdngsregler.
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Byrin inkom med sin svarsskrivelse till forstainstansrittens kansli den 8 april
2002. Intervenienten inkom med sin svarsskrivelse till rittens kansli den 28 mars
2002.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet,

— slutligt och i sin helhet avsld invindningen mot att det varumirke som
ansokan giller registreras for de varor som ingér i klass 25,

— foérplikta byran att registrera det varumirke som ansdkan giller, och

— forplikta byrdn och intervenienten att ersitta rattegdngskostnaderna, inklu-
sive de rittegdngskostnader som har fororsakats i forfarandet vid invdnd-
ningsenheten respektive overklagandenimnden.

Byran har yrkat att forstainstansritten skall

— avvisa yrkandet att byrén skall forpliktas att registrera det varumirke som
ansokan galler,
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— bifalla talan i den del registreringsansokan avser varukategorin fotbe-

kladnader, med hinsyn till éverklagandenimndens beslut om rittelse av den
18 februari 2002,

— ogilla talan i 6vrigt, och

— forplikta byrdn att ersitta rittegingskostnaderna, forutsatt att sokanden
aterkallar sin talan med hinsyn till verklagandenimndens beslut om rittelse
av den 18 februari 2002, eller, i annat fall, férplikta sékanden att ersitta
rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla yrkandet att det ifrigasatta beslutet skall ogiltigforklaras, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna, inklusive de rit-
tegdngskostnader som har fororsakats i férfarandet vid invindningsenheten
respektive overklagandenimnden.

Sokanden har i skrivelse av den 25 februari 2003 4terkallat sitt tredje yrkande att
byran skall f6rpliktas att registrera det varumirke som ansokan giller. Den har
dessutom inkommit med handlingar till stéd for sin talan. Forstainstansrittens
justitiesekreterare underrittade s6kanden i skrivelse av den 28 februari 2003 om
att dessa handlingar inte kommer att féras till akten i milet.
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Rittslig bedomning

Foremalet for talan

I forfarandet vid invindningsenheten begrinsade intervenienten invindningen s
att den endast avsig registrering av varumirket for varukategorin kldder. I
punkt 2 i det ifrdgasatta beslutet avslog Overklagandenimnden emellertid
registreringsansokan utan att avgrinsa beslutets riackvidd till att endast avse
nimnda varukategori. Det ifrigasatta beslutet dr foljaktligen rarttsstridigt,
eftersom det gir utéver vad som yrkats av parterna (ultra petita).

S4som framgdr av artikel 43.5 forsta meningen, jimford med artikel 62.1 forsta
meningen och artikel 74.1 in fine i forordning nr 40/94, kan 6verklagande-
niamnden, vid 6verklagande av invindningsenhetens beslut, nimligen endast avsla
registreringsansokan om en sidan utgidng omfattas av de yrkanden som den
invindande parten har framstillt i samband med invindningen mot registreringen
av det varumirke som nimnda ansékan giller. Overklagandenimnden kan
sdledes inte avgora drendet genom ett beslut som gir utover invindningens
foremdl. For ovrigt har varken byrdn eller intervenienten bestritt denna slutsats.

Genom sitt beslut av den 18 februari 2002 rittade overklagandenimnden
emellertid, med stod av regel 53 i forordning nr 2868/95, det ifrigasatta beslutets
innehAll p4 s sitt att avslaget pa registreringsansokan darefter endast skulle avse
varukategorin klider. Av detta foljer att till den del det ifrdgasatta beslutet
innebar att registreringsansokan avslogs i friga om andra varukategorier dn den
som avsag klider har tvisten inte lingre nigot foremal. Det finns foljaktligen inte
lingre nigon anledning att préva talan sdvitt avser ogiltigforklaring av det
ifrigasatta beslutet i detta avseende.
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Efter en skriftlig friga fran forstainstansritten har sokanden dessutom, i skrivelse
av den 25 februari 2003, iterkallat den grund som den hade iberopat i sin
ansokan och som avsdg att det ifrigasatta beslutet gick lingre 4n invindningens
féremal.

Yrkandet om ogiltigforklaring

Sokanden har dberopat en enda grund, genom vilken det gjorts gillande att
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har dsidosatts. Grunden bestir av tva delar.
Grundens forsta del avser att ordmirkena BASS och PASH samtidigt férekommer
som nationella tyska varumirken, medan grundens andra del, som skall prévas
forst, avser att det inte finns nigon egentlig risk for forvixling.

Parternas argument

Sokanden har anfort att det vid bedomningen av om det finns en risk for
forvaxling mellan tvd varumirken finns anledning att férst beakta de aktuella
varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet. For det
andra 4r bedémningen, enligt sokanden, beroende av huruvida varumirkena har
en hog sarskiljningsformaga, antingen i sig eller pa grund av att de ir kinda pa
marknaden. Den tredje faktorn som skall beaktas 4r graden av uppmirksamhet
hos de personer som utgor mélgruppen. I detta sammanhang har sékanden
hinvisat till dels tionde skilet i ingressen i ridets direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L
40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym 17, s. 178), dels
punkterna 22 och 23 i domstolens dom av den 11 november 1997 i mail
C-251/95, SABEL (REG 1997, s. 1-6191), samt punkterna 17, 26 och 28 i
domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon (REG 1998, s.
1-5507).
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I forevarande fall har sékanden gjort gillande att varumirkena i friga inte har
nigon visuell, fonetisk eller begreppsmissig likhet. I detta hinseende har
sokanden anfért att de tvd ordmirkena, dven om bidda bestér av fyra bokstiver,
endast har de tvd mittersta bokstiverna gemensamt. Dessa bokstiver har ingen
betydelse pa det visuella eller fonetiska planet, eftersom det ir initialbokstdverna
som har en storre betydelse i friga om sdval uttal som visuellt intryck.

Soékanden har dessutom hivdat att det av bevisningen om det dldre varumarkets
verkliga anvindning, som intervenienten lade fram i férfarandet vid invind-
ningsenheten, framgar att ordmirket PASH enligt handelsbruk alltid 4tfoljs av en
annan sirskiljande bestindsdel, som ytterligare bidrar till att sirskilja det dldre
varumirket frin det varumirke som ansokan giller.

Sokanden har dessutom gjort gillande att det i enhet 15 vid invindningsenheten,
som fattat det beslut som intervenienten overklagade till 6verklagandenimnden,
ingick en ledamot vars modersmél var tyska och att sirdragen i detta sprik
foljaktligen beaktades nir invindningsenheten bedomde att det inte finns nigon
fonetisk likhet mellan varumirkena i friga. Enligt sé6kanden bekriftas denna
slutsats av att intervenienten i sina reklamkampanjer anvinder det ildre
varumirket med ett uttal som ar klart inriktat pd det engelska spraket.

Nir det giller avsaknaden av begreppsmissig likhet har sokanden hivdat att
invindningsenheten korrekt ansig att en tysk genomsnittskonsument uppfattar
ordmirket BASS s3, att det avser en singrost eller ett musikinstrument, medan
ordmirket PASH av de personer som utgér denna malgrupp associeras med ett
begrepp som i Tyskland 4r vilkint i friga om spel.
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Sokanden har dessutom anfért att den sjilv och intervenienten anvinder sig av
olika distributionskanaler och att de tvd varumirkena féljaktligen ocks3 har olika
malgrupper. Sokanden har hirvid, med hinvisning till utdrag som hiamtats frin
Internet och som &terges i bilaga 24 till ansékan, férklarat att de personer som
utgor den malgrupp som det dldre varumirket riktar sig till brukar forvirva varor
som salufors under ett visst varumirke, framfor allt med hinsyn till det mode som
dr aktuellt vid tidpunkten for forvirvet. Enligt sékanden, som har hinvisat till
handlingar som aterges i bilagorna 17-19 i ansékan, riktar sig det varumirke som
ansokan giller diremot till en milgrupp som utgdrs av personer som ir
uppmirksamma pd sivil det varumirke under vilket varorna saluférs som
varornas kvalitet, men som fister mindre vikt vid det mode som ir aktuellt vid
tidpunkten fér foérvirvet.

Till stod for sin stindpunkt att det p& den tyska marknaden inte finns nigon risk
for forvixling mellan varumirkena i friga har sékanden slutligen hinvisat till en
marknadsundersokning som utférdes i november 2000. Enligt sokanden framgar
det av undersokningen att en stor majoritet av de tillfrigade personerna anser att
det inte 4r mojligt att forvixla varumirkena.

Byran har replikerat att 6verklagandenimnden inte har gjort sig skyldig till nigon
felaktig rittstillimpning genom att bedéma att det fanns en risk for forvixling
mellan varumirkena i friga.

I detta hidnseende har byrdn for det férsta anfort att &verklagandenimnden
korrekt bedomde att malgruppen utgjordes av en tysk sidan som bestir av
personer som forvintas vara normalt informerade samt skiligen uppmirksamma
och upplysta.

Byran har f6r det andra noterat att de varor som omfattas av varumirkena i friga
ar identiska.
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Nir det, for det tredje, giller férhallandet mellan varumairkena i friga har byran
for det forsta papekat att 6verklagandenimnden med fog konstaterade att
varumirkena gav samma allminna intryck p& det visuella och det fonetiska
planet. Byrn har hirefter forklarat att overklagandenimnden skiligen kunde
anse att det fanns en visuell likhet mellan de tva varumirkena, eftersom de bestod
av lika minga bokstiver, de tvd mittersta bokstiverna, pd vilka allminhetens
uppmirksamhet kunde fokuseras, i bidda fallen var desamma och de férsta
bokstiverna b och p féretedde stora likheter. Vad betriffar den fonetiska likheten
delar byrén likafullt 6verklagandenimndens bedémning att konsonanterna b och
p, dtminstone i vissa regioner i Tyskland, uttalades pad ett mycket likartat sitt.
Byrdn har i detta sammanhang anfért att det inte dr nodvindigt att det finns en
risk for férvixling inom hela det relevanta territoriet, utan att det ricker att denna
risk finns hos en stor del av de personer som utgor mélgruppen. Sdvitt avser de
begreppsmissiga skillnader som sokanden har hinvisat till, anser byran att
overklagandenimnden skiligen kunde anse att dessa skillnader var utan
betydelse.

Vad betriffar den marknadsundersokning som skanden har lagt fram, anser
byran att forstainstansritten inte boér beakta denna nya bevisning.

Vad slutligen avser sokandens argument enligt vilket man skall beakta det sitt pa
vilket det dldre varumirket verkligen har anvints, har byrédn replikerat att det vid
bedémningen av risken fér férvixling endast finns anledning att beakta det ildre
varumirket sdsom det har registrerats, oberoende av pa vilket sdtt det verkligen
har anvints i handeln. I detta hinseende har byrdn dberopat principen om att de
rittigheter som ett varumirke dr férenade med forvirvas genom registreringen.

Intervenienten anser att det finns en risk fér forvixling mellan varumirkena 1
fraga. Den har hirvid for det forsta anfort att de varor som invindningen avser,
det vill siiga klider, ir identiska betriffande de tvd varumirkena. Vidare ir de tva
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varumirkena, enligt intervenienten, mycket likartade pi det fonetiska och det
visuella planet. Den har i detta sammanhang forklarat att bokstiaverna b och p

uttalas pa liknande sitt, eller till och med pa identiskt sitt, i minga regioner i
Tyskland.

Forstainstansrittens beddmning

Sdsom framgar av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall ett varumirke inte
kunna registreras om det — pa grund av att det ir identiskt med eller liknar ett
dldre varumirke och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir
identiska eller av liknande slag — foreligger en risk for att allméinheten forvixlar
dem inom det omrdde dir det ildre varumirket dr skyddat. Av artikel 8.2 a ii i
forordning nr 40/94 framgir dessutom att med ildre varumirken avses
varumirken som registrerats i en medlemsstat och for vilka ansbkan om
registrering har gjorts tidigare 4n ansékan om registrering av gemenskapsvaru-
mairket.

I detta fall har det dldre varumarket registrerats i Tyskland. Vid bedémningen av
de villkor som anges i foregdende punkt skall dirfér den uppfattning som
allminheten har i denna medlemsstat beaktas. De personer som utgor milgruppen
skall foljaktligen i huvudsak anses vara tysktalande. Eftersom de varor som
omfattas av det ildre varumirket ir vanliga konsumtionsvaror, utgérs
malgruppen dessutom av genomsnittskonsumenter, sisom byran korrekt har
angett i punkt 45 i sin svarsskrivelse.

Det ar utrett att de varor som avses i registreringsansokan, i férhillande till vilka
intervenienten vidholl sin invdndning mot att registrera det varumirke som
ansokan giller, delvis dr identiska med och delvis liknar de varor som omfattas av
det ildre varumirket.
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Vad betriffar risken fér forvixling framgar det av domstolens rattspraxis i friga
om tolkningen av artikel 4.1 b i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, 5. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178), vilken
i huvudsak har samma normativa innehdll som artikel 8.1 b i férordning nr 40/94,
att denna risk bestar i att allminheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga
kommer frin samma foretag eller, i forekommande fall, frin foretag med
ekonomiska band (domstolens dom i det ovannimnda malet Canon, punkt 29,
och dom av den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG
1999, s. 1-3819, punkt 17). Enligt denna rittspraxis skall det vid provningen av
huruvida det foreligger risk for forvaxling hos allminheten goras en helhets-
bedémning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom i
de ovannimnda malen SABEL, punkt 22, Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 18, och av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG
2000, s. I-4861, punkt 40). Denna bedomning férutsitter ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, diribland likheten mellan varumirkena och likheten
mellan de varor eller tjinster som de avser. Sdledes kan en lag grad av likhet
mellan de varor eller tjinster som avses kompenseras av att varumirkena i hog
grad liknar varandra och omvint (domarna i de ovannimnda mélen Canon,
punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40).
Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skilet i férordning
nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bor tolkas i forhallande till risken
for forvixling och att denna risk maste bedomas mot bakgrund sérskilt av i hur
hég grad varumirket ir kint pd marknaden och graden av likhet mellan
varumirket och kinnetecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjinsterna.

Frigan hur genomsnittskonsumenten uppfattar ifrdgavarande varor eller tjanster
ir dessutom av avgdrande betydelse vid helhetsbedémningen av risken for
forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en
helhet och dgnar sig inte &t att undersoka dess olika detaljer (domarna i de
ovannimnda méilen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I
samband med denna helhetsbedomning antas genomsnittskonsumenten vara
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst. Hansyn skall dven
tas till den omstindigheten att genomsnittskonsumenten endast sillan har
mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan de olika varumirkena, utan maste
forlita sig pa den oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall dven beaktas
att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan variera beroende pa vilken
kategori av varor eller tjinster det ir friga om (domen i det ovannimnda maélet
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).
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Av domstolens rittspraxis framgdr det slutligen att helhetsbedomningen av risken
for forvixling, vad giller de aktuella varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och
begreppsmissiga likhet, skall grunda sig p& det helhetsintryck som varumirkena
ger, bland annat med hinsyn till deras sirskiljande och dominerande
bestindsdelar (domarna i de ovannimnda mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som det skall prévas huruvida
graden av likhet mellan varumirkena i friga ir tillrickligt hog for att det skall
kunna anses att det finns en risk for férvixling mellan dem.

Vad betriffar de tvd varumirkenas visuella likhet, konstaterade dverklagande-
nimnden med fog, i punkt 17 i det ifrdgasatta beslutet, att varumirkena bestir av
lika manga bokstdver och att tv3 av de fyra bokstiver som de 4r sammansatta av
ar identiska.

Nir det diremot giller 6verklagandenimndens bedémning, i punkt 18 i det
ifrdgasatta beslutet, att allminhetens uppmirksamhet kan fokuseras p3 ett
ordmirkes mittersta bokstiver, anser forstainstansritten att allminhetens upp-
mirksamhet i minst lika hog grad fokuseras pa de forsta bokstiverna i ett sidant
varumirke. Betriffande de forsta bokstiaverna i de aktuella varumirkena, det vill
sdga bokstiverna b och p, idr deras visuella likhet begrinsad, till skillnad fran vad
overklagandenimnden anforde i punkt 18 i det ifrigasatta beslutet.

Betriffande den fonetiska likheten kan det visserligen inte uteslutas att
konsonanterna b och p, dtminstone i vissa regioner i Tyskland, uttalas pi ett
mycket likartat sdtt, sisom overklagandenimnden konstaterade i punkt 20 i det
ifrdgasatta beslutet. Overklagandenimnden konstaterade dessutom med fog, i
punkt 37 i det ifrigasatta beslutet, att den enda vokal som de tvd ordmirkena
innehéller ar densamma i bdda fallen.
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Overklagandenimndens bedémning, i punkt 23 i det ifrigasatta beslutet, att en
betydande andel av de personer som utgér malgruppen kan tinka sig att uttala de
tva sista konsonanterna i ordmirket PASH som ”pass”, saknar ddremot grund.
Sdsom o6verklagandenimnden sjilv noterade anvinds nimligen inte bokstavs-
kombinationen sh, som ingdr i en enda stavelse, i det tyska spriket. Det kan
snarare anses att en betydande andel av de personer som utgér malgruppen ir
tillrickligt fortrogna med uttalet av sddana vanliga engelska ord som crash for att
vara benigna att ocksd folja detta uttal betriffande ordmirket PASH.

Nir varumirkena i friga slutligen jimférs pad det semantiska planet, pdminner
ordmirket BASS om en singrost eller ett musikinstrument, medan ordmarket
PASH, om det av de personer som utgdr malgruppen tillskrivs en klar och
bestimd innebord, kan associeras med det tyska ordet Pasch, som avser ett
tirningsspel. Det skall foljaktligen forst konstateras att det inte finns nidgon likhet
mellan de tvd varumirkena pd det semantiska planet.

Forstainstansritten anser hirefter att de begreppsmissiga skillnaderna mellan
varumirkena i frdga i hog grad kan forta verkan av de visuella och fonetiska
likheter som det hinvisas till ovan i punkterna 49 och §1. For att nimnda verkan
skall fortas forutsitts det att dtminstone ett av varumirkena har en klar och
bestimd innebord fér de personer som utgor mélgruppen, si att innebérden
omedelbart kan forstds av dessa personer. S8 dr i forevarande mal fallet
betriffande ordmirket BASS, sisom det har konstaterats i féregdende punkt. Till
skillnad frin vad overklagandenimnden forklarade i punkt 25 i det ifrigasatta
beslutet piverkas denna bedémning inte av att ordmirket inte beskriver nigot
kdnnetecken hos de varor for vilka varumirkena i friga har registrerats. Denna
omstindighet hindrar nimligen inte de personer som utgér malgruppen fran att
omedelbart forstd ordmirkets innebord. Det saknar ocksd betydelse att det, med
hinsyn till att det tirningsspel som kallas Pasch inte ar allmint kint, inte ar sikert
att ordmirket PASH har en klar och bestimd innebord i den mening som anges
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ovan for de personer som utgor mélgruppen. Det ricker nimligen att ett av
varumirkena i friga har en sddan inneboérd fér att det, om det andra varumirket
saknar en sddan innebérd eller har en helt annan innebord, skall forta verkan av
de visuella och fonetiska likheter som finns mellan varumirkena.

Vid helhetsbedomningen av risken fér férvixling skall det tas hinsyn till alla de
omstindigheter som har angetts ovan i punkterna 48-51. Det skall i detta
sammanhang pépekas att, sisom sokanden med fog har anfért, graden av fonetisk
likhet mellan tvd varumirken har mindre betydelse om varorna salufors pa ett
sddant satt att de personer som utgdr milgruppen vid kép vanligtvis uppfattar
varumdrket, som varorna omfattas av, visuellt. S ir fallet betriffande de varor
som dr i friga i férevarande mal.

Mot bakgrund av alla dessa omstindigheter anser forstainstansritten siledes att
graden av likhet mellan varumirkena i friga inte ir tillrickligt hog for att det
skall kunna anses att allminheten kan tro att varorna i friga kommer frin samma
foretag eller, i forekommande fall, frin féretag med ekonomiska band. Det finns
foljaktligen inte nigon risk f6r forvixling mellan varumirkena.

Det kan, med hinsyn till skillnaderna mellan varumirkena i friga, slis fast att
denna bedémning inte pdverkas av att de varor som omfattas av det varumirke
som ansokan giller, med avseende pd vilka intervenienten har framstillt en
invindning mot att registrera nimnda varumirke, ir identiska med vissa av de
varor som omfattas av det dldre varumirket.

Talan skall foljaktligen bifallas pd den enda grundens andra del.
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Utan att det finns anledning att vare sig prova sokandens 6vriga argument eller ta
stillning till grundens forsta del, skall det ifrdgasatta beslutet, i dess rittade lydelse
enligt beslut av den 18 februari 2002, i enlighet med artikel 63.3 i férordning
nr 40/94, foljaktligen dndras pa s sitt att intervenientens overklagande till byran
ogillas.

Yrkandet att forstainstansritten slutligt och i sin helhet skall avsld invindningen

mot att det varumiirke som ansékan giller registreras for de varor som ingdr i
klass 25

Det ir inte nddvindigt att préva detta yrkande, eftersom s6kanden inte har nagot
intresse av att forstainstansritten sjilv avsldr invindningen. Den i foregiende
punkt angivna indringen av det ifrdgasatta beslutet medfér nimligen att
invindningsenhetens beslut om avslag pd invindningen skall gilla. 1 detta
hinseende erinrar ritten om att ett 6verklagande till byrdn har suspensiv verkan,
enligt artikel 57.1 andra meningen i férordning nr 40/94. Ett beslut som kan bli
foremal for ett sidant 6verklagande, sisom invandningsenhetens beslut, skall
foljaktligen gilla om ett 6verklagande inte har getts in till byrdn inom den frist
som anges i artikel 59 forsta meningen i forordning nr 40/94 eller om ett sddant
overklagande har avslagits genom ett slutgiltigt beslut av 6verklagandenimnden. I
detta hinseende skall ett avgérande av forstainstansritten, genom vilket ritten
med stod av sina dndringsbefogenheter ogillar ett 6verklagande som getts in till
byran, likstillas med ett beslut med detta innehdll som fattats av 6verklagande-
nimnden.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rattegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegidngskostnaderna, om detta har yrkats. Om det inte
finns anledning att doma i saken skall forstainstansritten, enligt artikel 87.6 i
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rittegdngsreglerna, dessutom besluta om kostnader enligt vad den finner skiligt.
Nir talan mot ett beslut av en 6verklagandenimnd bifalls, kan ritten slutligen,
enligt artikel 136.1 i rittegdngsreglerna, férordna att byran endast skall bira sin
kostnad.

I detta fall har sokanden yrkat att byrdn och intervenienten skall forpliktas att
ersitta rittegangskostnaderna. Eftersom det ror sig om en talan som avser ett
relativt registreringshinder, skall intervenienten dock anses vara den part som
huvudsakligen berors av utgdngen i milet, iven om intervenienten och byran har
tappat malet i samma utstrickning. Byrdn har emellertid bidragit till tvistens
uppkomst, di det ifrdgasatta beslutet, sdsom har anférts ovan i punkterna 23 och
24, var rittsstridigt innan det rittades, eftersom det gick utéver vad som yrkats av
parterna (ultra petita). Byran skall darfor, férutom att bira sin rittegdngskostnad,
forpliktas att ersitta en tredjedel av s6kandens rittegingskostnad. Intervenienten
skall, forutom att bira sin rittegdngskostnad, férpliktas att ersitta tva tredjedelar
av sbkandens rittegdngskostnad.

P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det saknas anledning att préva talan sivitt avser den del av det ifrigasatta
beslutet som innebar att registreringsansokan avslogs i friga om andra
varukategorier in den som avsag klider.
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2) Beslutet av den 12 september 2001 av tredje 6verklagandenimnden vid
Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) (irende R-740/2000-3), i dess rittade lydelse enligt beslut av

den 18 februari 2002, indras pa sa satt att intervenientens 6verklagande tll
byran ogillas.

3) Det saknas anledning att prova yrkandet att forstainstansritten slutligt och i
sin helhet skall avsla invindningen mot att det varumirke som ansokan giller
registreras for de varor som ingar i klass 25.

4) Byran skall bira sin rittegdngskostnad och ersitta en tredjedel av s6kandens
rattegangskostnad.

5) Intervenienten skall bira sin rittegdngskostnad och ersitta tva tredjedelar av
sokandens rattegangskostnad.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 14 oktober 2003.

H. Jung N.J. Forwood

Justitiesekreterare Ordférande
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