DOM AV DEN 23,10.2002 — MAL T-104/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 23 oktober 2002 *

I mal T-104/01,

Claudia Oberhauser, Miinchen (Tyskland), foretridd av advokaten M. Graf,

sbkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av G. Schneider, i egenskap av
ombud,

svarande,

ddr den andra parten i forfarandet vid 6verklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) dr

Petit Liberto SA, Vidreres (Spanien),

* Riittegdngssprik: tyska.
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angdende en talan mot beslut av andra 6verklagandendmnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller) av
den 28 februari 2001 (drende R 757/1999-2),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektdren D. Christensen,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
14 maj 2001,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrdttens kansli
den 1 oktober 2001 av Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller),

med beaktande av de processledande dtgérder som har vidtagits,

efter férhandlingen den 12 mars 2002,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 14 mars 1997 ingav s6kanden med stdd av rddets 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 dess dndrade lydelse, en
ansbkan om registrering av gemenskapsvarumairke till Byrin foér harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran).

Registreringsansokan avsdg ordmairket Fifties (nedan kallat det varumirke som
ansokan giller).

De varor som registreringsansokan avsig faller under klass 25 i Nicedver-
enskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjinster for
varumirkesregistrering, med &dndringar och tilligg, och motsvarar féljande
beskrivning: ”jeansklider”.

Denna ansokan offentliggjordes i bulletinen for gemenskapsvarumirken nr 38/98
av den 25 maj 1998.
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Den 24 juli 1998 invinde Petit Liberto SA (nedan kallad den invindande parten)
med stdd av artikel 42 i forordning nr 40/94 mot registrering av detta
gemenskapsvarumirke. Det skil som &beropades till stod for invindningen var
att det mellan det varumirke som ansdkan giller och ett dldre varumirke som
den invindande parten innehar fanns sddan risk f6r forvixling som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Det dldre varumirket i friga (nedan kallat det
dldre varumirket) 4r den spanska registreringen nr 1.723.310 av ett kombinerat
ord- och figurtecken i firg som 4terges nedan, vilket avser “klidder, fotbekldd-
nader, huvudbonader”, i klass 25 i Niceéverenskommelsen:

Invindningen godtogs av harmoniseringsbyrans invindningsenhet, vilken genom
beslut av den 30 september 1999 avslog ansbkan om registrering av det
varumirke som ansokan gillde. Skilet var att detta varumdrke liknade det dldre
varumirket och att de tvd varumérkena avsig identiska varor, vilket kunde leda

till risk for forvixling hos allminheten i Spanien dir det dldre varumdrket &r
skyddat.

Den 19 november 1999 overklagade sokanden inviindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stdd av artikel 59 i férordning nr 40/94.
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Overklagandet ogillades genom beslut av den 28 februari 2001 (nedan kallat det
ifrdgasatta beslutet) av den andra overklagandenimnden. Beslutet delgavs
sokanden den 13 mars 2001.

Overklagandenimnden ansig att invindningsenhetens beslut var vilgrundat.
Overklagandenimnden ansig i sak att det fanns en risk f6r forvixling hos den
berdrda allménheten i Spanien p& grund av att de varor som omfattas av vart och
ett av de tvAd varumirkena dr identiska och att de motstiende kinnetecknen,
bedémda i ett helhetsperspektiv, liknar varandra.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersidtta rittegingskostnaderna och inter-
venienten att ersitta kostnaderna for forfarandet vid harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och
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— forplikta sékanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har &beropat en enda grund, nimligen att artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 har dsidosatts.

Parternas argument

Sékanden har hivdat att det ifrigasatta beslutet dr ogrundat. Enligt sokanden har
overklagandendmnden felaktigt ansett att det finns en risk for forvixling mellan
varumirkena i frdga.

For det forsta har sivil granskaren som den andra dverklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran inte beaktat att det dldre varumirket inte bestir av endast
uttrycket miss fifties utan av ett kombinerat och sammansatt kdnnetecken av dels
olika figurer i firg, dels olika ord sdsom det italienska uttrycket ECCELLENTE
NELLA TRADIZIONE, vilka gor att uttrycket miss fifties forblir oférmérkt pa
varumirket i dess helhet.

For det andra har overklagandenimnden, som med ritta konstaterat att
genomsnittskonsumenten uppfattar ett varumirke i dess helhet, emellertid inte
beaktat att den karaktiristiska bestdndsdelen i den invindande partens varu-
mirke inte utgdrs av det enda ordet fifties utan av uttrycket miss fifties.
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For det tredje har 6verklagandenimnden inte motiverat sitt konstaterande att det
finns ett begreppssamband mellan det dldre varumirket och uttrycket fifties.
Ndmnden fann att det sambandet kan orsaka risk for forvixling hos genom-
snittskonsumenten i friga om det kommersiella ursprunget fér de varor som de
tvda motstdende varumirkena avser. Enligt sokanden skulle den relevanta
malgruppen inte uppfatta en jeansbyxa med varumirket Fifties som en vara
som omfattades av ett undervarumirke till det dldre varumirket. Daremot skulle
ett sadant begreppssamband eventuellt kunna foreligga mellan exempelvis de
betecknande kidnnetecknen misses fifties och miss fifties eller mellan beteckning-
arna Mr. fifties och miss fifties. Det aktuella begreppssambandet skulle ocks4
finnas om det dldre varumirket var fifties. I det fallet skulle man kunna anse att
det dldre varumirket utgjorde en del i en serie varumirken som utvecklats ur det
gemensamma stamordet fifties. I forevarande fall 4r situationen emellertid den
omvinda eftersom det dr det dldre varumirket som dr sammansatt av flera
bestandsdelar. En enda bestindsdel i det dldre varumirket kan inte i sig utgora
grund for en serie varumdrken och pd det sittet ge upphov till ett begrepps-
samband mellan kdnnetecknen i friga.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis erinrat om att begreppet likhet i enlighet
med férordning nr 40/94 skall tolkas med hiinsyn till risken for férvixling, vilken
i sin tur skall bedémas mot bakgrund av ett flertal faktorer, bland annat i hur hog
grad varumairket dr kint pd marknaden, den association som det anvinda eller
registrerade kidnnetecknet framkallar och graden av likhet mellan varumirkena
och mellan de varor som de avser. Harmoniseringsbyrin har med hinvisning till
domstolens réttspraxis pd omradet tillagt att risken for férvixling avgérs genom
en helhetsbeddmning varvid hidnsyn tas till ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas. En 14g grad av likhet mellan de varor eller tjinster som avses kan
sdledes kompenseras av en hog grad av likhet mellan varumirkena och vice versa.

Harmoniseringsbyran har vidare, vad giller jimférelsen av de aktuella varorna,
gjort gillande att de varor som ticks av det idldre varumirket och de som avses i
varumirkesansokan (jeansartiklar) dr identiska och att sékanden inte har bestritt
detta.
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Vad slutligen giller likheten mellan varumirkena anser harmoniseringsbyran att
denna likhet miste bedémas med beaktande av allmidnheten i den medlemsstat
ddr det dldre varumirket idr skyddat, det vill siga i forevarande fall den spanska
genomsnittskonsumenten. Overklagandenimndens bedémning att den relevanta
milgruppen inte omedelbart férstdr det engelska ordet fifties som ett ord som
betecknar ett decennium som karaktiriseras av ett sirskilt mode, ir sdledes inte
felaktig. Den relevanta malgruppen kan dédremot forstd ordet miss, bland annat
dérfor att det i Spanien anordnas ett flertal Miss-tdvlingar, déribland i synnerhet
tdvlingen Miss Spanien. Harmoniseringsbyrdn har dessutom bestritt sckandens
pastdende att dverklagandenimnden inte har beaktat den orddel pa italienska,
ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE, som finns i det dldre varumirket. Det
framgar nimligen i punkt 19 i det ifrdgasatta beslutet att den spanska
konsumenten forstar den nimnda orddelen som ett lovordande uttryck.

Vad sirskilt giller den visuella och fonetiska jamférelsen av de aktuella
kidnnetecknen anser harmoniseringsbyrin att invindningsenheten och &verkla-
gandenimnden med ritta ansett att ordet fifties utgér den dominerande
bestandsdelen i det dldre varumairket. Byrdn anser i det sammanhanget att den
karaktiristiska bestdndsdelen i det dldre varumirket och det varumirke som
ansokan giller 4r uppenbart identiska i visuellt och fonetiskt hdnseende.

Betriffande den begreppsmissiga jimforelsen anger harmoniseringsbyran att det
saknas fog for det argument som sokanden framlade for 6verklagandendmnden,
enligt vilket den relevanta milgruppen kan f6rstd ordet fifties som en hidnvisning
till femtiotalet, pa grund av att det inte finns nigon uppgift som kan ge stod 4t ett
sddant pastdende.

Av dessa skil anser harmoniseringsbyrdn att det finns en indirekt risk for
forvixling mellan de motstiende varumérkena. Aven om den relevanta mal-
gruppen urskiljer skillnaderna mellan de tvd varumirkena och séledes inte faller
offer fér ndgon direkt férvixling kommer den ndmligen enligt harmoniserings-
byran att ge de tvd varumirkenas gemensamma basbestdndsdel funktionen att
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ange ursprung, vilket dr varumarkets huvudfunktion. Harmoniseringsbyran har
dessutom gjort gillande att med hinsyn till den vikt som konsumenter tillmiter
varumirken pd modeomriadet kommer de att direkt uppmirksamma det dldre
varumirkets dominerande orddel, det vill siga i férevarande fall ordet fifties.

Harmoniseringsbyrdn har avslutningsvis angett att 6verklagandenimnden i det
ifrgasatta beslutet med rdtta funnit att det i férevarande fall finns en risk for
forvixling hos den relevanta malgruppen pé grund av att varorna ir identiska och
att de motstdende varumirkena ir lika.

Férstainstansriitens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 kan det varumirke som ansokan giller,
efter invdndning frdn innehavaren av ett dldre varumirke, inte registreras “om
det — pd grund av att det 4r identiskt med eller liknar det ildre varumirket och
de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir identiska eller ir av
liknande slag — foreligger en risk for att aliminheten forvixlar dem inom det
omréade dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket
associeras med det idldre varumirket”. Med dldre varumirken avses dessutom
enligt artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 varumirken som registrerats i en
medlemsstat, for vilka ansékan om registrering har gjorts tidigare 4n ansékan om
registrering av gemenskapsvarumairket.

Enligt domstolens rittspraxis i friga om tolkningen av artikel 4.1 b i ridets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumdrkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride
13, volym 17, s. 178) vars normativa innehdll i huvudsak ir identiskt med det i
artikel 8.1 b i f6rordning nr 40/94, kan det foreligga en risk for férvixling om det
finns en risk att allminheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer
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frin samma foretag, eller i forekommande fall fran 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 mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17).

Enligt samma rittspraxis skall risken fér férvixling hos allmidnheten avgoras
genom att det gdrs en helhetsbedomning med hédnsyn 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 dom av
den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).

Denna helhetsbedomning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, och sdrskilt varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller
tjinster som de avser. Sdledes kan en lig grad av likhet'mellan de varor eller
tjinster som avses kompenseras av att varumirkena i hog 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 férvixling, vilken i sin tur méste bedémas sérskilt mot
bakgrund av i hur hég grad varumirket dr kdnt pd marknaden och graden av
likhet mellan mirket och tecknet samt mellan de varor eller tjdnster som avses.

Dessutom har det intryck som varumirket gor hos genomsnittskonsumenten av
den sorts vara eller tjanst som ér i friga avgorande betydelse vid helhetsbedom-
ningen av risken for férvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och #dgnar sig inte it att underscka dess olika detaljer
(domarna i de ovannimnda mdlen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning forvintas genom-
snittskonsumenten av varorna i friga vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dessutom tas till det faktum att
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genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumédrkena utan maste forlita sig pa en oklar bild som han har i
minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan
variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjanster det r friga om (domen
i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26). ,

I forevarande fall 4r de berérda produkterna (jeanskldder) varor som kops
l6pande, och det dldre varumirke som registreringsinvindningen grundats pa ir
skyddat i Spanien. Beddmningen huruvida risk for foérvixling foreligger skall
dirfor goras med utgdngspunkt i den mélgrupp som utgérs av genomsnitts-
konsumenten i den medlemsstaten.

Mot bakgrund av ovanstdende skall férstainstansritten gora en jamforelse mellan
dels de berérda varorna, dels de motstiende kinnetecknen.

Vad for det forsta giller jimforelsen mellan varorna erinrar forstainstansritten
om att man for att bedoma om de aktuella varorna eller tjansterna liknar
varandra enligt domstolens rittspraxis skall beakta samtliga relevanta faktorer
som avser forhdllandet mellan varorna eller tjansterna. Bland dessa faktorer ingar
bland annat deras art, de tilltinkta koparna, anvindningsomradet samt huruvida
de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovannimnda mélet
Canon, punkt 23).

Forstainstansritten konstaterar i férevarande fall att de varor som avses med det
varumérke som anstkan giller, nimligen jeansklider, som hér till klass 25, ingér
i de varukategorier som ticks av det idldre varumirket, nimligen “klider,
fotbeklidnader, huvudbonader” som hér till samma klass. Denna sista varufamilj
ticker alla typer av klddesplagg, inklusive dem som ir framstillda av jeanstyg.
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Forstainstansrétten finner foljaktligen i enlighet med &6verklagandendmnden
(punkt 12 i det ifrigasatta beslutet) att de varor som avses med det varumarke
som ansokan giller och de som ticks av det #ldre varumirket dr identiska.
Dessutom skall pipekas att, sisom harmoniseringsbyrdn med fog framhallit,
sokanden i sin ansbkan inte framfért ndgon grund eller ndgot argument mot det
konstaterande hirav som 6verklagandenimnden gjort.

Vad foér det andra giller jimforelsen mellan kidnnetecknen framgédr det av
rittspraxis att helhetsbedémningen av risken for forvixling skall, vad giller de
aktuella varumérkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, grunda sig
pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med hénsyn till deras
sirskiljande och mest dominerande bestdndsdelar (domarna i de ovannidmnda
milen SABEL, punkt 23, och Lioyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen
har dessutom ansett att det inte kan uteslutas att forvixlingsrisk uppkommer
endast av det skilet att tvd varumérken har en fonetisk likhet (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda madlet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 28). Forstainstansritten gor dirfor en jimforelse mellan de motstiende
kannetecknen i forevarande fall i visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt
hinseende.

Vad f6r det forsta giller den visuella jimforelsen konstaterar forstainstansrétten
att det dldre varumirket utgérs av ett klassiskt jeansmirke i bld, rosa och
guldfirgade toner. Den 6vre delen av mirket forestiller en grupp min som tycks
sliss om ett par jeansbyxor. Alla minnen bir jeans. Den mittersta delen av
mirket utgdrs av begreppet miss fifties skrivet i vita grafiskt utformade tecken
mot en rosa bakgrund. Under dessa ord finns uttrycket ECCELLENTE NELLA
TRADIZIONE, skrivet i smi versaler i svart firg. Denna del av mirket dr pa
bada sidorna omgiven av ett motiv av férgyllda blad. Den nedre delen av market
bestdr av en ung blond kvinna som bir purpurfirgade jeans och en brun blus.
Hon stir pa ti och tycks vara férvinad. Det bakomliggande planet bestar av en
liusbld platta med begreppet miss fifties skrivet med rdda bokstdver. Tva
guldmynt finns pd bada sidorna av plattan. Vad giller det varumérke som
ansokan giller bestar det av ordet Fifties.
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Det framgar av denna beskrivning att orddelen miss fifties, som upprepas i den
nedre delen av mirket, har en framtridande plats i det dldre varumirket. Den
andra orddelen av det ildre varumirket, det vill siga det italienska uttrycket
ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE, har en sekundir plats i kdnnetecknet
eftersom det placerats under orden miss fifties och skrivits i mycket mindre
bokstdver 4n dem som anvints for det sistnimnda uttrycket. Det ir sdledes av
underordnad betydelse i forhillande till den dominerande orddelen miss fifties.

Denna jimfo6relse mellan den dominerande orddelen i det dldre varumirket och
det ordmirke som ansokan giller visar att det finns en visuell likhet mellan dem.
Den skillnad som orsakas av att ordet miss tillagts i det dldre mirket dr nimligen
inte tillrackligt stor for att foranleda en annan bedémning in att det foreligger en
likhet mellan varumirkena pd grund av Overensstimmelsen i friga om den
huvudsakliga delen av mirket, nimligen fifties.

Vad emellertid giller det visuella helhetsintrycket av de aktuella kdnnetecknen
papekar forstainstansritten att det dldre varumairket dr ganska komplext och att
det dr ett kombinerat kdnnetecken som 4r sammansatt inte bara av de
ovannimnda orddelarna utan ocksd av flera figurer i mycket varierande firger.
Forstainstansritten konstaterar foljaktligen, i enlighet med 6verklagandendmn-
den (punkt 18 i det ifrdgasatta beslutet), efter en helhetsbeddomning, att de
aktuella kdnnetecknen inte dr visuellt lika.

Vad vidare giller den fonetiska jimférelsen ansdg 6verklagandenimnden i
punkt 18 i det ifrdgasatta beslutet att de motstdende varumirkena framstod som

olika.

Forstainstansrétten papekar dock att de tva kidnnetecknen dr fonetiskt lika, med
hinsyn till de skdl som redovisats ovan betriffande likheten mellan den
dominerande delen i det dldre varumirket och det varumirke som ansdkan
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giller. Att den dominerande delen i det dldre varumirket helt innefattar det
kinnetecken som avses i det varumirke som ansdkan giller medf6r att det finns
en betydande fonetisk likhet. Eftersom figurerna inte beaktas vid den fonetiska
jamforelsen av kinnetecknen blir likheten mellan dessa dessutom tydligare 4n vid
den visuella jamforelsen. .

Vad slutligen giller den begreppsmissiga jimforelsen mellan de motstdende
varumirkena ansig dverklagandenimnden i punkt 21 i det ifragasatta beslutet att
det finns en uppenbar begreppsmiissig likhet mellan de ifrdgavarande varumar-
kena. Enligt ndmnden 4r ”begreppssambandet mellan varumirkena sé starkt att
den genomsnittlige klidkonsumenten vilseleds pd si sitt att han eller hon
kommer att tro att varorna kommer frian samma tillverkare, med andra ord att
Fifties 4r en jeansklidserie som saluférs av upphovsminnen till det dldre
kladvarumirket” (punkt 20 i det ifrigasatta beslutet). Overklagandendmnden
ansag dessutom att den genomsnittlige klidkdparen i Spanien forstir och minns
den dominerande orddelen i det dldre varumirket. Med hinsyn till dels att det
dldre varumirket d4r av sammansatt natur, dels att det varumirke som ansokan
giller dr av ordkaraktir, ansig dverklagandendmnden i punkt 19 i det ifrdgasatta
beslutet att den spanska genomsnittliga klidkoparen inte kommer att uppfatta
det engelska uttrycket fifties som beskrivande och sdledes som foga betydelsefullt.

Forstainstansritten pipekar att sisom harmoniseringsbyrdn anfért (se punkt 19
ovan) kan den relevanta malgruppen forstd innebdrden av det engelska ordet
miss. Betridffande termen fifties kan det inte uteslutas att den relevanta
milgruppen dven kan férsta dess innebdrd. Aven om den genomsnittliga spanska
konsumenten inte #r sirskilt bekant med det engelska spraket har dock de
spanska ungdomarna, som #r de som vanligen koper jeanskldder, bittre
kunskaper i det engelska spriket dn de tidigare generationerna.

Fragan huruvida den relevanta malgruppen kan forstd det engelska ordet fifties
som en hidnvisning till ett decennium, nimligen femtiotalet, saknar emellertid
betydelse inom ramen fér den begreppsmissiga jimférelsen mellan de aktuella
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varumidrkena. Om allmidnheten forstdr ordet fifties som en hinvisning till
femtiotalet kommer den att genom association forsta uttrycket miss fifties som en
hinvisning till kvinnan av detta decennium. Om den ddremot inte forstir
inneborden av fifties kommer den endast anse att uttrycket miss fifties dr en
kvinnlig variant av ett engelskt ord som den inte vet vad det betyder. Vad giller
denna del kan det foljaktligen inte vara friga om ndgon begreppsmissig skillnad
mellan varumairkena.

Betriffande den andra orddelen i det dldre varumairket, det vill sdga det italienska
uttrycket ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE ir det med fog som &ver-
klagandenimnden i punkt 19 i det ifrdgasatta beslutet ansdg att den genomsnitt-
liga spanska konsumenten endast skulle uppfatta det som ett lovordande uttryck
som inte dr framtridande, eller dr foga framtridande. Med hinsyn till att den
ifrigavarande orddelen 4r av lovordande art har det, ur begreppssynpunkt, en
mindre betydelse 4n den dominerande orddelen miss fifties i det ndmnda
varumiérket.

De aktuella varumirkena uppvisar foljaktligen en begreppsmissig likhet tack
vare den dominerande orddelen fifties som finns i vardera varumirket.

Med hinsyn till ovanstdende och sirskilt till de fonetiska och begreppsmaissiga
likheterna mellan de aktuella varumirkena kan de ovannimnda visuella skill-
naderna inte féranleda annan bedémning 4n att det finns en risk for forvixling
hos den relevanta mélgruppen.

Vad giller helhetsbedémningen av risken for forvixling skall nimligen féljande
péapekas. Genomsnittskonsumenten bevarar endast en oklar bild av varumarket i
minnet och tillmiter den framtridande delen i det aktuella varumirket stor
betydelse. Den dominerande orddelen miss fifties i det dldre varumirket har
sdledes stor betydelse i bedomningen av hela kidnnetecknet. En konsument som
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ser ett jeansmirke ldgger mirke till och minns nimligen den betecknande och
dominerande delen av kinnetecknet, vilken gér det mojligt f6r konsumenten att
vid ett senare kop identifiera den tidigare kdpta varan. Det skall i detta hidnseende
papekas att konsumenten inte uppfattar de skilda figurerna pa det ildre
varumirket eftersom han uppfattar dem som dekorativa delar av ett mérke vars
form och bestindsdelar dr vanliga pd jeansomridet och inte som den huvud-
sakliga mirkesdelen som anger varans ursprung.

Eftersom genomsnittskonsumenten sirskilt minns den dominerande betecknande
delen i det ildre varumirket, ndmligen uttrycket miss fifties, finns det en risk for
att han, ndr han finner likadana klidesplagg av det varumirke som ansékan
giller, kommer att tro att de aktuella varorna har samma kommersiella ursprung,
Aven om genomsnittskonsumenten kan uppfatta vissa skillnader mellan de tva
kinnetecknen 4r risken att han tror att det finns ett samband mellan de tva
varumirkena féljaktligen mycket pataglig.

Vad giller de villkor p4 vilka de aktuella varorna saluférs pdpekar forstainstans-
ritten dessutom att det pa klidomradet Ar vanligt att samma varumérke har olika
form beroende pi vilken vara som avses. Det dr ocksd vanligt att samma
konfektionsforetag anvinder undervarumirken, det vill siga kédnnetecken som
hirror frén ett huvudvarumirke och som har en med detta gemensam
dominerande del, for att sdrskilja sina olika produktionsserier (dam, herr,
ungdom). Mot denna bakgrund &r det tinkbart att den relevanta mélgruppen
uppfattar att kliderna som avses med de motstdende varumirkena visserligen
hirror frén tvd skilda varusortiment men att de kommer frdn samma
konfektionsforetag.

En tillimpning av principen om samspel mellan de olika faktorer som beaktas,
vilken ingar i helhetsbedémningen av risken for forvixling, bekriftar denna
slutsats. Det kan nidmligen finnas en risk for férvixling trots att det foreligger en
lagre grad av likhet mellan varumirkena, om de varor eller tjdnster som de tacker
liknar varandra i hog utstrickning (se domen det i ovannimnda malet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 21). Sisom redan har konstaterats dr de varor som
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avses med det varumirke som ans6kan avser och de varor som ticks av det ildre
varumirket i férevarande fall identiska. Att de 4r identiska, vilket fér 6vrigt inte
bestritts av sokanden, har som féljd att betydelsen av de eventuella skillnaderna
mellan de aktuella kinnetecknen minskas.

Forstainstansritten finner slutligen att talan inte kan vinna bifall p4 s6kandens
argument att det férhdllandet att det dldre varumirket funnits sedan tidigare gor
det omdjligt att “utveckla varumirken” frdn den gemensamma ordstammen
fifties. Det dr i detta hinseende tillrackligt att pdpeka att genomsnittskon-
sumenten inte nodvandigtvis kinner till i vilken kronologisk ordning de olika
varumirkena dykt upp pd marknaden.

Av ovanstdende f6ljer att det 4r med ritta som dverklagandenimnden funnit att
det finns en risk for forvixling mellan det varumirke som ansékan giller och det
aldre varumairket i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Talan skall
foljaktligen ogillas.

Rittegingskostnader

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

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 oktober 2002.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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