SHAKER MOT HARMONISERINGSBYRAN — LIMINANA Y BOTELLA

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
15 juni 2005 "

I mal T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, Vietri sul Mare (Italien), foretritt av advokaten
F. Sciaudone,

sokande,

mot

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

svarande,
* Réttegangssprak: italienska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

Limifiana y Botella, SL, Monforte del Cid (Spanien),

angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandeniamnd den 24 oktober 2003 (drende nr R 933/2002-2) om ett
invandningsférfarande mellan Limifiana y Botella, SL och Shaker di L. Laudato & C.
Sas,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(tredje avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreterare B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
7 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till férstainstansrittens kansli den 24 maj
2004,

och efter forhandlingen den 20 januari 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 20 oktober 1999 med stéd av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse (nedan kallad férordning
nr 40/94) en ansbkan om registrering av gemenskapsvarumirke till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsanskan avsig utgbrs av nedanstdende figurkianne-
tecken:

imoggeuo
della LOSTIEra

Amalfitana
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De varor som ansokan om varumérkesregistrering giller omfattas av klasserna 29,
32 och 33 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tillagg
(nedan kallad Niceéverenskommelsen), och motsvarar fér var och en av klasserna
foljande beskrivning:

— Klass 29: "Kétt, fisk, fjaderfd och vilt; kottextrakt; konserverade, torkade och
tillagade frukter och grénsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och
mj6lkprodukter; étliga oljor och fetter.”

— Klass 32: "Ol; mineral[vatten] och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat f6r framstéllning
av drycker.”

— Klass 33: "Alkoholhaltiga drycker (ej 61).”

Harmoniseringsbyran uppmanade sokanden genom skrivelse av den 23 novem-
ber 1999 att inskréinka sin registreringsansékan, eftersom den ansag att vissa delar av
varumdrket inte kunde registreras med stéd av artikel 7.1 g i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn begirde ndrmare bestdmt att ansokan skulle aterkallas i den
del den avsig varor som tillhor icke alkoholhaltiga drycker som omfattas av klass 32,
eftersom den ansag att om beteckningen “limoncello della costiera amalfitana”
anvinds for att beteckna bade varor som omfattas av denna klass och varor som
omfattas av klass 33, i vilken alkoholhaltiga drycker ingar, kan detta vilseleda
konsumenten sétillvida att denne skulle kunna foranledas att tro att en flaska med
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den beteckningen innehaller likoéren limoncello, vilken dr allmént kidnd, medan sé
inte dr fallet. Harmoniseringsbyran begirde vidare att sdkanden skulle begrinsa
listan Gver varor som omfattas av klass 33 till att avse "citronlikor som kommer fran
Amalfikusten”, eftersom varumirket skulle vara vilseledande om likoren i friga inte
kommer dérifran med hénsyn till att Sorrento och omradet daromkring ar kéant f6r
den specifika varan och att varans ursprung ar avgérande vid konsumentens val.

Sokanden inskrénkte sin ansékan, till f6ljd av harmoniseringsbyrans uppmaning,
betriaffande varorna som omfattas av klass 33 till att avse citronlikér som kommer
fran Amalfikusten.

Varumirkesansokan offentliggjordes i nr 30/00 av den 17 april 2000 i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken.

Den 1 juni 2000 framstillde Liminana y Botella, SL (nedan kallat den invéindande
parten), med stod av artikel 42.1 i forordning nr 40/94, en invindning mot
registreringen av det varumarke som ansokan avser.

Den grund som &aberopades till stéd for invindningen var att det forelag sddan
forvaxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det varumérke
som ansokan avser, i den man det ror varor som omfattas av klass 33 i
Nicedverenskommelsen, och den invindande partens ordmirke, som ocksd ror
varor som omfattas av klass 33 och som registrerades ar 1996 vid Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnologia (det spanska patent- och
registreringsverket) under f6ljande bendamning;

LIMONCHELO.
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Invindningen godtogs av harmoniseringsbyrans invindningsenhet, vilken f6lj-
aktligen genom beslut av den 9 september 2002 avslog anstkan om registrering
av det sokta varumarket.

Invindningsenheten motiverade sitt beslut i huvudsak med att det pa den spanska
marknaden forelag en forvixlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 mellan det varumirke som ansokan avser och det &ldre
varumairket, eftersom de ifrdgavarande varorna ér identiska och varumirkena liknar
varandra. Vad giller den senare omstindigheten har invindningsenheten dragit
denna slutsats efter en bedémning av de visuella, fonetiska och begreppsmaissiga
likheterna mellan varumérkena i fraga. Enligt harmoniseringsbyran framgér det av
denna bedémning att det foreligger visuella och fonetiska likheter mellan den
dominerande bestindsdelen i det varumirke som ansdkan avser, som utgors av
ordet limoncello och det éldre varumarket.

Den 7 november 2002 6verklagade sokanden invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 24 oktober 2003 (nedan kallat det
ifrigasatta beslutet) av den andra 6verklagandenimnden. Overklagandenimnden
anség, efter att ha angett att det dldre varumirkets varor omfattades av det
varumarke som ansokan avser, att den dominerande bestindsdelen i det varumairke
som ansokan avser dr ordet limoncello och att det varumirke som ansékan avser
och det édldre varumirket visuellt och fonetiskt liknar varandra s& mycket att det
foreligger en forvaxlingsrisk mellan de tva varumérkena.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara och/eller dndra det ifrdgasatta beslutet pd si sdtt att invind-
ningen avslas och ansoékan om registrering godkénns, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Svaranden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Under férhandlingen har s6kanden niarmare angett att den med "ogiltigférklara och/
eller dndra det ifragasatta beslutet” i sjilva verket lika mycket avser ogiltigférklaring
som andring av det ifragasatta beslutet.
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Riittslig bedomning

Sokanden har é&beropat tre grunder till stod for sina yrkanden. Den anser att
harmoniseringsbyran genom det ifragasatta beslutet for det forsta har asidosatt
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, for det andra gjort sig skyldig till maktmissbruk
och for det tredje &sidosatt sin motiveringsskyldighet. Svaranden har bestridit var
och en av dessa grunder.

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

A — Parternas argument

1. Sokandens argument

a) Allménna papekanden

Sokanden anser, i motsats till vad svaranden har gjort gillande, att det inte foreligger
tillracklig likhet mellan det dldre varumérket och sékandens varumirke. Foljaktligen
foreligger det inte en sddan forvixlingsrisk mellan varumirkena som gor att
sokandens varumirke inte kan registreras med stéd av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.
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Sokanden har till stéd for sin instdllning gjort géllande att det dldre varumarket
saknar sarskiljningsférmaga och att det de tva motstaende varumirkena inte liknar
varandra.

b) Det dldre varumérkets sarskiljningsformaga

Sokanden anser i huvudsak att det dldre varumirket inte har nigon speciell
sarskiljningsférmaga och att den vara som &r foremal for forevarande talan &r
allmint kidnd. Harmoniseringsbyrdn beaktade emellertid inte nagon av dessa
omstéindigheter.

Sokanden har anfort att ordet limoncello i allmént sprakbruk i Spanien, Italien och i
ovriga virlden betecknar en likor fran Amalfikusten som ér tillagad av citronskal,
och inte uteslutande den dryck som tillverkas av den invindande parten. S6kanden
har i detta hianseende framlagt utdrag fran webbsidor pa Internet och anser att savil
den invindande parten i yttrandet av den 11 april 2003 som harmoniseringsbyran i
sin skrivelse av den 23 november 1999 har medgett detta allminna sprakbruk.

I motsats till vad som framgir av den invindande partens yttrande av den
11 april 2003, utgor ordet limonchelo endast en oversittning till spanska av ordet
limoncello, vilket pa ett allmént sétt beskriver likoren som tillagas av citronskal och
alkohol. S6kanden har i detta hdnseende hanvisat till resultat av s6kningar pa
Internet pa ordet limonchelo och till att det finns otaliga liknande varumirken i
Spanien, vilket den invdndande parten har medgett.
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Sokanden har slutligen gjort gillande att det &dldre varumérket har en lag
sdrskiljningsformaga och att det saledes foreligger en lag forvaxlingsrisk, vilket
innebédr att harmoniseringsbyrdn har gjort en ytterst hard bedomning av de
bestdndsdelar som kan géra att de tva ifrdgavarande varuméirkena dr identiska eller
liknar varandra.

¢) Huruvida de ifragavarande varumérkena liknar varandra

Vad betriffar den visuella jamforelsen anser sokanden i huvudsak att det foreligger
betydande visuella skillnader mellan dess varumirke och det dldre varumérket.
Sokanden har sérskilt dberopat anvindningen av italienska spraket, bokstiaverna som
kommer efter bokstiverna "limonc”, ordbestindsdelarna "della costiera amalfitana”
och "shaker”, den grafiska atergivningen, de méangfaldiga typografiska skillnaderna
och de firger som anvénds.

Vad giller den fonetiska jamforelsen anser sokanden i huvudsak att 6verklagande-
ndmnden felaktigt tillméatte ordet limoncello en sérskild betydelse och betraktade
orden della costiera amalfitana som ordbestandsdelar som varken dr dominerande
eller visentliga i strid med réttspraxis och beslutspraxis, enligt vilka samtliga
relevanta omstindigheter skall beaktas vid bedomningen av huruvida konsumen-
terna loper risk att forvixla varorna.

Sokanden anser dven att det framgar av en jamforelse av de bada varumarkena att de
enda gemensamma fonetiska bestindsdelarna f6r de bada kiannetecknen ar de tvé
forsta stavelserna li och mon, medan de f6ljande stavelserna chelo och cello och
orden della costiera amalfitana fonetiskt inte liknar varandra.
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Nar det giller den begreppsmissiga jamforelsen anser sékanden for det forsta att
harmoniseringsbyran borde ha undersokt i vilken omfattning det omrade varifran
varan hirstammar, det vill siga Amalfikusten, ar allmént kint. I detta hinseende har
sokanden aberopat domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 29, och betonat att harmoniseringsbyran i sin
skrivelse av den 23 november 1999 har framhévt att varans geografiska ursprung ar
en avgorande faktor fér konsumentens val.

Orden limonchelo och limoncello della costiera amalfitana framkallar otvivelaktigt
olika bilder hos genomsnittskonsumenten. Orden della costiera amalfitana syftar pa
ett bestamt geografiskt omrade som é&r sa vilkidnt bland de spanska konsumenterna
att dessa inte kan tro att varan kommer fran samma foretag och fran samma
geografiska omrade som den vara som tillverkas under varumérket LIMONCHELO.
Genom att orden della costiera amalfitana ldggs till ordet limoncello bildas enligt
sokanden en logisk helhet som i mycket stor omfattning skiljer sig fran det dldre
varumarket.

Sokanden anser dessutom att harmoniseringsbyrdn borde ha bedémt de objektiva
forhéllanden under vilka varumirkena kan konkurrera pd marknaden (forstain-
stansrittens dom av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniser-
ingsbyrdan — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. [I-2251, punkt 57). I detta
hinseende har s6kanden betonat att spanska konsumenter inte skulle kunna
vilseledas och féranledas att tro att varan med varumarket LIMONCHELO, vars
etikett dven visar, utover tre citroner, symbolen for Distileria Toris, och varan med
en etikett dér det star “limoncello della costiera amalfitana” i sjilva verket tillverkas
av samma fOretag.

Med hénvisning till forstainstansrattens dom av den 14 oktober 2003
i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilver-
trieb und Einzelhandel (BASS) (REG 2003, s. 11-4335), punkt 54, anser s6kanden att
en tydlig visuell och fonetisk likhet kan fortas om &atminstone ett av de tvé
varumdrkena har en klar och bestdimd innebérd foér omséttningskretsen. Sékanden
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anser att den spanska genomsnittskonsumenten i forevarande fall omedelbart
uppfattar att sokandens vara ar en italiensk likor, till och med en typisk italiensk
likor, som tillverkas i Italien av citron fran Amalfikusten.

Mot bakgrund av de omstindigheter som anforts ovan anser sokanden saledes att
aven om det foreligger en delvis likhet mellan uttrycken som utgér varumirkena i
fraga, utesluts forvixlingsrisken for omsattningskretsen genom den laga sérskilj-
ningsférmagan i ordet limoncello och i den spanska éversiattningen limonchelo, och
genom de talrika visuella, fonetiska och begreppsmissiga skillnaderna mellan
varumirkena. Foljaktligen &r beslutet att inte registrera sdkandens varumirke inte
lagenligt.

2. Svarandens argument

Svaranden har bestridit de argument som sokanden har framfort till stod for sina
yrkanden och anser att éverklagandendmndens och invindningsenhetens bedom-
ning som ligger till grund for faststéllandet av forvéxlingsrisken ar riktig.

Svaranden anser att 6verklagandenamnden med ritta betonade att ordet limoncello
utgoér den dominerande bestdndsdelen i det varumirke som ansokan avser. Enligt
svaranden &r detta ord den bestindsdel som identifierar och karaktdriserar detta
varumirke ur den spanske genomsnittskonsumentens synvinkel, vilken i fore-
varande fall utgér omsittningskretsen. I detta hinseende har svaranden betonat den
framhédvda centrala placeringen och den dominerande storleken av ordet limoncello
i forhallande till de andra bestindsdelarna av det varumirke som anstkan avser.
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Svaranden anser foljaktligen att det &r uppenbart att den spanske genomsnittskon-
sumenten kan uppfatta ordet limoncello i det varumirke som ansékan avser och
ordet limonchelo i det dldre varumirket som néstan identiska pa ett visuellt och
fonetiskt plan. Bidda orden bestéar av tio bokstiver, varav nio dr desamma. De enda
bokstéver som &r olika dr 1 och h och de har, pa grund av att de 4r placerade inom tvé
vokabler, en begrinsad betydelse nar det géller deras formaga att skilja orden fran
varandra. Svaranden har vidare anmarkt att omstindigheten att det aldre
varumirket p& spanska uttalas i princip exakt likadant som ett korrekt uttal av
det italienska ordet limoncello innebér att varumérkena fonetiskt 6verensstimmer
med varandra i betydande utstrackning.

Svaranden har angett att den é&r fullstindigt medveten om vad ordet limoncello
betyder pa italienska, men att denna omstindighet inte kan ifrgasétta detta ords
inneboende sirskiljningsforméiga ur den spanske genomsnittskonsumentens syn-
vinkel. Man kan inte med sidkerhet forutsitta att den spanske genomsnittskon-
sumenten tilldelar ordet limoncello en tydlig och bestimd semantisk betydelse.

Foljaktligen har svaranden bestridit sokandens argument, enligt vilket ordet
limonchelo skulle vara den spanska versionen av det italienska ordet limoncello
som i hela vérlden, bland annat i Spanien, 4r vilkant som en generisk beteckning for
en sdrskild sorts likor. Enligt svaranden finns det ingen objektiv omsténdighet som
kan stédja sokandens argument. Svaranden har vidare angett att harmonisering-
sbyran med stod av artikel 74 i férordning nr 40/94 inte ar behorig att ta pa sig
parternas uppgift att visa att ordet limoncello kan eller skulle kunna uppfattas som
en generisk beteckning av den spanska malgruppen, i de olika stavningar som kan
godkinnas (se exempelvis limonchelo). I detta hinseende har svaranden anmarkt att
de handlingar som inldimnats av sokanden och som bestir av utdrag fran webbsidor
pé Internet inte i nagot fall hdnvisar till den spanska malgruppen och att skrivelsen
av den 23 november 1999 grundas pa andra sakliga och réttsliga omstandigheter 4n
dem som har beaktats i bedémningen av forvixlingsrisken mellan de tvé
varumérkena.
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Svaranden anser att det dldre varumairket i forevarande fall har en tillracklig
sarskiljningsforméga med tanke pa att det 4r registrerat i ett nationellt
varumdrkesregister. Svaranden anser att det ar tillrdckligt att beakta att det éldre
varumirket foljaktligen i sig fortjanar att skyddas i forhallande till ett senare
varumirke som aterger den sirskiljande och dominerande bestandsdelen av det
aldre varumarket.

Svaranden har aberopat ytterligare uppenbara likheter mellan forevarande mal och
det mal som gett upphov till forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany
(MATRATZEN) (REG 2002, s. 11-4335).

Enligt svaranden har forstainstansritten i det senare malet betonat vikten av att
bedoma forvaxlingsrisken med beaktande av omsittningskretsen, och narmare
bestdmt med beaktande av den uppfattning som genomsnittskonsumenten har av de
motstaende varumirkena mot bakgrund av hans egna grundliggande sprak-
kunskaper. Av detta framgar att d4ven om ett ord har en egen betydelse pad ett
sprik som emellertid inte dr genomsnittskonsumentens huvudsprik, och det inte
har en bestandsdel som gor att denne konsument tolkar ordet i fraga enligt denna
betydelse, kan ordet sikerligen, ur en viss synvinkel, framstd som den dominerande
delen av det varumirke som det utgor en del av.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan, anser svaranden att det ifragasatta beslutet
ar valgrundat. Eftersom de berorda varorna ar identiska (vilket inte har bestridits av
s6kanden) gjorde 6verklagandendmnden, med stéd av principen om det 6msesidiga
beroendet mellan kdnnetecknen och varorna i bedémningen av forvaxlingsrisken,
enligt svaranden en riktig beddmning da den kom fram till att de bestandsdelar som
liknar varandra hos varumérkena (och som ér synliga bland annat genom att orden
limonchelo och limoncello i det nirmaste dr identiska) skulle kunna medféra en
forvixlingsrisk pd den spanska marknaden. Overklagandenimnden gjorde silunda
ratt dd den faststillde det beslut som var foremdl fo6r invindningen med
motiveringen att det forelag en sddan forvixlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94.
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B — Forstainstansrdttens bedomning

1. Inledande synpunkter

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett aldre
varumdirke invinder, ett varumirke inte kunna registreras om det — pa grund av att
det &r identiskt med eller liknar ett dldre varumirke och de varor eller tjinster som
omfattas av varumérkena dr identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk
att allménheten forvaxlar dem inom det omrade dédr det dldre varumérket ar
skyddat.

For ovrigt avses enligt artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 med dldre varumérken
sddana som registrerats i en medlemsstat och for vilka ansokan om registrering
gjorts tidigare d4n anstkan om gemenskapsvarumirke.

Enligt en fast rattspraxis kan det foreligga en forvaxlingsrisk om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag
eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band (se forstain-
stansrittens dom av den 9 juli 2003 i méal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG
2003, s. I11-2821, punkt 30 och dér angiven rittspraxis).

Enligt samma réttspraxis skall risken for forvaxling avgéras genom att det gors en
helhetsbedomning, enligt den uppfattning som omsédttningskretsen har av
kdnnetecknen och av varorna och tjansterna i fraga, med hinsyn till samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat till det samspel mellan
kénnetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjanster som de avser (se
domen i det ovan i punkt 43 nimnda malet GIORGIO BEVERLY HILLS, punkterna
31-33 och dir angiven rattspraxis).
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I forevarande fall dr det dldre varumérket ett ordmérke som har registrerats och som
atnjuter skydd i Spanien. Varorna i fraga ar for 6vrigt varor fér allmian konsumtion.
Vid bedémningen av forvéxlingsrisken skall siledes omsittningskretsens, som
utgors av spanska genomsnittskonsumenter, synpunkt beaktas.

Efter att ha definierat omsattningskretsen kommer forstainstansritten att jamfora
dels de ber6rda varorna, dels de motstidende kannetecknen.

2. Jamforelse av varorna

Nar det giller jamforelsen mellan de berorda varorna skall det anmérkas att
overklagandendmnden ansag att de varor som omfattas av det dldre varumérket
dven omfattas av det varumirke som ansokan avser, utan att detta har bestridits av
parterna. Det kan séledes konstateras att ndmnda varor ér identiska.

3. Jamforelse av kannetecknen

a) Inledande synpunkter

Vad giller jamforelsen av varumérkena i fraga skall det forst och framst framhallas
att det varumérke som ansékan avser i forevarande fall dr ett sammansatt varumérke
som utgdrs av bestandsdelar i form av ord och figurer, medan det dldre varumérket
uteslutande ar ett ordmirke.
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Betriffande likheten mellan de motstaende kdannetecknen framgar det av réittspraxis
att helhetsbedémningen av risken for forvixling, vad giller de aktuella kdnneteck-
nens visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall grunda sig pd det
helhetsintryck som kédnnetecknen ger, bland annat med hinsyn till deras sédrskiljande
och dominerande bestindsdelar (se domen i det ovan i punkt 30 nimnda malet
BASS, punkt 47 och dér angiven réttspraxis).

Ett sammansatt varumairke, dir en av bestdndsdelarna ér identisk med eller liknar ett
annat varumirke, kan endast anses likna detta andra varumérke om denna
besténdsdel 4r dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta varumérket
ger. Detta ar fallet nar denna bestandsdel som sddan kan dominera den bild av
varumirket som omséittningskretsen behaller i minnet, vilket medfor att de andra
delarna i varumirket &r forsumbara nir det giller helhetsintrycket (se domen i det
ovan i punkt 38 ndmnda malet MATRATZEN, punkt 33, faststilld efter
overklagande av domstolens beslut av den 28 april 2004 i mal C-3/03 P, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-3657).

Denna bedomning innebar inte att endast en bestindsdel i ett sammansatt
varumirke skall jamféras med ett annat varumérke. Det ror sig tvartom om att
utfora en sddan jamforelse genom att undersoka de aktuella varumarkena betraktade
vart och ett for sig i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck
som omsdttningskretsen behaller i minnet av ett sammansatt varumarke under vissa
forhallanden kan domineras av en eller flera av dess delar (se domen i det ovan i
punkt 38 nimnda malet MATRATZEN, punkt 34).

Vid bedémningen av huruvida en eller flera bestindsdelar i ett sammansatt
varumirke dr dominerande skall hénsyn framfor allt tas till var och en av dessa
bestdndsdelars inneboende egenskaper jamfort med andra bestandsdelar. Vidare kan
i andra hand hénsyn tas till den inbérdes placeringen av de olika bestandsdelarna i
det sammansatta varumirket (se domen i det ovan i punkt 38 nimnda malet
MATRATZEN, punkt 35).
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Detta innebdr konkret att 6verklagandendmnden borde ha undersokt vilken
bestdndsdel av det varumérke som anstkan avser som genom sina visuella, fonetiska
och begreppsmaéssiga egenskaper i sig kan ge en bild av detta varumirke som
omsittningskretsen behaller i minnet, s& att de andra bestindsdelarna blir
forsumbara i detta avseende. Sdsom det anges ovan i punkterna 51 och 52 kan
denna undersokning resultera i att flera av varumérkets bestandsdelar skall anses
som dominerande.

Det varumirke som anstkan avser ar ett sammansatt varumérke med visuell
karaktér, och bedémningen av helhetsintrycket av varumérket och bestimmandet av
en eventuell dominerande bestdndsdel i detta skall géras mot bakgrund av en visuell
bedémning. I ett sadant fall 4r det siledes endast i den méan en eventuell
dominerande bestindsdel innehdller semantiska aspekter som inte dr visuella som
denna bestidndsdel skall jamforas med det dldre varumarket. Vid denna jamforelse
skall @ven andra semantiska aspekter beaktas, exempelvis fonetiska aspekter eller
relevanta abstrakta begrepp.

b) Dominerande bestindsdel

i) Beskrivning av bestandsdelarna i det varumiérke som ansékan avser mot bakgrund
av en visuell beddmning av varumérket

Bestandsdelarna i det varumirke som ansékan avser utgors av ordet limoncello, som
ar skrivet med stora, vita bokstiaver, orden della costiera amalfitana, som ar skrivna
med gula mindre bokstiver, ordet shaker, som &r skrivet med bla mindre bokstéaver i
en vit textruta dir bokstaven k forestiller ett glas, och slutligen en figurativ
atergivning av ett stort runt fat, vars mitt ar vit och vars kant ar dekorerad dels med
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bilder av gula citroner mot en mérk bakgrund, dels med en oavbruten turkos och vit
rand. Varumirkets alla bestdndsdelar dr placerade pa en morkbla etikett.

ii) Huruvida det runda fatet med citrondekorationer utgér en dominerande
bestdndsdel i det varumérke som ansékan avser

Nir det géller den figurativa bestandsdelen av det varumirke som ansékan avser och
som bestdr i ett runt fat med citrondekorationer, skall det noteras att utéver den
realistiska atergivningen av detta fat karaktériseras bestdndsdelen av firgkontraster,
dess stora storlek och de realistiska bilderna av citroner pa fatets kant. Allt detta gor
atergivningen sérskilt tilldragande i visuellt avseende.

Det runda fatet med citrondekorationer har genom sina inneboende egenskaper en
hog sarskiljningsformaga i forhallande till de andra bestandsdelarna i det varumaérke
som ansoOkan avser, sarskilt i forhallande till ordet limoncello. Denna bestandsdel ar
foljaktligen mer framtrddande 4n de andra bestindsdelarna i det varumirke som
ansokan avser.

Vidare skall det noteras att &ven om den figurativa dtergivningen av fatet har
placerats lite i ytterkanten, aterfinns den pd de tvd nedre tredjedelarna av det
varumirke som ansokan avser och ticker huvudsakligen dessa tva tredjedelar,
medan ordet limoncello endast ticker en stor del av den 6versta tredjedelen av det
varumirke som ansokan avser.

Av detta foljer att atergivningen av det runda fatet med citrondekorationer skall
anses utgora den klart dominerande bestandsdelen i det varumérke som ansékan
avser.
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iii) Bedomning betraffande de andra bestdndsdelarna i det varuméarke som ansokan
avser

— Ordet limoncello

Forstainstansridtten delar inte overklagandendmndens staindpunkt som anges i
punkt 20 i det ifragasatta beslutet, genom vilken det faststills att ordet limoncello
utgér den dominerande bestindsdelen i det varumirke som ansokan avser
huvudsakligen pd grund av att ordet dr skrivet med bokstéver i stor stil och att
det har en framskjuten placering. Inte heller delar forstainstansritten beddmningen i
punkt 21 i det ifragasatta beslutet att de berérda varumérkena av denna anledning
visuellt och fonetiskt sett i princip &r identiska.

Vad giller ordet limoncello noterar forstainstansrétten att detta ord visserligen ar
skrivet med en storre typografi 4n de andra ordbestandsdelarna i det varumirke som
ansokan avser, men det ger definitivt ett mindre idgonfallande visuellt intryck &n det
runda fatet med citrondekorationer. Ordet limoncello &r fér 6vrigt mindre dn den
figurativa bestdndsdel som utgors av det runda fatet med citrondekorationer.

Redan av denna anledning, utan att det dr nddvindigt att underséka detta ords
fonetiska eller begreppsmissiga egenskaper, skall det fastsls att ordet limoncello
inte utgér den dominerande bestindsdelen i det varumérke som ansokan avser.

— Orden della costiera amalfitana

Orden della costiera amalfitana &r i visuellt avseende skrivna med mindre bokstéver
an ordet limoncello, och dessa ord beskriver den berérda varans geografiska
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ursprung. Dessa ord ér dessutom avsevirt mindre och har mindre firgkontraster dn
den figurativa atergivningen av det runda fatet med citrondekorationer. Forstain-
stansritten anser att, utan att det dr nédvindigt att underséka denna bestandsdels
fonetiska eller begreppsmaéssiga egenskaper, bestindsdelen inte kan anses utgora en
dominerande besténdsdel i det varumirke som anstkan avser, siarskilt med tanke pa
bestdndsdelens ringa storlek.

— Ordet shaker

En visuell bedéomning av ordet shaker ger vid handen att detta ord och dess
figurativa bestandsdel, trots den vita bakgrunden och den figurativa bestandsdelen
som aterges genom att bokstaven k ges formen av ett glas, storleksmissigt 4r mindre
an det runda fatet med citrondekorationer och ordet limoncello i det berérda
varumairket. Detta ord aterges for 6vrigt inte med samma fargkontraster som det
runda fatet med citrondekorationer. Foljaktligen finner forstainstansritten att, utan
att det dr nédviandigt att undersoka denna bestindsdels fonetiska eller begrepps-
missiga egenskaper, ordet shaker inte kan anses utgora en dominerande bestandsdel
i det varumérke som ansokan avser.

¢) Helhetsbedomning av foérvixlingsrisken

Den figurativa éatergivningen av ett runt fat med citrondekorationer utgér den
dominerande bestindsdelen av det varuméirke som ansokan avser. Fatet har inte
nigonting gemensamt med det dldre varumirket som uteslutande ar ett ordmarke.

Det foreligger foljaktligen inte nagon forvaxlingsrisk mellan varumérkena i fraga. Att
den figurativa atergivningen av ett runt fat med citrondekorationer &r dominerande i
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foérhallande till de andra bestandsdelarna i det varumarke som ansékan avser innebar
att det inte finns nagon risk, grundad pa visuella, fonetiska eller begreppsmaéssiga
likheter, for forvaxling mellan orden limonchelo och limoncello i varumiérkena i
fraga.

Vad giller helhetsbedomningen av forvéixlingsrisken skall det erinras om att
genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att géra en direkt jamforelse mellan
de olika varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar bild hdrav som han har i
minnet (se, analogt, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26). Genomsnittskonsumenten
bevarar endast en oklar bild av varumérket i minnet och tillméter den dominerande
delen i det aktuella varumirket stor betydelse (forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran — Petit
Liberto (Fifties), REG 2002, s. 11-4359, punkt 47). Saledes har den dominerande
bestandsdelen i form av det runda fatet med citrondekorationer en stor betydelse vid
helhetsbedomningen av kdnnetecknet eftersom en konsument som betraktar en
etikett pa en dryck med hog alkoholhalt beaktar och tar till sig den dominerande
bestindsdelen av kdnnetecknet som gor det mojligt for honom att vid ett framtida
kop ateruppleva den tidigare hindelsen.

Att det ar den figurativa bestiandsdelen som utgérs av ett runt fat med
citrondekorationer som 4r dominerande innebédr att bedéomningen av det dldre
varumadrkets sirskiljande bestindsdelar inte paverkar tillimpningen av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Aven om betydelsen av ett dldre ordmirkes sirskiljnings-
formaga kan péverka bedomningen av forvixlingsrisken (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
REG 1997, s. I-6191, punkt 24) forutsitts det att det atminstone foreligger en viss
forvaxlingsrisk mellan det dldre varumérket och det varumérke som ansékan avser.
Det framgar emellertid av helhetsbeddmningen av forvaxlingsrisken mellan de
ifrdgavarande varumirkena att omstidndigheten att det runda fatet med citronde-
korationer utgér den dominerande bestindsdelen innebér att det inte foreligger
ndgon forvaxlingsrisk i forhallande till det dldre varumarket. Foljaktligen finns det
ingen anledning for forstainstansritten att uttala sig om det dldre varumirkets
sdrskiljningsformaga (se, for ett liknande resonemang, forstainstansriattens dom av
den 12 december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyran — France
Distribution (HUBERT), REG 2002, s. I1-5275, punkterna 64 och 65, vilken faststllts
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efter 6verklagande genom domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03
P, Vedial mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-9573, punkt 54, av den
22 oktober 2003 i mal T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran —
Trucco (Starix), REG 2003, s. [I-4625, punkt 61, och av den 30 juni 2004 i mal
T-317/01, M+M mot harmoniseringsbyrdn — Mediametrie (M+M EUROJATA),
REG 2004, s. [1-1817, punkterna 74 och 75).

Mot bakgrund av det ovan anférda finner forstainstansrétten att trots att de berorda
varorna dr identiska, dr varumirkena inte tillrackligt lika for att det skulle kunna
anses att den spanska omsittningskretsen hade kunnat tro att varorna i fraga
kommer fran samma foretag eller, i féorekommande fall, fran foretag med
ekonomiska band. Saledes foreligger det inte, i motsats till vad harmoniseringsbyran
ansag i det ifragasatta beslutet, nagon forvixlingsrisk mellan varumérkena enligt
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Foljaktligen skall sokandens talan bifallas pa den forsta grunden.

II — Den andra och den tredje grunden: Maktmissbruk och bristande motivering

Med hinsyn till att talan bifallits p& den forsta grunden saknas anledning att préva
sokandens andra grunder.

I enlighet med artikel 63.3 i férordning nr 40/94 skall siledes det ifragasatta beslutet
ogiltigforklaras och dndras pa sa sitt att sokandens éverklagande till 6verklagande-
ndmnden &r befogat, varfor invindningen skall avslas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Sékanden har
yrkat att svaranden skall forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom
svaranden har tappat malet, skall sbkandens yrkande bifallas.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) Beslutet, som fattats av andra overklagandenimnden vid Byran foér
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 24 oktober 2003
(drende R 933/2002-2), ogiltigforklaras och dndras pa sa sitt att sokandens
overklagande till dverklagandenimnden dr befogat, varfor invindningen
skall avslas.

2) Harmoniseringsbyran skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Jaeger Azizi Cremona

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg, den 15 juni 2005

H. Jung M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordforande
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