DOM AV DEN 24.11.2005 — MAL T-3/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 24 november 2005"

I mal T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, Mrichel (Malta), foretritt av M. Bagnall, 1. Wood,
solicitor, och R. Hacon, barrister,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap
av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyréns éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegingssprak: engelska,
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Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, Spa (Belgien), foretritt av
advokaterna L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse och D. Moreau,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 4 november 2003 (4drende R 996/2002-1) om ett invind-
ningsforfarande mellan Simonds Farsons Cisk plc och Spa Monopole, compagnie
fermiére de Spa SA/NV,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna M.E. Martins Ribeiro och
K. Jirimie,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
6 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
15 april 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 19 april 2004,

efter forhandlingen den 22 februari 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 16 juni 2000 ingav intervenienten en ansékan om registrering som
gemenskapsvarumirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyrén) i enlighet med rdets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3) i &ndrad
lydelse.

Det varumirke som registreringsansdkan avsag utgors av nedanstéende figurkdnne-
tecken:

fay S;Pﬁ% )

De varor som registreringsansbkan avsdg ingdr i klasserna 29 och 32 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg (nedan kallad
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SIMONDS FARSONS CISK MOT HARMONISERINGSBYRAN — SPA-MONOPOLE (KINJI BY SPA)

Nicedverenskommelsen), och motsvarar for var och en av klasserna foljande
beskrivning:

— Klass 29: "Fruktkott.”

— Klass 32: "Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker
som innehéller fruktjuice; icke alkoholhaltiga fruktdrycker; alkoholfria fruktex-
trakt, fruktjuice, safter och andra koncentrat baserade pa frukter, fruktextrakt
eller fruktkott for tillverkning av drycker.”

Ansdkan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 6/2001 av den
8 januari 2001.

Den 30 januari 2001 framstillde sékanden med stéd av artikel 42 i forordning
nr 40/94 en invindning mot registreringen av det sokta gemenskapsvarumirket,
Invéindningen gjordes med hénvisning till det befintliga gemenskapsvarumérket
nr 427237, vilket bestdr av ordkdnnetecknet KINNIE (nedan kallat det #ldre
varumiirket). Registreringsansokan avseende detta varumérke ingavs den 25 novem-
ber 1996 och varumirket registrerades den 7 april 1999. De varor som detta
varumirke avser ingér i klass 32 i Nicedverenskommelsen och motsvarar foljande
beskrivning: "icke alkoholhaltiga drycker; koncentrat fér framstillning av drycker”.

Invéndningen gillde samtliga varor i registreringsansékan. Till stod for invind-
ningen &beropades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94.
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Harmoniseringsbyrdns invindningsenhet biféll invindningen genom beslut
nr 2880/2002 av den 27 september 2002 med motiveringen att allménheten i
Europeiska unionen riskerar att forvixla det sokta varumirket med det #ldre
varumirket dels pa grund av att kinnetecknen liknar varandra, dels pa grund av att
de berdrda varorna #r identiska eller av liknande slag,

Den 27 november 2002 6verklagade intervenienten inviindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stéd av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 4 november 2003, som korrigerades genom rittelse av den
10 november 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), ogiltigforklarade forsta
overklagandenimnden invindningsenhetens beslut. I huvudsak ansag dverklagande-
niamnden att dven om de berdrda varorna var identiska eller nistan identiska, var de
motstiende kinnetecknen visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt olika varandra,
vilket innebar att risken for forvixling var utesluten.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— faststilla invindningsenhetens beslut nr 2880/2002 av den 27 september 2002,
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— 4aldgga harmoniseringsbyran att avsld intervenientens ansékan om registrering
som gemenskapsvarumairke, och

— forplikta harmoniseringsbyran och/eller intervenienten att ersitta kostnaderna i
invindningsforfarandet, forfarandet vid 6verklagandenimnden och forfarandet
vid forstainstansritten,

10 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— faststilla att sokandens fjirde yrkande skall avvisas eftersom syftet med detta ar
att erhdlla ett beslut fran forstainstansritten genom vilket harmoniseringsbyran
forpliktas att ersitta kostnaderna i invindningsférfarandet,

— ogilla talan i 6vrigt, och

— forplikta s6kanden att ersiitta rittegdngskostnaderna.

1 Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Riittslig bedémning

Upptagande till sakprovning

Genom sitt andra och tredje yrkande har sékanden begirt att forstainstansrétten
skall faststilla invindningsenhetens beslut nr 2880/2002 och éligga harmoniser-
ingsbyran att avsla intervenientens ansbkan om registrering som gemenskapsvaru-
marke.

Det skall hérvid erinras om att harmoniseringsbyrén enligt artikel 63.6 i férordning
nr 40/94 #r skyldig att vidta de atgérder som krévs for att folja gemenskapsdom-
stolens dom. Det ankommer darfor inte pd forstainstansritten att rikta forelag-
ganden till harmoniseringsbyran. Det aligger harmoniseringsbyréan att ritta sig efter
domslutet och domskilen i denna dom. Sékandens andra och tredje yrkande skall
siledes avvisas (forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter
& Gamble mot harmoniseringsbyran (BABY-DRY), REG 1999, s. 11-2383, punkt 53,
och av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniserings-
byrén (EUROCOOL), REG 2002, s. 11-683, punkt 12).

Prévning sak

Till stod for sin talan om ogiltigforklaring har s6kanden anfort tva grunder, nimligen
att det foreligger ett asidosittande av artikel 8.1 b respektive artikel 73 i forordning
nr 40/94.
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Den férsta grunden: asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden inte har fist tillricklig vikt
vid de fonetiska och visuella likheterna mellan de berérda kinnetecknen. Dessutom
anser sbkanden att det inte & mdjligt att jamfora knnetecknen i fraga begrepps-
massigt, eftersom de saknar innebérd.

Vad betriffar den fonetiska jimforelsen har sékanden intygat att pa vissa av
gemenskapens sprak liknar uttalet av ordet kinnie i hog grad uttalet av ordet kinji. P4
svenska, danska och nederlindska uttalas bokstaven j nimligen precis pi samma sitt
som bokstaven y péa engelska. Enligt s6kanden liknar kiinnetecknen saledes varandra
fonetiskt, till skillnad fran vad 6verklagandenimnden har gjort gillande.

Vad giller den visuella jamforelsen har sékanden gjort gillande att ndr ett
kénnetecken bestar av bide orddelar och figurdelar #r det orddelen som skall
betraktas som den dominerande delen. Stkanden har tillagt att 6verklagande-
nimnden begétt ett misstag nir den slog fast att det inte forelig nagon stor likhet
mellan kiinnetecknens orddelar bortsett frdn de férsta bokstiverna kin. Enligt
sokanden uppvisar de Gvriga bokstiverna i de tvd orddelarna kinji och kinnie
liknande former. Sékanden har tillagt att det &ven vid en visuell jimforelse inte kan
bortses fran hur orden uttalas. Nir genomsnittskonsumenten, sérskilt den som talar
svenska, danska eller nederldndska, uppfattar de tva kiinnetecknen kommer han att
svagt minnas varornas namn fonetiskt, men inte erinra sig formen pa de bokstaver
som anvints for att skriva dem. Som sidana uppvisar siledes kinnetecknen KINJI
och KINNIE stora likheter, dven pé det visuella planet.
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Dessutom har sékanden kritiserat verklagandendmnden for att ha fast alltfér stor
vikt vid ett flertal grafiska aspekter av det sokta varumdrket, sasom symbolen for
tvittbjornen och bokstéverna i form av bambustammar som anvints for att skriva
orddelen kinji. Enligt sékanden har 6verklagandenimnden silunda gitt emot
domstolens rittspraxis, enligt vilken det &r ordet som skall tillmatas stérst betydelse
i ett figurmirke, Dessutom anser sékanden att texten by SPA kommer att g& den
storsta delen av konsumenterna obemirkt forbi.

Sokanden har vidare kritiserat 6verklagandendmnden for att inte i tillracklig man ha
beaktat dels att varorna #r identiska eller i stor utstriickning av liknande slag, dels att
det #dldre varumirket har en mycket stor sérskiljningsforméaga eftersom det ar ett
rent fantasinamn.

Vad betriffar bedémningen av forvéxlingsrisken har sokanden kritiserat over-
klagandendmnden fér att nir den fattade det omtvistade beslutet felaktigt ha utgatt
ifran att konsumenten i friga troligen kommer att képa de berdrda varorna i
snabbkop eller i andra detaljhandelsaffarer ddr han kan underséka varorna och
dértill hérande varumirken visuellt fore kopet. Enligt sékanden kommer varorna i
friga i allminhet att siljas antingen i detaljhandelsaffirer eller i barer eller
restauranger.

Nir det galler forsiljningen i barer eller pd restauranger har sokanden anfort, i
motsats till vad éverklagandendmnden har pastétt, att konsumenterna i allménhet
kommer att bestilla varorna muntligen, genom en hénvisning till deras varumérke,
och att det #r mojligt att dryckerna kommer att siljas utan att konsumenterna vid
nagot tillfille kan se varumirket i fraga. Sokanden har med aberopande av punkt 28 i
domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer
(REG 1999, s. 1-3819), gjort gillande att det inte kan uteslutas att det kan récka med
en fonetisk likhet mellan varumirken for att en forvéxlingsrisk skall foreligga.
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Vad betriffar forsdljningen i snabbkdp har sékanden anfért att trots att genom-
snittskonsumenten dér har méjlighet att undersdka varorna har &verklagande-
nimnden inte beaktat att konsumenten mycket sillan har méjlighet att géra en
direkt jaimforelse mellan de olika varumirkena och tvingas férlita sig pa den
ofullstindiga bild hirav som han har i minnet.

Harmoniseringsbyrdn har inte bestritt att varorna i det foérevarande fallet #r
identiska eller i stor utstriickning av liknande slag, men har hévdat att de visuella och
begreppsmissiga skillnaderna mellan kénnetecknen innebdr att varje risk for
forvixling dr utesluten.

Vad betriffar kiinnetecknens visuella aspekt har harmoniseringsbyran papekat att de
skiljer sig at av de skil som har angetts i det omtvistade beslutet.

Nir det giller den begreppsmissiga jimférelsen mellan de berérda kinnetecknen
har harmoniseringsbyran anfort att det sékta varumirkets figurdel och de bokstiver
i form av bambustammar som anvénts for att skriva ordet kinji utgér sirskiljande
delar som férmedlar en idé om en exotisk tecknad figur, nimligen en tvittbjérn med
samma namn. Det dr sannolikt denna association som konsumenten uppfattar. Det
dldre varumirket har daremot ingen innebord. Enligt harmoniseringsbyran ricker
det att ett av de ber6rda varumirkena har ett semantiskt innehall och inte det andra
for att kinnetecknen skall anses vara begreppsmiissigt olika varandra.

Vad betriffar den fonetiska jimforelsen har harmoniseringsbyran medgett att, till
skillnad fran vad overklagandenimnden konstaterade i det omtvistade beslutet,
allménheten i vissa medlemsstater kan uppfatta en fonetisk likhet mellan de
motstdende varumirkena. Harmoniseringsbyrin har dock gjort gillande att detta
inte récker for att det omtvistade beslutet skall vara rittsstridigt, eftersom verkan av
den fonetiska likheten mellan kéinnetecknen fortas av de visuella och begreppsmiis-
siga skillnaderna dem emellan, pa si siitt att det inte féreligger nagon som helst
forvixlingsrisk, om sa det &ldre varumirket vore forsett med storsta tinkbara
sarskiljningsformaga.
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Harmoniseringsbyran har anfért att graden av fonetisk likhet r av mindre betydelse
i de fall dar varor siljs under sidana former att omséttningskretsen vid koptillfallet
vanligtvis uppfattar varumirket visuellt. Det ér fallet med s6kandens varor.

Harmoniseringsbyran har hivdat att &ven i barer och pa restauranger kommer
flaskorna i allménhet att stillas fram pé hyllor bakom disken sa att konsumenterna
kan se dem. Aven om barer och restauranger utgér distributionskanaler som inte &r
att forringa for icke alkoholhaltiga drycker innehéllande fruktjuice, 4r de férsumbara
i termer av forsdljningsvolym i jimférelse med den forsiljning som sker i
snabbképen.

Intervenienten har i huvudsak upprepat de argument som 6verklagandenimnden
angav i det omtvistade beslutet. Enligt intervenienten skiljer sig de motstaende
varumirkena at visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt.

Vad betriffar den visuella jamforelsen har intervenienten tillagt att, med bakgrund
av det renommé som dess varumirke atnjuter i Benelux-linderna, orden by SPA
drar till sig konsumenternas uppmirksamhet och omojliggor varje risk for
forvixling vad giller de ifrdgavarande varornas ursprung.

Vad betriffar den fonetiska jamforelsen har intervenienten gjort géllande att dven i
de lander dir bokstaven j uttalas som bokstaven y pé engelska, uttalas ordmirket
KINNIE med ett lingre suffix, vilket ricker for att fonetiskt skilja de berdrda
kédnnetecknen at.
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— Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 kan det varumirke som ansékan giller, efter
inviindning fran innehavaren av ett dldre varumirke, inte registreras “om det — pa
grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjinster som omfattas av varumirkena #r identiska eller #r av liknande slag —
foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omride dir det éldre
varumirket dr skyddat, inbegripet risken fér att varumérket associeras med det dldre
varumérket”.

Enligt fast réttspraxis kan det foreligga en forvixlingsrisk om det finns en risk att
allméinheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer frin samma foretag
eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band. Enligt samma
rattspraxis skall risken for forvixling avgéras genom att det gors en helhetsbedém-
ning, enligt den uppfattning som omsittningskretsen har av kinnetecknen och av
varorna och tjénsterna i fraga, med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet. Denna helhetsbeddmning forutsitter att det foreligger ett visst
samspel mellan de faktorer som beaktas, diribland varumirkenas likhet och likheten
mellan de varor eller tjinster som de avser. Om ifrigavarande varor eller tjinster
inte i sirskilt stor utstrickning &r av liknande slag kan detta kompenseras av att
varumirkena i hog grad liknar varandra eller omvint (se forstainstansrittens dom av
den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821,
punkterna 30-33 och dér angiven rittspraxis).

I det forevarande fallet papekar forstainstansritten att eftersom det dldre varumérket
ar ett gemenskapsvarumirke utgors det geografiska omrade som skall beaktas vid
bedémningen av forvéxlingsrisken av hela Europeiska gemenskapen.
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Eftersom det ror sig om dagligvaror utgérs omsittningskretsen for dvrigt av normalt
informerade och skiligen uppmirksamma och medvetna europeiska genomsnitts-
konsumenter.

Jamforelsen av dels de aktuella varorna, dels de motstéende kinnetecknen, skall ske
mot bakgrund av det ovan anférda.

Vad betréffar jamforelsen av varorna papekar forstainstansritten, vilket inte har
bestritts av parterna, att de varor som det sokta varumirket avser och de varor som
det dldre varumirket avser antingen #r av liknande slag eller &r identiska.

Betriffande jimforelsen av kinnetecknen framgir det av réttspraxis att helhets-
bedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumérkenas visuella,
fonetiska och begreppsmissiga likheter, skall grunda sig pa det helhetsintryck som
varumirkena ger, i synnerhet med hénsyn till deras sdrskiljande och dominerande
bestandsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
REG 1997, s. 1-6191, punkt 23, och domen i det ovannidmnda maélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

Salunda skall de motstiende kinnetecknen i forevarande fall jamforas utifrdn
visuella, fonetiska och begreppsmaissiga aspekter.
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Vad betriffar den visuella jimforelsen har 6verklagandenimnden bedémt att den
starka orddelen kinji och de tillkommande grafiska och textmissiga delarna av det
sokta varumirket gor det majligt att sérskilja de tvd varumarkena visuellt (punkt 18
det omtvistade beslutet).

Hirvid papekar forstainstansritten att det sokta varumirket utgérs av ett
sammansatt kidnnetecken bestdende av figur- och orddelar. Detta sammansatta
kinnetecken innehaller ordet kinji, som skrivits med feta stiliserade bokstiver i form
av bambustammar, vilket har placerats ovanfér orden by SPA, som skrivits med
mindre bokstéver, och under figurdelen bestdende av en skuttande tvittbjorn iford
en t-shirt med ordet kinji. Forstainstansritten konstaterar att det sokta kidnneteck-
nets grafiska egenskaper, ndmligen den tecknade tviittbjérnsfiguren, stiliseringen av
de bokstéver som utgor den huvudsakliga orddelen och orden by SPA som skrivits
med liten stil, 4r sirskilt sldende, drar till sig konsumentens blick och saledes bidrar
till att sdrskilja de tva kiinnetecknen visuellt, saisom &verklagandenimnden med fog
har framhéllit (punkt 18 i det omtvistade beslutet).

Det idldre varumirket &r ddremot ett ordmérke som helt saknar grafiska och
figurativa egenskaper.

Overklagandendamnden har ocks, med fog, i punkt 18 i det omtvistade beslutet
papekat att det inte foreligger ndgon stor likhet mellan den starka orddelen i
intervenientens kdnnetecken och den i sokandens kinnetecken, bortsett fran de tre
forsta bokstiverna kin. Sésom harmoniseringsbyran ocksi med fog har papekat 4r de
tvd ber6rda orddelarna olika ldnga, deras respektive slut nie och ji visuellt olika
varandra och forekomsten av den dubbla konsonanten n i det dldre varumirket
sdrskilt iogonfallande. Dessutom innebér anvéndningen av feta, komplexa bokstiver
i form av bambustammar i ordet kinji och anviindningen av liten stil i orddelen by
SPA en ytterligare visuellt sirskiljande del. I det édldre varumirket KINNIE f6ljs

II - 4853



44

45

46

DOM AV DEN 24.11.2005 — MAL T-3/04

stavelsen kin av stavelsen nie bestiende av tre bokstéver. Till skillnad fran stavelsen
ji, bestdende av tvd bokstéver i det omtvistade varumérket KINJI, leder stavelsen nie
till att det uppstar ett fullstindigt symmetriskt ord i vilket de tvd centralt placerade
n:en, de tva i:na och bokstiiverna k och e befinner sig i perfekt balans med varandra.
Denna symmetri ger ordet kinnie en annan visuell karaktér &n ordet kinji.

Detta innebir att de visuella olikheterna mellan de tvd kdnnetecknen, som foljer av
de tva orddelarnas olikheter, forstirks av de sdrskilda figurdelar som det sokta
varumirket innehéller och som ndmns ovan i punkt 41.

Hirvid papekar forstainstansritten att nér ett kéinnetecken bestar av bade figurdelar
och orddelar innebir inte detta automatiskt, sisom sokanden har pastatt, att det &r
orddelen som alltid skall anses vara dominerande.

Ett sammansatt varumérke kan nimligen endast anses likna ett annat varumérke
som ér identiskt med eller liknar en bestandsdel i det sammansatta varumérket om
denna bestindsdel #r den dominerande i det helhetsintryck som det sammansatta
varumirket ger. Detta ir fallet nir denna bestédndsdel som sidan kan dominera den
bild av varumirket som den berérda omsittningskretsen behéller i minnet, vilket
medfor att de andra delarna i varumirket #r forsumbara i helhetsintrycket
(forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mél T-6/01, Matratzen Concord
mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-
4335, punkt 33).
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Det foljer dven av forstainstansrittens rittspraxis att figurdelen i ett sammansatt
kénnetecken kan inneha en plats som &r likvirdig orddelen (se dom av den
12 december 2002 i mél T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyran — France
Distribution (HUBERT), REG 2002, s. I1-5275, punkt 53).

Inte heller ens i sadana situationer di tvdA motstdende varumirken innehaller
liknande orddelar, vilket hérvid inte r fallet, réicker denna omstindighet i sig for att
det skall anses foreligga en visuell likhet mellan de motstiende kinnetecknen. Om
ett av kiinnetecknen innehaller figurdelar i en speciell och originell form kan det leda
till att de tvd kdnnetecknen ger tvd olika helhetsintryck (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-156/01,
Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
AIRE), REG 2003, s. 11-2789, punkt 74).

Forstainstansritten konstaterar i det forevarande fallet att figurdelarna i det sokta
varumérket tillsammans onekligen utgor en sirpriglad och originell konfiguration,
vilken spelar en viktig roll for hur det sdkta varumirket uppfattas visuellt och som
gor det mojligt att sdrskilja det frén det #dldre varumirket. Foljaktligen finner
forstainstansritten att sokanden inte kan vinna framging med argumentet att
overklagandendmnden felaktigt har fist alltfor stor vikt vid ett flertal grafiska delar i
det sokta varumirket, liksom vid orden by SPA som har skrivits med liten stil, som
enligt sokanden endast utgor delar av accessorisk betydelse for hur kinnetecknen i
fraga uppfattas visuellt,

Det foljer av det ovan anforda att 6verklagandenéimnden gjorde en riktig bedémning
nér den slog fast att de betydande skillnaderna mellan orddelarna i de berdrda
varumirkena liksom de extra figurdelarna i det sékta varumirket leder till att dessa
tvd varumirken ger tva olika visuella helhetsintryck.
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Vad betriffar den begreppsmissiga jimforelsen har éverklagandendmnden funnit
att, trots att ingen av de dominerande orddelarna i de berérda kénnetecknen har
nagon kind innebord, leder de grafiska delarna i det sdkta varumirket tankarna till
flera begrepp som helt saknas i det dldre varumirket (det omtvistade beslutet,
punkterna 20-21).

Forstainstansritten papekar att varken ordet kinnie eller ordet kinji har nagon exakt
och kind innebord. Emellertid &r det varumirke som registreringsansdkan avser
rikt, dtminstone begreppsmissigt och visuellt, sisom 6verklagandenamnden har
papekat och som harmoniseringsbyrén och intervenienten har anfort. Varumérket
innehdller en stiliserad bokstavstyp i form av bambustammar som anvénds i
huvudorddelen och innehaller en figurdel bestdende av en antropomorfisk
atergivning av en tvittbjérn iford en t-shirt med texten kinji. Sdlunda kan det antas
att dessa delar ger den som ser dem intrycket av att varumérket och varorna i friga
har en koppling till naturen eller vildmarken.

Forstainstansritten slog fast foljande i domen i det ovanndmnda malet HUBERT:
"Fér att kontrollera huruvida det foreligger en begreppsmissig likhet mellan
varumirkena i fraga ricker det nimligen att konstatera att mélgruppen kommer att
gora en atskillnad mellan de begrepp som respektive kinnetecken leder tankarna
till” (domen i det ovannimnda malet HUBERT, punkt 58). Eftersom det #ldre
ordmirket i det forevarande fallet inte formedlar nigon som helst innebérd och
eftersom det sokta varumirkets suggererande forméga forefaller vara tillrickligt
uttalad for att kunna uppfattas av konsumenterna foreligger det saledes inte ndgon
begreppsmissig likhet mellan de motstiende varumirkena.

Vad betriffar den fonetiska jamférelsen forefaller det ovedersigligt, vilket harmoni-
seringsbyran for évrigt uttryckligen har medgett, att allménheten, till skillnad frin
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vad 6verklagandenimnden konstaterade i det omtvistade beslutet (punkt 19), i vissa
medlemsstater kan uppfatta en fonetisk likhet mellan de motstiende varumérkena.
P4 svenska, danska och nederldndska uttalas bokstaven j nimligen som bokstaven y
pé engelska. Foljaktligen kommer det sékta varumérket i enlighet med uttalsreglerna
i vissa europeiska sprik att uttalas kinyi. Trots att denna likhet endast berdr ett
begrinsat antal medlemsstater liknar saledes de motstiende varumérkena varandra
fonetiskt sett, dtminstone i dessa medlemsstater.

Vad betriffar helhetsbedémningen av forvixlingsrisken mellan de berérda
kdnnetecknen har det konstaterats att de motstdende varumirkena uppvisar
betydande visuella och begreppsméissiga skillnader. I det foérevarande fallet
konstaterar forstainstansritten att dessa visuella och begreppsmissiga skillnader
tydligt fortar verkan av de fonetiska likheterna.

Sésom harmoniseringsbyran med fog har papekat har graden av fonetisk likhet
mellan tvd varumirken némligen mindre betydelse om varorna salufors pa ett sadant
sitt att de personer som ingar i omsittningskretsen vid képtillfillet vanligtvis
uppfattar varumirket visuellt (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens
dom av den 14 oktober 2003 i mél T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoni-
seringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335,
punkt 55).

Till skillnad fran vad s6kanden har gjort gillande #r detta fallet i forevarande mal.
Sokanden har nimligen inte inkommit med nagot som helst bevis for att dessa varor
i allménhet siljs pa ett sddant siitt att allménheten inte uppfattar varumirket visuellt,
Sokanden har endast hivdat att ett av de traditionella forsiljningssitten utgors av
forsiljning i barer och restauranger, dér konsumenten bestéller varorna muntligen
genom att véinda sig till en servitor utan att nigon gng se det varumirke det ror sig
om.
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Det skall papekas, sdsom harmoniseringsbyrdn ritteligen har gjort, att dven om
forsdlining i barer och pa restauranger utgdr ett forsiljningssatt for sékandens varor
som inte &r att forringa stills flaskorna i allménhet fram pa hyllor bakom disken s&
att konsumenterna skall kunna se dem. Aven om det inte kan uteslutas att varorna i
fraga ocksd kan siljas pad muntlig bestillning kan denna metod dérmed inte
betraktas som den vanliga férsiljningsmetoden for dessa varor. Dessutom, &ven om
konsumenterna kan bestilla en dryck muntligen utan att férst ha sett ovanndmnda
hyllor, ges de i vilket fall som helst méjlighet att visuellt studera den flaska som de
serveras.

Dessutom, och framfor allt, har det inte bestritts att forséljning i barer och pa
restauranger inte dr de enda forsiljningssitten for de berérda varorna. Dessa varor
siiljs likas i snabbkop eller i andra detaljhandelsafférer (se punkt 14 i det omtvistade
beslutet). Forstainstansritten konstaterar att konsumenterna vid ett inkdp pa nigon
av dessa platser kan uppfatta varumirkena visuellt eftersom dryckerna stir
uppstillda pa hyllor, dven om det dr mojligt att konsumenterna inte finner
varumérkena bredvid varandra.

Sokanden har ocksi anfort att éverklagandenimnden borde ha slagit fast att det
forelag en storre risk for forvixling av varumirkena eftersom det dldre varumérket
har en stor sirskiljningsforméga. Forstainstansrdtten péapekar hidrvid att ett
varumirkes stora sirskiljningsformaga skall faststillas med hénsyn antingen till
varumérkets inneboende egenskaper eller till att det 4r allmint ként (forstainstans-
rittens dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot
harmoniseringsbyran — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. 1I-43,
punkt 34), Trots att varumirket KINNIE obestridligen ér originellt har sékanden
inte ingett nigot som helst bevis for att sokandens varumirke har en stor
sarskiljningsférmaga. Sokanden har till stod for sitt krav pa att varumérkets stora
sarskiljningsférmaga skall beaktas endast &beropat att det rér sig om ett rent
fantasinamn.
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Slutligen finner forstainstansritten att sokanden inte kan vinna framging med
argumentet att genomsnittskonsumenten uppfattar varumérkena i friga som visuellt
lika varandra, eftersom det visuella intrycket av de bokstiver som utgor
kénnetecknets orddelar paverkas starkt av deras uttal med foljden att genomsnitts-
konsumenten nér han ser de tva kiinnetecknen svagt erinrar sig ljudet av varornas
namn, men inte erinrar sig formen pé de bokstiver som har anviints for att skriva
dem. Genomsnittskonsumenten uppfattar nimligen vanligtvis ett varumérke som en
helhet och dgnar sig inte &t att undersdka dess olika detaljer (domen i det
ovanndmnda malet SABEL, punkt 23). Det skall dock konstateras att i det
forevarande fallet kommer det intryck som en genomsnittskonsument far av det
sammansatta sokta kénnetecknet inte att avgéras av en jimforelse mellan en del av
detta, det vill séiga orddelen kinji, och s6kandens kinnetecken.

Under dessa omsténdigheter konstaterar forstainstansritten att dven om de varor
som de motstiende varumirkena avser #r identiska eller av liknande slag utgor de
visuella och begreppsmissiga skillnaderna mellan kdnnetecknen ett tillrackligt skl
for att anse att det inte foreligger ndgon risk att omsittningskretsen férvixlar dem.
Hérav f6ljer att 6verklagandendmndens bedémning att det inte foreligger ndgon risk
for f6rvéxling av det sokta varumirket och det dldre varumirket var riktig.

Med hénsyn till det ovan anférda kan en talan inte vinna bifall pa den grunden att
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har asidosatts,
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Den andra grunden: dsidosittande av artikel 73 i forordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har hivdat att 6verklagandenimnden har asidosatt artikel 73 i forordning
nr 40/94 genom att inte ge parterna méjlighet att yttra sig betriffande de grunder
som nédmns i punkt 14 i det omtvistade beslutet med avseende pa overklagande-
ndmndens uppfattning om pa vilket sitt drycker bestills och siljs i barer och pd
restauranger, Overklagandenimnden har ocksd kritiserats for att ha dsidosatt
visentliga formforeskrifter.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att hénvisningen till "forsiljningsmetoder”
och till hur varumérkena uppfattas pd den berérda marknaden inte i sig utgér ngon
grund i den mening som avses i artikel 73 i férordning nr 40/94, utan ett argument
som stoder resonemanget att de visuella och begreppsmissiga skillnaderna mellan
varumirkena dr sadana att varje risk for forvixling pa den sérskilda marknaden for
de berdrda varorna dr utesluten. En sddan hénvisning dr inte fristdende frén
bedémningen av forvixlingsrisken, utan utgér en del av éverklagandendmndens
resonemang.

Harmoniseringsbyran anser foljaktligen att 6verklagandendmnden inte har &sidosatt
artikel 73 i forordning nr 40/94 genom att inte ge s6kanden mdjlighet att yttra sig
betriffande argumentet avseende “forséljningsmetoder”, eftersom detta argument
endast har anvints for att rattfirdiga det omtvistade beslutet utifrdn de grunder och
det resonemang som sokanden redan hade kinnedom om.
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Det intervenerande bolaget har gjort gillande att det redan i det yttrande som det
ingav den 27 januari 2003 under forfarandet vid éverklagandenimnden framforde
det argument som sokanden har bestritt inom ramen fér férevarande talan. I
yttrandet angav intervenienten att "de varor som de tva varumirkena avser #r icke
alkoholhaltiga drycker som siljs i samma affirer och i snabbkép i allménhet, och att
till skillnad fran vad invindningsenheten angav i sitt beslut (sidan 7, tredje stycket)
har genomsnittskonsumenten faktiskt maojlighet att gora en direkt jimforelse mellan
varorna”.

Intervenienten har hérav dragit slutsatsen att sokanden tydligen inte har ansett det
vara nédvindigt att bestrida detta pastiende nér sokanden i skrivelsen "yttrande
avseende talan” av den 21 mars 2003 angav att si inte var fallet i en bar eller pA en
restaurang,

— Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 far harmoniseringsbyrans beslut endast
grunda sig pa omstéindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver
(forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i mal T-173/00, KWS Saat mot
harmoniseringsbyran (nyans av firgen orange), REG 2002, s. 11-3843, punkt 57).

Det skall papekas att 6verklagandendmnden i punkt 14 i det omtvistade beslutet har
preciserat att "trots att varorna ... siljs i barer och pd restauranger bestiller
konsumenten dem i en sidan situation i allméinhet inte genom att anviinda deras
namn, till skillnad frdn vad som é#r fallet nér han till exempel bestiller vin eller 61”.
Overklagandenimnden har vidare tillagt att “normalt sett bestiller kunder i barer
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och restauranger bara dessa varor genom att anviinda deras allménna beteckning, till
) ) ”n )

exempel genom att bestilla en ’apelsinjuice’ ”.

Det kan konstateras att det 6verklagandenimnden férsdker visa i punkt 14 i det
omtvistade beslutet ar att den typiska konsumenten normalt sett har méjlighet att
underséka varorna visuellt innan han koper dem. Denna standpunkt bekriftas
genom den sista meningen i punkt 14 i det omtvistade beslutet dar éverklagande-
ndmnden sammanfattar sin beddmning med orden “[m]ed andra ord har den typiska
konsumenten i allménhet méjlighet att gora en visuell undersékning av varorna och
dartill hérande varumirken innan han képer dem (dven om det dr mdjligt att han
inte finner de tva varumirkena bredvid varandra)”.

Salunda framgar det att pastdendena betriffande pa vilket sitt konsumenterna
bestaller parternas varor pa restauranger och i barer inte utgér nagon sjilvstindig
grund i det omtvistade beslutet, utan ingér i det resonemang som Gverklagande-
nimnden har fort betriffande helhetsbedémningen av forvixlingsrisken. Den
omstindigheten att sdkanden inte har framfort nagra argument pa denna punkt
innebir inte att sbkanden inte har kunnat ta stillning till de grunder som avser den
visuella och fonetiska jimforelsen mellan kénnetecknen i fraga och pa vilka det
omtvistade beslutet &r baserat.

Under dessa omstiandigheter kan talan inte vinna bifall pa den grunden att artikel 73
i forordning nr 40/94 har asidosatts.

Med hinsyn till det ovan anforda skall talan séledes ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall forplikta harmoniseringsbyran och/
eller intervenienten att ersitta de kostnader som &r hinforliga till invindnings-
forfarandet. Sokanden har inte anfort nagra sirskilda argument till stod for detta
yrkande i sina skrivelser. Under férhandlingen sade sig sékanden dock dela den
uppfattning som harmoniseringsbyrén har uttryckt i detta avseende.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att detta yrkande skall avvisas eftersom
dessa kostnader inte 4r erséittningsgilla enligt artiklarna 87 och 136 i forstainstans-
ritttens rittegangsregler.

Forstainstansritten erinrar om att artikel 136.2 i rittegdngsreglerna har féljande
lydelse:

"Nodvindiga kostnader som parterna haft for forfarandet i 6verklagandenimnden ...
skall betraktas som ersittningsgilla kostnader.”

Eftersom kostnader som #r hinforliga till invdindningsforfarandet inte utgor
ersittningsgilla kostnader enligt artikel 136.2 i réttegéngsreglerna skall yrkandet
saledes avvisas.
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Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
s6kanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Martins Ribeiro Jirimée

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 24 november 2005.

Justitiesekreterare Ordférande

E. Coulon M. Vilaras
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