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Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdrke — Overklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen
(Radets forordning nr 40/94, artiklarna 8.1 b och 74)
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2. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa

registreringshinder — Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjdinster som dr identiska eller av liknande slag

(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa
registreringshinder — Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjcinster som dr identiska eller av liknande slag

(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar frdan tredje man samt invindningar — Prévning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket

(Radets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)

En invindning mot registrering av ett
gemenskapsvarumirke som grundar sig
pé artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
om gemenskapsvarumirken innebéar
att harmoniseringsbyrdn skall bedéma
fragan huruvida de motstaende varumér-
kena dr identiska eller liknar varandra
jamte fragan huruvida de varor och
tjidnster som avses med de motstdende
varumérkena ar av liknande slag.

Den omsténdigheten att den part som
begér att forstainstansratten skall ogiltig-
forklara overklagandendmndens beslut
att bifalla en invindning mot ansdkan
om registrering av det sokta varumarket
inte vid overklagandendmnden bestred
att de motstaende varumairkena liknade
varandra kan darfor inte pad ndgot sitt
innebédra att harmoniseringsbyran inte
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skall bedoma huruvida dessa varu-
mirken liknade varandra eller var iden-
tiska. Denna omstindighet medfor
saledes inte heller att denna part frantas
ritten att inom ramen for sakforhal-
landena och de rittsliga forhéllandena i
tvisten vid overklagandendmnden kriti-
sera Overklagandendmndens bedémning
i detta avseende.

(se punkterna 28 och 29)

Det foreligger risk for att omsitt-
ningskretsen, som skall anses bestd av
genomsnittskonsumenten i Forenade
kungariket samt av fackfolk och specia-
lister inom den medicinska sektorn
i Forenade kungariket, skall forvixla
figurkdnnetecknet ~AMS  Advanced
Medical Services, for vilket ansokan



om registrering som gemenskapsvaru-
mirke ingetts for “farmaceutiska, vete-
rindra och hygieniska preparat; dietiska
substanser anpassade for medicinskt
bruk; plaster, forbandsmaterial; tand-
fyllningsmaterial, dentala avtrycknings-
massor; desinfektionsmedel” i Kklass
5 i Nicedverenskommelsen samt for
"sjukhus, vilohem och hélsohem; medi-
cinsk och hygienisk vard, skonhetsvard;
medicinska, bakteriologiska och kemiska
laboratorier; utveckling av likemedel,
farmaceutiskt verksamma néringspre-
parat och andra produkter for halso-
vard och utférande av medicinska och
kliniska undersokningar, radgivning och
stod for tredje man avseende ndmnda
verksamhet; vetenskaplig och indu-
striell forskning, speciellt medicinsk,
bakteriologisk eller kemisk forskning;
optikertjanster; konsultation for hélso-
institutioner avseende utveckling, inrét-
tande och genomforande av terapeutiska
program och provning av sadana tera-
peutiska program genom studier” i klass
42 i Niceoverenskommelsen och det
aldre nationella ordmaiarket AMS, som
registrerats for “kirurgiska, medicinska
och veterindra apparater och instru-
ment; suturmaterial; medicinska anord-
ningar for kontroll av urologiska besvér
och impotens; proteser; penisproteser;
urologiska proteser; artificiella ring-
muskler; delar och vésentliga bestédnds-
delar for samtliga ovanndmnda artiklar”,
vilka samtliga omfattas av klass 10 i
Niceéverenskommelsen.

De varor och tjanster som avses
i ans6kan om  registrering av
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gemenskapsvarumarket &r av liknande
slag som de varor och tjanster som
omfattas av det dldre varumirket med
hansyn till det starka sambandet mellan
de ifragavarande varornas och tjéns-
ternas avsedda dndamal och det faktum
att varorna kompletterar tjansterna.

Dessutom liknar de motstdende kianne-
tecknen varandra, eftersom den domine-
rande bestandsdelen i ordkinnetecknet
i det sOkta varumairket ar identisk med
den enda bestandsdelen i det &ldre
varumairket.

(se punkterna 51, 65, 87 och 89)

Vid bedémningen av risken for forvax-
ling i den mening som avses i artikel 8.1 b
i férordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumarken skall jamforelsen goras mellan
kédnnetecknen sdsom de har registrerats
eller sasom de har angetts i registre-
ringsansokan, oberoende av om de har
anvénts separat eller tillsammans med
andra varumaérken eller bendmningar.

(se punkt 91)
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Vid bedomningen av en invindning som
gjorts med stod av artikel 42 i forord-
ning nr 40/94 skall det, i enlighet med
artikel 43.2 och 43.3 i denna forordning,
presumeras att det dldre varumérket
verkligen har anvénts sa linge som den
som ansokt om registrering inte begér att
bevis liggs fram for detta. Om en sddan
begdran framstélls medfor det saledes att
bevisbordan for att varumarket verkligen
har anvénts (eller for att det finns skilig
grund for att det inte anvints) liggs pa
invindaren, vid dventyr att invindningen
avslas. For att sa skall ske krdvs det att
det i tid framstills en uttrycklig begéran
vid harmoniseringsbyran.

For att den skall anses ha framstallts i tid
vid harmoniseringsbyran skall en sddan
begdran inges till invindningsenheten.

Det framgar ndmligen av en jamforelse
mellan artikel 43 i féorordning nr 40/94
och regel 22 i forordning nr 2868/95 om
genomférande av forordning nr 40/94
att harmoniseringsbyran, efter det att
den mottagit en invindning mot en
ansokan om registrering av gemenskaps-
varumdrke, sdnder invindningen till den
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som ansokt om registrering och anger
en frist inom vilken yttrande skall avges
over invindningen. Eftersom begéran
om bevis for att det dldre varumirket
verkligen har anvénts enligt artikel 43.2
i forordning nr 40/94 endast kan fram-
stillas av den som ansokt om registre-
ring, skall en sddan begiran framstillas
uttryckligen till invdndningsenheten.
Denna begiran innebdar nidmligen att
tvistens art dndras, eftersom en skyl-
dighet kommer att avila invdndaren som
inte med noédvéindighet aldg invindaren
tidigare.

Om en sadan begiran inte hade fram-
stéllts vid invdndningsenheten och om
denna inte hade fattat beslut med avse-
ende pa huruvida det dldre varumérket
verkligen har anviénts, skulle overkla-
gandendmnden, dé en begdran om bevis
for att detta varumirke verkligen har
anvéants framstélls for forsta gangen vid
overklagandendmnden, vara tvungen
att gora en ny provning av ett beslut pa
grundval av en ny begidran angdende en
fraga som invdndningsenheten inte har
kunnat bedoma och saledes inte har
avgjort.

Den funktionella kontinuiteten mellan
invindningsenheten och o6verklagan-
dendmnden  forutsitter  visserligen
att oOverklagandendmnden gor en ny



provning av drendet. Den funktionella
kontinuiteten kan emellertid inte moti-
vera att en begdran om bevis for verklig
anvéndning framstéills for forsta gdngen
vid overklagandenidmnden. Nidmnda
kontinuitet innebédr namligen ingalunda
att overklagandendmnden skall prova
ett drende som skiljer sig fran det som
var foremal for invindningsenhetens
provning, det vill sdga ett drende som
har storre omfattning pa grund av att
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prejudicialfragan angaende huruvida det
dldre varumadrket verkligen har anvints
har tillkommit.

(se punkterna 105-108 och 113)
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