XENTRAL MOT HARMONISERINGSBYRAN — PAGES JAUNES (PAGESJAUNES.COM)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 13 december 2007

I mal T-134/06,

Xentral LLC, Miami, Florida (Forenta staterna), foretritt av advokaten A. Bertrand,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendamnd, som
intervenerat vid forstainstansratten, var

* Rattegangssprak: franska.
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Pages jaunes SA, Sevres (Frankrike), foretratt av advokaterna C. Bertheux Scotte,
B. Potot och B. Corne,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta over-
klagandendmnd den 15 februari 2006 (drende R 708/2005-1) om ett invdndningsfor-
farande mellan Pages jaunes SA och Xentral LLC,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och T. Tchipev,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Poche¢,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrattens kansli den 11 maj
2006,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstansrét-
tens kansli den 24 november 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till férstainstansrittens
kansli den 22 november 2006,

efter forhandlingen den 7 juni 2007,

II - 5216



XENTRAL MOT HARMONISERINGSBYRAN — PAGES JAUNES (PAGESJAUNES.COM)

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Prodis Inc. ingav den 21 september 2000 en ans6kan om registrering av gemenskaps-
varumadrke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det sokta varumairket utgors av ordkidnnetecknet PAGESJAUNES.COM.

De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klass 16 i Niceéverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistre-
ring av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar foljande beskriv-
ning: "Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kataloger”.

II - 5217



DOM AV DEN 13.12.2007 — MAL T-134/06

Genom skrivelse av den 21 februari 2002 upplyste granskaren Prodis om att det ifra-
gavarande kénnetecknet i enlighet med artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 inte kunde
registreras, eftersom det saknade sdrskiljningsformaga. Enligt granskaren skulle
omsittningskretsen ndmligen uppfatta kidnnetecknet som en elektronisk adress till
nagon av de aktorer som salufor yrkeskataloger.

Eftersom nagot yttrande inte hade avgetts angdende granskarens instillning, avslog
denne ansokan om registrering genom beslut av den 4 juni 2002 pa grundval av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Med stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 6verklagade Prodis den 3 juli
2002 beslutet att avsld ansokan om registrering av varuméirket PAGESJAUNES.
COM.

Efter omprovning i enlighet med artikel 60 i forordning nr 40/94 upplyste granskaren
genom skrivelse av den 4 oktober 2004 Prodis om att registreringsansokan efter
provning hade godkints for offentliggorande.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 81/2002 av den
14 oktober 2002.

Intervenienten Pages jaunes SA framstdllde den 6 januari 2003 med st6d av artikel 42
i forordning nr 40/94 en invdndning mot registrering av det sokta varumérket.
Invindningen grundades dels pé firman och néringskdnnetecknet Pages jaunes, dels
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pé den franska registreringen nr 99800903 av den 2 april 1999 av det nedan atergivna
figurmérket LES PAGES JAUNES f6r varor och tjénster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41
och 42:

Inviandningen framstélldes mot samtliga varor som angavs i ansokan om varumaérket
PAGESJAUNES.COM och grundades pa alla varor och tjanster som omfattades av
det dldre varumaérket, bland annat trycksaker, tidningar, tidskrifter och kataloger i
klass 16.

De grunder som dberopades till stod for invindningen ar artikel 8.1 b och 8.4 i férord-
ning nr 40/94. Till stod for invindningen aberopades vidare att det éldre varumarket,
firman och néringskénnetecknet var vilkénda, vilket berodde pa att dessa sedan lang
tid anvénts intensivt bland annat avseende kataloger och publikationer.

Genom beslut av den 28 april 2005 bif6ll invindningsenheten invindningen med
stod av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Invindningsenheten ansag att risk for
forvaxling forelag med hénsyn till att de ifrdgavarande varorna var identiska, till att
de motstdende varumérkena var mycket lika i fonetiskt och begreppsmaissigt hdnse-
ende och till att det dldre varumairket var valkédnt i Frankrike. Invindningsenheten
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fann vidare att uttrycket pages jaunes ["gula sidorna” pa svenska, Overs. anm.] visser-
ligen kunde anses vara en allmén beteckning i ett flertal lander och i viss man i Frank-
rike, men att Prodis inte hade forebringat bevisning for att det dldre varuméarket hade
blivit en allmén beteckning pa grund av intervenienten.

Den 16 juni 2005 6verklagade Prodis invindningsenhetens beslut till harmonise-
ringsbyran med stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrans forsta o6verklagandendmnd avslog overklagandet genom
beslut av den 15 februari 2006 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagande-
ndmnden ansag att en eventuell dldre ratt for Prodis, ndimligen doménnamnet page-
sjaunes.com, inte kunde beaktas, att det inte ankom pé harmoniseringsbyran att hava
nationella registreringar och att det inte fanns nagot stod i handlingarna i drendet for
argumentet att uttrycket pages jaunes inte hade sérskiljningsforméga for en fransk
konsument eller for att det var beskrivande for publikationer, bland annat telefon-
kataloger. Enligt 6verklagandendamnden har detta uttryck tvartom "ordinér sérskilj-
ningsformaga”, eftersom det atergetts i en arbitrér firg och inte blivit en generisk
beteckning. Overklagandenimnden angav att den dominerande bestandsdelen i de
bédda motstdende varumérkena bestar av samma uttryck, pages jaunes, och att de
var patagligt lika varandra. Med hédnsyn till att de varor som omfattades var iden-
tiska, fann 6verklagandendmnden slutligen att risk for forvéxling forelag i Frankrike,
pa grund av att det sokta varumaérket skulle komma att uppfattas som en Internet-
version av den telefonkatalog pa papper som forsetts med varumirket LES PAGES
JAUNES och att de ifragavarande varorna skulle anses komma fran samma bolag.

Ansokan om registrering av varuméirket PAGESJAUNES.COM overlits till sokanden
Xentral LLC. Denna 6verlételse infordes i registret 6ver gemenskapsvaruméarken den
2 maj 2006.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— faststélla varumiarket PAGESJAUNES.COM, och

— forplikta harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd
gangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— avvisa det andra yrkandet,

— ogilla talan i 6vrigt, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansratten skall

— faststilla det angripna beslutet,

att

ersatta

ratte-
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— avsla ansokan om registrering av varumérket PAGESJAUNES.COM,

— forplikta s6kanden att ersétta rattegangskostnaderna.

Vid forhandlingen har sokanden franfallit sitt andra yrkande, vilket forstainstans-
ratten har fort till protokollet. S6kanden har dven uppgett att det tredje yrkandet
skall forstés sa att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersatta rattegangskostna-
derna. Forstainstansritten har fort dven detta till protokollet.

Vid forhandlingen har intervenienten franfallit sitt andra yrkande, vilket forstain-
stansrétten har fort till protokollet.

Huruvida handlingar som har aberopats for forsta gangen vid forstainstans-
ritten kan tillatas

Intervenienten har gjort géllande att bilagorna 51-53, 77 och 78 till ansdkan &r nya
handlingar, eftersom de inte getts in vid harmoniseringsbyrén. Dessa handlingar
skall darfor avvisas.

Bilagorna 51-53 och 77 till ans6kan — varvid bilaga 52 &r identisk med bilaga 77 —
ar utdrag ur Annuaire — Almanach du commerce, de Uindustrie, de la magistrature
et de l'administration (Didot-Bottin) fran dren 1887, 1886 och 1891 och aterfanns
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inte i handlingarna i drendet vid harmoniseringsbyran. Bilaga 78 innehaller utdrag
ur registret hos Institut national de la propriété industrielle (INPI) (nationella
immaterialrattsregistret) avseende varumérken som sokts registrerade i Frankrike
och som innehéaller ordelementet pages jaunes. Inte heller detta utdrag ingavs till
harmoniseringsbyrén.

Dessa handlingar aberopades for forsta gangen vid forstainstansrétten och kan darfor
inte tilldtas. Talan vid forstainstansritten syftar till att ratten skall préva lagenligheten
av 6verklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i férordning
nr 40/94. Forstainstansratten skall déarfor inte bedoma de faktiska omstdndighe-
terna pa nytt mot bakgrund av handlingar som getts in for forsta gangen vid denna.
Dessa handlingar kan séledes inte tillatas och skall avvisas utan att det 4r nodvén-
digt att bedoma deras bevisvirde (se forstainstansrattens dom av den 24 november
2005 i mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrédn — LT] Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19 och dér angiven réttspraxis).

Huruvida vissa av sokandens argument kan provas i sak

Harmoniseringsbyran anser att sokandens argument avseende artikel 8.4 i férordning
nr 40/94 inte kan provas i sak och att de i vart fall 4r irrelevanta, eftersom invind-
ningsenheten bifoll invindningen med stod av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
utan att préva om artikel 8.4 kunde tillimpas. Eftersom 6verklagandendmnden inte
heller gjorde nagon bedomning med avseende pa den sistndmnda rittsliga grunden,
kan forstainstansrdtten prova det angripna beslutets lagenlighet endast pa grundval
av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Forstainstansritten papekar att sokanden har dberopat argument avseende tillimp-
ningen av artikel 8.1 b och 8.4 i forordning nr 40/94. Invindningsenheten och
overklagandendmnden fann emellertid att risk for forvaxling foreldg mellan det
sokta varumérket och det dldre varumérket och bifoll invdndningen pa grundval
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av artikel 8.1 b i den forordningen, vilket innebar att ansokan om registrering av
varumirket PAGESJAUNES.COM avslogs. Varken invindningsenheten eller 6ver-
klagandendmnden jamforde det sokta varumérket med intervenientens firma eller
med ndringskdnnetecken som intervenienten aberopade till stod for sin invdndning
pé grundval av artikel 8.4 i forordning nr 40/94. Att ett relativt registreringshinder
forelag var namligen tillrackligt for att bifalla invdndningen.

Det skall hirvid erinras om att talan vid forstainstansrétten syftar till att ratten skall
prova lagenligheten av 6verklagandendmndens beslut. Denna provning skall saledes
goras med beaktande av de rittsfragor som var foremal for prévning vid 6verkla-
gandendmnden (forstainstansréttens dom av den 7 september 2006 i mal T-133/05,
Meric mot harmoniseringsbyran — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP),
REG 2006, s. II-2737, punkt 22, och av den 22 mars 2007 i mal T-364/05, Saint-
Gobain Pam mot harmoniseringsbyran — Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s.
1I-757, punkt 83).

Forstainstansrétten skall darfor undersoka om 6verklagandendmnden hade fog for att
sla fast att risk for forvixling mellan det sokta varumairket och det dldre varumaérket
forelag pa grundval av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Det saknas harvid skél for
forstainstansritten, som inte skall ersidtta harmoniseringsbyrans bedémning med sin
egen med avseende pa bedomningen av det relativa registreringshinder som avses i
artikel 8.4 i férordning nr 40/94, att beakta den firma och det ndringskdnnetecken
som intervenienten har aberopat till stod for sin invdndning. Saledes skall endast den
grund prévas som avser asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har vidare hdvdat att sokandens argument for att det éldre
varumadrket inte dr vélkdnt inte &r relevanta i forevarande talan. P& grund av att
overklagandendmnden faststéllde att risk for forvixling foreldg med hénsyn till att
det édldre varumaérket hade "ordinér sirskiljningsférméga”, bedomde 6verklagande-
ndmnden inte huruvida det dldre varumérket blivit vélként till f6ljd av anvdndning,
vilket intervenienten gjorde gillande under forfarandet vid harmoniseringsbyran.
Overklagandenamnden grundade inte heller sitt beslut pa huruvida varumarket var
valkant.
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Forstainstansritten finner att fragan huruvida det dldre varumaérket var vélként var
foremal for tvisten vid 6verklagandendmnden, med hénsyn till att invindningsen-
heten i sitt beslut faststillde att intervenienten hade visat att dennes varumérke var
vilkant i Frankrike, vilket sokanden bestred i sitt 6verklagande till 6verklagande-
namnden. Talan kan dérfor provas i sak savitt avser de argument som sokanden har
aberopat i detta avseende.

Provning i sak

Enligt sokanden skall doménnamnet pagesjaunes.com, som stkanden dr inneha-
vare av, anses vara en dldre réttighet som kan aberopas mot det dldre varumaérket.
Det éldre varumaérket har i ovrigt lag sérskiljningsformaga och utgor till och med ett
generiskt begrepp. Vidare utgor det sokta varumairket inte en rattsstridig imitation
av det éldre varumaérket. Intervenienten kan slutligen inte med framgang aberopa att
det dldre varumadrket ar vélkant.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har havdat att 6verklagandendmnden hade
fog for att faststélla att risk for forvixling forelag.

Forstainstansritten skall inledningsvis prova sokandens argument att dennes domén-
namn pagesjaunes.com skall anses utgora en dldre réttighet som kan &beropas mot
intervenientens éldre varumarke.
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Eventuell inverkan av dldre rdttighet grundad pd domdnnamnet pagesjaunes.com

Sokanden har gjort gillande att ett doménnamn utgor ett sérskiljande kédnnetecken
pa samma sétt som ett varuméirke och ger upphov till en éldre réttighet. Domén-
namnet pagesjaunes.com registrerades den 9 april 1996, det vill séga langt fore det
dldre varumirke som intervenienten har grundat sin invéindning pa och som regist-
rerades den 2 april 1999.

Enligt sokanden faststillde en radgivande kommitté vid Varldsorganisationen for den
intellektuella dganderitten (WIPO) sokandens ritt till domédnnamnet pagesjaunes.
com genom beslut av den 21 augusti 2000 och avslog en ansokan fran bolaget France
Télécom, som vid den tidpunkten var innehavare av de franska figurmarkena PAGES
JAUNES, som registrerats ar 1977.

Overklagandenimnden fann i detta avseende i punkt 10 i det angripna beslutet att
detta argument inte kunde godtas, eftersom ”den prévning som [harmoniserings-
byran] skall genomfora enligt artikel 8.1 i [férordning nr 40/94] dr begrénsad till
tvisten dér det sokta gemenskapsvarumérket star i konflikt med den &ldre rattighet
som aberopats”.

Denna slutsats maste godtas och det finns hérvid inte anledning att avgora fragan
huruvida ett doménnamn kan utgora en réttighet som kan aberopas. Giltigheten av
ett nationellt varumaérke, i forevarande mal intervenientens varumérke, kan namligen
inte bestridas inom ramen for ett forfarande for registrering av ett gemenskapsvaru-
mirke utan endast inom ramen for ett ogiltighetsférfarande som inletts i den berérda
medlemsstaten (forstainstansrattens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN),
REG 2002, s. 11-4335, punkt 55). Aven om det ankommer pa harmoniseringsbyran att,
péa grundval av de bevis som det aligger invéndaren att lagga fram, kontrollera huru-
vida det nationella varumérke som aberopats till stod for invdndningen finns, har den
inte behorighet att prova en tvist dér detta varumérke star i konflikt med ett annat
nationellt varumérke. Detta dr en tvist som endast de nationella myndigheterna har
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behorighet att prova (forstainstansréattens dom av den 21 april 2005 i mal T-269/02,
PepsiCo mot harmoniseringsbyrédn — Intersnack Knabber-Geback (RUFFLES), REG
2005, s. [1-1341, punkt 26, se, for ett motsvarande synsitt, dven forstainstansrittens
dom av den 25 maj 2005 i mal T-288/03, TeleTech Holdings mot harmoniserings-
byran — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), REG 2005,
s. [1-1767, punkt 29).

Sa lange det dldre nationella varumaérket faktiskt ar skyddat, ar den omstéandigheten
att det finns en &ldre nationell registrering eller annan rattighet som ér dldre én detta
inte relevant vid en invindning mot en ans6kan om registrering av ett gemenskaps-
varumadrke, d&ven om det sokta gemenskapsvarumirket dr identiskt med ett dldre
nationellt varumérke som s6kanden innehar eller med en annan réttighet som ar
dldre dn det nationella varumérke som lagts till grund for invindningen (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den 1 mars 2005 i mél T-185/03,
Fusco mot harmoniseringsbyrdn — Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005,
s. II-715, punkt 63). Om det antas att édldre rattigheter till domédnnamn kan likstéllas
med en dldre nationell registrering, ankommer det séledes i vart fall inte pa forstain-
stansrdtten att avgora en tvist dér ett dldre nationellt varumairke star i konflikt med
aldre rattigheter till doménnamn. Sadana tvister omfattas ndmligen inte av forstain-
stansrdttens behorighet.

I forevarande mal konstaterar forstainstansritten att sokanden pa grundval av bland
annat sitt doménnamn pagesjaunes.com ansokte hos behoériga nationella myndig-
heter om att registreringen av olika varumédrken PAGES JAUNES som interve-
nienten ar innehavare av skulle hdvas. S6kandens ansékan om hévning ogillades
emellertid genom avgoranden som meddelades av Tribunal de grande instance de
Paris (Frankrike) den 14 maj 2003 och Cour d’appel de Paris (Frankrike) den 30 mars
2005. Dessa tva avgoranden inverkar dessutom inte pa forevarande mal, eftersom
det inte provades huruvida det dldre varumérke som gors gillande i forevarande mal
var giltigt, utan huruvida andra varumérken PAGES JAUNES som intervenienten ar
innehavare av var giltiga. Det dldre varumarket &r séledes fortfarande giltigt.
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Forstainstansrétten papekar, med avseende pa det beslut som WIPO:s radgivande
kommitté fattade, att detta behandlade endast fragan om en eventuell 6verlatelse av
doménnamnen pagesjaunes.com och pagesjaunes.net till France Télécom. Daremot
provades inte fragan om det forelag risk for forvixling mellan pagesjaunes.com och
LES PAGES JAUNES. Detta beslut inverkar darfor inte pa forevarande forfarande.
WIPO avgjorde inte heller fragan huruvida det dldre varumaérket var giltigt.

I forevarande forfarande kan sokanden dérfor inte gora géllande en éldre rattighet
grundad pa doménnamnet pagesjaunes.com.

Forstainstansrétten skall ddrfor undersoka om 6verklagandendmnden i forevarande
mal tillimpade artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 pé ett korrekt sitt.

Tilldmpningen av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det varumérke som ansékan
giller inte kunna registreras om innehavaren av ett dldre varumérke invinder och
om det — pa grund av att det &dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och
de varor eller tjanster som omfattas av varumaérkena ar identiska eller ar av liknande
slag — foreligger en risk att allmidnheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre
varumadrket ér skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det dldre
varumairket. Vidare avses med dldre varumérken enligt artikel 8.2 a ii i férordning nr
40/94 varumirken som har registrerats i en medlemsstat och for vilka ansékan om
registrering gjorts tidigare 4n ansdkan om registrering av gemenskapsvarumérket.
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Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allmén-
heten kan tro att varorna eller tjansterna i fraiga kommer frin samma foretag eller i
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rdttspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger risk for
forviaxling goras en helhetsbeddmning med utgdngspunkt i hur omséttningskretsen
uppfattar de ifragavarande kénnetecknen och varorna eller tjansterna och mot
bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet
mellan kdnneteckenslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten (se forstainstansrat-
tens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniserings-
byran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 11-2821,
punkterna 30-33 och dir angiven réttspraxis).

I forevarande mél dr det varumairke som invindningen har grundats pa ett nationellt
varumairke som har registrerats i Frankrike. Frankrike utgor darfor det omrade som
skall beaktas vid bedomningen av risken for forvéixling.

Eftersom de ifragavarande varorna dr gingse konsumentvaror, utgérs omséttnings-
kretsen av en normalt informerad och skiligen uppmérksam och medveten fransk
genomsnittskonsument.

Det har inte bestritts att de varor som omfattas av de tvd motstdende varumirkena
ar identiska. Bada varumirkena avser namligen “trycksaker, tidningar, tidskrifter,
kataloger” i klass 16 i Nicedverenskommelsen. Invindningen har visserligen grundats
dven pa varor och tjinster i andra klasser (klasserna 9, 35, 38, 41 och 42) som det
aldre varumarket har registrerats for. Det finns emellertid ingen anledning att gora
en bedomning med avseende pa dessa, eftersom det angripna beslutet har grundats
endast pé varor i klass 16.
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Kéanneteckensjamforelsen

Sasom framgar av fast rittspraxis skall helhetsbedomningen av risken for forvéx-
ling, vad giller de motstdende kdnnetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller
begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som kdnnetecknen astad-
kommer med hinsyn sérskilt till deras sdrskiljande och dominerande bestandsdelar
(se forstainstansrattens dom av den 14 oktober 2003 i mél T-292/01, Phillips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
REG 2003, s. I1-4335, punkt 47 och dir angiven réttspraxis).

Sokanden anser att de motstdende kidnnetecknen inte liknar varandra medan harmo-
niseringsbyrdn och intervenienten anser att sa ar fallet.

Foljande kdnnetecken skall jamforas:

Det aldre varumarket Det sokta varumarket

i it}

i‘ PAGESJAUNES.COM

>

Sokanden har betonat att de motstdende varumirkena skall bedomas i sin helhet och
att karakteristiska eller sédrskiljande bestandsdelar skall bedémas innan varumérkena
jamfors. Det dldre varumarket karaktériseras av en sarskild grafisk framstallning som
framhéver uttrycket pages jaunes, som ar beskrivande, allmént och generiskt.
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Det skall erinras om att ett sammansatt varumérke enligt rattspraxis kan anses likna
ett annat varumirke som é&r identiskt med eller liknar en av bestandsdelarna i det
sammansatta varumérket om denna bestdndsdel &r den dominerande bestandsdelen
i det helhetsintryck som det sammansatta varumaérket ger. Detta ér fallet ndr denna
bestandsdel i sig kan dominera omséttningskretsens minnesbild av varumarket, pa
ett sadant sdtt att 6vriga bestandsdelar &r forsumbara for helhetsintrycket (forstain-
stansréittens dom i det ovanndmnda malet MATRATZEN, punkt 33, av den 13 juni
2006 i mal T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyran — Wiseman (Atergivningen av
kohud), REG 2006, s. II-1677, punkt 27, och domen i det ovannidmnda mélet PAM
PLUVIAL, punkt 97).

I forevarande mal skall det papekas att uttrycket pages jaunes utgér den dominerande
bestandsdelen i det dldre varumaérket. P& grund av storleken pa de bokstdver som
uttrycket &r skrivet med och pa grund av dess omfattning i varumérket framtrader
uttrycket ndmligen patagligt, sett till det dldre varumaérket i sin helhet. I motsats till
vad s6kanden har hivdat ar den grafiska framstéllningen av orden les pages jaunes
i vita bokstdver mot svart botten, saisom harmoniseringsbyran med fog konstate-
rade, inte pa nagot sétt originell och skall dérfor anses vara férsumbar for det visuella
intrycket av varumaérket. Den bestdmda artikeln les har vidare skrivits med mindre
bokstdver och minskar darfor i betydelse i visuellt hanseende. Det visuella intrycket
av det dldre varumairket domineras saledes av ordelementet pages jaunes, eftersom
de andra bestandsdelarna i varumaérket ar forsumbara.

Denna slutsats paverkas inte av sokandens argument att uttrycket pages jaunes
saknar sdrskiljningsformaga, eftersom det ér beskrivande, allmént och generiskt. Att
en bestdndsdel i ett ssmmansatt varumérke eventuellt har lag sarskiljningsférmaga
innebdr namligen inte nddvandigtvis att denna bestandsdel inte kan vara domine-
rande, eftersom den bland annat pa grund av sin placering i kinnetecknet eller sin
storlek kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne (domen i
det ovanniamnda malet Atergivningen av kohud, punkt 32, se, for ett motsvarande
synsétt, dven forstainstansréttens dom av den 13 juli 2004 i mal T-115/02, AVEX mot
harmoniseringsbyran — Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 20).
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I detta skede av bedomningen finns det siledes inte ndgon anledning att avgéra huru-
vida uttrycket pages jaunes eventuellt har lag sérskiljningsformaga. Med hénsyn till
forstainstansrattens motivering ovan i punkt 53 dr det ndmligen uppenbart att detta
uttryck kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne.

Forstainstansratten konstaterar att det sokta varuméarket PAGESJAUNES.COM, som
ar ett rent ordmaérke, bestar av tva delar. Bestandsdelen pagesjaunes dr den domine-
rande pa grund av sin placering och sin lingd. Andelsen .com ir endast av under-
ordnad betydelse, eftersom den enbart syftar pa en elektronisk adress pa Internet.

Sokanden har, med avseende pé jamforelsen i visuellt hinseende mellan de motsta-
ende kdnnetecknen, hiavdat att det dldre varumarket bestar av tre ord med totalt fem
stavelser, medan det sokta varumarket bestar av endast ett ord med sex stavelser.
Enligt sokanden maste de likheter relativiseras som foljer av ordelementet pages
jaunes, vilket har lag sirskiljningsforméga. Betydelse maste fastas vid bestandsdelar
som gor det mojligt att skilja varuméarkena &t, nimligen varumérkenas stavning och
forekomsten av den bestimda artikeln les i det ena och dndelsen .com i det andra.
Pétagliga skillnader foreligger séledes i visuellt hdnseende.

Dessa argument kan inte godtas. Visserligen dr orden pages och jaunes sammanfo-
gade i det sokta varumérket, medan det forefaller finnas ett med svarighet skonjbart
mellanrum mellan de tvd orden i det dldre varumérket. De dominerande bestdndsde-
larna sammanfaller emellertid i de bada varumirkena. I 6vrigt medfor ordelementen
les i det dldre varumérket och .com i det sokta varumérket inte ndgon mojlighet att
skilja varumarkena at, eftersom dessa bestandsdelar ar helt och hallet underordnade,
vilket framgar ovan av punkterna 53 och 56. Inte heller det dldre varumaérkets grafiska
framstallning &dr sddan att varumaérkena blir olika i visuellt hdnseende.
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Forstainstansritten finner darfor att de motstdende varumairkena liknar varandra i
visuellt hinseende.

Sokanden har hévdat att det finns stora skillnader mellan de motstdende varumar-
kena dven vid en fonetisk jamforelse. Det dldre varumaérket uttalas namligen paj-jo-
ne, medan det sokta varumaérket uttalas paj-jo-ne-point-com.

Detta argument kan inte godtas. Det ir tillriackligt att ange att skillnaderna mellan de
underordnade bestdndsdelarna les och .com ensamma inte racker for att motverka
den fonetiska likhet som féljer av att orden pages och jaunes, det vill siga den domi-
nerande bestdndsdelen i det dldre varumirket, har atergetts i det sokta varumérket.
Det skall vidare anges att den bestimda artikeln inte med nédvéndighet uttalas, vilket
sokanden underforstatt har medgett genom att inte ndmna detta i sina pastdenden
avseende den fonetiska jamforelsen mellan de ifragavarande varumérkena.

Med avseende pa jamforelsen i begreppsméssigt hédnseende mellan de motstaende
varumirkena finns det enligt sokanden inte nagra likheter. Det dldre varumérket for
ovederségligen tankarna till telefonkataloger pa gulfirgat papper. Det sokta varu-
mairket for ddremot tankarna till Internet och ett system for sokning av adresser pa
Internet.

Inte heller detta argument kan godtas. Bdda varumérkena for ndmligen tankarna
till gulfargade sidor. Den omstdndigheten att orddelen les aterfinns i det dldre varu-
mérket péverkar inte pa nagot sitt varumérkets begreppsméssiga innehall, eftersom
den endast utgor en bestdmd artikel. Den enda skillnaden ligger i éndelsen .com i det
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sokta varumaérket. Den dndelsen medfor emellertid inte att innebérden hos uttrycket
pages jaunes dndras, eftersom den endast antyder att de varor som omfattas av det
sOkta varumirket kan konsulteras eller kopas pé Internet.

Forstainstansrétten finner darfor att de ifragavarande varumaérkena liknar varandra
och att 6verklagandendmnden hade fog for att i punkt 20 i det angripna beslutet
sla fast att varumérkena var patagligt lika varandra i saval visuellt, fonetiskt som
begreppsmassigt hidnseende.

Forstainstansritten skall vidare gora en helhetsbedomning av om det finns risk for
att de motstaende varumérkena forvixlas.

Risken for forvixling

Overklagandenimnden uttryckte sin instillning till huruvida risk for férvixling fore-
ligger pa foljande satt i punkt 21 i det angripna beslutet:

"Den omstindigheten att [de motstiende varumirkena dr patagligt lika varandra]
samtidigt som de anvinds for identiska varor som utbjuds till samma omsattnings-
krets som bor inom samma omrade medfor att risken for forviaxling inte bara ar
trolig, utan siker. De franska anvdndarna kommer nidmligen att tro att PAGE-
SJAUNES.COM iér Internetversionen av papperstelefonkatalogen [som forsetts med
varumérket] LES PAGES JAUNES och givetvis att varorna kommer fran samma
bolag.”
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Sokanden har hévdat att eftersom det édldre varumirket har mycket lag sérskiljnings-
forméga, kan det atnjuta endast ett begrinsat skydd som enbart omfattar forbud
mot slavisk avbildning. Varumérket kan inte under nagra omstdandigheter innebéra
att intervenienten far ensamritt till uttrycket pages jaunes. Enligt sokanden underlit
overklagandendmnden att beakta att det dldre varumarket har mycket lag sarskilj-
ningsférmaga nir ndmnden jaimférde de ifragavarande varumarkena.

Forstainstansrédtten papekar hérvid att det framgér av det angripna beslutet
att Overklagandendimnden ansdg att det é&ldre varumérket hade “ordinédr
sarskiljningsférmaga”.

Det ér inte nodvéndigt att bedoma sokandens olika argument med pastienden om
att det dldre varumarket har lag sérskiljningsformaga. Det ar tillrdackligt att konsta-
tera att dven om det anses att 6verklagandendmnden saknade fog for att anse att det
dldre varumirket hade ordinir sérskiljningsforméga, sa kan ett sadant fel inte leda till
att det angripna beslutet ogiltigforklaras.

Att det dldre varumadrket anses ha lag séarskiljningsforméga utesluter namligen inte
att risk for forvixling kan anses foreligga i forevarande mal. Det dldre varumaérkets
sarskiljningsformaga skall visserligen beaktas vid bedomningen av risken for forvax-
ling (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 24), men det dr emellertid endast en av de omstéindig-
heter som skall bedomas. Risk for forvixling kan dérfor foreligga dven nir det dldre
varumaérket endast har lag sarskiljningsforméga, bland annat da kdnnetecknen liknar
varandra och de varor eller tjanster som avses ér av liknande slag (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrattens dom av den 16 mars 2005 i mal T-112/03, L'Oréal
mot harmoniseringsbyrdn — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 61).
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Den uppfattning som s6kanden har gett uttryck for i detta hdnseende skulle dess-
utom medfora att varumérkeslikhetens betydelse skots i bakgrunden och att det éldre
nationella varumairkets sérskiljningsformaga framhévdes och gavs for stor betydelse.
Detta skulle innebéra att néir det dldre nationella varumairket endast har lag séarskilj-
ningsformaga, skulle risk for forvixling, oavsett graden av likhet mellan de ifragava-
rande kdnnetecknen, foreligga endast nir det skta varumarket utgor en exakt kopia
av det dldre varumirket (domstolens beslut av den 27 april 2006 i mél C-235/05 P,
L’Oréal mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-0000, punkt 45). Ett sddant resultat
skulle emellertid inte 6verensstimma med sjédlva beskaffenheten hos den helhetsbe-
domning som de behoriga myndigheterna skall gora enligt artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 (domstolens dom av den 15 mars 2007 i mal C-171/06 P, T.I.M.E. ART mot
Devinlec och harmoniseringsbyrén, ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 41).

Forstainstansritten finner darfor att risk for forvéixling foreligger i férevarande mal
med hénsyn till att de ifragavarande varorna ér identiska och till att de motstaende
kénnetecknen liknar varandra. Sasom 6verklagandendmnden med fog konstaterade i
punkt 21 i det angripna beslutet kan de franska konsumenterna ndmligen komma att
tro att det sokta varumérket PAGESJAUNES.COM ir Internetversionen av pappers-
telefonkatalogen som forsetts med varumérket LES PAGES JAUNES och dérmed att
varorna kommer fran samma bolag.

Pastdendet att det dldre varumairket inte dr valkdnt kan under dessa omstandigheter
inte godtas. Med beaktande av att 6verklagandendmnden inte grundade sitt beslut pé
att det dldre varumaérket var vilkdnt och med fog fann att risk for forvéixling forelag,
inverkar fragan huruvida detta varumaérke var vilkidnt inte pa det angripna beslutets
lagenlighet.
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Av vad ovan anforts foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrdttens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta ritte-
gangskostnaderna. Eftersom s6kanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans
och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.
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2) Xentral LLC skall ersitta rittegangskostnaderna.

Jaeger Tiili Tchipev

Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 13 december 2007.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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