MAST-JAGERMEISTER MOT HARMONISERINGSBYRAN - LICORERA ZACAPANECA (VENADO MED RAM)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 14 december 2006 "

I de férenade malen T-81/03, T-82/03 och T-103/03,

Mast-Jigermeister AG, Wolfenbiittel (Tyskland), foretritt av advokaten
C. Drzymalla,

sékande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av J. Garcia Murillo, i egenskap av
ombud,

svarande,

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

* Rittegangssprak: spanska.
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Licorera Zacapaneca SA, Santa Cruz (Guatemala), foretritt av advokaterna
L. Corno Caparrés och B. Uriarte Valiente,

angdende talan i tre fall mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyrans férsta
overklagandenimnd den 19 december 2002 (drendena R 412/2002-1 och
R 382/2002-1) och den 14 januari 2003 (drende R 407/2002-1), om invdndnings-
forfaranden mellan Licorera Zacapaneca SA och Mast-Jagermeister AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna E. Martins Ribeiro och
K. Jiriméie,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Andov3,

med beaktande av de ansokningar som inkom till forstainstansréttens kansli den
3 mars (malen T-81/03 och T-82/03) och den 19 mars 2003 (mal T-103/03),

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlagor som inkom till frstainstans-
rattens kansli den 14 december (malen T-81/03 och T-82/03) och den 15 december
2004 (mal T-103/03),

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 15 december 2004,
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med beaktande av de beslut om vilandeforklaring som fattats den 16 juni 2003, den 5
december 2003 och den 22 april 2004,

med beaktande av det beslut att férena malen som fattades den 1 juni 2006,

efter det muntliga forfarandet och forhandlingen den 13 juli 2006,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Licorera Zacapaneca SA ingav den 13 november 1998 tre ansdkningar om
registrering av gemenskapsvarumirken till harmoniseringsbyrdn i enlighet med
rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
dndrade lydelse.

De tre sokta varumérkena (nedan gemensamt kallade de sokta varumérkena) utgors
av de nedan dtergivna figurkénnetecknen i firgerna svart, guld och vitt samt, vad
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géller de sokta varumirkena i malen T-81/03 och T-103/03, rott:

VDO | *:'EI
) VENADO

(mal T-81/03) (mal T-82/03) (mal T-103/03)

De varor som registreringsansokningarna avsdg var desamma i alla tre fallen och
omfattas av klasserna 32 och 33 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjénster vid varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilligg. Forteckningen 6ver de varor som registreringsansok-
ningarna avsdg, sdsom intervenienten avgrinsade denna den 7 februari 2000,
innehaller f6ljande varor:

— Klass 32: "Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat fér framstillning av
drycker.”

— Kilass 33: "Rom och romlikérer och brinnvin.”

De tva ansokningar om registrering av gemenskapsvarumérken som ér foremal for
maélen T-81/03 och T-82/03 offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 88/99 av den 8 november 1999.
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Den 24 november 1999 framstillde Mast-Jagermeister AG med stod av artikel 42.1 i
forordning nr 40/94 tvd invdndningar mot dessa ansokningar. Invéndningarna
grundade sig pa sokandens dldre gemenskapsvarumirke i form av nedan atergivet
figurmaérke, registrerat den 16 oktober 1998 med nummer 337 337 (nedan kallat det
dldre varumarket):

De varor som registreringen av det édldre varumirket avser omfattas av klasserna 18,
25, 32 och 33 i Nicedverenskommelsen och motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 18: "Paraplyer, parasoller.”

— Klass 25: "Klidder, fotbeklidnader, huvudbonader.”

— Klass 32: "Icke alkoholhaltiga drycker.”

— Klass 33: "Viner, mousserande viner, fruktviner, mousserande fruktviner,
spritdrycker.”
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7 De grunder som dberopades till stdd for respektive invindning var att det sokta
varumirket var identiskt med det dldre varumirket och risken for férvixling mellan
dem i den mening som avses i artikel 8.1 a och b i férordning nr 40/94.

s Intervenientens tredje ansokan om gemenskapsvarumirke, som é&r féremal for
mal T-103/03, offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 38/2000
av den 15 maj 2000.

s Den 31 mgj 2000 invinde sokanden mot denna ansokan pa grundval av det dldre
varumirket, som ndmnts ovan i punkt 5, liksom pa grundval av sdkandens &ldre
gemenskapsvarumirke i form av nedan atergivet figurmérke, som registrerades den
15 oktober 1998 med nummer 135 228 (nedan kallat det andra dldre varumérket):

g LmSTmEﬁMI.Ib n.us g
2 o

aptim i an iy

vEEE‘e'f {ClD - KEEP l]H l[E'

1 De varor som registreringen av det andra éldre varumirket avser omfattas av
klass 33 i Nicedverenskommelsen och motsvarar foljande beskrivning: ”Alkohol-
haltiga drycker (ej 61).”
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De grunder som aberopades till stdd for invindningen var att det sokta varumérket
var identiskt med de tva dldre varumirkena samt risken for forvixling mellan dem i
den mening som avses i artikel 8.1 a och b i férordning nr 40/94.

I sina inlagor betriffande de tre invindningarna, som lades fram den 2 juni
(mél T-81/03), den 27 april (mal T-82/03) respektive den 3 november 2000
(mal T-103/03) samt i skrivelser av den 27 september 2000 (malen T-81/03 och
T-82/03) aberopade sbkanden resultaten frdn tvd opinionsundersékningar som
genomfdrdes i Tyskland dren 1994 och 1999. Undersdkningen fran &r 1994 visade
att 88 procent av Tysklands vuxna befolkning associerade varumaérket Jigermeister
med alkoholhaltiga drycker. Enligt undersékningen fran ar 1999 kunde 70 procent
av den tyska befolkningen gora en koppling mellan namnet Jigermeister och en
svartvit avbildning av ett hjorthuvud.

Genom tre beslut av den 25 mars (mal T-81/03), den 27 februari (mal T-82/03)
respektive den 14 mars 2002 (mal T-103/03) bif6ll invéindningsenheterna invénd-
ningarna och avslog de tre registreringsansdkningarna i deras helhet, med den
motiveringen att det forelag en risk for forvixling i Spanien, med tanke pa likheten
mellan de omtvistade kinnetecknen och dé varorna i frga var delvis av samma slag
och delvis av liknande slag. Betriffande de tvd opinionsundersékningar som
sokanden lade fram, fann invéndningsenheterna att den fran &r 1994 inte var
relevant, eftersom den avsdg hur kint varumirket Jigermeister, inte det &ldre
varumérket, var pd marknaden. Vad géller opinionsundersdkningen frin &r 1999
konstaterade invindningsenheterna i sina beslut angédende de invéindningar som &r
foremal for malen T-81/03 och T-82/03 att sokanden inte inom den faststillda
fristen for komplettering av invdndningarna hade ingett en avbildning av den
teckning som hade visats upp for de personer som hade tillfragats i undersékningen.
I sitt beslut angdende den invéindning som ér foremal for mal T-103/03 beaktade
invindningsenheten vidare inte denna undersékning, vilken hade redovisats i sin
helhet inom utsatt tid, med motiveringen dels att det inte hade visats att
ordelementet venado especial har samma inverkan inom andra relevanta territorier,
utanfdr Spanien, som pa allmidnheten i det landet, dels att det var tillrickligt med en
risk for forvixling i Spanien for att ansdkan avseende det ifrigasatta varumérket
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skulle avslds i sin helhet. Slutligen koncentrerade invindningsenheten i samma
beslut sin bedémning pa risken for forvixling mellan det sdkta varumérket i detta
mal och det dldre varumérket och jamforde inte det s6kta varumérket med det andra
dldre varumirket.

Den 25 april (mal T-82/03) och den 10 maj 2002 (mélen T-81/03 och T-103/03)
overklagade intervenienten, med stéd av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94,
ovanndmnda tre beslut av invindningsenheterna.

Genom beslut av den 19 december 2002 (drende R 412/2002-1, som dr féremal for
talan i mal T-81/03, och drende R 382/2002-1, som ar foremal for talan i
mal T-82/03) och av den 14 januari 2003 (drende R 407/2002-1, som ér foremal for
talan i mal T-103/03) (nedan gemensamt kallade de angripna besluten) bif6ll férsta
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyrdn intervenientens éverklaganden och
avslog darmed sokandens invindningar. De angripna besluten delgavs s6kanden den
2 januari (milen T-81/03 och T-82/03) respektive den 20 januari 2003 (mal
T-103/03).

Overklagandenﬁmnden fann i huvudsak att trots att vissa omtvistade varor, som
omfattas av klasserna 32 och 33, dr av samma slag, fanns det ingen trdngande
anledning att tro att det foreligger en risk for forvixling mellan de sokta
varumirkena och det éldre varumirket hos den breda allménheten i nagon del av
gemenskapen, pd grund av de visuella och fonetiska skillnaderna mellan dessa
varumérken och att det inte foreligger nigon storre begreppsméssig likhet mellan
dem. Den slutsatsen, som visentligen grundar sig pd Overklagandendmndens
jamforelse mellan de motstiende kénnetecknen, stéds av hur vanligt det dr med en
teckning av en hjort eller ett hjorthuvud som symbol for ett dryckessortiment, vilket
dtta registreringar av gemenskapsvarumérken och en sokning i Forenade kunga-
rikets varumirkesregister som dverklagandenimnden genomférde pa eget initiativ
vittnar om.
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Vad betriffar de tvd opinionsundersékningarna som sékanden lade fram bekréftade
overklagandendmnden i sina beslut av den 19 december 2002 (malen T-81/03 och
T-82/03) vésentligen och med samma motivering invindningsenheternas slutsatser.
I sitt beslut av den 14 januari 2003 (mal T-103/03) bekriftade éverklagandenémnden
ocksd invdndningsenhetens slutsats att undersdkningen fran ar 1994 inte var
relevant. Vad géller undersdkningen fran &r 1999 fann o6verklagandenimnden att
resultatet inte visade hur tyska konsumenter uppfattade bilden av ett hjorthuvud
som var annorlunda dn bilden pa ett hjorthuvud i s6kandens varumirke jimte de
utlindska orden venado especial. Enligt 6verklagandendmnden &r det svart att tro att
konsumenterna i det fallet fortfarande skulle associera bilden i fraga till en av
sokandens varor (Mast-Jigermeister). Aven om nimnden hsll med om att det dldre
varumirket har en storre sdrskiljningsforméga i Tyskland innebér det foljaktligen
inte alls att den tyska allmidnheten skulle forvixla det sokta varumérket med det
hjorthuvud som fungerar som kinnetecken for sékandens varor. Slutligen instimde
overklagandendmnden i samma beslut i invindningsenhetens resonemang om att
vid bedémningen av risken for forvixling i detta drende endast ta hinsyn till det
dldre varumirket, som nidmnts ovan i punkt 5, vilket dr mer likt det sokta
varumirket. Vid risk for forviixling mellan det sokta och det dldre varumirket skulle
det vara meningslost att bedoma det andra dldre varumérket. Omvént skulle, vid
avsaknad av risk for forvixling mellan det sékta och det dldre varumirket, denna
risk a fortiori vara utesluten mellan det sokta och det andra éldre varumérket.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara de angripna besluten, och

— forplikta svaranden att ersétta rittegdngskostnaderna.
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1 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansrétten skall

— i forsta hand

— ogiltigforklara de angripna besluten, och

— forplikta intervenienten att ersitta réttegangskostnaderna eller forplikta
vardera parten att bédra sin rittegdngskostnad, eller

— iandra hand

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

2 Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.
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Vid foérhandlingen édterkallade harmoniseringsbyran sitt yrkande att intervenienten
skulle forpliktas att ersétta riattegdngskostnaderna, for det fall talan bifslls, och angav
att vardera parten i det fallet borde forpliktas att béra sin rdttegangskostnad.
Forstainstansritten noterade denna dndring i férhandlingsprotokollet.

Vid forhandlingen lade intervenienten till ett yrkande om réttegdngskostnaderna,
ndmligen att harmoniseringsbyran skulle forpliktas att ersitta intervenientens
rattegdngskostnad om de angripna besluten ogiltigférklarades. Till stéd for detta
yrkande anforde intervenienten att harmoniseringsbyrdn betriffande forstahand-
syrkandet hade stillt sig bakom sékandens yrkande om ogiltigforklaring av de
angripna besluten. Det framgar av domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mal
C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrdn (REG 2004, s. [-9573), punkt 26, att
denna instéllning fran harmoniseringsbyrans sida strider mot skyddet for interve-
nientens berittigade forvintningar. Intervenienten kunde forvinta sig att harmoni-
seringsbyran infor forstainstansritten skulle forsvara de beslut som fattats av dess
egen Overklagandendmnd. Forstainstansritten noterade denna éndring i férhand-
lingsprotokollet.

Upptagande till sakprovning av harmoniseringsbyrans forstahandsyrkande

Parternas argument

Harmoniseringsbyran anser att dess forstahandsyrkande — att de angripna besluten
skall ogiltigforklaras — kan tas upp till sakprévning. Byrdn har dirvid aberopat
rittspraxis enligt vilken den inte dr skyldig att alltid forsvara beslut fran en
overklagandendmnd, utan far stilla sig bakom ett yrkande som framstillts av
sokanden eller overlata till forstainstansrétten att prova yrkandet (forstainstans-
rittens dom av den 30 juni 2004 i mal T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyran,
Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. I[-1845, punkterna 34 och 36).
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Forstainstansrittens bedémning

Det skall anges att harmoniseringsbyran genom detta férstahandsyrkande vill att
forstainstansritten skall ogiltigforklara de angripna besluten. Till stéd for detta
yrkande har harmoniseringsbyrdn framfort argument som syftar till att visa att
overklagandendmnden gjorde fel som fann att det inte foreldg nigon risk for
forvaxling i detta fall.

Forstainstansritten erinrar om att harmoniseringsbyran i ett mal angéende en talan
mot ett beslut av en éverklagandendmnd som fattats i ett invindningsforfarande
genom sin instillning infér forstainstansréitten inte kan é&ndra ramen f6r
rattegdngen, vilken bestims av de yrkanden och omstindigheter som framstillts
och dberopats av den som ansokt om registrering och invindaren (domen i det ovan
i punkt 22 ndmnda malet Vedial mot harmoniseringsbyrdn, punkt 26; se
forstainstansrittens dom av den 1 februari 2006 i de férenade malen T-466/04
och T-467/04, Dami mot harmoniseringsbyrdn — Stilton Cheese Makers
(GERONIMO STILTON), REG 2006, s. II-183, punkt 29 och dir angiven
rittspraxis).

Det foljer ddremot inte av denna réttspraxis att harmoniseringsbyran ar skyldig att
yrka att en talan som vicks mot ett beslut av en av dess §verklagandendmnder skall
ogillas. Aven om harmoniseringsbyran saknar saklegitimation och dirmed ritt att
vicka talan mot ett beslut som fattats av en 6verklagandendmnd, sd dr den inte
skyldig att alltid foérsvara sddana beslut nir de &r foremdl for talan vid
forstainstansrétten eller yrka att talan som vécks mot ett sadant beslut skall ogillas
(domen i det ovan i punkt 23 nimnda malet BIOMATE, punkt 34, och domen i det
ovan i punkt 25 nimnda malet GERONIMO STILTON, punkt 30).

Det finns saledes inget som hindrar att harmoniseringsbyran stéller sig bakom ett
yrkande som framstillts av s6kanden eller endast overlater till forstainstansrétten att
prova yrkandet, samtidigt som den redogér for de argument som den anser att
forstainstansritten kan ha nytta av att kdnna till (domen i det ovan i punkt 23
nimnda méalet BIOMATE, punkt 36, dom av den 25 oktober 2005 i mél T-379/03,
Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyran (Cloppenburg), REG 2005, s. II-
4633, punkt 22, och domen i det ovan i punkt 25 nimnda malet GERONIMO
STILTON, punkt 31).
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Harmoniseringsbyrdn kan dédremot inte framstilla yrkanden om ogiltigforklaring
eller éndring av dverklagandendmndens beslut med avseende pd en punkt som inte
dr omndmnd i ansokan eller aberopa grunder som inte &r niémnda i ansokan
(domarna i det ovan i punkt 22 nimnda milet Vedial mot harmoniseringsbyran,
punkt 34, i det ovan i punkt 27 ndmnda malet Cloppenburg, punkt 22, och i det ovan
i punkt 25 nimnda malet GERONIMO STILTON, punkt 32).

Det skall i detta fall konstateras att harmoniseringsbyrdn inom ramen for sitt
forstahandsyrkande anfort argument uteslutande till stéd for sékandens yrkanden,
enligt vilka 6verklagandenédmnden gjorde fel som fann att det inte forelag nagon risk
for forvixling mellan de motstdende varumirkena, &tminstone i Spanien. Harmoni-
seringsbyrans forstahandsyrkande och dess argument till stod for detta kan darfor
tas upp till prévning, eftersom de inte gar utéver sokandens yrkanden och argument.

Provning i sak

Sokanden har i vart och ett av malen dberopat tva grunder, avseende for det forsta
dsidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 och for det andra asidoséttande
av artikel 73 i samma forordning. Den férsta grunden skall prévas forst.

Parternas argument

Stkanden har hinvisat till rittspraxis angdende beddémningen av risken for
forviaxling och hévdat att eftersom det dldre varumérket dr ett gemenskapsvaru-

II - 5423



33

34

DOM AV DEN 14.12.2006 — FORENADE MALEN T-81/03, T-82/03 OCH T-103/03

mérke maéste denna risk bedémas utifrdn omséttningskretsen i hela Europeiska
unionen. Sdsom framgar av artikel 8.4 i férordning nr 40/94 skulle det dock vara
tillrdckligt om det forelag risk for forviaxling atminstone i en relevant del av
Europeiska unionen, exempelvis i en hel medlemsstat.

Sokanden anser att overklagandenimnden gjorde rdtt som fann att de berdrda
varorna dr av samma eller liknande slag. Ddremot har s6kanden kritiserat nimndens
jamférelse mellan kénnetecknen.

Sokanden har dérvid hivdat for det forsta att 6verklagandendmnden tillmétt ordet
venado, eller, betriffande mal T-103/03 orden venado especial, alltfér stor vikt, Med
hénsyn till betydelsen av ordet venado pa spanska (hjort), dr det for en spansktalande
konsument inte mer dn en beskrivning av den bild som ingar i de sokta
varumérkena. Den bilden intar redan genom sin storlek en dominerande plats i
de soékta varumirkena. Ordet venado kan sdledes inte, eftersom det endast beskriver
figurelementet, av den spansktalande allménheten anses vara framtriddande. Ordet
especial, som bara férekommer i det sokta varumirke som #dr foremal fér mal
T-103/03, har ingen annan innebérd &n “speciell” och torde dirfor forstds av
omsittningskretsen som en anvisning om att varan i friga dr en forbittrad eller
modifierad vara frén samma tillverkare. Liknande begrepp anvinds ofta och saknar
sdrskiljningsformaga.

Aven utanfér den spansktalande kretsen kan det omdjligt fornekas att de
motstdende kinnetecknen liknar varandra, eftersom de sokta varumirkena
innehaller elementet venado. Enligt sokanden dr det, nér det dldre varumirket bara
bestér av ett figurkénnetecken, figurelementet i ett sammansatt yngre varumirke —
det vill séiga ett ord- och figurmirke — som leder till férvéixling. Ordelementet i
sistndmnda varumdrke skulle forvisso kunna oka risken for forvixling ytterligare,
sdsom i detta fall, dd det elementet begreppsmassigt motsvarar figurelementet i de
sokta varumérkena. Ddremot anser sokanden att ordelementet i ett yngre
sammansatt kinnetecken inte i ndgot fall kan forstirka skillnaden mellan detta
kdnnetecken och ett dldre varumirke som inte innehdller nagot ordelement,
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eftersom en jimforelse mellan det ordelementet och det dldre figurmarket redan
fran borjan dr utesluten. Enligt sokanden kommer allménheten att jamféra den bild
av det dldre figurmérket som de har i minnet med figurelementet i det yngre
varumérket. Om denna fraga bedémdes annorlunda skulle det helt enkelt innebira
att det édldre figurkidnnetecknet fick aterges, i identisk eller néstan identisk form, i ett
yngre kidnnetecken, eftersom da vilket ord som helst skulle kunna liggas till detta,
inklusive ett som inte var mer én en ren beskrivning i ord av figurkédnnetecknet.

Enligt sokanden skiljer sig férevarande fall fran den situation da bade det dldre och
det sokta varumérket bestdr av en kombination av ord- och figurelement. I en sddan
situation skulle det ibland kunna intréffa att det dldre varumérkets ordelement var sa
sdrskiljande att omsittningskretsen bara kom ihdg detta varumirke genom dess
ordelement och endast fiste avgérande vikt vid ordelementet i de motstaende
kdnnetecknen nér de tréffade pa ett yngre ord- och figurkédnnetecken.

Av detta foljer att figurelementet i de sokta varuméirkena skall beaktas sasom
avgbrande element vid jimforelsen mellan de motstiende kénnetecknen, detta i
synnerhet som de varor som dessa avser dr vardagsprodukter som oftast inhandlas
nér kunden far syn pa dem, vilket ger figurelementet en sirskild betydelse.

For det andra har sdékanden gjort gillande att 6verklagandendmnden felaktigt tog
hinsyn till firgarrangemanget i de sokta varumédrkena i detta sammanhang.
Registreringen av det dldre varumirket i svartvitt omfattar alla arrangemang i firg,
inklusive att guld anvinds pa den cirkelformade ramen och for konturerna av
hjorthuvudet. Det ér inte heller relevant att det sokta varumérket i mal T-103/03
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omges av en ram av svarta och réda linjer och dirmed skulle kunna ge intryck av att
vara en etikett. Ramen &r en grundliggande geometrisk figur som omsittnings-
kretsen inte tillmiter nagon betydelse. Dessutom bestdr &ven det andra dldre
varumérket av en etikett, och det dldre varumairket aterges ofta pa etiketter.

For det tredje anser sckanden att dverklagandendmnden fiste alltfér stor vikt vid
detaljskillnader mellan de sdkta varumérkena och det dldre varumairket, jimfort med
deras mycket stora likheter. Omséttningskretsen haller bara ett ungefirligt intryck
av figurkénnetecknen i minnet, inte detaljer sdsom att hjortens péls i det dldre
varumirket dr grovt skisserad och dess huvud tecknat som en gravyr, till skillnad
fran i de sokta varumérkena. Detsamma géller hjorthornen, som &r avskurna i de
sokta varumérkena men aterges i sin helhet i det éldre varumirket. Vidare innehaller
de sokta varumdrkena till skillnad frén det dldre varumérket inget kors inuti en
gloria.

Sokanden anser att helhetsintrycket av det dldre varumirket kénnetecknas av
avbildningen av ett hjorthuvud i form av ett portritt, inuti en cirkel, riktat direkt mot
betraktaren. Den imaginéra linje som gar fran pannan via nospartiet till mulen pa
hjorten foljer djurets hals vertikalt. Oronen dr vinklade ungefir 45 grader i
forhallande till denna vertikala linje och hornen borjar precis bakom 6ronen.

De sokta varumérkena kidnnetecknas ocksa av en sddan imaginir rét linje som f6ljer
hjortens hals och gér frdn pannan via nospartiet till mulen. Hjortens 6ron dr ocksa
placerade i ungefir 45 graders vinkel i forhallande till denna vertikala linje och
hornen bérjar ocksd precis bakom dronen. Slutligen &r hjortens huvud, béde i de
sokta varumirkena och i det dldre varumirket, avskuret av en cirkel i halshéjd. De
tva teckningarna kinnetecknas av deras betydande symmetri och dr bada stiliserade
avbildningar av ett hjorthuvud, med en endast nigot hogre abstraktionsgrad i de
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sokta varumérkena. Tvirtemot vad overklagandendmnden fann, &r cirklarna runt de
tvd hjorthuvudena inte bara ett dekorativt tilligg utan avgrinsar de bada bilderna
och ger dem deras form. Detta element forstirker likheten i helhetsintryck mellan de
motstdende kinnetecknen. Den rektanguldra ram som ingdr i tvd av de sokta
varumirkena (malen T-81/03 och T-103/03) dr ddremot bara ett dekorativt tillbehor,
som omsdttningskretsen inte ligger mérke till.

Det édr dessutom sldende att hjorthuvudet i de sokta varumirkena dr latt likartat
hjorthuvudet i de dldre varumérkena. Om man forstorar bilden pa hjorthuvudet i det
dldre varumérket och "zoomar in” hjorthuvudet, férsvinner hornen éven dér bakom
cirkeln. Denna effekt 6kar risken for forvixling mellan de motstdende kénnetecknen
till foljd av den oklara minnesbild som omsittningskretsen har av dessa
kidnnetecken.

Sokanden har dven hivdat att avsaknaden av ett kors omgivet av en gloria i de s6kta
varumérkena inte dr tillrickligt for att sirskilja kinnetecknen. For det forsta finns
intrycket av strdlar med i de sdkta varumérkena, mer specifikt som en del av den
cirkel som ingér i figurelementet i dessa mirken. Fér det andra skulle de sokta
varumirkena kunna uppfattas som en moderniserad variant av det dldre varumirket.
Overklagandenimnden gjorde fel som inte godtog det sistnimnda argumentet av
den anledningen att skillnaderna mellan kénnetecknen &r alltfér patagliga. Enligt
sokanden viger dessa skillnader, med hénsyn till de omstindigheter som sokanden
anfort, latt jaimfort med likheten mellan kénnetecknen. Dessutom framgar det av
intervenientens tidigare varumdirken att detta foretag sjilv har moderniserat sitt
kidnnetecken.

Férevarande mal skiljer sig dessutom frdn dom av den 11 november 1997 i
mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. [-6191). For det forsta hade domstolen i det
maélet att limna ett forhandsavgdrande, inte att bedéma risken for forvéixling mellan
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de motstdende kinnetecknen. For det andra har ordet venado en faktisk betydelse i
den spansktalande virlden, ndmligen hjort, i motsats till vad som var fallet med
ordet sabeél i nimnda mal. Ordet venado har f6ljaktligen ingen sjélvstéindig betydelse
vid en jamforelse mellan varumirkena i fraga, eftersom det beskriver den bild som
ingdr i de sokta varumérkena. For det tredje ingér ordet sabel som en integrerad del
av varumirkets figurelement, medan ordet venado dterges separat fran figurele-
mentet i de sékta varumérkena. For det fjirde, och framfor allt, handlar likheten
mellan de aktuella varumérkena inte bara om en likhet mellan motiven i fraga, utan
dessa motiv har ocksa avbildats pd ett synnerligen likartat sétt.

Den omstéindigheten att tre olika invindningsenheter vid harmoniseringsbyran, med
olika sammansittningar, oberoende av varandra kom fram till slutsatsen att det
foreligger en likhet mellan de sokta varumérkena och det dldre varumirket visar att
de frimsta argumenten talar for att det foreligger risk for forvixling. Aven beslut
nr 3006/2000, fattat av tredje invindningsenheten den 12 december 2002,
utmynnade i en liknande slutsats.

Slutligen anser sokanden att det med hénsyn till likheten mellan de motstaende
kidnnetecknen inte dr nddvindigt att visa att det &dldre varumérket har sirskilj-
ningsformaga.

I alla hindelser anser s6kanden att dven om foretaget i malen T-81/03 och T-82/03
visserligen inte inom féreskriven tid redovisade det figurmirke som ldg till grund for
den andra opinionsundersokningen, som genomférdes &r 1999, beskrev det
dtminstone detta mérke i sin inlaga av den 27 september 2000 till invindnings-
enheterna s, att det inte kvarstod nagra oklarheter mellan parterna i denna fraga.
Intervenienten har for 6vrigt till fullo forstatt innehallet i och grunden fér néimnda
opinionsundersékning och har inte bestritt resultatet av undersdkningen utan nojt
sig med att &beropa att den bara avsiag Tyskland. I mél T-103/03, dir det
kdnnetecken som var foremal fér undersokningen redovisades inom foreskriven tid,
har s6kanden hévdat att oOverklagandendmnden gjort sig skyldig till felaktig
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rattstillimpning genom att inte ta hinsyn till resultatet fran undersékningen dirfor
att den inte berérde frigan om allmidnhetens reaktion pd ett kinnetecken
innehédllande ordelementet venado especial. Sokanden anser slutligen att det
kdnnetecken som lag till grund f6r undersékningen, vilket bestar av ett hjorthuvud
utan kors, finns registrerat i s6kandens namn bide som nationellt varumairke i
Tyskland och som internationellt varumirke.

Harmoniseringsbyrdn anser att det i de férevaranden malen dr besluten fran
invindningsenheterna, och tredje overklagandenimndens beslut i
drende R 213/2001-3, som innehéller den korrekta uttolkningen av kriterierna
enligt rattspraxis for att bestimma huruvida det foreligger risk for férvixling mellan
de omtvistade figurmérkena.

Harmoniseringsbyran har for det forsta anfort att omséttningskretsen i detta fall dr
konsumenterna inom gemenskapen, detta med hinsyn till att det dldre varumérket
dr registrerat pa gemenskapsniva. Enligt rattspraxis ricker det dock att det foreligger
en risk for forvixling i en del av gemenskapen for att en ansékan om registrering
skall avsl3s, till foljd av principen om gemenskapsvarumérkets enhetliga karaktir.
Det ér alltsa tillrdckligt att det foreligger risk for forviaxling i Spanien for att de
ifragasatta registreringsansékningarna skall avslas i sin helhet.

Harmoniseringsbyran har for det andra jamfort de varor som de motstiaende
varumérkena avser och anslutit sig till den staindpunkt som scékanden intog i
forfarandet vid harmoniseringsbyran, det vill sdga att skillnaderna i tillimpning som
intervenienten pdvisat inte kunde beaktas, eftersom de varor som avses med de
sokta varumérkena som omfattas av klass 33, ndmligen "rom och romlikérer och
brannvin”, innefattas av det mer allménna begreppet spritdrycker, som det dldre
varumirket registrerats for. Likaledes kan "mineral- och kolsyrat vatten samt andra
icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer”, som avses med de sokta
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varumérkena och omfattas av klass 32, innefattas av den mer allménna kategorin
icke alkoholhaltiga drycker, som det dldre varumérket avser. Féljaktligen ror det sig i
detta fall om varor av samma slag.

Vad giller "safter och andra koncentrat for framstillning av drycker”, som avses med
de s6kta varumirkena och omfattas av klass 32, dr dessa varor mycket likartade de
icke alkoholhaltiga drycker som det dldre varumirket ticker in, da de bada
varukategorierna harr samma slutkonsumenter och konkurrerar direkt med
varandra pd marknaden. Harmoniseringsbyran har dérvid anfoért att de som
tillverkar icke alkoholhaltiga drycker kan silja sina varor i tva former, antingen som
slutprodukter firdiga for konsumtion eller i pulver- eller flytande form (safter och
koncentrat for framstéillning av drycker) som kridver att vatten, med eller utan
kolsyra, tillsdtts. I det senare fallet blir slutprodukten en icke alkoholhaltig dryck
som i de flesta fall inte skiljer sig alls fran den konsumtionsfirdiga varan.

Harmoniseringsbyran anser att 6verklagandendmnden gjorde ritt som fann att vissa
av de omtvistade varorna var av samma slag och har tillagt att de andra varorna, som
overklagandenimnden inte ansdg vara av samma slag, pa ett patagligt sitt dr av
liknande slag. Byrdn har dven konstaterat att de omtvistade varorna dr géngse
konsumentvaror.

Vad fér det tredje géller jimforelsen mellan de motstdende kénnetecknen har
harmoniseringsbyran anfért att sivdl det édldre varumirket som de sokta
varumirkena i visuellt hiinseende innehéller figurelement visentligen bestaende av
en avbildning av ett hjorthuvud sett framifran, omgivet av en cirkel. De skiljer sig &t
vad giller stilen pd avbildningen, hur stor del av huvudet som syns, genom att det
dldre varumdrket innehéller ett kors inuti en gloria placerad mellan hornen, genom
att det i de sokta varuméarkena har lagts till ett ordelement, némligen "venado” eller
"venado especial’, och genom att de sokta varumiérkena i malen T-81/03 och
T-103/03 omges av en rektanguldr ram.
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Harmoniseringsbyrdn anser att trots att de sokta varumirkena innehaller
ordelementet venado eller venado especial, uppleys figurelementen i visuellt
hidnseende som dominerande, till foljd av deras placering, idgonenfallande utseende
och storlek. Vad giller drycker ar det dessutom vanligt forekommande att
varumirket omsluts av en rektangel, som en etikett, sisom i de varumirken som
dr foremal for mélen T-81/03 och T-103/03. Vad giller det dldre varumirket anser
harmoniseringsbyrén att korset inuti en gloria visserligen syns tydligt men inte har
nagon dominerande placering jimfort med avbildningen av djurhuvudet.

I fonetiskt hinseende har harmoniseringsbyran konstaterat att de dldre varumérkena
dr rena figurmirken. Om de omtalas muntligt sker det foljaktligen genom att
teckningen beskrivs for ndgon for att denne skall kunna identifiera kinnetecknet i
friga. Det kan siledes inte uteslutas att allménheten i Spanien hénvisar till
kidnnetecknet genom bendmningen pa det tecknade djuret, det vill sdga "venado”
(hjort). De sokta varumirkena omtalas for sin del muntligen genom de ord de
innehaller, alltsd "venado” respektive "venado especial”.

[ begreppsmissigt hénseende har harmoniseringsbyran papekat att spanska
konsumenter uppfattar ordet venado som beteckningen pa ett djur vars egenskaper
motsvarar det som avbildas i figurelementet. I helhetsintrycket av de sokta
varumirkena utgor detta ord inte, for allménheten i Spanien, ett sjilvstindigt
element, utan uppfattas som tydligt kopplat till figurelementet, vilket spelar en
betydande roll for denna, d& det enda ordelementet i de sokta varumirkena &r
benémningen pa det avbildade djuret. Av detta foljer att figurelementet i de sokta
varumirkena fir en avgorande betydelse for hur de spanska konsumenterna
uppfattar dessa mirken.

Mot denna bakgrund anser harmoniseringsbyran att fsljande omstindigheter skall
beaktas vid helhetsbedémningen av risken for forvixling i detta fall. Det forsta ér
figurelementet i de sokta varumirkena, som torde uppfattas som en bestandsdel som
drar till sig konsumentens uppmérksamhet. Det kors inuti en gloria som ingar i det
dldre varumadrket dr inte en dominerande bestidndsdel i det helhetsintryck som detta
varumirke ger. Det andra ér ordelementet venado eller venado especial i de s6kta
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varumirkena, som de spanska konsumenterna torde uppfatta som nira knutet till
figurelementet i dessa varumérken, eftersom det r6r sig om det ord som betecknar
det avbildade djuret. Den tredje omstindigheten ér att den idé som aterspeglas i
figurelementen i de omtvistade kénnetecknen och som dr det element som drar till
sig konsumentens uppmérksamhet dr densamma, ndmligen ett hjorthuvud sett
framifrdn inuti en cirkel. Detta har i sig normal sérskiljningsférméga. Den fjirde
omstindigheten dr att de omtvistade varorna dr av samma slag eller pa ett patagligt
sitt av liknande slag och att det for 6vrigt ér fraga om géingse konsumentvaror som

genomsnittskonsumenten inte dgnar nigon stérre uppmérksamhet vid inkopstill-
fallet.

Harmoniseringsbyrans slutsats, som dr densamma som invindningsenheternas och
den motsatta mot verklagandendmndens bedémning i de angripna besluten, ar att
om omséttningskretsen inte, savitt avser figurelementet i de sokta varumirkena,
tillméter ordet venado en sirskild innebord, foreligger det risk for forvixling mellan
de omtvistade kidnnetecknen, eftersom de bestindsdelar som utgér de s6kta
varumérkena hinger tydligt samman i begreppsmaéssigt hinseende.

Forst i andra hand har harmoniseringsbyran yrkat att talan skall ogillas, fér det fall
forstainstansritten instimmer i Overklagandendmndens slutsats att det inte
foreligger négon risk for forvixling mellan de motstdende kidnnetecknen.

Slutligen har harmoniseringsbyran, vad giller beaktandet av de tva opinionsunder-
sokningar som sdkanden dberopat till styrkande av att de &ldre varumirkena ir
notoriskt kdnda i Tyskland, i mélen T-81/03 och T-82/03 anslutit sig till
éverklagandendmndens och invéndningsenheternas instillning att den forsta
undersdkningen inte var relevant och den andra inte giltig pd grund av att den
inte redovisades i sin helhet inom den foreskrivna fristen. I mal T-103/03 anser
harmoniseringsbyran ddremot att forstainstansritten bor beakta den undersdkning
som utfordes i Tyskland ar 1999 (se ovan punkt 12) for det fall att den skulle finna
att det inte foreligger nagon risk for forvaxling mellan de motstiende varumérkena i
Spanien, eftersom den undersékningen redovisades i sin helhet inom den
foreskrivna fristen.
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Intervenienten har for det forsta bestritt sokandens pastiende att de sokta
varumérkenas ordelement inte borde beaktas vid jamférelsen, eftersom de dldre
varumiérkena dr rena figurmirken. Enligt intervenienten skulle den metoden, dir
ingen hénsyn alls tas till ordelementen, inte innebédra ndgon jamférelse mellan
helhetsintrycket av varumirkena med hénsyn till deras sérskiljande och domine-
rande bestdndsdelar, sdsom krivs enligt rédttspraxis.

Intervenienten anser inte att 6verklagandendmnden lade alltfor stor vikt vid ordet
venado och venado especial. For det forsta framhiévs dessa bestdndsdelar, som utgor
en tredjedel av de sokta varumérkena och dr skrivna med versaler i kraftig stil och,
vad giller de sokta varumirkena i malen T-81/03 och T-103/03, i rétt, pa detta sitt
for att dra till sig konsumentens uppmiérksamhet pa ett avgorande sitt. For det
andra forsvagas det dldre varumirkets sérskiljningsformaga av att det finns flera
varumérken som innehdller avbildningar av hjorthuvuden eller hjortkroppar och
anvinds som symbol for drycker. Bilden av hjorten skall ddrfor betraktas som en
vanligt férekommande bestdndsdel som ett enskilt foretag inte kan hdvda nigon
ensamrétt till. Det skulle ge det foretaget ett osedvanligt privilegium. Eftersom
denna bild av denna anledning har en nedsatt betydelse vid jamforelsen, kan den inte
anses vara den dominerande bestidndsdelen i de sékta varumérkena.

Intervenienten har &ven bestritt att de motstdende varumirkena skulle vara
identiska i fonetiskt hianseende. Foretaget har dédrvid gjort géillande att genom-
snittskonsumenten alltid kommer att anvinda orden venado och venado especial f6r
att fraga efter dessa varor, oberoende av vilka bilder som férekommer pa flaskorna.
Vad giller sékandens varor anser intervenienten att tyska konsumenter &ven
fortsdttningsvis kommer att fraga efter dessa under namnet Mast-Jédgermeister, med
tanke pa hur notoriskt ként sokandens varumirke innehéllande ett hjorthuvud ér,
ndgot som framgér av den undersdkning som sékanden lade fram infér harmoni-
seringsbyrdn. Intervenienten vet inte hur spanska konsumenter kommer att
bendmna sokandens varumérke men anser att éven de troligen kommer att anvénda
namnet Mast-Jdgermeister eller, om de bendmner det utifran teckningen, uttrycket
cabeza de ciervo, d ordet ciervo dr mer vanligt férekommande i spanska spriket dn
”venado”.
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Vad giller andra linder &n Spanien anser intervenienten att genomsnittskon-
sumenten inte forstar orden venado och venado especial och inte associerar dessa
med bilden pa hjorten. De sokta varumirkena uppfattas dirfor i de lainderna som
péhittade. Intervenienten har vidare gjort gillande att foretaget registrerat
ordméirket VENADO vid harmoniseringsbyrdn utan invéndning frdn sékanden.
Sistndmnda foretag har inte heller invint mot ett antal ord- och figurméirken
innehdllande samma ord jimte bilden p& hjorthuvudet som intervenienten latit
registrera i Spanien, vilket det borde ha gjort om den eventuella risken for forvixling
hade varit begrdnsad till den staten.

I visuellt hinseende anser intervenienten att det finns odiskutabla skillnader mellan
det édldre varumérket och de sokta varumirkena, vilka togs upp i de angripna
besluten. Intervenienten har dessutom hivdat att ordelementet i de sdkta
varumérkena far betydelse for jamforelsen mot bakgrund av den begrinsade
sdrskiljningsforméagan hos avbildningen av hjorthuvudet. Ordelementet venado eller
venado especial framhédvs genom stora bokstiver i firg for att dra till sig
konsumentens uppmirksamhet, till och med mer &n teckningen.

Enligt intervenienten dr det uteslutet att konsumenterna uppfattar de sokta
varumérkena som moderna versioner av det dldre varumirket, eftersom de sokta
varumirkena inte innehdller Sankt Hubertskorset, som stkanden betraktar som en
bestandsdel som tydligt framhdvs i det dldre varumirket, utan innehaller en ny
karakteristisk bestandsdel, nimligen orden venado eller venado especial. Interve-
nienten har pdpekat att moderniserade versioner av varumirken i allmidnhet
innefattar deras mest karakteristiska bestidndsdelar och att eventuella nya
bestandsdelar som infors i regel inte dr sérskilt framtridande. Den omstindigheten,
som sokanden har dberopat, att intervenienten sjilv pastatts ha moderniserat sina
varumirken, dr helt irrelevant for bedémningen av risken for forvixling mellan de
motstdende varumérkena.

II - 5434



66

67

68

69

MAST-JAGERMEISTER MOT HARMONISERINGSBYRAN - LICORERA ZACAPANECA (VENADO MED RAM)

Intervenienten delar dverklagandenimndens uppfattning att varumérkena inte &r
identiska i begreppsmissigt hdnseende, mot bakgrund bland annat av att det dldre
varumirket innehdller en ytterligare bestandsdel, némligen Sankt Hubertskorset,
medan de s6kta varumirkena i stillet innehéller orden venado eller venado especial.

Intervenienten har framhallit att dven om det foreligger en viss begreppsmissig
likhet mellan de motstéende varumirkena, foljer det av domen i det ovan i punkt 43
ndmnda malet SABEL att denna likhet endast kan leda till risk for forvixling om det
motstdende varumirket har en speciell sirskiljningsformaga, antingen genom att
sirskiljningsformégan dr ursprunglig eller till f6ljd av att varumérket dr notoriskt
kidnt hos allmdnheten. Det dldre varumérket har dock ingen sddan speciell férmaga.
For det forsta begrinsas dess ursprungliga sdrskiljningsformaga av att det finns
andra varumérken som avser samma varor och innehaller avbildningar av hjortar
eller andra hjortdjur, sdsom intervenienten visade infér 6verklagandendmnden utan
att bli motsagd av sokanden. For det andra har det inte bevisats att det &ldre
varumirket dr notoriskt kint, d& de opinionsundersékningar som sokanden lade
fram inte godtogs.

Intervenienten har i alla hindelser erinrat om att undersékningen fran &r 1999
grundade sig pd avbildningen av ett hjorthuvud utan korset, inte pd det dldre
varumirket. Det dr inte relevant att denna avbildning dven hade registrerats som
varumirke i sokandens namn, eftersom detta varumirke, som inte legat till grund
for sokandens invindningar eller aberopats infor overklagandendmnden, enligt
rittspraxis inte kan dberopas for forsta gdngen infor forstainstansritten.

Intervenientens slutsats dr att Gverklagandendmnden gjorde rétt som fann att det,
med hénsyn till skillnaderna mellan de omtvistade varumirkena och till att de éldre
varumérkena inte har ndgon speciell sdrskiljningsformaga, inte foreligger ndgon risk
for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 i detta fall.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt ordalydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det sokta varumirket
inte registreras om innehavaren av ett dldre varumérke invinder och "det — pa
grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjdnster som omfattas av varumirkena ér identiska eller &r av liknande slag —
foreligger en risk att allmdnheten forvixlar dem inom det omrade dir det dldre
varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumarket associeras med det éldre
varumirket”.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (forstainstansrittens
dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran
— Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25; se dven analogt domstolens
dom av den 29 september 1998 i mil C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507,
punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG
1999, s. [-3819, punkt 17).

Enligt samma réttspraxis skall det vid prévningen av huruvida det féreligger risk for
forvixling hos allménheten goras en helhetsbedémning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet (se analogt domarna i det ovan i punkt 43
nimnda malet SABEL, punkt 22, och i de ovan i punkt 71 nidmnda malen Canon,
punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbedémning skall, vad géller varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet
eller begreppsmissiga likhet, grunda sig pd det helhetsintryck som varuméirkena
dstadkommer med hidnsyn sidrskilt till deras sirskiljande och dominerande
bestdndsdelar. Det kan i detta sammanhang inte uteslutas att den begreppsmaissiga
likhet som f6ljer av att de tva varumérkena anviander bilder som 6verensstémmer till
sitt begreppsinnehadll skulle kunna skapa risk for forvixling i det fall dir det édldre
varumdrket har en speciell sirskiljningsformaga, antingen sdsom ursprunglig
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sirskiljningsforméga eller pd grund av att varumirket dr notoriskt kédnt hos
allminheten (se analogt domen i det ovan i punkt 43 nimnda méalet SABEL,
punkterna 23 och 24).

Vid helhetsbedomningen av risken for forvixling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, diribland varumirkeslikheten och varu- eller tjdnsteslags-
likheten. Lag varu- eller tjdnsteslagslikhet kan siledes kompenseras av hog
varumirkeslikhet och omvint (se analogt domarna i de ovan i punkt 71 nimnda
malen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Fifties, punkt 27).

Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrigavarande varorna och
tjdnsterna har av varumérkena édr av avgorande betydelse vid helhetsbedémningen
av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumiérke som en helhet och dgnar sig inte &t att undersoka varumirkets olika
detaljer (férstainstansrdttens dom i det ovan i punkt 71 ndmnda mélet Fifties,
punkt 28, och dom av den 3 mars 2004 i mdil T-355/02, Miihlens mot
harmoniseringsbyrdn — Zirh International (ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkt 41;
se analogt domarna i det ovan i punkt 43 ndimnda mélet SABEL, punkt 23, och i det
ovan i punkt 71 nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med
denna helhetsbedémning forvéintas genomsnittskonsumenten av varorna i friga
vara normalt informerad samt skéligen uppmérksam och medveten. Vidare skall
hénsyn tas till att genomsnittskonsumenten séllan har majlighet att gora en direkt
jaimférelse mellan de olika varumiérkena utan maste forlita sig pa en oklar
minnesbild av varumérkena. Det skall dven beaktas att genomsnittskonsumentens
uppmirksamhet kan variera beroende pé vilket varu- eller tjansteslag det ér friga om
(se analogt domarna i de ovan i punkt 71 ndimnda malen Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 26, och Fifties, punkt 28).

I artikel 1.2 i férordning nr 40/94 foreskrivs dven att ett gemenskapsvarumirke skall
ha en enhetlig karaktir, och dirav foljer att ett &ldre gemenskapsvarumirke dtnjuter
ett identiskt skydd i alla medlemsstater. Aldre gemenskapsvarumirken kan saledes
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dberopas mot varje senare ansékan om registrering av ett varumérke som skulle vara
till forfang for deras skydd, dven om detta géller endast med avseende pa
uppfattningen hos konsumenten i en del av gemenskapen. Harav foljer att principen
i artikel 7.2 i forordning nr 40/94, enligt vilken det ricker att ett absolut
registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen for att ett varumaérke inte
skall fd registreras, dven dr analogt tillimplig dd det foreligger ett relativt
registreringshinder i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
(forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mél T-6/01, Matratzen Concord
mot harmoniseringsbyrain — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-
4335, punkt 59, domen i det ovan i punkt 75 nimnda mélet ZIRH, punkterna 35 och
36, dom av den 6 oktober 2004 i de forenade maélen T-117/03-T-119/03 och
T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrén — Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. [1-3471, punkt 34, och av den 1 mars
2005 i mal T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrdn — Fusco International
(ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 33).

Slutligen erinrar forstainstansritten om att lagenligheten av Gverklagandendmn-
dernas beslut enbart skall bedémas pa grundval av forordning nr 40/94, sdsom den
tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyrans
tidigare beslutspraxis (forstainstansrdttens dom av den 5 december 2002 i mal
T-130/01 Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyran (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31, av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s-
[1-2251, punkt 61, och av den 6 juli 2004 i mél T-117/02, Grupo El Prado Cervera
mot harmoniseringsbyran — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-
2073, punkt 57).

Av det anfoérda foljer att det finns anledning att jamfora dels de aktuella varorna med
varandra, dels de motstdende kinnetecknen med varandra. Det skall dirvid noteras
att besluten fran invéndningsenheten och ¢verklagandendmnden, som s6kanden och
harmoniseringsbyran &beropat (se ovan punkt 45 respektive punkt 47), angdende
risken for forvixling mellan andra varumirken som intervenienten ansékt om
registrering for och det &dldre varumirket inte &r relevanta for denna bedémning,
eftersom de pa sin hojd visar pd en viss beslutspraxis hos harmoniseringsbyran,
vilken forstainstansritten enligt i foregdende punkt ndmnd réttspraxis inte kan
beakta.
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De dldre varumirkena i mal T-103/03

Till stéd for den invindning som dr foremal for mél T-103/03 har sokanden
dberopat sina tvd gemenskapsvarumirken som ndmns ovan i punkt 5 respektive
punkt 9. Det skall dock konstateras att det andra dldre varumirket liknar en etikett
vars huvudelement dr samma avbildning av ett hjorthuvud som i det édldre
varumirket. Andra bestandsdelar tillkommer, bland annat namnet pa den berérda
varan, "jagermeister”, sékandens firma och adress samt instruktioner pa engelska fér
hur varan skall konsumeras (serve cold — keep on ice).

Mot denna bakgrund gjorde invindningsenheten och &verklagandendmnden ritt
som koncentrerade sin bedémning pa risken for forvixling mellan det sokta
varumérket i detta mal och det dldre varumérket. Om man kommer fram till att det
foreligger risk for forvixling mellan det sokta varumérket i malet och det dldre
varumirket, dr det inte nédvindigt att beakta det andra édldre varumirket. Likaledes,
om man finner att det inte foreligger ndgon sédan risk, géller denna slutsats a
fortiori for det andra dldre varumirket, vilket férutom den bild av ett hjorthuvud
som dven ingdr i det dldre varumérket ocksd innehéller ytterligare bestindsdelar,
vilka ndmns i foregdende punkt, som ytterligare sirskiljer det sdkta varumérket i
detta mél. Sokanden har dessutom sjilv fokuserat sin analys i ansokan i mal
T-103/03 pa likheterna mellan det stkta varumirket och det dldre varumaérket.

Forstainstansrétten koncentrerar darfor sin beddmning, dven vad giller de
motstiende kinnetecknen i mal T-103/03, p& risken for forvixling mellan det
s6kta varumirket i detta mél och det dldre varumairket.
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Omsittningskretsen

De sokta varumirkena avser drycker, med eller utan alkohol. Sddana varor ingar
dven bland de varor som omfattas av det éldre varumérket. Eftersom drycker, med
eller utan alkohol, dr géingse konsumentvaror, var det rittsenligt att omséttnings-
kretsen i de angripna besluten befanns vara allménheten i stort, det vill siga
genomsnittskonsumenten.

Eftersom det dldre varumirket dr ett gemenskapsvarumérke &ér det relevanta
territoriet vid beddmningen av risken f6r forvixling hela Europeiska unionen. Det &r
dock utrett att orden venado och venado especial, som ingdr i de sdkta varumérkena,
dr spanska ord vars betydelse endast dr begriplig f6r genomsnittskonsumenter som
dr spansktalande. Bedémningen av risken for forvixling mellan de sokta
varumirkena och det dldre varumirket i Spanien fir siledes sdrskild vikt i de
forevarande malen. Skulle det visa sig att det inte foreligger ndgon risk f6r forvixling
mellan de s6kta varumérkena och det dldre varumirket i Spanien, giller det a
fortiori dven genomsnittskonsumenten i de andra medlemsstaterna, som inte forstar
inneborden av de ovanndmnda ordelementen i de sokta varumérkena. Enligt den
rittspraxis som anges ovan i punkt 76 dr det ddremot tillrdckligt att det foreligger
risk for forvixling mellan de motstdende varumérkena i Spanien for att de aktuella
ansokningarna om registrering skall avslas, utan att det behover bedomas huruvida
det foreligger sddan risk éven i Europeiska unionen i dvrigt.

Av detta foljer att beddmningen av risken for forvixling skall inledas med en
provning av hur allménheten i Spanien uppfattar de motstéende varumérkena.

Jamforelse mellan varorna

Overklagandenimnden fann, utan att nigon av parterna invinde mot det, att vissa
av de varor som avses med de motstdende varumirkena dr av samma slag. Sa dr
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fallet med “mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och fruktjuicer”, som omfattas av klass 32 och avses med de sokta
varumirkena. De varorna dr icke alkoholhaltiga drycker och séledes av samma slag
som de "icke alkoholhaltiga drycker” som anges i samma klass och som avses med
det dldre varumirket. Likaledes dr ”"rom och romlikérer och briannvin”, som
omfattas av klass 33 och avses med de sokta varumirkena, av samma slag som
spritdrycker” i samma klass, som avses med det dldre varumdrket (de angripna
besluten i malen T-81/03 och T-103/03, punkt 23, och i mél T-82/03, punkt 20).

Overklagandenimnden uttalade sig inte uttryckligen om jimférelsen mellan de
andra varorna som avses med de sokta varumirken och som omfattas av klass 32,
det vill sdga "safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker”, och de varor
som ticks in av det dldre varumirket. Overklagandenimnden ifragasatte dock inte
invindningsenhetens bedémning att dessa varor som avses med de sdkta
varumiérkena dr av liknande slag i forhéillande till de icke alkoholhaltiga drycker
som omfattas av klass 32 och ticks in av det éldre varumérket. Sékanden och
harmoniseringsbyran dr 6verens om att dessa varor dr av mycket liknande slag,
medan intervenienten inte har yttrat sig i frdgan i sin svarsinlaga. Intervenienten har
dock vid forhandlingen medgett att dessa varor dr av liknande slag. Det kan
konstateras att varorna i frdga dr av mycket liknande slag, eftersom det, som
harmoniseringsbyrdn har pdpekat, ricker att tillsdtta vatten, med eller utan kolsyra,
for att dessa varor skall bli konsumtionsférdiga icke alkoholhaltiga drycker. Dessa
varor fyller sdledes samma slutfunktion och konkurrerar direkt med varandra pa
marknaden.

Slutsatsen blir dirmed att de varor som avses med de motstdende varumirkena till
stor del dr av samma slag och i 6vrigt av mycket liknande slag.

Jamforelse mellan kdnnetecknen

I de angripna besluten fann 6verklagandendmnden att det inte foreligger ndgon risk
for forvixling mellan de sokta varuméarkena och det dldre varumairket i ndgon del av
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gemenskapen, detta trots att vissa av de varor som avses med varumérkena i friga &r
av samma slag och ér av "uppenbart liknande slag”. Den slutsatsen grundar sig pa
vissa “tydliga och sldende” skillnader mellan de motstdende figurkdnnetecknen,
sdsom att de sokta varumiérkena saknar Sankt Hubertskorset inuti en gloria, som
tivlar med sjdlva hjorthuvudet om att dra till sig konsumentens uppmérksambhet,
skillnaderna i avbildningarna av respektive hjorthuvud samt att de sokta
varumérkena innehadller ett ordelement ("venado” eller "venado especial”), stiliserat
och i firg. Med anledning av dessa skillnader fann 6verklagandenémnden att de
motstdende varumdrkena skulle anses vara olika i visuellt hinseende (de angripna
besluten i mal T-81/03, punkterna 25, 26, 28 och 34, i mal T-82/03, punkterna 22,
23, 25 och 30, och i mal T-103/03, punkterna 25, 26 och 31).

Aven i fonetiskt hidnseende #r varumirkena i fraga olika. Endast de sokta
varumirkena innehdller ndmligen ett ordelement. I de angripna besluten i
maélen T-81/03 och T-82/03 fann 6verklagandendmnden dessutom att invéindnings-
enheterna felaktigt hade funnit att ordelementet i de sokta varumérkena i Spanien
associerades till kinnetecknens figurelement. Overklagandenimnden ansag hirvid,
pa grundval av ett argument som sdkanden sjilv framfort infor invindnings-
enheterna, att det var mer troligt att det dldre varumadrket i fonetiskt hinseende
uppfattades syfta pd ordet, och dirmed varumirket, Jigermeister "dn pa ett
varumirke hjort eller VENADO” (de angripna besluten i mal T-81/03, punkterna 28
och 34, i mal T-82/03, punkterna 25 och 30, och i mal T-103/03, punkterna 26 och
31).

Overklagandenimnden fann dven att de motstdende varumirkena inte uppvisade
nagon stérre begreppsmissig likhet. Aven om det begrepp som de séker aterge kan
beskrivas som ett hjorthuvud, skiljer de sig 4nd& at begreppsmaéssigt genom att det
forekommer andra bestdndsdelar, sdsom Sankt Hubertskorset i det dldre varumirket
och ordelementet venado eller venado especial i de sokta varumédrkena (de angripna
besluten i mal T-81/03, punkt 34, i méal T-82/03, punkt 30, och i mal T-103/03,
punkt 31).

II - 5442



91

93

94

MAST-JAGERMEISTER MOT HARMONISERINGSBYRAN - LICORERA ZACAPANECA (VENADO MED RAM)

Utover dessa jamforelser fann 6verklagandendmnden att sérskiljningsférmégan hos
en bild pd en hjort eller ett hjorthuvud var nedsatt till foljd av att detta motiv
anvinds sd ofta som symbol for ett dryckessortiment, vilket atta registreringar av
gemenskapsvarumirken som intervenienten aberopat och en sékning i Férenade
kungarikets varumairkesregister som ¢verklagandendmnden sjilv utforde vittnar om
(de angripna besluten i mal T-81/03, punkterna 27 och 34, i mal T-82/03, punkterna
24 och 30, och i mal T-103/03, punkt 32).

Vad giller den visuella jimforelsen noterar forstainstansréitten att savil de sokta
varumérkena som det dldre varumaérket innehdller figurelement bestdende av bland
annat ett hjorthuvud sett framifran inuti en cirkel. Detta gemensamma figurelement
intar en dominerande plats i de motstdende kinnetecknen, till f6ljd av dess
idgonenfallande utseende och storlek. Sa dr fallet trots att det har en mer abstrakt
och firgrik stil i de sokta varumérkena och att cirkeln som omger detta figurelement
dr tandad. Ordelementen i de sokta varumirkena, att tvd av dessa omges av en
rektanguldr ram och det kors inuti en gloria som ingdr i det dldre varumérket utgor
forvisso synliga bestdndsdelar som skiljer de motstdende kinnetecknen at i visuellt
hiénseende. Det ror sig dock inte om dominerande bestdndsdelar, till skillnad frén
det figurelement som &r gemensamt for dessa kidnnetecken, det vill sdga
avbildningen av ett hjorthuvud sett framifran inuti en cirkel. Med hénsyn tagen
till alla dessa omsténdigheter i sin helhet finner forstainstansritten, i motsats till
overklagandendmnden, att de motstdende varumérkena uppvisar en betydande
visuell likhet.

Aven 6verklagandenimndens slutsats att varumirkena i fraga skiljer sig at i fonetiskt
hénseende ocksa betriffande spanska konsumenter dr felaktig.

Det kan papekas att det édldre varumirket dr ett rent figurmirke. De sokta
varumérkena innehdller alla tre ordet venado, som spansktalande konsumenter i
fonetiskt hinseende tveklost associerar till figurdelen i dessa varumérken. Dessa
konsumenter skulle ocksé pd grund av dess betydelse kunna associera ordet till det
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dldre varumirket eller anvinda det som beteckning for detta, eftersom det inte
innehéller nagot ordelement. Invindningsenheterna fann av vésentligen samma skél
att de motstdende kdnnetecknen i fonetiskt hinseende var identiska eller liknade
varandra i Spanien.

I de angripna besluten underkidnde Gverklagandenimnden denna slutsats mot
bakgrund bland annat av att det saknades ett betonat ordelement i det dldre
varumirket, till skillnad fran i de sokta varumirkena ("venado” eller "venado
especial”). I de angripna besluten i malen T-81/03 och T-82/03 grundade sig
overklagandendmnden dven pd ett argument som sokanden sjélv hade framfort infér
invindningsenheterna, ndmligen att det vore troligare att det dldre varumérket &ven
i Spanien uppfattades syfta pa varumérket Jagermeister dn pa ett varumdrke hjort
eller VENADO.

Dessa dverviganden dr ogrundade. Forstainstansritten erinrar ddrvid om att ordet
jigermeister inte forekommer i det dldre varumirket utan enbart i det andra éldre
varumirket, vilket s6kanden inte &beropat till stéd for de invindningar som &r
foremal for mal T-81/03 och T-82/03. Under dessa omstindigheter finns det inget
giltigt skl varfor spansktalande konsumenter i fonetiskt hinseende snarare skulle
associera det dldre varumarket till ordet jigermeister dn till orden hjort eller venado,
vilka motsvarar det dominerande figurelementet i det dldre varumarket. Bara om det
utreddes att det dldre varumirket &tnjot renommé i Spanien skulle det eventuellt
kunna foérhalla sig annorlunda. S6kandens argumentation infér invdndningsenhe-
terna, som overklagandendmnden aberopat, syftade just till att pavisa ett sidant
renommé, bland annat i Tyskland och i andra lénder i Europeiska unionen, inklusive
Spanien, inte till att uppritta en distinktion mellan de motstdende varumarkena i
fonetiskt hidnseende, siasom 6verklagandendmnden felaktigt gjorde géllande. Forst
skall det dock konstateras att sokanden inte har dberopat nidgon bevisning som
skulle kunna styrka det dldre varumérkets renommé i ndgot annat land inom
Europeiska unionen #n Tyskland. Overklagandenimnden ansig inte heller att det

II - 5444



97

98

99

MAST-JAGERMEISTER MOT HARMONISERINGSBYRAN - LICORERA ZACAPANECA (VENADO MED RAM)

dldre varumérket hade renommé i Spanien. Slutligen har s6kanden sjilv overgett
detta argument, d& foretaget i sina ansokningar endast har beropat renommé for
det dldre varumérket i Tyskland och vid férhandlingen bekriftat att det inte gjorde
gillande ndgot renommé fér detta varumérke i Spanien.

I alla hidndelser kan den omsténdigheten att en spansktalande konsument kénner till
beteckningen Jagermeister fér skandens vara inte hindra denne frén att tinka pa
denna vara nér han vill tala om en likor kallad "venado”, ett ord som han skulle
kunna uppfatta som en referens till den bild som ingér i det dldre varumérket
snarare dn till namnet pa en specifik vara. Detta &r desto troligare som uttalet av
ordet jigermeister inte dr uppenbart f6r en spansktalande person, vilket goér det mer
sannolikt att denne hénvisar till sdkandens vara genom att beskriva det &ldre
varumirket.

Ovannédmnda dverviganden paverkas inte av intervenientens pastdende att spanska
konsumenter, nér de talar om det djur som aterfinns i det &ldre varumaérket, snarare
skulle anvinda ordet ciervo, vilket pastatts vara mer allmint féorekommande i
spanska spriket #n ordet venado. Aven om det antogs att si var fallet, har
intervenienten inte bestritt att dven det spanska ordet venado beskriver det djur som
finns avbildat i det #dldre varumirket. Aven det ordet kan alltsd fi den aktuella
konsumenten att tinka pa sistnimnda varumirke.

Tilligget av adjektivet especial till ordet venado i det sokta varumirket i
mal T-103/03 foranleder inte forstainstansritten att géra ndgon annan bedémning
i det malet. Det ir i sjdlva verket sikert att spanska konsumenter skulle uppfatta
denna bestimning som en underordnad bestindsdel. For det forsta star det under
ordet venado, med betydligt mindre bokstdver. For det andra gor dess betydelse pa
spanska (speciell) att konsumenten uppfattar varan med varumirket VENADO
ESPECIAL som en variant, vad giller karaktir eller kvalitet, av varan med
varumérket VENADO.
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Det begrepp som ligger till grund for figurelementet i de sokta varumérkena kan i
begreppsmissigt hinseende sammanfattningsvis beskrivas som ett hjorthuvud sett
framifran inuti en cirkel eller en medalj. Ordelementet i dessa varumérken paverkar
inte alls detta begrepp ur de spanska konsumenternas perspektiv, eftersom de inte
uppfattar orden venado eller venado especial sjilvstindigt utan som en direkt
referens till figurelementet. Det ér visentligen samma begrepp som ligger till grund
for det éldre varumérket. De motstdende varumérkena skall foljaktligen anses likna
varandra i begreppsmaissigt hinseende.

Helhetsbedomning av risken for forvixling

Vad betriffar helhetsbeddmningen av risken for forvixling finner forstainstans-
ritten, i motsats till den 16sning som valdes i de angripna besluten, att skillnaderna
mellan de motstdende varumirkena inte &r tillrickliga for att utesluta att det
foreligger risk for forvixling hos den spanska genomsnittskonsumenten, med
hénsyn till att de berdrda varorna till stor del dr av samma slag och i dvrigt av
mycket liknande slag och med hénsyn till de visuella, fonetiska och begreppsmissiga
likheterna mellan dessa varumérken ur den nimnda omséttningskretsens perspek-
tiv.

Framfor allt dr de visuella skillnaderna mellan kénnetecknen inte i sig tillrickliga for
att undvika all risk for forvixling hos omséttningskretsen.

For det forsta kan genomsnittskonsumenten, eftersom denne endast har en oklar
minnesbild av ett varumérke, inte forvintas komma ihag figurdetaljer i kiinneteck-
nen i fraga, sdsom om hjorthuvudet &r avbildat i en mer eller mindre realistisk stil,
dimensionerna pa hjorthornen eller om den cirkel som innesluter djurhuvudet dr
slit eller tandad.
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Att de sokta varumérkena dr i firg saknar visentligen betydelse for jamforelsen med
det aldre varumirket, dd det sistnimnda dr en svartvit bild. Genomsnittskon-
sumenten skulle sdledes nir denne far se de sokta varumérkena rimligen kunna tro
att dessa bara dr firgversionen av det dldre varumirket.

Det kors som forekommer mellan hjortens horn i det dldre varumérket kan som
redan pépekats (se ovan punkt 92) inte uppfattas som den dominerande
bestdndsdelen av den spansktalande genomsnittskonsumenten, dven om det &r
klart synligt.

Den rektanguldra ramen i de sdkta varumérkena i malen T-81/03 och T-103/03 kan
inte heller anses vara ett tillrickligt sirskiljande element. Som sokanden och
harmoniseringsbyran med rétta har gjort gillande, dr denna ram en underordnad
bestandsdel som fér de berérda varumirkena att se ut som en etikett. Dessutom &r
det mycket vanligt féorekommande betriffande drycker att varumérket infogas i en
rektangel — som en etikett — eftersom drycker ofta séljs pa flaska.

Sdsom anforts ovan torde den spansktalande genomsnittskonsumenten forstd de
ordelement ("venado” och "venado especial”) som bara ingdr i de sokta varumérkena
som en direkt referens till figurdelen i dessa varumérken. Enbart dessa bestandsdelar
ar darfor inte tillrickliga for att sirskilja de sokta varumdrkena fran det éldre
varumirket i Spanien, eftersom spanska konsumenter dven i det sistnimnda
varumérket finner en bild pd det djur de benimner “venado”.

For det andra, och framfor allt, neutraliseras de visuella skillnaderna mellan
varumairkena i fraga av att en stor del av de berérda varorna ér av samma slag och de
ovriga av liknande slag och av den fonetiska och begreppsmaissiga likheten mellan
dessa varumdrken ur den spansktalande omsittningskretsens perspektiv.
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Slutsatsen att det foreligger risk for forvixling mellan de motstidende varumérkena i
Spanien pdaverkas inte av intervenientens argument (se ovan punkt 63) att detta
foretag hade litit registrerat ordet venado som gemenskapsvarumairke i form av ett
ordmérke utan att sokanden hade invint mot detta. Oberoende av huruvida denna
faktiska omstindighet kan beaktas i mélet, d4 den inte &beropats forrén infor
forstainstansritten, ricker det att notera for det forsta att enbart den omsténdig-
heten att sékanden inte invint mot registreringen av ett varumérke inte hindrar
denne fran att gora en invindning mot registrering av ett annat varumérke. For det
andra, och framfor allt, dr det sd att eftersom den fonetiska likheten mellan de
motstdende varumiérkena bara dr en av de omstidndigheter som skall beaktas vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling, dr det inte uteslutet att det foreligger
risk for forvixling mellan de sokta varumérkena och det dldre varumirket dven om
det medges att det inte finns nagon sédan risk vad giller det dldre varumérket och
ordmirket VENADO, trots deras fonetiska likhet.

Intervenientens argument, som godtogs i de angripna besluten, att bilder pa en hjort
eller ett hjorthuvud har en svag sirskiljningsférméga till f6ljd av att sddana bilder
anvénds s& ofta som symbol for drycker, kan inte heller vinna framgéng. Oberoende
av huruvida de atta registreringar som intervenienten &beropat och den sékning i
Forenade kungarikets varumérkesregister som dverklagandendmnden gjorde pa eget
initiativ rdcker som underlag for den slutsatsen, skall det konstateras att det i detta
fall inte &r det mer allménna begreppet "en hjort” eller ”ett hjorthuvud” som férenar
de motstiende varumirkena utan ett mer specifikt begrepp bestéende av en
avbildning i form av en medalj av ett hjorthuvud sett framifrdn inuti en cirkel.
Endast tre av de atta registreringar pa gemenskapsnivd som intervenienten &dberopat
ndrmar sig detta specifika begrepp, nidrmare bestimt de varumirken som
registrerats med nr 86439, 164392 och 163311, varav de tva sistndmnda uppenbart
hénger samman, dd de béda avser samma vara, ndmligen ett 6l av mirket ANTLER.
Varuméirket registrerat med nr 86439 forefaller dessutom skilja sig avseviért fran de
motstdende kinnetecknen i detta fall, eftersom cirkeln runt hjorthuvudet i sin tur
omges av en ram med oregelbundna och fantasirika konturer och varumirket
innehdller ett dominerande ordelement, némligen ordet contri, skrivet med
bokstdver som proportionellt sett var mycket storre, vilket saknade innehallsméssigt
samband med varumérkets figurdel. Med beaktande av vad som har anforts och av
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att det inte finns ndgon uppenbar innehéllsmissig koppling mellan en hjort eller ett
hjorthuvud och drycker, med eller utan alkohol, finner forstainstansritten att det
inte kan fornekas att begreppet "ett hjorthuvud sett framifran inuti en cirkel” som
symbol for drycker har atminstone en medelhdg sérskiljningsférmaga.

Slutligen godtar forstainstansrdtten inte intervenientens argument, hdmtat fran
domen i det ovan i punkt 43 nimnda malet SABEL, att bilden p4 ett hjorthuvud inte
har nagon speciell sdrskiljningsformaga. I det mélet slog domstolen fast att det inte
var tillrdckligt i sig att allmdnheten skulle kunna associera tva varumérken till
varandra till f6ljd av deras semantiska innehall for att kunna konstatera att det
foreldg en risk for forvixling, da det var friga om tvd varumirken, varav det ena
bestod av bade ett ord och en bild medan det andra endast bestod av en bild och inte
pé ndgot sirskilt sétt var kint hos allmédnheten (domen i det ovan i punkt 43 nimnda
mélet SABEL, punkterna 11 och 25). Domstolen angav att en sddan risk endast
kunde konstateras om det édldre varumérket hade en speciell sirskiljningsférmaga,
antingen i sig eller pa grund av att varumérket var vilkint hos allménheten (domen i
det ovan i punkt 43 nimnda mélet SABEL, punkt 24). Det kan dock konstateras att i
detta fall utgor det ordelement som ingdr i de s6kta varumérkena ("venado”
respektive “venado especial”) i Spanien en direkt referens till den bild som
forekommer i dessa varumirken, medan det i det ovan i punkt 43 nimnda maélet
SABEL inte fanns nigot innehdllsméssigt samband mellan ordet sabeél, som ingick i
det sokta varumirket i det malet, och den bild pa en gepard p& spring som
ackompanjerade ordelementet. Dessutom begrinsade sig den innehallsmissiga
overensstimmelsen mellan figurdelarna i de tvd motstéende varumérkena i det ovan
i punkt 43 nimnda malet SABEL till att djuren i de varumirkena, en gepard
respektive en puma, bdda var kattdjur och var avbildade pa sprang, ett tillstind som
ar typiskt for den typen av djur (generaladvokat Jacobs forslag till avgorande i det
ovan i punkt 43 nimnda mélet SABEL, REG 1997, s. [-6193, punkterna 3, 4 och 13).
Sdsom har angetts ovan uppvisar de motstiende kdnnetecknen i de forevarande
mélen ddremot en mingd likheter, vilka inte bara giller gverensstimmelser mellan
element himtade frén naturen som didrmed &r foga originella. Det skall bland annat
erinras om att de motstidende kdnnetecknen alla innehdller en bild av en del av
samma djur (en hjort) och att det i samtliga fall &r samma del av detta djur som visas,
nidmligen huvudet, med horn och hals, sett framifrén inuti en cirkel.

II - 5449



112

113

114

115

DOM AV DEN 14.12.2006 — FORENADE MALEN T-81/03, T-82/03 OCH T-103/03

Av vad som anforts foljer att talan skall bifallas p& sokandens forsta grund och att de
angripna besluten ddrmed skall ogiltigforklaras, utan att det &r nédvéndigt att préva
vare sig de Ovriga argumenten — att omsittningskretsen skulle uppleva de sokta
varumirkena som en moderniserad version av det dldre varumirket och att det
sistnémnda har renommé i Tyskland — eller den andra grund som sdkanden
dberopat, om asidosittande av artikel 73 i férordning nr 40/94.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 forsta stycket kan
emellertid forstainstansritten besluta att kostnaderna skall delas, om sérskilda
omstindigheter motiverar det.

I forevarande fall har intervenienten tappat malet, satillvida som de angripna
besluten skall ogiltigforklaras i enlighet med sokandens yrkanden. Sokanden har
emellertid inte yrkat att intervenienten skall ersitta riattegdngskostnaderna, utan att
harmoniseringsbyran skall ersitta dessa.

Trots att harmoniseringsbyran har anslutit sig till sokandens forsta yrkande skall
harmoniseringsbyran ersitta sokandens réttegangskostnad, eftersom de angripna
besluten fattats av en av harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnder (domen i det
ovan i punkt 23 nimnda malet BIOMATE, punkt 97).
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Vad giller intervenientens nya yrkande, som framstillts vid forhandlingen, att
harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersdtta intervenientens réttegdngskostnad
om de angripna besluten ogiltigforklaras, erinrar forstainstansritten om att det
enligt rittspraxis dr tillitet att framstilla yrkanden om rittegdngskostnader vid
forhandlingen dven om dessa inte har ndmnts tidigare (domstolens dom av den
29 mars 1979 i mél 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot radet, REG 1979, s. 1185,
svensk specialutgdva, volym 4, s. 415, och generaladvokat Warners forslag till
avgorande i detta mél, REG 1979, s. 1212, s. 1274, samt forstainstansrittens dom av
den 21 februari 2006 i mal T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mot
harmoniseringsbyran — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO
CLUB), REG 2006, s. I1-239, punkt 54). Detta yrkande kan dérfor provas i sak.

Forstainstansrétten finner emellertid att harmoniseringsbyrans instéllning till
besluten fran dess egen Gverklagandendmnd inte utgdr en sirskild omstindighet
som motiverar att rittegdngskostnaderna delas i den mening som avses i artikel 87.3
forsta stycket i rittegdngsreglerna. Sdsom anférts ovan i punkterna 24-29 &r
harmoniseringsbyrdn némligen inte alltid skyldig att férsvara Gverklagandendmn-
dens beslut nir de dr foremal for talan vid forstainstansritten och kan stilla sig
bakom ett yrkande som framstillts av skanden. Det inverkar sdledes inte menligt pa
intervenientens berittigade férvintningar om harmoniseringsbyran intar en sddan
instéllning. Domen i det ovan i punkt 22 nimnda malet Vedial mot harmoniser-
ingsbyran, som sékanden aberopat i detta sammanhang, ar inte relevant. I punkt 36 i
den domen hénvisade domstolen endast till forvéintningarna hos den part som hade
vunnit infor 6verklagandendmnden pé att forfarandet vid forstainstansritten skall
syfta till att prova lagenligheten av denna ndmnds beslut, enligt artikel 63.2 i
forordning nr 40/94. Dessa berittigade forvéintningar har inte krinkts i detta fall,
eftersom forstainstansratten har gjort en sadan provning, oberoende av harmoni-
seringsbyrans instéllning. Intervenienten skall f6ljaktligen forpliktas att béra sin egen
rattegdngskostnad.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) De beslut som fattats av forsta overklagandenimnden vid Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller) den 19 december 2002 (drendena R 412/2002-1 och
R 382/2002-1) och den 14 januari 2003 (drende R 407/2002-1) ogiltigfor-
klaras.

2) Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) skall ersiitta sokandens riittegangskostnad.

3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Avkunnad vid offentligt sammantrédde i Luxemburg den 14 december 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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