DOM AV DEN 23.3.2006 — MAL C-206/04 P

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 23 mars 2006

I mél C-206/04 D,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
6 maj 2004,

Muelhens GmbH & Co. KG, Kéln (Tyskland), foretritt av T. Schulte-Beckhausen
och C. Musiol, Rechtsanwiilte,

klagande,

i vilket de andra parterna ir:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av S. Laitinen och A. von Miihlendahl,
bada i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,
* Rittegangssprak: engelska.

1-2736



MUELHENS MOT HARMONISERINGSBYRAN

Zirh International Corp., New York, (Amerikas férenta stater), foretritt av
L. Kouker, Rechtsanwalt,

intervenient i forsta instans,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna N. Colneric,
J.N. Cunha Rodrigues, M. llei¢ (referent) och E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 6 oktober 2005,

och efter att den 10 november 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Muelhens GmbH & Co. KG har yrkat att domstolen skall upphiva den dom som
meddelats av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt den 3 mars 2004 i mal
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T-355/02, Muelhens mot harmoniseringsbyran — Zirh International (ZIRH)
(REG 2004, s. II-791) (nedan kallad den 6verklagade domen). Genom denna dom
ogillade forstainstansritten klagandens talan om ogiltigforklaring av det beslut som
fattats av harmoniseringsbyridns andra 6verklagandendmnd den 1 oktober 2002
(drende R 247/2001-3), genom vilket klagandens invindning mot ansékan om
registrering av ordkdnnetecknet ZIRH avslogs (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 8.1 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17,
volym 2, s. 3), foreskrivs foljande:

”Om innehavaren av ett dldre varumirke inviinder skall det varumérke som ansékan
géller inte kunna registreras

b) om det — pa grund av att det ér identiskt med eller liknar det dldre varumirket
och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena &r identiska eller dr av
liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det
omrdde didr det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumirket associeras med det édldre varumérket.”
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3 Artikel 8.2 i denna férordning har f6ljande lydelse:

"Med ildre varumirken avses i punkt 1:

a) foljande kategorier av varumdrken for vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare dn ans6kan om registrering av gemenskapsvarumirket, med vederborlig
hinsyn tagen till de ansprak som kan goéras pa prioritet fér dessa varumérken:

i) Gemenskapsvarumirken. ...

4 Artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har i huvudsak samma lydelse som artikel 4.1 b i
rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178).

Bakgrund till tvisten

5 Zirh International Corp. (nedan kallat Zirh Corp.) ingav den 21 september 1999 en
ansokan om registrering av ordkdnnetecknet ZIRH som gemenskapsvarumérke till
harmoniseringsbyrén avseende varor och tjinster som ingdr i klasserna 3, 5 och 42, i
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den mening som avses i Niceéverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjdnster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar
och tilligg (nedan kallad Niceéverenskommelsen).

Den 24 maj 2000 framstillde klaganden en invindning med stéd av artikel 42 i
forordning nr 40/94 mot att detta varumérke skulle registreras avseende samtliga
varor och tjinster som avsdgs i ansdkan. Grunden for invindningen var att det
forelag ett dldre gemenskapsvarumirke, nimligen ett sammansatt varuméirke —
bestdende av sévil ordtecken som figurtecken — som utgjordes av orddelen SIR
samt av en heraldisk figur. Detta varumirke omfattade varor som ingar i klass 3
enligt Nicegverenskommelsen och som motsvarar foljande beskrivning: "Parfymer,
eteriska oljor, kosmetika, tandpulver, -krim och -pastor, tval, hirvirdspreparat”
(nedan kallat det dldre varumirket).

Harmoniseringsbyrans invindningsenhet avslog invéindningen genom beslut av den
29 juni 2001 pd den grunden att det inte foreldg nagon risk for forvixling mellan
ndmnda varumirken. Den ansdg ndmligen bland annat att skillnaderna mellan de
tvd varumérkena var uppenbart mer pétagliga dn den ljudlikhet mellan dessa tva
varumérken som kan foreligga pa vissa av Europeiska unionens officiella sprak, dven
om de ifrdgavarande varorna och tjinsterna saluférs genom samma distributions-
kanaler eller pd samma forséljningsstillen.

Klaganden o6verklagade invéndningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrins
andra overklagandendmnd den 10 juli 2001, vilken genom det omtvistade beslutet
avslog detta dverklagande och faststillde invindningsenhetens beslut pd samma
grunder.
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Forfarandet vid forstainstansritten och den éverklagade domen

Klaganden vickte, genom ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
4 december 2002, talan om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet. Till stod for
sin talan dberopade klaganden som enda grund att begreppet risk for forvixling i
den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 hade tillimpats pa ett
felaktigt sitt.

Forstainstansrétten erinrade i punkterna 33-43 i den overklagade domen om
tillimpliga bestimmelser och relevant rittspraxis med avseende pa risk for
forviaxling med ett dldre varumirke.

Direfter gjorde forstainstansritten en helhetsbeddmning av samtliga relevanta
faktorer med beaktande bland annat av deras sérskiljande och dominerande
bestandsdelar. Den fastslog att verkan av den ljudlikhet som foreligger mellan de
ifrdgavarande varumérkena i hog grad fortogs. Forstainstansritten har uttryckt detta
pé foljande sitt:

744 Vad betriffar den visuella jimforelsen av de bada varumirkena, foreligger det
icke obetydliga visuella skillnader, &ven om den andra och den tredje bokstaven i
de béda varumirkenas orddelar, det vill siga bokstdverna "ir”, dr desamma. De

»n_» »_»

forsta bokstiverna, ndmligen ”s” respektive ”z”, dr olika. Dessutom bestar
nimnda orddelar av olika antal bokstéver, eftersom bokstéverna "ir” f6ljs av
bokstaven "h” i det sokta gemenskapsvarumairket. Vidare atfoljs ordtecknet i det
dldre varumirket av en heraldisk figur under det att det sokta gemenskaps-

varumérket uteslutande utgors av ett ordtecken bestdende av vanliga bokstéver.
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Vid en helhetsbedomning av den visuella likheten mellan de ifragavarande
kdnnetecknen, medf6r varje kinneteckens sérdrag att de ger upphov till olika
helhetsintryck.

Vad betriffar den fonetiska likheten, har det inte bestridits av harmoniserings-
byran att de orddelar som innefattas i de tvd varumérkena &r lika pa vissa av
Europeiska unionens officiella sprdk. I punkt 26 i sin svarsinlaga har
harmoniseringsbyrin med fog anfért att det &ldre varumirket i ett flertal
medlemsstater sannolikt kommer att uttalas pa engelska, [serr], eftersom "sir” dr
ett vilkdnt engelskt uttryck, som éven den icke engelsksprakiga allménheten
kan antas kinna till. Aven om det sokta gemenskapsvarumirket kan uttalas pa
olika sitt pa vissa sprik, kan det konstateras, sdsom harmoniseringsbyrdn har
medgivit, att de ifrdgavarande varumirkena fonetiskt sett dr lika, &tminstone i
engelsksprékiga ldnder och i Spanien, eftersom skillnaderna mellan det engelska
respektive det spanska uttalet inte dr sirskilt stora.

Vad betriffar den begreppsmissiga jaimforelsen av de bada varumérkena, har
[klaganden)] inte ifrdgasatt harmoniseringsbyrins bedémning i denna del. Sdsom
harmoniseringsbyrdn med fog har gjort géllande, foreligger det inte nigon
begreppsmissig likhet, eftersom det forefaller sannolikt att genomsnittskon-
sumenten i medlemsstaterna kommer att tinka p& det engelska ordet ’sir’ pa
grund av att detta uttryck &r vilkdnt i Europa. Eftersom uttrycket ’zirh’ inte har
nagon uppenbar betydelse i de elva officiella sprakomradena i Europeiska
unionen, uppfattar allménheten foljaktligen detta ord som en neologism. Det
foreligger saledes inte ndgon begreppsmissig likhet mellan de tva varumérkena.

Det foreligger med andra ord varken nagon visuell eller begreppsmassig likhet
mellan varumirkena SIR och ZIRH. Fonetiskt sett &r de ifrigavarande
varumérkena lika i vissa ldnder. Hirvid skall det pipekas att det enligt fast
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rittspraxis inte kan uteslutas att forvixlingsrisk uppkommer endast av det
skilet att tva varumirken har en fonetisk likhet (domen i det i punkt 20 ovan
nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och forstainstansrittens
dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniser-
ingsbyran — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 42).

Sésom redan har anforts ovan i punkterna 39 och 42 skall det géras en
helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet mot
bakgrund av det helhetsintryck som de ifrdgavarande varumirkena ger, med
beaktande bland annat av deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar.

Enligt forstainstansrittens rittspraxis kan de begreppsmaissiga skillnaderna
mellan de ifrdgavarande varumirkena forta verkan av de fonetiska likheterna.
Fér att ndmnda verkan skall fortas forutsdtts det att atminstone ett av
varumérkena har en klar och bestimd innebdrd for de personer som utgor
maélgruppen, sd att innebdrden omedelbart kan forstds av dessa personer
([forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), REG 2003, s. 11-4335], punkt 54).

S& dr i forevarande mal fallet betriffande orddelen i det dldre varumirket SIR,
sdsom det har konstaterats i punkt 46. Denna bedémning paverkas inte av att
ordtecknet inte beskriver nigot kénnetecken hos de varor for vilka detta
varumirke har registrerats. Denna omsténdighet hindrar ndmligen inte de
personer som utgér mélgruppen fran att omedelbart forstd innebdrden av
denna orddel i det dldre varumérket. Det ridcker ndmligen att ett av de
ifragavarande varumérkena har en sddan innebord for att det, om det andra
varumirket saknar en sddan innebord eller har en helt annan inneboérd, i hog
grad skall forta verkan av de fonetiska likheter som finns mellan varumérkena
(se, for ett liknande resonemang, domen i det [ovanndmnda] malet BASS,
punkt 54).
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Att verkan fortas i forevarande fall bekriftas av att det dven foreligger visuella
skillnader mellan varumérkena SIR och ZIRH. Det skall i detta sammanhang
papekas att, saisom harmoniseringsbyran med fog har anfort, graden av fonetisk
likhet mellan tvd varumérken har mindre betydelse om varorna saluférs pa ett
sddant sitt att de personer som utgoér malgruppen vid kop vanligtvis dven
uppfattar varumirket, som varorna omfattas av, visuellt (se, for ett liknande
resonemang, domen i det [ovanndmnda] malet BASS, punkt 55).

S& ér fallet betriffande de ifrdgavarande varorna i forevarande fall, till skillnad
fran vad [klaganden] har anfort. [Klagandens] argument att forsdljningen av de
varor som omfattas av det dldre varumirket inte uteslutande sker pa grundval av
visuella aspekter och att en betydande distributionskanal f6r [klagandens] varor
utgdrs av parfymerier, frisorsalonger och skonhetssalonger, paverkar inte denna
bedémning.

[Klaganden] har inte visat att dess varor vanligtvis saluférs pa ett sddant sétt att
varumdrket inte dr synligt for allménheten. [Klaganden] har endast anfort att det
foreligger en traditionell distributionskanal genom parfymerier, frisérsalonger
och skonhetssalonger, sd att kunderna inte har mdjlighet att sjilva plocka
varorna utan erhdller dem genom en forséljare.

Aven vid antagandet att parfymerier, frisdrsalonger och skénhetssalonger kan
utgora betydande distributionskanaler for [klagandens] varor, dr det klarlagt att
varorna dven pd dessa forsdljningsstillen allmént sett stélls fram pd hyllor sa att
konsumenterna har méjlighet att se dem. Aven om det inte ir uteslutet att de
ifragavarande varorna dven kan tillhandahallas efter muntlig bestéllning, kan
detta forsiljningssitt inte anses utgdra det normala forsdljningssittet for dessa
varor.”
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Forstainstansritten fastslog dérfor i punkt 55 i den 6verklagade domen att graden av
likhet mellan varumérkena i fraga inte var sd hog att det kunde anses att
omsittningskretsen kunde tro att varorna i fraiga kommer fran samma foretag eller, i
forekommande fall, frin féretag med ekonomiska band, och ogillade foljaktligen
klagandens talan.

Overklagandet

Klaganden har yrkat att domstolen skall upphiéva den overklagade domen,
ogiltigforklara det omtvistade beslutet och forplikta harmoniseringsbyran att ersitta
rittegdngskostnaderna. Till stod for sina yrkanden har klaganden som enda grund,
bestdende av tva delar, dberopat att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har asidosatts.
Béda delgrunderna innefattar i sin tur tva olika anmérkningar.

Harmoniseringsbyran och Zirh Corp. har yrkat att domstolen skall ogilla
overklagandet och forplikta klaganden att ersitta réittegdngskostnaderna.

Den enda grundens forsta del (visk for forvixling)

Den forsta anmérkningen

— Parternas argument

Klaganden har gjort géllande att den omsténdigheten att de berérda varorna och
tjdnsterna delvis &r identiska eller av liknande slag och vidare att det foreligger
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ljudlikhet mellan varumérkena i fraga, medfor att det foreligger risk for forvixling
mellan dessa varumirken. Enligt klaganden, som hirvid har dberopat domen i det
ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, féljer det av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 att det foreligger risk for forvixling om det foreligger en
uppenbar likhet som kan uppfattas med ett av ménniskans sinnen. I forevarande fall
foreligger det en sadan risk pa grund av ljudlikheten.

Harmoniseringsbyran har inte bestritt det som klaganden har anfért avseende
likheten mellan varumiérkena. Den anser emellertid att det i domen i det
ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer endast har fastslagits att ljudlikhet
kan vara tillrdckligt for att det skall anses foreligga risk for forvixling.

— Domstolens bedémning

Domstolen erinrar inledningsvis om att det av sjunde skilet i forordning nr 40/94
framgar att beddmningen av risken for forvixling maste goras mot bakgrund av en
ling rad faktorer, sdrskilt i hur hoég grad varumdrket dr kdnt p4 marknaden, den
association som det anvénda eller registrerade kinnetecknet framkallar, graden av
likhet mellan varumaérket och kénnetecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna
eller tjansterna.

Det skall siledes goras en helhetsbedomning av risken for forvixling hos
allménheten, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet
(se, for ett liknande resonemang, avseende direktiv 89/104, dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. [-6191, punkt 22, och av
den 22 juni 2000 i mél C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861, punkt 40).
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Denna helhetsbedomning skall, vad giller de ifrégavarande varumérkenas visuella
likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som
varumirkena ger, i synnerhet med hénsyn till deras sirskiljande och dominerande
bestandsdelar (se, bland annat, avseende direktiv 89/104, domarna i de ovannidmnda
malen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

Forstainstansritten konstaterade héirvid i punkt 47 i den 6verklagade domen, efter
att ha gjort en bedomning av det helhetsintryck som de tva kdnnetecknen i fraga ger,
att det varken foreldg ndgon visuell eller begreppsmaissig likhet mellan dessa
kidnnetecken, men att nimnda kidnnetecken ljudmadssigt sett ér lika i vissa linder och
att det inte kan uteslutas att risk for forvixling uppkommer endast pa grund av
denna likhet.

Det kan inte uteslutas att risk for forvixling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94, uppkommer endast av det skilet att varumérkena é&r
likljudande (se, avseende direktiv 89/104, domen i det ovanndmnda malet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 28). Forekomsten av en sddan risk skall emellertid
bedémas inom ramen for en helhetsbeddmning av de ifrdgavarande kdnnetecknens
visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmaéssiga likhet. Hirvid dr beddmningen av en
eventuell ljudlikhet endast en av de relevanta faktorerna inom ramen for ndimnda
helhetsbedomning.

Man kan inte av punkt 28 i domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik
Meyer dra slutsatsen att det nodvindigtvis foreligger risk for forvixling si snart som
endast Jjudlikhet mellan tvd kdnnetecken konstateras.

Forstainstansritten gjorde sdledes ritt nir den bedémde det helhetsintryck som de
tvd ifrdgavarande kidnnetecknen ger med avseende pé deras eventuella visuella likhet,
ljudlikhet och begreppsmaissiga likhet inom ramen for helhetsbedémningen av
risken for f6rvixling.
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Hérav foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall avseende den enda grundens
forsta del vad avser den forsta anmérkningen.

Den andra anmérkningen

— Parternas argument

Klaganden anser att det &r tillrickligt att det foreligger ljudlikhet for att det skall
kunna faststéllas att det foreligger risk for forvéixling om de varor som avses med
varumérkena i fraga inte alltid &r synliga for kunden vid képet. Vad betréffar de
berdrda varorna har kunderna i manga butiker inte nigon méjlighet att sjélva forse
sig med varorna utan madste uttryckligen be om dem. Ddrutéver dr det mycket
vanligt forekommande att forséljning av dessa varor sker per telefon. Enligt
klaganden kdnner kunden som i samtliga av dessa fall endast har uppfattat
varumérket SIR fonetiskt inte till vad som visuellt kinnetecknar de varor som avses
med detta varumirke.

Enligt harmoniseringsbyrdn dr ljudlikheten inte avgbrande i forevarande fall,
eftersom de berérda varorna normalt sett ér synliga for kunden vid kopet. Dessa
varor saluférs ndmligen pa ett sddant siitt att omsittningskretsen vid kopet uppfattar
att varumirket visuellt hinvisar till nimnda varor. Aven om det dr mgjligt att
muntligen ange de berdérda varorna, dr harmoniseringsbyrdn av den uppfattningen
att den distributionskanal vid vilken det krdvs en muntlig bestéllning inte utgor det
typiska eller genomsnittliga forfarandet vid kop av dessa varor. I forevarande fall
foreligger det foljaktligen inte nagon risk for forvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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— Domstolens bedémning

Domstolen konstaterar, vad betréffar klagandens andra anmirkning, avseende
betydelsen av sitten att salufora varorna i frga, att verklagandet har till syfte att
domstolen skall gora en egen bedomning av de faktiska omstindigheterna som
ersitter den bedomning som forstainstansritten har gjort.

Det som forstainstansréitten har fastslagit i punkterna 52-54 i den 6verklagade
domen, det vill séga att de berdrda varorna vanligtvis salufors pa ett sddant sétt att
varumérket dr synligt for omséttningkretsen, utgér en bedémning av de faktiska
omstindigheterna, vilken inte ér understdlld domstolens kontroll i ett mal om
éverklagande. Det f6ljer nimligen av artikel 225.1 andra stycket EG och artikel 58
forsta stycket i domstolens stadga att ett dverklagande dr begrinsat till réttsfragor.
Forstainstansritten dr med andra ord ensam behérig att faststilla de relevanta
faktiska omsténdigheterna och att bedéma bevisningen. Beddmningen av de faktiska
omstindigheterna och bevisningen utgér dirfor inte — utom i det fall da uppgifter
som understillts forstainstansritten har missuppfattats — en réttsfriga som i sig &r
understélld domstolens kontroll i ett mél om o&verklagande (se dom av den
15 september 2005 i mal C-37/03 P, BiolD mot harmoniseringsbyran, REG 2005,
s. 17975, punkt 43 och dir angiven réttspraxis).

Eftersom klaganden inte har gjort géllande att de uppgifter avseende de faktiska
omstindigheterna och bevisningen som understillts forstainstansrétten har miss-
uppfattats, kan overklagandet inte provas i sak i den del det avser den andra
anmirkningen i den enda grundens forsta del.

Vad betriffar den enda grundens forsta del har forstainstansritten saledes inte gjort
nigon felaktig bedomning avseende rickvidden av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.
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Av det ovanstdende foljer att i den del dverklagandet kan prévas med avseende pa
den enda grundens forsta del skall det siledes limnas utan bifall.

Den enda grundens andra del (huruvida verkan av ljudlikheten fortas)

Den forsta anmérkningen

— Parternas argument

Klaganden har gjort gillande att utgdngspunkten i forstainstansrittens resonemang,
sdsom denna angavs i punkterna 48 och 49 i den 6verklagade domen, ér felaktig,
Enligt klaganden kan de visuella och begreppsmissiga skillnaderna némligen inte
forta verkan av ljudlikheten.

Harmoniseringsbyrdn har anfért att om domstolen godtar férstainstansrittens
resonemang i punkt 54 i domen i det ovanndmnda malet Phillips-Van Heusen mot
harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), dér det
fastslogs att begreppsmissiga och visuella skillnader mellan tvd varumérken kan
forta verkan av ljudlikhet, under forutsittning att inneborden av dtminstone ett av
dessa kénnetecken dr klar och bestimd for omséttningskretsen, pa s sitt att denna
direkt kan uppfatta den, skall den &ven tillimpa det i férevarande fall.
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— Domstolens bedémning

Liksom det har erinrats om i punkt 19 i forevarande dom skall helhetsbedémningen
av risken for forvixling mellan varumérkena, vad giller de ifrdgavarande
varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmaissiga likhet, grunda sig pa
det helhetsintryck som varumérkena ger, i synnerhet med hénsyn till deras
sdrskiljande och dominerande bestindsdelar.

Nédmnda helhetsbedémning innebédr att de begreppsmaissiga och visuella skillna-
derna mellan tva kdnnetecken kan forta verkan av den ljudlikhet som forekommer
kinnetecknen emellan, under foérutsittning att inneboérden av dtminstone ett av
dessa kénnetecken dr klar och bestimd for omséttningskretsen, pa s sitt att denna
direkt kan uppfatta den (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006
i mél C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. [-643,
punkt 20).

Efter att i punkterna 48 och 49 i den 6verklagade domen med ritta ha angett att
helhetsbedémningen dven innefattar en bedémning av kidnnetecknens sirskiljande
och dominerande bestindsdelar och att de begreppsméssiga skillnaderna mellan
ndmnda kinnetecken kan forta verkan av ljudlikheten, kunde forstainstansréitten
utan att gora en felaktig beddmning av rickvidden av artikel 8.1 b i foérordning
nr 40/94 fastsld att graden av likhet mellan de ifragavarande kénnetecknen inte var
sd hog att det kunde anses att omséttningskretsen kan tro att varorna i friga
kommer frén samma foretag eller i forekommande fall fran féretag med ekonomiska
band.

Hérav foljer att overklagandet inte kan vinna bifall avseende den enda grundens
andra del vad avser den forsta anmérkningen.
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Den andra anmérkningen

— Parternas argument

Klaganden har anfort att den huvudsakliga betydelsen av varumirket SIR endast
Klart uppfattas om varumérket uttalas pd engelska. Nar det uttalas pd nigot av de
¢vriga av Europeiska unionens officiella sprak saknar det innebord och utgor ett rent
fantasiuttryck. Klaganden anser att forstainstansritten ddrfor inte med rétta i
forevarande fall kunde fastsld att ett av de ifrdgavarande varumérkena har en klar
och bestimd inneb6érd och ange att verkan av ljudlikheten fortas av de
begreppsmissiga och visuella skillnaderna mellan dessa varuméirken. Forstain-
stansrétten gjorde sig foljaktligen skyldig till felaktig réttstillimpning vid tolkningen
av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran anser att figurmérket SIR har en klar och bestdimd inneboérd i
den mening som avses i forstainstansréttens dom i det ovanndmnda malet Phillips-
Van Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), punkt 54. Forstainstansritten gjorde sig foljaktligen inte skyldig till felaktig
réittstillimpning vid tolkningen av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

— Domstolens bedémning

Domstolen konstaterar, vad betriffar klagandens andra anmérkning avseende
bedémningen av de begreppsmissiga och visuella skillnaderna mellan kénnetecknen
i fraga, att overklagandet har till syfte att domstolen skall géra en egen bedomning av
de faktiska omsténdigheterna som ersitter den bedémning som forstainstansritten
har gjort.
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Det dr hirvid tillrickligt att papeka att det som forstainstansritten har fastslagit i
punkterna 50 och 51 i den verklagade domen, det vill séga att ljudlikheten mellan
kidnnetecknen i fraga fortas av de begreppsmissiga och visuella skillnaderna mellan
dessa kdnnetecken, utgér en beddmning av de faktiska omstédndigheterna, vilken inte
dr understilld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande. Det f6ljer ndmligen av
artikel 225.1 andra stycket EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att
ett 6verklagande édr begrinsat till rattsfragor. Forstainstansritten dr med andra ord
ensam behdrig att faststilla och bedéma de relevanta faktiska omstdndigheterna och
att bedoma bevisningen. Bedémningen av de faktiska omstidndigheterna och
bevisningen utgor dirfér inte — utom i det fall dd uppgifter som understillts
forstainstansritten har missuppfattats — en rittsfrdga som i sig dr understilld
domstolens kontroll i ett mél om 6verklagande (se domen i det ovanndmnda mélet
BiolD mot harmoniseringsbyran, punkt 43 och dér angiven réttspraxis).

Eftersom klaganden inte har gjort géllande att de uppgifter avseende de faktiska
omsténdigheterna och bevisningen som understillts forstainstansréitten har miss-
uppfattats, kan 6verklagandet inte prévas i sak i den del det avser den andra
anmirkningen i den enda grundens andra del.

Vad betriffar den enda grundens andra del har forstainstansritten saledes inte gjort
ndgon felaktig bedoémning avseende rickvidden av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.

Av det ovanstdende foljer att i den del dverklagandet kan prévas med avseende pa
den enda grundens andra del skall det siledes limnas utan bifall.

Eftersom 6verklagandet inte kan vinna bifall med avseende p& nagon av den enda
grundens delar, skall 6verklagandet ogillas.

[-2753



46

DOM AV DEN 23.3.2006 — MAL C-206/04 P

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegangsreglerna, som ér tillimplig pd mal om Gverklagande
enligt artikel 118, skall tappande part forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och Zirh Corp. har yrkat att klaganden
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat
malet, skall harmoniseringsbyrans och Zirh Corps yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (férsta avdelningen) féljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Miilhens GmbH & Co. KG skall ersiitta riittegangskostnaderna.

Underskrifter
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