DOM AV DEN 7.4.2011 — MAL T-84/08

TRIBUNALENS DOM (fjarde avdelningen)
den 7 april 2011 *

I mal T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, Turin (Italien), foretratt av advokaterna A. Perani och P. Pozzi,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid tribunalen, var

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Disseldorf (Tyskland),
foretratt av advokaterna R. Kaase, J-C. Plate och M. Berger,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde 6verkla-
gandendmnd den 19 december 2007 (drende R 138/2006-4) om ett invandningsfor-
farande mellan MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG och Intesa
Sanpaolo SpA,

meddelar

TRIBUNALEN (fjiarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden O. Czticz samt domarna I. Labucka och K. O’Higgins
(referent),

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrattens kansli den 18 februa-
ri 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till férstainstansrét-
tens kansli den 9 juni 2008,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 30 maj 2008,

efter forhandlingen den 21 september 2010,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Intesa Sanpaolo SpA, ingav den 21 mars 2003 en ansdkan om registrering
av gemenskapsvarumirke (nedan kallad registreringsansokan) till harmoniserings-
byran i enlighet med rédets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, vo-
lym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets férordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av ordkdnnetecknet COMIT.
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De varor och tjdnster som registreringsansokan avsag omfattas bland annat av klas-
serna 16, 35, 36, 41 och 42 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar
och tilldgg, och motsvarar for var och en av dessa klasser foljande beskrivning:

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dérav, ej ingadende i andra klasser;
tryck ; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmate-
rial); klister och lim f6r pappersvaror och hushéllsindamél; konstndrsmaterial;
maélarpenslar; skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej mobler); instruktions-
och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for emballering (ej inga-
ende i andra klasser); trycktyper; klichéer”

— Klass 35: "Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministra-
tion; kontorstjanster”

— Klass 36: "Forsakringsverksamhet; finansiella tjdnster; monetira tjdnster; fastig-
hetsmakleri”

— Klass 41: "Anordnande av utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
nojestjanster; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter”

— Klass 42: "Vetenskapliga och teknologiska tjanster och dartill relaterad forskning
och design; industriell analys och forskning; juridiska tjanster”
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Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 80/2003 av den
3 november 2003.

Den 29 januari 2004 framstillde féregangaren till intervenienten, MIP Metro Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG, en invindning mot registreringen av det sokta
varumadrket, med pastaendet att det forelag risk for forviaxling i den mening som avses
i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009).

Invindningen grundades pé& det nedan atergivna tyska figurmérket, vilket registrerats
under nr 39920459:

Comet

De varor och tjanster som omfattas av det dldre varumérke som lag till grund for in-
vandningen hanfor sig till klasserna 9, 16, 35, 36, 41 och 42 och motsvarar for var och
en av dessa klasser foljande beskrivning:

— Klass 9: "Apparater for inspelning, upptagning och sindning eller &tergivning av
ljud och bilder; magnetiska databdrare, inspelningsbara skivor”
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— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dirav, ingdende i klass 16; trycksa-
ker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);
Klister och lim fér pappersvaror och hushéllsandamal; konstndrsmaterial; méalar-
penslar; skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej mobler); instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for emballering, ingaende i
klass 16; spelkort; trycktyper; klichéer”

— Klass 35: "Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministra-
tion; kontorstjanster”

— Klass 36: "Forsikringstjanster; finansiella tjanster; kontanttransaktioner; fas-
tighetstjanster”

— Klass 41: "Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; un-
derhéllning; kulturverksamhet, sport- och idrottsaktiviteter”

— Klass 42: "Teknisk projektplanering, byggnadsplanering; byggnadsradgivning;
alla tjdnster utom de som hor till verktygs- eller verktygsmaskinssektorn.”

Genom beslut av den 12 januari 2006 bif6ll invdndningsenheten delvis invandningen.
Den avslog registreringsansokan for de varor som omfattas av klass 16 pa den grun-
den att det, savitt avser dessa varor, forelag risk for forvaxling i Tyskland.
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Intervenienten 6verklagade invdndningsenhetens beslut den 20 januari 2006, i den
del invindningen avslogs betréffande de tjanster som omfattas av klasserna 35, 36,
41 och 42. Sokanden begirde, i sitt svar pa 6verklagandet, att beslutet skulle dndras i
den man invindningen hade bifallits betréffande de varor som omfattas av klass 16.

Genom beslut av den 19 december 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) bifoll
fjarde 6verklagandendmnden 6verklagandet och avslog registreringsansokan for alla
de tjanster som omfattades hirav. Enligt 6verklagandendmnden var de tjanster som
skulle jamforas identiska. Nar det giller de aktuella kdnnetecknen fann 6verklagan-
dendmnden att invdndningsenheten hade undervirderat graden av fonetisk likhet
mellan dessa bada kénnetecken. Den anforde att de motstdende kdnnetecknen — i
visuellt och, i synnerhet, i fonetiskt hinseende — var sa lika att konsumenterna kunde
tro att de tjanster som tillhandaholls under det sokta varumarket hade samma kom-
mersiella ursprung som de identiska tjanster som skyddas av det dldre varumaérket.
Enligt 6verklagandendmnden dras omsittningskretsens uppmirksamhet fraimst till
ordets borjan, vilken ir identisk for de bada kannetecknen. Overklagandenimnden
avvisade sokandens begiran om dndring av invindningsenhetens beslut, av det skélet
att denna kunde anses utgora en sjdlvstindig talan i forhallande till intervenientens
overklagande i det aktuella drendet och att en sadan talan inte kan foras enligt férord-
ning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har i sin ans6kan yrkat att tribunalen ska

— dndra det angripna beslutet,
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— faststélla invindningsenhetens beslut i den del registreringsansokan bif6lls for de
tjidnster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42,

— dandra invdndningsenhetens beslut i den del registreringsansokan avslogs for de
varor som omfattas av klass 16,

— bifalla registreringsansokan for alla varor och tjédnster som omfattas av klasserna
16, 35, 36, 41 och 42, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rattegangskostnaderna vid tribunalen
samt kostnaderna i invéndningsforfarandet och 6verklagandeforfarandet vid
harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— iforsta hand ogilla talan,

— iandra hand, for det fall talan skulle vinna bifall savitt avser den forsta grunden,
dndra det angripna beslutet nér det giller upptagande till sakprévning av sdkan-
dens "anslutningséverklagande’, och

— ibada dessa fall forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna och, alter-
nativt, endast forplikta harmoniseringsbyran att bira sina rattegdngskostnader i
enlighet med artikel 136.1 i tribunalens réttegangsregler.
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Intervenienten har yrkat att tribunalen ska ogilla talan.

Vid forhandlingen uppgav sokanden att bolaget endast yrkar att tribunalen ska ogil-
tigforklara det angripna beslutet och forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rat-
tegangskostnaderna vid tribunalen och kostnaderna vid harmoniseringsbyrans 6ver-
klagandendmnd. Tribunalen noterade detta i forhandlingsprotokollet.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan aberopat tva grunder. Som forsta grund har sékan-
den gjort géllande att dverklagandendmnden har asidosatt artikel 8.3 i kommissio-
nens forordning nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen for 6verkla-
gandendmnderna vid harmoniseringsbyrédn (EGT L 28, s. 11), i dess éndrade lydelse.
Som andra grund har s6kanden gjort gillande att 6verklagandendmnden har &sido-
satt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.3 i forordning nr 216/96

Under forfarandet vid 6verklagandendamnden begirde s6kanden, i sitt svar pa 6ver-
klagandet, att 6verklagandendmnden skulle dndra invindningsenhetens beslut savitt
avser de varor som omfattas av klass 16. S6kanden anser att 6verklagandendmnden
gjorde en felaktig bedomning ndr den underlit att prova detta anslutningsoverkla-
gande och att den ddrmed har asidosatt artikel 8.3 i forordning nr 216/96.
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Sokanden har gjort géllande att svaranden vid 6verklagandendmnden enligt denna
bestammelse har ratt att komma in med ett anslutningsoverklagande. Flera av 6ver-
klagandendmnderna har medgett att det finns en sddan rétt enligt nimnda bestdm-
melse. Vid férhandlingen preciserade sdkanden att bolaget hade ritt till en prévning
vid harmoniseringsbyrans bada instanser och att dverklagandendmnden asidosatte
denna réttighet nér den underlit att préva bolagets anslutningsoverklagande.

Harmoniseringsbyran anser att de skil som 6verklagandendmnden har angett i fraga
om tillimpligheten av artikel 8.3 i forordning nr 216/96 ar oklara. Enligt harmoni-
seringsbyran ville 6verklagandendmnden uttrycka att ett anslutningséverklagande,
sasom det ifrdgavarande, endast kan tas upp till sakprévning om det ror en sakfraga
eller réittsfraga som redan aktualiserats inom ramen foér huvudéverklagandet, eller att
ett sadant anslutningsoverklagande inte kan tas upp till sakprovning nir de omstan-
digheter som gors gillande inte har nadgon anknytning till huvudéverklagandet och
svaranden vid 6verklagandendmnden hade kunnat komma in med ett sjédlvstandigt
overklagande med dberopande av dessa omstdndigheter.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att denna bestimmelse ska tillimpas exten-
sivt, utan de underforstidda begransningar som 6verklagandendmnden i detta fall
har infort. Sokandens pastadenden ska séledes godtas. Detta innebiér likvél inte att det
angripna beslutet ska ogiltigforklaras, eftersom skalen till detta beslut &ven omfattar
de varor som avses i anslutningsoverklagandet.

Intervenienten har i sin svarsinlaga angett att det faktum att harmoniseringsbyrans
fjarde overklagandendmnd underlét att prova anslutningséverklagandet, trots att det
finns en mojlighet att anslutningsoverklaga enligt artikel 8.3 i forordning nr 216/96,
inte paverkar bedomningen av fragan om det i forevarande fall foreligger risk for
forvaxling.
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Tribunalen gor foljande bedéomning. Nar det giller intervenientens pastdende vid
forhandlingen att sokanden i forevarande fall inte har varit berattigad att framstélla
ndgot anslutningsyrkande vid 6verklagandendmnden med stod av artikel 8.3 i férord-
ning nr 216/96, konstaterar tribunalen att detta inte kan provas, eftersom det inte kan
hénforas till de grunder och argument som har utvecklats i intervenientens svarsin-
laga (se, for ett liknande resonemang, domstolens beslut av den 24 september 2009 i
mél C-481/08 P, Alcon mot harmoniseringsbyran och *Acri.Tec, ej publicerat i rétts-
fallssamlingen, punkt 17).

I artikel 8.3 i férordning nr 216/96 foreskrivs foljande:

"I tvapartsforfaranden far svaranden i sitt svar pa 6verklagandet begéra att en del i det
omtvistade beslutet som inte berors i 6verklagandet ogiltigforklaras eller dndras. En
sddan begiran skall forfalla om klaganden drar tillbaka 6verklagandet”

Det framgéar av ordalydelsen i denna bestimmelse att svaranden, under forfarandet
vid 6verklagandendamnden, i sitt svar pa 6verklagandet kan utéva sin réttighet att fa
till stand en prévning av det beslut som har éverklagats. Som s6kanden har anfort
kan denne séledes, redan pé grund av sin stillning som svarande, astadkomma en
provning av giltigheten av invdndningsenhetens beslut. Enligt artikel 8.3 i forordning
nr 216/96 édr denna rattighet inte heller begrédnsad till de grunder som redan anforts
i overklagandet. I denna bestimmelse behandlas ndmligen en begéran som avser en
del i beslutet som inte berors i dverklagandet. Det forhallandet att svaranden sjalv
kunde ha o6verklagat det aktuella beslutet ndmns inte i bestimmelsen. Bdda dessa
rattsmedel kan anvéndas for att fa till stand en prévning av ett beslut att bifalla en
invdndning och avsla en registreringsansokan.
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I forevarande fall hade sokanden, mot bakgrund av det ovan anforda, med stod av
artikel 8.3 i férordning nr 216/96 ritt att fa till stand en prévning av beslutet att avsla
registreringsansékan fér de varor som omfattas av klass 16. Overklagandenimnden
gjorde saledes en felaktig bedémning nér den avvisade s6kandens begiran i detta
hénseende.

Sokanden ska saledes vinna framgéng med den forsta grunden avseende &sidosét-
tande av artikel 8.3 i forordning nr 216/96.

Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Sokanden har bestritt att de motstaende kidnnetecknen liknar varandra. Det finns
dérfor, enligt sokanden, ingen risk for forvaxling med avseende pé de aktuella tjéns-
terna, och 6verklagandendmnden gjorde foljaktligen en felaktig bedomning nér den
upphévde invindningsenhetens beslut i denna del. S6kanden har hérutover anfort
foljande:

— Det éldre varumaérket innehaller figurelement och fargelement som innebar att
det skiljer sig fran ordméarket COMIT.

— De tva kdnnetecknen skiljer sig dven at i fonetiskt hdnseende. Den sista stavelsen
i de bada orden uttalas namligen inte pa samma sétt av de tyska konsumenterna,
eftersom den andra vokalen (e respektive i) inte &r densamma.
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— De tvé kdnnetecknen skiljer sig at i begreppsmassigt hianseende. Det sokta varu-
mérket COMIT ir ett péhittat ord som stir for "commerciale” och ”jtaliana” pa
italienska, medan det dldre varumirket Comet, som pa engelska betyder komet,
anspelar pa det tyska ordet "Komet’, med samma innebord.

— Mot bakgrund av dessa olikheter skiljer sig de tvd kdnnetecknen at enligt en hel-
hetsbedomning. Eftersom genomsnittskonsumenten forvéntas vara normalt in-
formerad samt skaligen uppmérksam och medveten finns det ingen risk for for-
véxling hos allménheten, varken for de varor som omfattas av klass 16 eller for de
tjianster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sékandens argument.

Tribunalen gor foljande bedomning. Det framgar av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
att det sokta varumairket, efter invindning av innehavaren av ett dldre varumaérke, inte
kan registreras, om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre va-
rumairket och de varor eller tjanster som omfattas av varumaérkena dr identiska eller ar
av liknande slag — foreligger en risk att allménheten foérvéxlar dem inom det omrade
dér det dldre varumairket ar skyddat. Risken for forvaxling innefattar risken for att det
sokta varumairket associeras med det dldre varumarket.

Enligt artikel 8.2 a ii i féorordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a ii i férordning nr 207/2009)
avses med dldre varumirken sddana varumérken som har registrerats i en medlems-
stat och for vilka ans6kan om registrering gjorts tidigare &n ansokan om registrering
av gemenskapsvarumaérket.
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Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmén-
heten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag eller i
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band. Av samma réttspraxis fram-
gar det att det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling, utifran
den uppfattning som omséttningskretsen har av de aktuella kédnnetecknen samt av de
aktuella varorna eller tjdnsterna, ska goras en helhetsbeddmning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kan-
neteckenslikheten och varu- eller tjdnsteslagslikheten (se forstainstansrittens dom av
den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30-33
och dér angiven rittspraxis).

For att det ska foreligga risk for forvixling enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
krévs savil att de motstaende varumaérkena ar identiska eller liknar varandra som att
de varor eller tjédnster som avses ér identiska eller av liknande slag. Det ér fraga om ku-
mulativa villkor (se forstainstansrittens dom av den 22 januari 2009 i mal T-316/07,
Commercy mot harmoniseringsbyrdn — easyGroup IP Licensing (easyHotel),
REG 2009, s. II-43, punkt 42 och dir angiven réttspraxis).

Enligt rattspraxis ska en normalt informerad och skéligen uppméarksam och medve-
ten genomsnittskonsument av det ifrdgavarande varuslaget beaktas vid helhetsbe-
domningen av risken for forvixling. Det ska dven beaktas att genomsnittskonsumen-
tens uppmaérksamhet kan variera beroende pa vilket varu- eller tjansteslag det ar fraga
om (se forstainstansréttens dom av den 13 februari 2007 i mal T-256/04, Mundip-
harma mot harmoniseringsbyrén — Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. I1-449,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande fall utgors omsittningskretsen av de tyska genomsnittskonsumenter-
na, eftersom de aktuella tjdnsterna ar sddana tjanster som tillhandahélls den stora
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allménheten och eftersom det dldre varumairket &r registrerat i Tyskland. Dessa ge-
nomsnittskonsumenter forvintas vara normalt informerade samt skiligen uppmark-
samma och medvetna (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. [-3819, punkt 26).

Enligt det angripna beslutet ér de tjanster som omfattas av klasserna 35, 36, 41 och 42
identiska, vilket parterna inte har bestritt.

Jamforelse mellan kidnnetecknen

Helhetsbedomningen av risken for forvaxling ska, vad giller de motstaende kénne-
tecknens visuella, fonetiska eller begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det helhets-
intryck som kdnnetecknen astadkommer med hénsyn sérskilt till deras sarskiljande
och dominerande bestdndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av
de ifrdgavarande varorna och tjdnsterna har av varumérkena ar av avgérande bety-
delse vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling. Genomsnittskonsumenten
uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och dgnar sig inte it att undersoka
varumdrkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mal C-334/05
P, harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och dér angiven
rattspraxis).

Vad giller jamforelsen i visuellt hidnseende delar tribunalen 6verklagandendmndens
bedomning i punkt 15 i det angripna beslutet, att de aktuella kinnetecknen liknar
varandra.
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Tribunalen erinrar i detta hinseende om att det inte finns nagra hinder mot att prova
huruvida visuell likhet foreligger mellan ett ordmérke och ett figurmérke, eftersom
béda dessa slag av varumaérken har en grafisk form som gor visuella intryck mojliga
(se forstainstansréttens dom av den 4 maj 2005 i mél T-359/02, Chum mot harmoni-
seringsbyran — Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515, punkt 43 och dér angiven
réttspraxis).

Tribunalen konstaterar att det i visuellt hinseende endast finns mindre skillnader
mellan de aktuella kdnnetecknen. Det sokta ordmairket utgors av ordet "comit” Det
aldre figurmarket utgors av ordet "comet” skrivet i fetstil med roda bokstéver samt
med rdd och gron understrykning. Fyra av de fem bokstéverna i kdnnetecknen ar
identiska. Den enda skillnaden mellan de tva orden ar den nist sista bokstaven, i res-
pektive e. I motsittning till vad sokanden har pastatt dr skillnaderna i figurativt han-
seende mellan de bédda kinnetecknen sma. Dessa skillnader paverkar inte intrycket
att de néstan identiska ord som utgér och dominerar kidnnetecknen ér lika.

Vad giller jamforelsen i fonetiskt hinseende delar tribunalen 6verklagandendmndens
beddmning i punkt 15 i det angripna beslutet, att de aktuella kdnnetecknen é&r lika
dven i detta hinseende. Den forsta stavelsen "com’, som uppfattas och hors forst, ar
namligen identisk for de bada kdnnetecknen. Dessutom innehaller den andra stavel-
sen, "it” respektive "et’, en kort vokal och slutar i bada fallen med bokstaven t.

Foljaktligen liknar de aktuella kdnnetecknen varandra i sévél visuellt som fonetiskt
hénseende.

Vad giller jamforelsen i begreppsmaéssigt hinseende fann 6verklagandendmnden i
punkt 15 i det angripna beslutet att det forelag en skillnad genom att en del av den
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tyska allménheten uppfattar det dldre varumarket som den engelska motsvarigheten
till det tyska ordet "Komet” (som betyder komet), men att denna skillnad inte var till-
rackligt klar och betydande for att uppviga de stora visuella och fonetiska likheterna
mellan de bada kdannetecknen.

Tribunalen konstaterar att de finns skillnader mellan de aktuella varumérkena i be-
greppsméssigt hinseende. Det faktum att det dldre varumérket kan uppfattas betyda
komet medfor en viss differentiering. Nar det giller det sokta varumérket uppfattar
den tyska allmdnheten, sésom harmoniseringsbyran har anfort, ordet "comit” som
ett pahittat ord, som séledes saknar innebord. Det ska emellertid beaktas att prefix-
et "com’, i betydelsen kommers eller kommersiell, som ingar i bada kédnnetecknen, ar
en mycket vanlig forkortning i foretagsvérlden, vilket s6kanden uppgav vid férhand-
lingen. Eftersom de bada kidnnetecknens borjan har en identisk inneboérd ar foljaktli-
gen nidmnda skillnad i begreppsmassigt hdnseende inte tillrackligt betydande for att
forta verkan av den visuella och fonetiska likheten.

Mot bakgrund hérav konstaterar tribunalen att de aktuella varumirkena, vid en hel-
hetsbedémning, #r lika. Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig bedémning
nér den, i punkt 16 i det angripna beslutet, slog fast att de aktuella kinnetecknen ger
ett liknande helhetsintryck.

Risk for forvaxling

Vid helhetsbeddmningen av risken for forvaxling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, déribland varumaérkeslikheten och varu- eller tjénsteslags-
likheten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumér-
keslikhet och omvint (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
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Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och forstainstansrattens dom av den 14 de-
cember 2006 i de forenade malen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jagermeis-
ter mot harmoniseringsbyran — Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.),
REG 2006, s. I1-5409, punkt 74).

I forevarande fall ér de aktuella tjansterna identiska och de aktuella kinnetecknen
lika. Overklagandendmnden gjorde dédrmed en riktig beddmning nér den fann att det
foreldg en risk for att omsattningskretsen forvaxlar kdnnetecknen.

Eftersom det finns stora likheter mellan de aktuella kinnetecknen, sarskilt i visuellt
och fonetiskt hinseende, och eftersom de aktuella tjéansterna ar identiska, dr det ndm-
ligen — med beaktande av att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att géra
en direkt jamforelse mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar
minnesbild hérav — troligt att allménheten forvéxlar de aktuella varumérkena (domen
i det ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Trots att det finns vissa skillnader i begreppsmissigt hdnseende och trots graden av
uppmaérksamhet hos den tyska genomsnittskonsumenten foljer av det ovan anférda
att overklagandendmnden, under rddande omstéindigheter, inte har asidosatt arti-
kel 8.1 b i férordning nr 40/94 genom att sla fast att det fanns en risk for att denna
allménhet kan tro att de aktuella tjansterna kommer fran samma foretag eller, i fore-
kommande fall, fran foretag med ekonomiska band.

Talan kan f6ljaktligen inte vinna bifall savitt avser den andra grunden.
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Mot bakgrund av ovanstaende ska det angripna beslutet ogiltigforklaras, i den del
overklagandendmnden har avvisat sokandens begdran vad avser de varor som omfat-
tas av klass 16.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rattegangsreglerna kan tribunalen besluta att kostnaderna ska de-
las eller att vardera parten ska béra sin kostnad, om parterna 6msom tappar malet pa
en eller flera punkter. I forevarande fall har s6kandens talan delvis bifallits.

Enligt artikel 87.4 sista stycket i rittegangsreglerna kan tribunalen besluta att en in-
tervenient ska béra sina rittegangskostnader.

Tribunalen erinrar hdrvid om att enligt artikel 136.2 i rattegangsreglerna ska nédvéan-
diga kostnader som parterna haft for forfarandet vid 6verklagandendmnden betrak-
tas som ersdttningsgilla kostnader.

Under dessa omstédndigheter ska harmoniseringsbyran béra sina rattegdngskostnader
och ersitta hélften av s6kandens rattegédngskostnader, héri inbegripet de kostnader
som sOkanden &sambkats i forfarandet vid 6verklagandendmnden. Intervenienten ska
béra sina rattegdngskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjirde avdelningen)

foljande:

1)

2)

3)

4)

Det beslut som fattats av fjirde overklagandenimnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 19 december 2007 (irende R 138/2006-4) ogil-
tigforklaras, i den del 6verklagandenimnden har avvisat Intesa Sanpaolo
SpA:s begiran vad avser de varor som omfattas av klass 16.

Talan ogillas i 6vrigt.

Harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader och ersiitta hilften
av Intesa Sanpaolos rittegangskostnader.

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ska béra sina
rittegangskostnader.

Czucz Labucka O’Higgins

Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 7 april 2011.

Underskrifter
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