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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
VERICA TRSTENJAK

foredraget den!

I — Inledning

1. Klaganden — Les Editions Albert René
SARL - har yrkat att domstolen skall upphdva
den dom som Europeiska gemenskapernas
forstainstansritt (tredje avdelningen) avkun-
nade den 27 oktober 2005 i mal T-336/03,
Editions Albert René mot harmoniserings-
byran — Orange (MOBILIX) REG 2005, s. II-
4667)(nedan kallad den 6verklagade domen).
Forstainstansritten ogillade genom denna
dom klagandens talan mot det beslut som
harmoniseringsbyrans fjarde avdelning fattat
den 14 juli 2003 (drende R 0559/2002-4) i ett
invindningsforfarande mellan klaganden och
bolaget Orange A/S (nedan kallat Orange)
avseende en invdndning fran innehavaren av
det é&ldre varumirket OBELIX, ndmligen
klaganden, mot registrering av ordkinne-
tecknet MOBILIX som gemen-
skapsvarumirke. Invdndningsenheten avslog
klagandens invdndning och fjarde o6verkla-
gandendmnden bif6ll delvis dennes 6verkla-
gande.

2. Klaganden anser for det forsta att forstain-
stansrétten i denna dom &sidosatte principen
om forbud mot reformatio in pejus och
mekaniskt tillimpade den si kallade neutra-

1 — Originalsprak: franska.
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lisationsdoktrinen vid bedémningen av risken
for forvaxling av de varor och tjénster som
omfattas av de bada liknande varumérkena.

II — Tillimpliga bestimmelser

3. Artikel 8 i rddets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumérken? innehéller bestimmelser om
relativa registreringshinder. Denna artikel har
foljande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumairke
invinder skall det varumiarke som ansdkan
gdller inte kunna registreras

2 — EGTL11,1994,s.1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2,
s 3.



a)

b)
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om det &r identiskt med det é&ldre
varumdrket och de varor eller tjanster
som varumdrket har ansokts for &r
identiska med de varor eller tjanster for
vilka det dldre varumérket ar skyddat,

om det — pd grund av att det &r identiskt
med eller liknar det dldre varumirket och
de varor eller tjanster som omfattas av
varumirkena ar identiska eller ar av
liknande slag — foreligger en risk att
allmidnheten forvixlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket ar
skyddat, inbegripet risken for att varu-
market associeras med det dldre varu-
market.

2. Med éldre varumarken avses i punkt 1

a)

foljande kategorier av varumirken for
vilka ansdkan om registrering gjorts
tidigare dn ansokan om registrering av
gemenskapsvarumairket, med vederborlig
hénsyn tagen till de ansprak som kan
goras pa prioritet for dessa varumairken:

i) Gemenskapsvarumérken.

ii) Varumérken som har registrerats i en
medlemsstat eller, vad avser Belgien,
Luxemburg eller Nederlanderna, hos
Benelux varumairkesbyra.

iii) Varumirken som blivit foremal for
en internationell registrering med
rattsverkan i medlemsstaten ifriga.

b) Ansokan om varumirken som avses

<)

i punkt a) under forutsittning att de
registreras.

Varumirken som, vid tidpunkten for
ansbkan om registrering som gemen-
skapsvarumirke eller, i forekommande
fall, vid tidpunkten for begéran om
prioritet med avseende pa ansokan om
registrering av gemenskapsvarumairket,
ar vilkinda i en medlemsstat, i den
betydelse som ordet vilként gesiartikel 6a
i Pariskonventionen.

5. Dessutom giller att, efter invandning frin
innehavaren av ett dldre varumirke enligt
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punkt 2, det varumirke som ansdkan om
registrering avser inte far registreras om det ar
identiskt med eller liknar det &ldre varu-
market och avses bli registrerat for varor eller
tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre
varumadrket &r registrerat, néir — i fraga om ett
dldre gemenskapsvarumirke — det dar ként
i gemenskapen, eller, nir — i fraga om ett dldre
nationellt varumérke — det ér ként i medlems-
staten ifrdga, och anvindningen av det varu-
mirke som ans6kan avser utan skilig anled-
ning skulle dra otillborlig fordel av eller vara
till forfang for det dldre varumérkets sarskilj-
ningsformaga eller renommé.”

4. Artikel 74 i férordning nr 40/94 innehaller
bestammelser om provning av sakférhéllan-
dena pa eget initiativ. I denna artikel foreskrivs
foljande:

”1. Vid forfarande infor byran skall denna
utan sdrskilt yrkande prova sakforhallandena;
dock skall i drenden om relativa registrerings-
hinder prévningen vara begrinsad till vad
parterna aberopat och yrkat.

2. Byran behover inte beakta omstandigheter
eller bevis som part inte dberopat eller ingivit
i ratt tid.”
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5. 1 artikel 44 i forstainstansrittens ratte-
gangsregler 3 foreskrivs foljande:

”1. En sadan ansokan som avses i artikel 21
i stadgan for domstolen skall innehélla
uppgifter om

a) sokandens namn och adress,

b) svaranden,

c¢) foremalet for talan samt en Kkortfattad
framstallning av grunderna for denna,

d) sokandens yrkanden,

e) i forekommande fall, den bevisning som
aberopas.

3 — EGT L 136, 1991, rittelse i EGT L 317, 1991, s. 34.
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2. For rittegingens genomforande skall
ansOkan innehalla en adress for delgivning
pa den ort dér rétten har sitt site samt namnet
pa den person som har fatt i uppdrag och
samtyckt till att ta emot delgivning.

Utover eller i stillet for en sadan adress for
delgivning som avses i forsta stycket kan
i ans6kan anges att advokaten eller ombudet
samtycker till att delgivning sker per telefax
eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

Om ansokan inte uppfyller de krav som avses
i forsta och andra styckena, skall till dess
bristen avhjilpts all delgivning med den
berorda parten i friga om forfarandet ske
genom att en rekommenderad forsidndelse
sands till dennes ombud eller advokat. Utan
hinder av bestimmelsen i artikel 100.1 skall
delgivning i sadant fall anses ha skett, da den
rekommenderade foérsindelsen har lamnats in
pa ett postkontor pa den ort dér rétten har sitt
séte.

3. Enadvokat som bitréder eller foretrader en
part skall till kansliet inge ett intyg, av vilket
framgér att han ar auktoriserad som advokat
i en medlemsstat eller en annan stat som ar
part i EES-avtalet.

4. En ansokan skall, i forekommande fall,
atfoljas av de handlingar som anges i artikel 21
andra stycket i stadgan f6r domstolen.

5. En ansokan av en privatrattslig juridisk
person skall atf6ljas av

a) stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar
eller annan motsvarande handling,
nyligen utfardat utdrag ur bolagsregister,
handelsregister, foreningsregister eller
motsvarande register eller annat bevis
for dess rittsliga existens,

b) bevis for att advokatens fullmakt har
utstéllts av nagon dartill behorig person.

5a. En ans6kan som sker med stéd av en
skiljedomsklausul i ett offentligrittsligt eller
privatrittsligt avtal, som ingatts av gemen-
skapen eller for dess rikning, i enlighet med
artikel 238 i EG-fordraget eller artikel 153
i Euratomfordraget skall 4tfoljas av en utskrift
av det avtal som innehaller klausulen.
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6. Om ansokan inte uppfyller kraven i punkt 3
5, skall justitiesekreteraren faststilla en skilig
frist for sokanden, sa att denne kan ritta
ansokan eller inkomma med de ndmnda
handlingarna. Loper fristen ut utan att
sokanden har avhjélpt bristen, skall ritten
besluta huruvida underlatelsen att iaktta dessa
formforeskrifter medfor att talan inte kan
provas.”

6. I artikel 48 i forstainstansriattens ritte-
gangsregler foreskrivs foljande:

”1. I repliken och dupliken fir parterna
aberopa ytterligare bevisning. Parterna skall
ange skalen for att detta inte gjorts tidigare.

2. Nya grunder far inte &beropas under
rittegangen, savida de inte foranleds av ritts-
liga eller faktiska omstindigheter som fram-
kommit forst under forfarandet.

Om en part under forfarandet aberopar en
sddan ny grund, kan ordféranden, dven sedan
de ordinarie fristerna 16pt ut, pa grundval av
referentens rapport samt efter att ha hort
generaladvokaten, faststilla en frist inom
vilken den andra parten kan yttra sig Gver
denna grund.
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Beslutet om huruvida grunden kan prévas
skall ansta till den slutliga domen.”

7. 1 artikel 135.4 i forstainstansrittens rétte-
gangsregler foreskrivs att parternas inlagor
inte kan &ndra foremalet for tvisten i Gver-
klagandendmnden.

III — Bakgrund

8. Orange ingav den 7 november 1997 en
ansokan till harmoniseringsbyran om regi-
strering som gemenskapsvarumérke av figur-
kénnetecknet MOBILIX till harmoniserings-
byran i enlighet med radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2,
s. 3) i dndrad lydelse.

9. De varor och tjanster som registrerings-
ansOkan avsag ingér i klasserna 9, 16, 35, 37, 38
och 42 i Nicedverenskommelsen om inter-
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nationell klassificering av varor och tjanster

vid

varumdrkesregistrering ~ av  den

15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och
motsvarar foljande beskrivning for var och en
av dessa klasser:

”Apparater, instrument och installationer
for telekommunikation, inkluderande for
telefoni, telefoner och mobiltelefoner,
inkluderande antenner och paraboler,
ackumulatorer och batterier, transforma-
torer och konverterare, kodare och avko-
dare, kodade kort och kort for kodning,
telefonkort, apparater och instrument f6r
signalering och undervisning, elektro-
niska telefonbocker, delar och tillbehor
(¢j ingéende i andra klasser) till namnda
varor” i klass 9.

"Telefonkort” i klass 16.

"Telefonsvarstjanster (for abonnenter
som &r borta tillfilligt), foretagsledning
och organisationskonsultation och -assi-
stans, konsultation och hjélp i anslutning
till skotsel av foretagsplikter” i klass 35.

— Telefoninstallationer och -reparationer,

uppforande/anldggande, reparation/
underhall, installation” i klass 37.

"Telekommunikation, inkluderande tele-
kommunikationsinformation, telefon-
och telegrafkommunikationer, kommu-
nikation genom datorskdrmar och mobil-
telefoner, faxoverforingar, radio- och tv-
sindning, inkluderande genom kabel-tv
och Internet, meddelandeséndning,
leasing av meddelandesdndningsappa-
rater, leasing av telekommunikationsap-
parater, inkluderande telefoniapparater”
i klass 38.

"Vetenskaplig och industriell forskning,
ingenjorsverksamhet, inkluderande
projekteringsresurser och telekommuni-
kationsinstallationer, speciellt for telefoni
och datorprogrammering, formgivning,
underhall och uppdatering av program-
vara, leasing av datorer och datorpro-
gram” i klass 42.

10. Klaganden framstillde en invindning
mot ansokan om registrering som gemen-
skapsvarumirke. Klaganden gjorde harvid
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gillande foljande aldre rattigheter med avse-
ende pa ordet obelix :

— Ett aldre registrerat varumairke, vilket
atnjuter skydd genom registrering som
gemenskapsvarumérke nummer 16154
av den 1 april 1996 f6r vissa varor och
tjdnster i klasserna 9, 16, 28, 35, 41 och 42
i Niceoverenskommelsen for foéljande
varor och tjinster, i den mén som de &r
relevanta i férevarande mal:

— 7Elektrotekniska och elektroniska,
fotografiska, kinematografiska-,
optiska undervisningsapparater och
-instrument (exkl. projektionsappa-
rater) savida de ingar i klass 9, elekt-
roniska spelapparater med och utan
bildskdrm, dator, programmoduler
och datorprogram inspelade pa data-
medier, sirskilt videospel” i klass 9.

— ”Papper, papp (kartong); pappers-
varor och pappvaror, trycksaker
(savida de ingar i klass 16), tidningar
och tidskrifter, bocker; bokbinderiar-
tiklar, nédmligen bindgarn, vév och
andra artiklar for bokbindning; foto-
grafier; skrivtillbehor, klister (for
pappers- och skrivtillbehor); konst-
nérsartiklar, nédmligen tecknings-,
mélnings- och  skulptorsartiklar;
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penslar; skrivmaskiner och kontors-
artiklar (exkl. mobler) och kontors-
maskiner (savida de ingar i klass 16);
laro- och undervisningsmateriel
(exkl. apparater); forpackningsmate-
riel av plast, savida det inte ingér
i andra klasser; spelkort; trycktyper;
tryckplat” i klass 16.

”Spel, leksaker; gymnastik- och sport-
artiklar (savida de ingér i klass 28);
julgransprydnader” i klass 28.

”"Annons- och reklamverksamhet”
i klass 35.

"Filmvisningar, filmproduktioner,
filmuthyrning; publicering och utgiv-
ning av bocker och tidskrifter;
uppfostran och underhallning; orga-
nisation och genomférande av méssor
och utstdllningar; folknojen, drift av
nojesparker, produktion av livefore-
stallningar fér musik- och talframfo-
randen; forevisning och framférande
av spel med karaktirspersoner ur
kulturhistorien och hembygdens
historia” i klass 41.
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— "Rum och mat till gister, fotogra-
fering; 6verséttningar; forvaltning och
exploatering  av  upphovsritter;
exploatering av intellektuella dgande-
réitter” i klass 42.

— Detéldre varumirket ar vilkant i samtliga
medlemsstater f6r varor och tjanster som
ingér i klasserna 9, 16, 28, 35, 41 och 42.*

11. Till stéd for sin invdndning gjorde
klaganden géllande att det forelag en risk for
forvaxlingiden meningsomavsesiartikel 8.1b
och 8.2 i férordning nr 40/94.

12. Invéndningsenheten  beslutade  den
30 maj 2002 att inte godta invéindningen och
tillat att forfarandet for registrering av
ans6kan om registrering som gemenskapsva-
rumirke fullfoljdes. Invindningsenheten fast-
slog, efter att ha bedomt att det inte pa nagot
overtygande sitt hade visats att det dldre
varumadrket var vilként, att varumérkena vid
en helhetsbedémning inte liknade varandra.
Det foreldg en viss ljudlikhet, vilken dock
uppvigdes av varumérkenas utseende och

4 — Se punkt 5 i den 6verklagade domen.

framfor allt av att de begreppsmaissigt var
mycket olika: mobiltelefoner betriffande
MOBILIX och obelisker betraffande OBELIX.

13. Klaganden 6verklagade detta beslut den
1 juli 2002 och fjarde 6verklagandendmnden
fattade beslut den 14 juli 2003. Darigenom
ogiltigforklarade overklagandendmnden
delvis invindningsenhetens beslut. Overkla-
gandendmnden fortydligade inledningsvis att
invdndningen uteslutande skulle anses vara
grundad pa risken for forvaxling. Den angav
vidare att det var mojligt att uppfatta en viss
likhet mellan varumérkena. Vad betriffar
jamforelsen mellan varorna och tjénsterna,
ansdg oOverklagandendmnden att “apparater
och instrument for signalering och undervis-
ning” i registreringsansokan och “optiska
undervisningsapparater och -instrument”
i den éldre registreringen, vilka ingick
i klass 9, var av liknande slag. Den drog
samma slutsats betrédffande tjénsterna
iklass 35, med bendmningen "foretagsledning
och organisationskonsultation och -assistans,
konsultation och hjilp i anslutning till skotsel
av foretagsplikter” avseende registreringsan-
sokan och "Annons- och reklamverksamhet”
avseende den ildre registreringen. Overkla-
gandendmnden fastslog att det mot bakgrund
av graden av likhet mellan de ifragavarande
kannetecknen, & ena sidan, och de sdrskilda
varorna och tjansterna, & andra sidan, forelag
en risk for forvaxling hos omséttningskretsen.
Overklagandenimnden  avslog  siledes
ansokan om registrering som gemenskapsva-
rumérke med avseende pa “apparater och
instrument for signalering och undervisning”
och tjansterna "foretagsledning och organisa-
tionskonsultation och -assistans, konsultation
och hjilp i anslutning till skotsel av fore-
tagsplikter” och godkidnde ansokan med
avseende pa ovriga varor och tjanster.
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IV — Forfarandet vid forstainstansritten
och den 6verklagade domen

14. Genom ansokan som inkom till forstain-
stansréttens kansli den 1 oktober 2003 yrkade
klaganden att 6verklagandendmndens beslut
av den 14 juli 2003 skulle ogiltigforklaras. Till
stod for sin talan aberopade klaganden tre
grunder avseende for det forsta underlatelse
att pa ett korrekt sitt tillimpa artikel 8.1 b och
8.2 i forordning nr 40/94, for det andra
asidosdttande av artikel 8.5 i forordning
nr 40/94 och for det tredje underlatelse att
pé ett korrekt sitt tillimpa artikel 74 i forord-
ning nr 40/94. Det skall preciseras att
klaganden under forhandlingen i andra hand
yrkade att malet skulle aterforvisas till fjarde
overklagandendmnden for att darigenom fa
mojlighet att styrka att varumérket var valkant
i den mening som avses i artikel 8.5 i férord-
ning nr 40/94.

15. I sin dom undersokte forstainstansrétten
forst och framst huruvida de fem handlingar
kunde tillatas som hade bilagts ansékan och
som klaganden hade ingett for forsta gangen
vid forstainstansritten i syfte att styrka att
kannetecknet OBELIX var vilként. Forstain-
stansrdtten slog fast att dessa handlingar inte
hade ingetts i samband med forfarandet vid
harmoniseringsbyran och avvisade dem med
stod av artikel 63 i forordning nr 40/94,
eftersom det skulle strida mot artikel 135.4
i forstainstansréittens réttegangsregler att
tillita dem (punkterna 15 och 16 i den 6ver-
klagade domen). Forstainstansritten erinrade
i samband harmed om vad som karaktériserar
en tvist om ogiltigférklaring, ndmligen att
lagenligheten hos den handling som har
hénskjutits till ratten skall bedémas med
beaktande av de réttsliga och faktiska omstén-
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digheter som foreldg den dag handlingen
antogs.

16. Forstainstansritten fastslog vidare att
talan inte kunde provas pa den grund som
avsag artikel 8.5 i férordning nr 40/94 och
betonade att klaganden inte vid nagot tillfalle
begirt att den bestimmelsen skulle tillimpas
vid overklagandenimnden och att denna
dérfor inte hade lagt den bestimmelsen till
grund for sin bedémning. Det skall emellertid
papekas for det forsta att i drenden om relativa
registreringshinder skall harmoniserings-
byrans provning enligt artikel 74 i forordning
nr 40/94 vara begriansad till vad parterna
aberopat och yrkat. Eftersom talan vid
forstainstansritten for det andra syftar till att
ritten skall prova lagenligheten av 6verkla-
gandendmndernas beslut i den mening som
avses i artikel 63 i férordning nr 40/94, skall
forstainstansrattens provning av lagenlig-
heten av ett beslut som 6verklagande-
ndmnden har fattat géras med avseende pa
tvistens rittsliga bakgrund, sasom denna
framlagts vid overklagandendmnden. For det
tredje kan i enlighet med artikel 135.4
i forstainstansréttens rdttegangsregler ”[p]-
arternas inlagor ... inte dndra féremalet for
tvisten i 6verklagandendmnden”.

17. Slutligen avvisade forstainstansrétten
med stod av artikel 44.1 i forstainstansréttens
rattegangsregler det yrkande som anforts for
forsta gangen vid forhandlingen (punkterna 28
och 29 i den 6verklagade domen).
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18. Forstainstansrdatten bedomde dérefter
grunderna i sak. Betriffande grunden avse-
ende asidosittande av artikel 74 i férordning
nr 40/94, enligt vilken 6verklagandendmnden
borde ha utgétt frén principen att invindarens
varumdrke OBELIX var vilkdnt nér
motparten i forfarandet inte gjorde nagon
invdndning, fann forstainstansratten i punk-
terna 34 och 35 i den 6verklagade domen att
artikel 74 i férordning nr 40/94 inte kan tolkas
sa, att harmoniseringsbyran ar skyldig att anse
att det som en part har dberopat och som inte
bestridits av motparten i forfarandet &r styrkt.
I forevarande mal ansag emellertid varken
invandningsenheten eller  6verklagande-
niamnden att klaganden genom faktiska
omstéindigheter eller bevisning hade styrkt
den rittsliga bedomning som aberopades,
ndmligen att det kénnetecken som inte
registrerats var vilkdnt och att det registre-
rade kénnetecknet hade hog sirskiljnings-
formaga.  Forstainstansrdtten  faststéllde
dérfor i punkt 36 i den dverklagade domen
att talan inte kunde bifallas pa denna grund.

19. I friga om den grund som avser
artikel 8.1 b och 8.2 i férordning nr 40/94
bedomde forstainstansratten forst och framst
den ifrdgavarande varuslags- och tjansteslags-
likheten. Forstainstansritten godtog inte
klagandens argument att de varor som
avsigs i ans6kan om gemenskapsvarumirke
och som omfattas av klasserna 9 och 16 fanns
upptagna i forteckningen over varor och
tjdnster som getts en vid formulering i den

dldre registreringen. Forstainstansrétten fast-
slog namligen i punkt 61 i den 6verklagade
domen att endast den omstéindigheten att en
viss vara anvédnds som en del i, utrustning till
eller bestandsdel i en annan vara inte i sig ar
tillracklig for att visa att slutprodukterna, som
innefattar dessa bestandsdelar, ér av liknande
slag, eftersom bland annat deras art, avsedda
dandamal och de berérda koparna kan skilja sig
helt &t. I punkterna 62 och 63 i den 6ver-
klagade domen angav forstainstansratten
foljande:

62. Dessutom framgér det av ordalydelsen
i forteckningen 6ver de varor och tjénster
som omfattas av den dldre registreringen
avseende klass 9 att de omridden som
avses dr fotografi, kinematografi, optik,
undervisning och videospel. Denna
forteckning over varor och tjanster skall
jamforas med den forteckning som ater-
finns i registreringsansokan, dir det star
klart att det som avses, i stort sett
uteslutande, ar olika former av telekom-
munikationer. Telekommunikationsut-
rustning innefattas i kategorin ‘apparater
for inspelning, upptagning, sindning eller
atergivning av ljud och bilder; vilken
aterfinns i klass 9 ... Denna del av
klassen ('telekommunikation’) omfattas
emellertid inte av den éldre rittigheten,
vilket innebér att telekommunikations-
utrustning inte var avsedd att omfattas
hédrav. Sokanden har latit registrera sitt
varumirke med avseende pa ett stort
antal klasser, men den har inte omndamnt

I-10067



63.

20.

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT TRSTENJAK — MAL C-16/06 P

telekommunikation i sin specificering.
Sokanden har till och med uteslutit hela
klass 38 vid registreringen. Klass 38 avser

emellertid just telekommunikations-
tjanster.
Forstainstansriatten  noterar  hérvid,

liksom overklagandenémnden, att den
dldre registreringen medfor skydd for
‘le]lektrotekniska  och  elektroniska
instrument’. Sokanden kan dock inte
med framging anvinda denna vida
formulering som ett argument for att
det foreligger en mycket hog grad av
likhet och a fortiori inte heller att de varor
som avses i ansokan &r identiska med
sokandens varor, nar ett sérskilt skydd for
apparater och instrument for telekom-
munikation utan svarighet hade kunnat
erhéllas.

Forstainstansritten faststéillde vad over-

klagandendmnden fastslagit med avseende pa
att de tjanster som avsags i ansokan om
registrering av varumirke och som omfat-
tades av klasserna 37 och 42 inte var av samma
slag som de tjanster som avsags i den dldre
varumarkesregistreringen och som omfat-
tades av klass 42 (punkt 67). Forstainstans-
ratten fastslog foljande:

"68. For det andra gjorde overklagande-

ndmnden inte ndgon felaktig bedémning
nér den fastslog att det forelég tillrackligt
stora skillnader mellan de tjanster som
anges i registreringsansokan med avse-
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69.

ende pé klass 38 ... och de som anges
i den dldre registreringen och som ingér
i klass 41 ..., med hinsyn till deras
tekniska art, den kompetens som kravs
for att kunna erbjuda dem och de behov
som de tilltdinkta konsumenterna har.
Det foreligger foljaktligen pa sin hojd en
lag grad av likhet mellan de tjanster som
anges i registreringsansdkan och som
ingar i klass 38 och de tjanster som
atnjuter skydd genom de éldre réttighe-
terna och som ingar i klass 41.

Vidare kan sokandens argument att
samtliga varor och tjdnster som avses
i registreringsansokan pa nagot sitt kan
anses ha ett samband med 'dator[er]’ och
"datorprogram’ (klass 9), vilka atnjuter
skydd genom det dldre varumérket, inte
godtas. Sdsom svaranden med rétta har
papekat fungerar néstan ingen elektro-
nisk utrustning eller inget elektroniskt
material utan nigon form av datorer
i dagens mycket teknologiskt inriktade
samhille. Om man ansag att det fore-
ligger likhet i alla de fall déir den éldre
rittigheten omfattar datorer och dér de
varor eller tjanster som omfattas av det
sokta kannetecknet kraver anvandning
av datorer, skulle det med all sdkerhet
leda till att man gar utéver foremélet for
det skydd som lagstiftaren tillskrivit
innehavaren av ett varumaérke. En sadan
standpunkt skulle medfora att en regi-
strering av en programvara eller dator-
material i stort sett innebdr att en senare
registrering av alla slag av elektroniska
eller numeriska forfaranden eller tjanster
som kriver att denna programvara eller
detta material anvands &r utesluten. Att
pa detta sitt utesluta en senare registre-
ring dr under alla omstidndigheter inte
godtagbart i forevarande fall, eftersom
registreringsansokan uteslutande avser
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olika former av telekommunikation,
medan den tidigare registreringen inte
avser nagon verksamhet pa det omradet.
Dessutom fanns det inget som hindrade
s6kanden fran att dven lata registrera sitt
varumirke med avseende pa telefoni,
sasom Overklagandendmnden med ratta
papekade.”

21. Forstainstansritten fastslog i punkt 70
i den overklagade domen slutligen att
"varorna och tjansterna i fraga skall saledes
inte anses likna varandra”, med ett undantag.
”"Leasing av datorer och datorprogram” som
anges i registreringsansokan (klass 42) och
sokandens “datorer” och ”datorprogram
inspelade pa datamedier” (klass 9) liknar
ndmligen varandra pa grund av att de
kompletterar varandra.

22. Betriffande  kénneteckensjamforelsen
angav fOrstainstansritten att 6verklagande-
ndmnden i det omtvistade beslutet ansag att
de ifrdgavarande kinnetecknen liknade
varandra (punkt 74 i den overklagade
domen).  Forstainstansritten  jimforde
dérefter kénnetecknen i visuellt, fonetiskt
och begreppsmissigt hénseende (punk-
terna 75-81 i den 6verklagade domen).

23. Forstainstansratten ansag bland annat att
trots att bokstavskombinationen OB och
andelsen LIX var gemensamma for de bada
kénnetecknen, forelag ett antal viktiga visuella
skillnader mellan dem, sdsom de tva bokstéver
som foljer efter OB, ndmligen E i det forsta
fallet och Ii det andra, borjan av orden (det
sokta gemenskapsvarumérket borjar med ett
M och det dldre varumirket med ett O) och
ordens ldngd. Forstainstansrdtten erinrade
om att konsumentens uppmirksamhet
vanligtvis riktas framf6ér allt mot ordets
borjan och fann att ”de ifragavarande kanne-
tecknen inte liknar varandra i visuellt hianse-
ende eller att de visuellt sett pa sin hojd liknar
varandra i mycket lag grad” (punkterna 75 och
76 i den 6verklagade domen).

24. Efter att ha jamfort kdnnetecknen i fone-
tiskt hénseende konstaterade forstainstans-
ritten att dessa i fonetiskt hanseende liknade
varandra i viss utstrickning (punkterna 77
och 78). Vid en begreppsmaissig jamforelse
fann forstainstansratten att ordet OBELIX
visserligen registrerats som ett ordmirke,
men att den breda allménheten utan svarighet
forknippar det med en populér karaktir i en
tecknad serie. Detta innebér att det dr foga
troligt att det hos omséttningskretsen skulle
kunna ske en begreppsmassig forvaxling med
andra mer eller mindre nirstdende uttryck
(punkt 79 i den 6verklagade domen). Eftersom
ordkannetecknet OBELIX har en klar och
bestimd innebord for omsdttningskretsen,
vilket innebdr att denna omedelbart forstar
inneborden, uppvdger de begreppsmaissiga
skillnaderna mellan kdnnetecknen de fone-
tiska likheterna och eventuella visuella
likheter mellan kdnnetecknen (punkterna 80
och 81 i den 6verklagade domen).
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25. Betriffande risken for forviaxling hinvi-
sade forstainstansritten till dom av den
22 oktober 2003 i mal T-311/01, Editions
Albert René mot harmoniseringsbyran —
Trucco (STARIX), REG 2003, s. I1-4625)
i maélet Starix och angav att "skillnaderna
mellan de ifrigavarande kénnetecknen &r
tillrackliga for att det skall kunna fastslas att
det inte foreligger nagon risk for forvixling
hos malgruppen. En sadan risk forutsétter
namligen att det foreligger en tillrdckligt stor
likhet bade mellan varumairkena i fraga och
mellan de varor eller tjanster som dessa
varumérken avser” (punkt 82 i den Over-
klagade domen). Forstainstansritten angav
vidare att

”83. Under dessa omstdndigheter paverkas
tillimpningen av artikel 8.1 biférordning
nr 40/94 i forevarande fall varken av
overklagandendmndens bedomning
avseende det édldre varumirkets sérskilj-
ningsformaga eller av sokandens pasta-
enden om varumirkets renommé (se, for
ett liknande resonemang, domen i det
ovan i punkt 22 nimnda maélet Starix,
punkt 60).

84. En risk for forvixling forutsitter
ndmligen att kénnetecknen samt de
varor och tjanster som kénnetecknen
avser dr identiska eller likartade, och ett
varumirkes renommé &r en omstidn-
dighet som skall beaktas vid bedom-
ningen av huruvida likheten mellan
kénnetecknen eller mellan varorna och
tjdnsterna édr tillriackligt stor for att det
skall uppsta en forvixlingsrisk (se, for ett
liknande resonemang och analogt,
domen i det ovan i punkt 59 nimnda
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85.

86.

maélet Canon, punkterna 22 och 24). Mot
bakgrund av att de motstidende kéinne-
tecknen, i forevarande fall, varken kan
anses vara identiska eller likna varandra,
kan det forhallandet att det éldre varu-
mairket i hog grad dr ként eller att det
atnjuter gott renommé i Europeiska
unionen inte péverka helhetsbedom-
ningen av risken for forvixling (se, for
ett liknande resonemang, domen i det
ovan i punkt 22 nidmnda maélet Starix,
punkt 61).

Slutligen kan forstainstansrétten inte
godta sokandens argument att det mot
bakgrund av férekomsten av dndelsen ix
ar mycket mojligt att ordet mobilix
diskret infogas i den kategori varu-
miérken som bestdr av figurer fran
serien Asterix och att det uppfattas som
om det harrér fran ordet obelix. Det ér
harvid tillrdckligt att papeka att
sokanden inte har ratt att gora gallande
nigon ensamritt betrdffande anvind-
ningen av dndelsen ix.

Av det ovanstaende framgar att ett av de
nodvindiga villkoren for att tillimpa
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 inte
ar uppfyllt. Det foreligger saledes inte
nagon risk for forvixling mellan det
sokta varumirket och det dldre varu-
market.”
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26. Forstainstansritten ogillade dérfor kla-
gandens talan.

27. Sokanden vid forstainstansritten over-
klagade forstainstansrittens dom den
13 januari 2006.

28. Det skall dven konstateras att overkla-
gandet visserligen kan tas upp till prévning,
men att det pa grund av sin ldngd inte har
upprittats i enlighet med rekommendatio-
nerna i punkt 44 i "praktiska anvisningar for

direkt talan och 6verklagande”.®

29. Parterna har yttrat sig och besvarat
domstolens fragor vid férhandlingen den
25 oktober 2007.

IV — Bedomning av 6verklagandet

30. Klaganden har &beropat sex grunder till
stod for sitt Overklagande. I den fOrsta
grunden har klaganden anmarkt att artikel 63
i forordning nr 40/94 asidositts genom den
overklagade domen och att forstainstans-

5 — EUT L 361, 2004, s. 15.

ratten provade likheten mellan varuméarkena
trots att denna inte var foremal for tvisten vid
ritten. Dirigenom asidosattes principen om
forbud mot reformatio in pejus. I den andra
grunden har klaganden &beropat att
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 asidosattes
med avseende pa varu- och tjansteslagslik-
heten och likheten mellan varumérkena. I den
tredje grunden har klaganden anmérkt att
forstainstansratten asidosatte artikel 74
i forordning nr 40/94. I den fjdrde grunden
har klaganden anfort &sidoséittande av
artikel 63 i forordning nr 40/94 och
artikel 135.4 i forstainstansréttens réittegangs-
regler. I den femte grunden har klaganden
anmarkt att forstainstansritten asidosatte
artikel 63 i forordning nr 40/94 och artiklar-
na 44, 48 och 1354 i forstainstansrittens
rattegangsregler genom att ritten avvisade
klagandens yrkande att mélet skulle aterfor-
visas till 6verklagandenimnden. Den sjitte
grunden avser asidosdttande av artikel 63
i forordning nr 40/94 pa grund av att vissa
handlingar inte tillats.

A — Den forsta grunden: huruvida artikel 63
i forordning nr 40/94 och den allmdinna
processrdttsliga  principen om forbud mot
reformatio in pejus tilldmpats pd ett riktigt
sdtt

1. Parternas argument

31. Klaganden har gjort géllande att forstain-
stansrattens dom strider mot artikel 63
i forordning nr 40/94 och mot allménna
principer i gemenskapens forvaltnings- och
processritt eftersom det, i motsats till det
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angripna  beslutet fran  6verklagande-
namnden, i domen faststilldes att de
motstdende  varumirkena Obelix och

Mobilix inte liknar varandra. Forstainstans-
riatten meddelade saledes en dom till nackdel
for klaganden i en fraga som inte pa ett tydligt
sitt hade framstillts infor ritten och over-
skred ddrmed sin behorighet i fraga om
provning av beslut som fattats av harmoni-
seringsbyrans Overklagandenamnder i ett
maél som det forevarande.

32. Klaganden har nidmligen betonat att
fragan huruvida varumirkena liknade
varandra inte var foremal for den talan som
vicktes vid forstainstansritten och darfor inte
borde vara foremal for tvisten vid forstain-
stansrdtten. Trots att ingen av parterna vickte
fragan huruvida varumirkena liknade
varandra under erforderliga former, medde-
lade forstainstansrétten domen till nackdel for
klaganden och underldt diarmed att pa ett
korrekt sitt tillimpa principen om forbud
mot reformatio in pejus.

33. Harmoniseringsbyrdn har hénvisat till
domen i maélet Canon (dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97,
REG 1998, s. I-5507, punkt 17 och domslutet)
och har invéint att den forsta grunden ar
uppenbart obefogad. Forstainstansrétten var
ndmligen skyldig att géra en omprovning av
likheten mellan de ifragavarande kinne-
tecknen. I ansokan ifragasatte klaganden
overklagandendmndens slutsatser betréf-
fande risken for forvaxling. Eftersom en del
av dessa slutsatser avser kénneteckenslik-
heten, var forstainstansritten med nodvén-
dighet tvungen att bedoma den for att
kontrollera lagenligheten i 6verklagande-
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nidmndens slutsatser med avseende pa
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 och for att
sakerstilla att denna tillimpats pa ett riktigt
satt.

34. Harmoniseringsbyran har vidare erinrat
om att forstainstansritten inte dndrade Gver-
klagandendmndens beslut. Forbudet mot
reformatio in pejus hindrar ndmligen att en
hogre instans gar utéver de yrkanden som den
klagande anfort och att denne kommer i en
ogynnsammare situation d4n om han inte
skulle ha klagat. I forevarande mal dndrade
forstainstansratten inte 6verklagandendamn-
dens beslut att delvis bifalla invdndningen.
Klaganden har saledes inte kommit i en
ogynnsammare situation &n innan denne
vickte talan vid forstainstansrétten.

2. Bedémning

35. Den allméinna processrittsliga principen
om forbud mot reformatio in pejus innebér att
den hogre instans som &r behorig att avgora
till exempel ett 6verklagande inte kan dndra
den liagre domstolens 6verklagade avgorande
till nackdel f6r den klagande om det enbart dr
denne som har 6verklagat. ¢

6 — Fasching, W., Zivilprozessrecht, andra upplagan, Wien, 1990,
s. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., Gottwald, P., Zivil-
prozessrecht, 16:e upplagan, Miinchen, 2004, s. 983; Rechbe-
rger, W., Simotta, D.-A., Zivilprozessrecht, sjitte upplagan,
Wien, 2003, s. 454 och 455.
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36. Av den allménna processrittsliga prin-
cipen om forbud mot reformatio in pejus
framgar vidare att den simsta mojliga
utgangen for den som har 6verklagat &r att
overklagandet ogillas och att det 6verklagade
beslutet faststills.”

37. Det skall konstateras att detta férhallande
galler klaganden. Enligt den &verklagade
domen befinner sig denne i samma situation
som fore det att talan vacktes vid forstain-
stansrétten. Det dr fran den synpunkten svart
att tala om reformatio in pejus.

38. Forbudet mot reformatio in pejus vid
gemenskapsdomstolarna begrdnsas emel-
lertid av att dessa &r skyldiga att ex officio ta
upp grunder avseende tvingande ritt.®
Gemenskapsdomstolarna  kan  bedéma
grunder som avser intern lagenlighet endast
efter ett yrkande som framstéllts av den som
overklagat, men en grund som avser tving-
ande ritt kan och till och med skall domstolen
bedoma ex officio.’

7 — Ovan angivna Rechberger och W, Simotta, D.-A., s. 455.
Forfattarna betonar att en dndring till forman for svaranden ar
mojlig endast om dven denne har 6verklagat samma beslut till
samma domstol.

8 — Fasching, W., Zivilprozessrecht, s. 884.

9 — For en definition av grunder avseende tvingande ritt
i gemenskapsritten, se Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. och
Bray R., Procedural Law of the European Union, andra
upplagan, London, 2006, s. 288 och 289; Sladi¢, J., "Die
Begriindung der Rechtsakte des Sekundérrechts der EG in der
Rechtsprechung des EuGH und des EuG”, Zeitschrift fiir
Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europa-
recht, nr 46, 2005, s. 127, och Castillo de la Torre, F, "Le relevé
d'office par la juridiction communautaire”, Cahiers de droit
européen, nr 3—4, 2005, s. 395 (pé s. 421).

39. Det skall betonas att i samband med
grunder som &beropas vid gemenskapsdom-
stolarna dr begreppet tvingande ritt forbe-
hallet'® “fragor som varken parterna eller
domstolen forfogar 6ver pa grund av deras
betydelse for allménintresset och som, i egen-

skap av prioritet, skall provas dven nédr de inte
7 11

har tagits upp till diskussion”.

40. Klaganden har anmérkt mot att forstain-
stansritten i den 6verklagade domen ex officio
bedomde lagenligheten hos 6verklagande-
ndmndens beslut med avseende pa likheten
trots att klaganden inte hade &beropat att
denna inte hade tillimpats pa ett riktigt sétt.
Klaganden anser att reformatio in pejus fore-
ligger, eftersom forstainstansritten bedomde
en grund som klaganden inte hade dberopat
i sin talan.

41. Det skall betonas att klaganden inte har
ifragasatt huruvida oOverklagandendmndens
bedémning av likheten mellan kdnnetecknen
OBELIX och MOBILIX och av likheten

10 — Det skall konstateras att begreppet grunder, som ér typiskt
i till exempel fransk och belgisk ritt relativt néra motsvarar
den innebord som begreppet actio hade i romersk ritt.
Tillimpningen av detta system i gemenskapsdomstolarna
och uppdelningen i grunder avseende tvingande ritt och
grunder som avser intern lagenlighet har med fog kritiserats
av tidigare domare vid domstolen. Den tyske tidigare
domaren Ulrich Everling anser ndmligen att parter som inte
kommer fran linder som har en romansk réttstradition har
svart att forstd systemet pa grund av att odelbara begrepp
delas upp vid domstolen (Everling, U., "Das Verfahren der
Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen
Verfahren der Mitgliedstaaten”, Die Ordnung der Freiheit :
Festschrift fiir Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag,
2007, s. 542)

11 — Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgo-
rande av den 11 februari 2003 i mal C-217/00 P, Buzzi
Unicem mot kommissionen, betriffande vilket domstolen
meddelade dom den 7 januari 2004 i de férenade maélen
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P
och C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen
(REG 2004, s. I-267), punkt 217.
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mellan de varu- och tjinsteslag som skyd-
dades genom dessa varumérken var lagenlig.
Det framgar emellertid av ansdkan till
forstainstansratten och bland annat av
punkt 2.3 och foljande punkter i denna att
klaganden &beropade likheten mellan kdnne-
tecknen OBELIX och MOBILIX, likheten
mellan de varu- och tjinsteslag som skyd-
dades genom dessa varumirken och risken f6r
forvaxling i sin ansokan till forstainstans-
ratten. I samband med grunden avseende
intern lagenlighet med avseende pa att
artikel 8.1 b och 8.2 i férordning nr 40/94
inte tillimpats pa riktigt sitt aberopade
klaganden ndamligen argument som hénforde
sig till fragan om likhet mellan de ovan-
nidmnda varumérkena och kénnetecknen.
I samband med den ovannidmnda grunden
utvecklade klaganden vid forstainstansratten
anmirkningen att den omstdndigheten att
varumirket OBELIX var vilként och hade hog
sarskiljningsforméga hade asidosatts och
hévdade att det forelag mycket stor begrepps-
missig likhet och ljudlikhet mellan kanne-
tecknen OBELIX och MOBILIX. 2 Klaganden
gjorde vidare gillande att det forelag risk for
forvixling i begreppsméssigt avseende pa
grund av samspelet mellan varuslagslikheten,
varumérkeslikheten och sdrskiljningsfor-
magan hos varumérket OBELIX. ** Klaganden
forde diarmed in likheten mellan kidnne-
tecknen OBELIX och MOBILIX i tvistens
foremal.

42. Foremalet for tvisten, sdsom klaganden
faststéllt det i enlighet med artikel 63 i forord-
ning nr 40/94, inbegrep aven likheten mellan
kdnnetecknen =~ OBELIX och  MOBI-
LIX. Klaganden kan dérmed inte klandra
forstainstansritten for att denna provade

12 — Forhandlingsrapporten i mal T-336/03, punkterna 31-33.
13 — Ibidem, punkterna 34 och 35.
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likheten mellan kdnnetecknen OBELIX och
MOBILIX i samband med bedémningen av
samspelet mellan dessa faktorer.

43. Forstainstansritten asidosatte vare sig
artikel 63 i forordning nr 40/94 eller den
allmédnna processrittsliga principen om
forbud mot reformatio in pejus.

44. Talan kan inte vinna bifall pd denna
grund.

B — Den andra grunden:  huruvida
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 dsidosatts
med avseende pd varu- och tjdnsteslagslik-
heten och likheten mellan varumdrkena

1. Parternas argument

45. I denna grund som é&r av avsevérd langd
och dr uppdelad i tva delar har sokanden gjort
gallande att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
inte har tillampats pa riktigt sitt med avse-
ende pa varu- och tjdnsteslagslikheten och
likheten mellan varumérkena.
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46. I den forsta delgrunden har klaganden
pastatt att forstainstansritten &sidosatte
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 vid
bedomningen av varu- och tjansteslagslik-
heten. Klaganden har forst och framst
klandrat forstainstansritten for att denna
tillampade felaktiga réttsliga kriterier nar
den faststéllde om de respektive varorna och
tjansterna var av liknande slag. I den andra
grundens andra del har klaganden péstatt att
forstainstansratten asidosatte artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 nér rétten fann att de
omtvistade varumarkena var olika.

47. Med avseende pa den forsta delgrunden
har klaganden pastatt att likheten borde ha
jamforts med héansyn till att de motstaende
varumirkena dr identiska och att det &ldre
varumérket OBELIX har mycket hog sarskilj-
ningsformaga och dr vilkdnt. Det korrekta
rattsliga kriteriet skulle dérfor vara foljande:
Varorna (och tjansterna) dr av liknande slag
om allmdnheten kan tro att de kommer fran
samma foretag eller fran foretag med ekono-
miska band nér de aterfinns pa marknaden
under identiska varumérken och det dldre
varumiérket har mycket hog sirskiljnings-
formaga och ar mycket vilként.

48. Klaganden har for det andra ifragasatt om
de konkreta varuslagsjimforelser som
forstainstansratten gjorde ar konsekventa
och vilgrundade. Det &r uppenbart att
forstainstansriatten missuppfattade varuslags-
forteckningen. Enligt klaganden &r forstain-
stansrittens péstdende i punkt 62 i den 6ver-
klagade domen att det "framgar ... av orda-
lydelsen i forteckningen 6ver de varor och
tjanster som omfattas av den éldre registre-
ringen avseende klass 9 att de omraden som
avses dr fotografi, kinematografi, optik, under-
visning och videospel” felaktig och strider mot
varuslagsforteckningen och mot forstainstan-
srittens egna pastdenden i punkt 63. Aven
pastdendet i punkt 62 i den overklagade
domen att det som avses med varumérket
MOBILIX i stort sett uteslutande dr olika
former av telekommunikationer strider mot
varuslagsforteckningen som, utan begrins-
ning till telekommunikationer, 4ven omfattar
ackumulatorer och batterier, transformatorer
och konverterare, kodare och avkodare,
kodade kort och kort for kodning.

49. Betriffande jamforelsen mellan tjéns-
terna MOBILIX i klasserna 35, 37, 38 och 42
och de varor som omfattas av varumérket
OBELIX har klaganden péstétt att det som
forstainstansritten fastslog i punkt 68 i den
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overklagade domen ("[d]et foreligger ... pa sin
hojd en lag grad av likhet mellan de tjanster
som anges i registreringsansokan och som
ingar i klass 38 och de tjanster som atnjuter
skydd genom de éldre réttigheterna och som
ingar i klass 41”) inte stér i konsekvens med
slutsatsen i punkt 70 i den 6verklagade domen
att de ifrdgavarande varorna och tjansterna
inte dr av liknande slag och strider mot
forstainstansrattens  bedomning  genom
vilken denna inte godtog klagandens argu-
ment att samtliga varor och tjdnster som avses
i ans6kan om registrering av gemenskapsva-
rumirke kan sdttas i samband med datorer
och datorprogram (klass 9) som omfattas av
det édldre varumirket (punkt 69 i den 6ver-
klagade domen).

50. I den andra grundens andra del har
klaganden pastatt att forstainstansritten
asidosatte artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
ndr rétten fann att de motstaende varumar-
kena var olika varandra. Klaganden har
aberopat denna delgrund i andra hand efter
den forsta delgrunden. Forstainstansrétten
tillampade inte de korrekta rttsliga kriteri-
erna vid bedomningen av varumaérkeslik-
heten. Betriffande likheten i visuellt avseende
betonade forstainstansritten godtyckligt skill-
naderna mellan varumérkena, trots att de
bestandsdelar som dr gemensamma enligt
allménna varumirkesrittsliga principer ar
mer betydelsefulla dn skillnaderna. Klaganden
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har pastatt att vare sig forstainstansréttens
bedémning av den fonetiska likheten eller av
den begreppsmassiga likheten stoddes av
nagon omstindighet som hade aberopats vid
forstainstansritten. Betriffande jamforelsen
i begreppsmaissigt avseende har klaganden
ifragasatt forstainstansrittens konstaterande
i punkt 79 i den 6verklagade domen, namligen
att en "konkret ... forestéllning av en populér
figur gor det foga troligt att det hos
malgruppen skulle kunna ske en begrepps-
maéssig forvaxling med andra mer eller mindre
nédrstdende uttryck”. Forstainstansrittens
resonemang ér oriktigt, eftersom risken for
forvaxling enligt allmédnna varumaérkesritts-
liga principer &r storre ju mer valként eller ju
hogre sarskiljningsforméga det édldre varu-
market har.

51. Klaganden har &ven anmirkt mot att
forstainstansritten i punkterna 80-82 i den
overklagade domen tillimpade den sa kallade
neutralisationsteorin. Enligt klaganden kan
denna teori inte tillimpas vid den slutliga
bedomningen av risken for forvaxling, men
ddremot ndr de motstdende varumérkena
foreter visuella eller fonetiska eller visuella
och fonetiska likheter. Ett korrekt rattsligt
kriterium skulle dérfor ha varit foljande: Tva
varumirken liknar varandra (forutsatt att
varorna eller tjidnsterna dr av samma eller
liknande slag, den beslutsfattande instansen
skall dérfor inleda bedomningen av risken for
forvixling) om (en viss, hog eller fullstindig)
visuell likhet (som dven innefattar den fone-
tiska likheten eller (en viss, hog eller full-
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stindig) fonetisk likhet foreligger oberoende
av huruvida begreppsmissig likhet foreligger.
P4 samma sidtt ar tvd varumirken lika
varandra om de é&r identiska eller liknar
varandra i begreppsmaissigt avseende, dven
om ingen visuell eller fonetisk likhet fore-
ligger.

52. Klaganden har slutligen gjort gallande att
forstainstansratten missforstod klagandens
argument ndr rdtten i punkt 85 i den Gver-
klagade domen péstod att klaganden hade
gjort gillande ensamritt till att anvianda
suffixet ix, eftersom klaganden hade pastatt
sig vara innehavare av en varumairkesfamilj
som tillkommit pd motsvarande séitt som
MOBILIX, ndmligen genom att en beskri-
vande del for en persons yrke eller verksamhet
kombineras med suffixet ix. Anspelningen pa
mobil avldgsnar sig ddrmed inte fran varu-
mirkesfamiljen. Den o6kar till och med risken
for forvixling, eftersom den omstédndigheten
att en varumérkesfamilj foreligger i allménhet
anses vara en sarskild orsak till att risk for
forvaxling uppkommer dven om ingen fone-
tisk eller visuell likhet foreligger.

53. Harmoniseringsbyran har anfort att bland
klagandens ménga argument utgors den enda

rittsfragan av huruvida forstainstansritten
i punkt 81 i den 6verklagade domen lagenligt
kunde dra slutsatsen att de begreppsmassiga
skillnaderna mellan kdnnetecknen i fraga kan
forta verkan av de fonetiska och visuella
likheterna. Forstainstansrétten gjorde emel-
lertid en korrekt bedémning av samtliga
bestandsdelar som enligt fast réttspraxis
skall beaktas vid helhetsbeddmningen av
risken for forvixling. I enlighet med fast
rittspraxis innebér denna helhetsbedémning
att de begreppsmaissiga och visuella skillna-
derna mellan tvd kédnnetecken kan forta
verkan av den ljudlikhet som forekommer
kannetecknen emellan, under forutsittning
att inneborden av atminstone ett av dessa
kannetecken ér klar och bestimd for omsitt-
ningskretsen, pa sa sitt att denna direkt kan
uppfatta den. Resultatet av denna beddmning
ar ett konstaterande av faktiska omstindig-
heter som faller utanfér domstolens kontroll
i samband med ett 6verklagande.

54. Betraffande argumentet att forstainstans-
ritten borde ha beaktat varuméarket OBELIX
renommé vid jamforelsen av de ifragavarande
varorna, tjansterna och kannetecknen har
harmoniseringsbyran gjort gillande att
klaganden har blandat samman tv& begrepp,
namligen renommén hos Obelix, som ar en
beromd karaktér i en tecknad serie och den
potentiella renommén hos varumairket
OBELIX. Det finns inte nagon rittslig
princip eller négot precedensfall som
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innebér att en litterdr karaktdr automatiskt
skall anses vara ett vilkdnt varumérke. Allt
beror pa omstdndigheterna i det enskilda
fallet och klaganden forebringade inte ndgon
bevisning under forfarandet vid harmoniser-
ingsbyran till stod for att en beromd karaktér
stegvis skulle ha forvandlats till ett valként
varumirke. Genom att, nér den faststéllde det
dldre varumairkets skyddsomfing inte beakta
att namnet Obelix, som avser en berémd
karaktdr i en tecknad serie, var vilkint,
tillampade forstainstansréitten med fog den
regeln att den behoriga myndigheten i ett
invéindningsférfarande avseende relativa regi-
streringshinder skall begrinsa bedémningen
till vad parterna &beropat och yrkat.

55. Harmoniseringsbyran har hivdat att
klaganden genom att ansluta sig till de
principer som forstainstansrétten har fasts-
lagit men bestrida réttens slutsatser, har
bestridit forstainstansrattens bedomning av
faktiska omsténdigheter som emellertid faller
utanfér domstolens bedémning i samband
med ett 6verklagande.

56. Betriffande pastiendena att forstainstan-
sratten skulle ha missuppfattat omsténdighe-
terna eller bevisningen, anser harmonisering-
sbyran att forstainstansritten korrekt atergav
forteckningen 6ver varor och tjdnster och
gjorde en jaimférande bedomning som grun-
dades pa sddana omstindigheter som typ av
tillverkare och hur varorna spreds. Harmoni-
seringsbyrdn anser att den andra grunden
skall avvisas delvis. I den del som den kan
provas i sak kan den inte leda till bifall for
overklagandet.
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2. Beddmning

57. Det foljer av artikel 225 EG och artikel 58
forsta stycket i domstolens stadga att ett
overklagande dr begransat till réttsfragor.
Forstainstansritten dr med andra ord ensam
behorig att faststilla de relevanta faktiska
omstdndigheterna och att bedéma bevis-
ningen. Bedomningen av de faktiska omstén-
digheterna och bevisningen ér dérfor inte —
utom i det fall d& uppgifter som understallts
forstainstansrédtten har missuppfattats — en
rattsfraga som i sig ar understilld domstolens
kontroll i ett méal om 6verklagande. *

58. Vid tillampning av artikel 8.1 b i férord-
ning nr 40/94 maste den klagande, dven i fall
da det yngre varumérket dr identiskt med ett
dldre varumirke med mycket hog sarskilj-
ningsférmaga, styrka att ifragavarande varor
eller tjanster dr av liknande slag. I den ovan-
ndmnda bestimmelsen foreskrivs ndamligen
att ifragavarande varor eller tjanster maste
vara av samma eller liknande slag for att det
skall foreligga risk for forvéxling.

59. Ifragavarande varor eller tjénster maste
vara av samma eller liknande slag for att det
skall foreligga risk for forviaxling. Aven dé det

14 — Dom av den 15 september 2005 i mal C-37/03 P, BiolD mot
harmoniseringsbyran (REG 2005, s. I-7975), punkt 43.
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yngre varumérket dr identiskt med ett dldre
varumérke med mycket hog sirskiljnings-
formaga ar det dédrfér nodvindigt att styrka
att ifrdgavarande varor eller tjnster ar av
liknande slag. **

60. Under dessa omstindigheter maste
klagandens argument att forstainstansratten
gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning
genom att tillimpa felaktiga réttsliga kriterier
eller till och med genom att inte tillimpa
négot rittsligt kriterium, utan endast framfora
argument med motstridiga pastidenden anses
ogrundat.

61. Det framgér av en bedomning av
punkterna 60-71 i den 6verklagade domen
att forstainstansrétten efter att ha gjort en
detaljerad bedomning av olika faktorer som ar
kénnetecknande for forhallandet mellan de
ifragavarande varorna och tjansterna, hade
fog for att utan att gora sig skyldig till felaktig
rattstilliampning anse att de varor och tjdnster
som avses med varumirket MOBILIX inte ar
av liknande slag som de som omfattas av
kdnnetecknet OBELIX.

62. Betriaffande argumentet att den Over-
klagade domen innehéller en uppenbar
motségelse mellan punkterna 62 och 63 och
att punkt 63 i den oOverklagade domen
innehaller felaktigheter, skall det konstateras

15 — Beslut av den 9 mars 2007 i mal C-196/06 P, Alecansan mot
harmoniseringsbyran, punkt 37.

att detta argument i sak avser att ifrigasitta
forstainstansrattens bedémning av omstén-
digheterna och i verkligheten syftar till att
begéra att domstolen skall ersétta forstain-
stansrittens bedomning i punkterna 62 och
63 iden 6verklagade domen med sin egen. Det
ar saledes uppenbart att sokandens argument
inte kan godtas.

63. Avsamma skil kan inte heller klagandens
argument att forstainstansritten inte gjorde
en korrekt bedémning av varorna i klasserna 9
och 16 godtas. Med hénsyn till forstainstans-
rittens bedomning skall samma slutsats dras
betriaffande anmarkningen att forstainstans-
ritten nojde sig med for att gora en bokstavlig
bedomning av varorna och tjansterna och inte
beaktade det ekonomiska sambandet mellan
dessa samt att den forbigick sérskilt fragan
huruvida omsittningskretsen anser att varor
och tjanster har samma kommersiella
ursprung ndr de utbjuds under identiska
varumarken.

64. Inte heller den anmarkning kan godtas
som avser fragan huruvida forstainstansrétten
i punkt 81 i den 6verklagade domen '* kunde
dra slutsatsen att skillnaderna i begreppsmaés-
sigt avseende mellan de ifragavarande kénne-
tecknen i forevarande fall fortar verkan av de
fonetiska och eventuella visuella likheter som
angetts ovan. Det skall konstateras att
forstainstansrdtten i punkterna 72 och
74-80 tillimpade de kriterier som utvecklats
i rdttspraxis pa ett riktigt sitt. Det framgér

16 — Texten i denna punkt har féljande lydelse: "Harav f6ljer att de
begreppsmiissiga skillnaderna mellan kiannetecknen i fraga
iforevarande fall fortar verkan av de fonetiska och eventuella
visuella likheter som angetts ovan.”
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vidare att fOrstainstansrdtten konstaterade
vissa faktiska omsténdigheter betréiffande
orden MOBILIX och OBELIX i punkt 79
i den o6verklagade domen och att klaganden
vill ifragasitta forstainstansrittens bedom-
ning av omsténdigheterna och i verkligheten
syftar till att begdra att domstolen skall ersitta
forstainstansréttens beddomning med sin egen.

65. Av vad ovan anforts framgar saledes att
overklagandet inte kan vinna bifall pa4 denna
grund.

C — Den tredje grunden: huruvida artikel 74
i forordning nr 40/94 tilldmpats pa ett korrekt
sdatt med avseende pad att varumdrket OBELIX
inte ansdgs vara vilkdnt och inte ansdgs ha
mycket hog sdrskiljningsformdga

1. Parternas argument

66. Klaganden har klandrat forstainstans-
ritten for att inte ha tillimpat artikel 74
i forordning nr 40/94 pa ett korrekt sitt,
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eftersom ritten inte godtog att varumérket
OBELIX var vilkdnt och hade mycket hog
sarskiljningsformaga. Klaganden har havdat
att forstainstansritten inte hade ndgon grund
for att konstatera att harmoniseringsbyran
bedomde omsténdigheterna och bevisningen
pé grund av att den var tvungen till det enligt
artikel 74.1 i férordning nr 40/94, men att den
fann att dessa var otillrickliga for att faststélla
att det icke registrerade kinnetecknet var
vilkédnt och att det registrerade kédnnetecknet
hade hog sirskiljningsformaga. Eftersom
Orange deltog i forfarandet vid 6verklagande-
nidmnden men inte bestred eller pa annat sitt
ifragasatte klagandens péastaenden, skulle det
vara absurt att krdva att klaganden skulle
forebringa all bevisning, eftersom det inte
finns nagon bestimmelse eller gemenskaps-
rattslig princip som tvingar en part att fore-
bringa bevisning for sdédant som inte ifraga-
satts mellan parterna. Invindningsenheten
och overklagandendmnden medgav namligen
att kinnetecknet OBELIX var vilkint. Over-
klagandendmnden borde ha dragit slutsatsen
att varumérket OBELIX har mycket hog
sarskiljningsformaga och att det dr vilként.
Eftersom notoriska fakta inte behover styrkas
borde dessutom samma princip tillimpas pa
kianda varumérken.

67. Harmoniseringsbyran anser att det ar
uppenbart att 6verklagandet inte kan bifallas
pad den tredje grunden. Att den faktiska
grunden for 6verklagandendmndens bedom-
ning dr begrinsad enligt artikel 74 i féorordning
nr 40/94 utesluter inte att Gverklagande-
ndmnden beaktar notoriska fakta utover de
omsténdigheter som parterna dberopat under
invandningsforfarandet. Vad som kan anses
vara notoriskt i forevarande mal &r att Obelix
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ar en karaktir i en tecknad serie. Detta
konstaterande kan emellertid inte tillimpas
i sig pa varumarket OBELIX, eftersom det inte
finns nagot precedensfall som innebér att
berémda litterdra karaktarer automatiskt skall
anses vara vilkanda varumairken.

68. Aven om parterna inte har invint mot att
varumérket OBELIX dr vilkint &r detta inte
en omstidndighet som dr bindande for
forstainstansratten. Rétten &r emellertid
skyldig att utreda huruvida o6verklagande-
ndmnden &sidosatte forordning nr 40/94 nir
den i det omtvistade beslutet fann att varu-
mérkena inte var lika varandra. I forfaranden
inter partes vid harmoniseringsbyran finns
det inte nagon princip som innebdr att
omstiandigheter som inte ifragasitts av den
andra parten skall anses styrkta.

2. Bedomning

69. Det skall inledningsvis anmirkas att
klaganden har ifragasatt huruvida 6verkla-
gandendmndens och forstainstansréttens
bedémning av huruvida varumérket &r
valként ér lagenlig och korrekt i férevarande
mal.

70. Sasom erinrats om i punkt 57 &r ett
overklagande begrinsat till rattsfragor.
Forstainstansritten dr med andra ord ensam

behorig att faststdlla de relevanta faktiska
omstindigheterna och att bedéma bevis-
ningen. Bedomningen av de faktiska omstén-
digheterna och bevisningen &r dérfor inte —
utom i det fall d& uppgifter som understillts
forstainstansrdtten har missuppfattats — en
rittsfraga som i sig ar understélld domstolens
kontroll i ett mél om 6verklagande.

71. Nér en klagande har ifragasatt forstain-
stansréttens tolkning eller tillimpning av
gemenskapsratten kan dock de rattsfragor
som provades av forstainstansritten pa nytt
tas upp till diskussion i malet om Over-
klagande. Om klaganden inte pa detta sitt
kunde utforma sitt 6verklagande med st6d av
grunder och argument som redan &beropats
vid forstainstansritten, skulle ndmligen 6ver-
klagandeinstitutet forlora en del av sin bety-
delse.

72. Med avseende p& huruvida den tredje
grunden ar befogad skall det erinras om att
harmoniseringsbyran enligt artikel 74.1
i forordning nr 40/94 under forfarandet skall
prova sakforhallandena pé& eget initiativ.
I drenden om relativa registreringshinder
skall provningen emellertid vara begrénsad
till vad parterna aberopat och yrkat. Det skall
i detta avseende betonas att den som ansoker
om registrering av ett varumérke och hinvisar

17 — Dom av den 22 juni 2006 i méil C-25/05 P, Storck mot
harmoniseringsbyran (REG 2006, s. I-5719), punkt 48.
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till notoriska fakta kan bestrida riktigheten
i de faktiska omsténdigheter avseende huru-
vida ett varumirke ar vilkidnt som oOver-
klagandendmnden gor géllande vid forstain-
stansrétten.

73. Nér forstainstansritten fann att vissa
fakta som oOverklagandendimnden hade
grundat sitt beslut pa var notoriska, bland
annat att kdnnetecknet OBELIX var vilként,
utgér detta ett konstaterande av faktiska
omstandigheter som, utom i det fall da
uppgifterna har missuppfattats, faller utanfor
domstolens kontroll i ett mal om o&verkla-
gande. ' I forevarande mal framgar det inte att
nagot skulle ha missuppfattats.

74. Forstainstansritten gjorde sig saledes inte
skyldig till felaktig rattstillimpning nédr den
i punkterna 32-36 i den 6verklagade domen
fann att den rittsliga bedomningen avseende
huruvida kénnetecknet OBELIX var vilkant
och hade hog sirskiljningsformaga inte
styrkts genom de faktiska omstédndigheterna
eller bevisningen.

75. Overklagandet kan séledes inte bifallas pa
den tredje grunden.

18 — Ibidem, punkt 53.

I-10082

D — Denfidrde grunden: huruvida artikel 63
i forordning nr 40/94 och artikel 135.4
i forstainstansrdttens  rdttegdngsregler
tillimpats pa ett korrekt séitt med avseende
pa att talan inte vunnit bifall pd yrkandet om
ogiltigforklaring av det angripna beslutet pd
grund av att artikel 8.5 i forordning nr 40/94
inte tilldmpats

1. Parternas argument

76. Forstainstansratten underldt att tillimpa
artikel 63 i forordning nr 40/94 och
artikel 135.4 i forstainstansréttens rittegangs-
regler pa ett riktigt sitt nir ratten avvisade
klagandens yrkande om ogiltigforklaring av
det angripna beslutet p& grund av att 6ver-
klagandendmnden inte hade tillimpat
artikel 8.5 i forordning nr 40/94. Forstain-
stansriatten gjorde sig skyldig till felaktig
rittstillimpning genom att grunda sin
bedomning pa en felaktig tolkning av fore-
maélet for talan och beaktade inte omstandig-
heten att 6verklagandendmnden inte kunde
begrinsa sig till att prova de omstandigheter
och den bevisning som &beropats vid
nimnden, utan var skyldig att bedoma
omstidndigheter som &beropats i forsta
instans dven om denna fraga inte uttryckligen
hade ndmnts i grunderna for talan.
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77. Klaganden har gjort gillande att de
argument som denne aberopade vid Gver-
klagandendmnden visserligen avsag
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, men att
det vid en rimlig tolkning av de handlingar
som ingavs under invindningsforfarandet och
forfarandet i samband med overklagandet
framgar att klaganden fortfarande pastod sig
vara innehavare av varumérket OBELIX som
samtidigt atnjot skydd som registrerat
gemenskapsvarumirke, som vilkant varu-
mirke i den mening som avses i artikel 8.2 ¢
i forordning nr 40/94 och som ett ként
varumadrke. Klaganden har hela tiden hévdat
att ett varumarke som ar vilkdnt och som
omfattas av artikel 8.2 c i férordning nr 40/94
dven dr kint i den mening som avses
i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

78. Overklagandenimndens konstaterande
att klaganden uttryckligen begréinsade sin
talan till fragor avseende artikel 8.1 i forord-
ning nr 40/94 &r oriktigt, vilket klaganden
anforde vid forstainstansratten. For att visa att
varumérken som skyddas av artikel 8.2 och 8.5
i forordning nr 40/94 har samband med
varandra anforde klaganden vid forstainstans-
ratten vidare att den ena eller den andra av
dessa bestimmelser i dag har samma inne-
bord. Forstainstansratten fann att detta

yrkande inte kunde prévas i sak och prévade
inte detta argument.

79. Harmoniseringsbyran har svarat att det &r
uppenbart att talan inte kan vinna bifall pa
denna grund. I sitt meddelande om invind-
ning grundade klaganden sin invéndning pé
tva grunder genom att kryssa i lampliga rutor
— risk for forvixling med ett dldre varumirke
och att anvéndningen utan skilig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
forfang for ett dldre varumairkes sarskiljnings-
forméga eller renommé — nir klaganden ingav
handlingar till stéd for invindningen.
Klaganden aberopade emellertid inte den
sistndmnda grunden f6r invdndning som
avser artikel 8.5 i férordning nr 40/94. Trots
bristande bevisning angav invdndningsen-
heten att det inte var nddvéndigt att prova
huruvida det fanns grund for invindningen
med avseende pd artikel 8.5 i foérordning
nr 40/94, eftersom kiénnetecknen inte
liknade varandra. Nér detta beslut 6verkla-
gades yrkade klaganden inte att 6verklagande-
namnden skulle tillimpa artikel 8.5 i férord-
ning nr 40/94 och niamnde inte heller den
bestdmmelsen i sina grunder. Med beaktande
av vad ovan anforts och av att klaganden inte
identifierade det é&ldre varumairke, vars
sarskiljningsformaga eller renommé skulle
lida skada genom ansdkan om registrering
av gemenskapsvarumarke, fann 6verklagan-
dendmnden att de handlingar som ingetts
i samband med invindningsforfarandet
syftade till att visa att det dldre oregistrerade
varumaérket var vilkdnt som angavs vara en av
de dldre rattigheterna eller eventuellt att det
registrerade varumirket hade hog sirskilj-
ningsformaga, men inte att det var vélként
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i den mening som avses i artikel 8.5 i forord-
ning nr 40/94. Overklagandenimnden
avgjorde séledes inte fragan huruvida
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 var tillamplig.

80. I stillet for att gora gillande att over-
klagandendmnden hade overtritt artikel 74
i forordning nr 40/94 genom att underlata att
gora en provning mot bakgrund av artikel 8.5
i forordning nr 40/94, héavdade klaganden i sin
ansokan till forstainstansritten att Gverkla-
gandendmnden hade 4asidosatt artikel 8.5
iforordning nr 40/94. Eftersom 6verklagande-
namnden inte hade gjort ndgon prévning mot
bakgrund av artikel 8.5 i féorordning nr 40/94
fann forstainstansriatten mot bakgrund av
artikel 135.4 i forstainstansrittens réttegangs-
regler med fog att ett yrkande om prévning
enligt denna bestdmmelse inte kunde provas
i sak.

2. Generaladvokatens bedomning

81. Det skall inledningsvis konstateras att
klaganden vare sig i sin invindning eller
i overklagandet till 6verklagandendmnden
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yrkade att beslutets lagenlighet skulle provas
i enlighet med artikel 85 i férordning
nr 40/94. Av  o6verklagandendmndens
angripna beslut,” parternas skriftvixling
i samband med att talan vicktes vid forstain-
stansritten samt av den overklagade domen
och forstainstansrittens forhandlingsrapport
framgar namligen att grunden att artikel 8.5
i forordning nr 40/94 inte tillimpats pa ett
korrekt sétt dberopades for forsta gangen vid
forstainstansratten.

82. Det skall, sasom klaganden har betonat,
anmdrkas att det dr ganska svart att skilja
mellan vilkdnda och kénda varumarken. Det
finns namligen en likhet mellan a ena sidan
artikel 8.1 och 8.2 och & den andra artikel 8.5
i forordning nr 40/94. Det gar emellertid inte
att ur den omstandigheten att detiartikel 8.2 c
i forordning nr 40/94 hénvisas till valkdanda
varumarken, dra den slutsatsen att detta dven
avser héanvisningen i artikel 8.5 i forordning
nr 40/94 som avser det forhallandet att varor
och tjanster som inte dr av liknande slag
omfattas av tvd varumairken, varav det ena ar
vilkdnt inom gemenskapen. Att tolka
artikel 8.5 i foérordning nr 40/94 som en
fortsattning pa artikel 8.1 och 8.2 i samma
forordning och att tolka dessa s, att de méste
provas tillsammans éven om artikel 8.5 inte
har aberopats vid harmoniseringsbyran skulle
innebdra att tillimpningsomrédet for
artikel 85 i forordning nr 40/94 inte
tillimpades pa ett korrekt sitt. Vid en
systematisk tolkning framgar det bade av
den interna och av den externa systematiken
iartikel 8 i férordning nr 40/94 att det &r fraga
om olika kriterier i punkterna 1, 2 och 5. Av
den externa systematiken, det vill siga textens
struktur, framgar tydligt att punkterna 1,2 och

19 — Fjarde 6verklagandendmndens beslut av den 14 juli 2003,
é:x}"ende R 559/2002 — 4, punkt 7.
20 — Overklagandet, punkt 143.



LES EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN

5iartikel 8 dr klart avgréansade. Av den interna
systematiken, det vill siga hur textens innehall
har sammanstillts, framgar att dessa punkter
har olika syften. !

83. Eftersom klaganden inte har bestridit
lagenligheten hos invidndningsenhetens och
overklagandendmndens beslut med avseende
pa artikel 8.5 i forordning nr 40/94 kan
klaganden inte avhjilpa sin egen brist genom
att hanvisa till liknande bestimmelser.

84. I mal om ogiltigforklaring av det beslut
som avses i en talan vid gemenskapsdom-
stolen skall lagenligheten av den angripna
rattsakten provas i forhéllande till de faktiska
och rittsliga omsténdigheter som forelag vid
den tidpunkt da réttsakten antogs.*
Detsamma géller mal i enlighet med artikel 63
i forordning nr 40/94. Det foljer ndmligen av
fast réttspraxis att talan som fors med stod av
denna artikel syftar till att, i den mening som
avses i artikel 63 i forordning nr 40/94, préva
lagenligheten av de beslut som harmoniser-
ingsbyrdns  6verklagandendmnder fattar.
Aven om det i artikel 63.3 i forordning
nr 40/94 foreskrivs att forstainstansratten
”skall vara behorig att undanrdja eller dndra
ett 6verklagat beslut” skall denna punkt ldsas

21 — Betriffande begreppen intern och extern, se Heck, P., Das
Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzesauslegung und Inter-
essenjurisprudenz, Begriffsbildung und Inter
denz, Berlin, Ziirich, 1968, s. 188—189.

22 — Dom av den 7 februari 1979 i de férenade mélen 15/76 och
16/76, Frankrike mot kommissionen (REG 1979, s. 321;
svensk specialutgava, volym 4, s. 287), punkt 7. I detta mal
ifragasatte Republiken Frankrike lagenligheten hos vissa
beslut om avslutande av rikenskaperna som lagts fram av
Republiken Frankrike med avseende pa utgifter for riken-
skapsaren 1971 och 1972 som finansierats av Europeiska
utvecklings- och garantifonden fér jordbruket (EUGF]) med
aberopande av att jimkning skulle ske efter det att beslut
fattats om att avvikelser konstaterats.

jurispru-

mot bakgrund av artikel 63.2, i vilken det
foreskrivs att ett "6verklagande far grundas pa
bristande behorighet, asidosittande av
vésentliga formforeskrifter, asidoséttande av
fordraget, av denna forordning eller av nagon
rittsregel som giller deras tillimpning eller
rorande maktmissbruk”, och i samband med
artiklarna 229 EG och 230 EG. Den lagenlig-
hetskontroll som forstainstansréitten gor av
ett beslut fran en 6verklagandenamnd skall
saledes ske med ledning av de rdttsfragor som
tagits upp infor 6verklagandendmnden. * Det
ar emellertid utrett att artikel 8.5 inte angavs
bland de rittsfrédgor som framlades vid Gver-
klagandendmnden.

85. Forstainstansritten provade siledes inte
forevarande grund avseende huruvida
artikel 63 i forordning nr 40/94 och forstain-
stansrittens rattegangsregler tillimpats pa ett
korrekt sitt med avseende pa att talan inte
vunnit bifall pa yrkandet om ogiltigforklaring
av det angripna beslutet pa grund av att
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte
tillimpats, eftersom denna grund inte hade
aberopats under det administrativa forfa-
randet vid harmoniseringsbyran.

86. Forstainstansritten  asidosatte  inte
artikel 63 i forordning nr 40/94 och
artikel 135.4 i forstainstansréttens rittegangs-
regler genom att avvisa denna grund avseende
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och genom att

23 — Forstainstansrittens dom av den 31 maj 2005 i mél T-373/03,
Solo Italia mot harmoniseringsbyran — Nuova Sala (PARMI-
TALIA) (REG 2005, s. 11-1881), punkt 25.
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inte prova yrkandet om ogiltigforklaring av
detangripna beslutet pa grund av attartikel 8.5
i forordning nr 40/94 inte tillimpats. Talan
kan inte bifallas pa denna grund.

E — Den femte grunden: huruvida artikel 63
i forordning nr 40/94 och artiklarna 44, 48 och
135.4 i forstainstansrdttens rdttegangsregler
tilldmpats pd ett riktigt sdtt gemom att
klagandens yrkande att mdlet skulle dterfor-
visas till overklagandendmnden avvisades

1. Parternas argument

87. Klaganden anser att artikel 63 i férordning
nr 40/94 och artiklarna 44, 48 och 135.4
i forstainstansrittens réttegéngsregler asido-
sattes i forstainstansréttens dom, eftersom det
yrkande avvisades som aberopats i andra hand
under férhandlingen och som syftade till att
forstainstansritten skulle aterforvisa malet till
overklagandendmnden for att ge klaganden
mojlighet att visa att varuméarket OBELIX var
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vilkdnt. Under foérhandlingen vid forstain-
stansritten anférde klaganden att oavsett om
forstainstansratten bifoll forstahandsyrkandet
att Overklagandenimnden hade asidosatt
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 eller sjilv
avgjorde yrkandet avseende artikel 8.5
i forordning nr 40/94 borde den aterforvisa
malet till 6verklagandendmnden for att ge
klaganden mojlighet att styrka sitt pastaende
vid 6verklagandendmnden.

88. Klaganden har forst och framst havdat att
yrkandet att malet skulle aterforvisas till
overklagandendmnden for att ge klaganden
mojlighet att styrka sitt pastiende som
grundades pa artikel 85 i forordning
nr 40/94 inte &r ett "nytt” yrkande, utan ett
andrahandsyrkande efter det forstahandsyr-
kande som grundades pa artikel 8.5 i forord-
ning nr 40/94. Detta andrahandsyrkande ryms
med nodvandighet inom f6érstahandsyrkandet
och utgor darfor inte ett "nytt” yrkande i den
mening som avses i den 6verklagade domen.
For det andra forefaller forstainstansritten
upprétthalla begreppet foremal som anvénds
i artikel 135.4 i forstainstansrittens rétte-
gangsregler och som &ndras varje gang ett
yrkande ldggs till det ursprungliga yrkandet
oavsett dettas art eller sammanhang. Fore-
malet for tvisten vid dverklagandendmnden
utgjordes av huruvida MOBILIX, med hénsyn
till klagandens invindning p& grundval av
varumérket OBELIX, kunde registreras som
gemenskapsvarumairke for alla eller vissa av
de varor som det sokts registrerat for.
Klaganden har inte dndrat detta foremal och
huvudyrkandet att overklagandendmndens
angripna beslut skall ogiltigférklaras omfat-
tade med nodvindighet samtliga hértill
hénforliga yrkanden.
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89. Klaganden har betonat att artikel 44
i forstainstansrittens rattegangsregler inte
innebdr vare sig ett uttryckligt eller under-
forstatt forbud mot att i ett huvudyrkande
precisera andrahandsyrkanden i ett senare
skede av forfarandet, efter det att ansokan har
lamnats in. Inte heller artikel 48 i forstain-
stansrittens rittegédngsregler innehaller nagot
sadant forbud.

90. Harmoniseringsbyran har hivdat att det
dr uppenbart att talan inte kan vinna bifall pa
denna grund. Andrahandsyrkandet innehaller
dessutom en ny grund enligt vilken o6ver-
klagandendmnden &sidosatte artikel 74.1
i forordning nr 40/94 genom att inte prova
huruvida artikel 8.5 i férordning nr 40/94 var
tillamplig. Denna grund aberopades forst nar
klaganden forstod att talan inte kunde provas
pd grunden avseende dasidosittande av
artikel 8.5. Eftersom andrahandsyrkandet
aberopades forst under forhandlingen hade
forstainstansrétten fog for att avvisa det med
stod av artiklarna 44 och 48 i férstainstansrat-
tens rittegangsregler.

2. Generaladvokatens beddmning

91. Sasom erinrats om i punkterna 57 och 70
i friga om eventuella oegentligheter i forfa-
randet dr overklagandet begrénsat till rétts-

fragor enligt lydelsen i artikel 225.1 EG och
artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga.
Enligt den sistndmnda bestimmelsen kan ett
overklagande endast grundas pa bristande
behorighet hos forstainstansritten, pa ratte-
gangsfel som kranker den &verklagandes
intressen eller pa att forstainstansritten har
asidosatt gemenskapsritten.* Domstolen ar
sdledes behorig att kontrollera om ritte-
gangsfel som kranker klagandens intressen
har begitts vid forstainstansritten, och
domstolen skall sikerstilla att de allménna
rittsgrundsatser och processuella regler som
ar tillimpliga i fraga om bevisbordan och
bevisningen har iakttagits. %

92. I de yrkanden som avses i artikel 38.1
i  domstolens  rdttegéngsregler  och
artikel 44.1 d i forstainstansréttens rétte-
gangsregler materialiseras foremalet for
yrkandet? och de innehaller det beslut som
sokanden vill att gemenskapsdomstolen skall
fatta.?” Dessa yrkanden utgor saledes en del av
foremélet for tvisten och skall utformas
i ansokan.

24 — Dom av den 17 december 1998 i mal C-185/95 P,
Baustahlgewebe mot kommissionen (REG 1998, s. 1-8417),
punkt 18.

25 — Dom av den 15 juni 2000 i mil C-13/99 P, TEAM mot
kommissionen (REG 2000, s. [-4671), punkt 36.

26 — Rideau J. och Picod F., Code des procédures juridictionnelles
de U'Union européenne, andra upplagan, Paris, 2002, s. 592.

27 — Ovan angivna Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. och Bray R,, 5.
553.
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93. Om gemenskapsdomstolen tar upp
andrahandsyrkanden till prévning (eventua-
liter), innebédr detta att de forstahandsyr-
kanden ogillas (principaliter) som dberopats
i ansokan.? Situationen &r annorlunda om
andrahandsyrkandena aberopas under forfa-
randet eller till och med under férhandlingen.
Trots att sddana yrkanden aberopas i andra
hand utgor de namligen nya yrkanden som
andrar foremalet for tvisten, eftersom de
uttrycker en begiran som framstills efter
utgangen av den frist som utgor tvingande ratt
och som foreskrivs for att vicka talan som
skall provas om de yrkanden ogillas som
aberopats principaliter.

94. Enligt fast réttspraxis far en klagande med
stod av artikel 42.2 forsta stycket i domstolens
rittegéngsregler i undantagsfall &beropa nya
grunder till stod for yrkanden som framstallts
i ans6kan. Den ovanndmnda bestimmelsen
ger daremot inte klaganden mdjlighet att
framstélla nya yrkanden.? P& samma sitt
finns det enligt bestimmelser som motsvarar
artikel 48.2 i forstainstansréttens rattegangs-
regler under vissa forutsdttningar mojlighet
att dberopa nya grunder under rittegéngen.
Dessa bestimmelser kan emellertid inte
under nagra omstdndigheter tolkas sa, att
klagandeparten far framstélla nya yrkanden
vid gemenskapsdomstolen och didrmed éndra
foremalet for talan.*

28 — Se ovannidmnda Rideau, J. och Picod, F., Code des procédures
juridictionnelles de I'Union européenne, s. 592. For doktrinen
betriffande andrahandsyrkanden, se ovan angivna Rosen-
berg, L., Schwab, K.-H. och Gottwald, P., s. 649.

29 — Dom av den 18 oktober 1979 i mal 125/78, GEMA mot
kommissionen (REG 1979, s. 3173; svensk specialutgava,
volym 4, s. 579), punkt 26.

30 — Forstainstansréttens dom av den 18 september 1992 i mal
T-28/90, Asia Motor France m.fl. mot kommissionen (REG
1992, s. 11-2285), punkt 43.
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95. Omformuleringar ~av  ursprungliga
yrkanden &r emellertid tillitna under forut-
sittning att de endast innebér att yrkanden
i ansokan preciseras eller att de omformule-
rade yrkandena hamnar bakom de ursprung-
liga yrkandena.

96. Det skall darfor undersdkas om det
andrahandsyrkande som klaganden fram-
stillde under férhandlingen vid forstainstans-
ritten utgér en omformulering av tidigare
yrkanden eller ett nytt yrkande.

97. 1 sitt  andrahandsyrkande  yrkade
klaganden i sak att forstainstansrétten skulle
aterforvisa malet till 6verklagandendmnden
for att ge klaganden mojlighet att styrka att
varumérket var vélkdnt i den mening som
avses i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 och att
forstainstansratten skulle forelagga harmoni-
seringsbyran att prova klagandens pastaenden
i sak. Det skall anges att andrahandsyrkandet
inte syftar till att precisera foljderna av en
ogiltigférklaring, sdsom klaganden har gjort
gillande, utan att ett forelaggande skall riktas
till harmoniseringsbyrdan. Harmoniserings-
byran é&r enligt artikel 63.6 i forordning
nr 40/94 skyldig att vidta de atgdrder som

31 — Forstainstansréittens dom av den 21 oktober 1998 i mal
T-100/96, Vicente-Nuiiez mot kommissionen (REG FP
1998, s. [-A-591 och s. [I-1779), punkt 51, och av den 2 juni
2005 i mal T-177/03, Strohm mot kommissionen (REG FP
2005, s. I-A-147 och 11-651), punkt 21.
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kravs for att folja gemenskapsdomstolens
dom. Det ankommer dérfor inte pa forstain-
stansrdtten att rikta forelagganden till harmo-
niseringsbyran. Det aligger harmoniserings-
byran att ritta sig efter domslutet och doms-
kdlen i forstainstansrattens dom. *

98. Det skall konstateras att klaganden
saledes framstillde ett nytt yrkande som ett
andrahandsyrkande och i detta begirde att ett
forelaggande skulle riktas till harmoniserings-
byran. Klaganden har darmed forsokt dndra
foremaélet for tvisten.

99. Forstainstansritten kunde darfor rtts-
enligt och utan att gora sig skyldig till felaktig
rattstillampning avvisa det andrahandsyr-
kande som framstilldes under férhandlingen,
eftersom detta utgjorde ett nytt yrkande.

100. Overklagandet kan inte bifallas pa denna
grund.

32 — Forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoni-
seringsbyran (Giroform) (REG 2001, s. 11-433), punkt 33, av
den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot
harmoniseringsbyran (EUROCOOL) (REG 2002, s. 11-683),
punkt 12, av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot
harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch (BUDMEN) (REG
2003, s. [1-2251), punkt 22, och forstainstansrittens beslut av
den 6 september 2006 i mal T-366/04, Hensotherm mot
harmoniseringsbyran (REG 2006, s. II-65), punkt 17.

F — Den sjdtte grunden: huruvida artikel 63
i forordning nr 40/94 och artikel 135.4
i forstainstansrdttens  rdttegangsregler
tilldmpats pa ett riktigt sitt pd grund av att
vissa handlingar inte tilldts

1. Parternas argument

101. Klaganden har hévdat att forstainstan-
sritten asidosatte artikel 63 i forordning
nr 40/94 och artikel 135.4 i forstainstans-
rdttens rattegéngsregler, eftersom ritten inte
tillat vissa handlingar som ingavs for forsta
gangen vid forstainstansritten.  Enligt
sokanden innehaller  réttegangsreglerna
namligen inte ndgot forbud mot att forebringa
bevisning vid forstainstansratten.

102. Klaganden har kritiserat begreppet fore-
malet for tvisten i artikel 135.4 i forstain-
stansrittens rittegangsregler som denna
upprdtthaller. De omstdndigheter som
klaganden har &beropat till stéd for sina
argument utgér namligen inte en del av
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"foremalet”, utan dr bevisning i malet. Den
enda anledningen till att klaganden fore-
bringade ny bevisning vid forstainstansratten
var att overklagandendmnden, som ar den
sista instansen i det administrativa forfa-
randet, ansag denna bevisning vara otillriacklig
for att styrka klagandens pastaenden.

103. Enligt klaganden &r det of6renligt med
forstainstansrattens roll som den forsta ratts-
liga instans som skall kontrollera lagenlig-
heten i harmoniseringsbyrans beslut att
underlata att beakta bevisning som fore-
bringats vid den.

104. Harmoniseringsbyrén har erinrat om att
forstainstansrittens roll bestdr i att prova
lagenligheten av overklagandendmndernas
beslut och inte att undersdka huruvida den
vid tidpunkten for sitt avgorande av en talan
mot ett beslut som fattats av en av harmoni-
seringsbyrans 6verklagandendmnder lagligen
kan fatta ett nytt beslut som har samma
innehall som det beslut mot vilket talan fors.
Hirav f6ljer att harmoniseringsbyran inte kan
klandras for nagot rattsstridigt forfarande
med avseende pa faktiska omstidndigheter
som inte har dberopats vid denna. Faktiska
omstdndigheter som &beropas vid forstain-
stansrdtten men som inte dessférinnan har
aberopats vid harmoniseringsbyran kan inte
godtas.
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2. Beddmning

105. Sasom erinrats om i punkterna 57, 70
och 91 é&r ett overklagande begrénsat till
rattsfragor. Forstainstansrétten dr med andra
ord ensam behdrig att faststélla de relevanta
faktiska omstindigheterna och att bedéma
bevisningen. Bedomningen av de faktiska
omstidndigheterna och bevisningen éar darfor
inte — utom i det fall d& uppgifter som
understéllts forstainstansrétten har missupp-
fattats — en rdttsfraga som i sig dr understalld
domstolens kontroll i ett mal om 6verkla-
gande.

106. Vid overklagande &r domstolen varken
behorig att faststélla vilka faktiska omsténdig-
heter som iar relevanta eller, i princip, att
bedéma den bevisning som forstainstans-
ratten godtog till stod for dessa omstiandig-
heter. Nér dessa bevis har forebringats pa ritt
sitt och nédr allménna rdttsgrundsatser och
processregler avseende bevisbordan och fore-
bringande av bevisning har foljts, dr det
ndmligen endast forstainstansritten som &r
behorig att avgora bevisvirdet av den bevis-
ning som forebringats. Nér denna bevisning
inte har missuppfattats utgér denna bedém-
ning séledes inte en réttsfraga som i sig kan
kontrolleras av domstolen. *

33 — Dom av den 25 januari 2007 i de férenade malen C-403/04 P
och C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04
P) och Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) mot kommissionen
(REG 2007, s. I-729), punkt 38.
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107. Trots att klaganden har hénvisat till
fragan huruvida forstainstansréttens ratte-
gangsregler tillimpades pa ett riktigt satt nar
bevisning i form av fem handlingar avvisades,
ar det i verkligheten fraga om en grund som
avser missuppfattning av bevisningen.

108. I forevarande mal framgar det inte att
bevisningen har missuppfattats och inte heller
att forstainstansrittens réttegangsregler inte
har tillimpats pa ett riktigt sétt.

109. Aven om det antas att det genom de fem
handlingar som klaganden ingav till forstain-
stansrdtten kan visas att kénnetecknet
OBELIX ér vilként, ingavs dessa handlingar
inte till harmoniseringsbyran i samband med
forfarandet infér det angripna beslutet och
behandlades inte i tid, det vill séiga fore det att
det angripna beslutet fattades. I méal om
ogiltigférklaring av det beslut som avses i en
talan vid gemenskapsdomstolen skall lagen-
ligheten av den angripna réttsakten provas
i forhéllande till de faktiska och rattsliga
omstéindigheter som férelag vid den tidpunkt
da rattsakten antogs. *

110. Forstainstansritten avsag att betona att
det var fraga om ett mal om ogiltigforklaring

34 — Domen i de ovan i fotnot 22 nimnda férenade malen
Frankrike mot kommissionen, punkt 7.

och hinvisade i punkt 16 i sin dom till
artikel 135.4 i forstainstansréttens réittegangs-
regler. Det dr emellertid utrett att de fem
handlingarna inte ingavs till harmoniserings-
byran. For att beaktas skulle dessa ha ingetts
under det administrativa forfarandet vid
harmoniseringsbyran.

111. Den sjéitte grunden skall lamnas utan
avseende.

112. Overklagandet skall ogillas i sin helhet.

V — Rittegangskostnader

113. Enligt artikel 69.2 i domstolens ritte-
gangsregler, som enligt artikel 118 skall
tillimpas i mal om o6verklagande, skall
tappande part forpliktas att ersétta réttegang-
skostnaderna. Om overklagandet i enlighet
med mitt forslag ogillas i sin helhet, skall
sledes klaganden forpliktas att ersétta rétte-
gangskostnaderna.
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VI — Forslag till avgorande

114. Mot bakgrund av vad ovan anforts foreslar jag att domstolen skall

1) ogilla 6verklagandet, och

2) forplikta Les Editions Albert René SARL att ersitta rittegdngskostnaderna.
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