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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

9 april 2014*

”Gemenskapsvarumirke — Invindningsforfarande — Ansokan om registrering av MILANOWEK
CREAM FUDGE som gemenskapsvarumérke — De dldre nationella figurmérkena Original Sahne
Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT och SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM
FUDGE, vilka aterger en ko — Relativt registreringshinder — Risk for forvixling foreligger inte —
Artiklarna 8.1 b och 76.1 i forordning (EG) nr 207/2009”

I mal T-623/11,
Pico Food GmbH, Tamm (Tyskland), foretrddd av advokaten M. Douglas,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av M. Vuijst och P. Geroulakos, bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Bogumil Sobieraj, Milanéwek (Polen), foretridd av advokaten O. Bischof,
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandenamnd
den 8 september 2011 (drende R 553/2010-1) om ett invindningsforfarande mellan Pico Food GmbH
och Bogumil Sobieraj,
meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)
sammansatt av ordféranden N.]. Forwood samt domarna F. Dehousse (referent) och J. Schwarcz,
justitiesekreterare: handlaggaren J. Weychert,
med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 30 november 2011,

med beaktande av harmoniseringsbyréans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 3 april 2012,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 30 mars 2012,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 21 augusti 2012,
efter forhandlingen den 15 oktober 2013,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten Bogumil Sobieraj, som driver verksamhet under namnet Zaklad Przemysiu
Cukierniczego Milanéwek, ingav den 31 oktober 2007 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumérke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess édndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumiarken (EUT L 78, s.1)).

Det sokta varumairket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

MILANOWEK

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 30 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Frukt i chokladéverdrag och glasyr, russin i
chokladoverdrag, hasselnotter i chokladoverdrag och glasyr, jordnoétter i chokladéverdrag och glasyr,
fruktgeléer, sotsaker, konditorivaror och konfekt, sdrskilt sotsaker, kola, praliner, choklad,
chokladprodukter, chokladglaserad konfekt, chokladbitar, ran, konditorivaror, chokladglaserade
konditorivaror”.

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 22/2008 av den 2 juni 2008.

Sokanden i forevarande mal, Pico Food GmbH (nedan kallat sokandebolaget eller Pico Food),
framstéllde den 2 september 2008 — med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94 (nu artikel 41 i
férordning nr 207/2009) — en invindning mot registrering av det sokta varumérket for de varor som
avses i punkt 3 ovan.
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Invindningen grundade sig bland annat pa foljande tyska figurmérken (nedan gemensamt kallade de
aldre varumairkena):

— Det nedan atergivna figurmarket, for vilket registreringsansokan ingavs den 14 april 2005 och vilket
registrerades den 30 maj 2005 under nummer 30522224 (nedan kallat det forsta av de édldre
varumirkena):

— Det nedan atergivna figurmarket, for vilket registreringsansokan ingavs den 20 april 2005 och vilket
registrerades den 8 juni 2005 under nummer 30523439 (nedan kallat det andra av de é&ldre
varumirkena):

— Det nedan atergivna figurmarket, for vilket registreringsansokan ingavs den 10 januari 2007 och
vilket registrerades den 5 februari 2007 under nummer 30700574 (nedan kallat det tredje av de
aldre varumairkena):

JIAHNE TOFFEE

De ildre varumirkena ar bland annat registrerade for varor i klass 30 vilka motsvarar foljande
beskrivning: “Chokladbitar, chokladprodukter; konfekt, sotsaker, kola, sérskilt siadana som é&r
framstdllda av mjolk, gradde och/eller smor”. Pico Food begrinsade sin inviandning till att endast gélla
dessa varor.

ECLLI:EU:T:2014:199 3



10

11

12

13

14

15

16

DOM AV DEN 9.4.2013 - MAL T-623/11
PICO FOOD MOT HARMONISERINGSBYRAN — SOBIERA] (MILANOWEK CREAM FUDGE)

Invindningen grundade sig dven pa andra édldre varumirken som ér registrerade i Tyskland och som
liknar det andra av de é&ldre varumirkena, men som innehaller andra motiv eller vytterligare
ordelement.

Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009).

Invandningsenheten avslog Pico Foods invandning genom beslut av den 12 februari 2010.

Pico Food 6verklagade invandningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den 9 april 2001 i enlighet
med artiklarna 58—64 i férordning nr 207/2009.

Genom beslut av den 8 september 2011 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog andra
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran Overklagandet och anforde foljande. Skillnaderna
mellan de motstaende kidnnetecknen ér tillrackligt stora for att det inte ska anses finnas nagon risk for
forvaxling i detta fall, trots att de aktuella varorna &r identiska och att det forsta och det andra av de
dldre varumirkena eventuellt kan anses kdnda. Denna slutsats giller i an hogre grad for de andra
varumirken som daberopats till stod for invandningen, vilka skiljer sig énnu mer frdn det sokta
varumarket.

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyréan att ersétta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta sokandebolaget att ersétta réattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokandebolaget har till stod for sin talan anfort tva grunder. Som foérsta grund har bolaget gjort
gillande att artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 har asidosatts. Som andra grund har bolaget gjort
gillande att artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 har &sidosatts.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 76.1 i forordning nr 207/2009

Sokandebolaget har i denna del anfort foljande. Bolaget bestrider overklagandendmndens pastaende i
punkt 27 i det angripna beslutet att konsumenter i Europeiska unionen, "inbegripet Tyskland”, ar vana
vid att stota pa flera varumirken “innehallande en ko” och dérfor faster mindre vikt vid denna
bestandsdel. For att komma till denna slutsats hdnvisade overklagandendmnden till ett trettiotal av
intervenienten aberopade gemenskapsvarumérken innehéllande atergivningar av en ko, vilka
registrerats for varor i klass 30. Den bevisning som intervenienten &beropat under forfarandet styrker
inte att de varumirken som anges i det angripna beslutet anvinds for de aktuella varorna i det
relevanta omradet, det vill siga Tyskland. Overklagandenimndens antagande ir saledes felaktigt.
Sokandebolaget har i repliken tillagt att overklagandendmndens argument att de aktuella varorna
huvudsakligen framstélls av mjolk &r felaktigt och inte stods av nagon bevisning.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandebolagets argument.

Enligt artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 ska harmoniseringsbyrins provning i drenden om relativa
registreringshinder, sasom det hdr aktuella drendet, vara begriansad till vad parterna har dberopat och
yrkat.

Séledes kan overklagandendmnden, ndr den provar ett Gverklagande av ett beslut som avslutar ett
invandningsforfarande, enbart grunda sitt beslut pa de relativa registreringshinder som den berorda
parten har aberopat och pa de sakforhédllanden och bevis som parterna har aberopat och som avser
ndmnda registreringshinder (tribunalens dom av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl.
mot harmoniseringsbyran - DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. 1I-1739, punkt 28 och dir
angiven réttspraxis). Detta utesluter dock inte att ndimnden, utover de sakforhallanden som parterna i
invandningsforfarandet uttryckligen har aberopat, ocksd kan beakta notoriska fakta, och inte heller att
niamnden provar en rdttsfraga trots att den inte har aktualiserats av parterna, om en l6sning pa denna
fraga ar nodvindig for att sdkerstélla en korrekt tillimpning av de aktuella bestimmelserna (se, for ett
liknande resonemang, tribunalens dom av den 1 februari 2005 i mal T-57/03, SPAG mot
harmoniseringsbyran - Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkterna 21, 32
och 33).

I forevarande fall har intervenienten, sasom framgar av handlingarna, vid harmoniseringsbyran
dberopat handlingar avseende mer dn ett trettiotal varumérken som &r inforda i registret Gver
gemenskapsvarumérken for varor i klass 30 och som innehaller en atergivning av en ko.
Sokandebolaget har sjélvt, i sina yttranden till harmoniseringsbyran, angett att intervenienten harvid
argumenterade for att en atergivning av en ko har lag sdrskiljningsformaga. I forevarande fall kan det
saledes inte anses att Overklagandendamnden vid sin provning i detta avseende har gatt utover de
grunder som parterna aberopat och de yrkanden som de framstallt.

Den omstindigheten att sokandebolaget inte delar de slutsatser som Overklagandenimnden drog
utifran provningen av de av intervenienten aberopade sakforhallanden &ér en materiell fraga som inte
kan aberopas vid provningen av en grund avseende asidosittande av artikel 76 i forordning
nr 207/2009 (se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 30 maj 2013 i mal T-218/10,
DHL International mot harmoniseringsbyrdn — Service Point Solutions (SERVICEPOINT), punkt 66).

Tribunalen noterar dven att dverklagandendmndens hanvisning till de varumédrken som ndmnts i
punkt 20 ovan gjordes i anknytning till argumentet i punkt 26 i det 6verklagade beslutet att en
atergivning av en ko anspelar pa de aktuella varorna. Detta argument kan inte vederliggas genom
sokandebolagets forsta grund.

Overklagandenimndens konstaterande att de aktuella varorna kan framstillas av mjolk eller
mjolkprodukter grundar sig endast pa en undersokning av sjdlva varorna. Dessa varor omfattas av
parternas yrkanden och de uppgifter om sakforhallandena som 6verklagandendmnden forfogar over.
Konstaterandet innebar saledes inte att artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 har asidosatts. Det
saknas hdrvid anledning att ta stéllning till fragan huruvida sokandebolagets argument i denna del har
framstillts for sent. Sdsom angetts ovan dr den omstindigheten att sokandebolaget inte delar de
slutsatser som oOverklagandendamnden drog utifrdn provningen av sakforhallandena i det aktuella
drendet en materiell friga som inte kan aberopas inom ramen for en grund avseende asidosittande av
artikel 76.1 i férordning nr 207/20009.

Mot bakgrund hérav kan talan inte vinna bifall savitt avser sokandebolagets forsta grund.
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Den andra grunden: Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009

Sokandebolaget har anfort foljande. For det forsta gjorde overklagandendmnden fel nar den fann att de
lodréita réanderna i de dldre varumirkena ar grd. Tribunalen har slagit fast att ndr ett varumirke
registreras i svart-vitt ticker det alla fargkombinationer som omfattas av den grafiska atergivningen.
De motstdende kénnetecknen har siledes i detta fall samma firger. Den visuella likheten mellan
kdnnetecknen &r foljaktligen storre dn vad Overklagandendmnden slog fast. Dessutom ér
figurelementen i de motstdende kdnnetecknen, vilka aterger en ko, mycket lika.
Overklagandenimnden har lagt for stor vikt vid ordelementen i kinnetecknen. Fér det andra har den
visuella likheten en sirskilt stor betydelse i detta fall med beaktande av det sitt pa vilket de aktuella
varorna salufors. Dessutom ligger graden av uppmirksamhet hos omsittningskretsen under
genomsnittet. For det tredje beaktade 6verklagandendmnden inte den bevisning som sokandebolaget
aberopat till styrkande av att de édldre varumédrkena har forvarvat sirskiljningsformaga till foljd av
anvdndning. For det fjairde underldt overklagandendmnden att beakta ett avgorande fran en tysk
domstol avseende samma kdnnetecken som dem som é&r aktuella i detta mal. S6kandebolaget har i
repliken angett att sokandebolaget, for det femte, bestrider o6verklagandendmndens slutsats att
atergivningen av en ko &r beskrivande for de varor som omfattas av de éldre varumérkena och sarskilt
for varorna "konfekt, sotsaker, kola”.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandebolagets argument.

Om innehavaren av ett dldre varumairke framstéller en invindning ska, enligt artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009 det varumirke som ansokan giller inte registreras om det — pd grund av att det &ar
identiskt med eller liknar ett &dldre varumiérke och de varor eller tjanster som omfattas av
varumadrkena ar identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem
inom det omrade diar det dldre varumirket &r skyddat. Denna risk inbegriper risken for att
varumérket associeras med det dldre varumarket. I artikel 8.2 a ii i férordning nr 207/2009 foreskrivs
det vidare att dldre varumdrken &r varumdrken som har registrerats i en medlemsstat och for vilka
ansokan om registrering gjorts tidigare dn ansékan om registrering av gemenskapsvarumarket.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allménheten kan tro att
varorna eller tjédnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag
med ekonomiska band. Vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling ska det, enligt
denna réttspraxis, goras en helhetsbedomning utifran hur omséttningskretsen uppfattar kdnnetecknen
och varorna eller tjinsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
déribland samspelet mellan kidnneteckenslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (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. 1I-2821,
punkterna 30-33 och dir angiven rittspraxis). Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes
kompenseras av hog varumairkeslikhet och omvint (domstolens dom av den 13 september 2007 i
mal C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-7333, punkt 48, och
forstainstansrdttens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyran - Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 1I-4335, punkt 25).

Vidare ska helhetsbedomningen av risken for forvaxling, vad galler varumirkenas visuella, fonetiska
eller begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena astadkommer med
hiansyn sérskilt till deras sérskiljande och dominerande bestandsdelar. Den uppfattning som
genomsnittskonsumenten av de ifrdgavarande varorna och tjdnsterna har av varuméirkena &r av
avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av ndmnda risk. Genomsnittskonsumenten uppfattar
vanligtvis ett varumérke som en helhet och &dgnar sig inte at att undersoka varumarkets olika detaljer
(se tribunalens dom av den 8 december 2011 i mal T-586/10, Aktieselskabet af 21. november 2001
mot harmoniseringsbyran — Parfums Givenchy (only givenchy), ej publicerad i réttsfallssamlingen,
punkt 20 och dér angiven réttspraxis).
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I samband med helhetsbedomningen av risken for forvixling forvantas genomsnittskonsumenten av de
aktuella varorna vara normalt informerad samt skaligen uppmairksam och medveten. Vidare ska hdansyn
tas till att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan de olika
varumairkena, utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av varumérkena. Det ska dven beaktas att
genomsnittskonsumentens uppmarksamhet kan variera beroende pa vilket varu- eller tjdnsteslag det &r
fraga om (forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyran - Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 28, och av den 30 juni 2004 i
mél T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyran - Diesel (DIESELIT), REG 2004, s. 1I-1887,
punkt 38).

Ju hogre sdrskiljningsformaga det dldre varumérket har, desto storre &r risken for forvaxling.
Varumirken som antingen i sig eller pa grund av att de &r kidnda pa marknaden har hog
sarskiljningsformaga atnjuter darfor ett mer omfattande skydd &n varumirken med légre
sarskiljningsformaga. Vid bedomningen av huruvida det finns en risk for forvaxling ska det éldre
varumadrkets sdrskiljningsforméga, och sidrskilt den omstdndigheten att varumirket dr kant, saledes
beaktas (se domstolens dom av den 17 april 2008 i mal C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot
harmoniseringsbyran, ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkterna 32 och 33 och déir angiven
rittspraxis, och tribunalens dom av den 28 oktober 2010 i mal T-131/09, Farmeco mot
harmoniseringsbyran — Allergan (BOTUMAX), ej publicerad i rdttsfallssamlingen, punkt 67).

Det dr mot bakgrund av ovanndmnda 6vervdganden som tribunalen ska prova dverklagandendmndens
bedomning av risken for forvaxling mellan de motstaende kdnnetecknen.

I detta fall &r de dldre varumérkena tyska varumérken. Sasom 6verklagandendmnden har konstaterat i
punkt 14 i det angripna beslutet ér det relevanta omradet saledes Tyskland, vilket sokandebolaget inte
har bestritt.

De aktuella varorna ér, sdsom overklagandendmnden angett i punkt 15 i det angripna beslutet, géngse
konsumentvaror. Foljaktligen utgdrs omsdttningskretsen av en normalt informerad och skiligen
uppmirksam och medveten genomsnittskonsument. I detta avseende underkdnner tribunalen
sokandebolagets argument att graden av uppmirksamhet hos omséttningskretsen ligger langt under
genomsnittet. Sokandebolaget har anfort att de éldre varumirkena anvidnds for sotsaker och att
konsumenten i detta sammanhang gor impulskop. De motstaende kdnnetecknen avser emellertid dven
andra varor én sotsaker. Sokandebolagets anmarkning avser saledes inte alla varor som omfattas av de
motstdende kiannetecknen. Aven om det antas att konsumenten goér impulskép av sotsaker i vissa
situationer, finns det inte heller ndgot som tyder pa att detta sker systematiskt. Slutligen innebér den
omstidndigheten att omséttningskretsen gor impulskop inte i sig att graden av uppmairksamhet hos
omsattningskretsen dr mindre dn graden av uppmarksamhet hos en genomsnittskonsument.

Nar det giller varuslagslikheten delar tribunalen 6verklagandendmndens bedémning i punkt 17 i det
angripna beslutet, vilken parterna inte bestritt, att de varor i klass 30 som omfattas av
registreringsansokan dr identiska med de varor som omfattas av de éldre varumirkena.

Niar det giller kidnneteckenslikheten erinrar tribunalen om att bedomningen av likheten mellan tva
varumirken inte endast kan avse en bestindsdel i ett sammansatt varumérke och besta i att denna
jamfors med ett annat varumérke. Jamforelsen ska tvartom goras genom att de aktuella varumarkena,
betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att
omsattningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumirke ger under vissa
forhallanden kan domineras av en eller flera av varumérkets bestandsdelar (se domstolens dom av den
12 juni 2007 i mal C-334/05 P, harmoniseringsbyrdan mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 41 och
dédr angiven rittspraxis). Det &dr endast nir alla andra bestindsdelar i varumérket dr forsumbara som
bedémningen av likheten kan grunda sig enbart pa den dominerande bestindsdelen (domstolens dom
i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Shaker, punkt 42, och av den 20 september 2007 i
mal C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrén, ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 42). Detta
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kan vara fallet bland annat nir denna bestdndsdel i sig kan dominera omsattningskretsens minnesbild
av varumdrket pa ett sadant sitt att ovriga bestandsdelar ar forsumbara for helhetsintrycket (domen i
det ovanndmnda malet Nestlé mot harmoniseringsbyran, punkt 43).

Vad forst betréffar de visuella aspekterna, finner tribunalen att det saknas fog for sokandebolagets
argument att en registrering av ett varumdrke i svart-vitt” tdcker ”alla firgkombinationer som
omfattas av den grafiska atergivningen” och att ”[sokandebolaget] ddrmed kan gora ansprak pa skydd
for alla kombinationer av vertikala riander bestidende av vita och firgade rénder, oavsett om de é&r
svarta, orange eller gula”. Sokandebolaget har hidrav dragit slutsatsen att "de [aktuella] varumérkena
ska anses tdcka samma farger”.

Det har ndamligen inte getts in nadgon bevisning som styrker att registreringen av de éldre varumarkena
avser en viss farg, vilket sokandebolaget bekréftade vid forhandlingen. Den omsténdigheten att ett
varumadrke ar registrerat i en farg eller att det tvirtom inte har registrerats i nagon bestimd farg kan i
detta avseende inte anses helt forsumbar ur konsumenternas synvinkel (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 18 juli 2013 i mal C-252/12, Specsavers International Healthcare
m.fl, punkt 37; se &ven, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 17 januari 2012 i
mal T-522/10, Hell Energy Magyarorszag mot harmoniseringsbyran — Hansa Mineralbrunnen (HELL),
punkterna 49 och 50, och av den 24 januari 2012 i mal T-593/10, El Corte Inglés mot
harmoniseringsbyran — Ruan (B), punkt 29). Tribunalen erinrar &ven om att jamforelsen ska goras
mellan kdnnetecknen sasom de har registrerats eller sdsom de har angetts i registreringsansokan
(forstainstansrattens dom av den 8 december 2005 i mal T-29/04, Castellblanch mot
harmoniseringsbyran - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. 1I-5309,
punkt 57).

Nar det giller forstainstansrittens dom av den 18 juni 2009 i mal T-418/07, LIBRO mot
harmoniseringsbyran — Causley (LiBRO) (ej publicerad i rittsfallssamlingen), vilken sokandebolaget
niamnt i repliken och i vilken det anges att ett "dldre varumirke som inte avser nagon sdrskild firg
dven omfattar fargkombinationer” (punkt 65), kan denna dom tolkas sd, att ndr ett varumérke inte ar
registrerat i nagon viss firg kan varumirkesinnehavaren anvinda det i en firg eller i en
sammansittning av farger och i forekommande fall uppna skydd for varumérket enligt de relevanta
bestimmelser som dr tillaimpliga. Detta giller sarskilt om en visentlig del av omsdttningskretsen har
kommit att associera denna firg eller sammansittning med det dldre varumarket till f6ljd av det satt
pé vilket varumérkesinnehavaren har anvént varumairket (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovan i punkt 38 nimnda malet Specsavers International Healthcare m.fl., punkt 41). Detta betyder
emellertid, i motsats till vad sokandebolaget har hidvdat i sina inlagor, inte att en registrering av ett
varumérke som inte avser nagon viss farg tacker "alla firgkombinationer som omfattas av den grafiska
atergivningen”.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig bedémning nir den fann att en av skillnaderna mellan
det sokta varumairket och det forsta och det andra av de dldre varumédrkena bestar i att en del av det
sokta varumarket utgors av en gul bakgrund med vertikala vita rander. Vidare utgors det forsta och
det andra av de dldre varumirkena inte bara av vertikala rinder, utan de innehaller d&ven— sasom
éverklagandenamnden angett — en horisontell rand. Aven det tredje av de dldre varumirkena uppvisar
i detta avseende betydande skillnader i forhallande till det sokta varumairket, eftersom det endast
innehaller fyra vertikala rdnder, varav tva dr placerade pa den ena sidan av figurelementet i
kannetecknet och tva ér placerade pa den andra sidan av detta figurelement.

De motstaende kénnetecknen skiljer sig dven at i visuellt hidnseende pa sa sétt att det sokta varumarket
har tva ramar, en som innehaller den figurativa atergivningen av en ko och en annan som innehaller
ordelementen "zpc ° milanéwek”. Ramen med atergivningen av en ko skiljer sig till sin form fran de
ramar som anvédnds i de dldre varumairkena. Sasom overklagandendmnden angett aterges intill denna
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®

milanéwek” ér placerad 6ver ramen med
° milanéwek” ett starkare visuellt

ram dven fyra ornament. Ramen med ordelementen “zpc
atergivningen av en ko. Darfor ger ramen med ordelementen “zpc
intryck.

Vidare skiljer sig de motstaende kdnnetecknen at pa si sdtt att det sokta varumérket innehéller
ordelementen "milanéwek”, “zpc ° milanéwek” och “cream fudge”, vilka — med undantag av uttrycket
“cream fudge”, som finns i det tredje av de dldre varumirkena — inte ingar i de dldre varumaérkena.
Néar varumirket bestar av bade ordelement och figurelement ska ordelementen i princip anses vara
mera sérskiljande &n figurelementen, eftersom genomsnittskonsumenten lédttare refererar till den
aktuella varan genom att ange namnet dn genom att beskriva varumairkets figurelement (se
tribunalens dom av den 2 februari 2011 i mal T-437/09, Oyster Cosmetics mot harmoniseringsbyran
— Kadabell (Oyster cosmetics), ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 36 och déar angiven
rattspraxis). Uttrycket “cream fudge” ingar visserligen dven i det tredje av de aldre varumérkena.
Tribunalen finner emellertid att detta varumaérke i dvrigt, saisom har angetts i punkt 40 ovan, uppvisar
stora skillnader i visuellt hdnseende i forhallande till det sokta varumirket. Det innehéller dessutom
andra ordelement som inte ingar i det sokta varumairket, ndmligen uttrycket "sahne toffee” och ordet
"luxury”.

Slutligen ar det riktigt att de motstaende kidnnetecknen uppvisar vissa visuella likheter pa grund av att
de bada innehaller ett figurelement som aterger en ko. I detta hinseende finner tribunalen, i likhet med
overklagandendmnden, att atergivningen av en ko i de motstdende kinnetecknen visserligen uppvisar
smirre skillnader, men att dessa skillnader mellan figurelementen, sasom sokandebolaget har
framhallit i sina inlagor, inte paverkar det faktum att konsumenten kommer att ha en minnesbild av
en ko (se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 18 maj 2011 i mal T-376/09, Glenton
Espana mot harmoniseringsbyran — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 33]. Det saknas hérvid skidl att ta stéillning till fragan huruvida de
sakforhallanden som sokandebolaget aberopat i denna del kan tas upp till sakprévning.

Sasom overklagandendmnden angett i punkt 26 i det angripna beslutet anspelar atergivningen av en ko
emellertid i detta fall pa de aktuella varorna. Denna bestandsdel har saledes i detta fall en lag
sarskiljningsformaga. Sokandebolaget har, i sin replik, bestritt overklagandendmndens slutsats i denna
del, sdrskilt vad géller varorna “konfekt, sotsaker, kola”, vilka omfattas av de &dldre varuméirkena.
Tribunalen kan inte godta sokandebolagets argument och det saknas saledes skal att prova fragan
huruvida det har &beropats for sent. Nar det giller de varor som omfattas av registreringsansokan har
sokandebolaget inte lagt fram nagot sdrskilt argument som skulle kunna féranleda en annan
bedomning &n den som o6verklagandendmnden gjort. Nér det giller de varor som omfattas av de éldre
varumaérkena, vilka &r de varor som mer specifikt avses med sokandebolagets argumentation, ska det —
forutom den omstandigheten att chokladbitar och chokladprodukter kan vara framstéllda av mjolk eller
mjolkprodukter — noteras att beskrivningen av de varor som omfattas av varumérkena, just ndr det
giller varorna konfekt, sotsaker och karamell som bolaget hédnvisat till i sina inlagor, innehaller f6ljande
precisering: "sdrskilt sidana som &r framstéillda av mjolk, gradde och/eller smor”. I motsats till vad
sokandebolaget hévdat i sina inlagor kan varorna konfekt, sétsaker och kola, vilka omfattas av de éldre
varumirkena, saledes vara framstidllda av mjolk eller mjolkprodukter. Denna beddémning stods
dessutom av en forsikran under ed som bifogats ansdkan. I denna forsdkran anges att den kola som
sokandebolaget tillverkar innehaller gridde, smér och mjolk. Overklagandenimnden gjorde siledes
inte ndgon felaktig bedomning i denna del. Med hédnsyn hartill saknas skal att ta stéllning till huruvida
overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning ndr den, pa grundval av den bevisning som
intervenienten aberopat vid harmoniseringsbyran, fann att konsumenterna i Europeiska unionen,
inbegripet Tyskland, &r vana vid att stota pa varumirken som innehaller en atergivning av en ko for
varor i klass 30. Aven om det antas att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedémning i denna
del, paverkar detta ndmligen inte slutsatsen att en atergivning av en ko i detta fall anspelar pa de
aktuella varorna.
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Det faktum att sokandebolaget aberopat ett beslut fran harmoniseringsbyrans invdndningsenhet
avseende ett annat kdnnetecken som innehéller en atergivning av en ko péverkar inte
overklagandendmndens slutsats i denna del. Tribunalen finner inte anledning att uttala sig om vad
harmoniseringsbyran anfort till stod for att sokandebolagets argument inte kan provas, utan erinrar
om att de beslut som overklagandendmnderna ska fatta enligt forordning nr 207/2009 betréffande
registrering av ett kidnnetecken som gemenskapsvarumirke fattas inom ramen fér en normbunden
behorighet. Overklagandenimnderna har siledes inte ndgon befogenhet att féreta skonsmissiga
bedomningar. Frigan huruvida overklagandendmndernas beslut ar lagenliga ska dérfor enbart
bedomas pa grundval av denna forordning, sasom den tolkas av unionsdomstolarna, och inte mot
bakgrund av 6verklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (domstolens dom av den 26 april 2007 i
mal C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-3569, punkt 65, och tribunalens
dom av den 2 maj 2012 i mal T-435/11, Universal Display mot harmoniseringsbyran
(UniversalPHOLED), punkt 37). For det fall sokandebolaget genom sina argument ska anses ha gjort
gillande att principen om likabehandling eller principen om god forvaltning &sidosatts, erinrar
tribunalen dessutom om att dessa principer ska tillimpas mot bakgrund av legalitetsprincipen
(domstolens dom av den 10 mars 2011 i mal C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot
harmoniseringsbyran, REU 2011, s. 1-1541, punkt 75). Dessutom ska, med hénsyn till kraven pa
rattssikerhet och god forvaltning, bedémningen av en registreringsansokan vara stringent och
fullstindig samt goras i varje enskilt fall (domen i det ovanndmnda malet Agencja Wydawnicza
Technopol mot harmoniseringsbyran, punkt 77). Tribunalen noterar i denna del att den grafiska
atergivningen av kon i det tidigare drende som sokandebolaget &beropat klart skiljer sig fran den
atergivning som dr aktuell i detta fall. Dessutom innebar sardragen i den grafiska atergivning som var
aktuell i namnda é&rende att invdndningsenheten kunde sla fast att figurelementet i det fallet
obestridligen hade sérskiljningsformaga. I det nu aktuella fallet ricker det att konstatera att de
figurelement som anvints for att dterge kon inte dr si sdregna att de kan anses ha en obestridlig
sarskiljningsformaga eller att de kan uppvdga det faktum att dessa bestandsdelar anspelar pa de
aktuella varorna.

Mot bakgrund av ovanstdende finner tribunalen att 6verklagandendmnden inte gjorde nagon felaktig
bedomning nédr den fann att de motstdende kdnnetecknen visserligen liknar varandra i viss man,
sarskilt med hénsyn till det gemensamma figurelementet som aterger en ko, men att de i visuellt
hianseende uppvisar betydande skillnader.

Tribunalen évergar direfter till att prova de fonetiska aspekterna. Overklagandenimnden gjorde dirvid
en riktig bedomning nir den slog fast att det sokta varumérket inte har nagot ordelement gemensamt
med det forsta och det andra av de éldre varumirkena. Nar det giller det tredje av de é&ldre
varumirkena gjorde 6verklagandendmnden det korrekta iakttagandet att detta varumérke endast har
uttrycket “cream fudge” gemensamt med det sokta varumirket och att varumérkena skiljer sig fran
varandra genom att det édldre varumairket innehéller andra ordelement som inte ingar i det sokta
varumirket, ndmligen uttrycket “sahne toffee” och ordet "luxury”. Det sokta varumaérket innehaller
dven ordelement som inte ingar i det tredje av de dldre varumérkena, ndmligen "milanéwek” och "zpc °
milanéwek”. Sokandebolaget har inte bestritt 6verklagandendamndens slutsatser i denna del. Bolaget har
emellertid gjort géllande att det inte dr mojligt att gora nagon jamforelse i fonetiskt hénseende,
eftersom det forsta av de dldre varumaérkena inte innehaller nadgot ordelement. Det ricker emellertid
att konstatera att det finns fonetiska skillnader, om inte annat i det att det sokta varumirket kan
uttryckas muntligt genom att dess ordelement uttalas. Aven om det inte skulle vara mojligt att gora
nagon jamforelse i fonetiskt hidnseende, leder detta inte till att de bada aktuella varumérkena ska anses
likna varandra fonetiskt.

Nér det vidare giller de begreppsmissiga aspekterna, gjorde oOverklagandendmnden en riktig
bedomning nér den angav att de motstaende kénnetecknen bada innehéller ett figurelement som
aterger en ko, men att det sokta varumirket dessutom innehaller ordelementet "milanéwek”. Detta
ordelement anges pa tva olika stillen och pa ett av stillena &r det fullt synligt. Sasom
overklagandendmnden har angett dr "milanéwek” namnet pa en stad i Polen. Darfor forhaller det sig
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sd, att omsédttningskretsen antingen kénner till namnet pad denna stad eller tror att det ror sig om ett
pahittat ord. Det saknas mot denna bakgrund stod for pastiendet att 6verklagandendmnden gjorde en
felaktig bedomning nér den fann att likheterna mellan de motstaende kdnnetecknen inte var tillrackligt
stora for att det skulle anses foreligga en begreppsmaissig likhet. Sokandebolaget har inte bestritt
overklagandendmndens slutsats i denna del. Sokandebolaget har emellertid i sin replik gjort gillande
att det inte dr mojligt att gora nagon jamforelse i begreppsmaissigt hénseende, eftersom det forsta av
de dldre varumairkena inte innehaller nagot ordelement. Tribunalen underkénner bolagets argument i
denna del sdsom uppenbart ogrundat, eftersom ett figurméarke kan ha en begreppsmaéssig innebord for
omsittningskretsen, d&ven om det inte innehaller nagot ordelement. Det saknas saledes skal att prova
fragan huruvida sokandebolagets argument har aberopats for sent.

Nar det giller risken for forvaxling finner tribunalen inledningsvis, i motsats till vad
harmoniseringsbyran hédvdat i sina inlagor, inte att 6verklagandendmnden slog fast att de motstaende
kannetecknen ur ett helhetsperspektiv dr olika. Nimnden gjorde ndmligen en bedéomning av risken for
forvaxling i punkterna 35-37 i det angripna beslutet.

Tribunalen erinrar vidare om att de motstaende kdnnetecknen, sasom framgar ovan, uppvisar
betydande skillnader. Aven om det antas att den visuella likheten, sisom sékandebolaget har hivdat,
har en sarskilt stor betydelse i detta fall med hénsyn till det sétt pa vilket de aktuella varorna salufors,
paverkar detta inte det faktum att de motstdende kidnnetecknen, som tidigare namnts, uppvisar
betydande skillnader i visuellt hdnseende.

Aven om det antas att de ildre varumirkena, sdsom sékandebolaget har hivdat, har forhojd
sarskiljningsformaga  till foljd av  anvidndning inom det relevanta omradet, gjorde
overklagandendmnden inte nagon felaktig bedomning nir den fann att det i detta fall inte finns nagon
risk for forvaxling hos omsattningskretsen, trots att de aktuella varorna &r identiska. I motsats till vad
sokandebolaget har héavdat i sina inlagor har 6verklagandendmnden beaktat att de dldre varumarkena
eventuellt hade forvirvat en sdrskilt hog sarskiljningsformaga till foljd av anvdndning inom det
relevanta omradet. Overklagandenamnden fann emellertid att denna eventualitet inte kunde liggas till
grund fér att det finns en risk for forvixling i detta fall. Overklagandenimnden gjorde hirvid, sdsom
redan slagits fast, en riktig bedomning. I motsats till vad sokandebolaget forefaller antyda i sina
inlagor dr det skillnad mellan den omstindigheten att en av bestindsdelarna i ett sammansatt
varumairke vid jamforelsen av kdnnetecknen tillméts lag sarskiljningsformaga och den omstandigheten
att ett dldre varumérke vid helhetsbedomningen av risken for férvaxling anses, eller inte anses, ha en
sarskilt hog sérskiljningsformaga till foljd av anvandning.

Slutligen gjorde oOverklagandendmnden inte nagon felaktig bedomning ndr den fann att risken for
forvaxling inte dr storre nér det giller de andra dldre nationella varumaérkena, vilka aberopats till stod
for invindningen, eftersom dessa varumaérken skiljer sig i &nnu hogre grad fran det sokta varumarket.

De 6vriga argument som sokandebolaget har anfort foranleder inte nagon annan slutsats.

Nir det giller den omstandigheten att en regional tysk domstol har meddelat ett avgérande om samma
motstdende kédnnetecken, vilket 6verklagandendmnden inte beaktade, ricker det att erinra om att
gemenskapsordningen for varumarken ar ett sjilvstandigt system och att harmoniseringsbyran darfor
inte d&r bunden av nationella registreringar (se, for ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom
av den 30 juni 2004 i mal T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb mot harmoniseringsbyran (Mehr
fir Thr Geld), REG 2004, s. 1I-1915, punkt 35, och av den 12 december 2007 i mal T-117/06,
DeTeMedien mot harmoniseringsbyran (suchen.de), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 45 och
dédr angiven réttspraxis). Sokandebolaget har éven sjélvt, i samband med sin framstéllning av grunder
vid 6verklagandendmnden, anfort att harmoniseringsbyran inte var bunden av det tyska avgorandet.
Sokandebolaget hdvdade endast att detta avgorande ar en omstandighet som talar for att det finns en
risk for forvaxling i detta fall. Dessutom framgar det av det angripna beslutet i sin helhet att
overklagandendimnden delade invdndningsenhetens bedomning. Invdndningsenheten hade redan
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konstaterat att harmoniseringsbyran inte var bunden av det aktuella avgorandet, varvid den hénvisade
just till domen i det ovanndmnda malet Mehr fiir Thr Geld. Med beaktande av alla dessa
omstindigheter kan det inte liggas overklagandendmnden till last att den inte uttryckligen ndmnde
det tyska avgorandet i det angripna beslutet.

Mot bakgrund av det ovan anforda kan talan inte vinna bifall savitt avser sokandebolagets andra grund.
Talan ska saledes ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats.

Eftersom sokandebolaget har tappat malet ska bolaget forpliktas att ersitta réttegangskostnaderna i
enlighet med harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.
2) Pico Food GmbH ska ersitta rittegangskostnaderna.
Forwood Dehousse Schwarcz

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 9 april 2014.

Underskrifter
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