g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 8 maj 2014*

”Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Invindningsférfarande — Ansdkan om registrering av
ordmérket BIMBO DOUGHNUTS — Det dldre spanska ordmarket DOGHNUTS —
Relativa registreringshinder — Forordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Helhetsbedomning av
risken for forvaxling — En bestandsdels sjalvstandiga sérskiljande stéllning i ett sammansatt ordmarke”
I mal C-591/12 P,

angdende ett Overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs
den 10 december 2012,

Bimbo SA, Barcelona (Spanien), foretratt av C. Prat, abogado, och R. Ciullo, barrister,
sokande,
i vilket de andra parterna ér:
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av A. Folliard-Monguiral och J. Crespo Carrillo, bada i egenskap av
ombud,
svarande i forsta instans,
Panrico SA, Esplugues de Llobregat (Spanien), foretritt av D. Pellisé Urquiza, abogado,
intervenient i forsta instans,
meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden R. Silva de Lapuerta samt domarna J.L. da Cruz Vilaga,
G. Arestis, J.-C. Bonichot och A. Arabadjiev (referent),

generaladvokat: P. Mengozzi,
justitiesekreterare: forste handldggaren L. Hewlett,
efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 7 november 2013,

och efter att den 23 januari 2014 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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DOM AV DEN 85.2014 — MAL C-591/12 P
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foljande

Dom

Bimbo SA (nedan kallat Bimbo) har yrkat att domstolen ska upphéva den dom som meddelades av
Europeiska unionens tribunal i malet Bimbo/harmoniseringsbyran — Panrico (BIMBO DOUGHNUTY)
(T-569/10, EU:T:2012:535, nedan kallad den overklagade domen). Genom denna dom ogillade
tribunalen Bimbos talan om éndring i forsta hand och ogiltigforklaring i andra hand av det beslut som
meddelats av fjarde Overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran den 7 oktober 2010
(arende R 838/2009-4) om ett invindningsforfarande mellan Panrico SA (nedan kallat Panrico) och
Bimbo (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillaimpliga bestimmelser

Radets forordning (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) har upphévts och ersatts av radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1).
Forordning nr 207/2009 trédde i kraft den 13 april 20009.

I artikel 8.1 i férordning nr 40/94 under rubriken "Relativa registreringshinder” foreskrevs foljande:

"Om innehavaren av ett dldre varumérke invander skall det varumirke som ansokan giller inte kunna
registeras

b) om det - pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumérkena ar identiska eller ar av liknande slag - foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumirket &r skyddat, inbegripet
risken for att varumarket associeras med det dldre varumarket.”

Bakgrund till tvisten
I punkterna 1-14 i den 6verklagade domen sammanfattas bakgrunden till tvisten enligt foljande:

”1 [Bimbo] ingav den 25 maj 2006 en ansdkan om registrering av gemenskapsvarumarke till
[harmoniseringsbyran] i enlighet med férordning nr 40/94, i dess dndrade lydelse [ersatt av
forordning nr 207/2009].

2 Det sokta varumairket utgors av ordkdnnetecknet BIMBO DOUGHNUTS.

3 De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klass 30 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med éndringar och tilldgg, och motsvarar foljande beskrivning: 'konditori- och bageriprodukter,
speciellt munkar’.

4  Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 42/2006 av
den 16 oktober 2006.

5 Den 16 januari 2007 framstéllde [Panrico] med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu

artikel 41 i forordning nr 207/2009) en inviandning mot registreringen av det sokta varumairket
for samtliga varor som avses i punkt 3 ovan.

2 ECLIL:EU:C:2014:305
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Invindningen grundades pa flera éldre nationella och internationella ord- och figurmérken. Den
grundades i synnerhet pa det spanska ordmarket DOGHNUTS, som registrerats den 18 juni 1994
under nummer 1288926 for varor i klass 30 och motsvarar foljande beskrivning: 'konfektyr- och
konditoriprodukter och beredningar for sadana produkter och produkter och beredningar for
konfekt och sotsaker i alla former; socker, choklad, te, kakao, kaffe och ersittningar av dessa;
vanilj, essenser och produkter och beredningar fér créme caramel och bakverk, dtbara choklad-
och sockerbaserade produkter, glass, kandisocker, choklad, runda munkar, tuggummi och kakor’.

Till stod for invindningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i
férordning nr 207/20009.

Den 25 maj 2009 bifoll inviandningsenheten invandningen.

Den 24 juli 2009 o6verklagade sokanden invandningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran i
enlighet med artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009.

Fjarde overklagandendmnden [(nedan kallad 6verklagandendmnden)] avslog 6verklagandet genom
[det omtvistade beslutet]. Liksom inviandningsenheten begrinsade sig 6verklagandendmnden till
att jamfora det sokta varumérket med det dldre spanska ordméarket DOGHNUTS (nedan kallat
det dldre varumirket) och slog pa denna grund fast att det foreligger risk for forviaxling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009.

Overklagandenimnden papekade att ’doughnut’ var ett engelskt ord som betyder ... liten mjuk
kaka i form av en tjock ring gjord av deg’. Enligt 6verklagandendmnden finns inte det ordet pa
spanska. De spanska motsvarigheterna ar ’dénut’ eller "rosquilla’. Overklagandenimnden ansag att
ordet 'doughnut’ for den spanska genomsnittskonsumenten (med undantag for de som talar
engelska) varken beskrev ifrdgavarande varor eller deras egenskaper och hade ingen sirskild
bibetydelse i forhallande till dessa. Enligt 6verklagandendmnden skulle det dldre kdnnetecknet
liksom det sokta kiannetecknet uppfattas som ett utlindskt ord eller som ett fantasiord av de flesta
konsumenterna.

Overklagandenimnden ansdg dessutom att de ifrdgavarande kinnetecknen liknade varandra
genom att det dldre varumirket var inkorporerat pa ett ndstan identiskt sdtt i det sokta
varumairket. De ifrdgavarande varumirkena pavisade en medelhég grad av visuell och fonetisk
likhet. Det var inte mojligt att géra nagon begreppsmadssig jamforelse.

De varor som de motstdende varumirkena avser var identiska. Det dldre varumairkets
sarskiljningsformaga var medelhog.

Overklagandenimnden fann - med hinsyn till det &ldre varumirkets medelhéga
sarskiljningsformaga — att det vid en helhetsbedomning av risken for forvixling forelag en
forvaxlingsrisk hos de berorda konsumenterna for samtliga omtvistade varor som bedoémts vara
identiska pa grund av den medelhtga graden av visuell och fonetisk likhet.”

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

Bimbo vickte talan om i forsta hand éandring av det omtvistade beslutet och i andra hand
ogiltigforklaring av detsamma.

Till stod for sitt yrkande om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet aberopade Bimbo tva grunder.
For det forsta gjordes det gillande att overklagandendmnden hade asidosatt artiklarna 75 och 76 i
férordning nr 207/2009 och for det andra att ndmnden hade &sidosatt artikel 8.1 b dari.

ECLIL:EU:C:2014:305 3
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Genom den overklagade domen avvisade tribunalen yrkandet om &éndring av det omtvistade beslutet
och ogillade talan om ogiltigférklaring av detsamma.

Parternas yrkanden

Bimbo har yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen och ogiltigférklara det omtvistade
beslutet samt forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta Bimbo att ersitta
rattegdngskostnaderna.

Panrico har yrkat att domstolen ska sla fast att dess svarsskrivelse kan upptas till sakprovning och att
den é&r vialgrundad, faststilla den oOverklagade domen samt forplikta Bimbo att ersitta
rattegangskostnaderna.

Provning av overklagandet

Bimbo har till stod for sitt overklagande gjort géllande en enda grund som bestar av tva delgrunder,
namligen att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 har asidosatts.

Ansokan om registrering av det omtvistade gemenskapsvarumarket gavs emellertid in den 25 maj 2006
och det datumet ar avgorande for att faststélla vilka materiella bestimmelser som éar tillimpliga (se, for
ett liknande resonemang, beslut Shah/Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, punkt 2,
och beslut DMK/harmoniseringsbyran, C-346/12 P, EU:C:2013:397, punkt 2). Darfor ér
forfarandebestimmelserna i forordning nr 207/2009 och de materiella bestimmelserna i férordning
nr 40/94 tillampliga i det aktuella malet.

Den forsta delgrunden

Parternas argument

Bimbo har gjort gillande att tribunalen genom resonemanget i punkt 97 i den Overklagade domen
forvaxlade begreppen ”sérskiljningsformaga” och "bestandsdel som saknar all innebord”, & ena sidan,
och begreppet 7sjdlvstindig sarskiljande stillning”. Varken den ursprungliga sdrskiljningsformagan i
eller inneborden av en bestandsdel i ett sammansatt varumirke ska forvixlas med bestandsdelens
kdannetecknande stillning i varumérket. Begreppet stéllning tyder pa att det ror sig om ett begrepp
som ska bedomas med hinsyn till egenskaperna hos de ovriga bestindsdelarna i det berdrda
kénnetecknet.

Tribunalens resonemang innebar vidare enligt Bimbo att samtliga varumérken som dr sammansatta av
tva bestandsdelar, varav den ena dr ett kdnt varumirke och den andra ar ett varumirke som har
medelhog sarskiljningsforméga och som saknar sérskild innebord for omsattningskretsen, kommer att
anses bestd av tva bestandsdelar med sjalvstindig sérskiljande stillning. EU-domstolen har ansett att
genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumérke som en helhet och det ar endast i
sarskilda fall som den har godtagit att det inte kan uteslutas att en bestindsdel i ett sammansatt
varumidrke kan behalla en sjalvstindig sdrskiljande stillning i det berérda sammansatta kdnnetecknet.
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EU-domstolen har likasa slagit fast i punkt 38 i domen Becker/Harman International Industries
(C-51/09 P, EU:C:2010:368), att ett efternamn, i ett sammansatt varumirke, inte i varje enskilt fall
behéller en sjalvstindig sarskiljande stallning enbart till f6ljd av att det uppfattas som ett sadant namn.
For att en sddan stéllning ska anses foreligga ska en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet ha gjorts.

Bimbo har slutligen anfort att begreppen “enhetlig helhet” och "logisk enhet” som tribunalen anvént
inte forekommer i EU-domstolens praxis. Aven om tribunalen genom att anvinda de begreppen
menade att det sammansatta varumaérket bestar av olika ”sjdlvstindiga” bestdndsdelar, innebar inte det
att bestandsdelarna har en sjélvstandig sdrskiljande stéllning.

Harmoniseringsbyran och Panrico har bestritt Bimbos argumentation. Harmoniseringsbyran har i
synnerhet gjort géllande att den forsta delgrunden inte kan provas. Det framgar namligen av punkt 97
i den overklagade domen att tribunalen begransade sig till att prova den konkreta inneborden av det
sokta kannetecknet och tribunalen gjorde dérfér en bedomning av de faktiska omstédndigheterna.

Domstolens bedomning

Vad giller fragan huruvida den forsta delgrunden kan tas upp till sakprovning papekar EU-domstolen
foljande. Bimbo har gjort gillande att tribunalen forvaxlade vissa rattsliga begrepp, asidosatte regeln
att en bestandsdel i ett sammansatt varumirke endast undantagsvis kan ha sjélvstandig sérskiljande
stillning samt anvénde terminologi som inte anvénts i rttspraxis. Bimbo har darfor, i motsats till vad
harmoniseringsburan har hévdat, inte endast yrkat att EU-domstolen ska gora en ny bedéomning av de
faktiska omsténdigheterna, utan éven gjort gillande att tribunalen gjorde en felaktig réttstillimpning i
flera avseenden. Harav foljer att delgrunden kan tas upp till sakprovning.

I sak erinrar domstolen om f6ljande. Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvaxling, i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, om det finns risk for att allménheten kan tro att varorna
eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med
ekonomiska band (se dom harmoniseringsbyran/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33, och
dom Nestlé/harmoniseringsbyran, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punkt 32).

Vid prévningen av huruvida det foreligger risk for forvixling hos allmidnheten ska det goras en
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, for ett liknande
resonemang, dom SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22, dom harmoniseringsbyran/Shaker,
EU:C:2007:333, punkt 34, och dom Nestlé/harmoniseringsbyran, EU:C:2007:539, punkt 33).

Helhetsbedomningen av risken for forvixling ska, vad giller de motstdende varumérkenas visuella
likhet, ljudlikhet eller begreppsmaissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som varumairkena
astadkommer med héansyn sdrskilt till deras sdrskiljande och dominerande bestandsdelar. Den
uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifragavarande varorna och tjansterna har av
varumirkena dr av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling.
Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och &dgnar sig inte at att
undersoka varumairkets olika detaljer (se, for ett liknande resonemang, dom SABEL, EU:C:1997:528,
punkt 23, dom  harmoniseringsbyran/Shaker, = EU:C:2007:333, punkt 35 och dom
Nestlé/harmoniseringsbyran, EU:C:2007:539, punkt 34).

Bedomningen av likheten mellan tva varumirken kan inte endast avse en bestdndsdel i ett sammansatt
varumirke som jamfors med ett annat varumirke. Jamforelsen ska tvartom goras genom att de
ifrdgavarande varumirkena, betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin helhet (dom
harmoniseringsbyran/Shaker, EU:C:2007:333, punkt 41).

ECLIL:EU:C:2014:305 5
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Omsittningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumérke astadkommer
kan under vissa forhallanden domineras av en eller flera av varumairkets bestandsdelar. Det é&r
emellertid endast ndr alla andra bestindsdelar i varumdrket ar forsumbara som bedémningen av
likheten kan grunda sig enbart pa den dominerande bestidndsdelen (dom harmoniseringsbyran/Shaker,
EU:C:2007:333, punkterna 41 och 42, och dom Nestlé/harmoniseringsbyran, EU:C:2007:539,
punkterna 42 och 43 och dar angiven réttspraxis).

Domstolen har i detta hianseende preciserat att det inte kan uteslutas att ett dldre varumairke, som i ett
enskilt fall anvdnds av tredje man i ett sammansatt kinnetecken som inbegriper tredje mannens firma,
behéller en sjélvstindig sérskiljande stéllning i det sammansatta kdnnetecknet. Dérfér ar det vid
faststillandet av huruvida det foreligger risk for forvaxling tillrackligt — med hénsyn till att det éldre
varumadrket behaller en sjélvstandig sérskiljande stédllning — att allménheten uppfattar det som om de
varor eller tjanster som betecknas med det sammansatta kidnnetecknet dven hérroér fran innehavaren
av detta varumédrke (dom Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punkterna 30 och 36, och beslut Perfetti
Van Melle/harmoniseringsbyran, C-353/09 P, EU:C:2011:73, punkt 36).

En bestandsdel i ett sammansatt kdnnetecken behaller dock inte en sadan sjilvstindig sirskiljande
stillning om bestandsdelen tillsammans med den eller de andra bestandsdelarna i kidnnetecknet utgor
en enhet som har en annan betydelse &n bestindsdelarna sedda var for sig (se, for ett liknande
resonemang, beslut ecoblue/harmoniseringsbyran och Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P,
EU:C:2010:35, punkt 47, dom Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368, punkterna 37
och 38, och beslut Perfetti Van Melle/harmoniseringsbyran, EU:C:2011:73, punkterna 36 och 37).

Tribunalen fann i punkterna 79 och 81 i den Overklagade domen att dven om det antas att
bestandsdelen “bimbo” har en dominerande stéllning i det sokta varumérket, dr bestandsdelen
"doughnuts” inte forsumbar i det helhetsintryck som varumaérket astadkommer och ska dérfor beaktas
vid jamforelsen av de motstaende varumérkena.

Tribunalen preciserade i punkt 97 i den 6verklagade domen att eftersom bestandsdelen "doughnuts”
saknar all innebord for omsattningskretsen, utgor inte den bestandsdelen tillsammans med de andra
bestandsdelarna i kidnnetecknet en enhet som har en annan betydelse dn bestandsdelarna sedda var for
sig. Tribunalen fann saledes att bestandsdelen “doughnuts” behaller en sjalvstindig sarskiljande
stillning i det sokta varumirket och ska darfor beaktas vid helhetsbedomningen av risken for
forvaxling.

I punkt 100 i den overklagade domen slog tribunalen fast att helhetsbedomningen mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet bekriftade overklagandendmndens slutsats att det
forelag risk for forvaxling.

Tribunalen fann saledes inte att det forelag risk for forvixling endast pa grund av att bestandsdelen
"doughnuts” har en sjalvstandig sérskiljande stéllning i det sokta varumairket, utan den kom fram till
detta efter en helhetsbedomning, vilken inneho6ll de olika bedomningssteg som framgar av rittspraxis
(se punkterna 19-25 ovan), med beaktande av de relevanta faktorerna i det enskilda fallet. Tribunalen
tillampade saledes artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 korrekt.

Detta konstaterande paverkas inte av de argument som framforts av Bimbo.

Vad giller Bimbos kritik mot tribunalen for att den anvint begreppen “sdrskiljningsformaga” och
"bestandsdel som saknar all inneboérd” i punkt 97, gor domstolen foljande bedémning. I denna
punkt begrinsade tribunalen sig till att avsla Bimbos argument om att bestandsdelem “doughnuts”
inte skulle tas i beaktande vid bedomningen av risken for forvaxling, eftersom den saknade
sdrskiljningsformaga.

6 ECLIL:EU:C:2014:305
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Tribunalen kompletterade saledes sin bedomning i punkt 81 i den 6verklagade domen, enligt vilken
bestindsdelen inte var forsumbar i det helhetsintryck som det sokta varumérket astadkom och darfor
skulle beaktas vid jamforelsen av de motstdende varumiérkena. Tribunalen forvixlade dérvid inte de
aktuella begreppen.

Bimbo har vidare héavdat att tribunalen asidosatte regeln om att en bestiandsdel i ett sammansatt
varumirke endast undantagsvis har en sjilvstindig sdrskiljande stéllning och att detta undantag ska
vara vederborligen motiverat i forhallande till huvudregeln att konsumenten vanligtvis uppfattar ett
varumirke som en helhet. I denna del papekar domstolen att syftet med bedomningen av huruvida en
bestandsdel i ett sammansatt varumarke har en sjélvstandig sérskiljande stdllning ar att faststélla vilka
av bestdndsdelarna som omsittningskretsen kommer att uppfatta.

Sasom dven generaladvokaten har pépekat i punkterna 25 och 26 i sitt forslag till avgorande ska
omsittningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som det sokta kdnnetecknet astadkommer
faststillas i varje enskilt fall, sdrskilt genom en analys av bestandsdelarna i ett kidnnetecken och av
deras relativa betydelse for omsattningskretsens uppfattning. Mot bakgrund av helhetsintrycket och
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet ska dérefter risken for forvixling bedomas.

Faststéllandet av vilka bestandsdelar i ett sammansatt kdnnetecken som bidrar till omséttningskretsens
minnesbild av kdnnetecknets helhetsintryck gors fore helhetsbedomningen av risken for forvaxling
mellan de ifrdgavarande kénnetecknen. Helhetsbedomningen ska grunda sig pa det helhetsintryck som
de motstdende varumairkena astadkommer, eftersom genomsnittskonsumenten vanligtvis, sasom har
papekats i punkt 21 i denna dom, uppfattar ett varumérke som en helhet och inte dgnar sig at att
undersoka varumairkets olika detaljer. EU-domstolen anser darfor inte att det ror sig om nagot
undantag som ska vara vederborligen motiverat i forhallande till huvudregeln.

Den individuella bedémningen av varje kénnetecken, sasom krdvs enligt EU-domstolens fasta
rattspraxis, ska vidare goras utifran omstdndigheterna i det enskilda fallet och kan dérfor inte anses
omfattas av allménna presumtioner. Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 24 i sitt forslag till
avgorande framgar det sdrskilt av den réttspraxis som foljt pa domen Medion (EU:C:2005:594) att
domstolen i den domen inte har infért nagot undantag fran de principer som giller for bedomningen
av risken for forvixling.

Vad slutligen géller den argumentation som sammanfattats i punkt 16 i denna dom, konstaterar
domstolen foljande. Begreppen “enhetlig helhet” och ”logisk enhet” som tribunalen anvént i punkt 97 i
den oOverklagade domen motsvarar "en enhet som har en annan betydelse” som anvints av
EU-domstolen i sin praxis (se punkt 25 ovan).

Av det ovan anforda foljer att tribunalen vid sin provning inte gjorde nagon felaktig réttstillimpning

sdsom Bimbo gjort gillande. Overklagandet kan dirmed inte vinna bifall savitt avser den forsta
delgrunden.

Den andra delgrunden

Parternas argument
Bimbo har gjort gillande att tribunalen grundade sin slutsats om att risk for forvaxling foreligger pa

antagandet att bestandsdelen "doughnuts” har en sjilvstindig sérskiljande stéllning, utan att darvid
beakta samtliga andra sérskilda faktorer i det enskilda fallet.
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Tribunalen beaktade enligt Bimbo inte att det sokta varumairket kédnnetecknas av sin forsta bestandsdel
"bimbo”, som ér ett varumérke som dr mycket kint i Spanien for de varor som det sokta varumérket
avser. Tribunalen angav inte heller att det é&ldre varumirket inte har hog eller speciell
sarskiljningsformaga och att begreppet "doghnuts” inte aterges identiskt i det sokta varumarket.

Bimbo har vidare hévdat att styrkan hos ett kdnt varumarke, som &r den forsta bestandsdelen i det
sammansatta varumaérket, vanligtvis gor det mojligt att undvika att det helhetsintryck som det
sammansatta varumarket astadkommer av omsittningskretsen uppfattas som om de aktuella varorna
kommer fran innehavaren av det dldre varumaérket eller fran foretag med ekonomiska band.

Tribunalen borde darfor, enligt Bimbo, for att kunna sld fast att risk for forvaxling mellan de
motstdende varumérkena forelag, ha motiverat pa vilka grunder det sokta varumérket undantagsvis —
med beaktande av det helhetsintryck som det astadkommer hos omséttningskretsen — medforde risk
for forvixling.

Bimbo har slutligen gjort gillande att tribunalen vid bedomningen av risken for forvixling inte
tillrackligt beaktat den omstdndighet att det — till skillnad fran vad som &ar praxis inom den berorda
handelsbranschen i det mal som avgjordes genom domen Medion (EU:C:2005:594) — inom
bageribranschen ér hogst ovanligt att ingd handelsavtal eller samarbeta for att tillhandahélla varor.

Harmoniseringsbyran och Panrico har bestritt Bimbos argumentation.

Domstolens bedémning

Vad giller resonemanget sdrskilt i punkterna 91-100 i den 6verklagade domen kan tribunalen inte,
sasom &dven generaladvokaten har pdpekat i punkterna 37-42 i sitt forslag till avgorande, kritiseras for
att per automatik — utifrdn konstaterandet att bestdndsdelen “doughnuts” har en sjdlvstindig
sarskiljande stéllning i det sokta varumirket — ha dragit slutsatsen att det forelag risk for forvaxling
mellan de motstaende kdnnetecknen.

Det framgar namligen av dessa punkter att tribunalen gjorde en helhetsbedomning av risken for
forvaxling och att den i detta syfte i forevarande fall beaktade de sérskilda faktorerna. Bedomningen
grundas dessutom pa en detaljerad provning, i punkterna 52—-89 i den 6verklagade domen, av alla de
omsténdigheter som Bimbo gjort gillande och sirskilt av varumérkets renommé. Den argumentation
som anforts av foretaget vid EU-domstolen grundas saledes pa en felaktig tolkning av domen och kan
darfor inte godtas.

Med hénsyn till vad som konstaterats i punkterna 33 och 34 ovan grundas den argumentation som
sammanfattats i punkterna 41 och 42 ovan pa en felaktig tolkning av relevant rattspraxis, och kan
dérfor inte godtas.

Vad slutligen géller Bimbos argumentation som sammanfattats i punkt 43 ovan, konstaterar
EU-domstolen, sasom dven harmoniseringsbyran korrekt har hdvdat, att denna argumentation har
gjorts gillande for forsta gangen vid EU-domstolen och ska dérfor i enlighet med fast rattspraxis
avvisas.

Harav foljer att 6verklagandet delvis ska avvisas och delvis ogillas savitt avser den andra delgrunden.

Saledes kan 6verklagandet inte vinna bifall sivitt avser den enda grunden. Overklagandet ska dirfor
ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegangsregler ska domstolen besluta om rattegangskostnaderna nér
overklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i rattegangsreglerna, som ér tillaimplig i mal om 6verklagande
med stod av artikel 184.1 dari, ska tappande part forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna, om detta
har yrkats.

Harmoniseringsbyran och Panrico har yrkat att Bimbo ska forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom Bimbo har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans och Panricos yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Bimbo SA ska ersitta riattegangskostnaderna.

Underskrifter
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