g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)

den 11 december 2014 -*

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumaérke av figurmarket Master — De édldre gemenskapsfigurmérkena Coca-Cola och det
dldre nationella figurmérket C — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i férordning (EG)
nr 207/2009 — Kéanneteckenslikhet — Bevisning avseende den kommersiella anvdndningen av det
sokta varumarket”

I mal T-480/12,

The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (Forenta staterna), foretratt av S. Malynicz, barrister,
D. Stone, L. Ritchie, solicitors, och S. Baran, barrister,

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), Damaskus (Syrien), foretratt av
advokaten A.-1. Malami,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréns andra 6verklagandenamnd
den 29 augusti 2012 (drende R 2156/2011-2) om ett invdndningsforfarande mellan The Coca-Cola
Company och Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),
meddelar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen),
sammansatt av ordféranden D. Gratsias samt domarna M. Kancheva (referent) och C. Wetter,

justitiesekreterare: handlaggaren J. Weychert,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 5 november 2012,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
22 februari 2013,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 7 mars 2013,
efter forhandlingen den 9 juli 2014,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) ingav den 10 maj 2010 en
ansokan om registrering av gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumairket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

AP

De varor som registreringsansdkan avsag omfattas av klasserna 29, 30 och 32 i Nice6verenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med @ndringar och tilldgg, och motsvarar, efter den inskrdnkning som gjorts under forfarandet vid
harmoniseringsbyran, foljande beskrivning for var och en av dessa klasser:

— klass 29: "Yoghurt. Kétt, fisk, fjdderfd och vilt, kottextrakt. Konserverade, frysta, torkad[e] och
tillagade frukter och gronsaker. Geléer, marmelader, inlagd frukt. Agg. Konserverade och pickles.
Sallader i vindger. Potatischips.”

— klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersattning, mjol och néringspreparat
tillverkade av spannmaél, konfekt, godsaker, glass, honung, melass, deg, mjol, bagerijast, bakpulver,
salt, senap, vindger, peppar, siser (kryddade smaktillsatser i form av saser), kryddor, med sérskilt
uteslutande av bakverk och bageriprodukter, is, choklad, tuggummi. Alla sorters aptitretare gjorda
av majs och vete, med sarskilt uteslutande av bakverk och bageriprodukter.”
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— klass 32: "Mineral- och naturvatten, korndryck, alkoholfritt 6l, alkoholfria kolsyrade vatten av alla
slag och smaker, speciellt med (kola - ananas - mango - apelsin - citron - utan smak - &pplen —
fruktcocktail[baserad]- tropisk - energidryck - jordgubbe - frukter - lemonad - granatipple
...) -smak, och alla typer av alkoholfria fruktjuicedrycker (dpplen - citron - apelsin — fruktcocktail -
granatdpple - ananas — mango ...), och alkoholfria juicekoncentrat och koncentrat for tillverkning
av alkoholfri juice av alla slag, pulver och mos for framstillning av alkoholfri saft.”

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 128/2010 av den 14 juli 2010.

Den 14 oktober 2010 framstillde sokandebolaget The Coca-Cola Company, med stod av artikel 41 i
férordning nr 207/2009, en invdndning mot registrering av det sokta varumairket fér de varor som
angetts ovan i punkt 3.

Invindningen grundades, for det forsta, pa fyra dldre gemenskapsfigurmirken for Coca-Cola, vilka
aterges nedan:

Gl CesCily

Varumairke nr 8792475 | Varumirke nr 3021086 | Varumairke nr 2117828 | Varumairke nr 2107118

Dessa fyra dldre gemenskapsfigurmiarken omfattade bland annat varor och tjanster tillhorande, savitt
avser det forsta figurmairket, klasserna 30, 32 och 33, savitt avser det andra figurmarket, klass 32,
savitt avser det tredje figurmarket, klasserna 32 och 43 och, savitt avser det fjirde figurmarket,
klasserna 32 och 33, och motsvarar, for vart och ett av dessa varumédrken och dessa klasser, foljande
beskrivning:

— Gemenskapsvarumérke nr 8792475:
— klass 30: ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjol och
ndringspreparat tillverkade av spannmal, brod, konditorivaror och godsaker, glass; honung,

sirap; jast, bakpulver; salt, senap; vindger, siser (smaktillsatser); kryddor; is.”

— Kklass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker
och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker.”

— klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej 6l).”

— Gemenskapsvarumirke nr 3021086:

— klass 32: "Drycker, namligen dricksvatten, smaksatt vatten, mineral- och kolsyrat vatten; andra
icke-alkoholhaltiga drycker, namligen laskedrycker, energidrycker och sportdrycker; fruktdrycker
och fruktjuicer; safter, koncentrat och pulver for tillverkning av drycker, ndmligen smaksatt vatten,

mineral- och kolsyrat vatten, laskedrycker, energidrycker, sportdrycker, fruktdrycker och
fruktjuicer.”
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— Gemenskapsvarumérke nr 2117828:

— klass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker
och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker.”

— klass 43: "Utskankning av mat och dryck; upplatande av kortvarigt boende.”
— Gemenskapsvarumérke nr 2107118:

— Klass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker
och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker.”

— klass 33: "Alkoholhaltiga drycker (ej 61).”

Invindningen grundade sig, for det andra, pa det dldre figurmérket C som registrerats i Forenade
kungariket, vilket aterges nedan:

Varumairke nr 2428468

Detta i Férenade kungariket registrerade éldre figurmérke omfattade bland annat varor i klass 32 som
motsvarar foljande beskrivning: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker.”

Till stod for invandningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 och i artikel 8.5 i samma forordning.

Invindningsenheten avslog den 26 september 2011 invindningen i dess helhet.

Den 17 oktober 2011 overklagade sokandebolaget invandningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran
med stod av artiklarna 58—64 i férordning nr 207/2009.

Harmoniseringsbyrans andra overklagandendmnd avslog overklagandet genom beslut av den
29 augusti 2012 (nedan kallat det angripna beslutet).

Vad betriffar den grund for invindning som baserade sig pa artikel 8.1 b i féorordning nr 207/20009,
definierade Overklagandendmnden omsittningskretsen som en vanlig person bland den stora
allmanheten i Europeiska unionen. Vidare papekade o6verklagandendmnden att intervenienten inte
bestred invindningsenhetens prelimindra slutsats att de produkter som omfattades av de motstdende
varumirkena var identiska. Overklagandenimnden fann dessutom att det genast framgick att de
motstdende kédnnetecknen inte alls liknade varandra, pd grund av att ordelementen ”coca-cola”’och
"master” i dessa, vilka dr mer karakteristiska &n deras figurelement, praktiskt taget inte hade nagot
gemensamt, forutom ”svansen”som forlaingde bokstaven "c” och bokstaven "m” i nimnda kénnetecken.
Den underkidnde dven sokandebolagets argument att kédnneteckenslikheten i forevarande fall inte

berodde pa de sammantriaffanden mellan ordelementen som kan uppfattas, utan pa det sérskilda och
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karakteristiska sétt pa vilket dessa ordelement atergavs, med samma typsnitt kallat Spencerian Script,
med motiveringen att en saddan sdrskild sarskiljningsformaga skulle beaktas vid bedomningen av risken
for forvaxling, och inte vid bedémningen av likheten mellan de motstaende kannetecknen.

Overklagandenimnden slog #dven fast att det inte forelag ndgon risk for forvixling mellan de
motstdende kdnnetecknen av foljande skdl. Den papekade forst att d&ven om sokandebolaget var
innehavare av en rad Coca-Cola-varumérken som hade stort renommé och var vilkanda, och vars
renommé var knutet till att de atergavs med typsnittet Spencerian Script, var bolaget dock inte
innehavare av detta onekligen eleganta typsnitt, vilket kunde anvindas fritt av alla. Vidare fann
overklagandendmnden att det, d&ven om varorna i detta fall var identiska och de édldre varumérkena
obestridligen var kénda, var svart att se varféor en konsument skulle foérvixla ordet “master”,
kombinerat med ett arabiskt ord, med de éldre varumérkena som innehéller orden ”coca-cola”, da det
inte forelag nagon Overensstimmelse vad giller texten. Enligt o6verklagandendmnden fanns det inte
nagot konkret i de dldre kdnnetecknen som atergavs i det sokta kédnnetecknet, forutom bestandsdelen
svansen som utgick fran den nedersta delen av bokstaven “c’respektive bokstaven “m”. Ndmnden
tillade dock att denna bestandsdel i sig, skild fran det huvudsakliga Coca-Cola-sammanhanget, inte var
tillracklig for att ge upphov till en viss likhet mellan kédnnetecknen, eftersom bevisningen inte visade att
konsumenterna fokuserade pa denna detalj ndr den var avskild fran sammanhanget. Vidare fann
overklagandendmnden att typsnittet Spencerian Script inte var sirskilt fantasifullt — trots dess svansar,
bagar och andra utsmyckningar — och att det inte hade en sddan sérskiljningsformaga att dess
forekomst i andra varumirken &n sokandebolagets skulle ge upphov till en misstanke om att dessa
varumidrken hade samma kommersiella ursprung. Slutligen underkdnde o6verklagandendmnden
sokandebolagets pastdende att intervenienten i praktiken tillhandaholl varor forsedda med etiketter
som efterliknade dem som fanns pa sokandebolagets varor, med motiveringen att den relevanta fragan
i det fallet var huruvida det sokta varumarket uppvisade en likhet som kunde medfora forvixling med
de dldre registrerade varumairkena, och sittet pa vilket varumérkena kunde anvéndas i praktiken visade
sig vara irrelevant vid en sadan bedomning.

Vad dérefter betriffar den grund for invindning som baserade sig pa artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009, fann o6verklagandendmnden att det forsta nodvandiga villkoret for att tillimpa denna
grund, ndmligen att det foreligger ett samband mellan det sokta varumérket och det dldre varumarket,
inte var uppfyllt, eftersom varumirkena inte hade ansetts likna varandra vid bedomningen av den
grund for invdndning som avsag risken for forvaxling (se punkterna 14 och 15 ovan). I det avseendet
papekade overklagandendmnden att oavsett omfattningen av de dldre varumérkenas renommé, var de
intrang som denna grund avsag foljden av ett visst matt av likhet mellan det sokta varumarket och det
dldre varumairket, som medforde att omsittningskretsen forknippade de tva varumirkena med
varandra, det vill sdga att omsittningskretsen fick uppfattningen att det fanns ett samband mellan
dessa. Enligt overklagandendmnden var sa inte fallet i det aktuella drendet, eftersom det inte forelag
ndgon likhet mellan de motstdende varumarkena.

Vidare underkidnde overklagandendmnden sokandebolagets pastaende, vilket stoddes av bevisning, att
intervenienten saluforde alkoholfria drycker forsedda med varumérket Master, tillsammans med andra
bestandsdelar, pa ett sadant sitt att helhetsintrycket av den forpackade varan liknade helhetsintrycket
av en typisk Coca-Cola-produkt, och att intervenienten avsiktligen hade anvdnt samma utformning,
bilder, stilisering, typsnitt och forpackning som sokandebolaget. 1 det avseendet fastslog
overklagandendmnden att om dessa omstédndigheter styrktes, skulle sokandebolaget ha skil for att
gora gillande att intervenienten hade for avsikt att dra otillborlig fordel av de éldre varumérkenas
renommé, men att sokandebolaget inte skulle kunna gora detta i samband med artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009, med avseende pa vilken hénsyn endast skulle tas till det varumiarke som intervenienten
ansokte om registrering av.

ECLLEU:T:2014:1062 5
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Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigférklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersétta rattegdngskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokandebolaget att ersétta réattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Till stod for sin talan har sokandebolaget aberopat en enda grund, vilken avser asidosidttande av
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 och dr uppdelad i tva delgrunder. Som forsta delgrund har
bolaget kritiserat harmoniseringsbyran for att ha slagit samman bedomningen av de motstiende
varumirkenas likhet enligt artikel 8.1 b i nimnda férordning med bedémningen av huruvida det
foreligger ett samband mellan dessa varumérken enligt artikel 8.5 i forordningen. Som andra delgrund
har sokandebolaget forebratt harmoniseringsbyran for att ha underlatit att beakta bevisningen avseende
den kommersiella anvdndningen av det sokta varumérket, vilken var relevant for att visa
intervenientens avsikt att dra fordel av de dldre varumérkenas renommé.

Sokandebolaget har dock uttryckligen angett att det inte bestrider overklagandendmndens slutsats att
det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan de motstaende varumirkena enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009.

Det ska dven papekas att parterna inte har bestritt 6verklagandendimndens bedomning betréffande
omsattningskretsen och den omstindigheten att de varor som omfattas av de motstaende
varumirkena dr identiska. Det dr saledes ostridigt att det sokta varumérket, i likhet med de é&ldre
varumirkena, bland annat omfattar alkoholfria drycker i klass 32, déribland cola-drycker (se
punkt 3 ovan).

Den forsta delgrunden

Inom ramen for den enda grundens forsta del har sokandebolaget invéint att 6verklagandendmnden
felaktigt slog samman fragan om likheten mellan de motstdende varumiérkena enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 med fragan huruvida det foreligger ett samband mellan dessa varumérken
enligt artikel 8.5 i samma forordning. Denna delgrund &r i huvudsak uppdelad i tva anmérkningar.
Den forsta anmdrkningen avser fragan huruvida det forhallandet att de motstaende varumirkena
liknar varandra utgor en omstandighet som ska beaktas vid bedomningen av huruvida det foreligger
ett samband mellan dessa varumirken i den mening som avses i artikel 8.5 i féorordning nr 207/2009,
och inte ett rekvisit for att tillimpa denna bestimmelse. Den andra anmérkningen avser att det
foreligger ett visst matt av likhet mellan dessa varumarken.

Tribunalen erinrar forst om att enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 far “efter invandning fran
innehavaren av ett dldre varumairke enligt punkt 2, det varumérke som ansdkan om registrering avser
inte ... registreras om det ar identiskt med eller liknar det dldre varumérket och avses bli registrerat
for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumarket ar registrerat, nar — i fraga
om ett dldre gemenskapsvarumérke — det dr ként i gemenskapen, eller, ndr — i fraga om ett éldre
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nationellt varumiarke — det dr kidnt i medlemsstaten i fraga, och anvandningen av det varumirke som
ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre
varumérkets sdrskiljningsforméga eller renommé”.

Av ordalydelsen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 framgar att den endast &r tillamplig under
forutsattning att vissa villkor &r uppfyllda. For det forsta ska de motstidende varumirkena vara
identiska eller likna varandra, for det andra ska det dldre varumirke som aberopats till grund for
invindningen vara kdnt och for det tredje ska det finnas risk for att anvdndningen av det sokta
varumirket utan skélig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det aldre
varumarkets sdrskiljningsformaga eller renommé. Dessa villkor dr kumulativa, vilket innebdr att om ett
av dem inte ar uppfyllt, kan bestimmelsen inte tillimpas (se, for ett liknande resonemang, dom av den
25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringsbyran — Spa-Finders Travel Arrangements
(SPA-FINDERS), T-67/04, REG, EU:T:2005:179, punkt 30, dom av den 22 mars 2007,
Sigla/harmoniseringsbyrdn — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, REG, EU:T:2007:93, punkt 34, och dom
av den 29 mars 2012, You-Q/harmoniseringsbyran — Apple Corps (BEATLE), T-369/10,
EU:T:2012:177, punkt 25).

Det foljer av fast rittspraxis att de olika intrang som asyftas i artikel 8.5 i direktiv 207/2009 ar f6ljden
av ett visst matt av likhet mellan det é&ldre och det sokta varumirket, som medfor att
omsattningskretsen forknippar de tva varumidrkena, det vill sdga att omsdttningskretsen far
uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, dven om den inte nodvéndigtvis forvixlar dem.
Vid prévningen av om det finns ett samband mellan det sokta varumérket och det dldre kénda
varumirket ska det goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, och denna provning utgor saledes ett nodvindigt villkor for att tillimpa denna
bestimmelse (dom SPA-FINDERS, punkt 25 ovan, EU:T:2005:179, punkt 41, dom av den 10 maj 2007,
Antartica/harmoniseringsbyran — Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, EU:T:2007:131, punkt 53,
och dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177, punkt 46; se &dven, analogt, dom av den
23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, REG, EU:C:2003:582, punkterna 29,
30 och 38, och dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, REG, EU:C:2008:655,
punkterna 30, 41, 57, 58 och 66).

Bland dessa faktorer kan ndmnas, for det forsta, graden av likhet mellan de motstaende kannetecknen,
for det andra, arten av de varor eller tjanster for vilka vart och ett av de motstaende kiannetecknen é&r
registrerat, inbegripet dels hur nirliggande eller olikartade dessa varor eller tjanster &r, dels
omsattningskretsen, for det tredje, i hur hog grad det dldre varumairket ar kint, for det fjarde, graden
av ursprunglig eller genom anvindning forvirvad sérskiljningsformaga hos det dldre varumaérket och,
for det femte, forekomsten av risk for forvaxling hos allménheten (dom Intel Corporation,
punkt 26 ovan, EU:C:2008:655, punkt 42, och dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177,
punkt 47).

Det dr mot bakgrund av dessa inledande dverviaganden som tribunalen ska prova de tva anmirkningar
som sokandebolaget har anfort till stod for den enda grundens forsta del.

Genom den forsta anmérkningen har sokandebolaget hiavdat att 6verklagandendmnden begick ett fel
genom att dra slutsatsen att det inte forelag nagot samband mellan de motstidende varumérkena i den
mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 enbart pa grund av att det inte foreldg nagon
likhet mellan dessa varumairken, vilket konstaterades i samband med dess bedomning att det inte
foreldg nagon risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i féorordningen, och genom att
den séledes inte beaktade domstolens praxis, enligt vilken det vid prévningen av om det finns ett
sadant samband ska goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet. Sokandebolaget anser att overklagandendmnden, vid sin bedomning av artikel 8.5 i
forordningen, inte borde ha tagit en "genvdg” genom att stodja sig enbart pa sina slutsatser avseende
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likheten mellan kénnetecknen, utan den borde, med tillimpning av de kriterier som fastslagits i
rattspraxis, ha konstaterat att de flesta av dessa kriterier ledde till slutsatsen att allmdnheten skulle fa
uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstaende varumarkena.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har replikerat att fridgan huruvida de motstdende
varumadrkena liknar varandra utgor ett gemensamt rekvisit for artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009
och artikel 8.5 i samma forordning, vilket ska bedomas pa samma sdtt med avseende pa dessa bada
bestimmelser. Eftersom overklagandendmnden i forevarande fall konstaterade att dessa varumérken
inte liknade varandra utan var olika, anser harmoniseringsbyran och intervenienten att
overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning ndr den drog slutsatsen att artikel 8.5 i
forordningen inte var tillaimplig, utan att undersoka de andra faktorer som framgar av réttspraxis.

Enligt domstolens praxis utgor fragan huruvida det dldre varumairket liknar det omtvistade varumarket
ett gemensamt rekvisit for att tillimpa artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 207/2009. Rekvisitet
avseende likheten mellan de motstdende varumiérkena forutsdtter, savdl inom ramen for artikel 8.1 b
som for artikel 8.5, att det i synnerhet finns visuella, ljudmaissiga eller begreppsmassiga likheter (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyran, C-552/09 P, REU,
EU:C:2011:177, punkterna 51 och 52).

Den grad av likhet som krdvs vid tillimpningen av de badda ndmnda bestimmelserna skiljer sig
visserligen at. Medan skyddet enligt artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 é&r villkorat av att det
konstateras att det foreligger en siddan grad av likhet mellan de motstdende varumérkena att det hos
omsittningskretsen finns en risk for forvaxling mellan dessa, utgor ddremot en sadan risk inte nagon
forutsattning for skydd enligt artikel 8.5 i samma forordning. De intrang som asyftas i artikel 8.5 kan
saledes vara foljden av en mindre grad av likhet mellan det éldre och det sokta varumarket, i den man
som den racker for att omséttningskretsen ska forknippa de nimnda varumérkena med varandra, det
vill sdga att omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, for ett
liknande resonemang och analogt, dom Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 26 ovan,
EU:C:2003:582, punkterna 27, 29 och 31, och dom Intel Corporation, punkt 26 ovan, EU:C:2008:655,
punkterna 57, 58 och 66). Det framgar ddremot varken av nimnda bestimmelser eller av réttspraxis
att likheten mellan de motstdende varumirkena ska bedomas pa olika sétt beroende pa vilken av dessa
bestimmelser som tillimpas (dom Ferrero/harmoniseringsbyran, punkt 31 ovan, EU:C:2011:177,
punkterna 53 och 54).

Vid helhetsbedomningen av huruvida det finns ett samband mellan det &dldre varumirket och det
omtvistade varumairket, i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, foreligger
visserligen ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, och det férhallandet att varumarkena inte
liknar varandra i sdrskilt hog grad kan darvid kompenseras av hog sdrskiljningsformaga hos det éldre
varumadrket. Icke desto mindre dr det s, att ndr det dldre varumarket och det omtvistade varumarket
inte alls liknar varandra, rdcker det inte att det dldre varumérket dar vélkdnt eller kiant eller att de
berérda varorna eller tjansterna dr identiska eller av liknande slag for att det ska anses foreligga risk
for forvaxling mellan de motstdende varumairkena eller att omséttningskretsen anses fi uppfattningen
att det finns ett samband mellan dem. Sasom angetts ovan i punkt 31 maste ndmligen rekvisitet att de
motstaende varumairkena &r identiska eller liknar varandra vara uppfyllt for att saval artikel 8.1 b som
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska kunna tillimpas. Det dr saledes uppenbart att dessa
bestimmelser inte kan tillimpas nér tribunalen finner att de motstdende varumirkena inte liknar
varandra (se, for ett liknande resonemang, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/harmoniseringsbyran, C-254/09 P, REU, EU:C:2010:488, punkt 68). Det &r endast om de
motstdende varumirkena i viss man liknar varandra, om an i ringa omfattning, som tribunalen ska
gora en helhetsbedomning for att avgora om det — trots att de motstdende varumairkena inte liknar
varandra i sdrskilt hog grad — med anledning av andra relevanta faktorer, sasom att det &ldre
varumadrket dr valkdnt eller kédnt, finns en risk for att omséttningskretsen forvaxlar varumaérkena eller
far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (dom Ferrero/harmoniseringsbyran,
punkt 31 ovan, EU:C:2011:177, punkterna 65 och 66).
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Det framgar klart av domstolens praxis att frigan huruvida de motstdende varumirkena &r identiska
eller liknar varandra, om &n i ringa omfattning, utgor ett rekvisit for att artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 ska kunna tillimpas, och inte enbart en faktor vid beddmningen av huruvida det
foreligger ett samband mellan dessa varumirken i den mening som avses i denna bestimmelse. For
ovrigt foljer denna slutsats direkt av foljande formulering, vilken anvéinds i ndmnda artikel: "om det
[sokta varumairket] ar identiskt med eller liknar det dldre varumaérket”.

Tribunalen papekar foljaktligen att det, dven om det &r riktigt att graden av likhet mellan de
motstdende kénnetecknen hor till de relevanta faktorerna vid helhetsbedomningen av huruvida det
finns ett samband mellan de motstdende kdnnetecknen enligt artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 (se
punkt 27 ovan), likvél ar sa att fragan huruvida dessa kdnnetecken liknar varandra, oavsett graden av
likhet, utgor ett rekvisit for att tillimpa ndmnda artikel. Denna artikel kan saledes endast vara
tillamplig om en sadan likhet — om 4n i ringa omfattning — foreligger, forutsatt att likheten ar forenlig
med den réttspraxis som har citerats ovan i punkt 33.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig beddmning nir den konstaterade att om de motstiende
varumérkena inte liknade varandra utan var olika, kunde den omedelbart dra slutsatsen att artikel 8.5 i
férordning nr 207/2009 inte var tillaimplig, utan att undersoka de relevanta faktorer som framgar av
rattspraxis for att fastsla huruvida det foreligger ett samband mellan dessa varumirken i den mening
som avses i denna bestammelse.

Den forsta anmérkningen kan foljaktligen inte godtas.

Genom den andra anmérkningen har sokandebolaget hiavdat att 6verklagandendmnden begick ett fel
genom att dra slutsatsen att det inte forelag nagon likhet mellan de motstidende kdnnetecknen, trots
att den sjilv hade medgett att det foreldg i vart fall en viss likhet mellan dessa, vad betriaffar den
liknande svansen pa bokstiverna “c’och "m”, och éven att bada kdnnetecknen anvinde ett liknande
Spencerian Script-typsnitt. Genom att dverklagandendmnden i punkt 29 i det angripna beslutet slog
fast att “denna omstidndighet i sig [det vill sdga typsnittet Spencerian Script], skild fran
'Coca-Cola’-sammanhanget, inte [var] tillracklig for att ge upphov till ndgon grad av likhet mellan
kdannetecknen”, avskilde den felaktigt typsnittet Spencerian Script fran orden “coca-cola” eller

“master”, i stillet for att bedoma &tergivningarna av varumirkena i deras helhet.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har gjort gillande att det helt saknas likhet mellan de
motstdende kdnnetecknen och att det saknas samband mellan det sokta varumirket och de édldre
varumirkena, vilket innebdr att artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte ar tillamplig. Skillnaderna
mellan ordelementen ”coca-cola”och "master”, och kanske i synnerhet den arabiska skriften i det sokta
varumairket, kommer namligen att i mycket hogre grad att paverka omséttningskretsens uppfattning an
likheterna mellan dessa kénnetecken, sdrskilt svansen. Efter att i punkt 29 i det angripna beslutet ha
papekat att "denna omsténdighet i sig”syftar pa svansen och inte pa "typsnittet Spencerian Script”, har
harmoniseringsbyran sérskilt gjort gillande att 6verklagandendmnden inte hade for avsikt att avskilja
denna “svans”frain ett “Coca-Cola”-sammanhang i de édldre varumérkena, wutan att
overklagandendmnden understrok att den enda konkreta bestandsdelen i de dldre varumérkena, vilken
atergavs i det sokta varumaérket, var just denna "svans”.

Det foljer av fast réttspraxis att tvd varumérken liknar varandra om de ur omsittningskretsens
synvinkel &tminstone delvis liknar varandra i ett eller flera relevanta avseenden, ndrmare bestamt
visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 oktober 2002,
Matratzen Concord/harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, REG,
EU:T:2002:261, punkt 30, dom av den 31 januari 2012, Spar/harmoniseringsbyran — Spa Group Europe
(SPA GROUP), T-378/09, EU:T:2012:34, punkt 27, och dom av den 31 januari 2013, K2 Sports
Europe/harmoniseringsbyran — Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, punkt 22 och
dér angiven réttspraxis).
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Helhetsbedomningen av sambandet mellan de aktuella varumérkena ska, vad giller de motstaende
kdnnetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmaissiga likhet, grunda sig pa det
helhetsintryck som kdnnetecknen astadkommer med hédnsyn sdrskilt till deras sérskiljande och
dominerande bestandsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifragavarande
varorna och tjansterna har av varumérkena &r av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av detta
samband. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och &dgnar sig
inte at att undersoka varumairkets olika detaljer (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 maj 2007, La Perla/harmoniseringsbyran — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN
CLASSIC), T-137/05, EU:T:2007:142, punkt 35, och dom av den 9 mars 2012, Ella Valley
Vineyards/harmoniseringsbyran — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, REU, EU:T:2012:118,
punkt 38; se dven, analogt, dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyran/Shaker, C-334/05 P, REG,
EU:C:2007:333, punkt 35).

I forevarande fall fastslar tribunalen inledningsvis att, i motsats till vad sokandebolaget har hévdat,
overklagandendmnden vid sin bedomning inte underldt att beakta varumérkena nr 3021086 och
nr 2107118, utan tog dessa underforstatt i beaktande som en del av den homogena familjen med fyra
dldre gemenskapsfigurmidrken som vart och ett innehaller bestandsdelen “coca-cola” i typsnittet
Spencerian Script (se ovan punkt 6), genom att den bland dessa fyra varumarken koncentrerade sig pa
det varumirke som den ansag lag ndrmast det sokta varumaérket, ndmligen varumérke nr 2117828. I
vilket fall som helst skulle en hadnvisning till varumirke nr 2107118 — vilket, enligt sokandebolagets
mening, visuellt sett ligger nirmare — inte ha kunnat dndra 6verklagandendmndens bedomning pa
nagot vésentligt satt.

Vidare ska det papekas att sokandebolaget inte har bestritt bedomningarna av harmoniseringsbyrans
instanser, enligt vilka de motstaende kédnnetecknen fonetiskt och begreppsmassigt skiljer sig at, och att
bolaget vid forhandlingen bekriftade att tvisten endast avsag de aktuella kidnnetecknens visuella likhet.

Provningen av det angripna beslutets lagenlighet ska foljaktligen inriktas pa en undersokning av, for det
forsta, den visuella jamforelsen mellan de motstdende kidnnetecknen, f6r det andra, en
helhetsbedomning av likheten mellan dessa, med beaktande av deras fonetiska och begreppsmassiga
skillnader och, for det tredje och slutligen, foljderna av denna beddmning for tillimpningen i
forevarande fall av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Vad forst betréiffar den visuella jamforelsen mellan de motstdende kannetecknen, kan tribunalen
bekréfta konstaterandet i punkt 20 i det angripna beslutet att de dldre kdnnetecknen bestar av de
stiliserade orden "coca-cola”eller av den stiliserade bokstaven ”c” och att det sokta kidnnetecknet bestér
av det stiliserade ordet "master”, med ett arabiskt ord ovanfor. I det avseendet ska det dock papekas att
denna bestandsdel pa arabiska i det sokta varumarket ar av underordnad betydelse i forhallande till den
dominerande bestandsdelen "master” (se, for ett liknande resonemang, dom av den 18 april 2007,
House of Donuts/harmoniseringsbyran — Panrico (House of donuts), T-333/04 och T-334/04,
EU:T:2007:105, punkt 32), pa grund av att den ar obegriplig for omsattningskretsen, som dr en vanlig
person bland den stora allmidnheten i Europeiska unionen (se ovan punkt 14).

Det ska visserligen, i likhet med vad harmoniseringsbyran och intervenienten har papekat, noteras att
det finns uppenbara visuella skillnader mellan de motstaende kénnetecknen vad betriffar antalet
ordelement, inledningen pa ordelementen, avsaknaden av en gemensam bokstav pa samma plats i
dessa ordelement och, i mindre omfattning, formen pa figurelementen.

Det ska dock konstateras att de motstiende kannetecknen éven har visuella likheter.
Som oOverklagandendmnden pépekade i punkt 20 i det angripna beslutet, efter att korrekt ha
konstaterat att det inte forelag nagon textmdssig Overensstimmelse mellan ordelementen ”coca-cola”

eller ”c” och "master”, dr det ostridigt att de motstdende kannetecknen vart och ett har en ”svans”
som forlanger deras respektive inledningsbokstaver "c’och "m” i en bage i form av en underskrift.
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I det avseendet var det visserligen korrekt av 6verklagandendmnden att i punkt 20 i det 6verklagade
beslutet hanvisa till rattspraxis, av vilken det framgar att nér ett varumérke bestér av bade ordelement
och figurelement ska ordelementen i princip anses vara mera sirskiljande dn figurelementen, eftersom
genomsnittskonsumenten léittare refererar till den aktuella varan genom att ange namnet pa
varumirket &n genom att beskriva dess figurelement (dom av den 14 juli 2005 Wassen
International/harmoniseringsbyran — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, REG,
EU:T:2005:289, punkt 37).

Det ska dock papekas att det finns undantag fran denna princip beroende pa omsténdigheterna. Det
har séledes slagits fast att livsmedel i klasserna 29 och 30 normalt sett inhandlas i snabbkop eller
liknande affirer och viljs direkt av konsumenten fran hyllan, snarare én att de efterfrigas muntligen. I
sadana affirer lagger dessutom konsumenten endast lite tid pa de pa varandra foljande inkopen och
laser ofta inte alla uppgifter pd de olika varorna, utan later sig snarare vigledas av det visuella
helhetsintryck som varornas etiketter eller forpackningar ger. Med avseende pa bedomningen av
huruvida det eventuellt foreligger en risk for forvaxling eller ett samband mellan de aktuella
kannetecknen blir under dessa forhéllanden resultatet av analysen av den visuella likheten viktigare &n
resultatet av analysen av den fonetiska och begreppsmaissiga likheten. Vid denna bedémning har
dessutom figurelementen i ett varumirke storre betydelse &dn dess ordelement for den berorda
konsumentens uppfattning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2007,
Koipe/harmoniseringsbyran — Aceites del Sur (La Espanola), T-363/04, REG, EU:T:2007:264,
punkt 109, och dom av den 2 december 2008, Ebro Puleva/harmoniseringsbyran — Berenguel
(BRILLO’S), T-275/07, EU:T:2008:545, punkt 24).

Vad i forevarande fall betréffar livsmedel i klasserna 29, 30 och 32 och sérskilt alkoholfria drycker, ska
det — med beaktande av undantagen, som har slagits fast i réttspraxis, fran den princip som
overklagandendmnden hénvisade till — fastslas att figurelementen i de motstaende varuméirkena har
atminstone lika stor betydelse som deras ordelement for den berdrda konsumentens visuella
helhetsintryck.

Hérav foljer att vid bedomningen av huruvida det foreligger en likhet mellan de motstiende
kénnetecknen och i sa fall graden av likhet, dr forekomsten av ett gemensamt figurelement som bestér
av en “svans’som forlinger deras respektive inledningsbokstaver "c” och "m” i en bage i form av en
underskrift minst lika viktig som konstaterandet att det inte foreligger nagon textmdssig
overensstimmelse mellan deras ordelement.

Som overklagandendmnden papekade i punkt 21 i det angripna beslutet, har sokandebolaget vidare
gjort gillande att likheten mellan de motstaende kidnnetecknen, i vart fall vad betréffar de fyra &ldre
gemenskapsfigurmirkena Coca-Cola och det sokta varumidrket Master, bland annat beror pa det
sarskilda och karakteristiska sédtt pa vilket de aterges med samma typsnitt, ndmligen “Spencerian
Script”.

Overklagandenimnden gjorde visserligen en riktig bedémning niar den i punkt 22 i det angripna
beslutet papekade att ett dldre varumirkes renommé eller sérskilda sarskiljningsforméga ska beaktas
vid bedomningen av risken for forvixling, och inte vid bedomningen av likheten mellan de motstaende
varumérkena, vilken dr en bedomning som gors fore bedomningen av risken for forvixling (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 19 maj 2010, Ravensburger/harmoniseringsbyran — Educa Borras
(EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, punkt 27 och dér angiven réttspraxis).

Tribunalen anser dock att denna réttspraxis inte racker for att underkdnna sokandebolagets argument i
forevarande fall. Aven om man bortser fran den sirskilda sirskiljningsformagan hos typsnittet
Spencerian Script, med dess bagar och andra eleganta utsmyckningar, kvarstir det faktum att
anvdndningen av samma typsnitt — vilket for dvrigt inte ar vanligt forekommande i dagens afférsliv — i
de motstdende kdnnetecknen utgdr en relevant omstidndighet vid bedéomningen av huruvida det
foreligger en visuell likhet mellan dessa.
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I ett annat mal slog séaledes tribunalen fast att olika ordelement likvadl hade en viss visuell likhet,
eftersom det rorde sig om tva korta ord skrivna med ett typsnitt som liknade ett barns handstil, och
den drog slutsatsen att det, trots de stora visuella skillnaderna mellan de motstdende varuméirkena,
inte kunde fornekas att det fanns en lag grad av visuell likhet mellan dessa varumirken (se, for ett
liknande resonemang, dom Comercial Losan/harmoniseringsbyran — McDonald’s International
Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, punkterna 33 och 35).

I det nu aktuella malet konstaterar tribunalen att de motstaende kénnetecknen, nér de i enlighet med
den réttspraxis som angetts ovan i punkt 41 betraktas som en helhet och inte pa grundval av en
analytisk dissekering av deras ord- eller figurelement, trots deras skillnader, har en viss visuell likhet
pa grund av deras gemensamma anvdndning av ett typsnitt som inte dr vanligt forekommande i dagens
affarsliv, ndmligen Spencerian Script.

Overklagandenimnden slog emellertid fast, vid sin bedémning av risken for forvixling — och inte vid
bedémningen av kidnneteckenslikheten — i punkt 29 i det angripna beslutet, att "det inte flanns] nigot
konkret i [sokandebolagets] kénnetecken som é&terglavs] i [intervenientens] kénnetecken, forutom
bestiandsdelen ’svansen’ som utg[ick] fran den nedersta delen av bokstaven ['c’] i [s6kandebolagets]
kannetecken och bokstaven ['m’] i [intervenientens] kannetecken”. Den tillade dock att “denna
bestandsdel i sig, skild fran ett 'COCA-COLA’-sammanhang, inte [var] tillracklig for att ge upphov till
en viss likhet mellan kénnetecknen” och att ”[b]evisningen inte visa[de] att konsumenterna
fokusera[de] pa denna detalj nir den @ [var] avskild frdn  det  huvudsakliga
‘COCA-COLA’-sammanhanget”.

I det avseendet godtar tribunalen sokandebolagets argument att 6verklagandendmnden saledes felaktigt
avskilde typsnittet Spencerian Script fran orden “coca-cola”eller "master”, i stillet for att bedoma
atergivningarna av varumirkena i deras helhet. Det ska visserligen, i likhet med vad
harmoniseringsbyran har framhallit, papekas att det framgar av systematiken i ovanndmnda punkt 29 i
det angripna beslutet att "denna omstdndighet i sig’syftar pd “svansen” och inte pa “typsnittet
Spencerian Script”, men genom att inrikta sin bedomning av kdnneteckenslikheten pa bestandsdelen
svansen och genom att avskilja denna bestandsdel fran det sammanhang som &r knutet till ordet
"coca-cola” i de é&ldre varumirkena, underlit Overklagandendmnden likval att goéra en
helhetsbedomning av de motstaende kénnetecknen, i den man som de bada skrivs med typsnittet
Spencerian Script, och underldit ddrmed att faktiskt faststdlla denna visuella likhet mellan de
motstdende kidnnetecknen.

Overklagandenimnden slog vid sin bedémning av risken fér férvixling — och inte vid bedémningen av
kanneteckenslikheten — dven fast i punkterna 27 och 29 i det angripna beslutet att sokandebolaget
"inte [var] innehavare av typsnittet [Spencerian Script]”’och att ”[t]ypsnittet Spencerian Script, precis
som alla andra typsnitt, k[unde] anvéndas fritt av alla”.

Om det antas att overklagandendmnden ansag att dessa Overvidganden var relevanta for att dra
slutsatsen att det inte foreldg ndgon likhet mellan kénnetecknen, skulle det finnas anledning for
tribunalen att godta sokandebolagets pastaiende om att 6verklagandendmnden dirigenom begick ett
fel. Sadana overviaganden kan ndamligen endast vara relevanta vid helhetsbedomningen av huruvida det
foreligger en risk for forvaxling eller ett samband enligt omséttningskretsens uppfattning i den mening
som avses i artikel 8.1 b eller 8.5 i forordning nr 207/2009, men inte vid den objektiva bedomningen av
likheten mellan kénnetecknen. Det ska darfor slas fast att allménintresset av att typsnittet Spencerian
Script, liksom alla andra typsnitt, kan anvéndas fritt av alla, inte i sig kan utgéra hinder for att
aberopa typsnittet Spencerian Script som en likhet mellan de motstaende kénnetecknen enligt
omsdttningskretsens uppfattning.

For ovrigt ska det papekas att varje forsok av en aktor pa marknaden att skaffa sig monopol pa ett

sarskilt typsnitt strider mot de stranga villkoren for att tillimpa de registreringshinder som avses i
artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 207/2009, sasom att det finns en risk for férvixling mellan de
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motstdende kdnnetecknen eller att det finns risk for att anvindningen av det sokta varumaérket utan
skélig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre varumirkets
sarskiljningsformaga eller renommé (se ovan punkt 25).

I det avseendet godtar tribunalen sdkandebolagets pastdende att det inte har forsokt att skaffa sig
monopol pa typsnittet Spencerian Script for samtliga varor eller tjanster, men att pa grund av likheten
mellan typsnitten och andra bestandsdelar i utformningen av de motstdende varumérkena, déribland
den langa svansen under bokstdverna "c’och "m”, far konsumenterna uppfattningen att det finns ett
samband eller en koppling mellan de aktuella varumédrkena nir de anvénds for att saluféra de varor
som det sokta varumirket avser, sdrskilt alkoholfria drycker som cola-drycker. Intervenienten saknar
saledes fog for att hiavda att ett beslut i vilket det medges att det foreligger en likhet eller ett samband
mellan de jamforda varumaérkena inte bara skulle fa till f6ljd att s6kandebolaget tillskansar sig monopol
pé anvdndningen av detta typsnitt, och dérigenom hindrar alla andra aktorer fran att anvinda detta vid
markningen av sina alkoholfria drycker och andra varor eller tjénster, utan skulle d&ven kunna bereda

vag for andra innehavare av vilkdnda varumairken att skaffa sig monopol pa andra typer av typsnitt.

Det framgar av ovanstdende 6verviganden att de motstdende kannetecknen, forutom deras uppenbara
visuella skillnader, har vissa visuella likheter, som inte enbart beror pa den "svans”’som forlanger deras
respektive inledningsbokstiver "c” och "m” i en bage i form av en underskrift, utan dven deras
gemensamma anvindning av ett typsnitt som inte &r vanligt forekommande i dagens affirsliv,
namligen typsnittet Spencerian Script, vilket kommer att uppfattas som en helhet av
omsdttningskretsen.

Det framgir av en helhetsbedomning av dessa visuella likheter och skillnader att de motstaende
kénnetecknen, i vart fall de fyra dldre gemenskapsfigurmérkena Coca-Cola och det sokta varumairket
Master, har en lag grad av visuell likhet, eftersom skillnaderna i detaljer delvis uppvigs av deras
overgripande likheter. Det &ldre brittiska varumiérket C skiljer sig ddremot visuellt fran det sokta
varumirket Master, sdrskilt pa grund av att det ar sa kort.

Vad dérefter betraffar helhetsbedomningen av likheten mellan de motstdende kdnnetecknen, ska
tribunalen underséka huruvida de fonetiska och begreppsmaissiga skillnaderna mellan dessa
kénnetecken, vilka s6kandebolaget inte har bestritt, 4r sddana att de kan utesluta varje likhet mellan
dessa kiannetecken eller om dessa skillnader snarare uppvégs av den laga graden av visuell likhet mellan
kannetecknen.

Det foljer av rattspraxis att graden av de berérda varumirkenas visuella likhet, fonetiska likhet och
begreppsmassiga likhet ska faststillas vid bedomningen av graden av likhet mellan de berdrda
varumirkena, och i forekommande fall ska det avgoras vilken betydelse som ska tillmétas dessa olika
faktorer, med hénsyn till vilket slags varor eller tjanster det &r fraga om och under vilka villkor de
saluférs, inom ramen for en helhetsbedomning (dom Ferrero/harmoniseringsbyran, punkt 31 ovan,
EU:C:2011:177, punkterna 85 och 86; se dven, analogt, dom harmoniseringsbyran/Shaker,
punkt 41 ovan, EU:C:2007:333, punkt 36).

Tribunalen pépekar att de motstaende kidnnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmaéssiga sardrag
inte alltid véager lika tungt. Hur viktiga likheterna eller skillnaderna mellan kdnnetecknen é&r, kan bero
pa bland annat kdnnetecknens inneboende egenskaper eller villkoren for saluféring av de varor eller
tjidnster som de motstdende varumairkena avser. Om de varor som varumirkena avser normalt séljs i
affirer med sjélvbetjaning dar konsumenten sjilv védljer ut sin vara och saledes huvudsakligen maste
utgd fran utseendet pa det varumirke som finns pa varan, ar en visuell likhet mellan kénnetecknen i
regel av storre betydelse. Om varan i fraga tviartom till storsta delen siljs muntligen, fasts normalt sett
storre vikt vid fonetiska likheter mellan kdnnetecknen. Graden av fonetisk likhet mellan tva
varumidrken har mindre betydelse i frdga om varor som saluféors pa ett sadant sdtt att
omsdttningskretsen vid kopet vanligtvis far en visuell uppfattning av det varuméirke som varorna
omfattas av (dom av den 21 februari 2013, Esge/harmoniseringsbyran — De’Longhi Benelux (KMIX),
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T-444/10, EU:T:2013:89, punkterna 36 och 37 och dér angiven réttspraxis; se dven, for ett liknande
resonemang, dom La Espaiola, punkt 50 ovan, EU:T:2007:264, punkt 109, och dom BRILLO’S,
punkt 50 ovan, EU:T:2008:545, punkt 24).

I forevarande fall har de visuella likheterna och skillnaderna mellan de motstaende kdnnetecknen vad
betraffar varor i klasserna 29, 30 och 32, vilka normalt séljs i affirer med sjilvbetjéning, saledes storre
betydelse dn de fonetiska och begreppsmassiga likheterna och skillnaderna mellan dessa kédnnetecken.

Det framgar av en helhetsbedomning av dessa likheter och skillnader att de motstaende kénnetecknen,
i vart fall de fyra édldre gemenskapsfigurmérkena Coca-Cola och det sokta varumarket Master, har en
lag grad av likhet, eftersom deras fonetiska och begreppsmissiga skillnader, trots de visuella
skillnaderna, uppvégs av de overgripande visuella likheterna, vilka dr av storre betydelse. Det éldre
brittiska varumaérket C skiljer sig ddremot fran det sokta varumérket Master, sédrskilt pa grund av att
det &r sa kort.

For ovrigt overensstimmer denna helhetsbedomning med rittspraxis, enligt vilken varuméarken som
innehaller savil visuella som fonetiska och begreppsmaissiga skillnader likval har en lag eller mycket
lag grad av likhet vid en helhetsbedomning (se, for ett liknande resonemang, dom av den
23 september 2009, Arcandor/harmoniseringsbyran — dm drogerie markt (S-HE), T-391/06,
EU:T:2009:348, punkt 54, och dom SPA GROUP, punkt 40 ovan, EU:T:2012:34, punkt 54).

Slutligen ska tribunalen precisera vilka foljder denna helhetsbedomning av likheten far for
tillampningen av artikel 8.5 i féorordning nr 207/2009 i férevarande fall.

Det framgar av den rittspraxis som angetts i punkterna 26, 27 och 31-33 ovan att fragan huruvida de
motstdende kdnnetecknen liknar varandra, om én i ringa omfattning, utgor ett rekvisit for att tillimpa
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 och graden av likhet utgor en relevant faktor vid beddmningen av
huruvida det foreligger ett samband mellan dessa kédnnetecken.

Helhetsbedomningen enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, i syfte att utréna huruvida
omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstdende varumérkena,
leder i forevarande fall till slutsatsen att det med hénsyn till graden av likhet — dven om den é&r av
ringa omfattning — mellan varumairkena finns en risk for att omséttningskretsen kan fa uppfattningen
att det finns ett sidant samband. Aven om de motstdende kinnetecknen enbart i ringa omfattning
liknar varandra, dr det ndmligen inte otdnkbart att omsittningskretsen far uppfattningen att det finns
ett samband mellan dessa och att de, d&ven om det inte foreligger nagon risk for forvixling, formas att
overfora de dldre varumirkenas anseende och virden till de varor som ar forsedda med det sokta
varumérket (se, for ett liknande resonemang, dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177, punkt 71).
I motsats till vad overklagandendmnden slog fast i punkt 33 i det angripna beslutet, har siledes de
motstaende kénnetecknen en tillracklig grad av likhet, i den mening som avses i den réttspraxis som
angetts ovan i punkt 32, for att omsattningskretsen ska forknippa det sokta varumairket och de éldre
gemenskapsvarumirkena med varandra, det vill sdga att omsdttningskretsen far uppfattningen att det
finns ett samband mellan dem i den mening som avses i ndimnda artikel.

Harav foljer att 6verklagandendmnden borde ha provat de ovriga rekvisiten for att tillimpa artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 (se punkt 25 ovan). Trots att dverklagandendmnden drog slutsatsen att de
dldre varumérken som aberopades till stod for invdndningen i hog grad var kdnda, tog den inte
stillning till fragan huruvida det fanns en risk for att anvidndningen av det sokta varumadrket utan
skdlig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfing for de dldre varumairkenas
sarskiljningsformaga eller renommé. Eftersom Overklagandendmnden inte provade denna fraga,
ankommer det inte pa tribunalen att for forsta gangen avgora denna friga inom ramen for sin
lagenlighetskontroll av det angripna beslutet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011,
Edwin/harmoniseringsbyran, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkterna 72 och 73, dom av den
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14 december 2011, Vélkl/harmoniseringsbyran — Marker Vélkl (VOLKL), T-504/09, REU,
EU:T:2011:739, punkt 63, och dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177, punkt 75 och dir angiven
rattspraxis).

Det ankommer saledes pa overklagandendmnden att undersoka ndmnda rekvisit med beaktande av
graden av likhet mellan de motstaende kdnnetecknen, vilken visserligen dr av ringa omfattning men
likval tillracklig for att omsittningskretsen ska forknippa det sokta varumérket och de éldre
gemenskapsvarumédrkena med varandra, det vill sdga att omsattningskretsen far uppfattningen att det
finns ett samband mellan dem i den mening som avses i ndimnda artikel.

Tribunalen godtar darfor den andra anmérkningen.
Talan ska foljaktligen bifallas savitt avser den enda grundens forsta del.

Tribunalen anser dessutom att det &r lampligt att prova den enda grundens andra del, for att avgora
forevarande tvist vad betriaffar den bevisning som ska beaktas vid bedomningen av rekvisiten for att
tillampa artikel 8.5 i forordning nr 207/20009.

Den andra delgrunden

Inom ramen for den enda grundens andra del har sokandebolaget hédvdat att 6verklagandendmnden
begick ett fel genom att vid sin bedomning enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte beakta
bevisningen avseende det sitt pa vilket intervenienten salufor sina varor i praktiken och som man kan
anta att intervenienten avser att anvdnda det sokta varumdrket pa, det vill siga pa en vara som
efterliknar de dldre varumairkenas utseende och de visuella igenkénningstecknen pa sokandebolagets
drycker. I det avseendet har sokandebolaget gjort géllande att bedomningen av otillborlig fordel ér,
enligt den rattspraxis som avser ndmnda artikel, inte begrénsad till det sokta varumaérket, utan ska
baseras pa samtliga omstindigheter i det enskilda fallet, déribland uppgifter om intervenientens
avsikter.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandebolagets argument. Intervenienten har
sarskilt hdvdat att den bevisning som sokandebolaget lade fram avseende den kommersiella
anvdndningen av det sokta varumarket saknar relevans i forevarande fall och med fog underkéndes av
overklagandendmnden, eftersom en beddmning enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 endast ska ta
hénsyn till det varumérke som registreringsansékan avser.

Tribunalen papekar inledningsvis att det bland annat har slagits fast att det dragits otillborlig fordel av
det dldre varumarkets sirskiljningsformaga eller renommé vid forsok till klart utnyttjande av och
snyltande pa ett kint varuméirke (dom SPA-FINDERS, punkt 25 ovan, EU:T:2005:179, punkt 51, dom
nasdaq, punkt 26 ovan, EU:T:2007:131, punkt 55, och dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177,
punkt 63) och det har dérvid foljaktligen hénvisats till begreppet risken for snyltning. Med andra ord
ror det sig om en risk for att bilden av det kidnda varumaérket eller de egenskaper som detta formedlar
overfors till de varor som omfattas av det sokta varumaérket sa att saluforingen av sistndmnda varor
underldttas genom associationen med det dldre kdnda varumirket (dom VIPS, punkt 25 ovan,
EU:T:2007:93, punkt 40, och dom av den 22 maj 2012, Environmental
Manufacturing/harmoniseringsbyran — Wolf (atergivning av ett varghuvud), T-570/10, REU,
EU:T:2012:250, punkt 27).

Risken for snyltning skiljer sig & ena sidan fran “risken for urvattning”— som ar ett begrepp enligt vilket
forfing for det dldre varumirkets sarskiljningsformaga vanligtvis fastslds ndr anvdndningen av det
varumirke som registreringsansokan avser skulle fa till foljd att det &dldre varumairket forlorar sin
formaga att vicka en omedelbar association till de varor for vilka det registrerats och anviands — och a
andra sidan fran “risken for nedsvirtning” — som é&r ett begrepp enligt vilket forfang for det éldre
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varumérkets renommé vanligtvis fastslas ndr de varor som ansokan om registrering av varumérket
avser, tilltalar omséttningskretsens sinnen pa ett siddant sitt att det é&ldre varumarkets
attraktionsforméga darigenom minskar (se, for ett liknande resonemang, dom SPA-FINDERS,
punkt 25 ovan, EU:T:2005:179, punkterna 43 och 46, dom nasdaq, punkt 26 ovan, EU:T:2007:131,
punkt 55, och dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177, punkt 63).

Enligt fast rdttspraxis kan slutsatsen att det foreligger en risk for snyltning, liksom en risk for
urvattning eller nedsvéartning, dras bland annat pa grundval av logiska slutledningar till foljd av en
sannolikhetsbedomning, forutsatt att de inte enbart utgér losa antaganden, med beaktande av
sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omstdndigheter i det enskilda
fallet (se, for ett liknande resonemang, dom nasdaq, punkt 26 ovan, EU:T:2007:131, punkt 54, dom
BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177, punkt 62, och dom Atergivning av ett varghuvud,
punkt 82 ovan, EU:T:2012:250, punkt 52, vilken i det avseendet faststilldes genom dom av den
14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringsbyrdn, C-383/12 P, REU,
EU:C:2013:741, punkt 43).

Domstolen har sérskilt slagit fast att vid helhetsbedomningen for att avgéra om det dragits nagon
otillborlig fordel av ett dldre varumarkes sarskiljningsformaga eller renommé, skulle det bland annat
beaktas att anviandningen av forpackningar och flaskor som liknar dem som anvénds for de imiterade
parfymerna syftade till att, i reklamsyfte, dra fordel av de varumirkens sarskiljningsféormaga och
renommé som de imiterade parfymerna saluférdes under. Domstolen har &ven angett att da tredje
man genom anvandning av ett kdnnetecken som liknar ett kdnt varumaérke forsokte placera sig i dess
kolvatten for att dra fordel av dess attraktionsformaga, anseende och prestige samt att, utan att betala
nagon som helst ekonomisk ersittning eller gora nagra egna anstrangningar i detta avseende, utnyttja
den kommersiella anstrdngning som varumirkesinnehavaren hade gjort for att skapa och befista
bilden av varumaérket, skulle anvindningen anses innebédra att en otillborlig fordel dras av ndmnda
varumadrkes sdrskiljningsformaga eller renommé (dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07,
REG, EU:C:2009:378, punkterna 48 och 49).I forevarande mal ar det ostridigt att sokandebolaget, under
invandningsforfarandet, lade fram bevisning for intervenientens kommersiella anvindning av det
varumirke som registreringsansokan avsadg. Denna bevisning omfattade ett vittnesmal daterat den
23 februari 2011 av L. Ritchie, som dr sokandebolagets ombud, till vilket var bifogat skarmutskrifter
som skrevs ut den 16 februari 2011 fran intervenientens webbplats (www.mastercola.com). Dessa
skdarmutskrifter syftade till att visa att intervenienten anvénda det sokta varumarket i handeln, bland
annat i foljande form:

A 22598

I punkt 34 i det angripna beslutet fann o6verklagandendmnden att om det pa grundval av denna
bevisning skulle visa sig att intervenienten “avsiktligen hade anvdnt samma utformning, bilder,
stilisering, typsnitt och forpackning’som sokandebolaget, skulle s6kandebolaget "ha skl for att gora
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gillande att [intervenienten] hade for avsikt att dra otillborlig fordel av de dldre varumérkenas
renommé”. Sokandebolaget “skulle [dock] inte kunna gora detta i samband med de specifika
bestimmelserna i artikel 8.5 i [forordning nr 207/2009], med avseende pa vilken hénsyn endast ska tas
till det varumérke som [intervenienten] ansoker om registrering av”.

Tribunalen konstaterar att 6verklagandendmndens bedémning avviker fran den réttspraxis som angetts
ovan i punkterna 82-85, enligt vilken slutsatsen att det foreligger en risk for snyltning enligt artikel 8.5
i forordning nr 207/2009 bland annat kan dras pa grundval av logiska slutledningar till f6ljd av en
sannolikhetsbedomning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och
av alla andra omsténdigheter i det enskilda fallet, daribland anvidndningen, av innehavaren av det sokta
varumérket, av forpackningar som liknar dem som anvéinds for varor fran innehavaren av de éldre
varumirkena. Denna réttspraxis begriansar saledes inte pad nagot sétt den relevanta bevisning som ska
beaktas for att faststilla risken for snyltning — det vill sdga risken for att det dragits otillborlig fordel
av de dldre varumaérkenas sérskiljningsformaga eller renommé — till enbart det sokta varumarket, utan
tilliter dven att all bevisning som &ar avsedd att anvdndas vid denna sannolikhetsbedomning vad
betriffar avsikterna hos innehavaren av det sokta varumaérket och, i dnnu hogre grad, bevisning som
avser den faktiska kommersiella anvindningen av det sokta varumaérket tas i beaktande.

Det dar uppenbart att bevisningen avseende den kommersiella anviandningen av det sokta varumaérket,
vilken lades fram av sokandebolaget under invdndningsforfarandet, utgor relevant bevisning for att i
forevarande fall fastsla en sadan risk for snyltning.

Foljaktligen finner tribunalen att 6verklagandendmnden begick ett fel genom att bortse fran denna
bevisning vid tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 i forevarande fall.

Denna slutsats kan inte kullkastas av harmoniseringsbyrans pastidende om att sokandebolaget skulle
kunna aberopa denna bevisning inom ramen for en talan om intrang som grundar sig pa artikel 9.1 ¢
i forordning nr 207/2009. Ett saddant pastiende bortser ndmligen fran systematiken i ndmnda
forordning och fran syftet med det invdndningsforfarande som inrdttats i artikel 8 i forordningen,
vilket, med héansyn till kraven pa rattssikerhet och god forvaltning, ar att sdkerstdlla att varumaérken,
vars anvdndning med framgang kan komma att ifrdgasittas vid domstol i efterfoljande led, inte
registreras i foregaende led (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998, Canon,
C-39/97, REG, EU:C:1998:442, punkt 21, dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, REG,
EU:C:2003:244, punkt 59, och dom av den 13 mars 2007, harmoniseringsbyran/Kaul, C-29/05 P, REG,
EU:C:2007:162, punkt 48).

Eftersom overklagandendmnden, sdsom pépekats ovan i punkt 75, inte provade fragan huruvida det
eventuellt dragits otillborlig fordel av de édldre varumérkenas sérskiljningsformaga eller renommé,
ankommer det inte pa tribunalen att for forsta gangen avgora denna frdga inom ramen for sin
lagenlighetskontroll av det angripna beslutet (se, for ett liknande resonemang, dom
Edwin/harmoniseringsbyran, punkt 75 ovan, EU:C:2011:452, punkterna 72 och 73, dom VOLKL,
punkt 75 ovan, EU:T:2011:739, punkt 63, och dom BEATLE, punkt 25 ovan, EU:T:2012:177, punkt 75
och dér angiven rittspraxis).

Det ankommer saledes pa oOverklagandendmnden, vid dess provning av rekvisiten for att tillimpa
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 (se punkt 76 ovan), att beakta bevisningen avseende den
kommersiella anvdndningen av det sokta varumirket, vilken lades fram av sokandebolaget under
invandningsforfarandet.

Foljaktligen ska talan bifallas savitt avser den enda grundens andra del.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska det angripna beslutet ogiltigforklaras, pa grundval av bade den
enda grundens forsta del och dess andra del.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 872 i tribunalens rattegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom harmoniseringsbyran och intervenienten har tappat malet, ska harmoniseringsbyran i enlighet
med sokandebolagets yrkande forpliktas att béra sina rattegdngskostnader och ersitta sokandebolagets
rattegangskostnader. Intervenienten ska bara sina rattegangskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

foljande:
1) Det beslut som meddelades av andra 6verklagandenimnden vid Byran fér harmonisering

inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) den

29 augusti 2012 (drende R 2156/2011-2) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska bidra sina rittegangskostnader och ersitta The Coca-Cola
Companys rittegangskostnader.

3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) ska bidra sina
rittegangskostnader.

Gratsias Kancheva Wetter
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 11 december 2014.

Underskrifter
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