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mot
Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och moénster)
(harmoniseringskontoret)

”"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Ansékan om registrering av ordmirket "The English
Cut’ — Invéndning fran innehavaren av de nationella ordmérkena och figurmérkena samt av
gemenskapsordmairkena och gemenskapsfigurmiarkena innehallande orden ’El Corte Inglés’ —

Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Risk for forvixling — Artikel 8.5 — Risk for att

omsittningskretsen forknippar kidnnetecknet med ett kiant varumérke — Erforderlig grad av likhet”

Sammanfattning — Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 december 2015

1. Overklagande — Grunder — Felaktig bedomning av de faktiska omstindigheterna och
bevisningen — Avvisning — Domstolens kontroll av bedémningen av de faktiska omstindigheterna
och bevisningen — Ej mojlig utom vid missuppfatining

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 forsta stycket)

2. Gemenskapsvarumdrke = —  Definition  och  forvdrv — av  gemenskapsvarumdrke — —
Relativa registreringshinder — Invéindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
ként varumdrke — Skyddet for det dldre kinda varumdrket omfattar dven varor eller tjdnster av
annat slag — Villkor — Likhet mellan de berorda varumdrkena — Erforderlig grad av likhet

(Radets forordning nr 207/2009, artikel 8.1 b och 8.5)
1. Se domen.
(se punkt 31)

2. Det framgar varken av artikel 8.1 b eller 8.5 i forordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken
eller av domstolens praxis att begreppet likhet skulle ha olika inneboérd i var och en av dessa
bestaimmelser. Harav foljer bland annat att nér tribunalen, vid prévningen av om villkoren for att
tillimpa artikel 8.1 b i ndmnda forordning é&r uppfyllda, drar slutsatsen att de motstaende
kannetecknen inte liknar varandra, ar med noddvandighet inte heller artikel 8.5 tillimplig. Om
tribunalen inom ramen for ndmnda prévning tvirtom finner att de motstaende kénnetecknen i viss
man liknar varandra, géller den bedomningen &dven med avseende pé tillimpningen av savil
artikel 8.1 b som artikel 8.5.

I ett sadant fall déar graden av likhet inte &r tillracklig hog for att artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009
ska kunna tillimpas, kan man dirav emellertid inte dra slutsatsen att det med nddvéndighet é&r
uteslutet att artikel 8.5 i samma forordning ar tillimplig.
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De krav som uppstills med avseende pa graden av likhet mellan de motstiende kdnnetecknen skiljer
sig namligen at i de bada bestimmelserna. For att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 ska vara
tillamplig kravs att kénnetecknen liknar varandra i s& hog grad att det foreligger en risk att
omsdttningskretsen forvixlar dem. Att det foreligger en siddan risk for forvaxling utgoér daremot inte
ett krav for att artikel 8.5 i samma forordning ska kunna tillimpas.

Enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 kravs det endast att likheten mellan kdnnetecknen kan
medfora att omsdttningskretsen forknippar de motstidende kdnnetecknen med varandra, det vill siga
att omsidttningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, inte att
omsittningskretsen forvaxlar dem. Ddrav foljer att det skydd som kidnda varumirken atnjuter enligt
denna bestammelse kan tillimpas d&ven om de motstdende kidnnetecknen endast liknar varandra i
mindre grad.

Om det vid provningen av om villkoren for att tillimpa artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 é&r
uppfyllda framkommer att det foreligger en viss likhet mellan de motstaende kdnnetecknen,
ankommer det pa tribunalen att vid prévningen av om villkoren for att tillimpa artikel 8.5 i samma
forordning ar uppfyllda bedoma om omsittningskretsen — med hénsyn till forekomsten av andra
relevanta faktorer, sasom att det dldre varumairket ar vilkdnt eller atnjuter renommé — kan se ett
samband mellan kénnetecknen.

Aven om det antas att tribunalen — efter att ha prévat om det fanns ett eventuellt samband mellan de
motstdende kdnnetecknen — drog slutsatsen att villkoren for tillimpning av artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 i forevarande fall inte var uppfyllda, med beaktande av att det foljde av tribunalens
provning av villkoren for tillimpning av artikel 8.1 b att konsumenterna inte var i stand att gora en
omedelbar koppling i begreppsmissigt hinseende mellan de motstdende kénnetecknen, skulle en
sadan bedomning anses utgora felaktig rattstillimpning. Enligt artikel 8.5 i ndmnda forordning krévs
det namligen inte att den koppling som konsumenterna skulle kunna gora mellan de motstaende
kannetecknen dr omedelbar.

(se punkterna 39-43 och 50)
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