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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjatte avdelningen)

den 22 september 2016 *

"EU-varumirke — Ogiltighetsforfarande — EU-figurmarket SUN CALI — Det éldre nationella
figurmarket CaLi co — Relativt registreringshinder — Risk for forvixling — Artikel 8.1 b och
artikel 53.1 a i forordning (EG) nr 207/2009 — Foretradande infor overklagandendmnden —
Foretag som bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i unionen —
Juridiska personer med ekonomisk anknytning till varandra — Artikel 92.3 i forordning
(EG) nr 207/2009”
I mal T-512/15,
Sun Cali, Inc., Denver, Colorado (Forenta staterna), foretratt av advokaten C. Thomas,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), foretradd av E. Zaera Cuadrado, i egenskap
av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandenamnd var
Abercrombie & Fitch Europe SA, Mendrisio (Schweiz),
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte 6verklagandendmnd den
3 juni 2015 (de forenade drendena R 1260/2014-5 och R 1281/2014-5) om ett ogiltighetsférfarande
mellan Abercrombie & Fitch Europe och Sun Cali,
meddelar

TRIBUNALEN (sjétte avdelningen),

vid Overlaggningen sammansatt av ordféranden S. Frimodt Nielsen samt domarna A.M. Collins
och V. Valand¢ius (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 4 september 2015,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 25 november 2015,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrittelsen om att den
skriftliga delen av forfarandet avslutats hade inkommit med nigon begéran om muntlig férhandling,
och av att tribunalen, med tillimpning av artikel 106.3 i tribunalens réttegangsregler, har beslutat att
avgora malet pa handlingarna,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden, Sun Cali, Inc. (nedan kallat klagandebolaget), ingav den 20 november 2006 en ansékan om
registrering av EU-varumadrke till Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) i enlighet
med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT
L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78,
2009, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av nedanstaende figurkdannetecken:

SUN CALI

De varor och tjanster som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 18, 25, 35 och 45 i
Nice6verenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av ~ varor och  tjanster  vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg, och motsvarar for varje klass
foljande beskrivning:

— Klass 18: "Handvéskor.”

— Klass 25: "Damkldder, ndamligen damunderkldder, bysthallare, trosor, bysthallare, kroppsdrikter,
nattlinnen, badrockar, spetslinnen, klanningar, t-trojor, blusar, sweatrar, jeans, kostymer, kavajer,
kjolar, baddrékter, solklanningar, solskydd, och ytterplagg; herrkldder; barnklader, skor.”

— Kilass 35: "Detaljhandelsbutikstjédnster avseende klader, skor och handvaskor.”

— Klass 45: "Modekonsultation; garderobshantering; konsultation avseende bilder; och personliga
shoppingtjanster for andra.”

Ansokan om registrering av EU-varumadrke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 20/2007 av den 21 maj 2007.

Figurkdnnetecknet registrerades som EU-varumirke den 21 november 2007 under nummer 5482369.

Den 16 oktober 2012 ingav Abercrombie & Fitch Europe SA en ansokan om ogiltighetsforklaring av
klagandebolagets figurmarke, for samtliga varor och tjdnster som detta hade registrerats for.
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Till stod for sin ansokan gjorde Abercrombie & Fitch Europe SA géllande de relativa ogiltighetsgrunder
som avses i artikel 53.1 a i forordning nr 207/2009, jamford med artikel 8.1 b i samma férordning.

Ansokan om ogiltighetsforklaring grundades pa foljande ildre italienska figurmairke, vilket hade
registrerats den 7 april 2008 och avsag samtliga varor i klass 25:

CaL'F col

Genom beslut av den 17 mars 2014 gav annulleringsenheten delvis bifall till ansdkan om
ogiltighetsforklaring och forklarade det omstridda varumérket ogiltigt sdvitt avsag varorna som
omfattades av klasserna 18 och 25. Annulleringsenheten angav dérvid att det med hénsyn till den
gemensamma bestandsdelen “cali” — den dominerande bestandsdelen i det dldre varumairket — forelag
en risk for forviaxling mellan det dldre varumarket och det omstridda varumairket savitt avsdg de varor
som omfattas av ndmnda klasser. Annulleringsenheten avslog ddremot ansokan om
ogiltighetsforklaring av det omstridda varumarket savitt avsag de tjanster som omfattas av klasserna 35
och 45, eftersom den ansag att det inte fanns nagon likhet mellan dessa tjanster och varorna i klass 25.

Klagandebolaget och Abercrombie & Fitch Europe overklagade, den 14 maj 2014 respektive den
16 maj 2014, annulleringsenhetens beslut till EUIPO, med stod av artiklarna 58-64 i forordning
nr 207/20009.

Genom beslut av den 3 juni 2015 (nedan kallat det angripna beslutet) avvisade femte
overklagandendmnden vid EUIPO det overklagande som hade getts in av klagandebolaget, eftersom
detta bolag inte befanns ha varit behorigen foretrétt i den mening som avses i artikel 92.2 i férordning
nr 207/2009. Abercrombie & Fitch Europe vann delvis bifall till sitt 6verklagande vilket innebar att det
omstridda varumirket forklarades ogiltigt dven for de tjanster som ingick i klass 35.
Overklagandenimnden fann hirvidlag att det, pd grund av likheten mellan dessa tjanster och de varor

som omfattas av klass 25, forelag en risk for férvaxling mellan det dldre varumérket och det omstridda
varumarket.

Parternas yrkanden

Klagandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersétta rattegdngskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klagandebolaget att ersitta réattegdngskostnaderna.

ECLLEU:T:2016:527 3



14

15

16

17

18

19

DOM AV DEN 22.9.2016 — MAL T-512/15
SUN CALI MOT EUIPO — ABERCROMBIE & FITCH EUROPE (SUN CALI)

Rittslig bedomning

1. Bevisning som dberopats for forsta gangen vid tribunalen

Till sitt 6verklagande har klagandebolaget fogat ett antal handlingar till stod for sitt yrkande att det
foretraddes i behorig ordning vid forfarandet infor overklagandendmnden, och till stod for sin
staindpunkt att det dldre varumairket skulle kunna uppfattas som en variant av det italienska ordet
“calcio”. Det ror sig héarvidlag bland annat om bilagorna 3 och 18-22.

EUIPO har gjort géllande att dessa handlingar inte kan beaktas, eftersom de inte forebringades under
forfarandet vid EUIPO.

Det ska erinras om att syftet med en talan vid tribunalen &r att fa till stand en prévning av
lagenligheten av overklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i forordning
nr 207/2009. Enligt artikel 65.2 i forordning nr 207/2009 ar tribunalen behorig att ogiltigforklara eller
dndra ett beslut fran en av EUIPO:s overklagandenimnder pa grundval av “bristande behorighet,
asidosédttande av visentliga formforeskrifter, &sidosdttande av fordraget, av forordning nr 207/2009
eller av ndgon rittsregel som giller deras tillimpning eller rorande maktmissbruk”. Av denna
bestimmelse foljer att tribunalen kan ogiltigforklara eller dndra det 6verklagade beslutet endast om
det, vid tidpunkten da det fattades, omfattades av nidgon av dessa ogiltighets- eller dndringsgrunder.
Tribunalen kan ddaremot inte ogiltigforklara eller dndra beslutet pa grunder som framkommer forst
efter det att beslutet har meddelats (se dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul,
C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 53 och dir angiven rittspraxis). Det foljer ocksa av denna
bestammelse att omstdndigheter som parterna inte dberopat vid EUIPO:s enheter inte far dberopas till
stod for en talan om ogiltigforklaring som véicks vid tribunalen. Tribunalens uppgift dr nédmligen att
prova huruvida oOverklagandenimndens beslut &r lagenligt genom att underséka hur
overklagandendmnden har tillimpat unionsritten pa bland annat de omstdndigheter som har
aberopats under forfarandet vid nimnden. Diaremot far tribunalen vid en sddan provning inte beakta
nya omstidndigheter (dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P,
EU:C:2007:162, punkt 54). Tribunalens uppgift dr séledes inte att prova de faktiska omstandigheterna
pa nytt mot bakgrund av bevisning som for forsta gangen har aberopats vid tribunalen (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret — LT] Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 19 och dir angiven réttspraxis).

Forsavitt de i punkt 14 ovan nidmnda handlingarna har forebringats for forsta gangen vid tribunalen
kan de inte beaktas vid provningen i forevarande mal av det angripna beslutets lagenlighet. Dessa
handlingar ska saledes avvisas.

2. Provning i sak

Klagandebolaget har anfort tva grunder till stod for sin talan. Den forsta grunden avser asidosittande
av artikel 92.3 i forordning nr 207/2009, och den andra grunden &sidoséttande av artikel 8.1 b i samma
forordning.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 92.3 i forordning nr 207/2009

Inom ramen for sin forsta grund har klagandebolaget for det forsta anfort att det enligt artikel 92.3
forsta meningen i forordning nr 207/2009 hade rétt att lata sig foretrddas infor EUIPO av en av sina
anstéllda vid bolagets filial i Tyskland, eftersom denna filial bedrev verklig och faktisk kommersiell
verksamhet i unionen i den mening som avses i denna bestimmelse. For det andra har
klagandebolaget gjort géllande att dven under antagandet att denna filial inte kunde betraktas som ett
av klagandebolaget &gt foretag som bedrev verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen,
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skulle klagandebolaget dnd3, enligt artikel 92.3 andra meningen i forordning nr 207/2009, ha haft ratt
att lata sig foretrddas inféor EUIPO av en anstilld vid ndmnda foretag pa grund av detta foretags
ekonomiska anknytning till klagandebolaget. Klagandebolaget anser dérfor att 6verklagandendmnden
under alla forhallanden borde ha forklarat att overklagandet kunde tas upp till sakprovning.

EUIPO har bestritt klagandebolagets argument.

Enligt artikel 92.3 i forordning nr 207/2009 far en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist eller
sitt sdte i unionen, eller dér bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet, infor
EUIPO léta sig foretrddas av en anstilld. En anstélld hos en sadan juridisk person far foretrada éven
andra juridiska personer som har ekonomisk anknytning till den forstndmnda juridiska personen, dven
om dessa andra juridiska personer varken har sin hemvist eller sitt site i unionen eller dir bedriver
verklig industriell eller kommersiell verksamhet.

Enligt artikel 93.1 i forordning nr 207/2009 far en fysisk eller juridisk person infor EUIPO endast
foretrddas av en utévande jurist som har rétt att verka i en medlemsstat och som bedriver verksamhet
inom unionen, i den man han eller hon i den staten ar behorig att upptrida som ombud i
varumairkesfragor, eller av ett auktoriserat ombud som &r upptaget i EUIPO:s forteckning.

Det dr ostridigt att klagandebolaget, innehavaren av det omstridda varumérket, &r en privatrittslig
juridisk person med site i Denver, Colorado (Forenta staterna), och att det foretriddes infor
overklagandendmnden av en fysisk person som enligt vad som framgar av handlingarna i maélet
presenterade sig som klagandebolagets verkstillande direktor och tillika anstélld vid ett kommersiellt
foretag i Miinchen (Tyskland), vilket uppgavs vara dgt av klagandebolaget.

Det framgar ocksd av handlingarna i malet att EUIPO i skrivelse av den 3 mars 2015 uppmanade
klagandebolaget att med avseende pa forfarandet vid oOverklagandendmnden utse en yrkesmdssig
foretradare i enlighet med artikel 93.1 i forordning nr 207/2009. Genom denna skrivelse upplystes
klagandebolaget om att EUIPO starkt ifragasatte bolagets mdojligheter att med stod av artikel 92.3 i
samma forordning lata sig foretrddas av en anstilld. I sin svarsskrivelse av den 23 april 2015 angav
klagandebolaget endast att da den &dgde ett kommersiellt foretag i Miinchen hade den enligt
artikel 92.3 i forordning nr 207/2009 ritt att lata sig foretradas av en anstdlld vid detta foretag. Trots
de tvivel som EUIPO hade gett uttryck for underldt klagandebolaget att till sin svarsskrivelse foga
nagon bevisning till stod for sina pastdenden, och nojde sig med att hénvisa till EUIPO:s riktlinjer.

Av handlingarna i malet framgar dessutom att motparten i forfarandet vid dverklagandendmnden,
Abercrombie & Fitch Europe, i sitt yttrande oOver klagandebolagets overklagande till
overklagandendmnden gjorde géllande att detta bolag inte var behorigen foretratt vid ndmnden, bland
annat eftersom det inte bedrev verklig och faktisk kommersiell verksamhet i Tyskland.
Abercrombie & Fitch Europe gjorde dérvid gillande att klagandebolaget, som har hemvist och site
utanfor Tyskland, enligt bestaimmelserna i artikel 13 i Handelsgesetzbuch (den tyska handelslagen) var
skyldigt att registrera sig vid forstainstansdomstolen i den domsaga dér det onskade bedriva
kommersiell verksamhet. Detta hade klagandebolaget inte gjort. Till styrkande av detta pastiende
bifogade Abercrombie & Fitch Europe dels ett utdrag ur Gemeinsames Registerportal der Lander (de
tyska delstaternas gemensamma registreringsportal), av vilket det framgick att det inte hade
registrerats nagot kommersiellt foretag innehallande orden ”sun cali” i Tyskland, dels ett utdrag ur
staden Miinchens handelsregister som visade att ett kommersiellt foretag med namnet SUN CALI inc.
hade registrerats sdsom enskild néringsverksamhet under namnet pa den anstillda person som
foretradde klagandebolaget infor 6verklagandendmnden och tillika var dess verkstéllande direktor.

Vad inledningsvis ror fragan huruvida klagandebolaget bedrev verklig och faktisk industriell eller

kommersiell verksamhet i unionen, i den mening som avses i artikel 92.3 férsta meningen i férordning
nr 207/2009, ska det noteras att klagandebolaget till styrkande av att sa var fallet foretedde bevisning
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vid 6verklagandendmnden i form av utdrag fran en webbplats, www.suncali.de, i vilket det angavs en
postadress i Miinchen dér det skulle finnas ett foretag som marknadsforde de varor som séldes under
det omstridda varumaérket, samt i form av fotografier som uppgavs forestilla foretagets husfasad.

Dessutom foretedde klagandebolaget for EUIPO den 27 maj 2014 en fullmakt, undertecknad av den
verkstéllande direktoren, varigenom den sistnimnda bemyndigade sig sjdlv att i sin egenskap av
anstélld vid foretaget i Miinchen foretrdda klagandebolaget, bland annat i samband med det pigiende
overklagandeforfarandet.

Det kan konstateras att den bevisning som klagandebolaget lade fram vid 6verklagandenamnden — det
vill sdga for det forsta utdrag fran en webbplats, for det andra fotografier som uppgavs forestilla
husfasaden pa ett kommersiellt foretag belaget i Miinchen, och for det tredje en fullmakt i vilken en
anstilld bemyndigades att foretrada klagandebolaget — inte under de sarskilda omstdndigheterna i
malet kan anses utgora relevanta uppgifter och forklaringar till styrkande av att det bedrevs verklig
och faktisk kommersiell verksamhet i unionen, i den mening som avses i artikel 92.3 i foérordning
nr 207/2009.

Denna bevisning later forvisso forsta att den ekonomiska verksamhet som detta foretag sade sig bedriva
bestar i detaljhandel med kldder, skor och accessoarer. Nagra utdrag fran en webbplats tillsammans
med fotografier dr emellertid inte i sig, och i avsaknad av annan bevisning, tillrickliga som bevis for
bedrivande verklig och faktisk kommersiell verksamhet i unionen.

Det ska vidare erinras om att med begreppet filial avses enligt réittspraxis ett verksamhetscentrum som
varaktigt framtrdder som representant for ett foretag till vilket det hor, har en affirsledning och ar
materiellt s& utrustat att det kan forhandla med tredje man pa sé sitt att denne — trots att han eller
hon vet att det eventuellt uppkommer ett rattsforhallande med det foretag till vilket centrumet hor
och som har sitt site i utlandet — inte behover vinda sig direkt till detta foretag utan kan inga avtal
péa platsen for det verksamhetscentrum som representerar foretaget (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 22 november 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, punkt 12). Det dr uppenbart att de
bevis som klagandebolaget lade fram till stod for sitt pastaende att det har en tysk filial inte styrker att
detta foretag, som klagandebolaget satt sin tillit till, var klagandebolagets representant och darfor
kunde utgora en filial till detta bolag.

De handlingar som Abercrombie & Fitch Europe foretedde vid overklagandendmnden - sarskilt
utdraget ur det tyska handelsregistret, av vilka det inte framgar att klagandebolaget hade nagot foretag
registrerat i Tyskland — stoder dessutom den slutsats som kan dras av den bevisning som lades fram av
klagandebolaget, enligt vilken det inte kan anses styrkt att den foregivna verksamheten i Miinchen
bedrevs av ett till klagandebolaget horande foretag som bedrev verklig och faktisk kommersiell
verksamhet i unionen.

Harav foljer att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den fann att det inte hade lagts
fram nagra bevis for att klagandebolaget dgde ett foretag som bedrev verklig och faktisk verksamhet i
unionen i den mening som avses i artikel 92.3 i forordning nr 207/20009.

Direfter uppkommer fragan huruvida en anstélld hos en juridisk person som har sitt site eller sin
hemvist i unionen eller dar bedriver verklig och faktisk verksamhet far foretrdda en annan juridisk
person som har sitt site utanfér unionen, det vill siga klagandebolaget, pa grund av att dessa tva
juridiska personer har ekonomisk anknytning till varandra i den mening som avses i artikel 92.3 andra
meningen i forordning nr 207/2009. Det kan harvidlag noteras att klagandebolaget infor
overklagandendmnden noéjde sig med att hdvda att det fanns en sddan anknytning, utan att forete
nagon bevisning i detta avseende forutom den som ndmnts i punkterna 26 och 27 ovan.
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Som angetts i punkt 25 ovan framgér det emellertid av handlingarna i malet att foretaget i Tyskland é&r
registrerat som enskild néringsverksamhet i Miinchens handelsregister, under namnet pa den fysiska
person som klagandebolaget uppger vara anstdlld i detta foretag. Det star klart att en
enskildniringsverksamhet, som inte utgoér en juridisk person, faller utanfor tillimpningsomradet for
artikel 92.3 andra meningen i forordning nr 207/2009, vilket innebar att det enligt denna bestammelse
inte dar mojligt for den enskilda firman att foretrdda en juridisk person som har sitt site utanfor
unionen och till vilken den kan ha ekonomisk anknytning i den mening som avses i denna
bestimmelse.

Dessutom och under alla forhallanden &r det, dven under antagandet att det foretag i Tyskland som
klagandebolaget har aberopat skulle vara en juridisk person, inte mojligt att utifran den bevisning som
klagandebolaget lade fram vid 6verklagandendmnden sla fast att det finns ekonomiska band mellan
detta foretag och klagandebolaget.

Det kan i detta avseende konstateras att nigra utdrag fran en webbplats tillsammans med fotografier
inte i sig, och i avsaknad av annan bevisning, ar tillrickliga som bevis for ekonomisk anknytning
mellan foretaget i Tyskland och klagandebolaget. Det dr ndamligen inte mojligt att av detta material
utldsa att de tva enheterna skulle ingd i samma foretagsgrupp eller att existerande mekanismer for
forvaltning skulle vara sadana att en av dessa tva skulle kontrollera den andra.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig bedémning nir den fann att det inte hade lagts fram
nagra bevis for att det fanns ekonomisk anknytning mellan klagandebolaget och foretaget i Tyskland i
den mening som avses i artikel 92.3 i férordning nr 207/2009.

Overklagandenimnden gjorde sig foljaktligen inte skyldig till felaktig rittstillimpning nir den i
punkt 37 i det angripna beslutet ansig att det overklagande som klagandebolaget hade gett in var
oforenligt med artikel 92 i férordning nr 207/2009 och dérfor skulle avvisas.

Overklagandet kan siledes inte vinna bifall sivitt avser den forsta grunden. Av detta foljer att
klagandebolaget saknar grund for att begira ogiltigforklaring av det angripna beslutet forsavitt detta
beslut avser klagandebolagets overklagande till 6verklagandendmnden.

Vad giller det 6verklagande som gavs in till 6verklagandendmnden av Abercrombie & Fitch Europe ska
det erinras om att klagandebolaget, trots att det saknade foretridare och under alla omsténdigheter
inte hade inkommit med nagot yttrande, enligt artikel 59 i forordning nr 207/2009 rittsligt sett var
part i namnda Overklagandeforfarande. Klagandebolaget har saledes, enligt artikel 65.4 i férordning
nr 207/2009, fortsatt ratt att yrka att det angripna beslutet ogiltigforklaras i den del som
overklagandendmnden genom detta beslut delvis bifoll det Overklagande som hade ingetts
Abercrombie & Fitch Europe. Tribunalen ska déarfor prova den andra grunden som klagandebolaget
har aberopat vid tribunalen.

Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009

Inom ramen for sin andra grund har klagandebolaget gjort géllande att 6verklagandendmnden drog en
felaktig slutsats niar den fann att det forelag en risk for forvixling mellan de motstiende kdannetecknen.
Klagandebolaget anser mer specifikt att 6verklagandendmnden felaktigt konstaterade att det fanns en
likhet dels mellan de motstaende kdnnetecknen, dels mellan de berdrda varorna och tjansterna, nagot
som fick den att dra slutsatsen att det foreldg en risk for forviaxling med avseende pa tjansterna i klass
35.

EUIPO har bestritt klagandebolagets argument.
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Enligt artikel 53.1 a i forordning nr 207/2009 jamford med 8.1 b i samma foérordning ska ett registrerat
EU-varumirke, efter ansokan av innehavaren av ett dldre varumirke, forklaras ogiltigt om det — pa
grund av att det ar identiskt med eller liknar ett dldre varumérke och de varor eller tjinster som
omfattas av varumirkena dr identiska eller &r av liknande slag — foreligger en risk att allmdnheten
forvaxlar dem inom det omrade dar det dldre varumarket dr skyddat. Risken for forvaxling inbegriper
risken for att varumairket associeras med det dldre varumarket.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allmidnheten kan tro att de
aktuella varorna eller tjansterna kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band.
Enligt samma réttspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvixling goras en
helhetsbedomning utifran hur omsattningskretsen uppfattar kdnnetecknen och varorna eller tjansterna
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, sérskilt samspelet mellan
kanneteckenslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios
RTB/harmoniseringskontoret — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01,
EU:T:2003:199, punkterna 30—33 och dir angiven réttspraxis).

For att det ska foreligga risk for forvixling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 kravs savél att
de motstaende varumérkena dr identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjdnster som avses
ar identiska eller av liknande slag. Villkoren ar kumulativa (se dom av den 22 januari 2009,
Commercy/harmoniseringskontoret — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

Det angripna beslutets motivering

Motiveringen i punkt 45 i det angripna beslutet ér forvisso mycket kortfattad. Hansyn maste emellertid
tas till den mer utforliga motivering som é&terfinns i annulleringsenhetens beslut. Eftersom
overklagandendmnden faststillde detta beslut savitt avsag kénneteckensjamforelsen, och pa grund av
att det rader funktionell kontinuitet mellan annulleringsenheter och oOverklagandendmnder, vilket
kommer till uttryck i artikel 64.1 i forordning nr 207/2009 (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 30, och dom av den
10 juli 2006, La Baronia de Turis/harmoniseringskontoret — Baron Philippe de Rothschild (LA
BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, punkterna 57 och 58), utgér namligen detta beslut, liksom
dess motivering, en del av bakgrunden till det angripna beslutet. Klagandebolaget kénner till denna
bakgrund och den gor det mojligt for rétten att fullt ut utéva sin lagenlighetskontroll vad giller fragan
huruvida bedémningen av risken for forvixling var befogad (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 21 november 2007, Wesergold Getrinkeindustrie/harmoniseringskontoret — Lidl Stiftung
(VITAL FIT), T-111/06, ej publicerad, EU:T:2007:352, punkt 64).

Omsattningskretsen

Enligt réttspraxis ska en normalt informerad samt skdligen uppmérksam och medveten
genomsnittskonsument av det ifrdgavarande varuslaget beaktas vid helhetsbedomningen av risken for
forvaxling. Det ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppméarksamhet kan variera beroende
pa vilken kategori av varor eller tjinster det ar frdga om (se dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

Med hiénsyn till den typ av varor och tjanster det ror sig om i forevarande fall, och den omstédndigheten
att det dldre varumarke som aberopats till stod for begaran om ogiltighetsforklaring &r skyddat i Italien,
ansluter sig tribunalen till 6verklagandendmndens konstaterande i punkterna 43 och 44 i det angripna
beslutet att risken for forvixling ska bedomas med utgangspunkt i uppfattningen hos den
omsdttningskrets som utgors av den breda allménheten, det vill sdga den italienska
genomsnittskonsumenten.
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Jamforelsen mellan de aktuella varorna och tjansterna

Vid bedémningen av varuslags- eller tjansteslagslikheten ska, enligt fast rattspraxis, samtliga relevanta
faktorer som dr kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjansterna beaktas. Bland dessa
faktorer ingar sdrskilt varornas eller tjansternas art, avsedda @ndamal och anvdndningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Aven andra faktorer kan beaktas, som
exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte
Inglés/harmoniseringskontoret — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), T-443/05,
EU:T:2007:219, punkt 37 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande fall ansdg Overklagandendmnden, i punkt 41 i det angripna beslutet, att
detaljhandeltjénsterna i klass 35 utgjorde en av distributionskanalerna for varorna i klass 25, varfor
graden av likhet mellan dessa varor och dessa tjanster var tillracklig for att fa omsdttningskretsen att
tro att de kom fran ett och samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band.

Klagandebolaget har ifragasatt denna beddmning och i huvudsak gjort gillande att den omstédndigheten
att de motstaende kénnetecknen liknar varandra endast i lag grad, maste beaktas vid bedomningen av
graden av likhet mellan de aktuella varorna och tjansterna.

Det ska i detta avseende inledningsvis erinras om att graden av likhet mellan de motstaende
kannetecknen inte har nagon betydelse for bedomningen av likheten mellan de varor och tjanster som
omfattas av dessa kénnetecken (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 juni 2014,
Hut.com/harmoniseringskontoret — Intersport France (THE HUT), T-330/12, ej publicerad,
EU:T:2014:569, punkt 28). Det ar namligen endast vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling
som samspelet mellan dessa faktorer kan undersokas. Saledes kan till exempel lag varu- eller
tjidnsteslagslikhet kompenseras av hog kianneteckenslikhet och omvént.

Tribunalen kan foljaktligen inte godta klagandebolagets argument som ror samspelet mellan, a ena
sidan, graden av likhet mellan de motstdende kdnnetecknen och, & andra sidan, graden av likhet
mellan de aktuella varorna och tjénsterna.

Det ska vidare papekas att det foljer av rattspraxis att komplementdra varor eller tjanster ar sadana
mellan vilka det finns ett ndra samband, i den meningen att den ena dr nodvéndig eller viktig for
anviandningen av den andra, och att konsumenterna darfor kan tro att ett och samma foretag ansvarar
for tillverkningen av varorna eller for tillhandahallandet av tjénsterna (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 24 juni 2014, Hut.com/harmoniseringskontoret — Intersport France (THE HUT),
T-330/12, €j publicerad, EU:T:2014:569, punkt 24).

I forevarande fall 4r de varor som omfattas av de i punkt 3 ovan ndmnda “detaljhandelstjénster
avseende klader, skor och handvaskor” i klass 35, for vilka det omstridda varumaérket registrerades,
identiska med de varor som omfattas av det dldre varumarket, det vill siga ndarmare bestamt "klader”
och ”skor” i klass 25.

Det kan konstateras att det finns ett ndra samband mellan dessa tjanster och dessa varor, i den
meningen att varorna ar nodvéndiga, eller &tminstone viktiga, for tillhandahallandet av de tjanster som
omfattas av det omstridda varumairket, eftersom dessa tjanster tillhandahélls just i samband med
forsiljningen av nimnda varor. Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig beddmning nir den
dérav, i punkt 41 i det angripna beslutet, drog slutsatsen att de tjanster och varor som omfattas av de
motstaende varumirkena dr forbundna med varandra i det att de dr komplementéra.

Under dessa omstdndigheter konstaterar tribunalen, i likhet med vad oOverklagandendmnden fann i

punkt 41 i det angripna beslutet, att de varor och tjanster som omfattas av de motstiende
varumirkena uppvisar en viss grad av likhet.

ECLLEU:T:2016:527 9
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Jamforelsen mellan kidnnetecknen

Enligt rattspraxis liknar tva varumirken varandra om de ur omséttningskretsens synvinkel atminstone
delvis Overensstimmer med varandra i ett eller flera relevanta hinseenden (dom av den
23 oktober 2002, harmoniseringskontoret — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261,
punkt 30). Helhetsbedomningen av risken for forvixling ska, vad géller de motstaende kdnnetecknens
visuella, fonetiska eller begreppsmaissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som kénnetecknen
astadkommer med hdnsyn sdrskilt till deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar. Den
uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjdnsterna har av varumirkena
ar av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av denna risk. Det ska hirvidlag noteras att
genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumirke som en helhet och inte dgnar sig at att
undersoka varumadrkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker,
C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och dir angiven réttspraxis).

— De sirskiljande bestandsdelarna

For att faststilla sarskiljningsforméagan hos en bestdndsdel i ett varumérke, ska det goras en bedomning
av huruvida bestandsdelen lampar sig som identifikationsmedel for att faststélla att de varor med
avseende pa vilka varumirket har registrerats kommer fran ett visst foretag och saledes for att sarskilja
dessa varor fran andra foretags. Vid denna bedomning ska hénsyn bland annat tas till bestandsdelens
inneboende egenskaper mot bakgrund av fragan huruvida den &r beskrivande med avseende pa de
varor for vilka varumérket har registrerats (dom av den 13 juni 2006, Inex/harmoniseringskontoret —
Wiseman (Atergivning av en kohud), T-153/03, EU:T:2006:157, punkt 35, och dom av den
13 december 2007, Cabrera Sanchez/harmoniseringskontoret — Industrias Carnicas Valle (el charcutero
artesano), T-242/06, ej publicerad, EU:T:2007:391, punkt 51).

I forevarande fall har klagandebolaget gjort gdllande att figurelementen i det omstridda varumarket har
mycket hog sarskiljningsférmaga.

Det ska erinras om att ndr ett varumirke bestdr av bade ordelement och figurelement ska
ordelementen i princip anses vara mera sdrskiljande &n  figurelementen, eftersom
genomsnittskonsumenten léttare refererar till den aktuella varan eller tjansten genom att ange namnet
pd varumirket &n genom att beskriva dess figurelement (se dom av den 7 februari 2013
AMC-Representacoes Téxteis/harmoniseringskontoret — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY),
T-50/12, ej publicerad, EU:T:2013:68, punkt 29 och dir angiven réttspraxis).

Dessutom &r den grafiska atergivningen av ett hjdrta eller ett halvt hjarta inte s& utmirkande att det
tilldrar sig nagon sdrskild uppmairksamhet fran konsumenten, med tanke pa de manga olika former
som anvdnds inom beklddnadssektorn. Konsumenten kommer i sjdlva verket blott se en dekorativ
form, vilken han eller hon likvél varken kommer att skdnka nagon sérskild uppmairksamhet eller bry
sig om att analysera.

Tvirtemot vad klagandebolaget har gjort géllande ar saledes det omstridda varumérkets figurelement —
utan att vara obetydliga — inte sddana att de besitter hog sérskiljningsformaga i forhéllande till varorna
i klass 25 och tjansterna i klass 35.

— Den visuella och fonetiska likheten

Overklagandenimnden anslét sig, i punkt 45 i det angripna beslutet, till annulleringsenhetens
bedémning att de motstdende kinnetecknen liknade varandra. Overklagandenimnden noterade att de
motstdende kdnnetecknen visuellt och fonetiskt var lika varandra pa grund av att de bada inneholl
bestandsdelen “cali”.

10 ECLLEU:T:2016:527
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Klagandebolaget har i huvudsak gjort gillande att kénnetecknen é&r olika i visuellt och fonetiskt
hénseende. Det har anfort att genomsnittskonsumenten i allménhet skénker storre uppmérksamhet at
bestandsdelar som forekommer i den inledande delen av ett varumairke, och att det inte finns nagon
likhet mellan ordelementet ”sun”, i borjan av det omstridda varumirket, och ordelementet ”cali’, i
borjan av det édldre varumarket.

Det &r forvisso riktigt att genomsnittskonsumenten i hogre grad lagger marke till bestandsdelar i den
inledande delen av ett varumirke. Emellertid kan omstindigheter som &ar specifika for vissa
varuméirken innebdra att denna regel inte giller (se, for ett liknande resonemang, dom av den
20 november 2007, Castellani/harmoniseringskontoret - Markant Handels wund Service
(CASTELLANI), T-149/06, EU:T:2007:350, punkt 54).

Det ska dven erinras om att enligt den réttspraxis som angetts i punkt 58 ovan liknar tva varumérken
varandra om de ur omsdttningskretsens synvinkel atminstone delvis overensstimmer med varandra i
ett eller flera relevanta hianseenden.

I forevarande fall dr blotta omstdndigheten att ordelementet “sun” ér placerat i borjan av det omstridda
kdnnetecknet inte tillricklig for att det ska anses att denna bestindsdel &r dominerande i det
helhetsintryck som kénnetecknet astadkommer. Helhetsbedomningen av risken for forvaxling ska
déarfor, savitt giller de motstaende kénnetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaissig likhet,
grunda sig pa dessa kdnneteckens helhetsintryck och inte endast pa det inledande ordelementet.

Det ska harvidlag papekas att de motstaende kdnnetecknens ordelement delvis sammanfaller, eftersom
bada varumairkena innehaller ordelementet "cali”, vilket motsvarar fyra av sju bokstdver i det omstridda
varumirket, och fyra av sex bokstdver i det dldre varumirket. Ordelementen i de motstdende
varumirkena overlappar siledes varandra vad giller mer én hilften av de bokstaver som de bestar av.

I motsats till vad klagandebolaget har hévdat bestar dessutom det &dldre kannetecknet, liksom det
omstridda kénnetecknet, i sjilva verket av tva ordelement — "cali” och "co” — och inte av ett enda.
Med beaktande av att ordelementet “cali” ar skrivet med stor stil, att det finns ett mellanrum mellan
de tvd ordelementen samt att ordelementet "co” dr skrivet med liten stil, kan det ndmligen inte anses
att det &dldre kdnnetecknet bestar av ett ena ordelement — “calico”. De motstaende kidnnetecknen
innehaller sdlunda bada tva ordelementet "cali” och Overensstimmer dérfor delvis med varandra vad
giller deras ordelement.

Det kan i ovrigt konstateras att klagandebolaget inte har anfort nagot argument som kan paverka
slutsatsen att de motstiende kénnetecknen, med beaktande av att de bada innehéller bestandsdelen
“cali”, uppvisar en viss grad av visuell och fonetisk likhet. Med beaktande av att de motstaende
kéannetecknen innehaller ett och samma ordelement — “cali” — maste det konstateras att de olikheter
som kdnnetecknen uppvisar, sarskilt vad géller deras figurelement och ordelementen ”co” och "sun”,
inte dr av sadant slag att de hindrar att omsattningskretsen far uppfattningen att dessa kdnnetecken,
vid en helhetsbedomning, i viss man liknar varandra.

— Den begreppsmassiga likheten

Overklagandenimnden fann i punkt 45 i det angripna beslutet att for den del av omsittningskretsen
som forknippar det gemensamma ordelementet "cali” med "Kalifornien” (en delstat i Forenta staterna),
liknar de motstaende kdnnetecknen varandra i begreppsmaéssigt hianseende.

Pastaendet att omséttningskretsen skulle kunna uppfatta det dldre varumérket som en variant av det

italienska ordet "calcio” har inte stod i nagon godtagbar bevisning (se punkterna 14—17 ovan) och kan
dérfor inte anses styrkt.
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Det var saledes inte fel av oOverklagandendmnden att fastsla att de motstdende kdnnetecknen i
begreppsmadssigt hianseende liknade varandra, for den del av omséttningskretsen som skulle forknippa
det gemensamma ordelementet "cali” med "Kalifornien”.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde en felaktig bedomning nédr den slog
fast att de motstdende kiannetecknen, vid en helhetsbedomning, liknade varandra.

Risken for forvaxling

Vid helhetsbedomningen av risken for forvixling foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, daribland varumairkeslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten. Lag varu- eller
tjiansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumirkeslikhet och omvidnt (dom av den
29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17, och dom av den 14 december 2006,
Mast-Jdgermeister/harmoniseringskontoret — Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl),
T-81/03, T-82/03 och T-103/03, EU:T:2006:397, punkt 74).

Overklagandenimnden fann att det med hinsyn till likheten mellan de motstdende kinnetecknen
forelag en risk for forvixling vad gillde tjansterna i klass 35, eftersom dessa i viss utstriackning liknade
varorna i klass 25.

Klagandebolaget har gjort gillande att eftersom de motstdende kdnnetecknen é&r olika varandra
foreligger det inte nagon risk for forvixling.

Det framgar av den bedomning som gjorts i punkterna 49-75 ovan att det i forevarande fall — mot
bakgrund av den fonetiska och visuella likhet som foreligger mellan de motstaende kdnnetecknen pa
grund av att de delvis sammanfaller med varandra genom ordelementet "cali”’, den begreppsmaéssiga
likhet som en del av omsittningskretsen uppfattar samt den genomsnittliga uppmérksamhetsnivén hos
omsdttningskretsen — foreligger en risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 207/20009.

Overklagandenimnden gjorde sig saledes inte skyldig till felaktig rittstillimpning nir den i punkt 47 i
det angripna beslutet slog fast att det pa grund av likheten mellan de motstdende kdnnetecknen forelag
en risk for forvaxling i forhallande till de tjéanster i klass 35 som omfattades av det omstridda
varumirket, pa grund av att dessa tjdnster i viss man liknade varorna i klass 25.

Overklagandet kan foljaktligen inte bifallas savitt avser den andra grunden.

Av det anforda foljer att klagandebolaget inte kan vinna framgang med sitt 6verklagande.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Klagandebolaget har yrkat att EUIPO ska forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom
klagandebolaget har tappat malet ska yrkandet bifallas.

12 ECLLEU:T:2016:527



DOM AV DEN 22.9.2016 — MAL T-512/15
SUN CALI MOT EUIPO — ABERCROMBIE & FITCH EUROPE (SUN CALI)

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjatte avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Sun Cali, Inc., ska ersitta rittegangskostnaderna.
Frimodt Nielsen Collins
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 22 september 2016.

Underskrifter
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