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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
HENRIK SAUGMANDSGAARD QOE
foredraget den 14 november 2019

Mal C-328/18 P

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)
mot

Equivalenza Manufactory, SL

”"Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Ansékan om registrering av
figurmirket BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Invindningsférfarande — Aldre figurmirket
LABELL — Artikel 8.1 b — Risk for forvixling — Kénneteckenslikhet — Metod for jamforelse av
kdannetecknen — Konstaterande av en medelstor fonetisk likhet mellan de motstdende kdnnetecknen —
Skyldighet att gora en helhetsbedomning av risken for forvéaxling”

I. Inledning

1. Forevarande overklagande har ingetts av Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)
mot den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 7 mars 2018, Equivalenza
Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)(T-6/17, €j publicerad,
EU:T:2018:119) (nedan kallad den o6verklagade domen), genom vilken tribunalen ogiltigforklarade det
beslut som EUIPO:s andra overklagandendmnd hade meddelat den 11 oktober 2016 avseende ett
invindningsforfarande mellan ITM Entreprises SAS och Equivalenza Manufactory, SL (nedan kallat
Equivalenza) (drende nr R 690/2016-2) (nedan kallat det omtvistade beslutet).

2. Detta 6verklagande avser flera réttsfragor avseende provningen av det relativa hinder for registrering
av ett kidnnetecken som EU-varumirke som anges i artikel 8.1 b i férordning (EG) nr 207/2009° och
som avser att det foreligger en risk for forvaxling hos allménheten. Rent konkret har EUIPO anmodat
domstolen att precisera metoden for jamforelse av kinnetecken och under vilka omstdndigheter
tribunalen har grund for att konstatera att tva kénnetecken inte uppfyller det villkor om
kanneteckenslikhet som foreskrivs i denna bestimmelse.

3. I det stora antal beslut som tribunalen har meddelat pa detta omrade har den, som jag forklarar
nedan, inte alltid foljt samma metod pa dessa olika punkter. Besluten skiljer sig de facto sa till den
grad att tva olika linjer har uppstatt i réttspraxis, vilka for ndarvarande samexisterar utan att domstolen
har tagit stéllning for nagondera av dem. Forevarande mal ger domstolen mojlighet att gora detta.

1 Originalsprék: franska.
2 Radets forordning av den 26 februari 2009 om EU-varumérken (EUT L 78, 2009, s. 1).
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II. Tillampliga bestaimmelser

4. Forordning nr 207/2009 har upphévts och ersatts genom forordning (EU) 2017/1001 om
EU-varumirken® med verkan fran den 1 oktober 2017. Med beaktande av att dagen for ingivande av
registreringsansokan dr avgorande for faststillandet av den materiella ratt som éar tillimplig och att
ansokan i fraga ingavs den 16 december 2014 &ar de materiella bestimmelserna i forordning
nr 207/20009 tillampliga i malet.

5. Skal 8 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

"Det skydd som foljer av [EU-varumaérket], vars funktion framfér allt &r att garantera att varumarket
anger ursprunget, bor vara absolut om det rader identitet mellan varumérket och tecknet och mellan
varorna eller tjansterna. Skyddet bor ocksa gélla vid likhet mellan varumarket och tecknet och mellan
varorna eller tjansterna. Begreppet likhet bor tolkas i forhallande till risken for forvixling. En sérskild
forutsattning for skydd bor vara att det finns en risk for forvaxling. Denna risk bér bedémas mot
bakgrund av en lang rad faktorer, sdrskilt i hur hog grad varumaérket &r kdnt pd marknaden, den
association som det anvianda eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan varumaérket
och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjansterna.”

6. I artikel 8 i forordningen, med rubriken "Relativa registreringshinder”, foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumarke invénder ska det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras

b) om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de varor eller
tjianster som omfattas av varumirkena &r identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumaérket &r skyddat, inbegripet risken
for att varumairket associeras med det dldre varumaérket.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det
varumirke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det dr identiskt med eller liknar
det dldre varumarket och avses bli registrerat for varor eller tjénster som inte liknar dem for vilka det
dldre varumairket &r registrerat, niar — i fraga om ett dldre [EU-varumirke] — det &r ként i [unionen],
eller, ndr — i fraga om ett édldre nationellt varumirke — det dr kdnt 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 dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé.”

II1. Bakgrund till tvisten

7. Bakgrunden till tvisten beskrivs i punkterna 1-10 i den 6verklagade domen. Den kan, i de delar som
ar relevanta for 6verklagandet, sammanfattas enligt foljande.

3 Europaparlamentets och radets forordning av den 14 juni 2017 (EUT L 154, 2017, s. 1). Se artiklarna 211 och 212 i denna férordning.
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8. Equivalenza ingav den 16 december 2014 en ansdkan om registrering av EU-varumarke till EUIPO i
enlighet med férordning nr 207/2009 avseende f6ljande figurkdnnetecken:

9. De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av bland annat klass 3 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med &@ndringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Parfymerivaror”.

10. ITM Entreprises ingav den 18 mars 2015 en invindning i enlighet med artikel 41 i férordning
nr 207/2009 mot registrering av det sokta varumairket for de varor som avses i ovanstdende punkt,
med motiveringen att det forelag en risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i denna
forordning.

11. Invindningen grundades framfor allt pa nedan atergivna éldre figurmérke, som omfattas av
internationell registrering nr 1079410, vilken designerar Osterrike, Belgien, Bulgarien, Republiken
Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Kroatien, Ungern, Litauen, Luxemburg, Lettland,
Nederldnderna, Polen, Portugal, Ruminien, Slovenien och Slovakien, registrerat den 1 april 2011 for
"Eau-de-cologne, deodoranter for personligt bruk (parfym), parfymer”:

D

12. Genom beslut av den 2 mars 2016 bif6ll invdndningsenheten invindningen avseende alla de
omstridda varorna pa grund av att det forelag en risk for forvixling hos omsdttningskretsen i
Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovenien.

13. Genom det omtvistade beslutet avslog EUIPO:s andra dverklagandendamnd det 6verklagande som
Equivalenza hade ingett mot invdndningsenhetens beslut. Den konstaterade att omsdttningskretsen
bestod av den breda allmidnheten i de fyra medlemsstaterna i fraga, vilken uppvisade genomsnittlig
uppmirksamhet, och att de aktuella varorna var identiska. Vad gillde jamforelsen av de motstaende
kdannetecknen konstaterade den att de uppvisade en medelhog grad av visuell och fonetisk likhet och
olikheter i begreppsmaissigt hianseende. Av detta drog den slutsatsen att de ur ett helhetsperspektiv
liknade varandra. Andra oOverklagandenidmnden konstaterade att det forelag en risk for att
omsittningskretsen skulle forvixla dem i den mening som avses i artikel 8.1 b i foérordning
nr 207/2009.

IV. Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen
14. Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 4 januari 2017 véickte Equivalenza talan om

ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Till stod for sin talan aberopade Equivalenza som enda
grund att artikel 8.1 b i féorordning nr 207/2009 hade asidosatts.
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15. Vid provningen av denna grund stodde sig tribunalen pa foljande konstateranden fran EUIPO:s
overklagandendmnd, vilka inte hade bestritts: Dels bestar omsittningskretsen av den breda
allmianheten i Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovenien, som uppvisar genomsnittlig
uppmirksamhet, dels dr de varor som omfattas av de motstdende kénnetecknen identiska
(punkterna 17 och 18 i den 6verklagade domen).

16. Vad giller likheten mellan de motstdende kénnetecknen, jamforde tribunalen forst deras visuella,
fonetiska och begreppsmaissiga aspekter. Den konstaterade harvid att kénnetecknen i fraga
astadkommer olika helhetsintryck i visuellt hinseende (punkterna 29-33 i den 6verklagade domen),
uppvisar en medelhog grad av likhet i fonetiskt hidnseende (punkterna 34-39 i domen) och ér olika i
begreppsmassigt hdnseende (punkterna 40—-45 i domen).

17. Dérefter gjorde tribunalen en helhetsbedomning av huruvida de motstiende kdnnetecknen liknar
varandra. Inom ramen for denna bedomning papekade den att de ifragavarande kénnetecknens
visuella aspekter dr viktigare for helhetsintrycket dn deras fonetiska och begreppsmaéssiga aspekter,
eftersom de aktuella varorna, det vill sdga parfymerivaror, i allménhet sdljs antingen i affirer med
sjalvbetjaning eller i parfymaffirer. Tribunalen upprepade hirvidlag sitt konstaterande att
kénnetecknen i fraga ér olika i visuellt hédnseende. Vidare erinrade den om att kdnnetecknen i fraga ér
olika i begreppsmadssigt hdnseende. Tribunalen konstaterade att som ett helhetsintryck liknar de
motstdende kénnetecknen inte varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 (punkterna 48 och 51-55 i den 6verklagade domen).

18. Eftersom ett av de kumulativa villkoren for tillimpning av denna bestdmmelse inte var uppfyllt,
fastslog tribunalen att 6verklagandendmnden hade gjort sig skyldig till felaktig rattstillimpning genom
att konstatera att det foreldg en risk for forvaxling i den mening som avses i ndmnda bestammelse

(punkt 56 i den overklagade domen). Den bifoll saledes talan pa den enda grund som Equivalenza
hade aberopat och ogiltigforklarade det omtvistade beslutet.

V. Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

19. Overklagandet i forevarande mal ingavs den 17 maj 2018.
20. EUIPO har i sitt 6verklagande yrkat att domstolen ska

— upphéva den overklagade domen, och

— forplikta Equivalenza att ersitta rattegangskostnaderna.

21. Equivalenza har i sin svarsskrivelse yrkat att domstolen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.

VI. Provning av 6verklagandet
22. Till stod for sitt 6verklagande har EUIPO som enda grund, vilken bestar av fyra delar, dberopat att

artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 har asidosatts. I enlighet med domstolens begéran behandlar jag i
min bedémning nedan endast den tredje och den fjarde delgrunden.
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A. Parternas argument

23. Genom den enda grundens tredje del har EUIPO gjort gillande att tribunalen asidosatte
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 pa grund av ett metodfel, eftersom den i samband med
jamforelsen av kidnnetecknen undersokte omséttningskretsens kopvanor och de villkor under vilka de
aktuella varorna saluférs. Enligt domen Lloyd Schuhfabrik Meyer® ska jamférelsen av kdnnetecknen
dock utforas objektivt, utan att beakta faktorer som avser varumirkenas anvdndning. Det dr endast
om en grad av visuell, fonetisk eller begreppsmaissig likhet har faststéllts som dessa faktorer ska
provas, i samband med helhetsbedomningen av risken for forvixling, i syfte att avgora vilken betydelse
denna likhetsgrad ska tillmétas vid denna helhetsbedomning.®

24. Equivalenza har instaimt i EUIPO:s forklaringar rorande den beddmningsmetod som foljer av
domen Lloyd Schuhfabrik Meyer. Dock anser Equivalenza att tribunalen foljde denna metod i den
overklagade domen. Tribunalen gjorde nidmligen forst en separat bedomning av i vilken grad de
motstdende kdnnetecknen liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt hianseende, varefter
den gjorde en helhetsbedomning av likheten mellan dem eller en bedémning av risken for forvaxling,
och det var forst i detta steg som omsittningskretsens kopvanor beaktades. Aven om den 6verklagade
domen inte dr indelad i separata avsnitt for varje steg i tribunalens bedomning, har den en bestdmd
och tydlig struktur och bedomningen i fraga dar forenlig med kraven i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/20009.

25. I den enda grundens fjdrde del har EUIPO kritiserat tribunalen for att ha asidosatt artikel 8.1 b i
férordning nr 207/2009 genom att gora sig skyldig till felaktig rattstillimpning i flera avseenden, vilket
paverkade bedomningen av huruvida de motstaende kénnetecknen liknar varandra.

26. For det forsta har EUIPO invant mot den metod som tribunalen féljde, i den del som tribunalen
vid helhetsbedomningen underlét att beakta alla befintliga likheter och olikheter mellan de motstaende
kidnnetecknen. I punkt 28 i den éverklagade domen® neutraliserade tribunalen saledes i ett alltfor tidigt
skede alla visuella likheter hos de ifragavarande kdnnetecknen pa grund av de visuella olikheter som
péavisats vid en forsta helhetsbedomning av dem. I punkt 55 i domen anvinde den darefter, vid en
andra helhetsbedomning av de motstdende kinnetecknen, dessa samma visuella olikheter for att
neutralisera deras medelstora fonetiska likhet. Denna dubbla neutralisering, som stodde sig pa samma
olikheter och péa helhetsintrycket, utgor en felaktig rdttstillimpning och en missuppfattning av de
principer som faststdllts i rédttspraxis om jamforelsen av kdnnetecken.

27. For det andra anser EUIPO att tribunalen &sidosatte réttspraxis och begick ett metodfel genom att
neutralisera den medelstora fonetiska likheten mellan de motstaende kidnnetecknen i samband med
jamforelsen av kdnnetecknen och pa grund av detta i ett alltfor tidigt skede avsta fran en eventuell
helhetsbedomning av risken for forvaxling. Neutraliseringen av en visuell och/eller fonetisk likhet pa
grund av begreppsmaissiga olikheter ska ndmligen foretas i samband med helhetsbedomningen av
risken for forviaxling,” vilken ska géras pa basen av alla likheter och olikheter som ursprungligen
pavisats. Neutraliseringen innebdr inte att bortse fran tidigare konstaterade likheter och mojliggor inte
ett konstaterande av att kdnnetecknen saknar all likhet. Vidare medfor ett konstaterande av att
kénnetecknen i viss grad liknar varandra i visuellt, fonetiskt eller begreppsmaissigt hidnseende, om én i
liten utstrickning, en skyldighet att goéra en helhetsbedéomning av risken for forvixling. ®

Dom av den 22 juni 1999 (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27) (nedan kallad domen Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyran/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36).

Som Equivalenza har papekat avser EUIPO egentligen punkt 32 i den 6verklagade domen.

Se dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyrén (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 20, 21 och 25), och dom av den
23 mars 2006, Milhens/harmoniseringsbyran (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkterna 21 och 36).

8 Se dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyran (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66), och dom av den 2 december 2009, Volvo
Trademark/harmoniseringsbyran — Grebenshikova (SOLVO) (T-434/07, EU:T:2009:480, punkt 50).
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28. Equivalenza har for det forsta, som svar pa EUIPO:s argumentering som sammanfattas i
punkt 26 ovan och som Equivalenza anser dr oklar och otydlig, gjort gillande att den metod som
tribunalen tillimpade i den overklagade domen inte innebar felaktig rittstillimpning. Tribunalen
gjorde namligen tva separata bedomningar genom att forst konstatera att de motstaende
kdannetecknen astadkommer olika helhetsintryck i visuellt hdnseende, med beaktande av deras visuella
likheter och olikheter, for att darefter, i samband med helhetsbedomningen av likheten, konstatera att
kidnnetecknen som helhet dr olika, mot bakgrund av deras betydande olikheter i visuellt och
begreppsmaissigt hdnseende och med beaktande av den fonetiska aspektens ringa betydelse nar det
giller den aktuella varukategorin. De faktorer som beaktades for att utesluta all visuell likhet och de
som anvindes for att vid helhetsbedomningen av kdnnetecknen faststélla att det inte foreligger nagon
risk for forvaxling var foljaktligen olika.

29. I detta sammanhang har Equivalenza vidare betonat att det for att bedoma graden av likhet mellan
de motstaende kiannetecknen kan vara lampligt att bedoma vilken betydelse deras visuella, fonetiska
och begreppsmaissiga aspekter ska tillmatas med beaktande av den varukategori det &r fraga om och
de villkor under vilka varorna saluférs.” De varor som avses i forevarande fall, det vill siga
parfymerivaror, ser man dock alltid innan man koper dem, som tribunalen papekade i punkt 51 i den
overklagade domen. Kinnetecknens visuella aspekt har foljaktligen en storre betydelse vid
helhetsbedomning av huruvida de motstaende kdnnetecknen liknar varandra eller vid bedomningen av
risken for forvaxling.

30. Equivalenza har for det andra, som svar pa EUIPO:s argumentering som sammanfattas i
punkt 27 ovan, anfort att det av en ldsning och teleologisk tolkning av punkt 46 och féljande punkter
i den overklagade domen framgér att tribunalen faktiskt gjorde en helhetsbedomning av risken for
forvaxling. Tribunalen skulle i vart fall ha kommit till samma slutsats, om den i samband med
helhetsbedomningen av risken for forvixling hade beaktat de fa likheterna mellan de motstiende
kannetecknen.

B. Bedomning

31. Det ska inledningsvis papekas att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 foreskriver ett relativt
hinder for registrering av ett kidnnetecken som EU-varumairke, grundat pa att det foreligger en moijlig
konflikt mellan kidnnetecknet i friga och ett eller flera dldre varumarken. '

32. I denna bestimmelse foreskrivs att om innehavaren av ett dldre varumérke invénder, ska det
varumirke som ansokan giller inte kunna registreras "om det — pa grund av att det dr identiskt med
eller liknar det dldre varumaérket och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena ér identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmidnheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumadrket ér skyddat”.

9 Se domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27.
10 Se skilen 7 och 8 i foérordning nr 207/2009.

6 ECLIL:EU:C:2019:974



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SAUGMANDSGAARD QE — MAL C-328/18 P
EUIPO MoOT EQUIVALENZA MANUFACTORY

33. Enligt domstolens fasta praxis'' foreligger risk for forvixling i den mening som avses i denna
bestimmelse om det finns risk for att allmdnheten kan tro att de aktuella varorna eller tjansterna
kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran féretag med ekonomiska band. "

34. Enligt denna rattspraxis ska det goras en helhetsbedomning av risken for forvaxling mot bakgrund
av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Dessa faktorer utgors bland annat av det &ldre
varumirkets sérskiljningsformaga, omsattningskretsens uppmarksamhetsniva, graden av likhet mellan
det dldre varumairket och det sokta varumérket samt graden av likhet mellan de aktuella varorna eller
tjansterna. "

35. Vid helhetsbedomningen av risken for forvixling foreligger ett visst samspel mellan de relevanta
faktorerna, ddribland kénneteckenslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten, vilket innebar att till
exempel en lag varu- eller tjansteslagslikhet kan kompenseras av hog kanneteckenslikhet och
omvént. '*

36. Denna logik, i allménhet kallad principen om samspel, dr emellertid inte absolut. Som framgar av
sjalva ordalydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, vilken aterges i punkt 32 ovan, krévs det,
for att risk for forvaxling ska foreligga, dels att de motstdende kdnnetecknen ér identiska eller liknar
varandra, dels att de aktuella varorna eller tjdnsterna dr identiska eller av liknande slag. I domstolens
praxis utgor dessa bada faktorer siledes kumulativa villkor for att denna bestimmelse ska vara
tillamplig.

37. Av detta foljer att det ar uppenbart att artikel 8.1 b inte dr tilldmplig nir de motstiende
kdnnetecknen inte liknar varandra. 1 ett sidant fall ska en invindning mot registrering av ett
kdnnetecken grundad pa denna bestimmelse omedelbart avslas. De Ovriga faktorer som é&r relevanta
vid helhetsbedomningen av risken for forviaxling kan under inga omsténdigheter uppviga och avhjilpa
denna olikhet och ska séledes inte provas. '

11 Det ska betonas att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 sammanfaller med artikel 4.1 b i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG
av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25). Rittspraxisen avseende den
forstnamnda bestimmelsen kan saledes Gverforas pa den sistnimnda bestimmelsen och tvartom. Innehéllet i dessa bida bestimmelser ar
dessutom identiskt med respektive motsvarande bestimmelser i 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) och radets direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178), vilka de har ersatt. Rittspraxisen avseende dessa éldre artiklar kan saledes oGverforas pa de nyare artiklarna (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 20 mars 2003, LT] Diffusion (C-291/00, EU:C:2003:169, punkterna 41 och 43), och dom av den 10 december 2015, El
Corte Inglés/harmoniseringsbyran (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 37)). Nedan hanvisar jag dérfor utan atskillnad till domar rérande risken
for forvixling som har meddelats avseende nagon av dessa bestimmelser.

12 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 26, 27 och 29), dom av den 12 juni 2007,
harmoniseringsbyran/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33), och dom av den 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries
(C-51/09 P, EU:C:2010:368, punkt 31).

13 Se bland annat skél 8 i forordning nr 207/2009 och dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22), dom av den
12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 18), och dom av den 12 juni 2019, Hansson
(C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 41).

14 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17), domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och
dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 43).

15 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 22), dom av den 11 december 2008,
Gateway/harmoniseringsbyran (C-57/08 P, ej publicerad, EU:C:2008:718, punkterna 45 och 52), och dom av den 20 september 2017, The Tea
Board/EUIPO (C-673/15 P—-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47).

16 Se, bland annat, dom av den 12 oktober 2004, Vedial/harmoniseringsbyrdn (C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 54), dom av den
11 december 2008, Gateway/harmoniseringsbyran (C-57/08 P, ej publicerad, EU:C:2008:718, punkterna 56 och 57), och dom av den
24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyran (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkterna 65, 66 och 68).
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38. I den overklagade domen konstaterade tribunalen att de motstdende kdnnetecknen inte liknar
varandra i den mening som avses i ndimnda artikel 8.1 b och tillimpade foljaktligen den réttspraxis
som anges i punkt 37 ovan."” EUIPO anser emellertid att nimnda rittspraxis inte ar tillimplig i
forevarande fall. Enligt EUIPO kunde tribunalen inte dra en siddan slutsats efter att ha jamfort
kdannetecknen i fraga. Genom den tredje och den fjirde delen av den enda grund som EUIPO har
anfort, vilka enligt min mening ska provas tillsammans, har den metod som tribunalen tillimpade vid
denna jamforelse saledes ifragasatts.

39. I detta sammanhang vill jag erinra om att tribunalen, i den 6verklagade domen, inledde vissa
principer som hérror frin domarna SABEL' och Lloyd Schuhfabrik Meyer, vilka har lagt grunden for
helhetsbedomningen av risken for forvixling. Den erinrade dels om att helhetsbedomningen, "vad
galler varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmaéssiga likhet, [ska] grunda sig pa det
helhetsintryck som varumairkena astadkommer med hansyn sarskilt till deras sirskiljande och
dominerande bestandsdelar”,” dels om att "vid bedomningen av graden av likhet mellan de berérda
varumirkena ska graden av deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmassiga likhet faststéllas, och i
forekommande fall ska det avgoras vilken betydelse som ska tillmétas dessa olika faktorer, med hénsyn

till vilket slags varor eller tjanster det dr fraga om och under vilka villkor de salufors”.*

40. Vidare, och i enlighet med dessa principer, jaimforde tribunalen for det forsta de motstiende
kénnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmaissiga aspekter i tur och ordning. Den konstaterade
darvid att kdnnetecknen i fraga — trots likheter som hindrat 6verklagandenidmnden fran att dra
slutsatsen att kidnnetecknen helt saknar likheter — ger olika helhetsintryck i visuellt héinseende pa
grund av det stora antalet betydande olikheter mellan dem. Vidare bedémde tribunalen att
kénnetecknen i fraga uppvisar en medelhog grad av likhet i fonetiskt hinseende. Slutligen konstaterade
den att de motstdende kdnnetecknen &r olika i begreppsmidissigt héinseende.”

41. Tribunalen fastslog for det andra att det skulle ”prévas huruvida olikheterna mellan de
ifragavarande kidnnetecknen i visuellt och begreppsmaissigt hianseende &dr sddana att all likhet mellan
dem kan uteslutas eller om olikheterna i stéllet uppvigs av den medelhoga graden av fonetisk likhet
mellan dem”. Tribunalen ansig att "den visuella, fonetiska och begreppsmassiga likheten mellan de
motstdende kidnnetecknen ska vara foremdl for en helhetsbedéomning, varvid beddmningen av en

eventuell fonetisk likhet endast dr en av de relevanta faktorerna”.*

42. Inom ramen for detta andra steg, som utgjorde en “helhetsbedomning av likheten”, papekade
tribunalen att de visuella, fonetiska och begreppsmaissiga aspekterna hos motstaende kannetecken inte
alltid har samma vikt och att det maste beaktas under vilka villkor de aktuella varorna salufors. Nar
det giller parfymerivaror som i allménhet siljs antingen i affirer med sjilvbetjaning eller i
parfymaffarer, ddr konsumenterna vanligen har mojlighet att sjdlva vélja de varor som onskas eller
atminstone att se varorna fore kopet, ar de ifragavarande kénnetecknens visuella aspekt viktigare for
det helhetsintryck som de ger dn deras fonetiska och begreppsmaissiga aspekter. Inom ramen for
denna bedomning upprepade tribunalen sitt konstaterande att de motstdende kdnnetecknen inte
liknar varandra i visuellt hdnseende pa grund av det stora antalet betydande olikheter mellan dem.
Vidare upprepade den att det finns en olikhet mellan kdnnetecknen i fraga i begreppsmaéssigt
hianseende, eftersom det omstridda kénnetecknet innehéller bestandsdelarna “black” och “by

17 Se punkterna 55 och 56 i den Gverklagade domen.
18 Dom av den 11 november 1997 (C-251/95, EU:C:1997:528).

19 Se, bland annat, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), och dom av den 12 januari 2006,
Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 19). Se punkt 19 i den 6verklagade domen.

20 Se bland annat domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27, dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyran/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333,
punkt 36), och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyran (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 85). Se punkt 20 i den 6verklagade
domen.

21 Se punkterna 26—45 i den Gverklagade domen.
22 Punkterna 46 och 47 i den 6verklagade domen.
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equivalenza”. Denna argumentering foranledde tribunalen att konstatera att “de motstaende
kannetecknen, trots deras medelstora likhet i fonetiskt hdnseende, som ett helhetsintryck inte liknar
varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, pa grund av olikheterna

mellan dem”.*

43. Enligt EUIPO var tribunalen emellertid skyldig att, till f6ljd av konstaterandet av att det forelag en
medelstor fonetisk likhet mellan de motstaende kidnnetecknen, gora en helhetsbedomning av risken for
forvaxling. EUIPO har kritiserat tribunalen for att ha neutraliserat denna likhet i samband med
jamforelsen av kénnetecknen i fraga och dérigenom i ett for tidigt skede ha avstatt fran en
helhetsbedomning av risken for forvaxling. De villkor under vilka de aktuella varorna salufors samt
huruvida den fonetiska likheten eventuellt neutraliseras av de visuella och begreppsmassiga
olikheterna borde ha provats i samband med helhetsbedomningen av risken for forvaxling, mot
bakgrund av 6vriga relevanta faktorer.*

44. EUIPO:s argument foranleder séledes en rad rattsfrigor.” Sammanfattningsvis behéver domstolen
precisera huruvida det, for att dra slutsatsen att kédnnetecken liknar varandra i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, dr nodvandigt och tillrackligt att konstatera att en viss grad av
likhet foreligger mellan kénnetecknen i fridga med avseende pa nigon av deras visuella, fonetiska eller
begreppsmadssiga aspekter, eller om denna grad av likhet — genom en helhetsbedomning av likheten —
kan (eller till och med maste) viagas mot de olikheter som konstaterats i fraga om andra aspekter. I
direkt anslutning till denna fraga behover det preciseras i vilket steg (vid jamforelsen av kdnnetecknen
eller vid helhetsbedomning av risken for forvixling) de villkor under vilka de aktuella varorna salufors
ska beaktas och en eventuell neutralisering av de befintliga likheterna mellan kédnnetecknen ska
bedomas pa grund av skillnaderna mellan dem.

45. Som jag angav i inledningen ovan innehaller tribunalens praxis olika linjer rorande dessa fragor
(avsnitt 1). Dessa olika linjer foranleder ett stillningsantagande fran domstolen (avsnitt 2), vilket ar
absolut nodvindigt for att kunna besvara den tredje och den fjirde delen av EUIPO:s enda grund
(avsnitt 3).

1. Inventering av rdttspraxis avseende jamforelsen av kinnetecken

46. Enligt en forsta linje i tribunalens praxis, som jag nedan betecknar som strikt, och som EUIPO har
gjort gillande i sitt 6verklagande,® ska vid jaimforelsen av kidnnetecken endast deras visuella, fonetiska
och begreppsmaissiga aspekter jamforas i tur och ordning. Om en likhet konstateras, om &n i liten
utstrackning, i (dtminstone) nagot av dessa hénseenden, ska en helhetsbedomning av risken for
forvixling goras.” Med andra ord ska kinnetecknen i en sddan situation anses likna varandra i den

23 Se punkterna 48 och 51-55 i den 6verklagade domen.

24 Se punkterna 23, 26 och 27 ovan.

25 Det ska hérvidlag papekas att d&ven om bedomningen av de befintliga likheterna och olikheterna mellan kdnnetecknen utgér en bedomning av
de faktiska omstdndigheterna som vid ett Overklagande inte dr understilld domstolens kontroll, utom i det fall omstindigheterna har
missuppfattats (se, bland annat, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringsbyran (C-254/09 P,
EU:C:2010:488, punkt 50)), ar fragan om huruvida tribunalen har &sidosatt de réttsprinciper som ér tillimpliga pd bedémningen av huruvida
kannetecknen liknar varandra eller har gjort ett metodfel en rattsfraga (se, bland annat, dom av den 4 juli 2019, FTI Touristik/EUIPO
(C-99/18 P, EU:C:2019:565, punkt 25)).

26 EUIPO har for ovrigt atagit sig att i sin beslutspraxis folja denna linje i rittspraxis. Se EUIPO:s riktlinjer for provning av EU-varumaérken, del C,
avsnitt 2, kapitel 4, punkt 1.4 "Possible outcome of the comparison”.

27 Se, sdrskilt, dom av den 2 december 2009, SOLVO (T-434/07, EU:T:2009:480, punkt 50).
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mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009.” 1 de domar som ingir i denna linje i
rittspraxis och som enligt mina efterforskningar utgér majoriteten® har det saledes inte gjorts ndgon
ytterligare helhetsbedomning av likheten av det slag som tribunalen gjorde i den 6verklagade domen.

47. Enligt en andra linje i réittspraxis, som jag nedan betecknar som flexibel, ska det ddremot, efter det
att de motstaende kidnnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmaéssiga aspekter har provats separat
och det har konstaterats att (atminstone) en viss grad av likhet foreligger med avseende pa en av dessa
aspekter, goras en ytterligare bedomning i syfte att faststilla det helhetsintryck som kannetecknen ger.
Om tribunalen bedémer att kdnnetecknen ger olika helhetsintryck ska den, liksom i den 6verklagade
domen, sla fast att dessa inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009, trots den grad av likhet som har konstaterats i ett eller flera hianseenden.

48. Inom denna linje i réttspraxis rader det emellertid en viss oklarhet kring det sétt pa vilket
tribunalen gor denna helhetsbedomning av likheten. I vissa domar har tribunalen endast upprepat sina
konstateranden rorande huruvida det foreligger en grad av likhet mellan kédnnetecknen med avseende
pa de olika aspekterna och har utan sirskild motivering konstaterat att de ur ett helhetsperspektiv
liknar varandra eller, tviartom, ur ett helhetsperspektiv ar olika.*® I andra domar har tribunalen
motiverat sin slutsats med de villkor under vilka de aktuella varorna salufors eller en eventuell
neutralisering av de tidigare konstaterade likheterna.*

28 Se, pd samma sitt, konstaterandet i tribunalens rdttspraxis att "tvd varumérken liknar varandra om det ur omsittningskretsens synvinkel
forekommer atminstone delvis identitet mellan dem med avseende pa en eller flera visuella, fonetiska och begreppsmdssiga omstindigheter” (se,
bland annat, dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord/harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01,
EU:T:2002:261, punkt 30), dom av den 20 april 2005, Faber Chimica/harmoniseringsbyran — Industrias Quimicas Naber (Faber) (T-211/03,
EU:T:2005:135, punkt 26), och dom av den 15 december 2010, Novartis/harmoniseringsbyran — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)
(T-331/09, EU:T:2010:520, punkt 43).

29 Se, bland annat, dom av den 3 juli 2003, Alejandro/harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, EU:T:2003:184, punkt 54
och foljande punkter), dom av den 3 mars 2004, Miilhens/harmoniseringsbyrdn — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, EU:T:2004:62, punkt 47
och foljande punkter), dom av den 6 oktober 2004, New Look/harmoniseringsbyran — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
och NLCollection) (T-117/03-T-119/03 och T-171/03, EU:T:2004:293, punkt 40 och foljande punkter), dom av den 12 januari 2006,
Devinlec/harmoniseringsbyran — TIME ART (QUANTUM) (T-147/03, EU:T:2006:10, punkt 92 och foljande punkter), dom av den
16 september 2013, Golden Balls/harmoniseringsbyran — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, ej publicerad, EU:T:2013:456,
punkterna 51 och 52), dom av den 16 oktober 2013, Zoo Sport/harmoniseringsbyran — K-2 (ZOOSPORT) (T-453/12, ej publicerad,
EU:T:2013:532, punkt 87 och féljande punkter), dom av den 13 maj 2015, Harper Hygienics/harmoniseringsbyran — Clinique Laboratories
(CLEANIC Kindii) (T-364/12, ej publicerad, EU:T:2015:277, punkt 63 och féljande punkter) dom av den 13 maj 2015,
Ferring/harmoniseringsbyran — Kora (Koragel) (T-169/14, ej publicerad, EU:T:2015:280, punkt 69 och f6ljande punkter), dom av den
3 juni 2015, Giovanni Cosmetics/harmoniseringsbyran — Vasconcelos & Gongalves (GIOVANNI GALLI) (T-559/13, EU:T:2015:353, punkt 99
och foljande punkter), och dom av den 13 mars 2018, Hotelbeds Spain/EUIPO - Guidigo Europe (Guidego what to do next) (T-346/17, €j
publicerad, EU:T:2018:134, punkt 59 och f6ljande punkter). I vissa fall har tribunalen, efter att ha konstaterat en likhet i fraga om (&tminstone)
en aspekt, formellt fastslagit att kinnetecknen liknar varandra (se, exempelvis, dom av den 16 september 2009, Dominio de la
Vega/harmoniseringsbyran — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (T-458/07, ej publicerad, EU:T:2009:337, punkt 44)). I andra fall
har tribunalen direkt gjort en helhetsbedomning av risken for forviaxling (se, exempelvis, dom av den 24 mars 2011, XXXLutz
Marken/harmoniseringsbyran — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09, ej publicerad, EU:T:2011:118, punkt 67 och
foljande punkter), och dom av den 29 januari 2013, Fon Wireless/harmoniseringsbyran — nfon (nfon) (T-283/11, ej publicerad, EU:T:2013:41,
punkt 62 och foljande punkter)).

30 Se, bland annat, dom av den 15 januari 2008, Hoya/harmoniseringsbyran — Indo (AMPLITUDE) (T-9/05, ej publicerad, EU:T:2008:8, punkt 59),
dom av den 23 september 2009, Arcandor/harmoniseringsbyrain — dm drogerie markt (S-HE) (T-391/06, ej publicerad, EU:T:2009:348,
punkt 54), dom av den 15 december 2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, punkterna 54-56), dom av den 10 maj 2011,
Emram/harmoniseringsbyrén — Guccio Gucci (G) (T-187/10, ej publicerad, EU:T:2011:202, punkt 68), dom av den 15 mars 2012, Cadila
Healthcare/harmoniseringsbyrdan — Novartis (ZYDUS) (T-288/08, ej publicerad, EU:T:2012:124, punkt 57), dom av den 15 oktober 2014, El
Corte Inglés/harmoniseringsbyran — English Cut (The English Cut) (T-515/12, ej publicerad, EU:T:2014:882, punkt 33), och dom av den
26 april 2018, Messi Cuccittini/EUIPO — J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14, ej publicerad, EU:T:2018:230, punkt 64). Av dessa domar
framgar att kannetecken ur ett helhetsperspektiv liknar varandra, nar de har en viss grad av visuell och fonetisk likhet, trots deras
begreppsmissiga olikhet. Kdnnetecken som diremot dr olika pa det visuella och fonetiska planet har trots en viss begreppsmissig likhet ansetts
vara olika ur ett helhetsperspektiv. Markligt nog har tribunalen vid denna ytterligare bedomning av likheten ibland fastslagit att kdnnetecknen
ur ett helhetsperspektiv liknar varandra, trots att den tidigare konstaterat skillnader mellan dem i samtliga hdnseenden (se, sarskilt, dom av den
31 januari 2012, Spar/harmoniseringsbyran — Spa Group Europe (SpA GROUP) (T-378/09, ej publicerad, EU:T:2012:34, punkterna 38, 47, 53
och 54)).

31 Se, bland annat, dom av den 2 december 2008, Ebro Puleva/harmoniseringsbyrén — Berenguel (BRILLO’S) (T-275/07, ej publicerad,
EU:T:2008:545, punkterna 24 och 28), dom av den 15 februari 2011, Yorma’s/harmoniseringsbyran — Norma Lebensmittelfilialbetrieb
(YORMA'S) (T-213/09, €j publicerad, EU:T:2011:37, punkt 86), dom av den 21 februari 2013, Esge/harmoniseringsbyran — De’Longhi Benelux
(KMIX) (T-444/10, ej publicerad, EU:T:2013:89, punkterna 35-42), och dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringsbyran —
Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062, punkterna 66—71).
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49. Domstolens praxis dr ocksa den oklar nar det giller bedomningen av kinneteckenslikheten. A ena
sidan innehaller vissa av domstolens domar konstateranden som stoder den strikta linjen i tribunalens
praxis. Domstolen har upprepade ginger fastslagit att det inte kan uteslutas att en risk for forvaxling
kan uppkomma enbart av det skilet att det finns en fonetisk eller ocksa enbart en begreppsmassig
likhet mellan motstaende kdnnetecken, men att forekomsten av en sadan risk emellertid ska bedémas
inom ramen for en helhetsbedomning av denna risk, varvid den ifragavarande likheten endast &r en av
de relevanta faktorerna.®” Det helhetsintryck som kiannetecknen ger vad giller deras eventuella visuella,
fonetiska och begreppsmaissiga likhet ska siledes bedomas inom ramen for en helhetsbedomning av
risken for forviaxling.” Av denna argumentering féljer implicit men oundvikligen att den
omstindigheten att en grad av likhet foreligger avseende en av aspekterna hos kidnnetecknen récker
for att de ska anses likna varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009
och innebdr att det ska goras en helhetsbedomning av risken for forvixling.

50. Av domen Ferrero/harmoniseringsbyran® féljer dessutom att en helhetsbedomning av risken for
forvaxling ska goras nar de motstdende kdnnetecknen ”i viss man liknar varandra, dven om det &r i
liten utstrickning”. Aven om detta konstaterande visserligen inte gér det mojligt att med sikerhet
avgora den fraga som stillts i forevarande mal, visar det atminstone en Onskan att strikt avgrénsa
tillampningen av den réttspraxis som anges i punkt 37 ovan.

51. A andra sidan innehailler domstolens praxis &ven ett antal indikationer som stoder den flexibla
linjen i tribunalens praxis. Sérskilt har domstolen i samma dom, Ferrero/harmoniseringsbyran,*
konstaterat — inte utan viss oklarhet — att "en helhetsbedomning [ska] goras av de ifrdgavarande
kannetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmaissiga likhet. Bedomningen av en eventuell
fonetisk likhet dr endast en av de relevanta faktorerna inom ramen for namnda helhetsbedomning”.
Dessutom har domstolen, i domen Wolf Oil/EUIPO,* slagit fast att “&tskillnad ska goras mellan
bedomningen av de motstaende kdnnetecknens begreppsmaissiga olikheter och helhetsbedomningen av
deras likheter, som utgor tva olika steg i bedomningen av den samlade risken for forvixling och dér
den forsta dr en forutsittning fér den andra”,” och forefaller séledes ha erkint att detta ytterligare

steg i bedomningen existerar.

52. Tribunalens praxis innehéller liknande skiljaktigheter vad galler i vilket steg de villkor under vilka
de aktuella varorna eller tjansterna salufors ska beaktas och en eventuell neutralisering av likheterna
mellan kidnnetecknen ska bedémas.

32 Se, betriffande fonetisk likhet, domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och dom av den 23 mars 2006, Miilhens/harmoniseringsbyran
(C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkt 21). Betriffande begreppsmaissig likhet, se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95,
EU:C:1997:528, punkt 24).

33 Se dom av den 23 mars 2006, Miilhens/harmoniseringsbyran (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkterna 21 och 23), dom av den
13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyran (C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 35), och, for ett liknande resonemang, dom av
den 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C-147/14, EU:C:2015:420, punkterna 24 och 25).

34 Dom av den 24 mars 2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66).

35 Dom av den 24 mars 2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 86). Oklarheten ligger bland annat i den omsténdigheten att domstolen till stod
for sin tolkning hénvisade till punkt 21 i domen av den 23 mars 2006, Miilhens/harmoniseringsbyran (C-206/04 P, EU:C:2006:194), i vilken det
anges att det dr nodvandigt att inom ramen for helhetsbedomningen av risken for forvixling (och inte en helhetsbedomning av likheten) viga de
likheter och olikheter mot varandra som konstaterats hos kénnetecknen pé det visuella, fonetiska och begreppsméssiga planet.

36 Dom av den 5 oktober 2017 (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737).

37 Dom av den 5 oktober 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737, punkt 45). Likasd i beslut av den 15 januari 2010,
Messer Group/Air Products and Chemicals (C-579/08 P, ej publicerat, EU:C:2010:18, punkt 50), bekréftade domstolen det tillvigagangssitt som
bestar i att tribunalen jimfor kdnnetecknen i fraga for att avgéra om de liknar varandra “visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt samt ur ett
helhetsperspektiv” (min kursivering).
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53. Vad for det forsta géller de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjansterna salufors ska det
péapekas att dessa villkor, i de domar som f6ljer den strikta linjen i rattspraxis, utgor en relevant faktor
vid helhetsbedomningen av risken fér férvixling.* Denna faktor innebir att nir de aktuella varorna
eller tjansterna normalt sdljs till exempel i affirer med sjédlvbetjaning, sa att konsumenten stélls infor
de motstiende kidnnetecknen framfor allt visuellt, ska tribunalen fista storre vikt vid de likheter, eller
tvartom olikheter, som konstateras i friga om deras visuella aspekt, dock utan att lata bli att beakta
ovriga aspekter och alla de faktorer som é&r relevanta vid helhetsbedomningen av risken for
forvixling. *

54. T andra domar, som foljer den flexibla linjen i rattspraxis, ddribland den 6verklagade domen, har de
villkor under vilka de aktuella varorna eller tjansterna saluférs daremot bedomts i steget for
jamforelsen av kdnnetecknen. Om varorna eller tjansterna salufors pa ett sadant sitt att deras visuella
aspekt ar viktigare for konsumenten och tribunalen inte har konstaterat ndgon likhet i fraiga om denna
aspekt, har den bedomt att kdnnetecknen inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009, oavsett om en grad av likhet eventuellt foreligger vad giller 6vriga aspekter
hos kdnnetecknen och utan att préva ovriga faktorer som ér relevanta vid en helhetsbedomning av
risken for forvaxling.

55. Domstolen har hittills inte tydligt tagit stdllning for det ena eller det andra tillvigagangssattet. I
vissa beslut verkar domstolen ndmligen anse att de villkor under vilka de aktuella varorna eller
tjansterna salufors ér en relevant faktor vid bedémningen av kianneteckenslikheten.” Av domen Il
Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrdn® framgér diaremot att denna faktor &r relevant vid
helhetsbedomningen av risken for forviaxling. *

56. Vad for det andra giller fragan om neutralisering av de existerande likheterna hos de motstdende
kdnnetecknen framgéar det av domstolens och tribunalens praxis att begreppsmassiga olikheter mellan
kédnnetecknen under vissa omstindigheter kan neutralisera deras visuella och fonetiska likheter. For en
sadan neutralisering krévs att atminstone ett av kidnnetecknen har en klar och bestimd innebord for
omsittningskretsen, pa sé sitt att denna direkt kan uppfatta den.®

38 Se, bland annat, dom av den 6 oktober 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection (T-117/03 till T-119/03 och T-171/03,
EU:T:2004:293, punkt 49), dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyran — Marine Enterprise Projects
(BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 116), dom av den 12 september 2007, Koipe/harmoniseringsbyran — Aceites del Sur (La
Espanola) (T-363/04, EU:T:2007:264, punkterna 109-111), dom av den 15 mars 2012, ZYDUS (T-288/08, ej publicerad, EU:T:2012:124,
punkterna 63-66), dom av den 15 december 2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, punkterna 61 och 62), dom av den
27 februari 2014, Péra-Grave/harmoniseringsbyrdin — Fundagio Eugénio de Almeida (QTA S. JOSE DE PERAMANCA) (T-602/11, ej
publicerad, EU:T:2014:97, punkterna 57-59), dom av den 28 april 2014, Longevity Health Products/harmoniseringsbyran — Weleda Trademark
(MENOCHRON) (T-473/11, ej publicerad, EU:T:2014:229, punkterna 48 och 49), dom av den 13 maj 2015, Koragel (T-169/14, ej publicerad,
EU:T:2015:280, punkterna 79—-83), dom av den 3 juni 2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, punkterna 128-130), dom av den
24 november 2016, CG/EUIPO - Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (T-349/15, €j publicerad, EU:T:2016:677, punkterna 74
och 75), och dom av den 10 oktober 2017, Cofra/EUIPO — Armand Thiery (1841) (T-233/15, ej publicerad, EU:T:2017:714, punkt 119).

39 Enligt dessa domar okar den omstdndigheten, att det foreligger en likhet i fraga om “den viktigaste” aspekten, rent konkret risken for att
konsumenten ska forvéxla varornas eller tjansternas ursprung, medan denna risk tvirtom minskar ndr en olikhet foreligger avseende denna
aspekt. EUIPO har i sin beslutspraxis férbundit sig att folja detta tillvigagangssitt (se EUIPO:s riktlinjer fér prévning av EU-varumirken, del C,
avsnitt 2, kapitel 7, punkt 4 "Impact of the Method of Purchase of Goods and Services”).

40 Se, bland annat, dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkterna 20 och 22), och beslut av den
14 november 2013, TeamBank Niirnberg/harmoniseringsbyran (C-524/12 P, ej publicerat, EU:C:2013:874, punkt 61).

41 Dom av den 13 september 2007 (C-234/06 P, EU:C:2007:514).

42 Se dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyran (C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkterna 36 och 37). Se &ven beslut
av den 20 januari 2015, Longevity Health Products/harmoniseringsbyran (C-311/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:23, punkterna 41-45), och beslut
av den 7 april 2016, Harper Hygienics/EUIPO (C-475/15 P, ej publicerat, EU:C:2016:264, punkterna 70—73), vilka kan forstas pa samma sitt.

43 Se, bland annat, dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 20), dom av den
9 juli 2015, Péra-Grave/harmoniseringsbyran (C-249/14 P, ej publicerad, EU:C:2015:459, punkterna 40-44), dom av den 14 oktober 2003,
Phillips-Van Heusen/harmoniseringsbyrdan — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, punkt 54), och dom av
den 22 juni 2004, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran — DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, EU:T:2004:189, punkterna 54-58). Med
begreppet neutralisationsteorin, som medges i doktrinen och anvénds i réttspraxis, avses saledes i strikt mening endast att visuella och/eller
fonetiska likheter neutraliseras av tydliga begreppsmadssiga olikheter.
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57. Inte heller hér innehaller tribunalens praxis nagot entydigt svar pa i vilket steg det ska provas
huruvida en saddan neutralisering kan foretas. I vissa domar har forekomsten av en eventuell
neutraliserande verkan provats i samband med helhetsbedomningen av risken for forviaxling.* I andra
domar har tribunalen prévat denna mojlighet i samband med bedémningen av den begreppsmassiga
likheten® eller omedelbart efter det att kinnetecknen jiamforts i olika hinseenden, i samband med
helhetsbedomningen av likheten. *

58. Nir en neutraliserande verkan har konstaterats, varierar dessutom konsekvenser av detta. I vissa
fall har tribunalen dnda gjort en helhetsbedomning av risken for forvixling genom att prova de Gvriga
relevanta faktorerna.* I andra fall har tribunalen konstaterat att kinnetecknen inte liknar varandra och
har utan vidare prévning underkint argumenten avseende 6vriga relevanta faktorer. **

59. Domstolens praxis dr oklar ocksa pa denna punkt. Enligt flera domar forefaller det ndmligen som
om neutraliseringen av likheterna ska goéras i samband med helhetsbedomningen av risken for
forvixling och inte befriar tribunalen fran att prova de ovriga faktorer som éar relevanta vid
helhetsbedomningen.” Framfér allt férklarade domstolen i domen Miilhens/harmoniseringsbyran® att
neutralisationsteorin finner sitt existensberdttigande just i den Overgripande karaktiren hos
bedomningen av risken for forvaxling och principen om samspel, vilken ”innebar att de
begreppsmadssiga och visuella skillnaderna mellan tva kédnnetecken kan forta verkan av den ljudlikhet
som forekommer kannetecknen emellan”.

60. Ett motsatt tillvigagangssitt framgar diremot av domen i mélet harmoniseringsbyran/riha
WeserGold Getrinke.” I den dom som hade foranlett 6verklagandet i det mélet hade tribunalen i
samband med jamforelsen av kdnnetecknen neutraliserat de visuella och fonetiska likheterna mellan
kédnnetecknen i fraga pa grund av deras begreppsmaissiga olikhet och hade ddrav dragit slutsatsen att
kidnnetecknen ”i ett helhetsperspektiv dr olika varandra”.” Tribunalen hade icke desto mindre
fastslagit att overklagandendmnden hade gjort sig skyldig till felaktig rattstillimpning genom att inte
granska det dldre varumairkets sdrskiljningsforméaga — vilket, ska det erinras om, ér en faktor som inte
ar relevant nir det giller avgorandet av kanneteckenslikheten, utan ar relevant vid helhetsbedomningen

44 Se, bland annat, dom av den 3 mars 2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, punkterna 49 och 50), dom av den 12 januari 2006, QUANTUM
(T-147/03, EU:T:2006:10, punkterna 98-100), dom av den 13 mars 2018, Guidego what to do next (T-346/17, ej publicerad, EU:T:2018:134,
punkterna 64 och 65), och dom av den 26 april 2018, MESSI (T-554/14, ej publicerad, EU:T:2018:230, punkterna 73-76). EUIPO har férbundit
sig att i sin beslutspraxis folja detta tillvigagangssitt (se EUIPO:s riktlinjer for provning av EU-varumérken, del C, avsnitt 2, kapitel 7, punkt 5
“Impact of the Conceptual Similarity of the Signs on Likelihood of Confusion”).

45 Se, bland annat, dom av den 17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyran — Gonzalez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espana
(MUNDICOR) (T-183/02 och T-184/02, EU:T:2004:79, punkt 93), dom av den 31 januari 2012, SpA GROUP (T-378/09, ej publicerad,
EU:T:2012:34, punkterna 48-53), och dom av den 13 maj 2015, Koragel (T-169/14, ej publicerad, EU:T:2015:280, punkterna 67—69).

46 Se, bland annat, dom av den 22 juni 2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, punkterna 56 och 58), dom av den 22 mars 2007,
Brinkmann/harmoniseringsbyran — Terra Networks (Terranus) (T-322/05, ej publicerad, EU:T:2007:94, punkt 40), dom av den 3 juni 2015,
GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, punkterna 94—98), dom av den 1 juni 2016, Wolf Oil/EUIPO — SCT Lubricants (CHEMPIOIL)
(T-34/15, €j publicerad, EU:T:2016:330, punkterna 46—48), och dom av den 10 oktober 2017, 1841 (T-233/15, €j publicerad, EU:T:2017:714,
punkterna 110-112).

47 Se, bland annat, dom av den 14 oktober 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, punkterna 54-57), och dom av den 22 juni 2004, PICARO,
T-185/02, EU:T:2004:189, punkt 56).

48 Se, bland annat, dom av den 27 oktober 2005, Editions Albert René/harmoniseringsbyran — Orange (MOBILIX) (T-336/03, EU:T:2005:379,
punkterna 81, 83 och 84), och dom av den 1 juni 2016, CHEMPIOIL (T-34/15, ej publicerad, EU:T:2016:330, punkterna 53 och 54).

49 Sarskilt i domen av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 21-25), bekriftade
domstolen tribunalens resonemang, som bestod i att den dels hade konstaterat att de tydliga begreppsmassiga skillnaderna mellan kédnnetecknen
i fraga neutraliserade verkan av deras befintliga visuella och fonetiska likheter, dels hade beaktat omséttningskretsens uppmarksamhetsnivd och
det dldre varumadrkets sdrskiljningsforméga. Domstolen avvek pa denna punkt frén generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till
avgorande i malet Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2005:531, punkt 38). Generaladvokaten hade nimligen ansett att
de motstdende kénnetecknen inte liknade varandra sedan neutraliseringen hade beaktats, vilket innebar att det inte fanns nagon anledning att
prova de ovriga faktorer som var relevanta for helhetsbedémningen av risken for forvéxling.

50 Dom av den 23 mars 2006 (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkterna 35 och 36), meddelad efter Gverklagande av domen av den 3 mars 2004,
ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62). Se dven dom av den 15 mars 2007, T.LM.E. ART/harmoniseringsbyran (C-171/06 P, ej publicerad,
EU:C:2007:171, punkt 48), och dom av den 9 juli 2015, Péra-Grave/harmoniseringsbyrén (C-249/14 P, ej publicerad, EU:C:2015:459, punkt 39).

51 Dom av den 23 januari 2014 (C-558/12 P, EU:C:2014:22).

52 Se dom av den 21 september 2012, Wesergold Getrankeindustrie/harmoniseringsbyran — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10,
EU:T:2012:459, punkt 58).
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av risken for forvaxling. Domstolen upphédvde domen i fraga. Domstolen ansag att eftersom tribunalen
hade konstaterat att de motstdende kdnnetecknen i ett helhetsperspektiv var olika varandra, fanns det
inte lingre nagot skil att prova det dldre varumirkets sirskiljningsféorméga.®® Hirav framgir att
tribunalen kan neutralisera de visuella och fonetiska likheterna mellan kdnnetecknen i samband med
jamforelsen av dem och att den till f6ljd av denna neutraliserande verkan ar skyldig att konstatera att
de motstaende kiannetecknen inte liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009, vilket enligt den réttspraxis som anges i punkt 37 ovan innebdr att den invindning som
framstéllts mot registrering av kannetecknet i fraga ska avslas.

61. I domen i mélet Wolf Oil/EUIPO* konstaterade domstolen dn mer uttryckligt att "frdgan om
huruvida de motstiende kannetecknens visuella och fonetiska likheter neutraliseras av deras
begreppsmassiga olikheter ska provas i samband med helhetsbedomningen av huruvida dessa
kidnnetecken liknar varandra”.® 1 samma dom bekriftade domstolen dessutom tribunalens
tillvagagangssitt som bestod i att konstatera att kdnnetecknen inte liknade varandra med beaktande av

den neutraliserande verkan som hade konstaterats.*®

2. Sammanfattning och stéllningstagande

62. Sammanfattningsvis innehaller tribunalens och domstolens praxis tva samexisterande metoder nir
det giller kanneteckenslikheten. A ena sidan finns det en strikt metod, som innebir att tribunalen i
samband med jamforelsen av kdnnetecknen endast ska jamfora deras visuella, fonetiska och
begreppsmassiga aspekter. Om den konstaterar att en grad av likhet foreligger avseende (atminstone)
en av dessa aspekter, ska den konstatera att kidnnetecknen liknar varandra i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009. Om de aktuella varorna eller tjansterna dessutom é&r av liknande
slag, ska tribunalen gora en helhetsbedomning av risken for forvixling. De villkor under vilka varorna
eller tjansterna saluférs och huruvida de likheter som har konstaterats mellan kidnnetecknen eventuellt
neutraliseras pa grund av deras begreppsmaissiga olikhet ska, tillsammans med oOvriga relevanta
faktorer, provas i samband med denna helhetsbedémning.

63. A andra sidan finns det en flexibel metod, som innebir att tribunalen inte endast ska jimfora
kénnetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt hianseende utan dessutom, i samband med en
helhetsbedomning av likheten, ska vdga de grader av likhet och de olikheter som har konstaterats i
samtliga hinseenden mot varandra, eventuellt med beaktande av villkoren for saluféring och en majlig
neutraliserande verkan. Om tribunalen bedémer att olikheterna viger tyngre an likheterna, ska den
konstatera att kdnnetecknen (ur ett helhetsperspektiv) inte liknar varandra i den mening som avses i
namnda artikel 8.1 b och lata bli att gora en helhetsbedomning av risken for forvéxling.

64. Jag anser att domstolen i forevarande mal till att borja med maste ta stillning for endera metoden.
Det ankommer pa domstolen att harmonisera rattspraxisen om varumérkesritten och faststilla en
tydlig och konsekvent linje pa omradet.

65. I motsats till vad Equivalenza har antytt” handlar det i forevarande mal inte om att avgéra en ren
presentationsfraga. Det som detta mal handlar om &r omfattningen av den prévning som tribunalen ska
utfora nédr den provar en talan avseende ett invindningsforfarande grundat pa artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009. Det handlar om att faststilla de grénser inom vilka tribunalen kan tillimpa den

53 Se dom av den 23 januari 2014, harmoniseringsbyran/riha We§erGold Getrédnke (C-558/12 P, EU:C:2014:22, punkterna 47 och 48). Se éven, for
ett liknande resonemang, dom av den 18 december 2008, Les Editions Albert René/harmoniseringsbyran (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 97).

54 Dom av den 5 oktober 2017 (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737).

55 Dom av den 5 oktober 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:737, punkt 44).

56 Se dom av den 5 oktober 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, €j publicerad, EU:C:2017:737, punkterna 54 och 55).
57 Se punkt 24 ovan.
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rattspraxis som anges i punkt 37 ovan, enligt vilken den kan lata bli att gora en helhetsbedomning av
risken for forvixling. Ett antagande av den flexibla metoden skulle underldtta tillimpningen av denna
rattspraxis, medan ett antagande av den strikta metoden déremot skulle minska mojligheten att
tillampa den.

66. Aven om det ska medges att valet mellan de bdda metoderna inte 4r det allra littaste, anser jag, allt
sammantaget, att tribunalen och domstolen ska anta den strikta metod som beskrivs i punkt 62 ovan.

67. For det forsta ér sistnamnda metod ndmligen mer forenlig med systematiken i artikel 8.1 b i
férordning nr 207/20009.

68. Det ska harvid papekas att tvd sammanhdngande, men likvil separata fragor foljer av ordalydelsen
av denna bestdmmelse nér det giller likheten mellan motstaende kdnnetecken: Dels huruvida det finns
en sadan likhet, dels huruvida denna likhet &r tillrdcklig for att medféra en risk for forvaxling hos
allménheten. Enligt all logik ska det villkor om kdnneteckenslikhet som anges i ndimnda bestimmelse
anses vara uppfyllt, om den forsta fragan besvaras jakande, oberoende av hur den andra fragan
besvaras.

69. Liksom EUIPO® anser jag att det for att besvara den forsta fragan endast behover goéras en
jamforelse av de motstiaende kdnnetecknen och faststillas huruvida det foreligger visuella, fonetiska
eller begreppsmissiga likheter” mellan dem. Denna forsta bedomning av kinnetecknen har ett
begréinsat syfte. Den syftar endast till att faststélla det formella forhallandet mellan kédnnetecknen. Det
dr under en andra bedomning,® det vill siga helhetsbedémningen, vilken syftar till att svara pa den
andra — grundldggande — fragan rorande risken for forvixling, som det ska faststdllas huruvida dessa
likheter, med beaktande av alla relevanta faktorer, ar tillrackliga for att medféora en risk for
forvixling. *'

70. Jamforelsen av kdnnetecknen kan forstas inte goras rent abstrakt. Den ska alltid goras med
utgangspunkt i genomsnittskonsumentens (formodade) uppfattning av den aktuella varu- eller
tjanstekategorin.® Jamforelsen ska siledes grunda sig p& det helhetsintryck som kinnetecknen limnat
i konsumentens minne och principen om den ofullstindiga bilden.”® Néar tribunalen i detta
sammanhang jamfor de motstaende kdnnetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt hdnseende

58 Se punkt 23 ovan.

59 Se dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 28), och dom av den 24 mars 2011,
Ferrero/harmoniseringsbyran (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 52).

60 Eftersom dessa bada bedomningar &r av olika art, bor de goras i tva separata steg for att fortydliga resonemanget. Jag erkdnner dock att en
sadan indelning alltid &r i viss man artificiell, eftersom likheterna och olikheterna mellan kannetecknen kan diskuteras tva ganger (en forsta
gang nir de konstateras foreligga, en andra gang i syfte att faststilla om de medfor en risk for forvéixling). I ett stort antal domar fran
tribunalen har bedémningen av risken for forviaxling gjorts i ett enda steg (se, bland annat, dom av den 14 oktober 2003, BASS (T-292/01,
EU:T:2003:264, punkt 45 och foljande punkter), dom av den 3 mars 2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, punkt 43 och féljande punkter), och
dom av den 22 juni 2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, punkt 53 och féljande punkter)).

61 Se, analogt, rittspraxis avseende varuslags- eller tjinsteslagslikheten. Domstolen har hérvidlag fastslagit att for att artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 ska vara tillimplig maste det visas att det foreligger likhet mellan ifragavarande varor eller tjanster. For att gora detta ska faktorer
“som avser forhallandet mellan varorna eller tjéansterna”, bland annat “deras art, de tilltdinkta koparna, anvdndningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra”, beaktas. Nar det vél har faststillts att det foreligger en viss likhet mellan de aktuella varorna
eller tjéansterna ska alla faktorer provas for att, inom ramen for helhetsbedomningen av risken for forvéaxling, bedoma huruvida likheten ar
tillrackligt stor for att en risk for forvaxling ska uppstd. Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442,
punkterna 22-24), och dom av den 7 maj 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) (C-398/07 P, ej publicerad,
EU:C:2009:288, punkterna 34 och 35).

62 Aven hir ir en analogi med varuslags- eller tjinsteslagslikheten méjlig. De faktorer som ar relevanta for att faststilla denna likhet ska bedémas
med utgangspunkt i konsumenternas uppfattning. Varor eller tjdnster ar av liknande slag ndr konsumenterna kan tro att ansvaret for deras
tillverkning eller leverans aligger samma foretag eller foretag med ekonomiska band. Se, bland annat, dom av den 15 februari 2011, YORMA’S
(T-213/09, €j publicerad, EU:T:2011:37, punkt 36).

63 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), domen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och dom av den
12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 19).
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och bedomer den likhet som foreligger i varje hianseende, ska den véga likheterna och olikheterna mot
varandra (varvid likheterna kan vdga tyngre &n olikheterna i helhetsintrycket, eller tviartom). Den
eventuella grad av likhet (lag, medelhog eller hog) som faststélls for varje aspekt hos kdnnetecknen
utgor de facto endast en férenkling av de nyanser som framkommit vid jimférelsen i fraga.*

71. Enligt min mening dr det emellertid en sak att vdga likheter och olikheter mot varandra vid
jamforelsen av de motstaende kénnetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaéssiga aspekter i syfte
att bedoma graden av likhet for varje aspekt. Det dr en helt annan sak att viga de grader av likhet och
olikhet som har konstaterats avseende dessa olika aspekter mot varandra.

72. Att pa detta sdtt gora tva pa varandra foljande avviagningar (den ena mellan de likheter och
olikheter som har konstaterats avseende en aspekt hos kénnetecknen, i syfte att avgéra om det
foreligger en grad av likhet vad giller aspekten i fraga; den andra mellan de likheter och olikheter som
har konstaterats avseende olika aspekter hos kannetecknen, i syfte att avgdra om dessa ur ett
helhetsperspektiv liknar varandra) innebir, som EUIPO har gjort gillande® en risk for en alltfor stor
forenkling av deras likhet, som skyler faktorer som, om samtliga omstandigheter i det aktuella fallet
hade beaktats, kunde ha visat att en risk for forvaxling foreligger. Det ska hirvidlag erinras om att det
inte kan uteslutas att enbart en fonetisk likhet, eller ocksa enbart en begreppsmassig likhet, mellan tva
kidnnetecken under vissa omstindigheter kan medféra en risk for férvixling. *

73. Vid tillampning av den flexibla metoden for jamforelse av kidnnetecken blandas, i steget for
helhetsbedomning av likheten, saledes de bada beddmningar som beskrivs i punkt 69 ovan samman
och man gar utover den malsdttning som faststéllts for jamforelsen av kdnnetecken. Vid denna metod
skulle det, i samband med jamforelsen av kidnnetecknen, rent teoretiskt kunna leda till ett foregripande
av fragan om huruvida en risk for forvixling eventuellt foreligger.

74. 1 detta avseende maste jag papeka att fragan, huruvida likheten mellan kénnetecken ar tillracklig
for att medfora en risk for forvaxling, utom nir sadan likhet helt saknas, inte ska bedémas oberoende
av de oOvriga faktorer som dr relevanta vid helhetsbedomningen av risken for forvéixling och av
principen om samspel, vilken syftar till att denna bedomning sa langt som mdjligt ska sammanfalla
med omsittningskretsens faktiska uppfattning av kiannetecknen.” Faktorer sisom bland annat
omsittningskretsens uppmérksamhetsniva och det édldre varumarkets sarskiljningsférmaga ar harvidlag
av avgorande betydelse. En konsument med hog uppmirksamhetsniva uppfattar olikheter som en
konsument med lag uppmarksamhetsniva inte marker. Likasa fister omséttningskretsen, ndr den stalls
infor ett dldre varumirke som har hog sirskiljningsformaga, eftersom det utgors av originella
bestandsdelar, knappt nagon vikt vid olikheterna mellan de motstaende kidnnetecknen, medan de nér
de stdlls infor ett varumérke som har lag sérskiljningsformaga, eftersom det utgdrs av beskrivande,
suggestiva eller vanliga bestdndsdelar, fister storre vikt vid olikheterna. ®®

75. Liksom EUIPO® anser jag dessutom att tribunalen inte ska kunna beakta vare sig de villkor under
vilka de aktuella varorna eller tjansterna salufors eller en eventuell neutraliserande verkan for att i
samband med jamforelsen av kiénnetecknen omedelbart "radera ut” en grad av likhet som har
konstaterats avseende nagon aspekt hos kidnnetecknen (sdrskilt néir det sasom i forevarande fall ror sig
om en medelhog grad av fonetisk likhet).

64 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 26 juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin
(C-84/16 P, €j publicerad, EU:C:2017:596, punkt 70), och beslut av den 22 oktober 2014, Repsol YPF/harmoniseringsbyran (C-466/13 P, ej
publicerat, EU:C:2014:2331, punkterna 48—51). En sadan avvdgning innebér nédvéndigtvis en bedomning av de faktiska omstandigheterna, som
det inte ankommer pd domstolen att ompréva i samband med ett Gverklagande. Tribunalen har saledes ett visst utrymme for skonsmaéssig
bedomning nédr den bedomer graden av visuell, fonetisk och begreppsmassig likhet mellan de motstdende kdannetecknen.

65 Se punkt 27 ovan.

66 Se den rittspraxis som anges i fotnot 32 ovan.

67 Se dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 47).

68 Se Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet and Maxwell, London, 5:e utgavan, 2018, s. 378.
69 Se punkterna 23 och 27 ovan.
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76. Det ar ndmligen naturligt att de villkor under vilka de aktuella varorna eller tjansterna salufors
beaktas vid den framatblickande bedomningen av de motstaende kidnnetecknens mojliga anvandning pé
marknaden, vilken ér en naturlig del av helhetsbedémningen av risken for forvixling.” Det ror sig inte
langre om att jaimfora kdnnetecknen for att upptécka deras likheter och olikheter, utan om att faststilla
i vilken utstrackning de konstaterade likheterna bidrar till en risk for forvixling. Nar till exempel
varorna siljs pa ett sddant sitt att konsumenten framfor allt stélls infor de motstdende kénnetecknen
visuellt, foljer av detta endast, enligt min mening, att det &r mindre sannolikt att deras fonetiska likhet
medfor en risk for forvixling. Denna mojlighet kan emellertid inte uteslutas och beror pa samtliga
faktorer i helhetsbedomningen av denna risk. Tribunalen kan foljaktligen inte bortse fran en siddan
likhet i samband med jamforelsen av kdannetecknen.

77. Domen Lloyd Schuhfabrik Meyer féranleder enligt min mening inte en annan tolkning.”" Liksom
EUIPO™ forstér jag namligen denna dom s, att for att faststilla att en risk for forvixling foreligger
ska de motstaende kinnetecknen jamforas pa deras olika plan och for det fallet att en grad av likhet
dérvid konstateras i nagot av dessa hdnseenden ska det bedomas vilken betydelse detta konstaterande
har nér det giller att, sdrskilt med beaktande av de villkor under vilka de aktuella varorna eller
tjidnsterna salufors, visa att en risk for forvaxling foreligger. Domstolen avsag med andra ord endast att
precisera i vilken utstrackning konstaterandet av en grad av likhet mellan kdnnetecknen i ett givet
hénseende (i det malet rorde det sig om fonetisk likhet) visar att en risk for forvaxling foreligger, utan
att detta paverkar 6vriga relevanta faktorer.”

78. Det dr vidare ocksa naturligt att neutralisationsteorin beaktas i samband med helhetsbedomningen
av risken for forvixling. Denna teori innebdr endast att begreppsmaissiga olikheter mellan tva
motstaende kdnnetecken kan minska risken for att konsumenten blandar ihop de aktuella varornas
eller tjansternas ursprung, trots de visuella och/eller fonetiska likheterna mellan kdnnetecknen i fraga.
Dessa likheters inverkan pa konsumentens uppfattning av kédnnetecknen ”forta[s] i stor utstrackning” i
ett sddant fall.” Det kan dock inte uteslutas att namnda likheter trots detta under vissa omsténdigheter

70 Se Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G. (ovan fotnot 68), s. 365-366. Den framétblickande karaktiren hos helhetsbedomningen av risken for
forvixling innebér att de normala siljformerna for de aktuella varorna eller tjansterna ska beaktas vid denna bedomning, det vill siga de
siljfformer som normalt kan forvintas for denna kategori av varor eller tjanster, och inte de sérskilda séljfformerna for de varor som omfattas av
det éldre varumaérket, vilka kan variera over tiden och beroende pa varumirkesinnehavarens 6nskemaél. Se dom av den 15 mars 2007, T.I.M.E.
ART/harmoniseringsbyran (C-171/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:171, punkt 59), och dom av den 12 januari 2006, QUANTUM (T-147/03,
EU:T:2006:10, punkterna 103-107).

71 Se punkt 39 ovan.
72 Se punkt 23 ovan.

73 Denna ldsning stods av forslaget till avgoérande av generaladvokaten Jacobs i malet Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1998:522,
punkt 18: ”... [Rlisken for forvixling skall bedomas i sin helhet, mot bakgrund av samtliga relevanta fakta. ... [Det kan] dérfoér vara bra att,
beroende pa omstindigheterna, inte bara ta hansyn till i vilken grad varumirket och tecknet &r likljudande, utan éven graden (eller franvaron)
av visuell eller konceptuell likhet. Om visuell eller konceptuell likhet inte foreligger skulle det vara nédvindigt att, med beaktande av samtliga
omstindigheter inklusive varans art och de férhallanden under vilka varan har marknadsforts, undersoka huruvida risk for forvaxling kan
uppkomma pa grund av att varumérket och tecknet ér likljudande”).

74 Se dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 27), dom av den 23 mars 2006,
Miilhens/harmoniseringsbyran (C-206/04 P, EU:C:2006:194, punkt 50), dom av den 15 mars 2007, T.LM.E. ART/harmoniseringsbyran
(C-171/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:171, punkt 49), dom av den 14 oktober 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, punkt 54), och dom av
den 12 januari 2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, punkterna 98 och 100). Detta forklarar enligt min mening varfor denna “teori” inte
ar tillimplig ndr kénnetecknens visuella och/eller fonetiska likheter dr mycket stora, si att deras begreppsmdssiga likhet riskerar att undga
omsittningskretsens uppmirksamhet. Se beslut av den 27 oktober 2010, REWE-Zentral/harmoniseringsbyrén (C-22/10 P, ej publicerat,
EU:C:2010:640, punkterna 46 och 47).
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medfor en risk fér forvixling.” Ett konstaterande av en eventuell neutralisering kan séledes enligt min
mening inte ge tribunalen mojlighet att radera ut ndmnda likheter i samband med jamforelsen av
kénnetecknen eller befria den fran att prova de o6vriga faktorer som ér relevanta for bedomningen av
risken for forvaxling.”

79. For det andra ar den strikta metoden dven mer forenlig med syftet med artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009. Det ska erinras om att denna bestimmelse huvudsakligen syftar till att skydda
ndringsidkarnas konkurrensintressen genom att forhindra att kénnetecken som kan dventyra
funktionen med att ange ursprunget hos de varumirken de innehar, registreras som varumarken.”

80. Mot bakgrund av detta syfte bor en varumirkesinnehavare som invinder mot registrering av ett
kdnnetecken enligt min mening ha en rimlig mojlighet att visa att en risk for forvixling foreligger och
att skydd ar nodvéindigt. Framfor allt bor varumérkesinnehavaren ha majlighet att visa att till exempel
enbart begreppsmaissig eller fonetisk likhet mellan kédnnetecknen réacker for att med beaktande av alla
omstindigheter medféra en sédan risk.” I detta sammanhang bor kravet pa kénneteckenslikhet
fortsattningsvis vara ett nodvéndigt villkor for att fa tillgang till skydd, och detta villkor bor inte, utom
om det ar uppenbart att det inte dr uppfyllt, fungera sa, att det tvirt avbryter all diskussion om
huruvida en risk for forvixling foreligger.” Den rittspraxis som anges i punkt 37 ovan bér séledes
tillampas med sparsambhet.

81. Den strikta metoden gar enligt min mening inte heller utéver vad som kravs for att uppna syftet
med det skydd som efterstrivas genom artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009.

82. Skyldigheten att gora en helhetsbedomning av risken for forvixling nér en grad av likhet har
konstaterats avseende en aspekt hos de motstdende kidnnetecknen innebédr inte att denna risk
automatiskt (och foljaktligen 6verdrivet) ska anses foreligga, och detta inte ens nir de aktuella varorna
eller tjansterna ar identiska.®

83. Helhetsbedomningen av risken for forvixling ska namligen gora det mojligt att i det enskilda fallet
faststilla huruvida det dldre varumérke som invdndningen grundar sig pa fortjanar skydd, i enlighet
med det syfte som efterstravas med artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Likheten mellan de
motstdende kiannetecknen och mellan de aktuella varorna eller tjansterna kan saledes inte ensam
avgora resultatet av denna bedomning. En avgorande vikt ska framfor allt liggas vid det éldre
varumirkets sdrskiljningsformdga. Aven om risken for forvixling enligt domstolens praxis dr stérre ju
hogre sirskiljningsféormaga det dldre varumirket har,® giller dven det motsatta. Nar det giller ett

75 Om till exempel det dldre varumérket ar i hog grad sérskiljande och omsittningskretsens uppmaérksamhetsniva &r sarskilt lag kan till och med
visuella och fonetiska likheter som neutraliseras av en tydlig begreppsmassig skillnad racka for att medfora en risk for forvéixling.

76 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl./harmoniseringsbyran (C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkterna 23
—25) och Jaeger-Lenz, A., "Relative grounds for refusal”, i Hasselblatt, G. N. (red.), European Union Trade Mark Regulation — Article-by-Article
Commentary, Beck, Hart, Nomos, andra utgavan, 2018, s. 246. Det ska erinras om att for att neutralisationsteorin ska vara tillimplig ar det
nodvéindigt att tribunalen konstaterar att atminstone ett av kidnnetecknen i fraga har en klar och bestimd innebord for omsattningskretsen (se
punkt 56 ovan). Aven om EUIPO inte har tagit upp denna punkt i sitt dverklagande, ska det dock papekas att tribunalen i den 6verklagade
domen inte kontrollerade att detta villkor var uppfyllt.

77 Se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 27 och 28), och dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17,
EU:C:2019:481, punkt 35), samt Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G. (ovan fotnot 68), s. 362 och 365. Se aven Folliard-Monguiral, A., "TPICE,
affaire Quantum: le faible caractere distinctif peut-il jouer contre le risque de confusion?”, Propriété industrielle, nr 4, april 2006,
kommentar 30, dar det anges att risken for forvaxling ar “en fiktion med ett humant ansikte avsedd att skydda naringsidkarnas
konkurrensintressen”.

78 Det ar forvisso foga sannolikt att till exempel enbart begreppsmissig likhet mellan kdnnetecknen i praktiken medfor en risk for forvaxling (se
forslag till avgoérande av generaladvokaten Jacobs i malet SABEL (C-251/95, EU:C:1997:221, punkterna 61 och 62)). En invindande part bor
enligt min mening dock inte frantas majligheten att visa detta.

79 Se Humblot, B., "Droit des marques: de l'influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice-versa — Motifs relatifs de refus:
regard sur un arrét éclairant de la CJUE (Ferrero c/harmoniseringsbyrdn, 24 mars 2011)”, Lamy Droit de !IImmatériel, nr 72, juni 2011,
s. 85-90.

80 Se, for en nylig erinran om detta konstaterande, dom av den 27 juni 2019, Sandrone/EUIPO - J. Garcia Carrién (Luciano Sandrone) (T-268/18,
EU:T:2019:452, punkt 96).

81 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24), dom av den 29 september 1998,
Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 18), och dom av den 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 42).
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varumirke som har en lag sérskiljningsformaga och som séaledes har en begrinsad formaga att
identifiera, sasom varor eller tjanster fran ett visst foretag, de varor eller tjanster avseende vilka det har
registrerats, maste graden av likhet mellan kdnnetecknen vara hog for att motivera en risk for
forvaxling, eftersom det annars finns risk for att varumirket och dess innehavare ges ett alltfor
langtgéende skydd. *

84. I vissa domar har avvikelser visserligen gjorts i detta hdnseende. Séaledes har tribunalen ibland
fastslagit att enbart ett konstaterande av att varorna ar identiska och att det foreligger en viss visuell
likhet mellan kénnetecknen, dven om den &r liten, ricker for att medfora en risk for forvixling,
oberoende av det dldre varumirkets laga sirskiljningsformaga.® Dessa domar avviker, i mina 6gon,
fran det syfte som efterstravas med artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 och skapar ett problem med
”"6verbeskydd” av svaga varumirken, som har kommenterats mycket.*

85. Aven om detta ir ett verkligt problem anser jag emellertid inte att losningen ligger i den flexibla
metoden for jamforelse av kdnnetecken. Losningen ligger de facto i en omvirdering av den vikt som
vid helhetsbedomning av risken for forvixling ska laggas vid det é&ldre varumairkets
sarskiljningsformaga.

86. For det tredje hindrar hiansyn till rattssiakerheten enligt min mening ett antagande av den flexibla
metoden. Denna princip innebdr namligen, enligt min mening, bland annat att resonemanget i den
man det dr mojligt ska vara transparent och besluten forutsebara. I tribunalens domar innebédr steget
for helhetsbedomning av likheten dock ofta en viss oklarhet® och den dubbla avvigning av
kdannetecknens likheter och olikheter som detta steg innebédr paverkar mojligheten att forutse
resultatet av jamforelsen.® Den strikta metoden erbjuder diremot enligt min mening ett tydligt
resonemang i detta hinseende.

87. Avslutningsvis skulle ett antagande av den flexibla metoden oundvikligen skapa spanningar i
forhallande till rattspraxisen avseende artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.* Det ska hirvidlag erinras
om att domstolen inom ramen for sistnamnda bestimmelse har foresprakat ett strikt tillvigagangssitt:
nér tribunalen konstaterar att det foreligger en viss likhet, &ven om den é&r liten, mellan de motstaende
kdannetecknen med avseende pa en av deras visuella, fonetiska eller begreppsmaissiga aspekter, ska den

82 Vid jamférelsen av de motstdende kéinnetecknen ska dessutom deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar faststillas. I detta
sammanhang har en bestandsdel som beskriver de aktuella varorna eller tjansterna mindre férmaga att dra till sig konsumenternas
uppmérksamhet och har foljaktligen mindre betydelse for det helhetsintryck som kidnnetecknen ger. Av detta foljer till exempel att visuella
likheter i frdga om en sddan bestandsdel inte ska resultera i ett konstaterande av att kdnnetecknen liknar varandra i visuellt hdnseende, eller pa
sin hojd ska resultera i ett konstaterande av att det foreligger en lag grad av likhet. Se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2019,
Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 53), dom av den 5 april 2006, Saiwa/harmoniseringsbyran — Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO
Barilla) (T-344/03, EU:T:2006:105, punkterna 32-38), och dom av den 13 maj 2015, easyGroup IP Licensing/harmoniseringsbyran — Tui
(easyAir-tours) (T-608/13, ej publicerad, EU:T:2015:282, punkterna 35—42).

83 Se, bland annat, dom av den 8 december 2005, Castellblanch/harmoniseringsbyrén — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)
(T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 29), dom av den 22 mars 2007, Terranus (T-322/05, €j publicerad, EU:T:2007:94, punkt 41), dom av den
27 februari 2014, QTA S. JOSE DE PERAMANCA (T-602/11, ej publicerad, EU:T:2014:97, punkt 61), och dom av den 4 december 2014,
BSH/harmoniseringsbyrén — LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, ej publicerad, EU:T:2014:1023, punkt 28). Se &ven, dom av den
8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkterna 63 och 64), av vilken framgar en liknande tendens i domstolens praxis.

84 Se bland annat Folliard-Monguiral, A. (ovan fotnot 77); Monteiro, J., "Marque communautaire — La surprotection des marques faibles dans la
jurisprudence communautaire”, Propriété industrielle, nr 6, juni 2009, studie 12; Passa, J., "Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus
de caracteére distinctif dans la jurisprudence européenne: I'angle mort du droit des marques”, Propriétés Intellectuelles, oktober 2017, nr 65,
s. 32—40, och Kur, A. och Senftleben, M., European Trade Mark Law — A Commentary, Oxford University Press, Forenade kungariket, 2017,
s. 229-231.

85 Se punkt 48 ovan.

86 Se punkt 72 ovan.

87 Denna bestdimmelse aterges i punkt 6 ovan.
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gora en helhetsbedomning av de relevanta faktorerna for att faststélla risken for att omséttningskretsen
kommer att se ett samband mellan kinnetecknen.* Spinningarna skulle forstirkas av att villkoret om
kanneteckenslikhet, som &ar gemensamt for artikel 8.1 b och 8.5 i ndmnda foérordning, i princip ska
bedémas p& samma sitt inom ramen for bada dessa bestimmelser.*

3. Svar pad den tredje och den fidrde delen i EUIPO:s enda grund

88. Med beaktande av det ovan anforda anser jag att 6verklagandet ska bifallas savitt avser den tredje
och den fjarde delen av den enda grund som EUIPO har dberopat. Tribunalen har enligt min mening
asidosatt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 genom att, i punkterna 46-54 i den Overklagade
domen, vidta ett steg for "helhetsbedomning av likheten” och genom att inom ramen for denna
bedémning, i punkterna 48, 51 och 53 i nimnda dom, beakta de villkor under vilka de aktuella
varorna salufors och, i punkt 54 déri, beakta att kdnnetecknen é&r olika i begreppsméssigt hinseende
och slutligen genom att, i punkt 55 i namnda dom, konstatera att "de motstaende kdnnetecknen, trots
deras medelstora likhet i fonetiskt hdnseende, som ett helhetsintryck inte liknar varandra i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009”.

89. Denna felaktiga rattstillimpning innebér enligt min mening att lagenligheten hos domslutet i den
overklagade domen kan ifragasiattas. Tribunalen hade ndmligen inte grund for att i punkt 1 i
domslutet fastsla att det omtvistade beslutet, i vilket det hade konstaterats att en risk for forviaxling
foreligger, skulle ogiltigforklaras, utan att forst ha gjort en helhetsbedomning av risken for forvixling i
enlighet med den metod som beskrivs i punkt 62 ovan. Jag foreslar darfor att domstolen ska upphéva
tribunalens dom, utan att detta paverkar svaret pa den enda grundens forsta och andra del.

VII. Forslag till avgorande

90. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen upphéver domen fran Europeiska
unionens tribunal av den 7 mars 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, €j publicerad, EU:T:2018:119).

88 Se dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls (C-581/13 P och C-582/13 P, €j publicerad, EU:C:2014:2387, punkterna 74-76),
och dom av den 10 december 2015, El Corte Inglés/harmoniseringsbyran (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkterna 47 och 48).

89 Se dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringsbyran (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53), och dom av den 10 december 2015, El
Corte Inglés/harmoniseringsbyran (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 39). I den dom som hade 6verklagats i sistnimnda mal hade tribunalen,
inom ramen fér sin beddmning avseende artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, konstaterat att det foreldg en liten begreppsmissig likhet
mellan de motstdende kénnetecknen och hade darefter konstatera att kdnnetecknen "vid en helhetsbedomning ska anses vara olika”, eftersom
de inte liknade varandra i visuellt och fonetiskt hinseende (se dom av den 15 oktober 2014, The English Cut (T-515/12, ej publicerad,
EU:T:2014:882, punkt 33). Den omstindigheten att domstolen inte invdnde mot detta resonemang kan emellertid forklaras av den
omstédndigheten att klaganden inte hade bestritt tribunalens sitt att tillimpa denna bestimmelse.
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