g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 11 juni 2020*

”"Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Invindning — Artikel 8.1 b —
Risk for forvixling — Bedomning av likheten mellan de motstaende kdnnetecknen — Beddmning av det
aldre varumarkets sarskiljningsformaga”

I mal C-115/19 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
14 februari 2019,

China Construction Bank Corp., Peking (Kina), foretréitt av A. Carboni och J. Gibbs, solicitors,
klagande,
i vilket de andra parterna ar:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av J. Ivanauskas och D. Botis,
bada i egenskap av ombud,

motpart i forsta instans,

Groupement des cartes bancaires, Paris (Frankrike), foretratt av C. Herissay-Ducamp, avocate,

intervenient i forsta instans
meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden I. Jarukaitis samt domarna M. Ilesi¢ (referent) och C. Lycourgos,
generaladvokat: G. Hogan,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga forfarandet,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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Dowm Av DEN 11. 6. 2020 — MAL C-115/19 P
CHINA CONSTRUCTION BANK/EUIPO

Dom

China Construction Bank Corp. (nedan kallat CCB) har yrkat att domstolen ska upphidva den dom som
meddelades av Europeiska unionens tribunal den 6 december 2018, China Construction Bank/EUIPO
— Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, nedan kallad den overklagade domen,
EU:T:2018:879). Genom denna dom ogillade tribunalen klagandens overklagande av det beslut som
meddelades av forsta overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet
(EUIPO) den 14 juni 2017 (drende R 2265/2016—1) om ett invindningsférfarande mellan Groupement
des cartes bancaires och CCB (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillimpliga bestimmelser

Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumérken (EGT L 78, 2009,
s. 1) dndrades genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den
16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som tradde i kraft den 23 mars 2016. Den upphédvdes och
ersattes sedan, med verkan fran den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och radets férordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hénsyn till
tidpunkten for de faktiska omstdndigheterna i malet ska overklagandet emellertid provas mot
bakgrund av de materiella bestimmelserna i férordning nr 207/2009.

Artikel 8 i forordning nr 207/2009 hade foljande lydelse:

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

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

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 édldre varumarket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det
aldre varumadrket ar registrerat, nir — i fraga om ett dldre [EU-]varumérke — det ar kédnt i [unionen],
eller, ndr — i fraga om ett édldre nationellt varumirke — det dr kidnt i medlemsstaten i fraga, och
anviandningen av det varuméirke som ansokan avser utan skélig anledning skulle dra otillborlig fordel
av eller vara till forfang for det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga eller renommé.”
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Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

Den 14 oktober 2014 ansokte CCB hos EUIPO om registrering som EU-varumirke av foljande

N\

kannetecken:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 36 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg (nedan kallad Niceoverenskommelsen), och motsvarar foljande beskrivning:
"Bankrorelse; Finansiella véirderingar [forsdkring, bank, fastighet]; Finansieringstjanster; Korttjanster;
Deponering av virdesaker; Vérdering av antikviteter; Mékleri; Garantitjanster; Forvaltarskap”.

Den 7 maj 2015 framstéllde Groupement des cartes bancaires en invindning mot registreringen av det
sokta varumirket med avseende pa de tjanster som avses i foregdende punkt. Invindningen grundade
sig pa dldre rattigheter, déribland foljande EU-varumairke, som registrerades den 12 november 1999:

Detta varumidrke é&r bland annat registrerat for foljande tjanster, vilka ingér i klass 36 i
Niceoverenskommelsen: “Forsdkringsverksamhet och finanser, ndmligen forsékringsgaranttjanster,
véaxlingskontor; utstdllande av resecheckar och vixlar; finansiella tjdnster, monetira tjinster,
bankrorelse; ... hantering av bank- och penningfloden via elektronik; ... utfirdande av och tjénster
avseende forbetalda kort, betalkort, kreditkort, bankomatkort, ... elektroniska betalningstjénster ...
tjianster avseende finansiella transaktioner riktade till kortinnehavare med hjilp av sedelautomater;
intygande av behorighetsgodkdnnande och verifikation av parter ... tjdnster for finansiell information
via alla telekommunikationsmedel”.

Till stod for invindningen anforde klaganden att det foreldg registreringshinder enligt artikel 8.1 b
och 8.5 i forordning nr 207/2009.

Den 4 oktober 2016 bifoll invindningsenheten vid EUIPO invindningen med motiveringen att det
forelag risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009.
Invindningsenheten provade inte det skél som anges i artikel 8.5 i forordningen.

CCB overklagade detta beslut, vilket avslogs genom det omtvistade beslutet.

I detta beslut fann EUIPO:s forsta dverklagandendmnd att omsdttningskretsen delvis bestar av fackmén
och delvis av slutkonsumenter eller den breda allménheten, vars uppméarksamhetsniva ar hog.

ECLIL:EU:C:2020:469 3
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Dowm Av DEN 11. 6. 2020 — MAL C-115/19 P
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Vad giller det omrade som é&r relevant for bedomningen av risken for forvixling angav
overklagandendmnden att detta omrade utgors av hela unionen och erinrade samtidigt om att det
racker att det konstateras att det foreligger en risk for forvéixling i en del av unionen for att ansokan
om registrering av det sokta varumarket ska avslas.

Overklagandenimnden fann direfter att den relevanta franska omsittningskretsen, pa grund av
anviandningen av det dldre varumairket, kunde identifiera varumérket som en héanvisning till korten
"CB”. Det ska redan ha slagits fast — i det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde
overklagandendmnd den 27 augusti 2014 i drende R 944/2013—4 om ett invdndningsforfarande mellan
Groupement des cartes bancaires och CCB angaende ordkénnetecknet CCB med avseende pa vilket en
ansokan om registrering av EU-varumaérke ingetts — att ordmérket CB ar ként i Frankrike for tjanster i
klass 36 i Nicedverenskommelsen. Den bevisning som Groupement des cartes bancaires har lagt fram i
forevarande mal bekriftar att varumérket fortfarande &r ként.

Nar det giller jamforelsen mellan de motstaende kénnetecknen fann EUIPO:s forsta
overklagandendmnd, med beaktande av att det &dldre varumirket var kdnt i Frankrike, att detta
varumirke, trots sin starkt stiliserade karaktdr, uppfattas som bokstavskombinationen "CB”. Vad
betriffar det sokta varumarket ér dess figurelement av underordnad betydelse i forhéallande till dess
dominerande bestandsdel, som utgors av bokstavskombinationen "CCB”.

Det foreligger foljaktligen en viss visuell likhet mellan de motstaende kdnnetecknen. Dessa kiannetecken
liknar dessutom varandra i fonetiskt hidnseende i hogre grad &n genomsnittet. I begreppsmaissigt
hianseende dr det daremot inte mojligt att gora en jamforelse.

EUIPO:s forsta overklagandendmnd fann att med beaktande av att de tjanster som de motstaende
kdnnetecknen omfattar dr av identiskt slag, att dessa kidnnetecken liknar varandra och att det éldre
varumirket dar kdnt i Frankrike, &r skillnaderna mellan de motstdende kdnnetecknen och den
omstidndigheten att omsidttningskretsens uppmérksamhetsnivda dr hogre &n genomsnittet inte
tillrdckliga for att utesluta att det foreligger risk for forvéxling.

Overklagandenimnden tillade att den omstindigheten att vissa av CCB:s tjédnster, som omfattas av det
sokta varumarket, inte anvinds regelbundet av konsumenterna okar risken for att konsumenterna, dven
de som har en hdg uppmirksamhetsniva, vilseleds pa grund av en oklar minnesbild av hur de
motstdende kidnnetecknen &r utformade.

Av samtliga dessa skil fann EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd att det foreligger risk for forvixling i
Frankrike och att EUIPO:s inviandningsenhet f6ljaktligen hade fog for att bifalla invdndningen.

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen
Den 27 september 2017 6verklagade CCB detta beslut till tribunalen.

CCB aberopade bland annat en grund avseende asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009.
CCB bestred genom denna grund den bedémning som EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd hade gjort
av det &dldre varumadrkets sarskiljningsformaga, dess bedomning av likheten mellan de motstaende
kannetecknen och helhetsbedémningen av risken for forvixling.

Vad giller det dldre varumaérkets sarskiljningsforméga kritiserade CCB bland annat EUIPO:s forsta
overklagandendmnd for att inte pd ett korrekt sdtt ha angett de tjanster med avseende pa vilka den
ansag att det dldre varumérket var kdnt. Enligt CCB var det inte mgjligt att utifran den bevisning som
ingetts av Groupement des cartes bancaires faststélla att nimnda varumaérke var kdnt med avseende pa
samtliga tjanster som omfattades av varumérket.
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Vad betriffar bedomningen av likheten mellan de motstaende kénnetecknen gjorde CCB sirskilt
gillande att EUIPO:s forsta overklagandendmnd vid denna bedémning felaktigt hade beaktat att det
dldre varumarket ar kant. Detta varumérke har i det omtvistade beslutet bedomts som om det var
fraga om ett ordmérke. Pa samma sétt har det kidnnetecken som registreringsansékan avser bedomts
pé grundval av dess ordelement utan att dess figurelement beaktats.

Tribunalen ogillade 6verklagandet.

Parternas yrkanden i malet om éverklagande

CCB har yrkat att domstolen ska

— upphéva den overklagade domen,

— avgora malet eller, i andra hand, aterforvisa det till tribunalen, och

— forplikta EUIPO och eventuella intervenienter att béra sina rattegangskostnader och ersitta CCB:s
rattegangskostnader i forevarande forfarande och i forfarandet i forsta instans.

EUIPO har yrkat att domstolen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta CCB att ersitta rattegdngskostnaderna.

Provning av overklagandet

Parternas argument
CCB har aberopat tre grunder till stod for sitt 6verklagande.

Som forsta grund har klaganden gjort gillande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillimpning vid sin beddomning av risken for forvixling och att den dérigenom asidosatte
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009.

Denna grund kan delas upp i fyra delar.

Enligt CCB gjorde tribunalen sig for det forsta skyldig till felaktig rattstillimpning nér den, i samband
med provningen av likheten mellan de motstdende kédnnetecknen, beaktade att det éldre varumarket &r
kint och genom att pa nytt beakta den omstdndigheten vid helhetsbedémningen av risken for
forvaxling. Tribunalen beaktade séledes det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga tva ganger.

CCB har understrukit att bedomningen av likheten mellan de motstaende kdnnetecknen utgdr en
fristiende bedomning. Det &r forst vid helhetsbedomningen av risken for forvixling som graden av
sarskiljningsformaga hos det dldre varumairket har betydelse, i likhet med graden av likhet mellan de
motstaende kidnnetecknen och graden av likhet mellan de ifrdgavarande varorna eller tjansterna.

For det andra underldt tribunalen att beakta att de motstdende kdnnetecknen dr figurkdnnetecken.
Tribunalen bedémde dessa kdnnetecken som om det rorde sig om ordkdnnetecken och underlit
saledes att beakta rdttspraxis avseende artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 enligt vilken
bedomningen av likheten mellan de motstidende kénnetecknen ska grunda sig pa det helhetsintryck
som kdnnetecknen ger, vilket naturligtvis inbegriper figurelementen i dessa kdnnetecken.

ECLIL:EU:C:2020:469 5
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Genom att inte beakta att de motstdende kidnnetecknen ar figurkdnnetecken gjorde tribunalen
dessutom felaktigt en avvdgning mellan den visuella och den fonetiska jamforelsen av dessa
kannetecken. Eftersom de ifragavarande kénnetecknen innehaller respektive foretags logotyp och
eftersom en logotyp till sin natur &r utformad for att tjdna som visuell bild, borde tribunalen ha fast
storre vikt vid den visuella jamforelsen. Tribunalen Overskattade betydelsen av den fonetiska
jamforelsen.

For det tredje gjorde tribunalen fel vid faststéillandet av de tjanster med avseende pa vilka den anség att
det dldre varumaérket var ként och séledes hade hog sarskiljningsforméga. Det finns inte nagot stod for
tribunalens konstaterande att det dldre varumairkets hoga sérskiljningsforméga omfattar “finansiella
tjidnster, monetdra tjanster, bankrorelse” och konstaterandet i fraga har inte motiverats. Tribunalen
grundade detta konstaterande pa att det dldre varumaérket var ként, trots att detta endast hade styrkts
for ett begrdnsat antal av de tjinster som omfattades av detta varumirke. Tribunalen underlit
dessutom att tydligt sla fast att EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd inte borde ha grundat sig pa det
beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd i drende R 944/2013—4, vilket avsag de
aktuella foretagens ordmaérken och saledes hade ett annat foremél dn det som &r aktuellt i forevarande
mal.

For det fjarde underlat tribunalen att gora en helhetsbedémning av risken for forvaxling.

Flera relevanta faktorer har némligen inte beaktats. Den omstédndigheten att omséttningskretsens
uppmarksamhetsniva dr hog borde enligt CCB ha beaktats vid helhetsbedomningen av risken for
forvaxling, eftersom en sadan omstindighet gor det mindre troligt att allménheten har en oklar
minnesbild av de motstaende kinnetecknen och forviaxlar ursprunget for de tjanster som omfattas av
det sokta varumirket med ursprunget for de tjanster som omfattas av det édldre varumarket. I stillet
for att beakta denna omstdndighet grundade sig tribunalen pa ett allmint overvigande enligt vilket
omsittningskretsen har en oklar minnesbild av de motstaende kidnnetecknen.

Den andra grunden avser asidosdttande av artikel 36 i stadgan for Europeiska unionens domstol,
avseende kravet pa motivering av domar, vilken enligt artikel 53 forsta stycket i stadgan ér tillamplig
med avseende pa tribunalen.

Tribunalen underldt framfor allt att motivera sitt konstaterande att det dldre varumairket &r kiant och
saledes har hog sérskiljningsformaga i fraga om finansiella tjanster, monetéra tjanster och bankrorelse.
Tribunalen har inte forklarat pa vilket sétt bevisen for anvindning av det dldre varumaérket, vilka
sarskilt avsag bankkort, kunde motivera en sa allmén slutsats.

CCB har genom den tredje grunden, som CCB har aberopat i andra hand, gjort gillande att tribunalen
missuppfattade de faktiska omstidndigheterna och bevisningen, for det forsta genom att inte beakta att
de motstaende kénnetecknen utgor figurkdnnetecken, for det andra genom att grunda sig pa det beslut
som meddelades av EUIPO:s fjarde overklagandendmnd i drende R 944/2013—-4 och for det tredje
genom att sla fast att det dldre varumairket har hog siarskiljningsformaga med avseende pa finansiella
tjidnster, monetira tjanster och bankrorelse.

Enligt EUIPO ska 6verklagandet ogillas.
Vad giller den forsta grundens forsta del har EUIPO papekat att EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd
och tribunalen gjorde en bedémning av den grafiska atergivningen av det dldre varumérket och att de

hade fog for att anse att omsdttningskretsen i Frankrike, trots stiliseringen av detta varumairke,
uppfattar det som akronymen "CB”.

6 ECLIL:EU:C:2020:469



41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Dowm Av DEN 11. 6. 2020 — MAL C-115/19 P
CHINA CONSTRUCTION BANK/EUIPO

Hanvisningen till att det dldre varumérket ar ként i samband med bedomningen av likheten mellan de
motstdende kinnetecknen gjordes endast for fullstindighetens skull. Aven om man vid denna
bedomning inte alls hade beaktat att det dldre varumairket var ként, skulle tribunalens 6vervigande
avseende omsdttningskretsens uppfattning av det dldre varumarket fortfarande vara detsamma.

EUIPO anser vidare att overklagandendmnden och tribunalen hade rdtt att beakta att det é&ldre
varumirket dr kdnt. EUIPO har papekat att bedomningen av likheten mellan de motstaende
kdnnetecknen inte kan goras enbart pa grundval av den grafiska atergivningen av dessa kdnnetecken.
Det framgér ndmligen av réttspraxis att jamforelsen av kdnnetecknen ska grunda sig pa allmanhetens
uppfattning. Varje omstidndighet som kan péaverka denna uppfattning, sdisom den omstidndigheten att
det dldre varumarket &ér kint, ar saledes relevant for denna jamforelse.

Vad betréffar den forsta grundens andra del har EUIPO gjort gillande att de flesta av CCB:s argument
avseende jamforelsen av de motstaende kiannetecknen avser de faktiska omstédndigheterna och darfoér
inte kan tas upp till sakprovning.

EUIPO har vidare papekat att tribunalen gjorde en riktig bedomning nédr den konstaterade att det éldre
varumirkets stilisering inte ar tillrdckligt framtradande for att forhindra att omséttningskretsen riktar
sin uppmirksamhet mot bokstavskombinationen "CB”. CCB har saledes felaktigt klandrat tribunalen
for att ha gjort en bedomning av de motstdende kidnnetecknen som om det rorde sig om
ordkénnetecken.

EUIPO anser att den forsta grundens tredje del ska avvisas, eftersom den avser de faktiska
omstdndigheterna.

De argument som CCB har framfort inom ramen for denna delgrund kan under alla omstandigheter
inte godtas.

Vad sarskilt giller de tjanster som beaktats anser EUIPO att det inte dr nodvindigt att faststélla att
samtliga sédrskilda bestindsdelar i en stor kategori av varor eller tjdnster som omfattas av varumairket
i fraga har hog sarskiljningsférmaga.

Vad betriffar den forsta grundens fjarde del har EUIPO gjort gillande att omséttningskretsens hoga
uppmairksamhetsniva inte utesluter att omséttningskretsen har en oklar minnesbild av de motstiende
kénnetecknen.

EUIPO anser att 6verklagandet inte heller kan vinna bifall savitt avser den andra grunden.

Tribunalen forklarade i vederborlig ordning att den inte godtog CCB:s argument att det inte hade
visats att det dldre varumirket hade hog sarskiljningsformaga i fraga om finansiella tjénster, monetira
tjianster, och bankrorelse.

Tribunalen angav ndmligen att den bevisning som lagts fram i forevarande fall utgjorde tillrackligt stod
for EUIPO:s forsta oOverklagandendmnds konstaterande att det é&ldre varumirket hade hog
sarskiljningsformaga. Hérav foljer att det bland annat saknades anledning att prova fragan huruvida
overklagandendmnden hade fog for att hanvisa till det beslut som meddelats av EUIPO:s fjarde
overklagandendmnd i drende R 944/2013-4. En sadan provning skulle ndmligen inte ha kunnat
paverka bedomningen av huruvida det édldre varumairket har hog sarskiljningsformaga.

Vad slutligen géller den tredje grunden anser EUIPO att CCB har underlatit att precisera de faktiska

omstiandigheter och den bevisning som tribunalen ska ha missuppfattat och att CCB inte heller har
angett de specifika avsnitt i den dverklagade domen av vilka en sddan missuppfattning klart framgar.

ECLIL:EU:C:2020:469 7
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Overklagandet ska under alla férhallanden ogillas savitt avser denna grund. I motsats till vad CCB har
hiavdat bortsag tribunalen inte fran att de motstdende kdnnetecknen utgor figurkdnnetecken.
Tribunalen hdnvisade endast for fullstindighetens skull till det beslut som meddelades av EUIPO:s
fjarde overklagandendmnd i drende R 944/2013-4 och slog med ritta fast att det dldre varumarket har
hog sarskiljningsformaga med avseende pa samtliga berdrda tjanster.

Domstolens bedomning

Vid en invdndning som grundas pa ett individuellt dldre varumérke ska risken for foérvaxling, i den
mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, anses utgdra en risk for att allmdnheten
kan tro att de varor eller tjanster som omfattas av detta varumérke och de som avses med det sokta
varumirket kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.
Vid prévningen av huruvida det foreligger en sddan risk ska det goras en helhetsbedomning mot
bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (dom av den 5 mars 2020, Foundation for
the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P,
EU:C:2020:170, punkterna 63 och 67 och dér angiven réttspraxis).

Bland dessa faktorer ingér bland annat graden av likhet mellan de motstiende kdnnetecknen och
mellan de varor eller tjanster som avses, hur kint det dldre varumérket dr och hur hog ursprunglig
sarskiljningsformaga eller sarskiljningsformaga som forvdrvats till foljd av anvdndning det é&ldre
varumérket har (dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P,
EU:C:2011:177, punkt 64, och dom av den 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory,
C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 57).

Vad giller den forsta grundens forsta del, genom vilken CCB har gjort gillande att tribunalen felaktigt
har beaktat den omstdndigheten att det dldre varumarket ar kdnt och ddarmed dess sérskiljningsforméga
vid sin bedomning av likheten mellan de motstdende kénnetecknen, erinrar domstolen om att
bedomningen av likheten mellan de motstdende kdnnetecknen bestir i en visuell, fonetisk och
begreppsmassig jamforelse som grundar sig pa det helhetsintryck som dessa kdnnetecken, med hansyn
till deras ursprungliga egenskaper, ger omsattningskretsen och som dréjer sig kvar i dess minne (dom
av den 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 71 och dar
angiven rattspraxis). Det édldre varumaérkets sédrskiljningsformaga avser dédremot fragan om varumérket
gor det mojligt att sdkerstdlla att de varor och tjanster med avseende pa vilka det har registrerats
kommer fran ett visst foretag och for att sérskilja dessa varor och tjanster fran andra foretags varor
och tjanster (se, betridffande EU-varumairkens sarskiljningsformaga, dom av den 13 september 2018,
Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punkt 31 och dér angiven réttspraxis).

Vad sdrskilt giller fragan huruvida det dldre varumaérket ar ként, erinrar domstolen om att ett
varumirke anses vara kiant nar det ar kint for en betydande del av omsittningskretsen for de varor
eller tjanster som omfattas av varumairket och i en visentlig del av det relevanta omradet. Hérvid ska
hiansyn bland annat tas till den marknadsandel som varumairket innehar, hur ofta, hur linge och pa
hur stort geografiskt omridde varumirket har anvéints samt hur stora investeringar foretaget har gjort
for att marknadsfora det (dom av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509,
punkterna 55 och 56 och dér angiven rittspraxis).

Till skillnad fran vad som éar fallet med likheten mellan de motstdende kdnnetecknen, innebdr den
omstdndigheten att det dldre varumarket ar kiant och har sdrskiljningsformaga inte att det ska goras
en jamforelse mellan flera kidnnetecken, utan endast ett kidnnetecken avses, namligen det kdnnetecken
som den invindande parten har latit registrera som varumirke. Bedomningarna i fraga har saledes
helt olika riackvidd, och den ena bedomningen gor det inte mdjligt att dra nagra slutsatser avseende
den andra. Aven om det ildre varumirket har hég sirskiljningsformaga genom att det 4r kint, 4r det
inte majligt att utifran denna omsténdighet avgora om och, om sa ar fallet, i vilken utstrackning detta
varumérke liknar det sokta varumaérket i visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt hdnseende.
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Det ar foljaktligen fel att bedoma likheten mellan de motstdende kédnnetecknen i forhallande till den
omsténdigheten att det dldre varumérket &r kant.

I forevarande fall fann tribunalen, i den del av domskilen i den 6verklagade domen som avsag likheten
mellan de motstaende kdnnetecknen, i punkterna 52 och 53 i den o6verklagade domen, att den
omstiandigheten att ett varumirke ar kdnt och har hog sérskiljningsforméaga kan vara relevant for att
identifiera den dominerande bestindsdelen i det helhetsintryck som varumaérket ger. I punkt 54 i den
overklagade domen drog tribunalen slutsatsen att EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd, med hénsyn till
att det dldre varumarket var ként, hade fog for att anse att omsédttningskretsen skulle uppfatta detta
varumirke som ordelementet bestdende av forkortningen CB. I punkt 58 i samma dom slog
tribunalen fast att 6verklagandendmnden hade fog for att i huvudsak beakta denna bestandsdel i det
aldre varumairket nir den jaimforde de motstaende kénnetecknen.

Det kan visserligen vara relevant att faststélla vilken bestdndsdel i ett kidnnetecken som dr dominerande
vid jamforelsen av de motstdende kdnnetecknen (dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14,
EU:C:2015:714, punkt 37 och dir angiven réttspraxis). Harav foljer emellertid inte att den
omstdndigheten att kdnnetecknet &dr ként och graden av sérskiljningsférmaga, vilka ror kidnnetecknet i
dess helhet, gor det mojligt att faststdlla vilken bestandsdel i kidnnetecknet som &r dominerande for
omsittningskretsen.

Tvéartom kan férordning nr 207/2009 inte forstas sa, att den omstdndigheten att ett varumérke ar kant
eller har hog sirskiljningsforméga kan leda till slutsatsen att en av varumdrkets bestandsdelar
dominerar i forhéllande till en annan av varumérkets bestandsdelar vid bedomningen av likheten
mellan de motstaende kdnnetecknen.

I punkt 52 i den overklagade domen slog tribunalen fast att den omstindigheten att det é&ldre
varumadrket dr kidnt "kan ... paverka uppfattningen av forhallandet mellan de olika bestandsdelarna” i
varumadrket i fraga. Att ett i hog grad stiliserat ordmaérke ar kint, sdsom det aktuella dldre varumarket,
grundar sig emellertid just pa att en betydande del av omsittningskretsen kénner till samtliga
bestandsdelar, savél ord- som figurelement, som varumarket bestar av.

Av detta foljer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning, sdsom den beskrivs i
punkt 59 i férevarande dom, nér den fann att EUIPO:s forsta dverklagandendmnd hade fog for att pa
grundval av att det dldre varumairket &r kdnt och har hog sarskiljningsformaga dra slutsatsen att det
varumairket uppfattas som ordelementet CB, att det ordelementet sialedes var dominerande och att det
i sin tur borde dominera bedémningen av likheten mellan de motstiende kinnetecknen. Overklagandet
kan féljaktligen vinna bifall savitt avser den forsta grundens forsta del.

Eftersom den omstdndigheten att det dldre varumairket ar kiant och har sérskiljningsférmaga dessutom
provades i punkterna 38-48 i den overklagade domen och direfter, i punkt 67 i den Overklagade
domen, inkluderades i helhetsbedomningen av risken for forvixling, ska det vidare prévas huruvida
denna del av tribunalens provning, sasom CCB har gjort géllande inom ramen for sin andra grund,
saknar tillracklig motivering.

CCB har ndrmare bestdmt kritiserat tribunalen for att den, ndr den bemoétte CCB:s argument som
sammanfattas i punkt 21 i forevarande dom, utan att ange en tillracklig motivering, konstaterade att
det dldre varumérket var kiant och saledes hade hog sérskiljningsformaga i allménhet for “finansiella
tjidnster, monetira tjanster, bankrorelse”.

Enligt fast rattspraxis ska det av motiveringen i tribunalens dom klart och tydligt framga hur tribunalen
har resonerat, sa att de som berors dirav kan fa kinnedom om skilen for den vidtagna atgérden och sa
att domstolen ges mdjlighet att utfora sin provning (dom av den 1 december 2016, Klement/EUIPO,
C-642/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:918, punkt 24 och dir angiven rattspraxis). Fragan huruvida
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motiveringen av en dom fran tribunalen &r motségelsefull eller otillracklig utgor en réttsfraga som kan
dberopas i ett mal om Overklagande (dom av den 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory,
C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 25 och dar angiven réttspraxis).

I punkterna 39-41 i den overklagade domen angav tribunalen, med en utforlig motivering, att
bedémningen i det omtvistade beslutet av huruvida det dldre varumarket ér kdnt kan likstéllas med ett
konstaterande fran EUIPO:s forsta Overklagandendmnd att detta varumidrke har hog
sarskiljningsformaga.

Dérefter angav tribunalen tydligt, i punkt 44 i den 6verklagade domen, att CCB, samtidigt som den inte
bestred att det dldre varumarket dr kint med avseende pa vissa tjinster, gjorde gillande att det inte var
mojligt att sla fast att det dldre varumarket dr kdnt med avseende pa samtliga tjanster som omfattas av
detta varumadrke. Tribunalen fann i punkt 45 i den 6verklagade domen att det, for att bemota CCB:s
argument, var nodvandigt att prova huruvida bedéomningen i det omtvistade beslutet, enligt vilken det
aldre varumairket ar kidnt med avseende pa den allminna kategorin tjdnster som bestar av "finansiella
tjidnster, monetira tjanster, bankrorelse” var motiverad.

I punkt 46 i samma dom fann tribunalen att denna beddmning var vederborligen motiverad i
punkterna 22-24 i det omtvistade beslutet, eftersom uppgifterna i dessa punkter visade att det éldre
varumairket var betydelsefullt och kiént inom ramen for det franska betalningssystemet och vid
genomforandet av transaktioner med bankkort i Frankrike.

CCB har i sistndimnda avseende med ritta gjort gillande att den omstdndigheten att det é&ldre
varumirket dr betydelsefullt och ként inom systemet for transaktioner med bankkort visserligen gor
det mojligt att forsta varfor tribunalen har angett att detta varumairke har hog sérskiljningsformaga
med avseende pa tjanster som avser betalningar med bankkort, men inte pa nagot sitt forklarar varfor
det dldre varumirket allmént sett skulle ha hog sarskiljningsformaga pa omradet for finansiella och
monetdra tjdnster samt banktjénster.

Det ska harvidlag erinras om att ett varumarkes sarskiljningsformaga ska bedomas i forhallande till de
varor eller tjdnster som varumaérket avser och den uppfattning som omsattningskretsen kan antas ha.
Hiarav foljer att graden av sirskiljningsformaga ska faststdllas pa grundval av bland annat den
marknadsandel som det aktuella varumérket innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt
omrade detta varumérke har anvénts samt den andel av omséttningskretsen som tack vare varumaérket
kan ange att varorna eller tjinsterna kommer fran ett visst foretag (dom av den 22 juni 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 22 och 23, och dom av den 19 juni 2014,
Oberbank m.fl., C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 39 och 41).

I punkt 46 i den o6verklagade domen hinvisas till sidana omstidndigheter, men de avser det é&ldre
varumairkets marknadsandel och i vilken omfattning det har anvénts i Frankrike, sérskilt vad géller
tjidnster som gor det mojligt att genomfora bankkortstransaktioner.

Sasom tribunalen sjalv konstaterade i punkt 45 i den overklagade domen ska det, for att avgora
huruvida det foreligger en risk att allmdnheten forvixlar dem, provas huruvida det dldre varumairket
har sdrskiljningsformaga med avseende pa tjinster avseende “finansiella tjanster”, “monetéra tjanster”
och ”bankrorelse”, eftersom dessa tjinster ingar bland de tjanster som omfattas av det é&ldre

varumarket och i 6vrigt i huvudsak ar identiska med dem som avses med det sokta varumérket.

Tribunalen foretog emellertid dérefter inte ndgon sadan provning. I punkt 46 i den 6verklagade domen
hénvisade tribunalen endast till att det dldre varumairket &r kint i den specifika underkategorin for
tjdnster som mojliggér bankkortstransaktioner. I punkt 47 i den Overklagade domen underkénde
tribunalen dessutom endast CCB:s kritik mot att det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde
overklagandendmnd i drende R 944/2013—4 hade beaktats i det omtvistade beslutet.
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Det framgar saledes att den 6verklagade domen inte innehaller ndgon bedomning av huruvida det éldre
varumarket dr kint eller har sdrskiljningsformaga som i vederborlig ordning gjorts med hansyn till de
tjdnster som omfattas av detta varumérke, namligen “finansiella tjédnster”, "monetéra tjanster” och
"bankrorelse”. Det var emellertid med avseende pa detta storre spektrum av tjanster som avses med
nidmnda varumairke, sdsom framgar av punkt 45 i den 6verklagade domen, som det skulle bedémas
huruvida det finns en risk for att allmdnheten felaktigt kan tro att de tjanster som CCB tillhandahaller
och som omfattas av det sokta varumérket kommer fran Groupement des cartes bancaires eller ett
foretag med en koppling till det foretaget.

Harav foljer att tribunalens slutsats i punkt 48 i den dverklagade domen, att det hade gjorts en riktig
bedomning av det édldre varumairkets sérskiljningsformaga i det omtvistade beslutet, ar otillrackligt
motiverad. Denna brist pa motivering paverkar &ven tribunalens helhetsbedomning av risken for
forvaxling i punkt 67 i den Overklagade domen. I punkt 67 hinvisas ndmligen sarskilt till punkt 48.
Under dessa omstdndigheter ska overklagandet bifallas savitt avser den andra grunden.

Med hinsyn till den felaktiga rittstillimpning som konstaterats vid prévningen av den forsta grundens
forsta del och den bristande motivering som konstaterats inom ramen for prévningen av den andra
grunden, ska den Overklagade domen upphévas, utan att det ar nodvandigt att prova den forsta
grundens andra, tredje och fjarde del och den tredje grunden.

Provning av overklagandet vid tribunalen

Enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den
upphéver tribunalens avgorande, sjélv slutligt avgora malet, om detta ar firdigt for avgorande.

I forevarande fall forfogar domstolen oOver de upplysningar som kravs for att slutligt avgora
overklagandet.

Sasom det har erinrats om i punkterna 55 och 72 i forevarande dom é&r det dldre varumarkets
sdrskiljningsformaga en relevant faktor vid helhetsbedomningen av huruvida risk for forviaxling
foreligger. Sarskiljningsformagan ska bedomas med héansyn till de varor eller tjanster som omfattas av
varumirket och hur omsédttningskretsen kan antas uppfatta varumaérket.

Nar det giller denna faktor konstaterade EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd, i punkterna 22-25 i det
omtvistade beslutet, endast att det dldre varumarket ar kédnt i Frankrike pa omradet for tjanster som
mojliggor transaktioner med bankkort. Trots att de tjanster som omfattas av det dldre varumarket &r
betydligt mer omfattande, underlit EUIPO:s forsta overklagandendamnd att prova detta varumaérkes
sarskiljningsformaga genom att mer allmént beakta de tjanster som omfattas av varumarket.

Det foljer vidare av punkt 30 i det omtvistade beslutet att EUIPO:s forsta overklagandenamnd
grundade sin bedomning av likheten mellan de motstaende kinnetecknen pa att det éldre varumarket
ar kant. Av de skil som anges i punkterna 58 och 59 i forevarande dom ér ett sddant synsitt felaktigt.

Harav foljer att det finns fog for de argument som CCB framforde vid tribunalen inom ramen for sin
grund avseende asidosidttande av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009. Enligt ndmnda argument
gjorde EUIPO:s forsta dverklagandendmnd en felaktig bedomning av likheten mellan de motstaende
kidnnetecknen och underldt att korrekt identifiera de tjanster som skulle ligga till grund for
provningen av det édldre varumirkets sdrskiljningsforméga. Eftersom overklagandet ska bifallas pa
denna grund, ska det omtvistade beslutet ogiltigforklaras.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegangsregler ska domstolen besluta om rattegangskostnaderna nér
overklagandet bifalls och domstolen sjélv slutligt avgor saken.

Enligt artikel 138.1 i rdttegangsreglerna, som é&r tillaimplig i mal om overklagande med stod av
artikel 184.1 diri, ska tappande part forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

Enligt artikel 184.4 i rattegangsreglerna far en intervenient i forsta instans som inte sjalv har 6verklagat
domen inte forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna i malet om oOverklagande, annat d&n om
intervenienten har deltagit i den skriftliga eller den muntliga delen av forfarandet vid domstolen.

I forevarande fall ingav Groupement des cartes bancaires, som var intervenient i forsta instans, en
duplik till domstolens kansli i syfte att bemota bade CCB:s 6verklagande och replik. Denna duplik,
som inte har foregatts av nidgon svarsskrivelse fran Groupement des cartes bancaires, har emellertid, i
enlighet med artikel 175 i rattegédngsreglerna, enligt vilken dupliken har till syfte att komplettera
svarsskrivelsen, kvalificerats som en handling som inte foreskrivs i rattegangsreglerna och utgor
saledes inte en del av handlingarna i malet.

Aven om Groupement des cartes bancaires foljaktligen inte ska anses ha deltagit i forfarandet vid
domstolen och darfor inte kan forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna i mélet om 6verklagande,
ska domstolen ddremot uttala sig om den parten ska ersitta de riattegangskostnader som uppkommit i
forsta instans. Nér domstolen slutligt avgér malet genom att prova 6verklagandet, ankommer det dven
pé den att prova yrkanden om ersittning av rattegangskostnader som framstallts i forsta instans.

Eftersom savil CCB:s 6verklagande i forsta instans som dess overklagande i mélet om 6verklagande har
vunnit bifall och eftersom CCB har yrkat att EUIPO och Groupement des cartes bancaires ska
forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna, ska EUIPO mot bakgrund av det ovan anforda forpliktas
att, forutom att béra sina rattegdngskostnader i malet om Overklagande och i forsta instans, ersétta
samtliga CCB:s rittegangskostnader i forevarande méal om Overklagande och hélften av CCB:s
rattegangskostnader i forsta instans. Groupement des cartes bancaires ska bdra sina
rattegangskostnader och ersitta halften av CCB:s rittegdngskostnader i forsta instans.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 6 december 2018, China
Construction Bank/EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17,
EU:T:2018:879), upphivs.

2) Det beslut som meddelades av forsta overklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2017 (drende R 2265/2016-1)
ogiltigforklaras.

3) Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) ska biéra sina rittegangskostnader
samt ersitta de rittegangskostnader som uppkommit for China Construction Bank Corp.
inom ramen for forevarande overklagande och hilften av de rittegangskostnader som
uppkommit for det bolaget i forfarandet i forsta instans.

4) Groupement des cartes bancaires ska béra sina rittegangskostnader och ersitta hilften av de
riattegangskostnader som uppkommit for China Construction Bank i forfarandet i forsta
instans.

Underskrifter
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