DOM AV DEN 25.3.2009 — MAL T-402/07
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 25 mars 2009 *

I mal T-402/07,

Kaul GmbH, Elmshorn (Tyskland), foretratt av advokaterna G. Wiirtenberger och
R. Kunze,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i forfarandet infér Overklagandenimnden vid
harmoniseringsbyréan var

* Rattegangssprak: engelska.

II-742



KAUL MOT HARMONISERINGSBYRAN — BAYER (ARCOL)

Bayer AG, Leverkusen (Tyskland),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
6verklagandendmnd den 1 augusti 2007 (drende R 782/2000-2) om ett invdndnings-
forfarande mellan Kaul GmbH och Bayer AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras (referent) samt domarna M. Prek och V.
M. Ciuca,

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan, som inkom till forstainstansrattens kansli den
6 november 2007,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansrdttens kansli den
21 februari 2008,

efter forhandlingen den 20 november 2008,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Atlantic Richfield Co. ingav den 3 april 1996 en ansékan om gemenskapsvarumaérke till
harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det sokta varumérket utgors av ordmérket ARCOL.

De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 1, 17 och 20
i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg. De varor
i klass 1 som registreringsansokan avsag omfattar bland annat "kemiska d&mnen for
konservering av livsmedel”.

Varumérkesansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken den
20 juli 1998.
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Den 20 oktober 1998 framstéllde sokanden, Kaul GmbH, med stéd av artikel 42.1
i férordning nr 40/94 en invindning mot registreringen av det sokta varumérket savitt
avser "kemiska dmnen for konservering av livsmedel” i klass 1. Invindningen grundade
sig pa ett dldre gemenskapsvarumaérke, registrerat den 24 februari 1998 under nr 49106.
Det dldre varumérket utgors av ordmérket CAPOL och avser varorna "kemiska dmnen
for konservering av livsmedel, nimligen ramaterial for polering och konservering av
fardiga livsmedelsprodukter, speciellt sotsaker” i klass 1. Till stod f6r invindningen
aberopade sokanden det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forord-
ning nr 40/94.

Invindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 30 juni 2000 med
motiveringen att varorna visserligen var identiska, men att risk for forvixling mellan de
motstdende varumérkena var utesluten pa grund av att dessa var olika i visuellt och
fonetiskt hdnseende.

Genom skrivelse av den 17 juli 2000, som inkom till harmoniseringsbyran
den 24 juli 2000, underriattade bolaget Bayer AG harmoniseringsbyrdn om att det
hade oOvertagit den ansdkan om registrering av varumérket ARCOL som Atlantic
Richfield Co hade gett in. Overféringen registrerades i harmoniseringsbyréans register
den 17 november 2000 i enlighet med artiklarna 17.5 och 24 i férordning nr 40/94.

Den 24 juli 2000 6verklagade sokanden invdndningsenhetens beslut med stod av
artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Sokanden gjorde till stod for sitt 6verklagande sérskilt géllande, i enlighet med vad den
hade hévdat vid invindningsenheten, att det dldre varumérket hade hog sérskiljnings-
formaga och att det dérfor i enlighet med réttspraxis borde ges ett mer omfattande
skydd. Sokanden hidvdade hirvid att den hoga sirskiljningsformégan dock inte enbart
berodde pa att ordet capol inte var beskrivande for de berérda varorna, vilket sokanden
hade gjort gillande redan vid invéindningsenheten, utan dven pé att varumérket blivit
kédnt genom anvéndning. Till stod for att varumaérket var kiant lamnade s6kanden, som
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bilaga till det till 6verklagandendmnden inlamnade 6verklagandet, in ett intyg frén
bolagets direktor och en forteckning 6ver bolagets kunder.

Genom beslut av den 4 mars 2002, som delgavs sokanden den 25 mars samma ar (nedan
kallat 2002 ars beslut), avslog tredje 6verklagandenimnden 6verklagandet. Efter att ha
konstaterat att de varor som omfattades av det sokta respektive det dldre varumérket
var identiska och jamfort de bada kénnetecknen i visuellt, fonetiskt och begrepps-
missigt hédnseende, gjorde tredje 6verklagandenimnden en helhetsbedomning av
risken for forvaxling. Namnden konstaterade bland annat att det inom ramen for
ndmnda bed6mning inte var majligt att ta hdnsyn till det dldre varumérkets eventuella
hoga sérskiljningsformaga, som enligt sokanden foljde av att det var ként. Sokanden
hade ndmligen inte &beropat denna omsténdighet och den dédrmed sammanhéngande
bevisningen forrén under foérfarandet vid 6verklagandendmnden.

Den 24 maj 2002 vickte sokanden talan mot 2002 ars beslut vid forstainstansrétten, dar
talan registrerades under malnummer T-164/02. Sokanden anférde fyra grunder till
stod for sin talan, ndrmare bestamt &sidosittande av, for det forsta, skyldigheten att
prova de omstandigheter som s6kanden hade &beropat infor Gverklagandendmnden,
for det andra, artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, for det tredje, de processrittsliga
principer som erkdnns i medlemsstaterna och harmoniseringsbyrans forfaranderegler
samt, for det fjarde, motiveringsskyldigheten.

Genom dom av den 10 november 2004 i mal T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyran
— Bayer (ARCOL) (REG 2004, s. I1-3807), bifoll férstainstansritten talan savitt avser den
forsta grunden och ogiltigforklarade 2002 ars beslut utan att prova ovriga grunder.
I domen slog forstainstansratten fast att tredje 6verklagandendmnden i 2002 érs beslut
hade asidosatt artikel 74 i férordning nr 40/94 genom att inte préva de omstdndigheter
som sokanden hade aberopat for forsta gangen vid 6verklagandendmnden i syfte att visa
att det dldre varumaérket hade hog sérskiljningsféormaga till foljd av den av sokanden
péstadda anvindningen pa marknaden.
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Den 25 januari 2005 6verklagade harmoniseringsbyran domen i det ovan i punkt 12
nidmnda malet ARCOL till domstolen. Genom dom av den 13 mars 2007
imal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul (REG 2007, s. 1-2213), fann domstolen
att 6verklagandet skulle tas upp till sakprévning, att 6verklagandet skulle bifallas samt
att domen i det ovan i punkt 12 ndimnda malet ARCOL skulle upphévas. Efter att sjalv
ha vidtagit en slutlig prévning av malet ogiltigforklarade domstolen 2002 érs beslut.

Domstolen konstaterade att tredje 6verklagandendmnden i 2002 ars beslut inte hade
beaktat de omstidndigheter och den bevisning som s6kanden hade aberopat respektive
ingett till stod for sitt 6verklagande med motiveringen att dessa inte kunde beaktas pa
overklagandendmndens eget initiativ, eftersom omstdndigheterna och bevisningen
i fraga inte dessforinnan hade &beropats respektive ingetts under forfarandet vid
invindningsenheten inom de av enheten faststillda tidsfristerna. Enligt domstolen
stred overklagandendmndens synsétt mot artikel 74.2 i forordning nr 40/94, genom
vilken 6verklagandendmnden tillerkédnns ett utrymme for skonsmaissig bedémning for
att avgora huruvida omsténdigheter och bevisning som har &beropats respektive ingetts
for sent ska beaktas eller inte vid provningen av éverklagandet. Overklagandenimnden
hade allts3, i stillet for att anvénda sig av det utrymme for skonsmaéssig bedomning som
den séledes forfogar 6ver, felaktigt ansett sig sakna befogenhet att skonsmaéssigt besluta
huruvida omsténdigheterna och bevisningen i friga skulle beaktas. Domstolen fann
dérfor att 2002 ars beslut skulle ogiltigférklaras (domen i det ovan i punkt 13 ndmnda
mélet harmoniseringsbyran mot Kaul (punkterna 67-70).

Genom beslut av 6verklagandendmndernas presidium av den 19 juni 2007, vilket
parterna vid forfarandet vid harmoniseringsbyran delgavs den 22 juni 2007, tilldelades
andra 6verklagandendmnden drendet.

Genom beslut av den 1 augusti 2007 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs
sokanden den 6 september 2007, avslog harmoniseringsbyrans andra 6verklagande-
ndmnd s6kandens 6verklagande och faststéllde invdndningsenhetens beslut att avsla
invindningen. Ndamnden konstaterade att det inte var mojligt att faststdlla att
omsittningskretsen, bestdende av tillverkare av livsmedelsprodukter och sotsaker,
kunde anse att de motstdende varumérkena liknade varandra och drog déarav slutsatsen
att ett av de nodvéndiga tillimpningsvillkoren for artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 inte
var uppfyllt och att invindningsenheten gjorde en riktig beddmning nir den avslog
invandningen. Mot bakgrund av denna slutsats ansag ndmnden att de omsténdigheter
och den bevisning som sokanden hade aberopat respektive ingett for forsta gangen
i forfarandet vid tredje overklagandendmnden till stod for sitt pastaende att det éldre
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varumadrket hade hog sirskiljningsforméga till f6ljd av dess anvandning pa marknaden
inte var relevanta. Ndmnda pastaende saknade ndmligen, &ven under antagandet att det
kunde styrkas, relevans for fragan om tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 i det aktuella fallet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— bifalla invindningen, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta réittegéngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogilla talan, och
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— forplikta sokanden att ersitta rattegidngskostnaderna.

Riittslig bed6mning

Den forsta grunden, angdende dsidosdittande av artiklarna 63.6 och 74.2 i forordning
nr 40/94

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden har underlatit att folja
domslutet och skilen i domen i det ovan i punkt 13 ndmnda maélet harmonisering-
sbyran mot Kaul genom att inte, eller pa ett felaktigt sétt, anvénda sig av det utrymme
for skonsmissig bedomning som den forfogar 6ver enligt artikel 74.2 i férordning
nr 40/94 séavitt avser fragan huruvida den kunde beakta de omstidndigheter och den
bevisning som sokanden &beropat respektive ingett for forsta gangen i forfarandet vid
overklagandendmnden. Om &verklagandendmnden hade tillimpat domstolens anvis-
ningar i domen korrekt, skulle den ha fattat ett beslut till sékandens férdel.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.

Forstainstansratten papekar hirvid foljande. Enligt fast réttspraxis har en dom om
ogiltigforklaring, sésom domen i det ovan i punkt 13 ndmnda malet harmoniserings-
byran mot Kaul, retroaktiv verkan (ex tunc) och undanrojer saledes retroaktivt den
ogiltigforklarade rattsakten frin rittsordningen (domstolens dom av den 26 april 1988
i de forenade malen 97/86, 99/86, 193/86 och 215/86, Asteris m.fl. mot kommissionen,
REG 1988, s. 2181, punkt 30, samt forstainstansrittens dom av den 13 december 1995
i de forenade malen T-481/93 och T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens m.fl. mot
kommissionen, REG 1995, s. 1I-2941, punkt 46, och av den 10 oktober 2001
i mél T-171/99, Corus UK mot kommissionen, REG 2001, s. I1-2967, punkt 50).

II - 749



22

23

24

25

DOM AV DEN 25.3.2009 — MAL T-402/07

Av samma rittspraxis framgar det att den institution som har utfirdat den
ogiltigforklarade rattsakten, for att rétta sig efter domen och folja den fullt ut, ska
respektera savil domslutet i domen som de domskél som foranlett domslutet och som
utgor det nodvindiga stodet for detta, pa sé sitt att domskilen dr nodvéndiga for att
faststilla den exakta inneborden av domslutet. Det dr namligen i domskélen som den
bestimmelse anges som anses vara rittsstridig, och som de exakta skilen redovisas for
den rittsstridighet som fastslas i domslutet. Den berérda institutionen ska beakta dessa
domskidl ndr den ogiltigforklarade rittsakten ersitts (domstolens beslut av den
13 juli 2000 i mal C-8/99 P, Gémez de Enterria y Sanchez mot parlamentet, REG 2000,
s.1-6031, punkterna 19 och 20, samt forstainstansréttens dom av den 17 december 2003
imal T-324/02, McAuley mot radet, REGP 2003, s. I-A-337 och s. II-1657, punkt 56 och
dér angiven rittspraxis).

Till f6ljd av ogiltigforklaringen av 2002 ars beslut blev sokandens 6verklagande till
overklagandendmnden ater anhéngigt. For att fullgora sin skyldighet enligt artikel 63.6
iforordning nr 40/94, nairmare bestdmt vidta de &tgérder som dr nodvéndiga for att f6lja
domstolens dom, var harmoniseringsbyran skyldig att se till att 6verklagandet provades
i ett nytt beslut fran en av 6verklagandendmnderna. Detta skedde ocksa mycket riktigt
genom att drendet aterforvisades till andra 6verklagandendmnden, som dérefter antog
det angripna beslutet.

Sokanden har inte pastatt att aterforvisningen av drendet till andra 6verklagande-
ndmnden var rittsstridig. Daremot har den gjort géillande att ndmnden vid sin
provning, utan att anvénda sig av sitt utrymme for skonsmadssig bedomning enligt
artikel 74.2 i férordning nr 40/94 i syfte att avgora huruvida omstdandigheterna och
bevisningen i fraga skulle beaktas, enbart forklarade att 2002 ars beslut var berdttigat
och att de omstandigheter och den bevisning som s6kanden aberopat respektive gett in
for forsta gangen i forfarandet vid oOverklagandendmnden var irrelevanta och
foljaktligen inte skulle prévas.

Hairvid ska det erinras om att det foreskrivs i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 att det
sokta varumirket, efter invindning av innehavaren av ett dldre varumirke, inte kan
registreras “om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det &ldre
varumdrket och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena ér identiska eller
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ar av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forviaxlar dem inom det omrade
dér det édldre varumaérket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras
med det dldre varumaérket”.

Enligt fast rittspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmanheten
kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller
i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band. Av samma rittspraxis
framgar det att det vid prévningen av huruvida det foreligger risk for forviaxling ska,
utifran den uppfattning som omséttningskretsen har av de aktuella kinnetecknen samt
av de aktuella varorna eller tjinsterna, goras en helhetsbedomning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan
kénneteckenslikheten och likheten mellan de berorda varorna eller tjénsterna
(domstolens beslut av den 24 april 2007 i mal C-131/06 P, Castellblanch mot
harmoniseringsbyran, ej publicerat i réttsfallssamlingen, punkt 55, samt forstain-
stansriattens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. I1-2821, punkterna 30—33 och dir angiven réttspraxis).

Ju hogre sirskiljningsforméga det dldre varumérket har desto storre ar risken for
forvixling. Varumirken som antingen i sig eller pad grund av att de dr kdnda pé
marknaden har hog sérskiljningsforméaga atnjuter darfor ett mer omfattande skydd
enligt rattspraxis én varumérken med lagre sirskiljningsforméga (se domstolens dom
av den 17 april 2008 i mél C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot harmoniseringsbyran
och Cornu, ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkterna 32 och 33 och dér angiven
rattspraxis).

Aven om det i enlighet med principen om samspel mellan de faktorer som beaktas,
déribland varumaérkeslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten, ar riktigt att lag
varu- eller tjansteslagslikhet kan kompenseras av hog varumaérkeslikhet och omvint
(domstolens dom av den 15 mars 2007 i mal C-171/06 P, TI.M.E. ART mot
harmoniseringsbyrén, ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 35), har domstolen
slagit fast att for att det ska foreligga risk for forvaxling enligt artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 krévs det savil att det sokta varumérket ar identiskt med eller liknar det éldre
varumérket som att de varor eller tjanster som avses i ansdkan om registrering ar
identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjanster for vilka det édldre
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varumdrket registrerades. Dessa villkor dr kumulativa (domstolens dom av den
12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s.1-9573, punkt 51, och av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria
mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-7333, punkt 48).

Nér de varor eller tjanster som omfattas av de motstdende varumaérkena ar identiska,
men varumairkena betraktade var for sig inte uppvisar den minsta grad av likhet som
kréavs for att det ska kunna foreligga risk for forvaxling grundad enbart pa det édldre
varumirkets hoga sérskiljningsformaga eller pa att de varor eller tjinster som de
motstdende varumérkena omfattar dr identiska, ska invindningen foljaktligen avslas
utan hinder av den princip om samspel som géller inom ramen for helhetsbedom-
ningen av risken for forvaxling (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan
i punkt 28 ndmnda maélet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran, punkterna 50
och 51).

I punkterna 30-35 i 2002 ars beslut vidtog tredje Overklagandenimnden en
helhetsbedomning av risken for forvixling och fann darvid att det inte fanns nadgon
risk for forvixling mellan ordmérkena i fraga "trots att varorna dr identiska ... och med
beaktande av de betydande visuella och fonetiska skillnader som har konstaterats
mellan dem, som ar uppenbart tydligare dn de visuella och fonetiska likheter som
[sokanden] har &beropat, av att marknaden for de aktuella varorna &r mycket
specialiserad och av att den typiska konsumenten av sagda varor sannolikt har
expertkunskap om dem”.

Vid en helhetsbeddmning av risken for forvéixling mellan tva motstaende varumérken
ska, sdsom framgar av den réittspraxis som namnts ovan i punkterna 26 och 27, hansyn
tas till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat det é&ldre
varumirkets eventuella hoga sérskiljningsférméga. Enligt domen i det ovan
i punkt 13 ndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkterna 67-70, var
tredje overklagandendmnden skyldig att, fére sin helhetsbedomning av risken for
forvixling i 2002 ars beslut, ta stéllning till huruvida den kunde beakta sokandens nya
argument angaende att det dldre varumairket var ként, vilka hade &beropats for forsta
gangen i forfarandet vid 6verklagandendmnden, liksom den bevisning som s6kanden
gett in till stod for desamma.
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Det var just vid denna inledande prévning som tredje 6verklagandenamnden gjorde sig
skyldig till den felaktiga rattstillimpning som senare foranledde domstolen att
ogiltigforklara 2002 ars beslut i domen i det ovan i punkt 13 ndmnda maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul. Sésom domstolen slog fast i denna dom borde tredje
6verklagandendmnden vid prévningen av om den skulle beakta de omstandigheter och
den bevisning som sokanden hade lagt fram i samband med 6verklagandet avseende
invindningsenhetens beslut och som avsig pastidendet att det dldre varumarket var
ként ha anvént sig av sitt utrymme for skonsméssig bedomning enligt artikel 74.2
i forordning nr 40/94. I stillet slog ndimnden i punkterna 10-12 i 2002 ars beslut
felaktigt fast att den saknade sddan befogenhet, vilket ledde till att den inte prévade
ndmnda omsténdigheter och bevisning.

Andra overklagandendmnden, till vilken &rendet aterforvisades efter ogiltigforklar-
ingen av 2002 ars beslut, avslog efter fornyad provning sokandens Gverklagande av
invindningsenhetens beslut med motiveringen att det inte kunde faststillas att
omsdttningskretsen kunde anse att de motstdende varumérkena var identiska eller
liknade varandra och att risk for férvaxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94, foljaktligen var utesluten i det aktuella fallet (punkterna 26—28
i det angripna beslutet).

Med forbehall for provningen av andra gverklagandendmndens slutsats att det inte
finns nagon likhet mellan de motstaende varumérkena, vilken har bestritts av sokanden
inom ramen for den tredje grund som kommer att prévas ldngre ner, kan det
konstateras att andra dverklagandendmnden tillimpade den rittspraxis som avses
i punkt 28 ovan (till vilken det d4ven hinvisas i punkt 26 i det angripna beslutet) pa ett
korrekt sdtt nar den avslog sokandens 6verklagande av invandningsenhetens beslut och
faststéllde beslutet med motiveringen att de motstidende varumérkena varken é&r
identiska eller liknar varandra.

Dessutom begréinsade andra 6verklagandendmnden inte alls, tvirtemot vad sokanden
har gjort géllande, sin prévning i det angripna beslutet till att sla fast att 2002 ars beslut
inte inneholl nagon felaktighet.
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Harvid ska det forst och framst papekas att andra 6verklagandendmnden i punkt 24
konstaterade att skilen i 2002 ars beslut, atergivna i punkt 23 i det angripna beslutet,
avseende jamforelsen av de motstdende varumirkena i visuellt, fonetiskt och
begreppsmaissigt hdnseende inte inneholl nagon felaktighet och att de foljaktligen
kunde ligga till grund for andra 6verklagandendmndens slutsats i punkterna 25-28 i det
angripna beslutet att de ndimnda varumairkena inte liknade varandra.

Det kan vidare konstateras att tredje 6verklagandendmnden vid sin prévning i 2002 ars
beslut inte kom till en lika klar och otvetydig slutsats i detta avseende. Detta bekriftas av
att tredje overklagandendmnden i punkterna 30-35 i samma beslut gjorde en
helhetsbedomning av risken for forviaxling. Enligt den réttspraxis som ndmnts ovan
i punkt 29 skulle ndmnden nédmligen inte ha behévt vidta ndgon sddan beddmning om
den vid en jamforelse av varumaérkenas helhetsintryck hade slagit fast att dessa var olika.

Andra overklagandendmnden uttalade diremot tydligt i punkterna 26-28 i det
angripna beslutet att de motstdende varumérkena varken var identiska eller liknande.
Med hénsyn till att andra 6verklagandendmnden till foljd av ogiltigférklaringen av 2002
ars beslut hade att vidta en ny prévning av sokandens 6verklagande av invdndnings-
enhetens beslut, maste den ocksa vidta en ny provning av huruvida de motstdende
varumdrkena var identiska eller liknade varandra. I denna fraga kunde den né en egen
slutsats oberoende av tredje 6verklagandendmndens standpunkt.

Andra 6verklagandendmnden var pa denna punkt inte heller bunden av domskélen
eller domslutet i domen i det ovan i punkt 13 ndmnda malet harmoniseringsbyrdn mot
Kaul, eftersom domstolen inte tog stéllning till huruvida de motstdende varuméarkena
liknade varandra eller inte. Denna fraga skulle endast ha kunnat prévas inom ramen for
en grund angaende asidosattande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. I likhet med
forstainstansritten bifoll domstolen emellertid 6verklagandet utan att prova nimnda
grund.
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Mot bakgrund av slutsatsen att de motstdende varumirkena inte liknade varandra
ansag andra overklagandendmnden, i punkt 25 i det angripna beslutet, att de
omstidndigheter och den bevisning avseende att det dldre varumarket var ként som
sokanden aberopat respektive ingett for forsta gangen i samband med 6verklagandet
vid 6verklagandendmnden "inte [var] relevanta for utgangen av invdndningsforfa-
randet, och saledes inte [skulle] provas, eftersom de &éberopade omstindigheterna, dven
om de hade styrkts, inte skulle ha paverkat fridgan om tillimpningen av artikel 8.1 b
i [férordning nr 40/94] i det nu aktuella fallet”.

Sokanden har gjort géllande att andra 6verklagandendmnden, genom att pé detta sétt
underlata att beakta nidmnda omsténdigheter och bevis, har asidosatt artikel 74.2
i forordning nr 40/94, sdsom denna bestammelse tolkades i domen i det ovan i punkt 13
ndmnda mélet harmoniseringsbyran mot Kaul.

Fragan huruvida de omstindigheter och den bevisning som parterna &beropar vid
respektive ger in for sent till harmoniseringsbyrdn inom ramen for ett invindnings-
forfarande ér relevanta utgor emellertid en av de fragor som harmoniseringsbyran ska
ta stéllning till nér den, inom ramen for det utrymme for skonsméssig bedémning som
den forfogar 6ver enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94, avgor huruvida ndmnda
omsténdigheter och bevis ska beaktas (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovan i punkt 13 ndimnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 44).

Andra overklagandendmnden kan foljaktligen inte péstds ha éasidosatt ndmnda
artikel 74.2 eller domen i det ovan i punkt 13 ndimnda malet harmoniseringsbyrén
mot Kaul nir den grundade sitt beslut att inte beakta de omstdndigheter och den
bevisning som s6kanden dberopat respektive gett in for forsta gdngen i forfarandet vid
overklagandendmnden pa att nimnda omstdndigheter och bevisning saknade relevans
for tvistens utgang.

Under alla omstédndigheter dr sokandens pastaende att harmoniseringsbyran har
asidosatt artikel 74.2 i férordning nr 40/94 irrelevant. Nér andra 6verklagandendmnden
vdl hade slagit fast att de motstdende varumirkena inte liknade varandra var den
némligen inte skyldig att beakta pastaendet att det &ldre varumaérket var ként, eftersom
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den da helt réttsenligt kunde na slutsatsen att det inte forelag nagon risk for forvixling,
oavsett om det dldre varumérket hade en forhojd sérskiljningsformaga eller inte (se, for
ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den 25 juni 2008 i mal T-224/06,
Otto mot harmoniseringsbyrdn — LAltra Moda (I'Altra Moda), ej publicerad
i rattsfallssamlingen, punkt 50).

Aven om andra overklagandenimnden skulle ha gjort sig skyldig till felaktig
rattstillimpning nér den, under det att den anvinde sig av det utrymme for
skonsmaissig bedomning som den forfogar 6ver enligt artikel 74.2 i forordning
nr 40/94, beslutade att varken beakta pastaendet att det dldre varumérket var kint eller
den ddrmed sammanhingande bevisningen, hade ett sadant fel foljaktligen inte haft
nagot inflytande pé avgorandet i det angripna beslutet, vilket rattsenligt grundade sig pa
slutsatsen att det sokta och det dldre varumaérket varken &r identiska eller liknar
varandra.

Sokanden har slutligen gjort gillande att det framgér av andra 6verklagandendmndens
uttalande i punkt 30 i det angripna beslutet, enligt vilket “den felaktiga rattstillimpning
som tredje 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till, ndirmare bestamt &sidosat-
tandet av artikel 74.2 i [forordning nr 40/94], [inte var] tillrdcklig for en ogiltigférklaring
av [2002 &rs beslut]”, att denna 6verklagandendmnd inte f6ljde anvisningarna i domen
i det ovan i punkt 13 ndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul.

Detta argument kan inte godtas. Det ar riktigt att det forefaller som om 6verklagande-
nimnden i punkt 30 i det angripna beslutet inte har tagit hénsyn till den
omstdndigheten att domstolen, efter att ha konstaterat att skilen till 2002 ars beslut
var behiftade med felaktig rattstillimpning savitt avser tillimpningen av artikel 74.2
i forordning nr 40/94, inte sjdlv hade ratt att avsld invdndningen pa den grunden att de
motstdende varumérkena inte liknade varandra, ett skil som inte fanns upptaget i 2002
ars beslut.
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[ artikel 63.3 i forordning nr 40/94 foreskrivs det att gemenskapsdomstolen “skall vara
behorig att undanrdja eller dndra ett 6verklagat beslut”, men denna bestimmelse ska
lasas mot bakgrund av artikel 63.2 i samma forordning, i vilken det foreskrivs att ”[e]tt
overklagande far grundas pa bristande behorighet, asidosittande av visentliga
formforeskrifter, asidosittande av fordraget, av [forordning nr 40/94] eller av nagon
rattsregel som giller deras tillimpning eller rorande maktmissbruk”, och i samband
med artiklarna 229 EG och 230 EG (forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999
i mél T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (BABY-DRY), REG 1999,
s. I1-2383, punkterna 50 och 51, och av den 31 maj 2005 i mél T-373/03, Solo Italia mot
harmoniseringsbyréan - Nuova Sala (PARMITALIA), REG 2005, s. 1I-1881, punkt 25).

Detta innebdr att forstainstansritten, liksom domstolen nér denna upphéver forstain-
stansrdttens dom och sjalv prévar malet i sak, granskar lagenligheten av de beslut som
fattats av harmoniseringsbyrédns enheter. Om forstainstansrétten eller domstolen
finner att ett angripet beslut fran harmoniseringsbyran ar réttsstridigt, ska de
ogiltigforklara beslutet i fraga. De kan inte avsla 6verklagandet genom att ersitta den
motivering som lamnats av harmoniseringsbyrans behoriga enhet, som ér den som har
utfirdat den angripna rittsakten, med sin egen (se, for ett liknande resonemang och
analogt, domstolens dom av den 27 januari 2000 i mal C-164/98 P, DIR International
Film m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. I-447, punkt 38).

Det ska emellertid papekas att andra 6verklagandendmnden varken hade i uppgift att
prova huruvida 2002 érs beslut, vilket retroaktivt forsvann fran réttsordningen till f6ljd
av domstolens ogiltigforklaring av detsamma, var vilgrundat eller préva huruvida
niamnda ogiltigforklaring var berdttigad. Provningen avsag enbart sokandens over-
klagande av invdndningsenhetens beslut. Foljaktligen ar det enbart de skal i det
angripna beslutet som ror sokandens invindning som utgér den nédvéindiga grunden
for 6verklagandendmndens avgorande, enligt vilket 6verklagandet skulle avslas.

De 6verviganden som avser fragan huruvida det var berittigat att ogiltigforklara
2002 érs beslut, sasom de i punkt 30 i det angripna beslutet, saknar ddremot relevans for
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sjilva avgoérandet. Aven om de skulle vara behiftade med felaktig rittstillimpning kan
de saledes inte foranleda ogiltigforklaring av det angripna beslutet.

Med hénsyn till det ovan anforda ska talan ogillas savitt avser den forsta grunden.

Den andra grunden, avseende dsidosdttande av rétten att yttra sig

Sokanden har gjort gillande att andra dverklagandendmnden har asidosatt artiklar-
na 61.2 och 73 andra meningen i férordning nr 40/94 genom att inte ge sokanden
tillfalle att yttra sig innan ndmnden antog det angripna beslutet, sérskilt angaende
rickvidden och tolkningen av domen i det ovan i punkt 13 ndmnda malet
harmoniseringsbyran mot Kaul.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens pastaende.

Forstainstansratten papekar harvid att harmoniseringsbyrans beslut, enligt artikel 73
andra meningen i férordning nr 40/94, endast far grunda sig pa omstidndigheter som
parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver. I denna bestimmelse faststills, savitt avser
gemenskapens varumérkesritt, den allmédnna principen om skydd for ritten till férsvar.
Enligt denna allménna gemenskapsrittsliga princip ska de som offentliga myndighets-
beslut ér riktade till ges tillfalle att vederborligen framfora sina synpunkter i de fall dessa
beslut mérkbart paverkar deras intressen. Ritten att yttra sig omfattar samtliga faktiska
och riittsliga omsténdigheter som ligger till grund for ett beslut, men inte myndighetens
slutliga stdllningstagande (se forstainstansrittens dom av den 7 februari 2007
i mal T-317/05, Kustom Musical Amplification mot harmoniseringsbyran (formen av
en gitarr), REG 2007, s. [1-427, punkterna 24, 26 och 27 och dér angiven rittspraxis).
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I det nu aktuella fallet dr det utrett att sokanden i det forfarande som gav upphov till
2002 ars beslut gavs mojlighet att vid tredje 6verklagandendmnden yttra sig 6ver alla
aspekter pa sin registreringsinvindning, inbegripet den pastddda likheten mellan de
motstaende varumérkena. En sammanfattning av sokandens synpunkter finns i punkt 6
i 2002 ars beslut.

Efter domstolens ogiltigforklaring av 2002 ars beslut aterforvisades édrendet till andra
overklagandendmnden, som efter fornyad provning hade att uttala sig om sokandens
overklagande avseende invindningsenhetens beslut om avslag pa invindningen.

Sasom det har framgéatt vid prévningen av den forsta grunden, innebar det angripna
beslutet att andra oOverklagandenimnden avslog sokandens overklagande med
motiveringen att det sokta och det édldre varumirket varken var identiska eller
liknade varandra, tvirtemot vad s6kanden hade gjort gillande.

Det finns ingenting i det angripna beslutet som tyder pa att andra 6verklagande-
ndamnden, nér den fattade det angripna beslutet, grundade sig pa nigra andra faktiska
eller réttsliga omstiandigheter én dem som tredje 6verklagandenidmnden hade tillgéng
till nér den fattade 2002 ars beslut och som s6kanden redan hade getts tillfille att yttra
sig Over. Detta giller sérskilt med hinsyn till att andra 6verklagandendmnden i sitt
beslut atergav en stor del av de skil som angetts i 2002 érs beslut avseende jamforelsen
mellan de motstdende varumiérkena i visuellt, fonetiskt och begreppsmaissigt
hénseende.
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Det dr visserligen riktigt att andra 6verklagandendmnden pa grundval av skélen i 2002
ars beslut, som atergavs i dess eget beslut, slog fast att de tva motstdende varumérkena
inte liknade varandra och att denna slutsats som sadan inte fanns med i 2002 ars beslut.
Vad giller andra 6verklagandendmndens slutliga stéllningstagande var denna ndmnd
emellertid inte, mot bakgrund av den réttspraxis som angetts ovan i punkt 55, pa nagot
satt skyldig att lata sokanden yttra sig pa nytt innan den fattade sitt beslut.

Sokanden har emellertid gjort gillande att domen i det ovan i punkt 13 ndimnda mélet
harmoniseringsbyran mot Kaul utgjorde en ny rittslig omstédndighet som sokanden
hade ritt att yttra sig 6ver innan 6verklagandendmnden fattade det angripna beslutet.

Enligt sokanden finns det en presumtion enligt vilken en dom om ogiltigférklaring,
sasom domen i det ovan i punkt 13 ndimnda malet harmoniseringsbyrdn mot Kaul, som
kan tolkas pa flera sitt ska tolkas pé det sétt som dr mest fordelaktigt for sokanden.

Forstainstansratten erinrar hiarvid om att det i artikel 43 i domstolens stadga foreskrivs
att det i hdndelse av tveksamhet rérande inneborden och rickvidden av en dom ska
ankomma pa domstolen att klargéra dess ritta innebord. Det finns f6ljaktligen ingen
saddan presumtion som s6kanden har hédvdat, och andra 6verklagandendmnden var inte
skyldig att ge sokanden tillfille att yttra sig 6ver inneboérden av domen i det ovan
i punkt 13 ndmnda maélet harmoniseringsbyran mot Kaul. Om sokanden eller
harmoniseringsbyran, som bada var parter i férfarandet vid domstolen, hade svart att
forsta inneborden av ndimnda dom, borde de ha framstillt en begéran vid domstolen
i detta avseende.
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Savitt avser fragan huruvida andra 6verklagandendmnden, till foljd av de fortydliganden
angéende tolkningen och tillimpningen av artikel 74.2 i forordning nr 40/94 som
domstolen tillhandaholl genom domen i det ovan i punkt 13 ndmnda maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul, fore antagandet av det angripna beslutet var skyldig
att ater ge sokanden tillfille att yttra sig 6ver tillimpningen av ndmnda bestimmelse
ricker det att erinra om féljande férhallande. Aven om andra éverklagandenimnden
skulle ha gjort sig skyldig till felaktig rattstillimpning nir den, under det att den
anvénde sig av det utrymme for skonsmassig bedomning som den foérfogar 6ver enligt
artikel 74.2 i férordning nr 40/94, beslutade att inte beakta de omsténdigheter och den
bevisning som lagts fram enligt ndmnda bestdmmelse till stod for pastdendet att det
dldre varumérket var kint, hade en sidan felaktig rattstillimpning inte haft nagot
inflytande pa sjilva avgorandet i det angripna beslutet.

Den i artikel 73 i forordning nr 40/94 foreskrivna rétten att yttra sig ror, i enlighet med
den réttspraxis som angetts ovan i punkt 55, bland annat de rittsliga omsténdigheter
som ligger till grund for ett beslut. Andra 6verklagandendmnden var séledes inte skyldig
att dter ge sokanden tillfalle att yttra sig over tillimpningen av artikel 74.2 i forordning
nr 40/94, eftersom de omstdndigheter och bevis som sokanden i enlighet med
sistndmnda bestdmmelse hade aberopat respektive ingett till stod for pastdendet att det
dldre varumaérket var kint inte lag till grund for det angripna beslutet.

Av det ovan anforda foljer att talan inte kan vinna bifall pa den andra grunden.

Den tredje grunden, avseende dsidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden har asidosatt artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94. For det forsta underlit 6verklagandendmnden att préva de av
sokanden &beropade omstindigheterna och argumenten, inbegripet dem som
sokanden aberopade vid forfarandena vid forstainstansritten och domstolen. Over-
klagandendmnden beaktade inte heller det uttalande som harmoniseringsbyrans
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ombud gjorde under foérhandlingarna vid forstainstansratten och domstolen i det
forfarande som gav upphov till domen i det ovan i punkt 13 ndmnda malet
harmoniseringsbyran mot Kaul. Enligt s6kanden innebar uttalandet att de motstaende
varumdérkena ska anses sa lika att det foreligger risk for forvéxling i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 under forutsittning att det faststélls att det
dldre varumarket ar ként.

For det andra dr andra 6verklagandendmndens slutsats i det angripna beslutet — att de
motstdende varumérkena varken ir lika i visuellt eller fonetiskt hinseende — felaktig.
Namnden har genom ndmnda slutsats asidosatt réttspraxis avseende det utokade
skyddet for varumirken med hog sérskiljningsformaga.

For det tredje tog 6verklagandendmnden inte i tillracklig utstrackning hénsyn till vare
sig den "skyddsfunktion” som ett varumérke har eller till samspelet mellan de olika
faktorer som ska beaktas vid beddmningen av risken for forvixling.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.

Forstainstansrétten konstaterar inledningsvis att sokandens argument att Gver-
klagandendmnden har 4asidosatt réttspraxis angdende det utokade skyddet for
varumérken med hog sarskiljningsformaga, liksom att ndmnden har asidosatt
samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas vid helhetsbedomningen av
risken for forvaxling, &r irrelevanta.
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Sasom har framgétt vid provningen av den forsta grunden var beslutet om avslag pa den
aktuella invindningen nédmligen inte grundat pa en helhetsbedomning av risken for
forvixling, utan pa att de motstaende varumérkena inte liknar varandra.

Aven under antagandet att skilen till det angripna beslutet, inbegripet de skil i 2002 ars
beslut som finns &tergivna i punkt 23 i det angripna beslutet, innebar att
overklagandendmnden har gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning med avseende
pé samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas vid helhetsbedomningen av
risken for forvixling, kan en sadan felaktig réttstillimpning foljaktligen inte medféra
ogiltigforklaring av det angripna beslutet, eftersom det, helt réttsenligt, grundar sig pa
konstaterandet att det sokta och det dldre varumérket varken ar identiska eller liknar
varandra.

Vad giller sokandens péstaende att 6verklagandendmnden har asidosatt varumérkets
”skyddsfunktion”, ska det papekas att sokanden har gjort gillande att ett varumaérke,
forutom att det anger varors eller tjansters kommersiella ursprung och kvalitet samt
tjianar som reklam, éven fyller en konkurrensmissig funktion, eftersom det medfor en
konkurrensmaéssig fordel for innehavaren.

Dessa dvervdganden kan emellertid inte pd ndgot sitt, ens under antagandet att de &r
riktiga, inverka pa bedémningen av huruvida de tva varumérkena liknar varandra. Aven
detta argument &r saledes irrelevant.

Vad giller péstdendet att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig avgrénsning av
omsittningskretsen, som ska beaktas vid bedomningen av risken for forvixling i det
aktuella fallet, har sokanden inte bestritt 6verklagandendmndens slutsats i 2002 érs
beslut, som finns atergiven i det angripna beslutet, ndmligen att den bestar av tillverkare
av livsmedelsprodukter och sotsaker. S6kanden har snarare motsatt sig 6verklagande-
ndmndens slutsatser i punkt 34.i 2002 ars beslut, som atergetts i punkt 23 i det angripna
beslutet, ndrmare bestdmt att den specialiserade omsattningskretsen i valet mellan den
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ena eller den andra varan som omfattas av de motstdende varumirkena ”i minimal
utstrickning kommer att beroras eller paverkas av vilka kédnnetecken som betecknar de
varor och ingredienser som anvénds i tillverkarens fabriker” och att ”det i denna
situation med nédvandighet maste finnas hog grad av likhet mellan varumérkena for att
det ska foreligga risk for forvaxling”.

Aven hir ar det alltsa fraga om ett irrelevant argument. Det ir inte nddvindigt att
avgora vilken grad av likhet som i det nu aktuella fallet skulle behovas for att det skulle
foreligga risk for forvéixling enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, utan det racker att
erinra om att dverklagandendmnden nadde slutsatsen att det inte fanns nigon likhet
alls mellan de ndmnda varumérkena och att de var olika.

Vid prévningen av den tredje grunden riacker det siledes att ta stdllning till den
sistndmnda slutsatsen i det angripna beslutet. Harvid ska hdnsyn tas dels till vilken
uppfattning den ovannidmnda omsittningskretsen, som Overklagandendmnden
avgransade korrekt i det angripna beslutet, har av de motstdende varumirkena, dels
till sokandens argument avseende de fel som 6verklagandendmnden enligt s6kanden
begick vid jamforelserna av varumérkena i visuellt och fonetiskt hénseende.

I punkt 27 i 2002 ars beslut, som atergetts i punkt 23 i det angripna beslutet, gjorde
overklagandendmnden f6rst en visuell jamforelse av de tvd motstiende varumérkena.
Overklagandenimnden papekade dirvid att den omstindigheten att bada varumirkena
utgjordes av fem bokstdver “sannolikt var en slump”. Den tillade dessutom att
varumérkena var klart olika i visuellt hidnseende, trots att bada varumérkena inneholl
bokstaven a och slutade med bokstidverna ol.
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Sokanden har motsatt sig dessa 6vervidganden, som den anser vaga och utan innebord.
Enligt sokanden underldt 6verklagandendmnden i strid med réttspraxis att forklara
varfor den omstandigheten att de motstaende varumirkena bestod av exakt samma
antal bokstéver inte inverkade pa bedomningen av likheten mellan dem.

Denna argumentation kan inte godtas. Att tvd ordmaérken bestar av exakt samma antal
bokstidver har ndmligen i sig inte ndgon sérskild betydelse for uppfattningen hos
varumdrkenas omsittningskrets, &ven om det sdsom i det nu aktuella fallet r fraga om
en specialiserad sddan. Eftersom alfabetet bestar av ett begrénsat antal bokstéver, varav
vissa for Ovrigt anvinds oftare én andra, dr det ndmligen oundvikligt att manga ord
bestar av lika manga och dven delvis av samma bokstaver, utan att denna omstandighet
i sig medfor att varumérkena ska anses likna varandra visuellt.

Allménheten dr dessutom vanligtvis inte medveten om exakt hur manga bokstéver ett
ordmirke bestar av, och dr foljaktligen i de flesta fall omedveten om att tvd motstdende
varumdrken bestar av samma antal bokstéver.

Det viktiga vid bedomningen av den visuella likheten mellan tva ordmérken &r snarare
huruvida flera av bokstiverna kommer i samma ordningsféljd. Overklagandenamnden
gjorde dérfor en riktig bedomning nir den inte lade nagon sarskild vikt vid att bada
varumdrkena inneholl bokstaven a. I det sokta varumérket star denna bokstav ndmligen
forst atfoljd av bokstavsgruppen rc, medan den i det dldre varumérket kommer som
nummer tvd, och dér foregas respektive foljs av de tva bokstéverna c och p.

Slutstavelsen ol i de motstdende varumérkena utgor emellertid, sdsom 6verklagande-
ndmnden har medgett, en gemensam bestandsdel. Eftersom denna bokstavskombina-
tion kommer sist i bada varumérkena och foregés av helt skilda kombinationer (arc
respektive cap) gjorde 6verklagandendmnden emellertid en riktig beddmning nir den
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fann att det inte fanns nagon anledning att ifragasétta slutsatsen att varumérkena vid en
helhetsbedomning inte liknade varandra i visuellt hinseende.

Detta giller sérskilt med hénsyn till att konsumenterna, sasom forstainstansritten har
slagit fast upprepade génger, i allménhet fister storre uppmérksamhet vid ett
varumadrkes borjan dn vid dess slut (se forstainstansréittens dom av den 7 september 2006
i mal T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyran — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S
BABY-PROP), REG 2006, s. I1-2737, punkt 51, och domen i det ovan i punkt 44 nimnda
malet I'Altra Moda, punkt 43).

Vad giller den fonetiska jamforelsen mellan de tva motstdende varumérkena i punkt 28
i 2002 érs beslut, som atergetts i punkt 23 i det angripna beslutet, rdknade
6verklagandendmnden upp ett antal sannolika uttal av det sokta varumérket innan
den drog slutsatsen att de motstdende varumérkena skulle komma att uttalas pa olika
satt i medlemsstaterna trots att de bara innehaller tva stavelser.

Forstainstansritten delar denna bedomning. I motsats till vad s6kanden har gjort
gillande kan 6verklagandendmnden inte klandras for att den grundade sin slutsats pé
”"sannolika” uttal av det sokta varumairket. Varumérket utgors av ett fantasiord som inte
finns i ndgot av gemenskapens sprak, och sé linge det inte har registrerats och anvénts
som beteckning for nagra varor dr det darfér bara mojligt att ta stillning till hur
omsittningskretsen sannolikt kommer att uttala ordet.

Sokanden har klandrat harmoniseringsbyrans behoriga enheter for att de inte bedémde
uttalet av de bdda motstaende varumairkena pa gemenskapens samtliga sprak. Trots
detta har den inte angett vilket eller vilka som utgor de sprak som overklagande-
niamnden har underlatit att beakta och pa vilka sbkanden anser att de tvad varumirkena
skulle uttalas pa ett sddant sitt att det vore majligt att rattfirdiga eller faststélla att de
ska anses likna varandra i fonetiskt hédnseende.
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Den av sokanden &beropade omstéindigheten att de motstdende varumirkena har lika
manga stavelser, ndrmare bestdimt tva stycken, har ingen sérskild betydelse for
bedomningen av hur allménheten i stort eller den specialiserade omséttningskretsen
uppfattar varumirkena, och kan inte i sig medfora att varumérkena i fraga ska anses
likna varandra fonetiskt.

Mot denna bakgrund &dr den omstidndigheten att badda varumirkena slutar med
bokstavskombinationen ol, som troligen kommer att uttalas likadant i bada
varumadrkena, inte tillrdcklig for att varumérkena vid en helhetsbedomning ska anses
likna varandra fonetiskt. Den sérskiljande bokstavskombinationen arc, som kommer
forst i det sokta varumaérket, kommer nédmligen alltid och oavsett det exakta uttalet av
denna kombination i betydande méan att skilja sig fran uttalet av bokstavskombina-
tionen cap, som kommer forst i det dldre varumirket.

Slutligen har inte nagot av varumaérkena, sasom framgar av punkt 29 i 2002 ars beslut,
vilken har étergetts i det angripna beslutet, ndgon inneb6rd som knyter dem till nagot
sarskilt begrepp, och det kan séledes inte finnas nagon som helst likhet mellan dem
i begreppsmassigt hinseende. Denna slutsats har f6r dvrigt inte bestritts av sokanden.

P& grundval av ovanstaende slutsatser och 6vervaganden slar forstainstansrétten fast att
andra 6verklagandendmnden inte asidosatte artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 nér den
i punkterna 26—28 i det angripna beslutet fann att de motstaende varumaérkena varken
ar identiska eller liknar varandra och att nimnda bestammelse darfor inte var tillimplig
trots att de varor som omfattas av ndmnda varumérken &r identiska.

Savitt avser sokandens pastaende att 6verklagandendmnden underlit att ta stallning till
dess argument, inbegripet dem som sokanden anférde vid gemenskapsdomstolarna
i samband med det forfarande som gav upphov till domen i det ovan i punkt 13 ndmnda
maélet harmoniseringsbyran mot Kaul, kan det konstateras att sokanden inte pa nagot
satt har angett vilka argument den anser att andra dverklagandendmnden har underlatit
att ta stéllning till.
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I detta avseende var andra overklagandendmnden vid antagandet av det angripna
beslutet under alla forhéllanden endast skyldig att beakta de argument som s6kanden
anfort i de inlagor som den ldmnat in i samband med forfarandena vid harmoniser-
ingsbyrans olika enheter. De argument som sokanden anférde under forfarandena vid
gemenskapsdomstolarna var daremot inte riktade till harmoniseringsbyran, och andra
overklagandendmnden var varken skyldig att beakta dessa eller tillhandahalla ett
sarskilt svar pa dem i sitt beslut.

Det framgar av handlingarna i drendet vid 6verklagandendmnden, vilka 6versénts till
forstainstansritten i enlighet med artikel 133.3 i forstainstansréttens rattegangsregler,
att de argument som s6kanden anforde i ndmnda inlagor, ndrmare bestimt ansékan om
invdndning, inlagorna vid invdndningsenheten och 6verklagandet till 6verklagande-
ndmnden, var argument angdende frigan om omséttningskretsen, fragan huruvida de
varor som omfattas av de motstdende varumérkena ér identiska eller liknar varandra,
fragan huruvida varumairkena liknar varandra och fragan om det éldre varumarkets
pastatt hoga sarskiljningsformaga.

Dessa fragor och sokandens dirmed sammanhéngande argument provades av
overklagandendmnden i det angripna beslutet. Sokandens péastdende kan darfor inte
godtas.

Inte heller sokandens pastaende att dverklagandendmnden inte tog hénsyn till det
uttalande som harmoniseringsbyrans ombud pastds ha gjort i forfarandet vid
gemenskapsdomstolarna kan godtas.

Overklagandenimndernas beslut betriffande registrering av ett kiannetecken sasom
gemenskapsvarumérke enligt forordning nr 40/94 ska ndmligen fattas inom ramen for
en normbunden behorighet, och nidmnderna har siledes inte nagon befogenhet att
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foreta skonsmaéssiga bedomningar. Fragan huruvida ett kidnnetecken kan registreras
som gemenskapsvarumirke ska dérfér enbart beddomas p& grundval av ndmnda
forordning, sdsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av
harmoniseringsbyréans tidigare praxis (se forstainstansréittens dom av den 9 juli 2008
i mal T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyran — Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli (Mozart), REG 2008, s. I1-1927, punkt 45 och dér angiven réttspraxis).

Dessa o6verviganden géller a fortiori i fraga om ett uttalande som péstés ha gjorts av
harmoniseringsbyrans ombud vid gemenskapsdomstolen och i dn hogre grad med
hénsyn till att ordfdranden och ledaméterna i harmoniseringsbyrans 6verklagande-
nidmnder inte &r bundna av harmoniseringsbyrans stindpunkt i en tvist vid
gemenskapsdomstolen, eftersom de enligt artikel 131.4 i foérordning nr 40/94 &r
oavhingiga.

100 Aven under antagandet att harmoniseringsbyrans ombud verkligen uttalade sig s som

101

sokanden har pastatt, var 6verklagandendmnden f6ljaktligen inte bunden av uttalandet
och inte skyldig att i det angripna beslutet redogora for skalen till varféor ndamnden inte
tog hénsyn till det.

Av det ovan anférda foljer att talan inte kan vinna bifall pa denna grund samt att talan
foljaktligen ska ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler ska tappande part forpliktas
att ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat
att sokanden ska forpliktas att ersitta rittegidngskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Kaul GmbH ska ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 25 mars 2009.

Underskrifter
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