g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 8 oktober 2014-*

"Gemenskapsvarumérke — Invéndningsférfarande — Ansdkan om registrering som

gemenskapsvarumaérke av figurmérke som aterger en stjarna i en cirkel — Aldre gemenskapsfigurmérke
och nationellt figurmarke som aterger en stjarna i en cirkel — Relativt registreringshinder — Risk for

forvixling — Det dldre varumaérkets sérskiljningsformaga — Artikel 8.1 b i férordning (EG)
nr 207/2009 — Upphévande av det édldre gemenskapsvarumarket — Det beréttigade intresset av att fa

saken provad bestiar — Det kan inte anses saknas anledning att doma i saken i vissa delar”
I mal T-342/12,
Max Fuchs, Freyung (Tyskland), foretradd av advokaten C. Onken,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,
varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd var
Les Complices SA, Montreuil-sous-Bois (Frankrike),
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans femte overklagandenamnd
den 8 maj 2012 (drende R-2040/2011-5) om ett invindningsforfarande mellan Les Complices SA och
Max Fuchs,
meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden M.E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni (referent) och L. Madise,
justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzalez,
med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 1 augusti 2012,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 15 november 2012,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 13 mars 2013,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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efter forhandlingen den 4 juni 2014,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Max Fuchs, ingav den 28 december 2006 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av nedanstaende figurkdnnetecken:

A

St

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 18, 24, 25 och 26 i
Nicebverenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjdnster  vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning:

— Klass 18: "Sport- och fritidsartikar, namligen véskor, axelremsvaskor, ryggséackar.”

— Klass 24: "Vévda material och textilier, ndmligen etiketter av nimnda varor.”

— Klass 25: "Klader, sdrskilt ytterklader, byxor, jackor, skjortor, T-shirtar, vdstar, parkasar, pullovrar,
sweatshirts, rockar, sockor, underkldder, halsdukar, skyddskragar och handskar, huvudbonader,
skor, stovlar, balten.”

— Klass 26: "Knappar, dragkedjor, mérken, band, spannen till livremmar och skérp.”

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 36/2007 av den
23 juli 2007.

Les Complices SA framstillde den 22 oktober 2007, med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94 (nu

artikel 41 i férordning nr 207/2009), en invdndning mot registreringen av det sokta varumarket for
alla de varor som namnts i punkt 3 ovan.
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6 Invindningen grundade sig for det forsta pa det nedan atergivna dldre gemenskapsfigurmérket. Detta
varumérke avser bland annat varor i klasserna 18 och 24, vilka motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 18: "Lader och laderimitationer, handvéskor, aftonviskor, sportvéskor, resviaskor, kappséckar,
borsar, portmonnéer, korthallare, checkhiftesfodral, portfdljer, skolvaskor, koffertar och resviskor;
paraplyer, parasoller, laderkoppel.”

— Klass 24: "Viavda material och textilier; gardiner och viggbekladnader av textil; badrumstextilier,
handdukar, tvittlappar i form av handskar, textildukar for avligsnande av smink; séngkldder och
sangoverkast, lakan, orngott, vadderade ticken, resefiltar, dunticken; bordslinne (ej av papper),
bordsdukar (ej av papper), bordsunderldgg (ej av papper) och bordsservetter av textil.”

7 For det andra grundade sig invindningen pa det nedan &tergivna &ldre franska figurmarket. Detta
varumadrke avser bland annat varor i klass 25, vilka motsvarar foljande beskrivning: "Kldder, skor och
huvudbonader.”

8 Till stod for invindningen &beropades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009) och i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 (nu
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009).

9 Den 17 februari 2011 begransade sokanden sin registreringsansokan till att avse foljande varor:

— Klass 18: "Fritidsartiklar, ndmligen vaskor, axelremsvaskor, ryggsiackar (ej sportvéskor).”

— Klass 24: "Véavda material och textilier, ndmligen etiketter av nimnda varor.”

— Klass 25: "Militdra kldder och ytterkldder tillverkade av tekniska textilier eller andra tekniska
komponenter, inbegripet jackor, skjortor, T-shirtar, véstar, parkasar, pullovrar, sweatshirts, rockar,

sockor, underklader, halsdukar, skyddskragar och handskar; huvudbonader, balten.”

10 Invdndningsenheten avslog den 30 juni 2011 invdndningen for varorna i klass 24 och bifoll
invindningen for alla andra varor.
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Den 9 augusti 2011 6verklagade sokanden invindningsenhetens beslut, i den del det gick honom emot,
till harmoniseringsbyran enligt artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58-64 i
forordning nr 207/2009).

Genom beslut av den 8 maj 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade femte
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyran éverklagandet. Overklagandenimnden angav sirskilt,
efter att ha slagit fast att omsittningskretsen bestar av genomsnittskonsumenterna i samtliga
medlemsstater i unionen nir det giller varorna i klass 18 och genomsnittskonsumenten i Frankrike
nidr det giller varorna i klass 25, att det finns en risk for forvixling mellan de motstaende
kannetecknen savitt avser varorna i klasserna 18 och 25. Skilet hartill var, enligt ndmnden, att varorna
ar identiska eller liknar varandra, att kinnetecknen liknar varandra i visuellt hdnseende och &r identiska
i begreppsmassigt hianseende samt att konsumenterna, i fonetiskt hdnseende, trots att nagon jamforelse
i princip inte dr mojlig, kan hénvisa till de motstaende kénnetecknen med angivande av ordet "stjarna”.
Nar det giller de &ldre varumirkenas sérskiljningsformaga fann ndmnden att en femuddig stjarna
visserligen utgor det kénnetecken som vanligtvis anvinds for att aterge en stjarna. Namnden fann
dock att det faktum att det endast foreligger smirre visuella skillnader mellan kénnetecknen,
tillsammans med det faktum att de i begreppsmassigt hédnseende ar identiska, trots allt innebér att det
finns en risk for forvixling hos en omséttningskrets som ar uppmaérksam i medelhog utstrackning.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det angripna beslutet,
— avsld invandningen i dess helhet, och

— forplikta harmoniseringsbyran och motparten vid Overklagandendmnden att ersdtta
rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och
— forplikta sokanden att ersdtta réttegangskostnaderna.

Genom skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 18 november 2013 underrdttade sokanden
tribunalen om beslutet av den 24 oktober 2013 fran harmoniseringsbyrans annulleringsenhet,
varigenom det dldre gemenskapsvarumarket upphévdes med verkan frdn och med den 24 juni 2013.
Sokanden gjorde i denna skrivelse dven gillande att @ndamalet med invdndningen skulle anses ha
forfallit i den del den grundade sig pa det dldre gemenskapsvarumairket. Tribunalen uppmanade
dérefter harmoniseringsbyran att yttra sig over detta yrkande om fatstillande av att det saknas
anledning att doma i saken.

I skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 26 november 2013 angav harmoniseringsbyran att
annulleringsenhetens beslut av den 24 oktober 2013 fortfarande kunde o6verklagas till
overklagandendmnden och dérfor &nnu inte hade vunnit laga kraft. Harmoniseringsbyran framholl att
tribunalen under alla omstdndigheter ska prova det angripna beslutet, eftersom invdndningen &ven
grundar sig pa det dldre franska varumarket.

Som svar pa en fraga fran tribunalen angav harmoniseringsbyran sedermera, i skrivelse som inkom till

tribunalens kansli den 13 januari 2014, att beslutet fran harmoniseringsbyrans annulleringsenhet av
den 24 oktober 2013 hade vunnit laga kraft, eftersom motparten vid harmoniseringsbyrans
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overklagandendmnd inte hade 6verklagat beslutet inom den frist som anges i artikel 60 i férordning
nr 207/2009. Harmoniseringsbyrdn angav inte narmare vilka konsekvenser tribunalen, i processrittsligt
hinseende, skulle dra av det faktum att beslutet vunnit laga kraft.

Genom beslut av den 9 januari 2014 forordnade tribunalen att invdndningen skulle prévas i samband
med att mélet avgjordes i sak.

Rittslig bedomning

Saken i mdlet

Harmoniseringsbyrans annulleringsenhet upphdvde, i beslut av den 24 oktober 2013, det é&ldre
gemenskapsvaruméarket med verkan fran och med den 24 juni 2013 med stod av bestimmelserna i
artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009. Detta beslut har vunnit laga kraft, eftersom bolaget Les
Complices, motparten i forfarandet vid 6verklagandendmnden, inte har overklagat beslutet inom den
frist som anges i artikel 60 i forordningen. Detta édldre gemenskapsvarumirke utgjorde den enda
grunden for den invidndning som framstillts av motparten vid overklagandendmnden nér det giller
varor i klass 18.

I skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 18 november 2013 gjorde sokanden géllande att
dndamalet med invindningen skulle anses ha forfallit i den del den grundar sig pa det é&ldre
gemenskapsvarumirket. Vid forhandlingen angav sokanden nédrmare att han under alla
omstiandigheter vidholl alla sina yrkanden vad giller ogiltigforklaring av det angripna beslutet, dven i
den del beslutet grundar sig pa det dldre gemenskapsvarumarket.

Vid férhandlingen angav dven harmoniseringsbyran att det dldre gemenskapsvarumaérket hade upphévts
efter antagandet av det angripna beslutet och att det saledes fortfarande fanns anledning for tribunalen
att ta stéillning till talan i dess helhet.

Tribunalen ska emellertid ex officio prova fragan huruvida sokanden fortfarande har ett beréttigat
intresse av att fa saken provad mot bakgrund av att dverklagandendmnden i det angripna beslutet
tagit stillning till en invindning som grundar sig pa det dldre gemenskapsvarumairket vad géller varor
i klass 18. Eftersom bristande sakprovningsforutsittningar for en talan, bland annat avsaknad av ett
berittigat intresse av att fa saken provad, utgor ett rattegangshinder som inte kan avhjilpas (beslut av
den 7 oktober 1987, d. M./radet och EESK, 108/86, REG, EU:C:1987:426, punkt 10, beslut av den
10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia m.fl./kommissionen, T-228/00, T-229/00,
T-242/00, T-243/00, T-245/00-T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00-T-259/00, T-265/00,
T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00-T-276/00, T-281/00, T-287/00 och T-296/00, REG,
EU:T:2005:90, punkt 22), ankommer det pa tribunalen att ex officio préva huruvida sokanden
fortfarande har ett berittigat intresse av att fa det angripna beslutet ogiltigforklarat.

Tribunalen ska séledes prova huruvida en ogiltigforklaring, efter att det dldre gemenskapsvarumérket
har upphévts, av det angripna beslutet i den del det grundar sig pa detta varumirke fortfarande kan
medfora en fordel for sokanden. Enligt fast réttspraxis ska en sokandes berittigade intresse av en
provning — med avseende pa dndamalet med talan — nidmligen foreligga nér talan vicks med risk for
att den annars avvisas. Andamalet med talan ska, liksom det berittigade intresset av att fi saken
provad, besta fram till domstolsavgorandet, vid dventyr av att det annars saknas anledning att doma i
saken. Detta forutsétter att utgangen av talan kan medfora en fordel for den som vickt den (beslut av
den 9 februari 2007, Wilfer/harmoniseringsbyran, C-301/05 P, EU:C:2007:91, punkt 19, och dom av
den 7 juni 2007, Wunenburger/kommissionen, C-362/05 P, REG, EU:C:2007:322, punkt 42). Om
sokandens berittigade intresse av att fa saken provad upphdr under malets handliggning kan ett
avgorande i sak av tribunalen inte medféra nigon fordel for sokanden (dom
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Wunenburger/kommissionen, se ovan, EU:C:2007:322, punkt 43). Att det angripna beslutet forlorade
sin verkan efter det att talan hade viackts medfor emellertid inte i sig en skyldighet for tribunalen att
faststilla att det saknas anledning att doma i saken pa grund av att &ndamalet med talan forfallit eller
pa grund av att det dd& domen meddelas saknas ett berittigat intresse av att fa saken provad (dom
Wunenburger/kommissionen, se ovan, EU:C:2007:322, punkt 47).

Ett beslut om upphédvande av ett varumérke som ligger till grund for en invindning, vilket meddelas
forst efter det att overklagandendmnden har beslutat att bifalla den invindning som grundar sig pa
detta varumirke, utgor inte ett aterkallande eller ett upphédvande av 6verklagandendmndens beslut.
Sasom harmoniseringsbyran angav vid forhandlingen anses gemenskapsvarumérket namligen, for det
fall det upphévs, anses ha forlorat de rattsverkningar som anges i denna forordning fran dagen for
ansokan om upphévande enligt vad som anges i artikel 55.1 i forordning nr 207/2009. Fram till detta
datum har gemenskapsvarumirket daremot omfattats av alla de réttsverkningar av varumaérkesskyddet
som foreskrivs i avsnitt 2 i forordningen. Nar det angripna beslutet antogs omfattades det éldre
gemenskapsvarumirket foljaktligen av alla de rdttsverkningar som foreskrivs i dessa bestimmelser.
Om tribunalen slog fast att éndamélet med talan forfaller ndr det under handléggningen av maélet
meddelas ett beslut om upphévande skulle det innebéra att tribunalen beaktade skl som intritt efter
antagandet av det angripna beslutet och som inte paverkar fragan huruvida detta beslut ér valgrundat
och inte heller har nagon inverkan pa det inviandningsforfarande som kommer att avgoras av
tribunalen.

Tribunalen har redan slagit fast att det, nir talan viackts mot ett beslut fran 6verklagandenimnden om
ett invdndningsforfarande, inte ankommer pé tribunalen att beakta ett beslut om upphdvande som
meddelats efter det att talan vicktes och som avser det varumirke som ligger till grund for
invindningen, eftersom beslutet om upphédvande inte har kunnat fd nagra réttsverkningar for tiden
fore det att talan vicktes (dom av den 4 november 2008, Group Lottuss/harmoniseringsbyran — Ugly
(COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, punkterna 47-50). I en annan dom - i ett mal dir
registreringen av det dldre varumairket hade gatt ut efter det att dverklagandendmnden meddelat sitt
beslut (dom av den 15 mars 2012, Cadila Healthcare/harmoniseringsbyran — Novartis (ZYDUS),
T-288/08, EU:T:2012:124, punkterna 21-23) — vilken faststillts av domstolen (beslut av den
8 maj 2013, Cadila Healthcare/harmoniseringsbyran, C-268/12 P, EU:C:2013:296, punkt 33), fann
tribunalen likaledes att yrkandet om faststdllande av att det saknades anledning att doma i saken skulle
ogillas.

Ett ogiltigforklarande fran tribunalens sida av det angripna beslutet skulle vidare, med hansyn till att
detta innebér att beslutet upphévs med retroaktiv verkan (ex tunc), kunna ge sdkanden en férdel som
denne inte skulle fa om det faststilldes att det saknas anledning att doma i saken. Om tribunalen
faststillde att det — nér det giller en del av talan, det vill sdga varorna i klass 18 — saknas anledning
att doma i saken skulle sokanden némligen inte ha nagot annat val &n att ge in en ny
registreringsansokan till harmoniseringsbyran, mot vilken det framdeles inte skulle kunna framstillas
nidgon invdndning pa grundval av det dldre gemenskapsvarumirke som upphivts. Om tribunalen
ddremot provade malet i sak och bif6ll talan med avseende pa dessa varor med motiveringen att det
inte foreligger nagon risk for forvixling mellan de motstaende varumirkena, skulle det inte langre
finnas nagra hinder for registrering av det sokta varumarket.

Vidare maste man skilja mellan det fallet att invindningen aterkallas, vilket sker pa invdndarens
initiativ och vilket innebdr att alla hinder for registreringen av det sokta varumirket undanréjs, och
det fallet att ett varumirke upphévs pa ansokan av en utomstdende, dir verkan av upphédvandet &r
begrénsad enligt artikel 55.1 i férordning nr 207/2009. Den losningen som tribunalen valt i sddana fall
da invindningen aterkallas under handliaggningen av malet i denna instans, ndmligen att sla fast att
andamalet med ansokan om ogiltigforklaring av  Overklagandendmndens  beslut om
invandningsforfarandet har forfallit (beslut av den 3 juli 2003, Lichtwer Pharma/harmoniseringsbyran
— Biofarma (Sedonium), T-10/01, REG, EU:T:2003:182, punkterna 14—17) kan séledes inte tillimpas i
det hdr aktuella malet.
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Slutligen kan so6kanden inte anses sakna ett berittigat intresse av att fa saken provad i detta mal redan
pa grund av att talan mot beslut fran invindningsenheten och 6verklagandendmnden har suspensiv
verkan enligt bestimmelserna i artikel 58.1 andra meningen och artikel 64.3 i férordning nr 207/20009.
Enligt artikel 45 i forordning nr 207/2009 ar det namligen bara ndr invdndningen har avslagits genom
ett lagakraftvunnet beslut som varumirket ska registreras som ett gemenskapsvarumairke. Nar
invandningsenheten eller 6verklagandendmnden bifaller en inviandning kan det sokta varumirket
saledes inte registreras sa linge det pagar ett mal om ogiltigférklaring av detta beslut.

Trots att det meddelats ett lagakraftvunnet beslut om upphivande av det dldre gemenskapsvarumirke
som ligger till grund for invindningen maste sokanden saledes fortsatt anses ha ett berittigat intresse
av att fa det angripna beslutet ogiltigforklarat, dven i den del det avser den invindning som framstillts
pé grundval av detta varumérke for varor i klass 18.

Provning i sak

Till stod for sin talan har sokanden aberopat en enda grund, namligen att artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009) har asidosatts.

Sokanden har hédvdat att de motstdende kidnnetecknen, trots att de aktuella varorna ar identiska, inte
ger upphov till nagon risk for forvixling och har i denna del anfort foljande. De éldre varumarkenas
sarskiljningsformaga dr mycket lag, vilket innebér att det récker med en minimal skillnad mellan de
dldre varumarkena och det sokta varumérket for att de inte ska anses kunna forvixlas med varandra.
Skillnaderna mellan de motstaende kénnetecknen i visuellt hidnseenden ér sérskilt viktiga, eftersom de
inte avser det element i de &dldre varumérkena som saknar sdrskiljningsforméga. Vidare ar det inte
mojligt att géra nagon jamforelse mellan kidnnetecknen i fonetiskt hianseende, eftersom det ar fraga
om rena figurmérken. Slutligen dr de motstdende kénnetecknen inte identiska i begreppsmaissigt
hinseende, eftersom de enda gemensamma bestandsdelarna i dessa kénnetecken saknar
sarskiljningsformaga.

Harmoniseringsbyran har tillbakavisat sokandens argument.

Om innehavaren av ett dldre varumairke framstéller en invindning ska, enligt artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009), det varumirke som ansokan géller inte registreras
om det — pa grund av att det &dr identiskt med eller liknar det édldre varumairket och de varor eller
tjdnster som omfattas av varumirkena dr identiska eller ar av liknande slag — foreligger en risk att
allmédnheten forvaxlar varumérkena inom det omrade dar det dldre varumarket &ér skyddat. Risken for
forvaxling inbegriper risken for att varumaérket associeras med det dldre varumaérket.

Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allménheten kan tro att
varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag
med ekonomiska band. Enligt samma réttspraxis ska det vid prévningen av huruvida det foreligger
risk for forvaxling goras en helhetsbedomning utifrdn den uppfattning som omséttningskretsen har av
kéannetecknen och av de aktuella varorna eller tjansterna. Harvid ska samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet beaktas, sdrskilt samspelet mellan kénneteckenslikheten och varu- eller
tjansteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrin — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30-33 och dér
angiven réttspraxis).

Det dr mot bakgrund av ovannidmnda principer som tribunalen ska prova overklagandendmndens
bedémning av risken for forvaxling mellan de motstaende kdnnetecknen.
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Omsittningskretsen

Enligt fast réttspraxis ska en normalt informerad och skiligen uppmérksam och medveten
genomsnittskonsument av det aktuella varu- eller tjansteslaget beaktas vid helhetsbedomningen av
risken for forvaxling. Det ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmarksamhet kan variera
beroende pa vilket varu- eller tjansteslag det &r fraga om (se dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringsbyran — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

I detta fall gjorde Overklagandendmnden en riktig bedomning nédr den, i punkt 14 i det angripna
beslutet, fann att eftersom de varor som avses med de motstdende kdnnetecknen dr varor med ett
allmiant anvéndningsomride, bestar omsdttningskretsen av normalt informerade och skaligen
uppmirksamma och medvetna genomsnittskonsumenter. Detta har inte bestritts av sokanden. Sdsom
overklagandendmnden angav i ndmnda punkt ska risken for forvéixling dessutom, nir det galler varor i
klass 18, bedomas utifran allménheten i samtliga medlemsstater, eftersom det éldre varumaérket &r ett
gemenskapsvarumirke. Overklagandenimnden gjorde dven en riktig bedémning nir den fann att
risken for forvixling, vad géller varor i klass 25, ska bedomas utifrain den franska allmanheten,
eftersom det édldre varumairket dr ett nationellt franskt varumarke.

Varuslagsjamforelsen

Sasom overklagandendmnden angav i punkt 15 i det 6verklagade beslutet, och vilket sokanden inte har
bestritt, dr de aktuella varorna i klasserna 18 och 25, identiska eller av liknande slag.

Kénneteckensjamforelsen

Tribunalen erinrar inledningsvis om att helhetsbedomningen av risken for forvixling, vad géller
varumirkenas visuella, fonetiska eller begreppsmaissiga likhet, ska grunda sig pa det helhetsintryck
som varumirkena astadkommer med hédnsyn sdrskilt till deras sérskiljande och dominerande
bestiandsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjansterna
har av varumirkena &ar av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av denna risk.
Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och &dgnar sig inte at att
undersoka varumadrkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyran/Shaker,
C-334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och ddr angiven réttspraxis).

I punkterna 17-19 i det angripna beslutet slog 6verklagandendmnden fast att de aktuella kdnnetecknen
liknar varandra i visuellt hénseende och é&r identiska i begreppsmaissigt hdnseende samt att
konsumenterna, i fonetiskt hidnseende, trots att nagon jamforelse i princip inte ar majlig, kan hianvisa
till de motstaende kdnnetecknen med angivande av ordet “stjarna”.

— Den visuella likheten

I punkt 17 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att de motstdende kdnnetecknen bestar
av en figurativ atergivning av en femuddig stjirna, identisk till formen och placerad i en cirkel.
Overklagandenimnden fann #ven att proportionerna mellan stjarnans storlek och cirkeln ar identiska.
De enda skillnaderna mellan kénnetecknen ir, enligt ndmnden, firgen pa stjarnan, vilken ar vit i de
dldre varumirkena och svart i det sokta varumaérket, och att bakgrunden till cirkeln &r mork i de éldre
varumirkena samt att cirkeln i det sokta varumairket utgdrs av en svart avbruten linje och inte en
oavbruten linje, som i de édldre varumirkena. Enligt 6verklagandendmndens uppfattning uppvigs dessa
skillnader av likheterna mellan kédnnetecknen och de dr ddarmed, vid en helhetsbedémning, lika.
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Sokanden har gjort gillande att de motstaende kdnnetecknen inte liknar varandra i visuellt hdnseende.
Som stod hérfor har sokanden bland annat &aberopat ett beslut fran harmoniseringsbyrans
invindningsenhet av den 18 december 2002 om ett invindningsférfarande mellan motparten vid
overklagandendmnden och en tredje part, i vilket invindningsenheten slog fast att de motstiende
kénnetecknen i det aktuella drendet inte liknade varandra i visuellt hdnseende.

Tribunalen finner inte att det finns anledning att ta upp skillnaderna mellan de hir aktuella
motstdende kdnnetecknen och de kdnnetecken som var i fraga i det drende som avgjordes genom
invandningsenhetens beslut, vilket sokanden har aberopat. I denna del racker det att erinra om att
overklagandendmnderna ska fatta beslut enligt forordning nr 207/2009 betraffande registrering av ett
kdnnetecken som gemenskapsvarumirke inom ramen for en normbunden behorighet och att de
siledes inte har nagon befogenhet att foreta skonsmdssiga bedomningar. Lagenligheten av
overklagandendmndernas beslut ska darfor enbart bedomas pa grundval av denna férordning och inte
mot bakgrund av tidigare beslutspraxis (dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyran,
C-412/05 P, REG, EU:C:2007:252, punkt 65, och dom av den 24 november 2005,
Sadas/harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, REG, EU:T:2005:420,
punkt 71).

Niér det giller den visuella jaimforelsen av de motstiende kannetecknen &r det riktigt att kiannetecknen,
vid en helhetsbedomning, liknar varandra i visuellt hédnseende, eftersom de aterger en femuddig stjarna
placerad i en cirkel och eftersom proportionerna i var och en av dessa bada bestandsdelar &r desamma.
Den omstéindigheten att cirkeln i det sokta varumaérket dterges som en avbruten linje ricker inte for att
konstatera att det inte ror sig om en cirkel. Dessutom utgér den omstdndigheten att det sokta
varumérket aterger en svart stjirna mot en vit bakgrund, medan de &ldre varumirkena utgors av en
vit stjdrna mot en svart bakgrund, endast en smarre skillnad som inte kan leda till den slutsatsen att
de bada figurelementen inte liknar varandra.

Mot bakgrund av ovanstaende gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedomning nér den slog fast att
de motstaende kidnnetecknen vid en helhetsbedomning liknar varandra i visuellt hdnseende.

— Den fonetiska likheten

Sokanden har klandrat overklagandendmnden for att den gjorde en fonetisk jamforelse av de
motstdende kénnetecknen. En sddan jamforelse kan, enligt sokanden, inte goras nidr det giller
figurmarken.

Enligt rattspraxis finns det ingen anledning att gora en fonetisk jaimforelse vid prévningen av huruvida
tva figurmidrken som saknar ordelement liknar varandra (dom av den 25 mars 2010,
Nestlé/harmoniseringsbyran — Master Beverage Industries (Golden Eagle och Golden Eagle Deluxe),
T-5/08-T-7/08, REU, EU:T:2010:123, punkt 67, och dom av den 7 februari 2012,
Dosenbach-Ochsner/harmoniseringsbyran — Sisma (atergivning av elefanter i en rektangel), T-424/10,
REU, EU:T:2012:58, punkterna 45 och 46).

I detta fall framgar det av punkt 18 i det angripna beslutet att 6verklagandendmnden fann att det inte
ar mojligt att gora nagon fonetisk jamforelse av kénnetecken som utgor figurmérken. Denna
bedémning ar riktig. Overklagandenimnden slog visserligen i samma punkt fast att det dr méjligt att
konsumenterna hénvisar muntligen till de motstaende kédnnetecknen som stjarnor, eftersom de var for
sig aterger en stjarna. Detta resonemang foljs emellertid inte av nagon slutsats som tyder pa att
overklagandendmnden har konstaterat att kdnnetecknen liknar varandra i fonetiskt hanseende. Vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling har 6verklagandendmnden inte heller hdnvisat till ndgon
fonetisk jamforelse av kdnnetecknen.

Sokandens argument saknar saledes stod i de faktiska omstdndigheterna.
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— Den begreppsmaissiga likheten

Sokanden har hédvdat att de motstaende kidnnetecknen inte dr identiska i begreppsmadssigt hinseende,
eftersom de enda bestandsdelar som de har gemensamt saknar sérskiljningsféormaga. Sokanden har i
denna del aberopat ett beslut fran 6verklagandendmnden av den 15 april 2011 i vilket ndmnden, enligt
sokanden, fann att det 4r omojligt att utifran geometriska figurer sluta sig till att varor eller tjénster har
samma kommersiella ursprung.

Nér det giller det av sokanden &beropade beslutet fran 6verklagandendmnden finner tribunalen inte
anledning att préva huruvida beslutet ar relevant i detta fall utan erinrar bara om att lagenligheten av
overklagandendmndernas beslut enbart ska bedémas pa grundval av férordning nr 207/2009, och inte
mot bakgrund av tidigare beslutspraxis (se punkt 43 ovan).

Aven om sokandens pastdende att en femuddig stjirna saknar sirskiljningsformaga skulle anses styrkt,
racker det dnda inte for att de motstdende kénnetecknen — vilka vart och ett aterger en stjarna i en
cirkel som endast uppvisar smairre grafiska skillnader — ska anses formedla tva olika begrepp.
Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig bedémning nir den, i punkt 19 i det angripna beslutet,
fann att kidnnetecknen var identiska i begreppsmaéssigt hanseende.

Mot bakgrund av det ovan anforda delar tribunalen 6verklagandendmndens slutsats att de motstaende
kéannetecknen liknar varandra i visuellt hdnseende och att de ér identiska i begreppsmassigt hdnseende
samt att det inte &r relevant att gora en fonetisk jamforelse av kdnnetecknen.

Helhetsbedomningen av risken for férviaxling

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

Nar det giller helhetsbedomningen av risken for forvixling fann 6verklagandendmnden, i punkt 22 i
det angripna beslutet, att en femuddig stjarna visserligen dr det kdnnetecken som oftast anviands for
att aterge en stjirna, men att det faktum att det endast finns smirre visuella skillnader mellan de
motstaende kidnnetecknen och att de dr identiska i begreppsmaissigt hédnseende innebér att det &dnda
finns en risk for forvixling hos en omsattningskrets som ar uppmérksam i medelhog utstriackning.

Sokanden har hédvdat att de édldre varumarkena helt saknar sédrskiljningsférmaga, men har vitsordat att
de, eftersom de redan har registrerats, i invdndningsforfarandet ska anses ha ett minimum av
sarskiljningsformaga. Till bemotande av de argument som framforts i punkterna 16 och 17 i
svarsinlagan har sokanden anfort att harmoniseringsbyran redan har slagit fast att sadana varumérken
saknar sérskiljningsformaga.

I denna del ska det forst erinras om att det ankommer pa tribunalen att bedoma lagenligheten av det
angripna beslutet, inte att ta stillning till huruvida svarsinlagan ar valgrundad.

Vidare kan en sokande i ett invindningsforfarande, sasom sokanden sjdlv har vitsordat, inte dberopa ett
absolut registreringshinder mot en giltig registrering av ett kinnetecken av en nationell myndighet eller
av harmoniseringsbyran. De absoluta registreringshindren i artikel 7 i forordning nr 207/2009 ska
namligen inte provas i invdndningsforfarandet och denna artikel ingér inte bland de bestimmelser
mot bakgrund av vilka det angripna beslutets lagenlighet ska provas (dom av den 9 april 2003,
Durferrit/harmoniseringsbyran — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, REG, EU:T:2003:107, punkterna 72
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och 75, och dom av den 30 juni 2004, BMI Bertollo/harmoniseringsbyran — Diesel (DIESELIT),
T-186/02, REG, EU:T:2004:197, punkt 71). Om sokanden anser att det dldre gemenskapsvarumérket
har registrerats i strid med bestimmelserna i ndmnda artikel ankommer det pa sokanden att ansoka
om ogiltighetsforklaring med stod av artikel 51 i forordningen. Nér det giller det dldre franska
varumairket papekar tribunalen dessutom att giltigheten av en registrering av ett kidnnetecken som ett
nationellt varumirke inte kan bestridas inom ramen for ett registreringsforfarande for ett
gemenskapsvarumérke (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 maj 2012, Formula One
Licensing/harmoniseringsbyrdn, C-196/11 P, REU, EU:C:2012:314, punkterna 40-47), utan endast
inom ramen for ett ogiltighetsforfarande som inletts i den berérda medlemsstaten (dom DIESELIT, se
ovan, EU:T:2004:197, punkt 71).

Sokanden har dven hdvdat att det, saisom harmoniseringsbyran ska ha medgett i andra drenden, récker
med en minimal skillnad mellan de éldre varumérkena och det sokta varumairket for att det inte ska
anses finnas nagon risk for forvixling, eftersom de dldre varumaérkenas sarskiljningsformaga ar mycket
lag.

Tribunalen erinrar i denna del om att den omstindigheten att det dldre varumirket anses ha lag
sarskiljningsférmaga inte i sig utesluter att risk for forvaxling kan anses foreligga (se, for ett liknande
resonemang, beslut av den 27 april 2006, L’Oréal/harmoniseringsbyran, C-235/05 P, EU:C:2006:271,
punkterna 42-45). Det é&ldre varumérkets sérskiljningsformaga ska visserligen beaktas vid
bedémningen av risken for forvixling, men endast som en av flera omstandigheter. Risk for forvaxling
kan darfor foreligga dven ndr det dldre varumarket endast har lag sarskiljningsformaga, bland annat da
kdannetecknen liknar varandra och de varor eller tjanster som avses ér av liknande slag (se dom av den
16 mars 2005, L’Oréal/harmoniseringsbyrdan — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, REG, EU:T:2005:102,
punkt 61 och dir angiven ridttspraxis, och dom av den 13 december 2007,
Xentral/harmoniseringsbyran — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, REG, EU:T:2007:387,
punkt 70 och dér angiven rattspraxis).

Tribunalen underkdnner s6kandens argument att dverklagandendmnden inte lade tillrackligt stor vikt
vid att de dldre varumirkena endast har en mycket ldg sdrskiljningsformaga. Den uppfattning som
sokanden har gett uttryck for skulle ndmligen medféra att varumaérkeslikhetens betydelse skots i
bakgrunden och att de dldre nationella varumérkenas sirskiljningsformaga framhavdes och gavs for
stor betydelse. Detta skulle innebdra att ndr de &ldre nationella varumirkena endast har lag
sarskiljningsformaga, skulle risk for forvaxling, oavsett graden av likhet mellan de ifragavarande
kannetecknen, foreligga endast nir det sokta varumairket utgor en exakt kopia av det dldre varumarket
(beslut L’Oréal/harmoniseringsbyran, punkt 60 ovan, EU:C:2006:271, punkt 45). Ett sadant resultat
skulle emellertid inte Overensstimma med sjilva beskaffenheten hos den helhetsbedomning som de
behoriga myndigheterna ska gora enligt artikel 8.1 b i foérordning nr 207/2009 (dom av den
15 mars 2007, T.LM.E. ART/harmoniseringsbyran, C-171/06 P, EU:C:2007:171, punkt 41).

Tribunalen finner saledes att det i detta fall finns en risk for forvaxling, eftersom de aktuella varorna é&r
identiska eller liknar varandra och eftersom de motstdende kdnnetecknen liknar varandra. Sasom
overklagandendmnden slog fast i punkt 22 i det angripna beslutet kommer omséttningskretsen — som
ar uppmairksam i medelhog utstrackning och som maste forlita sig pd en oklar minnesbild av
varumirkena, eftersom den inte har mojlighet att undersoka varumérkena sida vid sida — ndmligen
med all sannolikhet inte att minnas de smarre skillnaderna mellan kdnnetecknen.

Mot bakgrund av samtliga dessa omstdndigheter finner tribunalen att 6verklagandendmnden inte
asidosatte artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009) nér den slog
fast att det finns en risk for forvixling mellan de motstaende kénnetecknen.

Av de skil som anforts ovan ska talan dérmed ogillas i sin helhet. Det saknas dérvid anledning att ta

stillning till huruvida sokandens andra yrkande, det vill sdga att tribunalen ska avsla invidndningen i
dess helhet, kan tas upp till sakprévning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 maj 2008,
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NewSoft Technology/harmoniseringsbyran — Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163,
punkt 70, och dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringsbyran — easyGroup IP Licensing
(easyHotel), T-316/07, REG, EU:T:2009:14, punkterna 35 och 67).

Rittegangskostnader
Enligt artikel 872 i tribunalens rattegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att sokanden ska
forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska
harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:

1) Talan ogillas.

2) Max Fuchs ska ersitta riattegangskostnaderna.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 8 oktober 2014.

Underskrifter
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