HARMONISERINGSBYRAN MOT SHAKER

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT
foredraget den 8 mars 2007 *

I — Inledning

1. Med detta 6verklagande vinder sig Byran
for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran) mot for-
stainstansréttens dom av den 15 juni 2005 i
malet Shaker mot harmoniseringsbyran. >
Det centrala &r fragan hur risken for forvix-
ling mellan ett ordmérke och ett sammansatt
ord- och figurmirke skall bedémas.

2. Forstainstansritten klargjorde att det inte
finns nagon risk for forvaxling mellan de
bada berdrda varumirkena, eftersom den
dominerande bestandsdelen i det samman-
satta varumirket utgdrs av en figur och
darfor inte i tillrdcklig utstrickning liknar
ordmirket. Harmoniseringsbyran dr ddremot
av den uppfattningen att det vid en ingdende
undersokning fortfarande finns en risk for

1 Originalsprak: tyska.

2 — Dom av den 15 juni 2005 i mél T-7/04, Shaker mot
harmoniseringsbyran (REG 2005, s. 11-2305).

forvaxling, om hinsyn tas ocksd till de
fonetiska och begreppsmaissiga aspekterna.

II — Tillampliga bestimmelser

3. 1 artikel 8.1 b i radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken ® (nedan kallad for-
ordning nr 40/94) éterfinns det relativa
registreringshindret risk f6r forvixling.

"Om innehavaren av ett dldre varumairke
invander skall det varumirke som ansdkan
giller inte kunna registreras

a)

3 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, volym 17, omrade
2,5 3.
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b) om det — pd grund av att det &r identiskt
med eller liknar det édldre varumirket
och de varor eller tjinster som omfattas
av varumarkena ar identiska eller av
liknande slag — foreligger en risk att
allméanheten forvaxlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket ar
skyddat, inbegripet risken for att varu-
market associeras med det dldre varu-
mairket.”

4. 1 sjunde skilet kommenteras begreppet
risk for forvixling da varorna och tjansterna
dr av liknande slag. Dar anges att ”[e]n
sdrskild forutsittning for skydd dr att det
finns en risk for forvixling. Denna risk méaste
bedomas mot bakgrund av en ldng rad
faktorer, sarskilt i hur hog grad varumirket
ar kint pa marknaden, den association som
det anvinda eller registrerade kinnetecknet
framkallar, graden av likhet mellan varumir-
ket och kidnnetecknet samt mellan de
ifragavarande varorna eller tjansterna.”

III — Bakgrunden och forstainstans-
rittens dom

5. Forstainstansrétten har i punkterna 1-13 i
det ifragasatta beslutet beskrivit bakgrunden
till rattstvisten pa foljande sitt. *

4 — Strykningarna och kompletteringarna i punkterna 1, 4-6 och
10 har gjorts av mig.
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[Shaker di L. Laudato & C. Sas (nedan
kallat Shaker] ingav den 20 oktober 1999
med stdd av radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade
17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse (nedan
kallad férordning nr 40/94) en ansokan
om registrering av gemen-
skapsvarumaérke till Byran f6r harmoni-
sering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansé-
kan avsag utgdrs av nedanstiende figur-
kdnnetecken:
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De varor som ansokan om varumérkes-
registrering giller omfattas av klasserna
29, 32 och 33 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor
och tjinster vid varumirkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och
tilligg (nedan kallad Nice6verenskom-
melsen), och motsvarar fér var och en
av klasserna f6ljande beskrivning:

— Klass 29: Kott, fisk, fjaderfd och vilt;
kottextrakt; konserverade, torkade
och tillagade frukter och grénsaker;
geléer, sylter, fruktkompotter; 4gg,
mjolk och mjolkprodukter; itliga
oljor och fetter.

— Klass 32: Ol; mineralvatten och
kolsyrat vatten samt andra icke
alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker
och -juicer; safter och andra kon-
centrat for framstillning av drycker.

— Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej
ol).

5

Sokanden inskrinkte sin ansékan till
foljd av harmoniseringsbyrans uppma-
ning, betriffande varorna som omfattas
av klass 33 till att avse citronlikér som
kommer fran Amalfikusten [och tog
tillbaka sin ansokan avseende klass 32].

Varumirkesansokan offentliggjordes i
nr 30/00 av den 17 april 2000 i
Bulletinen for gemenskapsvarumdirken.

Den 1 juni 2000 framstillde Limifiana y
Botella, SL (nedan kallat den invan-
dande parten), med stod av artikel 42.1 i
férordning nr 40/94, en invdndning mot
registreringen av det varumirke som
ansokan avser.

Den grund som éaberopades till stod for
invindningen var att det foreldg sidan
forvaxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 mellan det varu-
mérke som ansokan avser, i den man det
rér varor som omfattas av klass 33 i
Nicetverenskommelsen, och den invén-
dande partens ordmirke, som ocksa ror
varor som omfattas av klass 33 och som
registrerades ar 1996 vid Oficina Espa-
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fola de Patentes y Marcas des Ministe-
rio de ciencia y tecnologia (det spanska
patent- och registreringsverket) under
féljande bendmning:

LIMONCHELO

Invindningen godtogs av harmonise-
ringsbyrdns invindningsenhet, vilken
foljaktligen genom beslut av den 9 sep-
tember 2002 avslog ansdkan om regi-
strering av det sokta varumirket [for
klass 33].

Invindningsenheten motiverade sitt
beslut i huvudsak med att det pa den
spanska marknaden foreldg en férvax-
lingsrisk i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
mellan det varumirke som anstkan
avser och det dldre varumirket, efter-
som de ifrdgavarande varorna ir iden-
tiska och varumérkena liknar varandra.
Vad giller den senare omstindigheten
har invindningsenheten dragit denna
slutsats efter en bedémning av de
visuella, fonetiska och begreppsmaissiga
likheterna mellan varumirkena i fraga.
Enligt harmoniseringsbyrdn framgér det
av denna bedémning att det foreligger
visuella och fonetiska likheter mellan
den dominerande bestindsdelen i det
varumirke som ans6kan avser, som
utgors av ordet limoncello och det éldre
varumirket.
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12 Den 7 november 2002 overklagade
sbkanden invindningsenhetens beslut
till harmoniseringsbyran med stéd av
artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

13 Overklagandet ogillades genom beslut
av den 24 oktober 2003 (nedan kallat
det ifrigasatta beslutet) av den andra
overklagandenamnden. Overklagande-
namnden ansig, efter att ha angett att
det dldre varumairkets varor omfattades
av det varumairke som ansokan avser, att
den dominerande bestindsdelen i det
varumarke som ansokan avser ar ordet
Limoncello och att det varumirke som
ansokan avser och det dldre varumarket
visuellt och fonetiskt liknar varandra s&
mycket att det foreligger en forvixlings-
risk mellan de tva varumirkena.”

6. Forstainstansritten ogiltigférklarade
beslutet av harmoniseringsbyrans andra
6verklagandenidmnd av den 24 oktober 2003
och #dndrade det pa si sitt att sokandens
overklagande till 6verklagandendmnden var
befogat, varfér invindningen avslogs.

7. Forstainstansritten utgick fran att de varor
som madlet gillde var av samma slag.



HARMONISERINGSBYRAN MOT SHAKER

8. I fraga om likhet mellan varumérkena
konstaterade forstainstansritten att man
madste beakta att jimforelsen giller ett
sammansatt ord- och figurmirke i forhal-
lande till ett ordmirke. Ett sammansatt ord-
och figurmirke dar en bestindsdel dr iden-
tisk med eller liknar ett annat varumirke kan
endast anses likna detta andra varumirke om
denna bestindsdel ar dominerande i det
helhetsintryck som det sammansatta varu-
mairket ger.

9. Nir det gillde det varumirke som ans6kan
avsag skulle atergivningen av det runda fatet
med citrondekorationer anses utgdra den
klart dominerande bestindsdelen. Fatet hade
ingenting gemensamt med det idldre varu-
mirket. Dirfor borde det inte finnas nagon
risk for forvixling av de bada varumirkena
bland den spanska allminheten. Att varu-
mérkena liknade varandra i fraga om orden
limoncello respektive limonchelo nar det
gillde de bildmissiga, fonetiska och
begreppsmaissiga aspekterna dndrade ingen-
ting hérvidlag.

10. Eftersom det inte fanns nagon risk for
férvaxling mellan varumiérkena var det i
ovrigt inte nddvindigt att prova det éldre
varumirkets sdrskiljningsformaga.

IV — Overklagandet

11. Harmoniseringsbyrén har stott sitt Gver-
klagande pa tvd grunder.

12. For det forsta har den invint att
forstainstansritten har tolkat och tillimpat
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 pi ett
felaktigt satt genom att komma fram till att
det inte foreldg nagon risk foér forvixling
uteslutande mot bakgrund av en visuell
bedémning av det varumérke som ansdkan
avser.

13. Dérutéver har den som en andra grund
for overklagandet patalat den uppenbara
motsidgelsen och “bristande logiken” i
domen. Detta papekande avser ett avsnitt i
den italienska versionen av domen som, pa
grund av ett misstag i samband med &ver-
sattningen, getts en motsagelsefull formuler-
ing. Efter det att forstainstansritten genom
beslut av den 26 januari 2006 med stod av
artikel 84 i forstainstansrittens rittegings-
regler rittade till "de uppenbara oriktighe-
terna” pd denna punkt, har klaganden pa
begiran av domstolen i skrivelse av den
3 oktober 2006 aterkallat 6verklagandet nir
det giller den andra grunden fér over-
klagandet.

14. Harmoniseringsbyran har yrkat att

1. den 6verklagade domen skall upphivas,

2. Shaker di L. Laudato & C. skall for-
pliktas att ersitta rittegdngskost-
naderna.
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15. Shaker har didremot hinvisat till att
bedémningen av sakomstindigheterna i
maélet endast dr en uppgift for forstainstans-
ratten och att forstainstansratten darvid gjort
en riktig bedomning. Shaker har darfor yrkat
att

1. overklagandet skall ogillas,

2.  klaganden skall forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna.

V — Bedémning

16. Harmoniseringsbyran har gjort en rad
invindningar mot den 6verklagade domen.
Det som forefaller mig avgérande dr dock
kritiken nir det giller forstainstansrittens
jamforelse mellan de bada varumérkena.

17. Det framgar av sjunde skilet i férordning
nr 40/94 att risken for forvixling “maste
bedémas mot bakgrund av en lang rad
faktorer, sarskilt i hur hog grad varumirket
ar kint pa marknaden, den association som
det anvinda eller registrerade kinnetecknet
framkallar, graden av likhet mellan varumair-
ket och kidnnetecknet samt mellan de
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ifragavarande varorna eller tjansterna”. Vid
provningen av huruvida det foreligger risk
for forvaxling hos allmidnheten skall det
goras en helhetsbedémning mot bakgrund
av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet.®

18. Forstainstansritten angav i punkt 49 i
den 6verklagade domen att det var nodvin-
digt att gora en ingdende jamforelse mellan
de bada varumirkena, men anforde sedan i
punkt 50 foljande:

"Ett sammansatt varumirke, dir en av
bestindsdelarna ar identisk med eller liknar
ett annat varumairke, kan endast anses likna
detta andra varumirke om denna bestands-
del dr dominerande i det helhetsintryck som
det sammansatta varumirket ger.”

19. Denna princip har domstolen slagit fast i
domen i malet Matratzen® och har sedan

5 — Dom av den 11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL (REG
1997, s. 1-6191), punkt 22.

6 — Forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran —
Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335),
punkt 33.



HARMONISERINGSBYRAN MOT SHAKER

dess tillimpat den i en lang rad domar.’
Fragan uppkommer emellertid hur man skall
forfara om ett varumirke inte har nigon
dominerande bestindsdel eller har flera
bestindsdelar som &r dominerande.

20. Forstainstansritten modifierade darfor
principen redan i domen i det ovanndmnda
malet Matratzen. Principen innebir inte att
endast en bestindsdel i ett sammansatt
varumirke skall beaktas och jamforas med
ett annat varumirke. Emellertid utesluter
inte detta att det helhetsintryck som den
relevanta malgruppen behaller i minnet av
ett sammansatt varumirke under vissa for-

7 — Férstainstansrittens dom av den 8 mars 2005 i mal T-32/03,
Leder & Schuh mot harmoniseringsbyrin — Schuhpark
Fascies (JELLO SCHUHPARK) (REG 2005, s. II-1}), punkt 39,
av den 4 maj 2005 i mal T-359/02, Chum mot harmoniser-
ingsbyran — Star TV (STAR TV) (REG 2005, s. 1I-1515),
punkt 44, av den 11 maj 2005 i mal T-390/03, CM Capital
Markets mot harmoniseringsbyrdn — Caja de Ahorros de
Murcia (CM) (REG 2005, s. 1I-1699), punkt 46, och i mél
T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrin (GRUPO
SADA) (REG 2005, s. 11-1667), punkt 49, av den 25 maj
2005 i mal T-352/02, Creative Technology mot harmonise-
ringsbyran — Vila Ortiz (PC WORKS) (REG 2005, s. II-1745),
punkt 34, av den 7 juli 2005 i mal T-385/03, Miles
International mot harmoniseringsbyran, (BIKER MILES)
(REG 2005, s. 11- 2665), punkt 39, av den 13 juli 2005 i mal
T-40/03, Murtia Entrena mot harmoniseringsbyrin — Bode-
gas Murda (Julian Murta Entrena) (REG 2005, s. 11-2831),
punkt 52, av den 24 november 2005 i mal T-135/04, GfK mot
harmoniseringsbyrdn — BUS (Online Bus) (REG 2005, s. II-
4865), punkt 59, och i mal T-3/04, Simonds Farsons Cisk mot
harmoniseringsbyrén — Spa Monopole (KINJI by SPA) (REG
2005, s. 11-4837), punkt 46, av den 21 februari 2006 i mal
T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mot harmoni-
seringsbyrdn — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF
BERKSHIRE POLO CLUB) (REG 2006, s. 11-239), punkt 39,
av den 23 februari 2006 i mal T-194/03, Il Ponte Finanziaria
mot harmoniseringsbyrdin — Marine Enterprise Projects
(BAINBRIDGE) (REG 2006, s. 1I-445), punkt 94, av den
15 mars 2006 i méal T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia
mot harmoniseringsbyran — Ferrero (FERRO) (REG 2006,
s. [I-785), punkt 48, och av den 13 juni 2006 i mal T-153/03,
Inex mot harmoniseringsbyran — Wiseman (Kuhhaut) (REG
2006, s 11-1677), punkt 27.

hillanden kan domineras av en eller flera av
dess delar. ®

21. Pa detta stodde sig ocksd domstolen da
den ogillade 6verklagandet av domen i mélet
Matratzen. ° Forutsittningen att likhet i fraga
om varumirken endast skall beaktas om det
finns en oOverensstimmelse med den domi-
nerande bestdndsdelen giller bara i en viss
grupp av fall.'® Dessa fall konkretiseras i
definitionen av en dominerande bestdndsdel
i ett varumirke i punkt 50 i den 6verklagade
domen. Denna bestindsdel skall som siddan
kunna “dominera den bild av varumirket
som omsittningskretsen behaller i minnet,
vilket medfor att de andra delarna i varu-
mirket dr forsumbara nér det giller helhets-
intrycket”. Endast nir alla andra bestands-
delar 4r férsumbara kan bedomningen av
likheten enbart grunda sig pad den domine-
rande bestindsdelen.

22. Om man pa detta sitt inskranker huvud-
principen till att endast gilla de fall da

8 — Domen i mélet Matratzen (ovan fotnot 6), punkt 34.Se ocksa
forstainstansrittens dom av den 16 mars 2005 i mal T-112/03,
L’Oréal mot harmoniseringsbyrin — Revlon (FLEXI AIR)
(REG 2005, s. 11-949), punkt 79.

9 — Beslut av den 28 april 2004 i mal C-3/03 P, Matratzen Concord
mot harmoniseringsbyran (MATRATZEN) (REG 2004, s. I-
3657), punkt 32.

10 — Se ocksé generaladvokat Jacobs forslag till avgérande av den

9 juni 2005 i mal C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551),
punkt 33.
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komplexa varumirken domineras av en
dominerande bestindsdel medan alla andra
bestandsdelar ér av underordnad betydelse,
s34 motsdger den inte den senare av dom-
stolen meddelade domen i malet Medion. '* 1
den har domstolen hirlett en forvixlingsrisk
fran en icke dominerande bestiandsdel.

23. For denna dom lig kombinationen av ett
aldre varumaéarke (LIFE) tillsammans med
tillverkarens firma (THOMSON LIFE) till
grund, varvid tillverkarens firma bedémdes
vara den dominerande bestindsdelen i det
sammansatta varumirket. [ ett sidant fall
finns, om tillverkarens firma ar vilkind, en
risk att omsittningskretsen forknippar de
varor som omfattas av det aldre varumérket
med varans ursprung, vilka omfattas av det
sammansatta kinnetecknet.'®> Den mgjliga
risken for férvixling i domen i malet Medion
var ett resultat av att det vid sidan av den
dominerande bestandsdelen identifierades en
ytterligare bestindsdel som var identisk med
det dldre varumirket. Denna andra bestands-
del kunde dérfér inte foérbises nir det gallde
varumirkets helhetsintryck. I detta fall skulle
den i punkt 50 i den 6verklagade domen
uttalade principen f6ljaktligen inte vara till-
lamplig.

24. 1 det foreliggande fallet dr det darfor
avgorande om forstainstansritten pa grund-

11 — Dom av den 6 oktober 2005 i mal C-120/04, Medion (REG
2005, s. 1-8551), punkt 32 och foljande punkter.

12 — Domen i méalet Medion (ovan fotnot 11), punkterna 31 och
34.
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val av sin egen definition faktiskt har
identifierat en dominerande bestindsdel i
det varumirke som ansokan avser, vid sidan
av alla andra bestindsdelar som inte ar
relevanta. Nagot sadant klargérande har
forstainstansritten dock inte gjort.

25. Forstainstansritten har snarare beskrivit
det runda fatet i punkt 57 i den 6verklagade
domen som dominerande i férhéllande till de
andra bestdndsdelarna och i punkt 58 kon-
staterat att det ticker den huvudsakliga delen
av de tva nedre tredjedelarna i det varumérke
som ansOkan avser. Diremot ticker ordet
Limocello enbart en stor del av den &versta
tredjedelen. Vid en jimforelse i samband
dirmed mellan de olika bestandsdelarna i det
varumirke som ansbkan avser har fors-
tainstansritten i punkt 60 och foljande
punkter i den 6verklagade domen dirvidlag
inskrankt sig till att komma fram till att
Ovriga bestindsdelar inte har en domine-
rande stillning. Alla dessa steg i prévningen
leder dock inte till slutsatsen att det runda
fatet dominerar det varumirke som ansokan
avser i den meningen att alla dvriga
bestindsdelar dr férsumbara.

26. Dirav foljer att det varumirke som
ansokan avser enligt forstainstansratten inte
innehéller nagon bestandsdel som i enlighet
med den av ritten utvecklade metoden skulle
motivera att jamforelsen, vid provningen av
om risk for forvixling foreligger, mellan de
bada varumirkena inskriankte sig till denna
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bestindsdel. Snarare borde bada varumir-
kena bli féremal for en ingdende prévning
nér det géller risken for forvixling. Eftersom
detta inte har skett, bygger den overklagade
domen pa felaktig réttstillimpning och skall
féljaktligen upphivas.

VI — Foljderna av upphivandet av den
overklagade domen

27. Domstolen kan, om forstainstansrittens
avgorande upphivs i enlighet med artikel 61
forsta stycket andra meningen i sin stadga
sjalv slutligt avgora malet om detta ér fardigt
for avgoérande. I annat fall skall den ater-
forvisa malet till forstainstansratten for
avgorande.

28. Om domstolen i den foreliggande tvisten
avser att avgéra madlet, méste den, utan
underlag fran den 6verklagade domen, géra
en egen bedémning av de faktiska omstin-
digheterna, nidmligen en jimférelse mellan
de bida varumérkena. En sddan bedémning
av de faktiska omstindigheterna dr dock
férstainstansrittens uppgift. Parterna har
inte heller infér domstolen uttalat sig om
de faktiska omstidndigheterna. Domstolen
skulle pa sin hojd kunna beakta deras
skriftliga inlagor i forsta instans utan att

kunna ta hinsyn till de eventuella yttranden
som framkommer vid férhandlingen. Jag
anser darfor att det foreliggande malet inte
ar fardigt for avgoérande. Domstolen bor
foljaktligen aterforvisa mélet till férs-
tainstansritten for avgoérande.

VII — Rittegangskostnader

29. Om domstolen aterforvisar malet for
avgorande till forstainstansritten, si skall
enligt artikel 122 i rittegingsreglerna beslut
om rittegangskostnaderna anstd till den
slutliga domen.

30. Ett annat beslut i fraga om kostnaderna
forefaller bara mojligt nédr det giller den
andra grunden fér 6verklagandet. Harmoni-
seringsbyran éterkallade talan savitt avser
denna grund, eftersom den berodde pa ett
Oversittningsfel i forstainstansrittens dom,
som efter verklagandet réttades till genom
beslut av den 26 januari 2006 i enlighet med
artikel 84 i forstainstansrittens rittegings-
regler. Man skulle diarmed kunna fraga sig
om kostnaderna for overklagandet i denna
del med ritta skulle kunna aldggas en av
parterna. I det foreliggande fallet 4r denna
grund for overklagandet dock av sd ringa
betydelse att det hirvidlag inte &r motiverat
att separat ta hénsyn till de kostnader som
foljer av den.
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VIII — Forslag till avgérande

31. Jag foreslar darfor att domstolen meddelar foljande dom:

1. Forstainstansrittens dom av den 15 juni 2005 i mal T-7/04, Shaker di L. Laudato
& C. Sas mot Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) (REG 2005, s. 1I-2305), upphévs.

2. Malet aterforvisas till Europeiska gemenskapernas forstainstansritt for avgo-
rande.

3. Beslut om rittegangskostnader kommer att meddelas senare.
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