HARMONISERINGSBYRAN MOT SHAKER

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)
den 12 juni 2007

I mal C-334/05 D,

angéende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
9 september 2005,

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av O. Montalto och P. Bullock, bida i
egenskap av ombud,

klagande,

i vilket de andra parterna ér:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, Vietri sul Mare (Italien), foretratt av F. Sciaudone,
avvocato,

sOkande i forsta instans,
* Réttegangssprak: italienska.
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Limiiiana y Botella, SL, Monforte del Cid (Spanien),

part i forfarandet infér harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Rosas samt domarna J. Klucka, (referent),
J.N. Cunha Rodrigues, U. Lohmus och A. O Caoimbh,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: handlaggaren B. Fiilop,

efter det skriftliga forfarandet och foérhandlingen den 24 januari 2007,

och efter att den 8 mars 2007 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen skall upphidva den dom som
meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt den 15 juni 2005 i
mal T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyran — Limifiana y Botella (Limoncello
della Costiera Amalfitana shaker) (REG 2005, s. II-2305) (nedan kallad den
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overklagade domen). Genom denna dom bifoll férstainstansritten den talan som
vickts av Shaker di L. Laudato & C. Sas (nedan kallat Shaker) och ogiltigforklarade
det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra 6verklagandenimnd den
24 oktober 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) att avsld nidmnda foretags
anstkan om registrering som gemenskapsvarumirke av ett figurmirke innehéllande
ordelementen "Limoncello della Costiera Amalfitana” och "shaker”.

Tillampliga bestimmelser

Sjunde skilet i radets férordning (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) har foljande lydelse:

"Det skydd som foljer av gemenskapsvarumirket, vars funktion framfor allt ar att
garantera att varumirket anger ursprunget, dr absolut om det rader identitet mellan
varumairket och kinnetecknet och mellan varorna eller tjansterna. Skyddet giller
ocksd vid likhet mellan varumérket och kénnetecknet och mellan varorna eller
tjiansterna. Begreppet likhet bor tolkas i forhallande till risken for forvixling. En
sarskild forutsittning for skydd ér att det finns en risk for férvéixling. Denna risk
méste beddmas mot bakgrund av en lang rad faktorer, sérskilt i hur hég grad
varumidrket ar kint pad marknaden, den association som det anvinda eller
registrerade kiénnetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumirket och
kénnetecknet samt mellan de ifragavarande varorna eller tjansterna.”

I artikel 8.1 b i nimnda férordning foreskrivs foljande:

”Om innehavaren av ett dldre varumirke inviander skall det varumirke som ansékan
galler inte kunna registreras
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b) om det — p& grund av att det 4r identiskt med eller liknar det dldre varumérket
och de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena éar identiska eller ar av
liknande slag — foreligger en risk att allménheten forviaxlar dem inom det
omrade dir det éldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumairket associeras med det dldre varumairket.”

Bakgrund till tvisten

Shaker ingav den 20 oktober 1999 en ansokan till harmoniseringsbyran om
registrering som gemenskapsvarumirke av nedanstaende figurmérke:

De varor som ans6kan om varumérkesregistrering avsag omfattas av klasserna 29, 32
och 33 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tillagg
(nedan kallad Niceoverenskommelsen).

Shaker inskrdnkte sin ansokan, till foljd av harmoniseringsbyrans uppmaning,
betriffande varorna som omfattas av klass 33 till att avse citronlikor som kommer
fran Amalfikusten, vilket motsvarar ”[a]lkoholhaltiga drycker (ej ol)”.
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Den 1 juni 2000 framstéillde Limifana y Botella SL, med stod av artikel 42.1 i
férordning nr 40/94, en invdndning mot registreringen av det varumirke som
ansokan avser. Den grund som aberopades till stod for invindningen var att det
forelag sddan forvixlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 mellan
det varumirke som anstkan avsdg, i den man det rérde varor som omfattas av
klass 33 i Niceoverenskommelsen, och den invindande partens ordmirke, som
ocksa rorde varor som omfattas av klass 33 och som registrerades ar 1996 vid
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (det spanska patent- och registreringsverket)
under benamningen LIMONCHELO.

Invindningen bif6lls av harmoniseringsbyréns invdndningsenhet, vilken foljaktligen
genom beslut av den 9 september 2002 avslog ansékan om registrering av det sokta
varumarket.

Harmoniseringsbyrans andra Gverklagandenimnd avslog genom det angripna
beslutet Shakers éverklagande. Overklagandenimnden fann i huvudsak att ordet
Limoncello var den dominerande bestindsdelen i det sokta varumirket och att
nidmnda varumirke och det dldre varumirket i visuellt och fonetiskt hanseende var
mycket lika varandra, vilket medforde att det forelag en risk for forvixling.

Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Den 7 januari 2004 vickte Shaker talan vid forstainstansritten och yrkade
ogiltigférklaring av det angripna beslutet. Till stod for sin talan gjorde Shaker for
det forsta gillande att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 hade asidosatts, for det
andra att det hade forekommit maktmissbruk och for det tredje att skyldigheten att
motivera beslut hade asidosatts.
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Forstainstansritten fann vid prévningen av den forsta grunden att de aktuella
varorna var identiska och fastslog dérefter, i punkterna 53 och 54 i den 6verklagade
domen, med avseende pa de aktuella kinnetecknen foljande:

”53 [O]verklagandenimnden borde ha undersodkt vilken bestandsdel av det
varumirke som ans6kan avser som genom sina visuella, fonetiska och
begreppsmissiga egenskaper i sig kan ge en bild av detta varumiérke som
omsittningskretsen behaller i minnet, s att de andra bestindsdelarna blir
forsumbara i detta avseende. ...

54 Det varumirke som anstkan avser dr ett sammansatt varuméirke med visuell
karaktir, och bedémningen av helhetsintrycket av varumirket och bestimman-
det av en eventuell dominerande bestandsdel i detta skall géras mot bakgrund
av en visuell bedomning. I ett sidant fall 4r det sdledes endast i den mén en
eventuell dominerande bestindsdel innehéller semantiska aspekter som inte r
visuella som denna bestandsdel skall jamforas med det dldre varumérket. Vid
denna jamforelse skall dven andra semantiska aspekter beaktas, exempelvis
fonetiska aspekter eller relevanta abstrakta begrepp.”

Med tillimpning av denna metod fann forstainstansritten i punkt 59 i den
overklagade domen att atergivningen av det runda fatet med citrondekorationer
skulle anses utgéra den dominerande bestandsdelen i det sokta varumérket.
Forstainstansritten konstaterade att varumérkets ordelement inte var dominerande i
visuellt hinseende och att det inte var nddvéndigt att undersdka dessa
bestdndsdelars fonetiska eller begreppsméssiga egenskaper.

Foljaktligen slog forstainstansritten i punkt 65 i den 6verklagade domen fast att den
bestindsdel som utgors av dtergivningen av det runda fatet inte hade nagonting
gemensamt med det dldre varumirket, som uteslutande &r ett ordmirke.
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Forstainstansritten angav foljande i punkterna 66—69 i ndimnda dom:

"66 Det foreligger foljaktligen inte nagon forvixlingsrisk mellan varumérkena i

67

68

fraga. Att den figurativa atergivningen av ett runt fat med citrondekorationer ar
dominerande i forhallande till de andra bestandsdelarna i det varuméirke som
ansokan avser innebdr att det inte finns nagon risk, grundad pa visuella,
fonetiska eller begreppsmassiga likheter, for forvaxling mellan orden limonchelo
och limoncello i varumirkena i fraga.

Vad giller helhetsbedémningen av forvixlingsrisken skall det erinras om att
genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar bild harav som
han har i minnet ... Saledes har den dominerande bestandsdelen i form av det
runda fatet med citrondekorationer en stor betydelse vid helhetsbedémningen
av kdnnetecknet eftersom en konsument som betraktar en etikett pa en dryck
med hog alkoholhalt beaktar och tar till sig den dominerande bestandsdelen av
kdannetecknet som gor det mojligt for honom att vid ett framtida kop
ateruppleva den tidigare hindelsen.

Att det dr den figurativa bestindsdelen som utgors av ett runt fat med
citrondekorationer som 4r dominerande innebédr att beddmningen av det dldre
varumdrkets séarskiljande bestandsdelar inte paverkar tillimpningen av
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Aven om betydelsen av ett dldre ordmirkes
sarskiljningsformaga kan paverka bedéomningen av forviaxlingsrisken ... férut-
sitts det att det atminstone foreligger en viss forvaxlingsrisk mellan det dldre
varumirket och det varumirke som ansokan avser. Det framgér emellertid av
helhetsbedomningen av férvixlingsrisken mellan de ifrdgavarande varumirkena
att omstdndigheten att det runda fatet med citrondekorationer utgér den
dominerande bestandsdelen innebér att det inte foreligger nagon forvaxlingsrisk
i forhallande till det dldre varumaérket. Foljaktligen finns det ingen anledning for
forstainstansritten att uttala sig om det dldre varumaérkets sarskiljningsférmaga
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69 Mot bakgrund av det ovan anférda finner forstainstansritten att trots att de
berorda varorna dr identiska, 4r varumirkena inte tillrdckligt lika for att det
skulle kunna anses att den spanska omsittningskretsen hade kunnat tro att
varorna i fraga kommer fran samma foretag eller, i forekommande fall, fran
foretag med ekonomiska band. Séledes foreligger det inte, i motsats till vad
harmoniseringsbyran ansag i det [angripna] beslutet, nagon forvaxlingsrisk
mellan varumérkena enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.”

Forstainstansritten bifoll siledes Shakers talan pa den f6rsta grunden, slog fast att
det saknades anledning att préva Shakers andra grunder och ogiltigférklarade det
angripna beslutet. Forstainstansritten éndrade dven det angripna beslutet pa sa sitt
att Shakers o6verklagande till 6verklagandenimnden var befogat, varfor invand-
ningen skulle avslas.

Overklagandet

Harmoniseringsbyran har anfort tva grunder till stod for sitt 6verklagande. Efter det
att forstainstansratten hade vidtagit en réttelse genom beslut av den 12 juni 2006
uppgav harmoniseringsbyran att den inte vidhaller den andra grunden. Det saknas
déarfor anledning att préva denna grund.

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har som grund for sitt Gverklagande gjort géllande att
forstainstansritten har tolkat och tillimpat artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
felaktigt.
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Harmoniseringsbyran har gjort géllande att det var fel av forstainstansritten att sla
fast att det inte foreldg nagon risk for forvaxling pd grundval av endast en
bedémning av hur det sokta varumirket uppfattas i visuellt hinseende utan att gora
en fonetisk och begreppsmissig bedomning av de berérda varumérkenas samtliga
bestdndsdelar. Detta forfaringssitt strider mot principen att det skall foretas en
helhetsbedomning av risken for forvixling, sdisom denna princip bland annat f6ljer
av dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. 1-6191).

Harmoniseringsbyrdn har vidare ifrdgasatt den 6verklagade domen i den del som
avser faststillelsen av kénnetecknens sérskiljande och dominerande bestandsdel.
Forstainstansritten beaktade ndmligen ddrvid uteslutande atergivningen av fatet
med citrondekorationer, vilken tillméittes en avgbrande betydelse, och fann att de
ovriga bestindsdelarna 6verhuvudtaget inte kunde vara sérskiljande.

Harmoniseringsbyran anser att forstainstansrétten borde ha undersokt vilken faktisk
inverkan ordet Limoncello har pa genomsnittskonsumentens uppfattning av de
berérda varorna och att den dirvid borde ha beaktat den aktuella omsittnings-
kretsen. Nér det giller alkoholhaltiga drycker dr genomsnittskonsumenten mer
uppmirksam pa ordelementet, eftersom det rér sig om en kategori av varor som
vanligen identifieras med hjilp av produktens namn snarare dn med hjilp av
bildelement som trycks pa etiketten.

Genom sin underldtenhet att i den overklagade domen bedéma det &ldre
varumirkets ursprungligt sérskiljande egenskaper dndrade forstainstansritten
ordningen i det forfarande som skall utmynna i en bedémning av risken for
forvixling. Forstainstansritten begrinsade sig till att endast undersoka kdnneteck-
nen utan att dédrefter utfora en helhetsbedémning.

Shaker anser daremot att harmoniseringsbyran har grundat sitt 6verklagande pa en
felaktig tolkning av domen i det ovannamnda mélet SABEL. Det foreskrivs inte i
férordning nr 40/94 att var och en av de aktuella varumérkenas visuella, fonetiska
och begreppsmadssiga bestandsdelar skall undersokas.
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Harmoniseringsbyran har enligt Shaker aberopat forstainstansrattens dom av den
15 februari 2005 i mal T-169/02, Cervecerfa Modelo mot harmoniseringsbyran —
Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELOQO) (REG 2005, s. 11-505), dir
forstainstansritten i punkt 40 slog fast att de visuella skillnaderna mellan det sokta
varumdrket och det dldre varumirket, vilka beror pa grafiska sirdrag hos det forra,
motverkas av att den dominerande bestandsdelen &r densamma i fonetiskt och
begreppsmassigt avseende hos badda varumirkena. Denna dom éar enligt Shaker
irrelevant. Ndmnda dom rorde tva figurmérken och den motverkande effekt som
foljde av den fonetiska och begreppsmissiga likheten sammanf6ll med den
dominerande bestindsdelen som i ljudhinseende och begreppsmissigt hinseende
var gemensam for de bdda varumirkena. Enligt Shaker innebédr harmoniserings-
byrans péstiende att en fonetisk och begreppsmissig likhet kan neutralisera den
dominerande visuella bestandsdelen, vilket skulle medfora att fragan huruvida en
bestindsdel 4r dominerande inte &r relevant vid bedémningen av risken for
forvaxling,

Shaker har anfort att harmoniseringsbyrans pastiende att forstainstansritten
uteslutande beaktade &tergivningen av fatet med citrondekorationer, vilken dérvid
tillméttes en avgorande betydelse, i sjdlva verket dr ett yrkande om att domstolen
skall prova forstainstansréittens bedémning av de faktiska omstindigheterna, vilket
ar en fraga som inte omfattas av domstolens provning.

Enligt Shaker kan 6verklagandet foljaktligen inte tas upp till sakprévning savitt avser
detta argument, och argumentet skall i vart fall underkidnnas, eftersom harmoni-
seringsbyrdn inte kan kritisera forstainstansritten for att den har gjort en partiell
bedomning av de faktiska omstindigheterna medan harmoniseringsbyran sjéilv utfor
en sddan bedémning. Bedomningen skall goéras mot bakgrund av forstainstans-
rattens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. 11-4335),
faststilld genom domstolens beslut av den 28 april 2004 i mal C-3/03 P, Matratzen
Concord mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-3657). Enligt denna dom ar det
inte uteslutet att det helhetsintryck som ett sammansatt varumérke astadkommer
hos omsittningskretsen under vissa omstandigheter kan domineras av en eller flera
av varumirkets bestandsdelar.

Shaker har gjort gillande att 6verklagandet inte kan tas upp till sakprovning savitt
avser harmoniseringsbyrans argument att forstainstansritten gjorde en oriktig
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bedémning av genomsnittskonsumenten och av principen om samspel, eftersom
harmoniseringsbyran genom dessa argument har yrkat att domstolen aterigen skall
gora en beddmning av de faktiska omstindigheterna, vilket forstainstansrétten redan
har gjort. Shaker har dessutom papekat att de av forstainstansrittens domar som
harmoniseringsbyran har hénvisat till ar irrelevanta, eftersom de rorde andra
férhallanden 4n de som é&r aktuella i forevarande mal.

Forstainstansritten, som vid beddmningen av risken for forvixling sarskilt hanvisade
till spanska genomsnittskonsumenter, har enligt Shaker korrekt avgransat omsatt-
ningskretsen.

Domstolens bedomning

Upptagande till sakprévning

Vad giller Shakers invindning om réttegingshinder avseende den av harmonise-
ringsbyran anférda grunden erinrar domstolen om att det f6ljer av artikel 225.1 EG
och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att ett 6verklagande &r begrénsat till
rattsfragor. Forstainstansritten dr namligen ensam behorig att faststélla de relevanta
faktiska omsténdigheterna och att bedoma bevisningen. Faststéllelsen av de faktiska
omstéindigheterna och bedémningen av bevisningen utgér déarfor inte — utom i det
fall da uppgifterna har missuppfattats — en rittsfraga som i sig dr understilld
domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande (se bland annat, for ett liknande
resonemang, dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot
harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, av den 12 januari 2006 i
mél C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-
551, punkt 35, och av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-5719, punkt 40).
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Den av harmoniseringsbyran anfoérda grunden ror en rittsfraga i det att harmoni-
seringsbyran darigenom avser att visa att forstainstansritten, genom att endast gora
en bedémning av de aktuella varumérkena i visuellt hinseende och inte i fonetiskt
och begreppsmissigt hinseende, har missbedomt inneborden av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

Overklagandet kan siledes prévas savitt avser denna grund.

Provning i sak

Niar det giller fragan huruvida overklagandet kan bifallas pd den grunden att
forstainstansrétten har tolkat och tillimpat artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
felaktigt, skall det erinras om att det av nidmnda bestimmelse foljer att om
innehavaren av ett aldre varumirke invander, skall det varumirke som ansdkan
giller inte kunna registreras om det — p& grund av att det &r identiskt med eller
liknar det dldre varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varuméirkena
ar identiska eller av liknande slag — foreligger en risk att allmdnheten forvaxlar dem
inom det omrade déir det dldre varumirket ar skyddat, inbegripet risken for att
varumdrket associeras med det dldre varumérket.

Gemenskapslagstiftaren har i detta avseende i sjunde skilet i férordning nr 40/94
preciserat att risken for forvixling maste bedémas mot bakgrund av en lang rad
faktorer, sérskilt i hur hog grad varumérket dr kdnt pa marknaden, den association
som det anvéinda eller registrerade kidnnetecknet framkallar, graden av likhet mellan
varumirket och kdnnetecknet samt mellan de ifragavarande varorna eller tjénsterna.
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Det framgar hirvidlag av fast rattspraxis att det foreligger risk for forvéxling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma féretag
eller i forekommande fall fradn foretag med ekonomiska band (se, for ett liknande
resonemang, angdende radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 17, och av den
6 oktober 2005 i mal C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 26).

Dessutom skall det vid prévningen av huruvida det foreligger risk for férvaxling hos
allménheten goras en helhetsbedémning mot bakgrund av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (se, for ett liknande resonemang, domarna i de
ovannidmnda malen SABEL, punkt 22, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom
av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861, punkt 40,
beslutet i det ovanndmnda maélet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran,
punkt 28, domen i det ovannimnda maélet Medion, punkt 27, samt dom av den
23 mars 2006 i mél C-206/04 P, Miilhens mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-
2717, punkt 18).

Det foljer likasa av fast rattspraxis att helhetsbedomningen av risken for forvaxling
skall, vad géller varumérkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmissiga likhet,
grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena astadkommer med hénsyn
sdrskilt till deras sarskiljande och dominerande bestindsdelar. Den uppfattning som
genomsnittskonsumenten av de ifragavarande varorna och tjansterna har av
varumirkena dr av avgorande betydelse vid helhetsbedémningen av risken for
forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en
helhet och édgnar sig inte at att undersoka varumirkets olika detaljer (se, for ett
liknande resonemang, domarna i de ovannidmnda malen SABEL, punkt 23, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Medion, punkt 28, och Miilhens mot harmonise-
ringsbyran, punkt 19, samt beslutet i det ovannidmnda malet Matratzen Concord
mot harmoniseringsbyran, punkt 29).
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For att beddma graden av likhet mellan de berérda varumérkena skall graden av
deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmassiga likhet faststillas, och i
forekommande fall skall det avgoras vilken betydelse som skall tillmétas dessa olika
faktorer, med hénsyn till vilket slags varor eller tjanster det dr frdga om och under
vilka villkor de salufors (se domen i det ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 27).

Forstainstansritten framholl i punkt 49 i den 6verklagade domen den réttspraxis
som det erinrats om ovan i punkt 35, enligt vilken helhetsbedémningen av risken f6r
forvaxling skall grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena astadkommer.

Forstainstansritten preciserade emellertid i punkt 54 i den 6verklagade domen att
det varumirke som registreringsansokan avsag dr ett sammansatt varuméirke med
visuell karaktir och att beddmningen av helhetsintrycket av varumirket och
bestimmandet av en eventuell dominerande bestindsdel i detta skall goras mot
bakgrund av en visuell bedomning. Ritten tillade att det i ett sddant fall endast &r i
den man en eventuell dominerande bestiandsdel innehéaller semantiska aspekter som
inte dr visuella som denna bestadndsdel skall jamforas med det dldre varumirket. Vid
denna jamforelse skall 4ven andra semantiska aspekter beaktas, exempelvis fonetiska
aspekter eller relevanta abstrakta begrepp.

Med utgangspunkt i dessa dverviganden fann forstainstansritten vid bedémningen
av de ifragavarande kinnetecknen att den dominerande bestandsdelen i det
varumirke som registreringsansokan avsag utgjordes av atergivningen av ett runt fat
med citrondekorationer. I punkterna 62-64 i den o&verklagade domen drog
forstainstansritten diarav slutsatsen att de fonetiska eller begreppsmaissiga egen-
skaperna hos varumérkets 6vriga bestandsdelar inte beh6évde undersokas. Slutligen
slog forstainstansritten i punkt 66 i nimnda dom fast att den omsténdigheten att
den figurativa atergivningen av ett runt fat med citrondekorationer &r dominerande i
forhallande till de andra bestandsdelarna i det varumérke som ansdkan avsag
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innebar att det inte finns nagon risk, grundad péa visuella, fonetiska eller
begreppsmissiga likheter, for forvaxling mellan orden limonchelo och limoncello i
varumadrkena i fraga.

Genom detta forfaringssatt gjorde forstainstansréitten emellertid inte nagon
helhetsbedomning av risken for forvixling.

Vid prévningen av om det foreligger risk for forvaxling skall, enligt domstolens
rittspraxis, beddmningen av likheten mellan tvd varumirken ndmligen inte endast
avse en bestandsdel i ett sammansatt varumirke som jamfors med ett annat
varumirke. Jamforelsen skall tvirtom géras genom att de aktuella varumérkena,
betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte
att omsattningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt
varumirke ger under vissa forhallanden kan domineras av en eller flera av
varumirkets bestandsdelar (se, for ett liknande resonemang, beslutet i det
ovannamnda malet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran, punkt 32, och
domen i det ovannimnda méalet Medion, punkt 29).

Sasom generaladvokaten angav i punkt 21 i sitt férslag till avgorande &r det endast
nér alla andra bestindsdelar i varumirket dr férsumbara som bedémningen av
likheten kan grunda sig enbart pa den dominerande bestandsdelen.

Av detta foljer att forstainstansritten har tillimpat artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
felaktigt.

Harmoniseringsbyrans pastiende att forstainstansritten gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillampning &r under dessa forhallanden korrekt.
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a5 Av det anforda foljer att den 6verklagade domen skall upphévas.

s  Enligt artikel 61 forsta stycket andra meningen i domstolens stadga kan domstolen,
om den upphiver forstainstansrittens avgorande, aterforvisa mélet till forstainstans-
riatten for avgorande.

w7 1 forevarande fall skall malet aterforvisas till forstainstansritten. Beslut om
rattegdngskostnaderna kommer att meddelas senare.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansritt
den 15 juni 2005 i mal T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyran -
Limifiana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) upphivs.

2) Malet aterforvisas till Europeiska gemenskapernas forstainstansritt.

3) Beslut om rittegingskostnader kommer att meddelas senare.

Underskrifter
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