KAUL MOT HARMONISERINGSBYRAN — BAYER (ARCOL)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fiarde avdelningen)
den 10 november 2004 "

I mal T-164/02,

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

stkande,

mot

Byrén fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. von Miihlendahl och
G. Schneider, bida i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i forfarandet infor 6verklagandenimnden vid harmoniser-
ingsbyran var

Bayer AG, Leverkusen (Tyskland),
* Rittegingssprak: tyska.
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angéende en talan mot beslut fattat av tredje 6verklagandendmnden vid harmoni-
seringsbyran den 4 mars 2002 i drende R 782/2000-3 betriffande ett invindnings-
forfarande mellan Kaul GmbH och Bayer AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(fjairde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna M. Vilaras och I. Wiszniewska-
Biatecka, '

justitiesekreterare: byradirektoren D. Christensen,
med hansyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 30 juni 2004,

foljande

Dom

Sakférhallanden

Bolaget Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) ingav den 3 april 1996 en ansokan
om registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byran fér harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniser-
ingsbyrén), med stod 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 &ndrad lydelse.
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Det sékta varumirket dr ordmirket ARCOL.

De varor f6r vilka varumirkesregistrering har sokts omfattas av klasserna 1, 17 och
20 i Nicedverenskommelsen om internationell Klassificering av varor och tjinster
vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med 4ndringar och tilldgg. Bland de
varor som omfattas av klass 1 dterfinns "kemiska substanser for konservering av
livsmedel”.

Ansdkan om varumérkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken den 20 juli 1998,

Den 20 oktober 1998 framstillde sokanden, med stéd av artikel 42.1 i forordning
nr 40/94, en invindning mot att varumérket skulle registreras for “kemiska
substanser f6r konservering av livsmedel” i klas. 1. Invindningen grundades pé att
det fanns ett dldre gemenskapsvarumirke som hade registrerats den
24 februari 1998 med registreringsnummer 49106. Detta varumdirke utgors av
ordmérket CAPOL och omfattar varor som motsvarar beskrivningen “kemiska
dmnen f6r Lkonservering av livsmedel, nimligen rimaterial for polering och
konservering av firdiga livsmedelsprodukter, speciellt sétsaker”, och som ingar i
klass 1. Till stod for invéindningen aberopade sékanden att det foreligger ett sidant
relativt registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Invéindningsenheten avslog invéindningen genom beslut av den 30 juni 2000.
Invindningsenheten medgav att varorna var identiska, men anség att forvixlingsrisk
var utesluten pa grund av de visuella skillnader och ljudskillnader som konstaterats
mellan de bada varumiirkena.

Den 24 juli 2000 6verklagade sékanden invindningsenhetens beslut med stéd av
artikel 59 i férordning nr 40/94.
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Genom skrivelse av den 17 juli 2000, som inkom till harmoniseringsbyran
den 24 juli 2000, underrittade bolaget Bayer (Bayer AG) harmoniseringsbyran om
att det hade dvertagit den ansokan om registrering av varumirket ARCOL som hade
ingivits av Atlantic Richfield Co. Atgirden registrerades i harmoniseringsbyréns
register den 17 november 2000 i enlighet med artikel 17.5 och artikel 24'i forordning
nr 40/94.

Den 30 oktober 2000 ingav sokanden en inlaga till harmoniseringsbyran, i vilken den
angav grunderna for overklagandet i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 4 mars 2002, som delgavs sékanden den 25 mars 2002 (nedan
kallat det ifragasatta beslutet), ogillade tredje overklagandeniimnden 6verklagandet.
Overklagandenimnden ansag huvudsakligen att hénsyn inte kunde tas till det aldre
mirkets pastatt hoga sirskiljningsformaga, som skulle bero pé att det dr vilkant,
eftersom sékanden inte hade aberopat detta forhallande forrén vid overklagandet.
Overklagandenimnden papekade vidare att sbkanden egentligen inte hade anfort ett
nytt argument utan snarare hade dndrat den rittsliga grunden for dess invindning
till artikel 8.2 c i forordning nr 40/94, som rér vilkénda varumérken. Vidare ansag
overklagandendmnden att det trots att varorna var identiska inte fanns nagon
forvixlingsrisk mellan ordmérkena i friga, med beaktande av de betydande visuella
och fonetiska skillnader som hade konstaterats mellan dem, av att marknaden for de
aktuella varorna ir mycket specialiserad och av att den typiska konsumenten av
sagda varor sannolikt har expertkunskap om dem.

Forfarande och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom ansékan som inkom till férstainstansrattens
kansli den 24 maj 2002. Harmoniseringsbyran inkom med sitt svaromal till réttens
kansli den 16 oktober 2002.
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Genom skrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli den 7 november 2002,
begirde sokanden i enlighet med artikel 135.2 i forstainstansrittens rittegangsregler
tillstdnd att inkomma med en replik.

Den 20 november 2002 beslutade forstainstansritten (fjirde avdelningen) att
ytterligare inlagor inte var nédvindiga, eftersom sékanden skulle kunna utveckla
sina grunder och argument och bemdta harmoniseringsbyrins svarsskrivelse under
det muntliga forfarandet,

Forstainstanstiitten (fjirde avdelningen) beslutade pa grundval av referentens
rapport att inleda det muntliga férfarandet.

Parterna utvecklade sin talan och besvarade forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 30 juni 2004.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.
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Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Bedémning

Till stéd for sin talan har sbkanden huvudsakligen anfért fyra grunder som rér, for
det forsta, asidosittande av skyldigheten att prova de omstindigheter som sdkanden
har &beropat infér Gverklagandenimnden, for det andra, asidosittande av
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, for det tredje, &sidoséttande av de processrittsliga
principer som erkdnns i medlemsstaterna och av de forfaranderegler som ar
tillimpliga vid harmoniseringsbyrn, och for det fjirde, asidosdttande av moti-
veringsskyldigheten.

Det dr lampligt att forst prova den forsta grunden.

Parternas argument

Sokanden anser att dverklagandenimndens bedémning att nya omsténdigheter inte
kan aberopas infér den nir invindningsforfarandet avslutats beror pa en felaktig
uppfattning av &verklagandenamndens funktion. Tvirtom boér enligt sokanden
forfarandet vid dverklagandenimnden ses som en andra instans for provning av
drendet i sak. Inom ramen for denna provning kan parterna &beropa nya
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omsténdigheter. Det var alltsa fel av éverklagandenimnden att i frevarande fall,
med avseende pd bedémningen av forvéxlingsrisken, vigra att prova de handlingar
som sbkanden aberopade i sin skrivelse av den 30 oktober 2000, avseende det
tidigare varumérket CAPOL:s hoga sirskiljningsférméaga, vilka utgjordes av en
forklaring pa heder och samvete som avgivits av sokandens verkstillande direktor
och en férteckning 6ver sokandens kunder. Genom att gora detta har harmoniser-
ingsbyran asidosatt sékandens ritt att yttra sig.

For ovrigt har s6kanden hivdat att den inte pa nagot sitt, till skillnad fran vad
harmoniseringsbyrdn har pastatt, har avstatt fran artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
som grund f6r sin invéindning till formén for artikel 8.2 ¢ i samma forordning, Syftet
med de handlingar som gavs in i inlagan av den 30 oktober 2000 var inte att dberopa
nya omstindigheter, utan snarare att komplettera de argument som redan anforts
under invindningsférfarandet.

Harmoniseringsbyrén har svarat att sékandens stillningstagande ir grundat pa en
felaktig tolkning av det system for rittsligt skydd som har inrittats genom
férordning nr 40/94 och som tillimpas i 6verklagandenimndernas “fasta ritts-
praxis”. Overklagandenimnderna &r funktionellt en fortsittning i forhallande till
invindningsenheten, vilket innebir att det inte #r tillrickligt att ge in ett
overklagande for att undvika konsekvenserna av att inte ha iakttagit de frister som
invindningsenheten har faststéllt. Harmoniseringsbyran har alltsa gjort gllande att
overklagandendmnderna, férutom i undantagsfall, alltid vigrar att beakta en ny
redogorelse for forhallandena om den inte har ingivits inom dessa frister.

Det var emellertid infor éverklagandenimnden som sokanden for forsta gangen
dberopade sin ledande stillning pa marknaden for kemiska substanser for
konservering av livsmedel samt det faktum att varumirket CAPOL var vilkiint
inom mélgruppen. Detta var nya uppgifter, eller till och med, da sékanden anvinde
uttrycket "vilkind”, en dndring av den riittsliga grunden for sékandens invindning
till f6rmén for artikel 8.2 ¢ i forordning nr 40/94.
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Harmoniseringsbyrdn anser vidare att &ven om man hade beaktat sdkandens
marknadsposition och dérav foljande forstirkning av dess varumérkes sarskiljnings-
formaga skulle den slutsatsen inte ha kunnat dras att det foreldg en forvéxlingsrisk.

Forstainstansrittens bedomning

Eérstainstansritten vill inledningsvis pépeka att de handlingar som sdkanden har
givit in till dverklagandendmnden utgdrs av en forklaring pa heder och samvete fran
sékandens verkstillande direktor och av en forteckning éver sokandens kunder.

Dessa handlingar, som rér fragan om i vilken utstréckning sokandens varumérke har
anvints, ingavs av sokanden for att understddja de argument som redan anforts vid
invindningsenheten — och som alltsi enbart &r grundade pd att sokandens
varumirke inte r beskrivande — och som gick ut pa att detta varumirke hade en
hég sirskiljningsformaga och, pa den grunden, skulle &tnjuta ett mer omfattande
skydd.

Overklagandenamnden ansdg i punkterna 10-12 i det ifrgasatta beslutet, och
harmoniseringsbyran ansig i punkt 30 i sin svarsinlaga, att denna nya redogorelse
for forhallandena inte kunde beaktas, d& den gjordes efter det att den frist som
invindningsenheten hade faststallt hade 16pt ut.

Denna standpunkt ér emellertid inte forenlig med den funktionella kontinuiteten
mellan harmoniseringsbyrans instanser, vilken har bekréftats av férstainstansratten
savil avseende forfarandet ex parte (forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i
mal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (BABY DRY),
REG 1999, s. 11-2383, punkterna 38—44, som inte upphévdes pa den punkten i
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domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (BABY DRY), REG 2001, s. I-6251, samt forstainstansrittens
dom av den 12 december 2002 i mal T-63/01, Procter & Gamble mot harmoni-
seringsbyrén (Formen pa en tval), REG 2002, s. I[-5255, punkt 21), som avseende
férfarandet inter partes (forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i
mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE),
REG 2003, s. 1I-3253, punkterna 24—32).

Det har fastslagits att det framgér av principen om funktionell kontinuitet mellan
harmoniseringsbyrans instanser att éverklagandenimnden, inom tillimpningsom-
rédet for artikel 74.1 in fine i forordning nr 40/94, 4r skyldig att grunda sitt beslut pa
alla de faktiska och rittsliga férhallanden som den berérda parten har aberopat,
antingen i forfarandet vid den enhet som har avgjort érendet i forsta instans, eller,
om inte annat foljer av punkt 2 i denna bestdimmelse, vid 6verklagandet (domen i det
ovannimnda mélet KLEENCARE, punkt 32). I motsats till vad harmoniseringsbyran
har hévdat betriffande forfarandet inter partes, foljer det inte av principen om
funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyrans instanser, att en part som inte
har dberopat vissa faktiska och rittsliga forhallanden vid den enhet som har avgjort
drendet i forsta instans inom de foreskrivna fristerna infér denna enhet, enligt
artikel 74.2 i forordning nr 40/94, inte skulle kunna beropa sagda forhallanden vid
6verklagandenimnden. Av principen om funktionell kontinuitet féljer tviirtom att
en sidan part kan dberopa sagda forhallanden vid overklagandenimnden, under
férutsittning att artikel 74.2 i sagda férordning iakttas vid denna instans.

De omtvistade forhallandena aberopades siledes inte for sent enligt artikel 74.2 i
forordning nr 40/94, eftersom de &beropades i bilagan till den inlaga som sékanden
ingav till dverklagandenimnden den 30 oktober 2000, det vill séiga inom den frist pa
fyra ménader som foreskrivs i artikel 59 i forordning nr 40/94. Overklagande-
niimnden kunde séledes inte vigra att beakta dessa forhallanden.

Vidare har éverklagandenédmnden anslutit sig till varumsrkessékandens pastiende i
dess inlaga av den 27 december 2000 om att sékanden i sjilva verket forsokte visa att
dess varumdrke ér ett kiint eller vélkint varumirke, och har i andra hand hivdat, i
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punkt 13 i det ifragasatta beslutet, att sokanden som réttslig grund for sin
invindning hade ersatt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 med artikel 8.2 ¢ i samma
forordning,

Eérstainstansritten anser att detta andrahandsargument inte kan vinna framgéng.

Sokanden har nimligen inte i nagot skede i forfarandet pastitt att den grundade sin
invindning pa nagon annan bestimmelse dn artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Tvirtom dr det pa denna rittsliga grund som sokanden vid forfarandet infor
invindningsenheten och sedan infoér éverklagandenimnden har &beropat sitt
varumirkes hoga sirskiljningsformaga och domstolens réttspraxis avseende
betydelsen av detta for bedémningen av forvixlingsrisken i den mening som avses
i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Av vad ovan anforts foljer att overklagandendmnden inte utan att &sidostta
artikel 74 i forordning nr 40/94 kunde vigra att prova de sakforhéllanden som
sokanden aberopade i inlagan av den 30 oktober 2000 for att visa att det dldre
mirket hade en hog sirskiljningsformaga till f6ljd av att det, enligt sdkanden, hade
anvints p& marknaden.

Enligt rittspraxis atnjuter varumérken som, antingen i sig eller pa grund av att de ar
kdnda pa marknaden, har hog sarskiljningsférméga ett mera omfattande skydd &n
yarumirken med lagre sarskiljningsformaga, eftersom forvaxlingsrisken ér storre ju
hégre det dldre varumirkets sarskiljningsforméaga visar sig vara. Féljaktligen kan det
finnas risk for forvixling, trots att det foreligger en ligre grad av likhet mellan
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varumirkena, om de varor eller tjiinster som de omfattar liknar varandra i hég
utstrickning och det dldre varumirket har en hog sarskiljningsformiga (se
domstolens dom av den 22 juni 1999 i méal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. 11-3819, punkterna 20 och 21, och dér namnd rittspraxis).

Foljaktligen kunde inte dverklagandenimnden, eftersom den i férevarande fall hade
konstaterat att de varor som &syftades med de motstdende kinnetecknen var
identiska och att det fanns vissa likheter mellan dessa kiinnetecken, uttala sig om
férekomsten av en forvixlingsrisk pd det sitt som den gjorde, utan att beakta
samtliga relevanta omsténdigheter, déribland de omstindigheter som sékanden hade
&beropat och som syftade till att styrka det &ldre varumirkets hoga sdrskiljnings-
forméga.

Harav foljer att 6verklagandendmnden har sidosatt de skyldigheter som aligger den
inom ramen for en bedémning av forvéxlingsrisken enligt artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94, genom att inte beakta de omstéindigheter som sékanden &beropade infér
den. Forstainstansritten skall inte ersitta harmoniseringsbyrdns beddémning av
omsténdigheterna i friga med sin egen, utan det ankommer pa harmoniseringsbyran
att gora denna bedémning. Féljaktligen skall det ifragasatta beslutet ogiltigforklaras
utan att det dr n6dvéndigt att uttala sig om de andra grunderna.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Sékanden har
yrkat att svaranden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom
svaranden har tappat maélet, skall sokandens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av tredje overklagandenimnden vid Byrén for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 4 mars 2002 (irende R 782/2000-3)
ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall ersiitta rittegingskostnaderna.

Legal Vilaras Wiszniewska-Bialecka

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 10 november 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordforande
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