SIGLA MOT HARMONISERINGSBYRAN - ELLENI HOLDING (VIPS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 22 mars 2007 *

I mal T-215/03,

SIGLA SA, Madrid (Spanien), foretritt av advokaten E. Armijo Chavarri,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrdidd av 1. de Medrano Caballero och
G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

Elleni Holding BV, Alphen aan de Rijn (Nederldnderna),
* Rattegangssprak: spanska.
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angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans tredje
overklagandendamnd den 1 april 2003 (drende R 1127/2000-3) om ett invindnings-
forfarande mellan SIGLA SA och Elleni Holding BV,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svéby,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den
13 juni 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
3 oktober 2003,

efter det muntliga forfarandet och férhandlingen den 14 november 2006,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Elleni Holding BV ingav den 7 februari 1997 en anstkan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyréan, 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.
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Det sokta varumarket utgérs av ordkdnnetecknet VIPS.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 35
och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilligg,
och motsvarar foljande beskrivning:

— "Datorer och datorprogram registrerade pa band eller skivor” i klass 9,

— "Affarsradgivning; tjanster avseende kontroll av datorregistrerade data” i
klass 35,

— "Programmering avseende datorer; hotelltjanster, utskidnkning av mat och dryck
(maéltider), caféer och restauranger” i klass 42.

Genom en skrivelse till harmoniseringsbyran av den 23 april 1999, begransade Elleni
Holding sin ans6kan om registrering av gemenskapsvarumaérke avseende klass 42 till
foljande tjanster: "Programmering avseende datorer for anvindning inom hotell-
tjanster, utskdnkning av mat och dryck (maltider), caféer och restauranger.”
Harmoniseringsbyrdn meddelade i skrivelse av den 26 april 1999 att den godtog
begransningen.

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 46/99 av den 14 juni 1999.
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Den 14 september 1999 framstillde Sigla SA med stod av artikel 42.1 i férordning
nr 40/94 en invindning mot registreringen av det soékta varumarket.

Invindningen grundades pa sokandens ordmérke VIPS, som redan registrerats i
Spanien for tjanster i klass 42 i Nicedverenskommelsen motsvarande fo6ljande
beskrivning: "Tjanster avseende tillhandahallande av mat och dryck fardig for
konsumtion; restauranger; sjilvserveringar, matserveringar, barer, caféer, hotell-
tjidnster” (nedan kallat det aldre varumirket). Sigla gjorde 4ven gillande att
varumdrket VIPS i Spanien dr notoriskt ként i den mening som avses i artikel 6 bis i
Pariskonventionen for industriellt réittsskydd av den 20 mars 1883, senast reviderad i
Stockholm den 14 juli 1967 och dndrad den 28 september 1979 (Fiérenta
nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60) (nedan
kallad Pariskonventionen), for “tjanster avseende utskdnkning av mat och dryck
fardig for konsumtion i restauranger; sjilvserveringar, barer, caféer; verksamhet i
form av detaljistbutiker for konsumtionsvaror och presentartiklar, livsmedel,
pappersvaror, tidningar, bocker, audiovisuella varor, fototillbehor, parfymvaror,
rengoringsprodukter, klader, leksaker och mjukvara samt tillhandahallande av
tjianster sasom filmuthyrning och fotoframkallning”, i den mening som avses i
artikel 8.2 c i forordning nr 40/94. Inviandningen gillde samtliga de varor och
tjianster som avsags med Elleni Holdings ansékan om gemenskapsvarumérke.

Som grund f6r invindningen aberopades registreringshindren i artikel 8.1 b och 8,51
férordning nr 40/94.

Den 18 februari 2000 begriansade Elleni Holding i enlighet med artikel 44.1 i
férordning nr 40/94 férteckningen 6ver tjanster i klass 42 i registreringsansokan till
"Programmering avseende datorer fér anviandning inom hotelltjanster, restauranger,
caféer”.
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Genom beslut nr 2221/2000 av den 28 september 2000 bif6ll invandningsenheten
invindningen betraffande tjansterna i klass 42 och avslog den betriffande varorna
och tjansterna i klasserna 9 och 35. Invandningsenheten ansag att de tjanster som
avsigs med det édldre varumérket skilde sig fran de varor och tjanster som avségs
med det sokta varumarket. Det forelag darfor ingen risk for férvéxling i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, trots att de motstaende kinnetecknen
var identiska. Invindningsenheten ansag emellertid att artikel 8.5 i ndmnda
férordning var tillamplig savitt avser tjansterna i klass 42, med hansyn till att Sigla
hade styrkt att det dldre ordmérket VIPS ér kidnt pa den spanska marknaden och till
att det sokta varumirket, till f6ljd av sambandet mellan de tva berérda tjansteslagen,
skulle kunna dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets
renommé.

Den 22 november 2000 6verklagade Elleni Holding invindningsenhetens beslut med
stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 1 april 2003 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs
sokanden den 3 april 2003, bifoll tredje overklagandendmnden Elleni Holdings
overklagande och upphivde invindningsenhetens beslut.

Overklagandenimnden ansag att sékanden hade styrkt att det dldre varumirket var
kant i Spanien men inte angett skilen for att det sokta varumirket skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumérkets sérskiljnings-
férmaga eller renommé. Artikel 8.5 i forordning nr 40/94 var saledes inte tillamplig i
det aktuella fallet, eftersom en av de nédvindiga forutsittningarna for tillimpning av
denna saknades. I 6vrigt ansag 6verklagandendmnden att det saknades anledning att
prova de argument som sokanden hade anfort i sitt yttrande 6éver Elleni Holdings
overklagande och som rorde tillimpningen i det aktuella fallet av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Overklagandet grundades nimligen enbart pd artikel 8.5 i
férordningen, och Sigla kunde inte utvidga 6verklagandets féremal i sitt yttrande
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over 6verklagandet vid forfarandet vid 6verklagandendmnden. Siglas enda méjlighet
i detta avseende var enligt ndimnden att inkomma med ett separat 6verklagande i
enlighet med och inom den frist som anges i artikel 59 i forordning nr 40/94, med
yrkande om delvis upphivande av invindningsenhetens beslut.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan i den del denna avser &sidosittande av artikel 8.5 i forordning
nr 40/94, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran, har betréiffande talan i den del denna avser asidoséttande av
ratten till forsvar och av dispositionsprincipen i artikel 74 i forordning nr 40/94,
angett att den Overlater at forstainstansritten att préva densamma, och har inte
framstillt nagot yrkande avseende denna del.
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Riittslig bedomning

Sokanden har anfért tva grunder — en forstahandsgrund och en andrahandsgrund
— till stéd for sin talan. Forstahandsgrunden ror asidosittande av artikel 8.5 i
férordning nr 40/94. Andrahandsgrunden rér asidosittande av rétten till férsvar och
av dispositionsprincipen i artikel 74 i ndimnda forordning.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 8.5 i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har for det forsta bestritt 6verklagandendmndens pastaende att s6kanden
inte framférde nagra argument eller forebringade nagra bevis for de &beropade
omstdndigheterna, ndrmare bestamt att det fanns en risk for att anviandningen av det
sokta varumairket skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till forfang for det dldre
varumdrket. S6kanden har hérvid hanvisat till utdrag ur dess skriftliga yttranden vid
invindningsenheten av den 11 februari respektive den 17 maj 2000 liksom ur dess
yttrande till 6verklagandendmnden 6ver Elleni Holdings 6verklagande.

Enligt sokanden framgar det av dessa utdrag att stkanden till stéd for den del av
invindningen som framstilldes pd grundval av artikel 8.5 i forordning nr 40/94
anforde foljande omstindigheter: Sokanden har lyckats gora det dldre varumérket
ként bland den spanska allménheten sasom ett prestigefyllt varuméirke som star for
kvalitet, och det finns risk f6r att konsumenternas positiva uppfattning av detta
varumirke 6verfors till Elleni Holdings varor. Vidare har stkanden gjort avsevirda
investeringar i reklam och marknadsforing avseende sina tjénster i syfte att sprida
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och inarbeta varumirket, och det sokta varumirket skulle kunna dra otillborlig
fordel harav. Elleni Holding har vidare inte forebringat nagra bevis for att det fanns
skilig anledning for anvéndningen av det sokta varumirket. Slutligen medfor den
omstindigheten att de tjanster som avses med det sokta varumirket dr hinforliga till
nérliggande affirsomréden en okning av risken for att det sokta varumirket skulle
dra fordel av det dldre varumirkets prestige, rykte eller renommé. Rekvisiten i
artikel 8.5 i férordning nr 40/94 &r foljaktligen uppfyllda.

For det andra har sokanden, i likhet med vad 6verklagandendmnden fann i punkt 44
i det angripna beslutet, papekat att den omstindigheten att konditionalis har
anvénts vid formuleringen av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ("skulle dra otillborlig
fordel ... eller vara till forfang ...”) visar att det racker med att det finns en sannolikhet
— grundad péa en logisk och deduktiv analys — for att anvindningen skulle dra
otillborlig fordel av det dldre varumérkets sdrskiljningsformaga eller renommé. Det
ar i sjilva verket inte mojligt att kriva materiella bevis for att det 4r friga om en
sadan otillborlig fordel, eftersom det kdnnetecken som invdndningen avser dnnu inte
ar registrerat. Enligt s6kanden har tredje 6verklagandendmnden redan godtagit och
redogjort for detta synsitt i ett beslut av den 25 april 2001 (drende R-283/1999-3,
HOLLYWOOQOD).

For det tredje har s6kanden gjort gillande att 6verklagandendmnden hade fel nér
den ansag att invindningsenheten grundade sin bedémning av férekomsten av en
sadan risk som avses i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 enbart pa sambandet mellan
de tjanster som avses med de motstiende varumirkena. Invéndningsenheten
beaktade bara detta samband i syfte att bekréfta forekomsten av en sadan risk. Enligt
s6kanden har harmoniseringsbyrns enheter i tidigare drenden funnit att risken for
association mellan de varor som avses med de motstaende varumirkena kan oka
sannolikheten for att otillborlig fordel dras av det dldre varumirket. Detta framgér
av invandningsenhetens beslut nr 1219/1999 av den 15 november 1999 och av tredje
overklagandenamndens beslut i det i foregdende punkt nimnda drendet HOLLY-
WOOD.
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For det fjarde anser s6kanden att 6verklagandendmndens tolkning av artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 strider mot bestammelserna i artikel 61 och foljande artiklar i
nimnda foérordning och mot forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i
mal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (BABY-DRY)
(REG 1999, s. 11-2383), punkt 43. Om o6verklagandendmnden ansag att s6kandens
standpunkt var oklar, borde den i 6verensstimmelse med artikel 61.2 i férordning
nr 40/94 ha anmodat sokanden att klargéra densamma.

Sokanden har for det femte och sista hénvisat till invdndningsenhetens beslut
nr 531/2000 och nr 621/2001, vilka enligt s6kanden avsag liknande drenden och
vilka bekréftar sokandens stindpunkt betriffande tolkningen av artikel 8.5 i
férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn anser att invindningsenheten och overklagandendmnden
hade fog for att anse att de motstaende kiannetecknen var identiska och att sékanden
hade styrkt att det varuméirke som dberopades till grund fér invindningen var kint i
Spanien for “tjanster avseende tillhandahéllande av mat och dryck firdig for
konsumtion; sjilvserveringar, matserveringar, barer, caféer” i klass 42.

Vidare var det med ritta som 6verklagandendmnden fann att bevisningen avseende
att det sokta varumaérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till f6rfang f6r det
aldre varumérkets sérskiljningsférmaga eller renommé, i den mening som avses i
artikel 8.5 i forordning nr 40/94, kunde grundas pa sannolikheter. I likhet med vad
overklagandeniamnden fann, anforde sokanden emellertid inte, vare sig i sina
yttranden vid invindningsenheten, av den 11 februari och den 17 maj 2000, eller i
yttrandet 6ver Elleni Holdings éverklagande, nagra 6vertygande argument for att det
forelag en sadan risk. Overklagandenamnden gjorde féljaktligen inte nagot fel vid sin
beddmning avseende tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 i det aktuella
fallet.
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Harmoniseringsbyran har medgett att sékandens uppgifter i yttrandet vid invand-
ningsenheten av den 11 februari 2000 angaende sokandens investeringar och
marknadsforing — som har lett till att det varumérke som &beropats till grund f6r
invindningen har blivit kint i vida kretsar — utgér omstindigheter som &r
andamalsenliga for att styrka att varumérket ar kint. S6kanden har emellertid inte
forklarat hur dessa omstiandigheter hinger samman med Elleni Holdings registre-
ringsansékan. Savitt avser sokandens argument att Elleni Holding inte har styrkt att
det finns skélig anledning att anvénda det sokta varumérket, har harmoniserings-
byran betonat att det ankom pa sokanden sjalv, i egenskap av invdndare med
avseende pa det sokta varumarket, att anfoéra objektiva omstandigheter som gjorde
det mojligt att sla fast att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 var tillimplig i det aktuella
fallet.

Harmoniseringsbyran har angett att den delar 6verklagandendmndens bedémning
att det av sdkanden &beropade sambandet mellan de tjanster som avses med det
aldre respektive det s6kta varumirket inte racker for att faststilla att det finns en risk
for att det sokta varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfing for
det dldre varumiérket. Harmoniseringsbyran har péapekat att stkanden sjilv har
angett att sambandet mellan de tjinster som avses med de motstdende
kénnetecknen endast ér en omstindighet som kan 6ka sannolikheten for en sddan
risk. Eftersom det inte pa nagot sitt har styrkts att det finns en risk, kan det inte
heller vara friga om nagon 6kning av risken.

Att Elleni Holding begriansade de tjanster i klass 42 som avses med det sokta
varumairket (se ovan punkt 9) visar dessutom bade att bolaget inte har nagon avsikt
att dra otillborlig fordel av det dldre varumérket och att det &r osannolikt att
anviandningen av det sokta varumérket skulle vara till férfang for det &ldre
varumdrket.

Savitt slutligen avser sokandens argument att 6verklagandendmnden borde ha
anmodat sokanden att klargéra sin standpunkt avseende forekomsten av nimnda
risk, har harmoniseringsbyran genmalt att 6verklagandendmnden inte kan héllas
ansvarig for bristfilligheter i sokandens argumentation. Enligt harmoniseringsbyran
skall overklagandendmnden i Overensstimmelse med artikel 74 i forordning
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nr 40/94 endast prova de grunder som parterna i invindningsforfarandet har
aberopat, och papekanden fran o6verklagandenidmndens sida till endera parten
angdende bristfilligheter i argumentationen avseende faktiska eller rittsliga
omstdndigheter skulle vara till forfang for den andra partens intresse och saledes
strida mot den kontradiktoriska principen, vilken &r tillimplig pé forfaranden inter
partes vid harmoniseringsbyréan.

Slutligen har harmoniseringsbyran péapekat att Elleni Holding under alla omstindig-
heter redan i sitt yttrande av den 3 januari 2001, vilket inneholl grunderna for
overklagandet vid overklagandendmnden, hinvisade till att sokanden inte hade
anfort nagra argument som gjorde det mojligt att sl fast att anvindningen av det
sokta varumairket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till f6rfang for det dldre
varumdrkets sdrskiljningsformaga eller renommé. S6kanden kan dérfor inte pasta sig
vara okunnig om detta argument, som soékanden for 6vrigt bemoétte i sitt yttrande
over Elleni Holdings 6verklagande.

Forstainstansréittens bedomning

Det skall forst och framst erinras om att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 har foljande
lydelse: "Dessutom giller att, efter invdndning fran innehavaren av ett dldre
varumdrke enligt punkt 2, det varumérke som ansékan om registrering avser inte far
registreras om det &r identiskt med eller liknar det &ldre varumérket och avses bli
registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumarket
ar registrerat, nir — i friga om ett dldre gemenskapsvarumirke — det 4r kint i
gemenskapen, eller, nar — i fraga om ett dldre nationellt varumérke — det &r ként i
medlemsstaten ifraga, och anvindningen av det varumérke som ansékan avser utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre
varumdrkets sarskiljningsformaga eller renommé.”

Av ordalydelsen framgar det att bestimmelsen avser ett varumirke som begirs
registrerat for varor eller tjanster som inte dr av samma eller liknande slag som de
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som avses med det dldre varumairket. Domstolen har emellertid, i ett forfarande om
férhandsavgorande angaende tolkningen av artikel 5.2 i radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumadrkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17,
s. 178), vars normativa innehdll &r i princip identiskt med det i artikel 8.5 i
férordning nr 40/94, funnit att artikel 5.2 i direktivet, med hénsyn till den allménna
systematiken och dndamalet med det system i vilket denna artikel ingar, inte kan
tolkas sa att den medfor ett skydd av kdnda varumérken som &dr sidmre nér ett
kénnetecken anvénds for varor eller tjanster av samma eller liknande slag &n nér ett
kannetecken anvinds for varor eller tjédnster som inte &r av liknande slag. Det kianda
varumairket skall sdledes i enlighet med domstolens tolkning tillerkénnas ett skydd
som, vid anvindning av ett kidnnetecken for varor eller tjanster av liknande eller
samma slag, dtminstone &r lika omfattande som nir ett kinnetecken anvinds for
varor eller tjanster som inte 4r av liknande slag (domstolens dom av den
9 januari 2003 i mal C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkterna 24-26,
och av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
REG 2003, s. [-12537, punkterna 19-22).

Artikel 8.5 i férordning nr 40/94 skall saledes tolkas analogt i den meningen att den
kan é&beropas till stéd for en invindning bade mot en ansékan om registrering av ett
gemenskapsvarumairke avseende varor och tjinster som varken dr av samma eller
liknande slag som de som avses med det dldre varumérket, och mot en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke avseende varor som &r av samma eller
liknande slag som de som avses med det dldre varumirket.

Av ordalydelsen av artikel 8.5 i férordning nr 40/94 framgar det dven att den endast
ar tillamplig under forutsittning att vissa rekvisit ar uppfyllda. For det forsta skall de
motstiende varumaiarkena vara identiska eller likna varandra, for det andra skall det
dldre varumirke som aberopats till grund for invindningen vara ként och, for det
tredje, skall det finnas risk for att anvindningen av det varumirke som ansékan
avser utan skilig anledning skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till forfang for
det &ldre varumirkets sirskiljningsforméga eller renommé. Dessa rekvisit &r
kumulativa, vilket innebér att om ett av dem inte dr uppfyllt, kan inte bestimmelsen
tillimpas (forstainstansrattens dom av den 25 maj 2005 i mal T-67/04, Spa
Monopole mot harmoniseringsbyrdn — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-
FINDERS), REG 2005, s. 1I-1825, punkt 30).
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I syfte att bittre definiera den risk som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94, skall
det papekas att ett varumérkes framsta funktion obestridligen &r att ange ursprunget
(se sjunde skilet i forordning nr 40/94). Ett varumirke har emellertid dven till
uppgift att formedla andra typer av information om bland annat de sirskilda
kvaliteter eller egenskaper hos de varor eller tjanster som varumirket betecknar,
eller om de uppfattningar och sinnesintryck som varumérket star for, sasom lyx,
livsstil, exklusivitet, dventyr eller ungdom. I detta avseende har varumérket ett
inneboende sjilvstindigt ekonomiskt virde, skilt fran det som ar knutet till de varor
eller tjanster for vilka det &dr registrerat. Information som formedlas genom eller
associeras med ett kint varumirke ger varumirket ett betydande och skyddsvirt
virde, sarskilt som ett varumairke i de flesta fall har blivit kint forst efter avsevirda
anstrangningar och investeringar fran varumérkesinnehavarens sida. Det dr déarfor
som artikel 8.5 i féorordning nr 40/94 skyddar ett kint varumérke mot varje ansékan
om registrering av ett identiskt eller liknande varumérke som skulle kunna vara till
forfang for bilden av varumérket, 4ven om de varor eller tjanster som avses med det
sokta varumadrket inte dr jaimforbara med dem for vilka det dldre kinda varumérket
ar registrerat.

Provningen av det tredje av de i punkt 34 ovan ndmnda rekvisiten avser tre olika
slags risker, nirmare bestdmt att anvindningen av det skta varumérket utan skilig
anledning skulle vara till forfang for det dldre varumarkets sarskiljningsférmaga, till
forfang for det édldre varumarkets renommé eller dra otillbérlig fordel av det dldre
varumairkets sirskiljningsformaga eller renommé (domen i det ovan i punkt 34
ndmnda malet SPA-FINDERS, punkterna 43-53, se dven, analogt, generaladvokaten
Jacobs forslag till avgoérande i det ovan i punkt 32 namnda malet Adidas-Salomon
och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12540, punkterna 36-39). Med hénsyn till
ordalydelsen av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 &r det tillrickligt att endast en av de
ovannidmnda riskerna foreligger for att bestimmelsen skall vara tillimplig. Det tredje
av de ovan i punkt 34 nimnda kumulativa rekvisiten avser saledes tre alternativa
slags risker.

Savitt forst och framst avser risken for att anvindningen av det sokta varumirket
utan skilig anledning skulle vara till forfang for det édldre varumiérkets sarskilj-
ningsférmaga, kan sadant forfang uppkomma nér det dldre varumérket forlorar sin
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férmaga att vicka en omedelbar association till de varor for vilka det registrerats och
anvinds (se, domen i det ovan i punkt 34 nimnda malet SPA-FINDERS, punkt 43).
Denna risk avser siledes det dldre varumirkets “forsvagning”[*] eller “successiva
sonderfall” genom upplosning av dess identitet och dess inflytande 6ver allmén-
hetens medvetande (generaladvokaten Jacobs forslag till avgérande i det ovan i
punkt 36 nimnda mélet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 37). [*Nedan
anvinds begreppet urvattning, Overs. anm.]

Risken for urvattning ar emellertid i princip mindre om det dldre varumérket bestar
av ett ord som pa grund av sin egen innebdrd har en mycket utbredd och frekvent
anvindning, oberoende av det édldre varumairke i vilket ordet ingar. I ett sddant fall &r
det mindre sannolikt att det dldre varumarket urvattnas till f5ljd av att ordet ingar i
det sokta varumairket. I domen i det i punkt 34 ovan niamnda méalet SPA-FINDERS
(punkt 44) fann forstainstansritten sélunda att ordet spa ofta anvindes for att
beteckna till exempel den belgiska staden Spa och den belgiska motorbanan Spa-
Francorchamps eller, allmént, utrymmen avsedda for hydroterapi, som till exempel
angbastu eller torrbastu, och risken for att ett annat varumirke innehéllande
ordelementet Spa skulle vara till forfing for varumérket SPA:s sirskiljningsférmaga
framstod darfér som begriansad.

Savitt dérefter avser risken for att anviandningen av det sokta varumérket utan skilig
anledning skulle vara till forfang for det dldre varumirkets renommé, uppkommer
sadant forfang nér de varor eller tjanster som avses med det sokta varumérket kan
uppfattas av allminheten pa ett sddant sitt att det édldre varumirkets attraktions-
forméaga minskar (domen i det ovan i punkt 34 nidmnda malet SPA-FINDERS,
punkt 46). Risk for sddant forfang kan bland annat uppsta nir de varor eller tjanster
som avses med det stkta varumérket har en egenskap eller kvalitet som, pa grund av
att det dldre kidnda varumérket dr identiskt med eller liknar det s6kta varumaérket,
kan medfora ett negativt inflytande pa bilden av ett dldre kint varumérke.

Risken, slutligen, for att anvindningen av det sokta varumirket utan skilig
anledning skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets sarskiljningsférmaga
eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltande pa ett kint
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varumirke och forsok att dra fordel av dess rykte (domen i det ovan i punkt 34
namnda malet SPA-FINDERS, punkt 51). Det dr med andra ord fraga om en risk for
att bilden av det kidnda varumirket eller de egenskaper som detta formedlar 6verfors
till de varor som avses med det s6kta varumérket s att saluféringen av sistndgmnda
varor underldttas genom associationen med det dldre kdnda varumarket.

Denna sista risktyp skall hallas skild fran risken for forvixling enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Enligt fast rittspraxis foreligger risk for forviaxling, om det
finns risk for att allménheten kan tro att de varor eller tjanster som avses med det
sokta varumirket kommer fran samma foretag som dem som avses med det dldre
varumirket eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band med
sistnamnda foretag (forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i
mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran — Petit Liberto (Fifties),
REG 2002, s. II-4359, punkt 25, se #ven, analogt, domstolens dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den
22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 17). I fall som omfattas av artikel 8.5 i forordning nr 40/94, diremot,
férknippar den berérda allménheten de motstiende varumiérkena, det vill siga de far
uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstiende varumérkena, utan
att dérvid forvixla dem (se, analogt, domen i det ovan i punkt 32 nimnda malet
Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 29). Det maste siledes inte foreligga
risk for forviaxling for att artikel 8.5 i forordningen skall vara tillamplig (se, analogt,
domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-
6191, punkt 20).

Mot bakgrund av det ovan anfoérda kan skillnaden mellan risken for otillborlig fordel
i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 och risken for forvixling
sammanfattas pa foljande satt: Risk for forvixling foreligger nér den relevanta
konsumenten tilltalas av den vara eller tjinst som avses med det sokta varumérket
dérfor att vederborande tror att det ar fraga om en vara eller en tjinst med samma
kommersiella ursprung som den som avses med det identiska eller liknande dldre
varumirket. Risk for att anvindningen av det sokta varumirket utan skélig
anledning skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumirkets sirskiljningsférmaga
eller renommé foreligger daremot nidr konsumenten, utan att vederborande
n6édvindigtvis tar miste i friga om den berérda varans eller tjanstens kommersiella
ursprung, tilltalas av det sokta varumaérket i sig och koper den vara eller tjanst som
det avser pa grund av att varan eller tjansten bér detta varumérke, som dr identiskt
med eller liknar ett aldre kidnt varumirke.
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Forstainstansritten skall i det f6ljande prova vilka omsténdigheter som en invandare
som &r innehavare av ett dldre kint varumirke skall &beropa till stod for en
invindning enligt artikel 8.5 i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdns prévning i drenden om relativa registreringshinder skall
enligt artikel 74.1 andra meningen i forordning nr 40/94 vara begréinsad till vad
parterna har aberopat och yrkat. Denna bestimmelse har tolkats s& att harmoni-
seringsbyrans enheter, diribland Gverklagandendmnden, vid beslut i ett invind-
ningsfoérfarande enbart kan grunda sitt beslut pa de relativa registreringshinder som
den berorda parten har dberopat och pa de omstindigheter och bevis som denna
part har dberopat och som avser nimnda registreringshinder (forstainstansrittens
dom av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran —
LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 32, och av den 22 juni 2004 i
maél T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran — DaimlerChrysler
(PICARO), REG 2004, s. 11-1739, punkt 28).

Det har emellertid ocksa slagits fast att begriansningen av de omsténdigheter som
kan ligga till grund for prévningen av invindningen inte utesluter att, utéver de
omstindigheter som parterna i invindningsférfarandet uttryckligen har &beropat,
hénsyn tas till notoriska fakta, det vill siga fakta som det forutsitts att alla kdnner till
eller som det gar att fi kinnedom om med hjilp av allmént tillgiangliga kllor
(domen i det ovan i punkt 44 nimnda malet PICARO, punkt 29).

I 6vrigt skall det papekas att syftet med artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte ar att
hindra registrering av varje varuméirke som ar identiskt med eller liknar ett kéint
varumdrke. Syftet med denna bestimmelse &r sarskilt att innehavaren av ett dldre
kint varumérke skall kunna framstilla en invdndning mot registreringen av
varumairken som antingen kan vara till forfang for det aldre varuméirkets renommé
eller sérskiljningsformaga eller dra otillborlig fordel av detta varumérkes renommé
eller sirskiljningsformaga. Harvid skall det emellertid preciseras att innehavaren av
det dldre varumairket inte maste styrka att varumérket fororsakas en faktisk och
aktuell skada. Vederb6rande maste emellertid dberopa uppgifter som gor det méjligt
att prima facie fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte ar hypotetisk, f6r
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att det sokta varumaérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till f6rfang f6r det
aldre varumirket (domen i det ovan i punkt 34 nidmnda malet SPA-FINDERS,
punkt 40).

Det ir ett grundliggande villkor for tillimpningen av artikel 8.5 i foérordning
nr 40/94 att det finns ett samband mellan det sokta och det dldre varumirket. Det
férfang som avses i denna bestimmelse &r namligen, i forekommande fall, foljden av
ett visst métt av likhet mellan det sokta varumérket och det dldre varumérket, som
medfor att omsittningskretsen férknippar de bada varumirkena med varandra, det
vill sdga att de far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (domen i det
ovan i punkt 34 nimnda mélet SPA-FINDERS, punkt 41). For att faststilla huruvida
det foreligger ett sidant samband skall det goras en helhetsbedémning, varvid
samtliga relevanta omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas (se, analogt,
domen i det ovan i punkt 32 nidmnda malet Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
punkterna 29 och 30). I det avseendet giller att ju storre sarskiljningsférméga eller
renommé det dldre varumérket har, desto lattare ar det att anse att anvindningen ar
till forfang (se, analogt, domstolens dom av den 14 september 1999 i mal C-375/97,
General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 30).

Det framgéar av det ovan anfoérda att en invindare som vill aberopa det relativa
registreringshindret i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 dels skall ange vilket dldre
varumirke som aberopas som grund for invindningen, dels styrka att det 4r ként.
Mot bakgrund av vad som slogs fast i domen i det ovan i punkt 47 nimnda malet
General Motors (punkt 30), vilket &r tillimpligt analogt i det nu aktuella malet, &r
det mojligt, sdrskilt i friga om en invindning som grundar sig pa ett exceptionellt
ként varumirke, att sannolikheten foér en framtida icke hypotetisk risk for att
anvindningen av det sokta varumirket skulle vara till f6rfang for eller dra otillborlig
fordel av det varumérke som aberopats som grund for invindningen &r sa uppenbar
att invindaren inte behéver &beropa eller styrka nagon annan faktisk omsténdighet i
detta avseende. Det kan emellertid inte presumeras att sa alltid &r fallet. Det kan
némligen vara sa att det inte omedelbart kan fastslas att det sokta varumaérket, dven
om detta ér identiskt med eller liknar det kdnda édldre varumarket, kan medféra att
det dldre kidnda varumérket utsitts for ndgon av de tre risker som avses i artikel 8.5 i
férordning nr 40/94. I ett sadant fall skall invandningen avslas, savida inte en sadan
framtida icke hypotetisk risk for forfang eller otillborlig fordel kan styrkas med hjélp
av andra omstédndigheter, som det i sa fall ankommer pa invéndaren att aberopa och
styrka.
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I det nu aktuella fallet skall det forst och framst konstateras att 6verklagande-
ndmnden inte ifragasatte invindningsenhetens slutsats att de motstaende kéinne-
tecknen ir identiska. Overklagandenimnden underkinde vidare Elleni Holdings
argument avseende att sokanden inte hade styrkt att det dldre varumérket &dr ként i
Spanien och godtog, liksom invindningsenheten, att nimnda varumérke ar ként i
Spanien for foljande tjanster i klass 42: "tjanster avseende tillhandahéllande av mat
och dryck fardig for konsumtion; restauranger; sjalvserveringar, matserveringar,
barer, caféer” (det angripna beslutet, punkt 31).

Overklagandenimnden ansag alltsa att sékanden uppfyllde tva av de tre rekvisiten i
artikel 8.5 i forordning nr 40/94. Den ansag emellertid att sokanden inte hade anfort
nagot argument eller ndgon omstindighet som gjorde det mojligt att faststilla att
anvindningen av det sokta varumiérket skulle snylta pa eller vara till forfang for det
aldre varumairkets renommé (det angripna beslutet, punkt 47). Den ansag, i motsats
till invdndningsenheten, att den enda omstéindighet som s6kanden hade &beropat i
detta avseende, ndrmare bestimt att det fanns ett samband mellan de tjanster som
avsigs med de motstiende varumérkena, inte var till fyllest (det angripna beslutet,
punkt 46). Overklagandenimnden ansig foljaktligen att sékandens invindning
skulle avslas, eftersom ett av rekvisiten i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte var

uppfyllt.

Det angripna beslutet skall alltsa forstas sa att 6verklagandendmnden i det aktuella
fallet inte ansag det foreligga nagon risk for att anvindningen av det sokta
varumirket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det &ldre
varumadrkets sérskiljningsforméga eller renommé, trots att de motstidende kinne-
tecknen ér identiska och att det dldre varumairket ar kant.

Harav foljer att det vid bedomningen av om det angripna beslutet ar lagenligt skall
utredas huruvida atminstone en av de tre risktyper som avses i artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 forelag i det nu aktuella fallet. Forst och framst skall det darvid
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utredas huruvida s6kanden vid harmoniseringsbyrans enheter aberopade, utdver det
pastadda sambandet mellan de tjanster som avses med de motstidende varuméirkena,
nagra omstindigheter som kunde beaktas av ¢verklagandenimnden vid bedém-
ningen av férekomsten av de ifragavarande riskerna.

Sokanden har i detta avseende i sin ansdkan hinvisat till den avsevirda reklaminsats
som sokanden genomforde i syfte att marknadsfora sina tjanster och sprida och
inarbeta det dldre varumirket. Denna uppgift dr emellertid endast relevant for att
styrka att det dldre varumérket dr ként, vilket slogs fast i det angripna beslutet.
Reklaminsatsen tjanar emellertid inte i sig till att styrka att det finns en risk for att
anvéandningen av det sokta varumarket skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till
forfang for det dldre varumirkets sarskiljningsforméaga eller renommé, i den mening
som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94, och &r siledes inte relevant.

Sokanden har dven daberopat att den spanska allménheten kinner det &ldre
varumadrket sdsom ett prestigefyllt varumirke som star for kvalitet. I sin ansékan har
sokanden i detta sammanhang citerat ett utdrag ur sitt yttrande av den
11 februari 2000 vid inviandningsenheten, i vilket den hénfor sig till systematisk
reklam for det dldre varumirket “tillsammans med den erkinda kvaliteten pa de
ifrdgavarande varorna och tjinsterna”. I samma yttrande lade sokanden #dven fram
"bevis for [det dldre varumirkets] prestige och renommé” (evidence of the prestige
and reputation).

Forstainstansratten konstaterar att sokanden i sitt yttrande beskrev VIPS-
restaurangerna som inrattningar med mycket langa Oppettider (fran morgon till
klockan 03.00), 6ppna sju dagar i veckan, dven sondagar och helgdagar. Mat serveras
i princip utan uppehall och utbudet baseras pd en meny som &r gemensam for alla
VIPS-restauranger. Sokanden tillhandaholl dessutom flera utdrag ur artiklar i press
och litteratur, av vilka det framgar att den spanska allmdnheten uppfattade VIPS-
inrdttningarna som en informell och avspand miljo, sarskilt attraktiv for ungdomar,
dér man kan &ta och handla vilken tid som helst pa dygnet.
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VIPS-restaurangerna namndes dessutom i samband med andra vilkdnda snabb-
matskedjor eller i kontrast till kvalitetsrestauranger, bland annat i foljande utdrag:

— 7Kanske promenera frdn Moncloa till Plaza de Espafia och pa vigen passera
McDonalds, VIPS och Pans & Company”,

— ”En kvalitetsrestaurang hade noggrant valts ut it de framstiende gisterna, men
Willy Banks och Al Oerter ville bara ha hamburgare. Det var ldnge sedan, men
inget har fordndrats. Forra aret firade Maurice Greene sitt virldsrekord genom
att ga till VIPS och dta hamburgare klockan ett pa natten ...”,

— ”Vad giller restauranger finns det VIPS och Burger King”.

Hérvid skall det papekas att d&ven om vissa varumirken for snabbmatskedjor
otvivelaktigt 4r kdnda, &r det inte s& att de som huvudregel, och utan bevisning till
styrkande av motsatsen, kan anses formedla bilden av sérskild prestige eller hog
kvalitet. Snabbmatsbranschen forknippas snarare med andra kvaliteter, sasom
snabbhet eller tillgdnglighet och, i viss man, ungdom, eftersom méanga ungdomar
besoker den typen av inrdttningar.

Mot bakgrund av det ovan anférda kan inte sdkandens vaga och obestyrkta
hanvisningar i yttrandet vid invdndningsenheten till VIPS-restaurangernas varors
och tjansters "prestige och rykte” eller “erkénda kvalitet” anses utgora aberopande av
en bild av sarskilt hog prestige eller kvalitet som éar forknippad med det édldre
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varumdrket VIPS. S6kanden forefaller, bade i yttrandet vid harmoniseringsbyran och
i ansokan, blanda samman forutsittningarna for att ett varumérke skall anses vara
ként med dess eventuella prestige eller sarskilda kvaliteter. Det kan inte presumeras
att alla kinda varumérken formedlar en bild av prestige eller hog kvalitet enbart pa
grund av att de dr kidnda. Hérav foljer att det var med ritta som overklagande-
ndmnden i det angripna beslutet inte beaktade den prestige som pastods vara
forknippad med det édldre varumairket.

Om hénvisningen i ansokan till det dldre varumaérkets sarskilda prestige skall forstas
s att sokanden for forsta gangen vid forstainstansritten aberopar denna sakom-
stindighet, skall det erinras om att en talan vid forstainstansritten syftar till att
ratten skall prova lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut i den mening
som avses i artikel 63 i forordning nr 40/94 (forstainstansrittens dom av den
5 mars 2003 i mal T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyran — Dr. Robert Winzer
Pharma (BSS), REG 2003, s. [I-411, punkt 61, av den 6 mars 2003 i mal T-128/01,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (kylargaller), REG 2003, s. II-701,
punkt 18, och av den 3 juli 2003 i mél T-129/01, Alejandro mot harmonisering-
sbyran — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. I1I-2251, punkt 67). Denna
provning skall géras med avseende pa tvistens faktiska och rittsliga bakgrund, sésom
denna framlagts vid 6verklagandenimnden (forstainstansrittens dom av den
5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyran (dggformad
tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 16, av den 22 oktober 2003 i mal T-311/01,
Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-
4625, punkt 70). Hérav foljer att ovanndmnda nya sakomstindighet inte kan prévas,
eftersom det annars skulle innebira att forstainstansritten provade en omstindighet
som ligger utanfér det angripna beslutets faktiska bakgrund (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovanndmnda malet Starix, punkt 73, och forstainstans-
rittens dom av den 22 juni 2004 i mal T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818” mot
harmoniseringsbyran — Nabeiro Silveria (Galdxia), REG 2004, s. II-1765, punk-
terna 46 och 47).

Sokanden har slutligen gjort géllande att Elleni Holding inte har styrkt att det finns
skilig anledning att anvinda det sokta varumérket. Préovningen av om det finns en
eventuell skilig anledning skall emellertid goras forst efter provningen av huruvida
atminstone en av de tre risktyper som avses med det tredje och sista rekvisitet i
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 féreligger. Om det slas fast att inte nagon av de tre
riskerna foreligger finns det ndmligen inte nagot hinder for att det sokta varumarket
registreras och anvéinds, och fragan huruvida det finns skilig anledning att anvinda
det sokta varumairket &ér da irrelevant.
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Det framgar av det ovan anférda att 6verklagandendamnden hade fog for att i det
angripna beslutet anse att den enda relevanta omstindighet som soékanden
aberopade till stod for att det forelag ett relativt registreringshinder enligt artikel 8.5
i forordning nr 40/94 var sambandet mellan de tjinster som avses med de tva
motstaende varumirkena. Det skall saledes provas huruvida 6verklagandenimnden
hade fog for att anse att denna omsténdighet inte rickte for att styrka att atminstone
en av de ovanndmnda risktyperna i artikel 8.5 foreligger.

Savitt forst och framst avser risken for att anvindningen av det sokta varumirket
skulle vara till forfang for det dldre varumairkets sirskiljningsférmaga, det vill siga
risken fér varumérkets "urvattning” och "successiva sonderfall”, sisom angetts ovan
i punkterna 37 och 38, skall det papekas att ordet VIPS utgér den engelska
pluralformen av akronymen VIP (p& engelska Very Important Person, det vill siga
"mycket viktig person”), som ofta anviands i bade internationella och nationella
sammanhang for att beteckna kidnda personligheter. Risken for att anvdandningen av
det sokta varumirket skulle vara till forfing for det &dldre varumirkets sarskilj-
ningsférmaga ar darfor begriansad.

Sannolikheten f6r en sddan risk dr dénnu mindre i fall som det nu aktuella, d& det
sOkta varumdrket avser tjdnster i form av “programmering avseende datorer for
anvindning inom hotelltjanster, utskdnkning av mat och dryck (maltider), caféer och
restauranger”, som riktar sig mot en sérskild och foljaktligen snévare allméinhet,
ndmligen innehavare av ndmnda inrédttningar. Detta innebdr att det sokta
varumdrket, om det registreras, genom sin anvéndning férmodligen endast kommer
att bli kint av denna relativt snivt avgrinsade allméinhet, vilket tveklost minskar
risken for urvattning eller successivt sonderfall av det &ldre varumirket genom
upplosning av dess identitet och dess inflytande 6ver allménhetens medvetande.

Det anforda péaverkas inte av det pastddda samband mellan de tjanster som avses
med de bida motstiende varumirkena som sokanden har aberopat. Sasom
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overklagandendmnden med fog fann i punkt 46 i det angripna beslutet, &r
sambandet i fraga ndmligen inte relevant i sammanhanget, eftersom urvattningen av
ett kint varumérkes identitet inte dr beroende av fragan huruvida de varor och
tjianster som avses med det kinda varumérket ér av liknande slag som de som avses
med det sokta varumarket.

Harav foljer att 6verklagandenimnden hade fog for sin slutsats att det inte fanns
nagon risk for att anvindningen av det sokta varumérket skulle leda till urvattning
av det dldre varumérkets séarskiljningsformaga.

Direfter skall forstainstansriatten prova risken for att anvdndningen av det sokta
varumdrket skulle vara till forfang for det dldre varumérkets renommé. Sasom det
har angetts ovan i punkt 39 giller fragan risken for att den omstandigheten att det
dldre kdnda varumirket forknippas med de varor eller tjinster som avses med det
sokta identiska eller liknande varumérket leder till att det dldre varumérket forsvagas
eller skadas, pd grund av att de varor eller tjinster som avses med det sokta
varumairket har en sirskild egenskap eller kvalitet som kan medféra ett negativt
inflytande pa bilden av det dldre varumérket.

I detta avseende konstaterar férstainstansritten att de tjdnster som avses med det
sokta varumirket inte har nagon egenskap eller kvalitet som gor det sannolikt att
dess anvandning skulle vara till sidant forfang for det dldre varumarket. S6kanden
har inte aberopat, och a fortiori inte heller styrkt, forekomsten av nagon sadan
egenskap eller kvalitet. Enbart den omstindigheten att det finns ett samband mellan
de tjanster som avses med de motstiende varumérkena &r varken tillrickligt eller
avgorande. Ett sadant samband okar visserligen sannolikheten for att allménheten
aven tinker pa det dldre varumirket ndr den kommer i kontakt med det sokta
varumdrket. Detta ricker emellertid inte for att det dldre varumairkets attraktions-
kraft skall minska. Det kan bara intréiffa om det styrks att de tjénster som avses med
det sokta varumirket har sddana egenskaper eller kvaliteter som potentiellt sett
skulle kunna vara till forfang for det dldre varumérkets renommé. Néagot sadant har
emellertid inte styrkts i det nu aktuella fallet.
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Overklagandenimnden hade féljaktligen fog fér sin slutsats att det inte fanns nagon
risk for forfang for det dldre varumirkets renommé.

Slutligen skall forstainstansrdtten prova risken for att anvindningen av det sokta
varumirket skulle dra otillbérlig fordel av det dldre varumirkets sérskiljnings-
formaga eller renommé. Sasom det har angetts ovan i punkterna 40—42 skall denna
risk hallas skild fran risken for forvixling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94,
eftersom den risk som avses i artikel 8.5 i samma forordning inte nodvandigtvis
maste innebdra att allménheten forvaxlar de motstdende varumarkena.

Det skall hérvid papekas att argumentet att det sokta varumérkets omséttningskrets
skulle vara benégen att kopa den mjukvara som avses med det sokta varumarket i
tron att varan hirrér fran de kinda VIPS-restaurangerna eller att dessa anvinder
varan, dr relevant vid bedomningen av huruvida det foreligger en siddan risk for
forvixling som omfattas av det relativa registreringshindret i artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94, men inte vid beddmningen av om det foreligger en sddan risk
som omfattas av registreringshindret i artikel 8.5 i forordningen. Risken for
forvaxling aberopades faktiskt av sokanden till stod for invandningen, men
invindningsenheten fann att nagon sadan risk inte forelag. I det angripna beslutet
gjordes inte ndgon ny prévning i denna fraga, vilket sokanden har motsatt sig genom
sin andra grund, vilken kommer att prévas nedan.

Risk for att otillborlig fordel dras av det dldre varumérkets sérskiljningsformaga eller
renommé kan endast uppkomma om omsittningskretsen, utan att forvixla
ursprunget for de tjanster som avses med de motstiende varumérkena, skulle
tilltalas sdrskilt av Elleni Holdings mjukvara enbart av den anledningen att den
betecknas med ett varumirke som ér identiskt med det éldre kidnda varumérket
VIPS.

Det finns emellertid ingenting i det aktuella mélet som visar att det finns nagon
sadan risk. Sasom overklagandendmnden med ritta fann &r sambandet mellan de
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tjidnster som avses med de motstiende varumirkena inte tillrickligt i sig. For att
anvindningen av det s6kta varumirket skall kunna anses dra otillbérlig fordel av det
aldre varumirkets sarskiljningsformaga eller renommé, dven om det inte foreligger
nagon risk for forvixling i friga om de aktuella tjansternas kommersiella ursprung,
kravs nidmligen att det styrks att det sokta varumérket forknippas med sddana
positiva egenskaper hos det identiska dldre varumérket som kan medféra uppenbart
utnyttjande eller snyltning pa det dldre varumérket.

I avsaknad av en redogorelse fran sokandens sida for det dldre varumérkets
nodvindiga sérskilda egenskaper samt for hur dessa kan underlitta marknadsfs-
ringen av de tjanster som avses med det sokta varumirket, kan emellertid de
egenskaper som normalt forknippas med ett kidnt varumirke som betecknar en
snabbmatskedja, angivna i punkt 57 ovan, inte i sig anses medfora nagon fordel f6r
datorprogrammeringstjianster, inte ens om dessa dr avsedda for hotell eller
restauranger.

Detta galler i 4n hogre grad med hénsyn till att de tjanster som avses med det sokta
varumirket motsvarar en betydande investering foér innehavarna av hotell,
restauranger och andra inrittningar av det slaget som tjansterna ar avsedda for.
Det ir i sjilva verket foga troligt att den omstindigheten att det varumérke som
betecknar dessa tjanster dr identiskt med ett dldre kint varumérke har nagot stort
inflytande pa vilken mjukvara pa marknaden som denna, snivt avgrdnsade och
relativt specialiserade, allménhet viljer. Det dr mycket troligare att detta val gors
mot bakgrund av andra mer substantiella och avgorande faktorer, sdsom den
tinkbara mjukvarans pris, prestanda eller kapacitet.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden hade fog for att i det angripna
beslutet finna att det inte heller férelag nagon risk for att anvindningen av det sokta
varumirket skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets sérskiljnings-
férmaga eller renommé.
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Det skall i 6vrigt papekas att savitt avser de tre ovan analyserade risktyperna har
sokanden i handlingarna sjilv medgett (se ovan punkt 21) att det aberopade
sambandet mellan de tjdnster som avses med de tvd motstiende varumérkena
endast tjdnar till att "bekréfta” forekomsten av en sddan risk som avses i artikel 8.5 i
forordning nr 40/94. Sokanden har saledes medgett att denna risk skall faststillas pa
grundval av andra omstindigheter och att sambandet mellan tjansterna i fraga
endast kan bekrafta eller 6ka risken. Sasom det nyss har angetts saknas emellertid
sadana andra omstindigheter helt i det nu aktuella fallet.

Sokandens argument avseende artikel 61 och foljande artiklar i féorordning nr 40/94
och domen i det ovan i punkt 22 nimnda malet BABY-DRY (punkt 43) kan inte
heller godtas. For det forsta fann forstainstansréitten i ndimnda dom att det framgar
av bestammelserna i artiklarna 61 och 62 och av systematiken i forordning nr 40/94
att overklagandendmnden inte kunde underkdénna den argumentation som
framstallts av den som hade 6verklagat invindningsenhetens beslut, vilken hade
aberopats for forsta gangen i samband med 6verklagandet, enbart av det skélet att
den inte hade anférts vid den ligre enheten. Overklagandenimnden var i stillet
skyldig att antingen préva denna friga i sak eller dterférvisa drendet till den ldgre
enheten. I det nu aktuella fallet har sokanden, som for ovrigt inte var den som
overklagade beslutet till 6verklagandendmnden, emellertid inte ens pastatt sig ha
anfort ett nytt argument vid 6verklagandendmnden, vilken skulle ha nekat att beakta
det.

For det andra foreskrivs det i artikel 61.2 i forordning nr 40/94 att ”[v]id prévningen
av overklagandet skall 6verklagandendmnden vid behov anmoda parterna att inom
viss tid avge yttrande 6ver skrivelser fran 6verklagandendmnden eller inlaga fran
annan part”. I motsats till vad sokanden har gjort gillande innebér inte denna
bestaimmelse att 6verklagandendmnden &r skyldig att anmoda parterna att
komplettera de skrivelser och handlingar som de har limnat in till 6verklagande-
ndmnden.
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Vad slutligen giller de beslut som harmoniseringsbyrans enheter har fattat i andra
drenden och som sokanden har aberopat, skall det anges att dven om det inte kan
uteslutas att parterna aberopar siddana beslut enbart i syfte att tillhandahélla
forstainstansritten en killa till inspiration vid tolkningen av de relevanta
bestimmelserna (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
27 september 2005 i mal T-123/04, Cargo Partner mot harmoniseringsbyran
(CARGO PARTNER), REG 2005, s. I1-3979, punkt 68, och av den 24 november 2005
i mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrdan — LT] Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), REG 2005, annu ej offentliggjort i rattsfallssamlingen, punkt 20), skall
lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut inte desto mindre bedémas enbart
pé grundval av forordning nr 40/94, sdsom den tolkas av gemenskapsdomstolen.
Enbart den omstindigheten att ett beslut fran harmoniseringsbyrans éverklagande-
nimnd strider mot harmoniseringsbyrans enheters tidigare beslutspraxis kan dérfor
inte motivera en ogiltigférklaring av beslutet (domstolens dom av den 15 septem-
ber 2005 i mal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyran, REG 2005, s. 1-7975,
punkt 47, forstainstansriattens dom av den 5 december 2002 i mal T-130/01, Sykes
Enterprises mot harmoniseringsbyran (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS),
REG 2002, s. 1I-5179, punkt 31, domen i det ovan i punkt 59 nimnda mélet
BUDMEN, punkt 61, och dom av den 22 juni 2005 i mal T-19/04, Metso Paper
Automation mot harmoniseringsbyran (PAPERLAB), REG 2005, s. 1I-2383,
punkt 39).

Av allt det ovan anférda foljer att talan inte kan bifallas pa den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av rétten till forsvar och av dispositionsprincipen
i artikel 74 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden har asidosatt s6kandens ratt
till forsvar liksom dispositionsprincipen i artikel 74 i férordning nr 40/94 genom att

II - 745



82

83

84

DOM AV DEN 22.3.2007 - MAL T-215/03

inte prova de argument som sokanden framforde i sitt yttrande 6ver Elleni Holdings
overklagande och som rorde tillimpningen i det aktuella fallet av artikel 8.1 b i
nimnda férordning.

I de kontradiktoriska forfarandena vid harmoniseringsbyran innebér enligt skanden
artikel 74 i férordning nr 40/94 att den devolutiva verkan av ett overklagande vid
overklagandendamnden begrinsas av Gverklagandet och parternas yrkanden. Det
framgér emellertid av Elleni Holdings 6verklagande att detta avsag invindningsen-
hetens beslut i dess helhet. I sitt yttrande vid 6verklagandendmnden motsatte sig
sokanden dessutom att invindningsenheten inte tillimpade artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 savitt avser tjansterna i klass 42, men anférde inte nagonting avseende
invindningsenhetens avslag pa invidndningen rérande klasserna 9 och 35.

Hiarav foljer enligt sokanden att foremélet for Overklagandet utgjordes av en
prévning av huruvida artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94 var tillamplig pa
sokandens invindning savitt avser tjansterna i klass 42. Ett eventuellt fel fran Elleni
Holdings sida, som inte begrinsade sitt 6verklagande vid 6verklagandendamnden till
den del av inviandningsenhetens beslut som gick detta bolag emot, kunde inte
ex officio rittas till av 6verklagandenimnden. Om ndmnden ansag att nagot var
oklart pa denna punkt borde den enligt regel 49 i kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av férordning nr 40/94
(EGT L 303, s. 1) ha anmodat den part som ldamnade in 6verklagandet att avhjilpa
oklarheterna.

Sokanden anser att dess standpunkt bekriftas genom det beslut som harmonise-
ringsbyrans tredje Overklagandeniamnd fattade den 23 januari 2001 (drende
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R 158/2000-3), vilket anfordes i punkt 23 i det angripna beslutet, liksom genom ett
beslut av samma ndmnd av den 3 juli 2000 (drende R 198/1999-3). Enligt s6kanden
foljer det av dessa beslut att motpartens yttrande kan medfora en utvidgning av
tvistens foremal under forutsittning att detta godtas av den part som limnade in
overklagandet.

Harmoniseringsbyrdn har inledningsvis papekat att sokanden i sitt yttrande over
Elleni Holdings 6verklagande vid 6verklagandendmnden yrkade att éverklagande-
ndmnden skulle avsld Overklagandet och faststilla avslaget pd ansokan om
registrering av det sokta varumarket. Till stod for detta yrkande anférde sokanden
argument for att overklagandendmnden skulle underkinna Elleni Holdings
argument angaende asidosittande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94, och for att
ndmnden skulle sl fast att 4ven artikel 8.1 b i férordningen borde ha tillimpats i det
aktuella drendet.

Harmoniseringsbyrdn har havdat att det inte finns nagon bestaimmelse enligt vilken
motparten i férfarandet vid dverklagandendmnden har rétt att anféra sjélvstandiga
yrkanden eller grunder i sitt yttrande 6ver overklagandet. Enligt harmoniserings-
byran ansag overklagandendmnden i det aktuella fallet, till foljd av avsaknaden av
sddana bestimmelser, att den part vars yrkanden inte hade bifallits i sin helhet av en
lagre enhet vid harmoniseringsbyrdan var tvungen att limna in ett separat
overklagande vid 6verklagandenimnden for att kunna angripa den del av beslutet
som gick parten emot.

Enligt harmoniseringsbyran skiljer sig denna situation fran situationen vid
forstainstansrétten. Enligt artikel 134.3 i forstainstansrittens rattegangsregler kan
ndmligen andra parter i forfarandet vid Gverklagandendmnden &dn sékanden
framstilla yrkanden om upphévande eller d4ndring av 6verklagandendamndens beslut
med avseende pa en punkt som inte 4r omndmnd i ansékan och &beropa grunder
som inte dr ndmnda i ans6kan. Harmoniseringsbyran har dven som exempel hanfort
sig till vissa bestimmelser i spansk ritt som har en liknande verkan som artikel 134.3
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i rittegangsreglerna. Harmoniseringsbyran har emellertid papekat att 6verklagande-
ndmnderna vid Europeiska patentverket, som enligt harmoniseringsbyran har att
folja bestimmelser som liknar forordning nr 40/94, har intagit en stindpunkt som &r
analog med 6verklagandendamndens standpunkt i det angripna beslutet.

Savitt avser overklagandenidmndens bedomning har harmoniseringsbyran anfort
foljande omstindigheter. For det forsta skulle det i det aktuella fallet, med hénsyn till
artikel 58 i forordning nr 40/94 enligt vilken en part fir 6verklaga ett beslut som gatt
honom emot, kunna uppsté tvivel angdende mojligheten att prova ett 6verklagande
som sOkanden har lamnat in avseende invdndningsenhetens beslut, eftersom
invandningsenheten bif6ll s6kandens yrkanden. Om s6kanden inte hade ritt att
lamna in ett separat Overklagande avseende invindningsenhetens beslut skulle
overklagandendmndens stdndpunkt kunna innebédra att sokandens ritt till forsvar
asidosattes, eftersom invindningsenhetens beslut att bifalla sokandens yrkanden
upphévdes utan att ¢verklagandendmnden dessforinnan prévade en annan grund
som invindningsenheten slutligt hade underként.

Det vore for ovrigt 6verdrivet att kréva att en part vars yrkanden har bifallits skall
lamna in ett 6verklagande avseende att ett av partens argument har underkints,
enbart i syfte att skydda sig mot den hypotetiska risken att motparten, vars yrkanden
har ogillats, 6verklagar beslutet.

Harmoniseringsbyrdn anser for det andra att syftet med sokandens yttrande vid
overklagandendmnden inte var att limna in ett 6verklagande med ett annat féremadl,
utan bara att bestrida Elleni Holdings yrkanden vid denna enhet, i syfte att minska
risken for att invindningsenhetens beslut upphévdes. En prévning av sékandens
argument rérande asidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 kunde saledes
inte innebédra reformatio in pejus i forhallande till invindningsenhetens beslut.
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For det tredje anser harmoniseringsbyran att det &r noédvéndigt att prova
overklagandendamndens standpunkt i friga om o6verklagandets devolutiva verkan,
vilken framgar av artikel 62.1 i férordning nr 40/94, liksom avseende dispositions-
principen i artikel 74.1 i namnda foérordning.

For det fjarde har harmoniseringsbyrdn pépekat att det i alla domstolssystem
fungerar s att den hogre instansen har snivare befogenheter &n den ligre instans
som har fattat det beslut vars lagenlighet den hogre instansen prévar. Over-
klagandendmndens standpunkt i det aktuella fallet innebédr, mot bakgrund av
bestimmelserna i artikel 134.3 i rattegangsreglerna, att forstainstansritten skulle ha
mer langtgdende befogenheter &n dverklagandendmnden vad géller avgransningen
av tvistens foremal, vilket, enligt harmoniseringsbyran, vore minst sagt markligt.

Harmoniseringsbyran har darfor forklarat att den overlater till forstainstansrétten att
prova s6kandens andra grund. Om forstainstansritten anser att talan skall bifallas pé
denna grund, anser harmoniseringsbyrdn att malet skall aterforvisas till 6ver-
klagandendmnden for provning av huruvida det foreligger ett sddant relativt
registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Forstainstansrittens bedémning

Inledningsvis skall det erinras om att &ven om harmoniseringsbyran saknar
saklegitimation och ddrmed ritt att vicka talan mot ett beslut som fattats av en
overklagandendmnd, s dr den inte skyldig att alltid forsvara sddana beslut nir de &r
féremal for talan vid forstainstansratten eller yrka att talan som vicks mot ett sadant
beslut skall ogillas, och den kan 6verléta till forstainstansritten att prova yrkandet,
samtidigt som den redogér for de argument som den anser att forstainstansritten
kan ha nytta av att kénna till (férstainstansrittens dom av den 30 juni 2004 i
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mal T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyran — Atofina Chemicals (BIO-
MATE), REG 2004, s. I1-1845, punkterna 34 och 36, av den 25 oktober 2005 i
mal T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyran (Cloppenburg),
REG 2005, s. [1-4633, punkt 22, och av den 1 februari 2006 i de férenade maélen
T-466/04 och T-467/04, Dami mot harmoniseringsbyrdn — Stilton Cheese Makers
(GERONIMO STILTON), REG 2006, s. I1-183, punkterna 30 och 31).

Vidare skall det papekas att den omstdndigheten att sokanden genom den
ifragavarande grunden har gjort gillande att harmoniseringsbyran &sidosatte
sOkandens ritt till forsvar och dispositionsprincipen i sjilva verket innebdr att
s6kanden har gjort géllande att det angripna beslutet dr réttsstridigt pd grund av att
overklagandenidmnden inte provade den grund for invindningen som avsig
férekomsten av risk foér forvixling, trots att den borde ha gjort det med hénsyn
till 6verklagandets devolutiva verkan. Forstainstansriatten skall darfor prova
huruvida 6verklagandendmndens standpunkt 4r forenlig med ndmndens skyldig-
heter vid prévningen av det 6verklagade beslutet.

Det framgér av artikel 62.1 i férordning nr 40/94 att 6verklagandendmnden, efter det
att den har prévat om 6verklagandet dr befogat, skall avgora 6verklagandet, och att
den dérvid far "vidta de atgirder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det
overklagade beslutet”, det vill siga, i det forevarande fallet, sjilv prova invdndningen
och avsla eller bifalla den, och dérigenom faststélla eller upphéva det 6verklagade
beslutet. Saledes framgar det av artikel 62.1 i férordning nr 40/94 att 6verklagande-
nidmnden, till foljd av Gverklagandet, skall gora en ny, fullstindig prévning av
invindningen i sak, det vill siga bade en rittslig prévning och en prévning av de
faktiska omstandigheterna.

For det fall 6verklagandendmnden inte godtar ett av de relativa registreringshinder
som invdndaren aberopat i sin invindning och som invdndningsenheten lagt till
grund for sitt beslut, innebédr den nya fullstindiga prévning av invdndningen i sak
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som angetts i punkt 96 ovan nédvéndigtvis att 6verklagandendmnden, innan den
upphéver invandningsenhetens beslut, dven skall prova om det eventuellt &r méjligt
att bifalla invindningen pa grundval av ett annat relativt registreringshinder som
invindaren dberopade vid invindningsenheten, men som denna enhet underkéinde
eller inte provade.

Harav foljer att 6verklagandendamnden i det nu aktuella fallet, med hénsyn till att
overklagandendmnden fann att invindningsenheten hade gjort fel nér invindnings-
enheten ansag att det, betridffande tjansterna i klass 42, forelag ett relativt
registreringshinder enligt artikel 8.5 i forordning nr 40/94, var skyldig att — innan
den upphévde invindningsenhetens beslut — gbra en ny prévning av det andra
relativa registreringshinder som sékanden hade &beropat till stod for invindningen,
nérmare bestdmt att det forelag risk for forvaxling mellan det sokta och det éldre
varumadrket.

I motsats till vad som angavs i det angripna beslutet skulle 6verklagandendmndens
provning av det relativa registreringshindret risk for férviaxling inte ha inneburit att
foremalet for overklagandet utvidgades. Syftet med Gverklagandet dr ndmligen att
overklagandendamnden gor en ny, fullstindig prévning av invindningen i sak, det vill
sdga bade en rittslig provning och en provning av de faktiska omstandigheterna (se
punkt 96 ovan).

I 6vrigt kan konstateras att drendet borde ha behandlats pa ovanndmnda sitt av
foljande skil. Det framgar av artikel 8 i forordning nr 40/94 att samtliga de relativa
registreringshinder som foreskrivs i denna artikel leder till exakt samma resultat,
nérmare bestamt att ansokan om registrering av det sokta varumdrket avslas. Det
ricker saledes med att ett av de relativa registreringshinder som har dberopats i ett
invandningsforfarande foreligger for att bifalla invdndarens yrkande att det sokta
varumdrket inte skall registreras. Om invidndningsenheten finner att nagot av de
relativa registreringshinder som invindaren har aberopat foreligger kan den darfor
begriansa provningen av invdndningen till detta enda registreringshinder, vilket
racker for att motivera ett beslut att bifalla en invindning,
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Det kan visserligen inte uteslutas att invindningsenheten dven beslutar att préva de
andra relativa registreringshinder som invindaren har dberopat och finner att dessa
inte foreligger, saisom i det nu aktuella fallet. Denna del av motiveringen till beslutet
utgor emellertid inte ett nodvindigt skl for slutet att bifalla invindningen, eftersom
skilet for slutet utgors av det fastslagna relativa registreringshindret. Det skulle inte
ens kunna vara fraga om ett delvist avslag pa invindningen, eftersom invindarens
yrkande bifalls i sin helhet.

Under sadana forhallanden skulle det inte heller kunna vara fraga om flera skilda
invindningar fran invindarens sida, av vilka invindningsenheten har bifallit en och
avslagit 6vriga. En uppfattning enligt vilken varje relativt registreringshinder som
aberopas av invindaren skall anses som en separat invindning skulle strida mot
ordalydelsen av artikel 42.1 i férordning nr 40/94, enligt vilken "invéndningar[*] [far]
framstallas pd den grunden att varumérket inte far registreras enligt artikel 8”. [*I
den franska sprakversionen av artikel 42.1 i férordning nr 40/94 anvinds
singularformen “[u]ne opposition” (en invandning). Overs. anm.] Dessutom kravs
det av processekonomiska skal att invindningarna i forfarandet vid harmonisering-
sbyran inte blir onédigt manga, och &ven detta talar siledes emot uppfattningen att
en invindning som grundas pa flera relativa registreringshinder i sjilva verket utgér
flera skilda invéindningar.

Dessa ¢vervidganden bekriftas genom slutet i det aktuella beslutet fran invind-
ningsenheten, dédr det i punkt 1 bara anges att invindningen bifalls betriffande
tjansterna i klass 42, utan att invindningsenheten dirvid pa nagot sétt hanfor sig till
nagot delvist avslag pa invindningen eller till nagot avslag pad nagon annan
invindning avseende samma klass.

Sokandens inviandning betriffande klass 42 kan under dessa omstindigheter inte
anses ha provats slutligt genom det angripna beslutet, genom vilket 6verklagande-
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nidmnden endast upphivde invindningsenhetens beslut. Konsekvensen av detta
upphévande blev att invindningsforfarandet savitt avser klass 42 ater blev anhangigt
och borde ha avgjorts genom ett andra beslut om avslag eller bifall pa invindningen.

Enligt artikel 62.1 i forordning nr 40/94 borde detta andra beslut ha fattats av
overklagandendmnden sjilv, med forbehall for en eventuell aterforvisning av drendet
till invindningsenheten. Sdsom det redan har angetts skulle en sddan aterférvisning
emellertid tveklost ha varit Gverflodig i det nu aktuella fallet, eftersom invénd-
ningsenheten redan har prévat huruvida det relativa registreringshindret risk for
forvaxling forelag. Att invindningsenheten gjorde en sddan provning berodde
uppenbarligen pa att den av processekonomiska skél ville undvika att 6verklagande-
nimnden aterforvisade drendet till den vid ett eventuellt beslut att upphiva det
overklagade beslutet.

Overklagandenimndens slutsats att rekvisiten i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte
var uppfyllda i det aktuella fallet rdckte siledes inte for att motivera ett avslag pa
invindningen betriffande tjansterna i klass 42. For en sidan slutsats skulle det dven
ha kréavts att Overklagandendmnden faststillde invdndningsenhetens bedémning
avseende risken f6r forvixling mellan de motstaende varumirkena, och detta hade
férutsatt en ny provning av denna risk.

For det forsta angav 6verklagandendmnden uttryckligen i det angripna beslutet att
den inte avsag att prova forekomsten av det relativa registreringshinder som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, och den har foljaktligen varken tillimpat eller
bekraftat invandningsenhetens resonemang avseende detta registreringshinder. For
det andra anges i slutet i det angripna beslutet endast att invdndningsenhetens
beslut upphivs. Overklagandendmnden tar i det angripna beslutet inte stillning till
om invindningen skall bifallas eller avslas. Inte heller fattar dverklagandendmnden
beslut om att drendet skall aterforvisas till invindningsenheten.
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Ay allt det ovan anférda foljer att 6verklagandendmnden har underlatit att uppfylla
de skyldigheter som aligger den vid prévningen av ett 6verklagande genom att inte
prova det ovanndmnda relativa registreringshindret, vilket dberopades av s6kanden i
ratt tid och sedan vidholls i s6kandens yttrande 6ver Elleni Holdings 6verklagande.

Overklagandenimnden grundade det angripna beslutet pa en felaktig forutsittning
genom att anse att sdkanden var tvungen att limna in ett separat 6verklagande
avseende invindningsenhetens beslut for att overklagandendmnden skulle prova
registreringshindret risk for forvixling. Eftersom en part enligt artikel 58 i
forordning nr 40/94 far 6verklaga ett beslut som gétt vederbérande emot kunde
sOkanden i det aktuella fallet inte 6verklaga invindningsenhetens beslut avseende
registreringen av det sokta varumdrket for tjdnsterna i klass 42. Sdsom det har
framgétt i punkterna 103—-105 ovan innebar beslutet namligen att sékandens
yrkanden bif6lls i sin helhet, eftersom invindningen bif6lls och ansékan om
registrering av det sokta varumérket avslogs for tjdnsterna i klass 42.

Den omstidndigheten att det bland de bestimmelser i forordning nr 40/94 som ror
overklagande vid 6verklagandendmnderna inte finns nagon bestimmelse som ar
analog med artikel 134.3 i rittegdngsreglerna — sdsom harmoniseringsbyran har
pépekat — saknar under dessa forhillanden relevans. Under omstéindigheterna i det
aktuella fallet var 6verklagandenimnden némligen, d&ven utan uttrycklig begiran
dédrom frén invindarens sida, skyldig att prova det andra relativa registrerings-
hindret, som aberopades vid invdndningsenheten men som befanns inte vara for
handen.

Av allt det ovan anforda foljer att talan skall bifallas pd den andra grunden. Det
angripna beslutet skall foljaktligen ogiltigforklaras utan att forstainstansritten hirvid
ersitter harmoniseringsbyrans prévning av férekomsten av det relativa registre-
ringshindret risk for forvixling med sin egen. Det dr i stéllet harmoniseringsbyran
som skall vidta denna provning.
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Rittegangskostnader

12 Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

13 Trots att harmoniseringsbyran har 6verlatit till forstainstansritten att bedoma den
andra grunden, pa vilken talan har bifallits, skall harmoniseringsbyran ersitta
sokandens kostnader, eftersom det angripna beslutet fattades av harmoniserings-
byrans 6verklagandendmnd (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i
punkt 94 namnda malet BIOMATE, punkt 97).

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som har fattats av tredje overklagandenimnden vid Byran f6r
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) den 1 april 2003 (irende R 1127/2000-3) ogiltigférklaras.
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2) Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) skall ersitta s6kandens rittegangskostnad.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 mars 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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