g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjarde avdelningen)

den 28 maj 2020*

"EU-varumérke — Invandningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av
figurmérket AUREA BIOLABS — Det dldre EU-ordmiarket AUREA — Relativt registreringshinder —
Risk for forvixling — Varuslagslikhet — Artikel 8.1 b i férordning (EU) 2017/1001 — Réttelse av
overklagandendmndens beslut — Artikel 102 i férordning 2017/1001”

I mélen T-724/18 och T-184/19,
Aurea Biolabs Pte Ltd, Cochin (Indien), foretritt av B. Brandreth, QC, och L. Oommen, solicitor,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretriadd av K. Kompari, H. O’'Neill
och V. Ruzek, samtliga i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s overklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Avizel SA, Luxemburg (Luxemburg), foretritt av advokaterna C. De Keersmaeker och W.-J. Cosemans,
angdende, i mal T-724/18, ett o6verklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra
overklagandendmnd den 11 september 2018 (drende R 814/2018-2) om ett invindningsforfarande
mellan Avizel och Aurea Biolabs, och i mal T-184/19, ett 6verklagande av det beslut som meddelades
av EUIPO:s andra overklagandendmnd den 29 januari 2019 (drende R 814/2018-2 (CORR)), om
andring av beslutet av den 11 september 2018,
meddelar

TRIBUNALEN (fjarde avdelningen),

sammansatt av avdelningsordforanden S. Gervasoni (referent) samt domarna R. Frendo och J. Martin y
Pérez de Nanclares,

justitiesekreterare: handlaggaren A. Juhdsz-Téth,

med beaktande av de ansokningar som inkom till tribunalens kansli den 7 december 2018 (maél
T-724/18) och den 27 mars 2019 (mal T-184/19),

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av EUIPO:s invindning om réttegangshinder genom handling som inkom till
tribunalens kansli den 28 maj 2019 i mal T-184/19,

med beaktande av det skriftliga yttrandet avseende invdndningen om rattegangshinder som inkom till
tribunalens kansli den 28 juni 2019,

med beaktande av beslutet av den 11 juli 2019 i méal T-184/19 om att préva invindningen om
rattegangshinder i samband med provningen i sak,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 18 mars 2019 (mal
T-724/18) och den 24 september 2019 (mal T-184/19),

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 14 mars 2019
(mal T-724/18) och den 3 juni 2019 (mal T-184/19),

med beaktande av den édndrade sammansdttningen av tribunalens avdelningar,

med beaktande av beslutet av den 12 november 2019 att forena malen T-724/18 och T-184/19 vad
giller det muntliga forfarandet,

efter forhandlingen den 22 januari 2020, vid vilken parterna yttrade sig angdende en eventuell forening
av malen T-724/18 och T-184/19 vad géller domen,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden Aurea Biolabs Pte Ltd, nedan kallad Aurea Biolabs, ingav den 19 september 2016 en
ansokan om registrering av EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet
(EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av nedanstaende figurkdnnetecken:

W
AUREA

BIOLABS

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 5 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning: "Kosttillskott; Diet- och néringstillskott;
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Diettillskott i dryckesform,; Néringsberikade drycker for dietetiska dndamal; Narings- och diettillskott,
Niamligen, Funktionella livsmedel for anvidndning som kost- eller néringstillskott; Vitamin- och
mineraltillskott”.

Intervenienten, Avizel SA, framstéillde den 30 januari 2017, med stod av artikel 41 i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001), en invdndning mot registrering av det sokta
varumirket for de varor som anges ovan i punkt 3.

Invindningen grundades pa det dldre EU-ordmérket AUREA, som registrerades den 12 mars 2015
under nummer 13493432.

Det dldre varumairket har registrerats for varor i klasserna 3 och 5 och motsvarar, fér var och en av
dessa klasser, foljande beskrivning:

— klass 3: "Tval; Flyktiga oljor; Kosmetika, ej parfymer och eau de toilette; Harvatten.”

— klass 5: "Kylkramer for medicinskt bruk; Medicinska spddbarnskramer; Medicinska kroppskramer;
Handkramer for medicinska dndamal; Medicinsk ansiktskram; Medicinska lappkramer; Kramer for
fotterna [medicinska]; Medicinska hudkréamer; Medicinska hudskyddskramer; Hudvardskréamer for
medicinska dndamal.”

Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i féorordning 2017/1001).

Den 6 mars 2018 bifoll invindningsenheten invindningen med motiveringen att det forelag risk for
forvaxling och avslog registreringsansokan.

Den 3 maj 2018 overklagade klaganden invindningsenhetens beslut till EUIPO med stod av
artiklarna 66-71 i férordning nr 2017/1001.

Genom beslut av den 11 september 2018 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog EUIPO:s andra
6verklagandenamnd 6verklagandet. Overklagandenimnden fann sirskilt att det relevanta omradet for
bedomningen av risken for forvaxling var Europeiska unionen och att omsittningskretsen delvis
bestod av medicinska fackmin och delvis av den breda allmédnheten i egenskap av slutkonsumenter,
vars uppmirksamhetsnivd var hég (punkterna 17-24 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden
fann dérefter att de varor i klass 5 som omfattas av de motstaende varumairkena var av liknande slag,
atminstone i lag grad, och drog hérav slutsatsen att det inte var nodvandigt att bedoma huruvida det
forelag en eventuell likhet mellan de varor som avsags i registreringsansokan och de varor i klass 3
som omfattas av det &ldre varumirket (punkterna 25-38 i det angripna beslutet). Vad giller
kanneteckensjamforelsen konstaterade overklagandendmnden att det forelag dtminstone en medelhog
visuell likhet, atminstone en medelhog, eller till och med hog, fonetisk likhet, och, fér en del av
omsittningskretsen, atminstone en lag grad av begreppsmassig likhet (punkterna 39-78 i det angripna
beslutet). Vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling erinrade Overklagandendmnden om att
enligt rattspraxis avseende samspelet mellan de faktorer som é&r relevanta fér denna beddmning ska,
om de berorda varorna ér identiska, graden av skillnad mellan kdnnetecknen vara hog for att risk for
forvaxling ska kunna undvikas. Vidare angav Overklagandendmnden att de aktuella varorna hade
ansetts vara identiska (punkt 80 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden avslutade sin
helhetsbedomning med att instimma i invdndningsenhetens standpunkt att det forelag risk for
forvixling i forevarande fall (punkt 92 i det angripna beslutet).

Genom beslut av den 29 januari 2019 (nedan kallat réttelsebeslutet) réittade andra

overklagandendmnden, med stod av “regel 53 EUTMIR”, det angripna beslutet genom att ta bort
punkt 80 i ndimnda beslut.
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Parternas yrkanden
Klagandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— i mal T-724/18, ogiltigforklara det angripna beslutet och, i mal T-184/19, ogiltigforklara
rattelsebeslutet,

— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna i maélen T-724/18 och T-184/19 och, i
mal T-724/18, dven forplikta intervenienten att ersétta réattegangskostnaderna.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet i mal T-724/18, och

— avvisa overklagandet i mal T-184/19 eller, i andra hand, ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna i malen T-724/18 och T-184/19.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet i mélen T-724/18 och T-184/19,

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna i nimnda mal.

Rittslig bedomning

Eftersom réttelsebeslutet innebar att en punkt i det angripna beslutet togs bort, vars 6verviganden har
bestritts genom Overklagandet i mal T-724/18, ska tribunalen forst préva lagenligheten av det
rittelsebeslut som ifrdgasatts genom o6verklagandet i mal T-184/19.

Prévning av overklagandet i mdl T-184/19

I mal T-184/19 har klaganden &beropat tre grunder till stod for sitt yrkande om ogiltigférklaring av
rattelsebeslutet. For det forsta har rdttelsebeslutet antagits pa en felaktig rattslig grund, nédmligen
"regel 53 EUTMIR”. For det andra kunde felet i fraga inte bli foremal for rattelse med hénsyn till de
villkor som anges i den rittsliga bestimmelsen som ér tillimplig, det vill sdga artikel 102 i férordning
nr 2017/1001. For det tredje asidosatte overklagandendmnden Aurea Biolabs rétt att yttra sig genom
att inte ge bolaget mojlighet att ta stéllning vare sig till den tillimpliga bestimmelsen eller till den
planerade rittelsen.

Det kan faktiskt konstateras att réttelsebeslutet formellt grundas pa "regel 53 EUTMIR” (punkt 5 i
rattelsebeslutet). Eftersom endast kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke
(EGT L 303, 1995, s. 1) innehaller en regel 53, finner tribunalen, i likhet med vad EUIPO har medgett
i sin svarsskrivelse, att réttelsebeslutet grundar sig pa regel 53 i forordning nr 2868/95, dven om
forkortningen "EUTMIR” inte motsvarar sistnimnda forordning.

Sasom Aurea Biolabs med ritta har gjort gillande &r regel 53 i forordning nr 2868/95 inte langre i kraft

sedan den 1 oktober 2017. Sedan detta datum regleras rdttelse av EUIPO:s beslut i artikel 102 i
forordning 2017/1001.
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Den bestdmmelse som ér tillimplig vid réttelse av ett beslut d&r dock den som dr i kraft den dag da
rittelsebeslutet antas (se, for ett liknande resonemang, angdende ett beslut om aterkallande, dom av
den 21 februari 2018, Repower/EUIPO - repowermap.org (REPOWER), T-727/16, EU:T:2018:88,
punkterna 19-29; se é&ven, analogt, betriffande den rittelse som foreskrivs i tribunalens
rattegdngsregler, beslut av den 21 juli 2015, Tomana m.fl. mot radet och kommissionen,
T-190/12 REC, ej publicerat, EU:T:2015:572, punkterna 3 och 4), det vill sdga i forevarande fall
artikel 102 i forordning 2017/1001 som var i kraft den dag da rittelsebeslutet antogs, den
29 januari 2019. Det framgéar namligen av fast rdttspraxis att den bestimmelse som utgor rattslig
grund for en rattsakt och som forklarar unionsinstitutionen behorig att anta den ifragavarande
rattsakten ska vara gillande vid tiden for antagandet av rdttsakten och att handldggningsreglerna i
allmanhet ska anses tillimpliga fran den tidpunkt de trdder i kraft (se dom av den 29 mars 2011,
ThyssenKrupp Nirosta/kommissionen, C-352/09 P, EU:C:2011:191, punkt 88 och dar angiven
rattspraxis).

Detta fel, som med giltig verkan har aberopats inom ramen for klagandens forsta grund och som
EUIPO for ovrigt medgett i sin svarsskrivelse, kan emellertid inte leda till en ogiltigférklaring av
rattelsebeslutet om de villkor som uppstills i artikel 102 i foérordning 2017/1001 f6r att ritta
overklagandendmndernas beslut hade iakttagits i forevarande fall. Att fel rattslig grund har valts
medfor namligen att den aktuella réttsakten ska ogiltigforklaras endast nér detta misstag kan anses ha
péaverkat innehallet i rittsakten (se dom av den 18 oktober 2011, Reisenthel/harmoniseringskontoret —
Dynamic Promotion (spjallador och korgar), T-53/10, EU:T:2011:601, punkt 41 och dir angiven
rattspraxis).

Klaganden har genom sin andra grund just bestritt att de villkor som uppstélls i artikel 102 i
forordning 2017/1001 for att ratta EUIPO:s beslut dr uppfyllda i forevarande fall. Klaganden har
sarskilt gjort géllande att denna bestammelse inte ar tillimplig pa "uppenbara fel”, som i forevarande
fall motiverade rittelsebeslutet (punkterna 5 och 6 i beslutet), trots att sidana fel endast avses i
artikel 103 i férordning 2017/1001, vilken reglerar aterkallelse av EUIPO:s beslut.

Det framgar uttryckligen av ordalydelsen i artiklarna 102 och 103 i forordning 2017/1001 att endast
artikel 103 hénvisar till "uppenbara fel”, medan det i artikel 102 numera endast talas om "uppenbara
forbiseenden”.

Artikel 102.1 i forordning 2017/1001, med rubriken "Rittelse av uppenbara fel och forbiseenden”, har
foljande lydelse:

”1. [EUIPO] ska, pa eget initiativ eller pa begédran av en part, ritta till sprakfel, skrivfel och uppenbara
forbiseenden i sina beslut eller tekniska fel som den gjort vid registreringen av ett EU-varumaérke eller
vid offentliggdrandet av registreringen.”

I artikel 103.1 i forordning 2017/1001, som har rubriken "Aterkallelse av beslut”, foreskrivs foljande:

”1. Om [EUIPO] har fort in en uppgift i registret eller fattat ett beslut som &r behéftat med ett
uppenbart fel som [EUIPO] har gjort, ska den se till att den inférda uppgiften tas bort eller att
beslutet aterkallas ...”

Det ska preciseras att det i de tidigare gillande versionerna av de bestimmelser som reglerar rattelse
och aterkallande av EUIPO:s beslut hénvisades till "uppenbara misstag” (regel 53 i forordning
nr 2868/95) respektive till "uppenbara handlaggningsfel” (artikel 80 i forordning nr 207/2009).

Det framgér av tribunalens réttspraxis ddr de senast ndmnda bestdmmelserna har tolkats, att, med
hansyn till vikten av den tvingande karaktdren hos artikeldelen i ett slutligt beslut som antagits av en
behorig myndighet och for att sdkerstdlla att rattssakerhetsprincipen iakttas, regeln som i
undantagsfall medger att senare dndringar av ett sadant beslut gors, genom rittelse eller aterkallande,
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ska tolkas strikt och, ddrmed, ar begransad till uppenbara misstag (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 9 september 2011, dm-drogerie markt/harmoniseringskontoret — Distribuciones Mylar
(dm), T-36/09, EU:T:2011:449, punkterna 73, 76 och 78, och, nir det giller enbart rittelser, dom av
den 14 december 2006, Gagliardi/harmoniseringskontoret — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANU
MANU MANU), T-392/04, ej publicerad, EU:T:2006:400, punkt 55).

Det framgar emellertid av den réttspraxis som det hédnvisas till i punkt 26 ovan att det foreligger en
skillnad mellan de slags fel som kan foranleda rattelse eller aterkallande, och detta pa grund av
skillnaden mellan rittelseférfarandet och aterkallandeforfarandet.

Réttelseforfarandet innebdr ndmligen inte att det rattade beslutet upphédvs, utan leder endast till att de
fel som beslutet innehaller rittas genom ett rittelsebeslut. Aterkallandeforfarandet daremot innebir att
det felaktiga beslutet upphdvs och att det sker en éaterforvisning till det skede i forfarandet som
instansen vid EUIPO befann sig i fore antagandet av ndmnda beslut, utan att det fel som upptackts i
sjdlva beslutet om é&terkallande har rittats.

Réttelserna &r saledes begriansade till uppenbara formella fel som inte paverkar det fattade beslutets
rickvidd och innehdll, utan endast dess form (dom av den 14 december 2006, MANU MANU
MANU, T-392/04, ej publicerad, EU:T:2006:400, punkt 55). De avser fel som &r sd uppenbara att
ingen annan text dr tinkbar dn den som foljer av rittelsen (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 9 september 2011, dm, T-36/09, EU:T:2011:449, punkterna 73 och 75) och som inte rattfardigar
att det beslut som é&r behiftat med fel upphévs eller aterkallas (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 15 mars 2011, Ifemy’s/harmoniseringskontoret — Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T-50/09,
EU:T:2011:90, punkt 32) och att parterna hors.

Diaremot dr det motiverat att anta ett beslut om aterkallande vid fel som inte gor det mojligt att
artikeldelen i det aktuella beslutet kan behallas, utan att en ny bedomning senare gors av den instans
som fattade ndmnda beslut. Detta giller fel som péaverkar fordelningen av kostnaderna i forfarandet
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 1 juli 2009, Okalux/harmoniseringskontoret — Messe
Diisseldorf (OKATECH), T-419/07, EU:T:2009:238, punkterna 33 och 40), fel som avser rétten att
horas (se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den 18 oktober 2011, spjéllador och
korgar, T-53/10, EU:T:2011:601, punkterna 37-39) och dven fel som avser motiveringsskyldigheten
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 31 oktober 2019, Repower/EUIPO, C-281/18 P,
EU:C:2019:916, punkt 34).

Skillnaden mellan fall av réttelser och fall av aterkallanden, vilken har preciserats i den réttspraxis som
skapats da de tidigare tillimpliga bestimmelserna gillde och som aterges ovan i punkterna 29 och 30,
har inte har inte péverkats av éndringen av de begrepp som anvinds i de bestimmelser som &r
relevanta i forevarande fall.

Sasom EUIPO bekriftade vid den muntliga forhandlingen har skillnaden mellan de fel som motiverar
en rattelse och de fel som motiverar en aterkallelse bibehallits och ersittandet av uttrycket "uppenbara
misstag” med "uppenbara forbiseenden” i artikel 102 i férordning 2017/1001 forklaras just av att det ar
nodvéndigt att uppréatthalla atskillnaden med de fel som avses i artikel 103 i férordning 2017/1001,
som numera kallas "uppenbara fel” och inte "uppenbara handldggningsfel”. Trots att de uttryck som
anvéinds i flera sprakversioner av artikel 102 i férordning nr 2017/1001 (bland annat "oversights” pa
engelska, "Versehen” pa tyska, ”sviste” pa italienska, eller “equivocaciones” pa spanska) hénvisar till
"forbiseenden” som vidare dn ”fel”, ska EUIPO anses kunna fortsdtta att rétta vissa fel med stod av
artikel 102 i forordning 2017/1001, utan att anvidnda sig av det upphdvandeforfarande som regleras i
artikel 103 i forordning 2017/1001. Nér det giller fel som kan rittas enligt artikel 102 i forordning
2017/1001, framgar det av tribunalens réttspraxis dar denna nya bestimmelse har tolkats (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 24 oktober 2019, ZPC Flis/EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy
Moreno choco), T-708/18, ej publicerad, EU:T:2019:762, punkterna 38-41, och dom av den
24 oktober 2019, ZPC Flis/EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763,
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punkterna 37-40), att rattelse fortsatt ar uteslutet for de fel som paverkar innehéllet i det beslut som
fattats, sasom de fel som géller listan 6ver de produkter som omfattas av det dldre varumérket och
innebdr en ny bedomning av om det finns en risk for forvixling.

Harav foljer att ett fel som har konstaterats i ett beslut kan rittas, med tillimpning av artikel 102 i
forordning nr 2017/1001, ndr det ror sig om en motsdgelsefull del i ett beslut som i Ovrigt &r
sammanhédngande och otvetydigt, det vill siga om det framstar som sjéalvklart att felet beror pa ett
forbiseende eller misstag som uppenbarligen maste rdttas till pa sd sitt att det inte gar att finna nagon
annan ordalydelse dn den som f6ljer av réttelsen.

I forevarande fall bestod rattelsen i att en punkt i det angripna beslutet, punkt 80, togs bort, vilken
enligt EUIPO har motiverats av att den var uppenbart oriktig. Denna punkt bestar i ett felaktigt
papekande om vad overklagandendmnden angav i ett tidigare avsnitt i det angripna beslutet. Det &r
uppenbart att 6verklagandendmnden, vilket framgéar av punkterna 31-36 i det angripna beslutet, ansag
att de aktuella varorna endast var av liknande slag, atminstone i lag grad, varfér konstaterandet i
punkt 80 i det angripna beslutet att dessa varor var identiska berodde pa ett uppenbart oaktsamt
misstag.

I detta hinseende kan, med hénsyn till vad som angetts ovan (se punkterna 32 och 33 ovan), den
omstindigheten att réttelsen i forevarande fall inte bestod i att en punkt som utelamnats lades till,
utan i att en punkt i det angripna beslutet togs bort, inte i sig innebéra att réttelsen gjordes i strid med
artikel 102 i forordning 2017/1001.

Tribunalen anser vidare att motsdgelsen mellan bedomningen av varuslagslikheten i fraga, vilken
avslutas med ett konstaterande att det foreligger en likhet, &tminstone i lag grad (punkterna 6, 31, 36
och 38 i det angripna beslutet), och det papekande som gjorts i helhetsbedomningen av risken for
forvaxling, om att resultatet av jamforelsen av de nimnda varorna har grundats pa ett konstaterande
att de ar identiska (punkt 80 i det angripna beslutet), vilket har 16sts genom att detta papekande tagits
bort, bara har kunnat l6sas pa detta sitt.

Det framgar namligen tydligt av den sista meningen i den punkt som har tagits bort fran det angripna
beslutet, sdrskilt av orden ”[d]e omtvistade produkterna har bedomts”, att syftet med denna punkt var
att erinra om den jamforelseanalys som gjorts tidigare. Av detta foljer att, ndr det géller pipekande av
resultatet av den tidigare bedomningen for att gora en helhetsbedomning av risken for forvixling som
innebédr att olika faktorer beaktas, ddribland varuslagslikheten (dom av den 14 december 2006,
Mast-Jdgermeister/harmoniseringskontoret — Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.l),
T-81/03, T-82/03 och T-103/03, EU:T:2006:397, punkt 74; se é&ven, analogt, dom av den
29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17), detta papekande med nodvindighet
maste Overensstimma med den bedomning som ateranges och saledes ange en atminstone lag grad av
likhet mellan varorna i fraga i stillet for att ange att de &r identiska. Det &r saledes uppenbart att det fel
som begatts endast kunde rittas till i den mening som avses i 6verklagandenaimndens bedomning att
varorna var av liknande slag och att felet inte lika gdrna kunde rattas till antingen pa detta sitt eller
genom att konstatera att varorna var identiska (se, for ett liknande resonemang, dom av den
9 september 2011, dm, T-36/09, EU:T:2011:449, punkt 75).

Att detta fel dr uppenbart stods for ovrigt av den omstandigheten att Gverklagandendmnden inte
tillampade réttspraxis avseende bedomningen av risken for forvixling nédr varorna ér identiska, vilket
det dven erinras om i punkt 80 i det angripna beslutet, i de senare punkterna i helhetsbedémningen
av risken for forvixling. Detta bekriftas av dverklagandendmndens omndmnande, i punkt 91 i det
angripna beslutet, av att de aktuella varorna kompletterar varandra, i enlighet med dess bedomning av
likheten mellan varorna i punkterna 31-38 i det angripna beslutet, sédrskilt i punkterna 32 och 33 i
niamnda beslut.
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Det var saledes uppenbart att det var nodviandigt att ta bort punkt 80 i det angripna beslutet, vilket
innebér att det kan anses utgora en rattelse av ett fel som med réitta gjorts med stod av artikel 102 i
férordning nr 2017/1001.

Harav foljer for ovrigt att 6verklagandendmnden inte kan klandras for att inte ha hort Aurea Biolabs
innan den antog rittelsebeslutet, saisom Aurea Biolabs har gjort gillande inom ramen for sin tredje
grund. Till skillnad fran artikel 103 i férordning nr 2017/1001 géllande forfarandet for aterkallande, i
vilken det foreskrivs att parterna ska horas innan ett beslut om aterkallande fattas, krivs det namligen
inte enligt artikel 102 i samma forordning att parterna i forfarandet vid overklagandendmnden hors
fore rattelsen. Med hénsyn till dessa specifika bestimmelser i forordning 2017/1001, i vilka det
foreskrivs i vilka fall parterna ska horas, ar artikel 94.1 andra meningen i ndmnda forordning inte
tillamplig i forevarande fall. I denna bestdmmelse faststélls, inom ramen foér Europeiska unionens
varumarkesrdtt, den allménna principen om skydd for ritten till forsvar. Detta giller i &n hogre grad
eftersom den rattelse som rétteligen gjorts i detta fall inte har dndrat innehallet i det angripna beslutet
(se punkterna 29 och 32 ovan) och darfor inte motiverar att Aurea Biolabs skulle ha horts innan.

Av samma skail, att det angripna beslutets innehall inte har paverkats, kan inte heller pastaendet att det
angripna beslutet blivit oskiligt till foljd av éndringen av det materiella innehéllet i det angripna
beslutet godtas, nér ett 6verklagande har ingetts mot detta.

Av det ovan anforda foljer att det inte finns nagot som tyder pa att innehallet i réttelsebeslutet kan ha
péaverkats av den felaktiga hdnvisningen till "regel 53 EUTMIR” i stillet for till artikel 102 i férordning
2017/1001. Under dessa omstandigheter skulle en ogiltigforklaring av ndimnda beslut pa grund av detta
fel inte ha nagon d@ndamalsenlig verkan, eftersom det beslut som 6verklagandendmnden skulle komma
att anta efter ogiltigforklaringen skulle antas pa samma villkor och vara grundat pa samma
omstdndigheter som det ogiltigforklarade beslutet.

Tribunalen bedomer séaledes att Overklagandendmndens fel vad giller den ovanndmnda rattsliga
grunden inte motiverar att rittelsebeslutet ogiltigférklaras. Overklagandet i mal T-184/19 ska séledes
ogillas, utan att det finns anledning att prova EUIPO:s invdndning om réttegangshinder vad avser
niamnda overklagande.

Provning av overklagandet i mal T-724/18

Aurea Biolabs har i mal T-724/18 aberopat en enda grund, nidmligen asidosittande av artikel 8.1 b i
férordning 2017/1001, till stod for sitt yrkande om ogiltigforklaring av det angripna beslutet.

Eftersom yrkandet om ogiltigférklaring av rattelsebeslutet har ogillats (se punkt 43 ovan), ska
tribunalen prova réttsenligheten hos det angripna beslutet i dess riattade lydelse. Den anmérkning som
anforts till stod for denna enda grund och som riktar sig mot punkt 80 i det angripna beslutet, vilken
tagits bort genom rattelsebeslutet, ska séledes under alla omstiandigheter underkidnnas, utan att det &r
nodvandigt att prova huruvida den &r valgrundad.

Det framgar av lydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 2017/1001 att om innehavaren av ett &ldre
varumdrke inviander ska det varumérke som ansokan giller inte kunna registreras om det — pa grund
av att det dr identiskt med eller liknar ett dldre varumérke och de varor eller tjanster som omfattas av
varumirkena dr identiska eller ér av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem
inom det omrade dér det dldre varumérket dr skyddat. I artikel 8.2 a i) i forordning nr 2017/1001
foreskrivs det vidare att med dldre varumirken avses EU-varumérken for vilka ansokan om
registrering gjorts tidigare dn ansokan om registrering av EU-varumarket.
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Enligt fast réttspraxis kan det foreligga en forvixlingsrisk om det finns en risk att allmanheten kan tro
att de aktuella varorna eller tjansterna kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska
band. Enligt samma rattspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling
goras en helhetsbedomning, utifrdn hur omsattningskretsen uppfattar kédnnetecknen och varorna eller
tjidnsterna i fraga, mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, sédrskilt samspelet
mellan kénneteckenslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003,
Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30—33 och dér angiven réttspraxis).

For att det ska foreligga risk for forvaxling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 2017/1001 krévs savél att
de motstaende varumirkena dr identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjdnster som avses
ar identiska eller av liknande slag (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret
— easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punkt 42 och dér angiven rattspraxis).

Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av den aktuella kategorin av varor eller tjanster har av
varumirkena dr av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for forvixling (se dom av
den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och dir
angiven rattspraxis).

I forevarande fall har Aurea Biolabs inte bestritt Overklagandendmndens beddmning att
omsdttningskretsen bestar av medicinska fackmin och patienter i egenskap av slutkonsumenter och
att nivan pa omsittningskretsens uppmérksamhet var hog (punkterna 19-21 i det angripna beslutet).
Tribunalen instimmer i denna bedomning, sérskilt med beaktande av de aktuella varornas art (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2009, Trubion
Pharmaceuticals/harmoniseringskontoret - Merck (TRUBION), T-412/08, ej publicerad,
EU:T:2009:507, punkt 28 och dér angiven rittspraxis).

Klaganden har inte heller bestritt 6verklagandendmndens definition av det omrade som é&r relevant for
bedémningen av risken for forvaxling i forevarande fall (punkterna 20-24 i det angripna beslutet), det
vill sdga unionen. Det ska hérvid erinras om att det ricker att det finns ett relativt registreringshinder i
en del av unionen (se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, VENADO med
ram m.fl., T-81/03, T-82/03 och T-103/03, EU:T:2006:397, punkt 76 och dar angiven réttspraxis).

Aurea Biolabs har ddremot bestritt overklagandenimndens bedémning av likheten mellan de varor
som omfattas av de motstaende varumérkena.

Det ska hérvid erinras om att dverklagandendmnden, i den del av det angripna beslutet som avser
jamforelsen av varorna (punkterna 25-38 i ndmnda beslut), fann att de varor i klass 5 som omfattas
av de motstadende varumérkena var av liknande slag, atminstone i lag grad (punkterna 31, 36 och 38 i
det angripna beslutet). Overklagandenimnden grundade sin bedémning pa att de aktuella varornas
avsedda dndamal sammanf6ll och att ndmnda varor ofta koptes pa apotek och att de eventuellt
kompletterar varandra. I synnerhet har de berdrda produkterna ett jamforbart syfte, ndmligen att
forbattra kroppens silhuett eller utseende eller, i vart fall, att bibehdlla en sund kropp
(punkterna 32-34 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden understrok dessutom att
skillnaderna mellan varornas administreringssitt eller terapeutiska indikationer inte var tillrackliga for
att utesluta varje likhet mellan dessa varor (punkt 35 i det angripna beslutet).

Vid bedémningen av varu- eller tjansteslagslikheten ska, enligt fast réttspraxis, samtliga relevanta
faktorer som &r kannetecknande for forhallandet mellan de aktuella varorna eller tjénsterna beaktas.
Bland dessa faktorer ingar bland annat varornas eller tjansternas art, deras avsedda d@ndamal, deras
anvindningsomrade samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Aven andra
faktorer kan beaktas, som exempelvis distributionskanalerna for de aktuella varorna (se dom av den
11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan
Bolanos), T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37 och dér angiven rittspraxis).
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I forevarande fall beaktade dverklagandendmnden i huvudsak tre faktorer som talade for att det forelag
likhet mellan de varor som omfattas av de motstdende varumirkena, ndmligen, for det forsta, deras
gemensamma avsedda anviandning, att forbattra kroppens silhuett eller utseende eller, i vart fall, att
bibehalla en sund kropp, for det andra, att de kompletterar varandra och, for det tredje, att de ofta
kops pa apotek.

Aurea Biolabs har inte bestritt den sistndamnda likhetsfaktorn, som avser distributionskanaler. Aurea
Biolabs har ddremot kritiserat de tvd andra likhetsfaktorerna som beaktats, sévil vad giller
beddmningen i sig som betridffande deras sammantagna formaga, tillsammans med faktorn for
distributionskanalerna, att foranleda att de aktuella varorna ska anses likna varandra, sérskilt med
hansyn till skillnaderna mellan dessa varor ndr det giller art, terapeutiska indikationer och
administreringsstt.

Aurea Biolabs har saledes for det forsta kritiserat overklagandendmnden for att ha fést alltfor stor vikt
vid de aktuella varornas avsedda anvidndning, vilken dessutom felaktigt har bedomts pa en alltfér hog
abstraktionsniva.

I detta hianseende ska det papekas att Aurea Biolabs inte, i sig, har bestritt den omstandigheten att de
kosttillskott, naringstillskott, diettillskott, och vitamintillskott som avses med det sokta varumaérket och
de kramer fér medicinska dndamal som avses med det dldre varumérket har samma syfte, att forbattra
kroppens silhuett eller utseende eller, i vart fall, att bibehalla en sund kropp (punkt 32 i det angripna
beslutet).

Tribunalen konstaterar hérefter att behandling av hélsoproblem hos maénniskor, vilket &r mindre
begriansat én det éndamél som ndmnts i punkt 58 ovan, har bedomts som ett gemensamt syfte som
med giltig verkan kan beaktas vid bedomningen av likheten mellan varor i klass 5 (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 17 oktober 2006, Armour Pharmaceutical/harmoniseringskontoret — Teva
Pharmaceutical Industries (GALZIN), T-483/04, EU:T:2006:323, punkt 70, och dom av den
2 december 2014, Boehringer Ingelheim Pharma/harmoniseringskontoret — Nepentes Pharma
(Momarid), T-75/13, ej publicerad, EU:T:2014:1017, punkterna 58 och 59).

Det kan tilldggas att d&ven om det antas att rittspraxis avseende likemedlens specifika karaktir och den
avgorande betydelsen av beaktandet av deras sérskilda anviandning, vilken framgér av deras terapeutiska
indikation, vilket overklagandendmnden for ovrigt erinrade om (punkt 28 i det angripna beslutet),
skulle vara tillamplig i férevarande fall, nir Aurea Biolabs har hévdat att de varor som avses med det
sOkta varumirket inte dr farmaceutiska, kan denna réttspraxis inte paverka konstaterandet att det
foreligger en atminstone svag likhet mellan de aktuella varorna, under forutsittning att de ovriga
likhetsfaktorerna foreligger.

Det framgar visserligen av denna rdttspraxis att det vid en korrekt bedémning av likheten mellan
lakemedel, vilket utgér en mycket omfattande kategori och som inbegriper varor som kan vara olika,
ska hdnsyn tas till en terapeutisk produkts sarskilda andamal och avsedda anvdndning, vilket uttrycks
genom dess terapeutiska indikation (se, for ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2010,
Novartis/harmoniseringskontoret -  Sanochemia  Pharmazeutika (TOLPOSAN), T-331/09,
EU:T:2010:520, punkterna 35-37 och dir angiven réttspraxis).

Skillnaderna gillande varornas terapeutiska indikationer eller sdrskilda dndamal &r emellertid inte
tillrackliga for att utgora hinder for ett faststillande av att det finns en likhet mellan varorna, och det
ar darfor mojligt att med giltig verkan konstatera att det foreligger en atminstone svag likhet, under
forutsattning att de ovriga likhetsfaktorerna foreligger (se, for ett liknande resonemang, dom av den
17 oktober 2006, GALZIN, T-483/04, EU:T:2006:323, punkterna 70 och 71, dom av den
11 november 2009, Bayer Healthcare/harmoniseringskontoret — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL),
T-277/08, ej publicerad, EU:T:2009:433, punkterna 44 och 45, och dom av den 2 december 2014,
Momarid, T-75/13, ej publicerad, EU:T:2014:1017, punkt 66).
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Detta giller i &n hogre grad i forevarande fall, eftersom 6verklagandendmnden, utan att bega nagot fel,
bedomde att de varor som avses med de motstaende varumirkena hade flera gemensamma sérskilda
dandamal.

Overklagandenimnden gjorde niamligen en riktig beddmning nir den, utan att detta motsades av
klaganden, papekade att det var vanligt att tilligg som innehaller betakaroten tas fore solexponering
for att forbereda huden, skydda den fran aldrande som orsakas av ultraviolett stralning och framja en
hélsosam solbrénna, pa samma sétt som solkrimer anvéinds av detta skdl (punkt 32 i det angripna
beslutet). Overklagandenimnden konstaterade siledes i huvudsak att de varor som omfattas av de
motstdende varumiérkena har ett sdrskilt éndamél som dar gemensamt for dessa varor, ndmligen att
skydda och forskona huden vid solexponering.

Overklagandenimnden papekade direfter, utan att detta pa ett giltigt sitt har ifrdgasatts av Aurea
Biolabs, att konsumenterna koper vissa kriamer som omfattas av det dldre varumirket och vissa
vitamintillskott som omfattas av det sokta varumairket for att avldgsna eller minska cellulit (punkt 32 i
det angripna beslutet) och att dessa varor ddrigenom har samma sérskilda syfte.

Aurea Biolabs har namligen begrédnsat sig till att pasta att det dr felaktigt och inte faststdllt att de
vitamintillskott som avses med det sokta varumaérket skulle kunna bidra till att minska eller eliminera
vattenretention och att vattenretention dr en av de framsta orsakerna till cellulit. Dock har detta syfte
som efterstravas vid kop av vitamintillskott, sasom framgér av ordalydelsen i det angripna beslutet, av
overklagandendmnden bedomts vara ett notoriskt faktum som inte behover styrkas (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 16 februari 2017, Antrax It/EUIPO - Vasco Group (termosifoner
till radiatorer), T-828/14 och T-829/14, EU:T:2017:87, punkt 90 och dir angiven réttspraxis) och som
det ankommer pa Aurea Biolabs att ifragasitta genom att visa att 6verklagandendmnden, felaktigt, har
bedomt att detta dr ett notoriskt faktum (se, for ett liknande resonemang, dom av den
7 december 2012, A. Loacker/harmoniseringskontoret — Editrice Quadratum (QUADRATUM),
T-42/09, ej publicerad, EU:T:2012:658, punkt 73, och dom av den 23 januari 2014,
Sunrider/harmoniseringskontoret — Nannerl (SUN FRESH), T-221/12, ej publicerad, EU:T:2014:25,
punkt 77).

I forevarande fall har Aurea Biolabs emellertid inte ifragasatt sjilva syftet att bekdmpa cellulit, vilket
efterstravas med vissa vitamintillskott. Bolaget har endast ifragasatt det vetenskapliga stodet for vilka
effekter dessa tillskott har pa vattenretention och cellulit, dessutom utan att underbygga sitt
ifragasdttande. Det kan dessutom papekas att de artiklar fran webbplatser som ar specialiserade pa
héilsa och vilbefinnande, vilka intervenienten ingett som bilaga till svarsinlagan, ger rad om att
konsumera vissa vitaminer for att minska cellulit och visar saledes att vitamintillskott kan ha detta
syfte. I motsats till vad klaganden gjorde géllande vid den muntliga forhandlingen kan dessa artiklar
inte avvisas, eftersom de har aberopats i forevarande mal for att styrka att detta notoriska faktum som
EUIPO beaktade var riktigt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 10 november 2011, LG
Electronics/harmoniseringskontoret, C-88/11 P, ej publicerad, EU:C:2011:727, punkt 29).

Overklagandenimnden har, slutligen, med ritta papekat att de varor som omfattas av det sokta
varumirket, i synnerhet vitamintillskotten, syftar till att aterfa eller bevara ett hédlsosamt utseende och
att gora hyn stralande (punkt 32 i det angripna beslutet) och att de krdmer som omfattas av det éldre
varumarket syftar till att minska eller hindra hudirritation samt rédhet och utslag som ar skadliga for
anvindarens utseende (punkt 34 i det angripna beslutet), vilket innebdr att de aktuella varorna
efterstravar det gemensamma syftet hudvard och skonhet. I motsats till vad klaganden har antytt
drogs séledes inte slutsatsen avseende detta syfte enbart utifrdn konstaterandet avseende det é&ldre
varumérkets krdmer, utan pa grundval av konstateranden avseende de tva typer av varor som omfattas
av de motstdende varumairkena. Vidare ska inte, i motsats till vad Aurea Biolabs dven har gjort
gillande, varje sdrskilt dndamal i forevarande fall kdnneteckna samtliga varor som omfattas av det
sokta varumairket for att det ska kunna faststéllas att det foreligger en atminstone svag likhet mellan
dessa varor och de varor som omfattas av det dldre varumairket, eftersom overklagandendmnden i
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forevarande fall har konstaterat att det finns flera sdarskilda éndamal, utover det allménna dndamal som
det erinras om i punkt 58 ovan. Det saknar saledes betydelse att de "naringsberikade drycker for dietisk
anvdndning” som avses i varumarkesansokan inte syftar till att minska hudirritationer.

Klaganden har, for det andra, kritiserat 6verklagandendmnden for att ha bedomt att de berérda varorna
var komplementira, trots att den ena varan varken var nodvéandig eller viktig for anvdndningen av de
andra varorna, och for att ha lagt alltfor stor vikt vid att de bedomts vara komplementira vid
helhetsbedomningen av risken for forvaxling (punkterna 33 och 91 i det angripna beslutet).

Det framgar av réttspraxis att varor kompletterar varandra nér det finns ett ndra samband mellan dem,
i den meningen att den ena varan dr nodvéindig eller viktig for anvindningen av den andra, och
konsumenterna dérfor kan ha uppfattningen att ansvaret for de tva varorna ankommer péa ett och
samma foretag (dom av den 1 mars 2005, Sergio Rossi/harmoniseringskontoret — Sissi Rossi (SISSI
ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, punkt 60, och dom av den 22 januari 2009, easyHotel, T-316/07,
EU:T:2009:14, punkt 57).

Vid tillimpning av den definition i rattspraxis av faktorn komplementaritet som nidmns i
punkt 70 ovan, ska det anses att de kosttillskott, néaringstillskott och vitamintillskott som avses med
det sokta varumairket och de kramer som omfattas av det édldre varumairket inte kompletterar varandra
i den meningen att den ena ar nodvandig eller viktig for anvindningen av den andra.

Det framgar emellertid ocksa av réttspraxis att d&ven om en sadan grad av komplementaritet inte
uppnas kan den omstindigheten att varor kan anvéndas tillsammans beaktas vid bedomningen av
likheten mellan dessa varor, vilket innebdr att denna mojlighet att anvdnda varorna tillsammans inte
utgor bevis for att de aktuella varorna dr komplementira, utan anses allmént sett vara en indikation
pa att likhetsfaktorn foreligger vad avser den berdrda omsittningskretsen eller som ett stod for
faktorn avseende varornas dndamaél (se, for ett liknande resonemang, dom av den 10 september 2008,
Boston  Scientific’harmoniseringskontoret - Terumo (CAPIO), T-325/06, ej publicerad,
EU:T:2008:338, punkterna 83-85, och dom av den 15 december 2009, TRUBION, T-412/08, ej
publicerad, EU:T:2009:507, punkt 32).

Det var for 6vrigt inom ramen for sina dverviganden avseende de aktuella varornas avsedda dandamal
som Overklagandendmnden ndamnde att vissa av det sokta varumadrkets vitamintillskott och det éldre
varumirkets solkramer kompletterar varandra (punkt 32 i det angripna beslutet) och, i samband med
sitt konstaterande avseende forsdljningen av de aktuella varorna pa apotek, som den rent allmént
angav att de varor som omfattas av de motstdende varumirkena kunde komplettera varandra
(punkt 33 i det angripna beslutet).

Av detta foljer att det &dven &dr i denna allmdnna mening som hdnvisningen till “varornas
komplementaritet” i punkt 91 i det angripna beslutet ska forstas, det vill sdga att den har samband
med andra likhetsfaktorer, eller till och med hénvisar till dessa andra faktorer, och inte i den strikta
betydelse som det erinrats om i punkt 70 ovan. Detta omndmnande &r ndmligen endast en
upprepning, i den avslutande delen av beddmningen av risken for forvixling, av de foregdende
bedémningarna av varuslagslikheten. Aven om det dr beklagligt att éverklagandenimnden i denna
fraga inte anvinde en mer exakt terminologi, kan den inte kritiseras for att ha tillmatt kriteriet
avseende komplementaritet i strikt mening alltfor stor betydelse eller for att, pa grund av en felaktig
bedomning av detta kriterium, ha gjort en felaktig helhetsbedomning av risken for forvéxling.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nir den fann att
faktorer som talar for att det foreligger likhet mellan de aktuella varorna dr varornas allmidnna
dandamal samt flera sdrskilda dndamal, mojligheten att anvdnda dem tillsammans, samt att varornas
distributionskanaler ar identiska, dir denna sist nimnda faktor Gverensstimmer med réttspraxis (se,
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for ett liknande resonemang, dom av den 26 november 2015, Bionecs/harmoniseringskontoret — Fidia
farmaceutici (BIONECS), T-262/14, ej publicerad, EU:T:2015:888, punkt 31) och for &vrigt inte har
bestritts av Aurea Biolabs (se punk 56 ovan).

Aurea Biolabs har, for det tredje, kritiserat 6verklagandendmnden for att utifrdn dessa faktorer ha
dragit slutsatsen att det forelag en likhet mellan de varor som omfattas av de motstaende
varumirkena, genom att fasta alltfor stor vikt vid det syfte som efterstravas med de aktuella varorna
och genom att inte i tillricklig man beakta skillnaden i ndmnda varors art och administreringssatt
(punkterna 32 och 35 i det angripna beslutet).

Det ska i detta hdnseende forst och framst understrykas att overklagandendmnden utifran samtliga
dessa likhetsfaktorer drog slutsatsen att de aktuella varorna varken hade en hog eller medelhog grad av
varuslagslikhet, men att varuslagslikheten atminstone var av lag grad.

Harefter ska det konstateras att det framgar av den rittspraxis som avser omstédndigheter som liknar de
som é&r aktuella i forevarande fall, vilka karaktiriseras av ett gemensamt édndamal for varorna, en
mojlighet att anvinda dem tillsammans och identiska distributionskanaler, att saddana faktorer
avseende likhet ar tillrackliga for att faststdlla att det finns en likhet mellan de berérda varorna (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 10 september 2008, CAPIO, T-325/06, ej publicerad,
EU:T:2008:338, punkt 87, dom av den 15 december 2009, TRUBION, T-412/08, ej publicerad,
EU:T:2009:507, punkt 32, och dom av den 28 september 2016, LLR-G 5/EUIPO - Glycan Finance
(SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), T-539/15, €j publicerad, EU:T:2016:571, punkt 32). Det har
for ovrigt faststillts att den omstdndigheten att varorna i fraga administreras pa olika sétt inte
paverkar bedémningen av forekomsten av en sadan likhet (se, for ett liknande resonemang, dom av den
17 november 2005, Biofarma/harmoniseringskontoret — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX),
T-154/03, EU:T:2005:401, punkt 50). Vad sarskilt géller varor som liknar de varor som avses med de
motstaende varumadrkena, har tribunalen, eftersom det var fraga om kosttillskott och "ldkande salvor”
som kan jamstdllas med kramer for medicinska dndamal, faststéllt att ndimnda varor var av liknande
slag trots att de administrerades pa olika sitt, salvorna applicerades pa skador och sar medan
kosttillskott var avsedda att intas (se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 november 2009,
CITRACAL, T-277/08, ej publicerad, EU:T:2009:433, punkterna 43-45). I motsats till vad Aurea
Biolabs har pastatt vid den muntliga forhandlingen dr denna dom relevant for bedomningen i det
aktuella fallet trots den omstdndigheten att den meddelades fore domen av den 19 juni 2012,
Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) och den rittspraxis som dérefter
foljde. I denna dom slog tribunalen ndmligen fast kravet pa att de varor eller tjanster for vilka skydd
soks ska kunna identifieras pa ett tillrackligt klart och precist sitt, men den uttalade sig inte om
kriterierna for bedomning av likheten mellan dessa varor eller tjanster.

Det ska slutligen tilldggas att den pastadda skillnaden i art mellan de varor som avses med de
motstdende varumairkena, eftersom de varor som omfattas av det édldre varumairket framstills som
farmaceutiska med beaktande av angivandet av "for medicinska dndamaél”, medan de varor som avses
med det sokta varumadrket inte dr farmaceutiska, inte kan paverka ovannidmnda 6verviganden avseende
varuslagslikheten. Det framgar namligen av dom av den 10 september 2008, CAPIO (T-325/06, ej
publicerad, EU:T:2008:338), dom av den 15 december 2009, TRUBION (T-412/08, ej publicerad,
EU:T:2009:507), och dom av den 28 september 2016, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5
(T-539/15, ej publicerad, EU:T:2016:571), vilka det erinrats om i punkt 78 ovan, att de berérda
varorna ansags likna varandra trots att de var av olika slag. Aven om den likhet som konstaterades i
domen av den 11 november 2009, CITRACAL (T-277/08, ej publicerad, EU:T:2009:433), visserligen
gillde varor av samma slag, det vill sdga farmaceutiska produkter, har den inte betecknats som
“atminstone lag”, eftersom en sadan kvalificering, i forevarande mal, kan motiveras av just skillnaden
mellan de aktuella varornas art, oavsett om den ar farmaceutisk eller inte.
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Harav foljer att dven om Overklagandendmnden felaktigt klassificerade de varor som omfattas av det
sokta varumadrket som farmaceutiska produkter och pa ett irrelevant sitt understrok att de varor som
avses med det dldre varumairket var av "allt mer farmaceutisk” art, kan sadana fel inte paverka
overklagandendmndens slutsats att det fanns en likhet mellan dessa varor som var atminstone lag.
Detta giller i d@n hogre grad da det, sasom intervenienten har pépekat, ar vanligt att vissa
bestandsdelar som hor till varornas art, sérskilt vissa aktiva ingredienser i kosttillskott, néringstillskott
och vitamintillskott samt i krdmer, dr identiska.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nir den fann att de
varor som avses med de motstdende varumdrkena var av liknande slag, atminstone i lag grad.

Overklagandenimnden gjorde foljaktligen en riktig bedémning nir den slog fast att det forelag risk for
forvaxling.

Det framgar namligen av fast rdttspraxis att det vid helhetsbedomningen av risken for forvixling
foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, ddribland varumaérkeslikheten och varu-
eller tjansteslagslikheten. Lag varu- eller tjdnsteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog
varumarkeslikhet och omvint (dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442,
punkt 17, och dom av den 14 december 2006, VENADO med ram m.fl., T-81/03, T-82/03 och
T-103/03, EU:T:2006:397, punkt 74).

I forevarande fall erinrade 6verklagandendmnden med rétta om att dven en omséttningskrets med en
hog uppmirksamhetsniva sillan har mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan de olika
varumirkena, utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av varumérkena (punkt 82 i det angripna
beslutet). Overklagandenimnden papekade dven, utan att motsigas av Aurea Biolabs, att kunskapen
hos de patienter som ingar i den relevanta malgruppen i forevarande fall, inte dr sddana kunskaper
som fackmin i branschen har (punkt 83 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden fann for
ovrigt med rétta att det, med hdnsyn till att den sérskiljande orddelen i det sokta varumérket
sammanfaller med den enda orddelen i det dldre varumirket "aurea”, foreldg en atminstone medelhog
visuell likhet (punkt 63 i det angripna beslutet), en fonetisk likhet i &tminstone medelhog eller till och
med hog grad (punkt 68 i det ifragasatta beslutet) och en dtminstone svag begreppsmassig likhet for de
latinsprakiga konsumenterna som forstar att “aurea” hénvisar till “guld” eller "gyllene” (punkt 73 i det
angripna beslutet), vilket foér ovrigt inte har ifrgasatts av Aurea Biolabs. Overklagandenimnden
understrok dessutom med ritta att omséttningskretsen var i kontakt med de motstdende varumirkena
”savil visuellt som fonetiskt” for att kunna dra slutsatsen om vilken vikt som ska tillmédtas de visuella
och fonetiska likheterna vid helhetsbedomningen av risken for foérvaxling (punkterna 87-89 i det
angripna beslutet). Overklagandenimnden papekade slutligen, utan att heller motsigas, att det ildre
varumérket hade en normal ursprunglig sérskiljningsforméga (punkt 78 i det angripna beslutet).

Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig bedémning nir den i punkterna 91 och 92 i det
angripna beslutet, med tillimpning av den réttspraxis som det erinrats om i punkt 83 ovan, fann att
graden av likhet mellan de varor som omfattas av de motstaende varumérkena, atminstone i lag grad,
uppvégdes av en atminstone medelhog grad av visuell likhet och en dtminstone medelhog eller till och
med hog grad av fonetisk likhet mellan de motstaende varumaérkena, av vilket den kunde dra slutsatsen
att det var fullt tainkbart att konsumenterna associerade dessa varumirken med varandra genom att tro
att det handlade om undervarumirken som tillhérde samma foretag, och att det saledes foreldg en risk
for forvaxling (se, for ett liknande resonemang, dom av den 28 september 2010, Market
Watch/harmoniseringskontoret — Ares Trading (Seroslim), T-201/08, ej publicerad, EU:T:2010:408,
punkt 49).

Av detta foljer for fullstindighetens skull att d&ven om Overklagandendmnden inte hade rittat det

angripna beslutet pa ett korrekt sétt, hade anmérkningen avseende punkt 80 i det angripna beslutet,
vilken togs bort genom réttelsebeslutet, inte godtagits.
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Tribunalen erinrar om att Aurea Biolabs genom denna anmairkning har kritiserat
overklagandendmnden for att, i punkt 80 i det angripna beslutet, felaktigt ha slagit fast att de aktuella
varorna var identiska, trots att den i flera tidigare punkter (punkterna 6, 31, 36 och 38 i det angripna
beslutet) endast konstaterade att varorna var av liknande slag, atminstone i lag grad. Ett sadant
grundliggande fel medfor att hela bedomningen av risken for forvaxling blir felaktig, eftersom
konstaterandet att varorna &r identiska innebdr att det foreligger en betydande skillnad mellan
kénnetecknen for att risken for forviaxling ska kunna undvikas.

Aven om 6verklagandenimnden felaktigt hade dragit slutsatsen att de aktuella varorna var identiska,
trots att endast en lag grad av likhet framgick vid 6verklagandendmndens jamforelse av varorna, skulle
en sadan felaktig slutsats inte paverka bedémningen av risken for forvaxling. Det framgar ndmligen av
det ovan anforda att 6verklagandendmnden inte endast med rétta har bedomt att de berérda varorna
var av liknande slag, atminstone i lag grad (se punkt 81 ovan), utan dven att konstaterandet att det
fanns en varuslagslikhet medforde att overklagandenimnden med giltig verkan kunnat faststélla att
det forelegat en risk for forvaxling i det aktuella fallet (se punkt 85 ovan).

Denna anmarkning till stod for grunden om éasidosiattande av artikel 8.1 b i férordning 2017/1001 kan
saledes under alla omstdndigheter inte godtas, vilket innebér att 6verklagandet inte kan vinna bifall
savitt avser den enda grund som Aurea Biolabs har aberopat.

Foljaktligen ska dven 6verklagandet i mal T-724/18 ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134 i rdttegangsreglerna ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 135.1 i rdttegangsreglerna far dock
tribunalen, om sa anses skiligt, besluta att en tappande réttegangsdeltagare — forutom att béra sina
rattegdngskostnader — endast delvis, eller inte alls, ska ersitta en annan deltagares
rattegangskostnader.

I forevarande fall har klaganden visserligen tappat malet och EUIPO har i likhet med intervenienten
yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna.

Klaganden var emellertid varken tvungen att aberopa den anmirkning som riktats mot punkt 80 i det
angripna beslutet eller vissa argument som framforts till stod for de andra anmirkningarna eller att
overklaga rattelsebeslutet om overklagandendmnden hade formulerat skilen till det angripna beslutet
mer tydligt och noggrant. Under dessa omstindigheter ska klaganden och EUIPO vardera béra sina
rattegangskostnader.

Intervenienten ska i enlighet med artikel 138.3 i riattegédngsreglerna béra sina réttegangskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (fjarde avdelningen)
foljande:
1) Malen T-724/18 och T-184/19 forenas vad giller domen.
2) Overklagandet ogillas i bada malen.

3) Aurea Biolabs Pte Ltd, Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) och Avizel
SA ska béra sina rittegangskostnader.

Gervasoni Frendo Martin y Pérez de Nanclares
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 28 maj 2020.

Underskrifter
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