WELDEBRAU MOT HARMONISERINGSBYRAN — KOFOLA HOLDING
(FORMEN PA EN FLASKA MED SPIRALFORMAD FLASKHALS)

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)
den 4 mars 2010*

I mal T-24/08,

Weldebriu GmbH & Co. KG, Plankstadt ( Tyskland), foretrétt av advokaten W. Gopfert,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och mo-
deller) (harmoniseringsbyran), foretradd av P. Bullock, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans o6verklagandendmnd,
som intervenerat vid tribunalen, var

Kofola Holding a.s., Ostrava (Republiken Tjeckien), foretrdtt av advokaterna
S. Hejdova och R. Charvit,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde 6verkla-
gandendmnd den 15 november 2007 (drende R 1096/2006-4) om ett invindningsfor-
farande mellan Weldebrau GmbH & Co. KG och Kofola Holding a.s., meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M. Prek (referent)
och V.M. Ciucs,

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan, som inkom till forstainstansriattens kansli den
16 januari 2008,
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med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 13 maj 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till forstainstansréttens
kansli den 14 maj 2008,

efter forhandlingen den 29 oktober 2009,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten Kofola Holding a.s ingav den 23 september 2003 en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumarke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).
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2 Det sokta varumirket utgors av det tredimensionella kdnnetecken som motsvarar
beskrivningen av "en flaska med cylindrisk form med en smal och spiralformad flask-
hals och med paskriften 'snipp’ pa den cylindriska delen” och som aterges nedan:

3 De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 30, 32 och 33 i Nice-
6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varu-
mérkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg, och motsvarar
foljande beskrivningar:

— Klass 30: "Kaffe, te, kakao, konstgjort kaffe, saser, gronsaksséser, godsaker, chok-
ladbaserade drycker, kakaobaserade drycker, kaffebaserade drycker, tebaserade
drycker, smaktillsatser for drycker, €j eteriska oljor, ljus sirap”

— Klass 32: "Icke-alkoholhaltiga drycker, icke-alkoholhaltiga fruktdrycker, frukt-
extrakt (icke-alkoholhaltiga), fruktnektar, fruktjuice, mineralvatten, brusdrycker,
essenser for tillverkning av drycker, safter, 61

— Klass 33: "Alkoholhaltiga drycker”
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Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 2004/033
av den 16 augusti 2004-.

Sokanden, Weldebrau GmbH & Co. KG, framstillde den 16 november 2004, med stod
av artikel 42 i férordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009), en invdnd-
ning mot registrering av det sokta varumirket for de varor som avses i punkt 3 ovan.

Invindningen grundade sig pa det éldre tredimensionella gemenskapsvarumérket
bestdende av formen pa en flaska, som registrerats den 16 november 2000 under
nummer 690 016 och som éterges nedan:

f

De varor som omfattas av det dldre varumairket omfattas av klasserna 21, 32 och 33
och motsvarar foljande beskrivningar:

— Klass 21: "Glasbehallare, flaskor, krus och kannor (ej av 4delmetall)”
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— Klass 32: "Ol; mineralvatten och kolsyrat vatten; fruktdrycker och fruktjuicer; saf-
ter och andra koncentrat for framstéllning av drycker; ale, porter”

— Klass 33: "Alkoholhaltiga drycker (ej 6l), likorer, spritdrycker, vin”

Till stod for invdndningen dberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b
i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009).

Den 26 juni 2006 avslog invindningsenheten invandningen.

Den 14 augusti 2006 6verklagade s6kanden invdndningsenhetens beslut till harmo-
niseringsbyran enligt artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64 i
férordning nr 207/2009).

Genom beslut av den 15 november 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog
harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandenamnd 6verklagandet. Som skal angavs att
det inte, med beaktande av det édldre varumirkets medelhoga sirskiljningsférmaga
och att det foreldg betydande skillnader mellan de motstdende kidnnetecknen, forelag
ndgon risk for forvixling mellan de motstdende varumirkena hos genomsnittskon-
sumenten i Europeiska unionen, i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 jamférd med artikel 8.2 a i i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a i i férord-
ning nr 207/2009).
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och
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— forplikta s6kanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan som enda grund &beropat att artikel 8.1 b i for-
ordning nr 40/94 har asidosatts. Sokanden anser att dverklagandendmnden felaktigt
har bedomt att det inte foreladg nagon risk for forviaxling mellan de motstaende kén-
netecknen, i den mening som avses i denna bestimmelse. Harmoniseringsbyran och
intervenienten har hévdat att 6verklagandendmnden hade fog for att faststalla att
nagon risk for forvixling inte foreldg.

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan det sokta varumaérket inte
registreras efter invindning av innehavaren av ett dldre varumarke om det — pa grund
av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller tjanster
som omfattas av varumaérkena dr identiska eller av liknande slag — foreligger en risk
att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumaérket ar skyddat,
inbegripet risken for att varumaérket associeras med det dldre varumarket.

Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmén-
heten kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller
frén foretag med ekonomiska band. Vid prévningen av huruvida det foreligger risk
for forvaxling ska det goras en helhetsbedomning utifran hur omsittningskretsen
uppfattar kinnetecknen och varorna eller tjansterna mot bakgrund av samtliga rele-
vanta faktorer i det enskilda fallet, daribland samspelet mellan varumirkeslikheten
och varu- eller tjansteslagslikheten (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30—33 och dir angi-
ven rattspraxis).

IT - 942



18

19

20

21
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Det dr mot bakgrund av ovanstdende 6verviganden som tribunalen kommer att prova
om 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning da den fann att det inte forelag
négon risk for forvixling mellan det dldre varumaérket och det sokta varumarket.

Det har inte bestritts att omsittningskretsen i férevarande fall bestar av normalt
informerade och skiligen uppmérksamma och medvetna genomsnittskonsumenter
i Europeiska unionen.

Det ar dven utrett att de varor som avses med det sokta varumairket i klasserna 32
och 33 ar identiska med de varor som avses med det dldre varumairket i dessa klas-
ser, och att de varor som omfattas av klass 30 och som avses med det sokta market
ar mycket lika de varor som omfattas av det dldre varumérket i klasserna 32 och 33,
vilket dven 6verklagandendmnden kom fram till i punkt 26 i det angripna beslutet.

Jamforelsen mellan de motstdende kinnetecknen

Enligt fast réttspraxis ska helhetsbedomningen av risken for forvaxling, vad géller
de aktuella varumarkenas visuella, fonetiska eller begreppsmaissiga likhet, grunda sig
pé det helhetsintryck som varumérkena astadkommer med hinsyn sarskilt till deras
sarskiljande och dominerande bestindsdelar. Den uppfattning som genomsnitts-
konsumenten av de ifrdgavarande varorna och tjansterna har av varumarkena dr av
avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling. Genomsnitts-
konsumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och dgnar sig inte
at att undersoka varumairkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007
i mal C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. 1-4529, punkt 35
och dér angiven rittspraxis, och av den 20 september 2007 i mal C-193/06 P, Nestlé
mot harmoniseringsbyran, ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 34, samt forsta-
instansrittens dom av den 30 juni 2004 i mal T-186/02, BMI Bertollo mot harmonise-
ringsbyrén — Diesel (DIESELIT), REG 2004, s. I1-1887, punkt 38).
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I forevarande fall handlar det om tva motstdende tredimensionella kinnetecken, som
aterger flaskor med cylindrisk form och spiralformad flaskhals. Det sokta kdnneteck-
net innehéller dessutom ordelementet "snipp” ingraverat nertill med sméa bokstaver i
samma farg som flaskan.

Sasom framgar av konstaterandena i punkt 28 i det angripna beslutet, vilka inte har
bestritts av parterna, kan inte ndgon fonetisk jamforelse foretas, eftersom det dldre
varumdrket inte innehaller nagot ordelement och eftersom ordelementet "snipp’, som
i mindre storlek ar ingraverat nertill pa det sokta kdnnetecknet, inte paverkar det
helhetsintryck som varumirket astadkommer. Nagon begreppsmassig jamforelse kan
inte heller ske, eftersom de motstdende varumérkena inte har ndgon innebord. Héarav
foljer att de motstaende varumirkena endast kan jamforas visuellt.

Overklagandendmnden ansag, i punkt 31 i det angripna beslutet, att den visuella
helhetsbedomningen av de tva kidnnetecknen visar pa flera stora skillnader, och den
grundade sig dirvid bland annat pé att lingden och bredden pé flaskorna ar olika
stora, att det sokta kannetecknet har ett ordelement som inte aterfinns i det dldre
kannetecknet och att flaskhalsformerna har stora olikheter.

I detta avseende kan det visserligen inte uteslutas att ordelementet “snipp” pa det
sOkta varumarket, ingraverat i samma firg som glaset, med svarighet kan uppfattas
och foljaktligen inte kan péverka det helhetsintryck som varumirket astadkommer.
Det kan inte heller lamnas utan avseende att flaskhalsarna hos de motstdende kénne-
tecknen bada ér spiralformade och didrmed sérskiljer sig fran traditionella flaskhalsar.
Inte desto mindre dr det sa att den visuella helhetsbedomningen ger vid handen flera
stora skillnader mellan de motstaende kénnetecknen, vilket &ven 6verklagandendmn-
den med fog har konstaterat.
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(FORMEN PA EN FLASKA MED SPIRALFORMAD FLASKHALS)
Det dldre kdnnetecknet framstar dels som ldngre, tunnare och dirmed som mer 6mté-
ligt for normalt informerade och skiligen uppmirksamma och medvetna genom-
snittskonsumenter dn det s6kta kidnnetecknet, som har en mindre, mer kompakt och
fetare siluett, vilket ger ett tungt intryck. Det sokta kénnetecknets flaskkroppsform
ar dessutom ojamn pa grund av dess bojda del, medan det éldre kédnnetecknets flask-
kroppsform é&r rak. Dels har flaskhalsarna olika spiraler, &ven om béda é&r spiralfor-
made. Medan det dldre kdnnetecknets flaskhals &r tunnare och endast bestar av tva
varv, framstar det sokta kdnnetecknets flaskhals som mer kompakt och den bestar av
minst fyra varv.

Overklagandenimnden begick dirmed inte nigot fel nir den konstaterade, i punkt 31
i det angripna beslutet, att den omstdndigheten att de bada flaskhalsarna kan beskri-
vas som “spiralformade” endast till ringa del &r relevant med beaktande av de stora
olikheterna mellan de tvé flaskhalsformerna.

Denna bedémning dndras inte av sokandens argument avseende vissa nationella
domstolars rittspraxis och harmoniseringsbyrans praxis. Medlemsstaternas domsto-
lars réttspraxis utgér namligen endast en omstdndighet som, utan att vara avgérande,
enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (forstainstansrit-
tens dom av den 5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyran
(aggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 68). Vad betriffar harmoniserings-
byréns praxis ska overklagandendmndernas beslut betréiffande registrering av ett
kénnetecken sasom gemenskapsvarumairke enligt forordning nr 40/94 fattas inom
ramen for en normbunden behorighet, och nimnderna har saledes inte nagon befo-
genhet att foreta skonsméssiga bedomningar. Lagenligheten av 6verklagandendmn-
dernas beslut ska dérfor enbart bedémas pa grundval av denna férordning, och inte
mot bakgrund av 6verklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (domstolens dom
av den 26 april 2007 i mal C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyran, REG 2007,
s. 1-3569, punkt 65, och forstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i
mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELI-
CIE), REG 2005, s. [1-4891, punkt 71).

Mot bakgrund av det ovan anforda finner tribunalen att 6verklagandendmnden gjorde
ritt ndr den fann att det foreligger stora skillnader mellan kdnnetecknen. Av detta f6l-
jer saledes att de motstdende kidnnetecknen endast har en mycket lag visuell likhet.
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Risken for forvixling

Vid helhetsbedémningen av risken for forvixling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, dédribland varumaérkeslikheten och varu- eller tjénsteslags-
likheten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumar-
keslikhet och omvint (domstolens dom av den 23 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, 5. I-5507, punkt 17, och forstainstansréttens dom av den 14 decem-
ber 2006 i de forenade malen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jdgermeister mot
harmoniseringsbyran — Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006,
s. I[I-5409, punkt 74).

I forevarande fall ansag overklagandendmnden, i punkt 24 i det angripna beslutet,
att det dldre varumirket har en medelhog sérskiljningsféormaga. Sokanden har inte
bestritt denna bedémning och gjort gillande att ndmnda varumérke atminstone har
en sddan sarskiljningsformaga pa grund av sitt unika och ovanliga utseende, vilket
bland annat stéds av de étskilliga priser som det har erhallit for flaskans sédrskilda
karaktar. I likhet med vad 6verklagandendmnden funnit har sékanden inte heller
framstallt ndgot argument som visar att varumérket skulle ha forvarvat sérskiljnings-
féormaga med anledning av en intensiv anvéndning eller av att varumarket &r ként.

Den omstédndigheten i sig att de tva flaskorna har en spiralformad flaskhals innebar
inte att det forekommit risk f6r forvaxling mellan de motstaende varumérkena, trots
att de aktuella varorna dr identiska, eftersom de motstdende kdnnetecknen uppvisar
betydande olikheter och eftersom s6kanden inte har visat pa vilket sitt det édldre varu-
mairket har hog sérskiljningsformaga.

Denna bedémning éndras inte av sokandens argument att det taktila intrycket av de
motstdende varumdrkena dr av mycket stor betydelse i forevarande fall. Som harmo-
niseringsbyran med rétta har papekat framgar det ndmligen av flaskornas siljformer
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— ndmligen att de forekommer som varor med etiketter pa varuhusens livsmedelshyl-
lor eller att de bestills i barer eller pé restauranger — att konsumenten forst kommer
att fokusera huvudsakligen pé de ord- och figurelement som aterfinns pa flaskornas
etiketter, sisom varumérkets namn, logotypen och/eller andra figurelement som
anger varans ursprung.

s Mot bakgrund av ovanstaende 6verviganden kan talan inte vinna bifall pa den enda
grunden och talan ska darfor ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

35 Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersétta ratte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats.

3 Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att sékanden ska forpliktas att
ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska harmonise-
ringsbyréans och intervenientens yrkanden bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Weldebriu GmbH & Co. KG ska ersiitta riattegangskostnaderna.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 4 mars 2010.

Underskrifter
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