DOM AV DEN 24.3.2011 - MAL C-552/09 P

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 24 mars 2011*

I mél C-552/09P,

angdende ett 6verklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens dom-
stol, som ingavs den 23 december 2009,

Ferrero SpA, Alba (Italien), foretritt av C. Gielen, advocaat,

klagande,

i vilket de andra parterna ér:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,

* Rittegangssprak: engelska.
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Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

part i forfarandet infor 6verklagandendmnden,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av A. Borg Barthet (referent), tillférordnad ordférande pa femte avdel-
ningen, samt domarna M. Ilesi¢ och E. Levits,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: forste handldggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 30 november 2010,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan
forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Ferrero SpA (nedan kallat Ferrero) har yrkat att domstolen ska upphiva den dom som
meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansrétt den 14 oktober 2009 i
mal T-140/08, Ferrero mot harmoniseringsbyran - Tirol Milch (TiMi KiNDERJOG-
HURT) (REG 2009, s. I1-3941) (nedan kallad den 6verklagade domen). Genom denna
dom ogillade forstainstansritten Ferreros talan mot det beslut som fattats av harmo-
niseringsbyrans andra 6verklagandendmnd den 30 januari 2008 (drende R 682/2007-
2) om ett ogiltighetsforfarande mellan Ferrero och Tirol Milch reg. Gen.mbH Inns-
bruck (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omride 17, volym 2, s. 3) har
upphévts genom radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1), som trddde i kraft den 13 april 2009. Mot
bakgrund av tidpunkten for de faktiska omstidndigheterna ar det emellertid forord-
ning nr 40/94 som ér tilldimplig i malet.

I sjunde skilet i forordning nr 40/94 angavs foljande:

"Det skydd som foljer av gemenskapsvarumairket, vars funktion framférallt &r att ga-
rantera att varumaérket anger ursprunget, ér absolut om det rader identitet mellan va-
rumdrket och kinnetecknet och mellan varorna eller tjinsterna. Skyddet géller ocksa
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vid likhet mellan varumérket och kénnetecknet och mellan varorna eller tjansterna.
Begreppet likhet bor tolkas i férhallande till risken for forvéixling. En sérskild forut-
sattning for skydd &r att det finns en risk for forvaxling. Denna risk méste bedomas
mot bakgrund av en ldng rad faktorer, sdrskilt i hur hog grad varumarket &r kdnt pa
marknaden, den association som det anvidnda eller registrerade kdnnetecknet fram-
kallar, graden av likhet mellan varumérket och kdnnetecknet samt mellan de ifraga-
varande varorna eller tjansterna

Artikel 8.1 i samma férordning hade f6ljande lydelse:

”Om innehavaren av ett dldre varumarke invinder skall det varumairke som ansékan
galler inte kunna registreras

b) om det — pa grund av att det ar identiskt med eller liknar det dldre varumérket
och de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ér identiska eller ar av
liknande slag — foreligger en risk att allménheten férvéxlar dem inom det omrade
dér det dldre varumaérket dr skyddat, inbegripet risken for att varumaérket associe-
ras med det dldre varumérket”

I artikel 8.5 i férordning nr 40/94 foreskrevs foljande:

"Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt
punkt 2, det varumérke som ans6kan om registrering avser inte far registreras om det
ar identiskt med eller liknar det dldre varumérket och avses bli registrerat for varor
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eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumérket &r registrerat, nir — i
fraga om ett dldre gemenskapsvarumairke — det ar kint i gemenskapen, eller, nir — i
fraga om ett dldre nationellt varumérke — det dr ként i medlemsstaten ifraga, och
anvdndningen av det varumérke som ans6kan avser utan skélig anledning skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumaérkets sarskiljningsfor-

r”n

maga eller renommé’

Artikel 49.1 och 49.2 i samma férordning hade foljande lydelse:

”1. En innehavare kan avsta rdtten till ett gemenskapsvarumérke i fraiga om en del av
eller alla de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat.

2. Ett avstdende skall skriftligen meddelas [harmoniseringsbyran] av varumirkets
innehavare. Det skall inte ha rittsverkan forrén det har inforts i registret”

I artikel 52.1 i férordning nr 40/94, med rubriken "Relativa ogiltighetsgrunder’; an-
gavs foljande:

"Efter ansokan till [harmoniseringsbyrén] eller pa grundval av ett genkéromal i mal om
varumadrkesintrang skall ett gemenskapsvarumérke forklaras ogiltigt i féljande fall:
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a) Om det finns ett sddant dldre varumiarke som avses i artikel 8.2 och kraven i
punkt 1 eller 5 i den artikeln &r uppfyllda.

Artikel 54.2 i ssmma foérordning hade foljande lydelse:

"I den utstrackning som gemenskapsvarumaérket helt eller delvis forklaras upphévt
skall de réttsverkningar som enligt denna forordning dr knutna till varumérket aldrig
anses ha existerat”

Bakgrund till tvisten

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (nedan kallat Tirol Milch), med séte i Innsbruck
(Osterrike), ingav den 8 april 1998 en ansokan till harmoniseringsbyran om registre-
ring som gemenskapsvarumirke av f6ljande figurkédnnetecken:

KiNDERJOGHURT
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De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 29 i Nice6verenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg (nedan kallad Niceéverenskommel-
sen), och motsvarar foljande beskrivning:

"Yoghurt, fruktyoghurt, yoghurtdrycker, yoghurtdrycker innehallande frukter; halv-
fabrikatrdtter och fardiga matrétter, i huvudsak baserade pa yoghurt eller yoghurtpro-
dukter; yoghurtkramer”

Ferrero framstillde den 14 januari 1999 en invdndning mot registreringen av det
sOkta varumaérket for samtliga varor som avses med detta varumérke. Invindningen
gjordes med &beropande av Ferreros dldre ordméarke KINDER, vilket hade registre-
rats i Italien den 28 januari 1965 under nummer 168843 och, efter fornyelse, under
nummer 684985, for varor som omfattas av klass 30 i Nicedverenskommelsen och
som motsvarar f6ljande beskrivning:

"Kaffe, te, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; brod, skorpor (kex), kakor,
kakdeg och godsaker, glass, honung, sirap; jdst och bakpulver; salt, senap; peppar,
viniger, séser (smaktillsatser); kryddor; is; kakao, kakaoprodukter, namligen kakao-
massa for chokladdrycker, chokladkréam; plattor, bland annat chokladplattor, choklad,
praliner, chokladprydnader for julgranar, chokladprodukter fyllda med alkohol, s6t-
saker, godsaker, diribland kakdeg och kaksmet”

Harmoniseringsbyrans invidndningsenhet avslog invindningen med stod av arti-
kel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94 genom beslut av den 29 september 2000.
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Harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd faststillde beslutet den 3 no-
vember 2003.

Varumirket TiMi KiNDERJOGHURT registrerades den 20 augusti 2004 och offent-
liggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken den 11 oktober 2004.

Ferrero ingav den 19 augusti 2005 med st6d av artikel 52.1 a i forordning nr 40/94 en
ansokan om ogiltighetsforklaring till harmoniseringsbyran avseende registreringen
av ndmnda gemenskapsvarumirke. Ansokan avsag samtliga produkter som omfat-
tades av gemenskapsvarumairket.

Harmoniseringsbyrans annulleringsenhet ogiltigforklarade gemenskapsvarumérket
TiMi KiNDERJOGHURT med st6d av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 genom beslut
av den 14 mars 2007.

Den 4 maj 2007 6verklagade Tirol Milch annulleringsenhetens beslut till harmonise-
ringsbyrdn med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom det omtvistade beslutet upphévde harmoniseringsbyrans andra 6verklagan-
dendmnd annulleringsenhetens beslut och avslog ansékan om ogiltighetsfoérklaring.

Overklagandenimnden ansig i huvudsak att fastin invindningsenhetens beslut inte
har nagon rattskraft 4r annulleringsenheten enligt regeln nemo potest venire contra
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factum proprium fortfarande bunden av konstateranden och slutsatser rorande sak-
forhallandena i harmoniseringsbyrans tidigare beslut. Enligt denna regel &r myn-
digheten skyldig att folja sina egna réttsakter, sédrskilt da parterna i forfarandet pa
ett legitimt sétt har kunnat forvérva rattigheter till ett registrerat varumérke genom
dessa rittsakter. Overklagandenimnden delade vidare den bedémning som gjorts i
invdndningsenhetens beslut och i det beslut som fattats av fjarde 6verklagandendmn-
den den 3 november 2003, enligt vilken varumérkena vid en helhetsbedémning inte
liknade varandra pa grund av deras stora olikheter i visuellt och fonetiskt hinseende.
Overklagandenimnden avslog slutligen ansékan om ogiltighetsférklaring med moti-
veringen att ett av rekvisiten i artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 40/94, det vill sédga
att kinnetecknen ska vara identiska eller likna varandra, inte var uppfyllt.

Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 14 april 2008, vickte
Ferrero talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet och yrkade att harmoni-
seringsbyran skulle forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.

Vid forstainstansritten dberopade Ferrero tva grunder till stod for sin talan. Den for-
sta grunden avsag en felaktig tillimpning av rattskraftsprincipen. Som andra grund
gjorde Ferrero géllande att artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 40/94 hade ésidosatts.

Vad avser den forsta grunden anforde forstainstansrétten i punkt 32 i den 6verklagade
domen att 6verklagandendmnden hade gjort en sjilvstindig och fullstindig provning
i sak av tvisten, bland annat av fragan om kénnetecknen i fraga liknar varandra, och
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att 6verklagandendmnden inte hade tillampat réttskraftsprincipen, trots vad som sla-
gits fast i punkt 30 i det omtvistade beslutet. I punkt 33 i den 6verklagade domen
drog forstainstansritten dérav slutsatsen att den forsta grunden vilade pé en felaktig
premiss och att talan saledes inte kunde vinna bifall pa den grunden.

Forstainstansrétten anférde dock i punkt 36 i den 6verklagade domen att 6verklagan-
dendmnden hade fel ndr den ansag att harmoniseringsbyrans enheter, inom ramen
for ett ogiltighetsforfarande, var bundna av den bedémning som gjorts i det slutliga
beslutet i invdndningsforfarandet, i enlighet med regeln nemo potest venire contra
factum proprium, skyddet for forviarvade rattigheter, rittssidkerhetsprincipen och
principen om skydd for beréttigade forvintningar.

Niar det giller Ferreros andra grund anforde forstainstansritten inledningsvis i
punkt 53 i den 6verklagade domen att fragan huruvida det dldre varumaérket liknar
det omtvistade varumairket utgor ett gemensamt rekvisit for artikel 8.1 b och 8.5 i
forordning nr 40/94, dit en hénvisning finns i artikel 52.1 a i samma férordning, och
att det enligt detta rekvisit sérskilt forutsitts att det finns visuella, fonetiska eller be-
greppsmassiga likheter.

Forstainstansritten hianvisade darefter, i punkt 54 i den 6verklagade domen, till rétts-
praxis enligt vilken det, for att villkoret i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 att varumar-
kena ska likna varandra ska vara uppfyllt, inte dr nédvéndigt att styrka att det finns
en risk for att omsattningskretsen forvaxlar det dldre kinda varumérket med det om-
tvistade varumaérket. Det racker att graden av likhet mellan dessa varumérken fér till
foljd att omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett ssmband dem emellan.
Forstainstansrétten papekade slutligen att det vid provningen av huruvida det forelig-
ger ett sidant samband skulle goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet och att kidnneteckensjiamforelsen skulle, vad
giller de ifrdgavarande varumairkenas visuella, fonetiska eller begreppsmassiga likhet,
grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena dstadkommer med hénsyn sérskilt
till deras sérskiljande och dominerande bestandsdelar.
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Forstainstansriatten papekade emellertid i punkterna 55-59 i den 6verklagade domen
att flera visuella och fonetiska egenskaper medfor att kidnnetecknen i fraga inte upp-
fattas som att de liknar varandra i forevarande fall, trots att bestandsdelen kinder
forekommer i bada kdnnetecknen.

I punkt 61 i den 6verklagade domen anférde forstainstansritten, vad betréffar Fer-
reros argument att det dldre varumaérket dr kidnt och argumentet att varorna som
omfattas av de motstdende varumirkena dr av liknande slag, att &ven om detta kunde
tas i beaktande vid beddmningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling, pa-
verkar det emellertid inte bedomningen av om de tva kidnnetecknen liknar varandra.
Forstainstansritten ansag dartill i punkt 62 i samma dom att avsaknaden av likhet
mellan de aktuella varumérkena var sa utmérkande att den omsténdigheten att varu-
mirket KINDER ér ként inte féranledde nagon annan bedémning avseende likheten,
och detta oavsett om det bestritts eller ej att ndmnda varumérke ar ként.

Forstainstansritten gjorde i punkt 63 i den 6verklagade domen bedé6mningen att fore-
komsten av en varumaérkesfamilj eller varumaérkesserie saknade relevans inom ramen
for bedomningen av huruvida det gemensamma rekvisitet i artikel 8.1 b och arti-
kel 8.5 i forordning nr 40/94 ar uppfyllt, det vill siga huruvida det dldre varumérket
och det omtvistade varumaérket liknar varandra. I punkt 64 i samma dom konstate-
rade forstainstansritten vidare att d&ven om det antas att det vid beddmningen av om
det foreligger en sadan likhet &r relevant om det dr fraga om en varumérkesfamilj eller
varumdrkesserie, dr risken for att konsumenterna i férevarande fall far uppfattningen
att det omtvistade varumarket tillhor denna varumérkesfamilj eller varumarkesserie
mycket svag, eller till och med obefintlig. Detta foljer av betydelsen av de olikheter
mellan det motstdende varumairket och de kidnnetecken som réknas upp i punkt 5 i
ansokan, vilka innehaller bestandsdelen kinder samt ytterligare en bestandsdel och/
eller figurelement.

Vad betriffar argumentet att 6verklagandendmnden inte, med avseende pé artikel 8.5
i forordning nr 40/94, beaktade att det inte var nédvindigt att vid bedomningen av
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graden av likhet utvirdera huruvida det foreligger risk for forvixling, anség forsta-
instansritten i punkt 67 i den 6verklagade domen att de omstiandigheter som Gver-
klagandendmnden anforde visar att det inte foreligger nadgon likhet, oberoende av att
likhetsgraden eventuellt kan ge upphov till risk for forvaxling.

Avslutningsvis gjorde forstainstansréitten bedomningen, i punkt 68 i den 6verklagade
domen, att 6verklagandendmnden inte begick négot fel di den genomf6rde en "analys
av var och en av bestandsdelarna” i det motstaende varumérket. Forstainstansrétten
ansdg namligen att &ven om det helhetsintryck som kombinationen av de bestands-
delar som utgor dessa varumirken astadkommer, beaktas inom ramen fér bedom-
ningen av likheten, dr detta dock inte oférenligt med en successiv undersékning av
dessa bestandsdelar. Vidare framholl forstainstansritten att overklagandendmnden
i forevarande fall, efter det att det faststéllts att olikheterna mellan kdnnetecknen i
fraga uppvédgde den enda bestindsdel som var densamma, papekade att vid en hel-
hetsjamforelse var de helhetsintryck som dessa kdnnetecken astadkom olika. "Analy-
sen av var och en av bestdndsdelarna” innebar saledes inte att det helhetsintryck som
kombinationen av de bestandsdelar som utgér de motstdende varumirkena astad-
kommer, inte beaktades.

Forstainstansritten fann saledes att talan inte kunde vinna bifall med stod av Ferreros
andra grund och ogillade ddrmed talan.

Parternas yrkanden

Ferrero har yrkat att domstolen ska

— upphéva den 6verklagade domen,

I - 2079



DOM AV DEN 24.3.2011 - MAL C-552/09 P

— bifalla talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet och, alternativt, ater-
forvisa malet till tribunalen for férnyad provning, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta Ferreros réttegangskostnader bade i
forsta instans och i samband med 6verklagandet.

33 Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska

— fora till protokollet att Tirol Milch har avstatt rétten till det omtvistade gemen-
skapsvarumairket och — om Ferrero skulle acceptera att forfarandet avslutas eller
inte skulle bevisa sitt réttsliga intresse av att fullfolja forfarandet — forklara att
overklagandet saknar syfte, samt faststélla att det saknas anledning att doma i
saken och att vardera parten ska béra sina réittegdngskostnader,

— om domstolen skulle finna att Ferrero har ett intresse av att fullfélja férfarandet,
tillata harmoniseringsbyran att anféra nya argument och grunder avseende 6ver-
klagandet, och

— alternativt, omedelbart avvisa 6verklagandet i dess helhet, pa grund av att det inte
kan provas i sak eller &r uppenbart ogrundat, samt forplikta Ferrero att ersitta
harmoniseringsbyrans rattegangskostnader.
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Provning av 6verklagandet

Huruvida klaganden har ett berdttigat intresse av att fd saken prévad

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har i sin svarsskrivelse angett att Tirol Milch genom skrivelse
av den 15 februari 2010 underrittade byran om sin avsikt att avsta rétten till det om-
tvistade gemenskapsvarumairket i dess helhet, enligt artikel 49 i férordning nr 40/94.

Genom skrivelse av den 15 mars 2010 bekridftade harmoniseringsbyran till Tirol
Milch att avstdendet hade godtagits och att det varumérke som Tirol Milch hade be-
viljats registrering for hade avforts ur registret 6ver gemenskapsvarumirken. Harmo-
niseringsbyran underrittade Ferrero om att varumairket avforts genom skrivelse av
den 16 mars 2010.

Harmoniseringsbyran har under dessa omstidndigheter hévdat att Ferrero framdeles
saknar ett berdttigat intresse av att fa den 6verklagade domen upphévd. Det finns sé-
ledes inte lingre nagon anledning att prova férevarande 6verklagande och domstolen
maste forklara att forfarandet saknar syfte.

Vid forhandlingen har Ferrero éndé gjort gillande att det omtvistade beslutet och den
overklagade domen har inneburit negativa rattsverkningar for Ferrero.
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Ferrero har dessutom anfort att bolaget — trots att Tirol Milch har avstatt rétten till
det omtvistade varumarket — fortfarande har ett berdttigat intresse av att fa den Gver-
klagade domen upphévd och det omtvistade beslutet ogiltigférklarat. En forklaring
om att ett varumairke r ogiltigt far, till skillnad fran ett avstaende, verkan fran den dag
dé ansokan om registrering av varumaérket gavs in.

Domstolens bedomning

Det ska inledningsvis erinras om att det berdttigade intresset av att fa saken prévad
ar en sakprovningsforutsittning som maste besta fram till dess att domstolen avgor
malet i sak. Enligt domstolens rittspraxis finns ett sddant intresse si linge som ut-
gangen av overklagandet kan medféra en fordel for klaganden (dom av den 14 sep-
tember 2010 i mal C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals och Akcros Chemicals mot
kommissionen, REU 2010, s. I-8301, punkterna 22 och 23).

Det ska i forevarande fall papekas att forstainstansrétten genom den 6verklagade do-
men ogillade Ferreros talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Genom
sistnamnda beslut hade harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd avslagit Ferreros
ansokan om ogiltighetsforklaring avseende registreringen av gemenskapsvarumaérket
TiMi KINDERJOGHURT.

Om Ferrero vann framgéng med den i 6verklagandet &beropade grunden, skulle det
kunna leda till att den 6verklagade domen upphévs och eventuellt till och med att
det omtvistade beslutet ogiltigforklaras, och dédrmed &ven att beslutet av den 20 au-
gusti 2004 om registrering av ndmnda varumérke upphivs.
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I motsats till vad harmoniseringsbyran har hiavdat finner domstolen vidare att den
omstidndigheten att Tirol Milch har avstatt rétten till gemenskapsvarumirket TiMi
KiNDERJOGHURT inte i sig kan innebdra att Ferreros ¢verklagande anses sakna
syfte.

Ferrero har nidmligen fortfarande ett intresse av att overklaga forstainstansréttens
dom, i den man som ett avstdende och en ogiltighetsforklaring inte har samma
rattsverkningar, i enlighet med vad Ferrero har gjort géllande vid férhandlingen. Ett
gemenskapsvarumadrke till vilket rétten har avstatts upphor inte att ha rattsverkan
forrdan avstaendet har inforts i registret, medan déremot de rittsverkningar som &r
knutna till ett gemenskapsvarumairke som forklarats ogiltigt aldrig anses ha existerat,
i enlighet med bestdmmelserna i artikel 54.2 i férordning nr 40/94, med alla de rétts-
foljder som en sédan ogiltighetsforklaring innebér.

I den man som forevarande 6verklagande kan medfora en fordel for Ferrero, har bo-
laget foljaktligen fortfarande ett berdttigat intresse av att fa saken prévad.

Prévning i sak

Ferrero har till stod for sitt 6verklagande aberopat en enda grund, nédmligen &sidosét-
tande av artikel 8 i forordning nr 40/94. Grunden bestér av foljande fem delgrunder:

— asidosittande av det system som inréttats genom artikel 8 i forordning nr 40/94,
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— underlétenhet att ta vederborlig hinsyn till andra omstédndigheter dn likheten, i
synnerhet den omstiandigheten att det dldre varumaérket ar ként,

— uppstillande av bevisregler som ir felaktiga och saknar grund,

— underldtenhet att beakta att de dldre varumirkena delvis utgors av ordmarken
medan det omtvistade varumaérket dr ett figurmirke, och

— underlitenhetatttavederborlighédnsyntillatt det var friga om en varumérkesfamilj.

Den forsta delgrunden

— Parternas argument

Ferrero har genom den forsta delgrunden hivdat att forstainstansritten asidosatte det
system som inréttats genom artikel 8 i férordning nr 40/94 genom att géra en enda
bedémning av likheten med avseende pa artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94,
trots att dessa skilda bestimmelser inrymmer helt olika rekvisit.
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Det foljer enligt Ferrero av réttspraxis att bedomningen av likheten inom ramen for
var och en av de nimnda bestdmmelserna &r avhéngig av andra omstédndigheter som
varierar beroende péa vilken bestdmmelse det géller.

Det foljer sérskilt av dom av den 27 november 2008 i mal C-252/07, Intel Corpo-
ration (REG 2008, s. 1-8823), att hinsyn — med avseende pé artikel 8.5 i foérord-
ning nr 40/94 — maste tas till den omstiandigheten att det dldre varumarket &r ként,
samt till sarskiljande och dominerande bestandsdelar hos kdnnetecknet i fraga vid
likhetsbedomningen.

Nar det giller artikel 8.1 b ska hiansyn daremot tas till den omsténdigheten att det
aldre varumarket dr kant och till sérskiljningsformégan vid helhetsbedémningen av
forvaxlingsrisken.

Enligt harmoniseringsbyran ar det uppenbart att 6verklagandet inte kan vinna bi-
fall pa den forsta delgrunden. Harmoniseringsbyran har hdvdat att domstolen redan
slagit fast att, med avseende pa de tva bestimmelser som ndmnts ovan i punkt 46,
likheten ska bedomas mot bakgrund av de visuella, ljudmaissiga och begreppsmaissiga
likheter som finns mellan kidnnetecknen (dom av den 23 oktober 2003 i mal C-408/01,
Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. [-12537, punkt 28). Om det vid
denna bedémning framkommer att kinnetecknen frin ett helhetsperspektiv inte lik-
nar varandra, giller den slutsatsen for savil artikel 8.1 b som 8.5 i férordning nr 40/94.

— Domstolens bedomning

Det ska inledningsvis erinras om att — i enlighet med vad forstainstansritten angett i
punkt 53 i den 6verklagade domen — fragan huruvida det dldre varumaérket liknar det
omtvistade varumairket utgor ett gemensamt rekvisit for artikel 8.1 b och 8.5 i férord-
ning nr 40/94.
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Rekvisitet avseende likheten mellan varumirket och kdnnetecknet forutsitter, savil
inom ramen for artikel 8.1 b som 8.5 i forordning nr 40/94, att det i synnerhet finns
visuella, ljudmaéssiga eller begreppsmissiga likheter (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovanndmnda malet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 28).

Den grad av likhet som krévs vid tillampningen av de bada ndmnda bestammelserna
skiljer sig visserligen &t. Medan skyddet enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ar
villkorat av att det konstateras att det foreligger en sddan grad av likhet mellan de
motstaende varumérkena att det hos omséattningskretsen finns en risk for forvaxling
mellan dessa, utgoér ndmligen en sadan risk inte ndgon forutsittning for skydd enligt
artikel 8.5 i samma forordning. De intrang som &syftas i artikel 8.5 kan saledes vara
foljden av en mindre grad av likhet mellan det dldre och det yngre varumairket, i den
mén som den rdcker for att omséttningskretsen ska forknippa de ndmnda varumarke-
na med varandra, det vill sdga att omséattningskretsen far uppfattningen att det finns
ett samband mellan dem (se, for ett liknande resonemang, domarna i de ovanndmnda
malen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 27, 29 och 31, och Intel Cor-
poration, punkterna 57-58 och 66).

Det framgar ddremot varken av ndmnda bestimmelser eller av réttspraxis att likheten
mellan de motstdende varumirkena ska bedomas pa olika sitt beroende pé vilken av
dessa bestimmelser som tillimpas.

Nir det giller Ferreros argument angédende domen i det ovanndmnda maélet Intel
Corporation, bygger det pa en felaktig tolkning av nimnda dom.
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I domen i mélet Intel Corporation bekréiftade domstolen sin tidigare rittspraxis om
att det vid provningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstaende va-
rumirkena, pd samma sitt som géller for fragan huruvida det finns risk for forvax-
ling, ska goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i
det enskilda fallet. Bland dessa faktorer finns graden av likhet mellan de motstdende
varumirkena, men &ven graden av sérskiljningsféormaga och i hur hég grad det aldre
varumadrket dr kdnt (se domen i det ovanndmnda malet Intel Corporation, punkter-
na 41-42 och dir angiven rittspraxis).

Vad sirskilt avser den sistndmnda faktorn har domstolen uttalat att det vid prov-
ningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstaende varumérkena kan
vara nodvéindigt att beakta i hur hog grad det dldre varumaérket ar kint i syfte att av-
gora om det dr ként utanfor sin omséttningskrets. Domstolen forklarade dérvid bland
annat att det ndmligen dr mojligt att omsdttningskretsen for de varor eller tjénster
for vilka det yngre varumaérket dr registrerat forknippar de motstaende varumérkena
med varandra, dven om denna omsittningskrets dr en helt annan 4n omséttningskret-
sen for de varor eller tjanster for vilka det dldre varumérket ar registrerat (se domen i
det ovanndmnda maélet Intel Corporation, punkterna 52 och 53).

Det framgar saledes tydligt av domen i det ovanndmnda malet Intel Corporation att
domstolen dérigenom, i motsats till vad Ferrero har hdvdat, har slagit fast att fragan
om i hur hog grad det dldre varumarket ar ként och fragan om dess sarskiljningsfor-
maga utgor relevanta faktorer vid beddmningen av huruvida omséttningskretsen far
uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstdende varumirkena, men
diaremot inte vid bedomningen av likheten mellan dessa.

Overklagandet kan dirfor inte vinna bifall pa den férsta delgrunden.
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Den andra delgrunden

— Parternas argument

Ferrero har genom den andra delgrunden gjort géllande att forstainstansritten gjor-
de en felaktig rattstillimpning i punkterna 55-59 i den 6verklagade domen genom
att bedoma forvixlingsrisken, med avseende pa artikel 8.1 b och 8.5 i forordning
nr 40/94, endast med utgingspunkt i likheten mellan de motstdende varumirkena
och utan att bedoma andra tillimpliga faktorer som hade kunnat vara relevanta for
att kompensera for det eventuella forhéallandet att kinnetecknen inte liknar varandra
i sarskilt hog grad — i synnerhet, fragan huruvida det dldre varumaérket &r valkéant pa
den relevanta marknaden.

Vidare har Ferrero hédvdat att forstainstansrittens pastdende i punkt 62 i den 6ver-
klagade domen ér felaktigt, namligen att "avsaknad[en] av likhet mellan de aktuella
varumdrkena [... dr] s utmérkande att den omsténdigheten att varuméarket KINDER
ar kant inte foranleder ndgon annan bedémning avseende likheten, och detta oavsett
om det bestridits eller ej att nimnda varumaérke ar kant”. Den omstdndigheten att ett
varumadrke ar kdnt har ndmligen en direkt effekt pa omfattningen av dess skydd med
avseende pé likheten. Enligt Ferrero har ett varumérke som dr mycket kint med néd-
vindighet ocksd en mycket hog sérskiljningsformaga. For att ett yngre varumérke ska
kunna sirskiljas fran ett dldre ként varumirke maste det foljaktligen finnas vésentliga
skillnader. Om man jamfor tvd varumérken utan att beakta i hur stor utstrackning
vart och ett av dem dr ként, innebér det saledes en felaktig rattstillimpning.

Ferrero har éven gjort géllande att om punkt 62 i den 6verklagade domen ska tolkas
pa sa sitt att savil artikel 8.1 b som 8.5 i forordning nr 40/94 forutsitter att det finns
en minsta grad av likhet och att om denna nivé inte uppnés ndgon kompensation inte
kan goras for den omsténdigheten att ett dldre varumaérke &r synnerligen ként, kan
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inte heller den slutsatsen godtas eftersom det saknas réttsligt stod for den i artikel 8.
Enligt Ferrero innebdr samspelet mellan likheten och den omsténdigheten att det
aldre varumairket dr kidnt, med avseende pa dessa tva bestimmelser, tvirtom att &ven
en lag grad av likhet kan kompenseras av den omstédndigheten att det dldre varumar-
ket dr ként och att ett samband pa sa sitt skapas i den mening som avses i artikel 8.5,
eller till och med en forvaxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b.

Harmoniseringsbyran har hdvdat att det dr uppenbart att 6verklagandet inte kan
vinna bifall pa den andra delgrunden. Det f6ljer ndmligen av réttspraxis att om kén-
netecknen i fraga ér olika, kan den eventuella omstindigheten att dldre varumérken
ar kdnda inte leda till att ndmnda bestimmelser tillimpas, eftersom ett av rekvisiten
i bestaimmelserna inte dr uppfyllt. Detta giller bade betréffande artikel 8.1 b i férord-
ning nr 40/94, enligt vilken kdnneteckenslikheten och varuslagslikheten &r nodvéan-
diga forutsittningar for tillimpningen av den bestammelsen, och artikel 8.5, enligt
vilken kénneteckenslikheten ér ett av de sjdlvstindiga och kumulativa rekvisit som
maéste vara uppfyllda.

— Domstolens bedomning

I enlighet med vad som angetts i punkt 56 i denna dom ska en helhetsbedémning
goras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prévningen
av huruvida det finns ett samband mellan det dldre varumaérket och det omtvistade
varumarket, i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94, pa samma sétt
som giller for fragan om forvixlingsrisken, med avseende pa artikel 8.1 b. Bland de
ndmnda faktorerna finns graden av likhet mellan de motstdende varumérkena och
mellan de varor som ér forsedda med dessa varumaérken, i hur hog grad det éldre
varumdrket dr ként och graden av ursprunglig eller genom anvandning forvarvad sér-
skiljningsformaga hos det dldre varumérket.
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Vid helhetsbedomningen foreligger visserligen ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas, och det férhallandet att kinnetecknen inte liknar varandra i sérskilt hog
grad kan darvid kompenseras av hog sarskiljningsformaga hos det dldre varumaérket
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 7 maj 2009 i mal C-398/07 P, Waterford
Wedgwood mot Assembled Investments (Proprietary), punkt 33). Icke desto mindre
ar det sa att nér det dldre varumérket och det omtvistade varumairket inte alls liknar
varandra, &r det inte tillrdckligt f6r att det ska anses foreligga risk for forvéaxling mel-
lan de motstdende varumairkena eller att omsittningskretsen anses fa uppfattningen
att det finns ett samband mellan dem, att det dldre varumarket ar valkant eller kant
eller att de berérda varorna eller tjdnsterna ar identiska eller av liknande slag (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 2 september 2010 i mal C-254/09 P, Calvin
Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyran, REU 2010, s. [-7989, punkt 53 och
dér angiven réttspraxis).

Sasom framgar i punkt 51 i forevarande dom maste néamligen villkoret att de motsta-
ende varumirkena dr identiska eller liknar varandra vara uppfyllt for att artikel 8.1 b
och 8.5 i férordning nr 40/94 ska kunna tillimpas. Det &r séledes uppenbart att dessa
bestimmelser inte kan tillimpas nér forstainstansrétten finner att de motstadende va-
rumérkena inte liknar varandra (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan-
ndmnda malet Calvin Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyran, punkt 68).
Det dr endast om de motstdende varumairkena i viss man liknar varandra, dven om
det dr i liten utstrackning, som rétten ska gora en helhetsbedomning f6r att avgora om
det — trots att de motstiende varumérkena inte liknar varandra i sérskilt hog grad —
med anledning av andra relevanta faktorer, sdsom att det dldre varumirket &dr vilként
eller kint, finns en risk for att omséttningskretsen forviaxlar varumirkena eller far
uppfattningen att det finns ett samband mellan dem.

I punkterna 55-59 i den 6verklagade domen ansig dock forstainstansritten att ett
visst antal visuella och fonetiska egenskaper hos kidnnetecknen i fraga medfor att de
inte kan uppfattas som att de liknar varandra.
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Mot bakgrund av det ovan anférda gjorde forstainstansrétten en riktig bedomning i
punkterna 61 och 62 i den 6verklagade domen nir den ansag att omstidndigheterna
att det dldre varumairket dr kidnt och att varorna som omfattas av de omtvistade varu-
mairkena &r av liknande slag, inte paverkar beddmningen av om de tva kdnnetecknen
i fraga liknar varandra — dven om dessa omsténdigheter kan tas i beaktande vid be-
domningen av huruvida det foreligger risk for forvixling — och att dessa omsténdig-
heter ddrmed inte foranleder nagon annan bedémning avseende likheten, vilken inte
anségs foreligga (se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 december 2008 i
mal C-57/08 P, Gateway mot harmoniseringsbyran, punkterna 55-57).

Dirav foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den andra delgrunden.

Den tredje delgrunden

— Parternas argument

Ferrero har genom den tredje delgrunden hivdat att forstainstansritten i punkter-
na 56-58 i den 6verklagade domen gjorde en felaktig rittstillimpning eller missupp-
fattade de faktiska omstandigheter som framforts nar den bedomde likheten mellan
kénnetecknen i fraga genom att tillimpa felaktiga bevisregler, vilka saknar grund och
motivering.

Enligt Ferrero bestér bevisreglerna i foljande. Nar bestandsdelar ssmmanfogas ér var-
je bestandsdel inte langre sédrskild och sjalvstindig. Om ett figurkdnnetecken utgors
av tva bestandsdelar, varav den ena ér placerad i mitten ovanfér den andra, dr det som
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ar konvergent i kinnetecknet den bestdndsdel som placerats 6verst och denna place-
ring i mitten kan kompensera for ett mindre typsnitt och en sdmre lasbarhet pa grund
av den bakgrund som bestédndsdelen i mitten framstélls pa. Nér ett kinnetecken har
tvé bestandsdelar ar det den forsta bestandsdelen som ar konvergent i kinnetecknet.
Om ett kinnetecken har tre bestandsdelar dr den bestdndsdel som placerats i mitten
forsumbar.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att det &r uppenbart att den tredje delgrun-
den inte kan provas i sak. Den omfattar ndmligen inte nigon rittsfraga och utgor
endast ett ifragasittande av forstainstansrattens bedomning av de faktiska omstédn-
digheterna, vilket utgor ett asidoséttande av kraven i artikel 58 forsta stycket i stadgan
for Europeiska unionens domstol.

— Domstolens beddmning

Det ska inledningsvis erinras om att det foljer av artikel 256.1 andra stycket FEUF
och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att ett 6verklagande ska vara be-
gréansat till rattsfragor. Tribunalen dr déarfor ensam behorig att faststilla och bedoma
de relevanta omsténdigheterna liksom att bedéma den bevisning som framforts. Be-
doémningen av dessa omstédndigheter och denna bevisning &r darfor inte, utom i det
fall da uppgifter som understillts ratten har missuppfattats, en rittsfraga som i sig ar
understélld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande (se, bland annat, domen
i det ovanndmnda malet Calvin Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyran,
punkt 49 och dér angiven réttspraxis, och dom av den 13 januari 2011 i mal C-92/10D,
Media-Saturn-Holding mot harmoniseringsbyran, punkt 27).
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Nir en klagande har ifrdgasatt tribunalens tolkning eller tillimpning av unionsrat-
ten kan dock de rattsfragor som provats av tribunalen pa nytt tas upp till diskussion
i malet om 6verklagande (se, bland annat, dom av den 17 juli 2008 i mal C-488/06 D,
L & D mot harmoniseringsbyran, REG 2008, s. I-5725, punkt 43).

Genom den tredje delgrunden har Ferrero hivdat att forstainstansritten vid likhets-
bedémningen férde in implicita bevisregler som inte foreskrivs i forordning nr 40/94.
Ferreros avsikt dr ddrvid att det ska faststallas att forstainstansritten gjorde en felak-
tig réttstillimpning i den 6verklagade domen.

Den tredje delgrunden ska darfor provas i sak.

Det méste dock konstateras att denna delgrund inte stods av de faktiska omsténdig-
heterna. For att komma till slutsatsen i punkt 59 i den 6verklagade domen att 6verkla-
gandendmnden inte hade gjort nagon felaktig bedomning nir den ansig att det inte
fanns nagon likhet mellan kédnnetecknen i fraga, gjorde forstainstansratten ndmligen
en konkret bedomning av de visuella och fonetiska egenskaperna hos dessa kénne-
tecken, utan att — i motsats till vad Ferrero har hévdat — fora in bevisregler av allmént
slag.

I den mén som Ferrero har gjort géllande att forstainstansrétten har missuppfattat
de faktiska omsténdigheter som framforts, finns det dessutom anledning att erinra
om artikel 256.1 andra stycket FEUF, artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga
och artikel 112.1 forsta stycket c i domstolens rittegéngsregler. Dessa bestimmel-
ser innebdr att klaganden har en skyldighet att ange exakt vilka omstédndigheter som
tribunalen har missuppfattat och visa de bedéomningsfel som klaganden anser har
orsakat denna missuppfattning hos tribunalen (se, bland annat, dom av den 7 janua-
ri 2004 i de forenade mélen C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00
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P och C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I-123,
punkt 50).

Ferrero har emellertid inte anfort ndgon omstéandighet till stod for sitt pastdende.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall p& den tredje delgrunden.

Den fjirde delgrunden

— Parternas argument

Ferrero har genom den fjarde delgrunden gjort gillande att det foljer av réttspraxis att
likheten, med avseende pa artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 40/94, kan vara visuell,
fonetisk eller begreppsmadssig och att en helhetsbeddmning ska goras av dessa aspek-
ter av likheten. Forstainstansritten gjorde dock i punkterna 56—58 i den 6verklagade
domen en beddmning huvudsakligen i visuellt, och i viss méan i fonetiskt, hinseende.
Tonvikten lades darvid i stor utstrickning pa den grafiska framstéllningen, sdsom
placeringen av och typsnittet for det omtvistade varumarkets tre bestandsdelar, och
den bakgrund som de framstalls pa.
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Forstainstansritten tog dédrigenom inte hdnsyn till att de dldre varumérkena — i syn-
nerhet de spanska, franska och italienska varumérken som innehaller bestandsdelen
KINDER - dr ordmiérken, vars skyddsomfang inte kan paverkas av fragor om den
grafiska framstéllningen, sdsom placeringen av bestandsdelarna, typsnittet eller den
bakgrund som de framstalls pa.

Harmoniseringsbyran har havdat att det dr uppenbart att den fjarde delgrunden inte
kan provas i sak, eftersom den inte omfattar nagon réttsfriga och endast utgor ett
ifragasdttande av forstainstansrittens bedomning av de faktiska omstédndigheterna.

— Domstolens bedémning

Det kan inledningsvis konstateras att harmoniseringsbyran inte kan vinna framgang
med argumentet att den fjarde delgrunden inte kan provas i sak. I motsats till vad
harmoniseringsbyran har hiavdat avser ndmligen ndimnda delgrund en réttsfraga, ef-
tersom det pastas att forstainstansrétten gjorde en felaktig bedomning av rickvidden
av artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94 i den mén som forstainstansratten vid
beddmningen av likheten mellan kidnnetecknen i fraga borde ha tagit hinsyn till att
det dldre varumérket ar ett ordmarke.

Niér det giller provningen i sak erinras om att vid bedomningen av graden av likhet
mellan de beroérda varumérkena ska graden av deras visuella likhet, ljudlikhet och
begreppsmaissiga likhet faststillas, och i forekommande fall ska det avgoras vilken
betydelse som ska tillmétas dessa olika faktorer, med hénsyn till vilket slags varor eller
tjdnster det dr fraga om och under vilka villkor de saluférs (dom av den 12 juni 2007
i mal C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 36).
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Dessutom ska en helhetsbedomning goras av de ifrdgavarande kdnnetecknens visuella
likhet, ljudlikhet och begreppsmassiga likhet. Bedomningen av en eventuell fonetisk
likhet dr endast en av de relevanta faktorerna inom ramen fér ndimnda helhetsbedém-
ning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2006 i mal C-206/04 P,
Miilhens mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-2717, punkt 21).

Forstainstansritten gjorde séledes ritt da den i punkterna 56—58 i den 6verklagade
domen provade det helhetsintryck som de tvd ifrdgavarande kdnnetecknen ger med
avseende pa deras eventuella visuella och fonetiska likhet.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall p& den fjirde delgrunden.

I den mén som denna delgrund syftar till att domstolen ska gora en ny bedémning av
de faktiska omsténdigheterna, kan den — i enlighet med den réttspraxis som angetts
i punkt 73 i denna dom — inte provas i sak. Ferrero har namligen inte adberopat att
nigon omsténdighet eller nagon bevisning som framforts till forstainstansrétten har
missuppfattats.

Den femte delgrunden

— Parternas argument

Ferrero har genom den femte delgrunden hévdat att forstainstansritten gjorde en
felaktig rattstillimpning nir den inte tog hinsyn till att det ar fraga om en varumér-
kesfamilj med hanvisning till att det inte &r relevant vid likhetsbedomningen.
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Forstainstansratten gjorde dérvid en felaktig tolkning av réttspraxis pé sa sitt att om
den omstdndigheten, med avseende pa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, att det ar
fraga om en varumarkesfamilj 6kar férvéixlingsrisken genom att konsumenten tror att
det omtvistade mérket utgor en del av varumérkesfamiljen, beror det just pa likheten
mellan det omtvistade varumirket och varumérkesfamiljen, eller ndrmare bestamt pa
deras gemensamma bestandsdel (dom av den 13 september 2007 i mal C-234/06D, 11
Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-7333, punkt 63).

Ferrero har dessutom gjort gillande att forekomsten av en varumirkesfamilj 6kar
risken for att den berérda konsumenten automatiskt far uppfattningen att ett varu-
marke, som tillhor tredje man och som har en likadan bestandsdel som varumérkes-
familjen, liknar denna gemensamma bestandsdel.

Denna regel dr fullt ut tillamplig i en situation dir det omtvistade varumérket inne-
haller bestandsdelen KINDER, som &r mycket kdnd, och varumaérket har jamforts
med en varumirkesfamilj med 36 varumérken som alla innehdller samma bestands-
del, vilken antingen forekommer ensam eller i férening med andra besténdsdelar.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att det &r uppenbart att 6verklagandet inte
kan vinna bifall pa den femte delgrunden samt att den inte kan provas i sak. For det
forsta forutsitter Ferreros ifragasittande av forstainstansréttens bedomning, enligt
vilken Ferrero inte kan dberopa forekomsten av en "varumirkesfamilj” med liknande
varumirken, att domstolen gor en ny bedémning av de faktiska omstandigheterna,
vilket inte dr mojligt i ett mal om 6verklagande. Harmoniseringsbyran har, for det
andra, hdvdat att den eventuella féorekomsten av en varumérkesfamilj endast ér rele-
vant med avseende pa artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, i den mén som den kan ge
upphov till en sdrskild form av indirekt forvixling genom att allménheten tror att det
yngre varumérket utgor ett nytt varumaérke som tillhor den ndmnda varumérkesfa-
miljen. Nér det ddremot géller artikel 8.5 i samma forordning saknar detta argument
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rattsligt stod, eftersom forvixlingen i sig inte dr relevant. P4 samma sétt racker det att
det saknas likhet mellan alla varumérken i serien och det omtvistade kiannetecknet for
att pa ett tillforlitligt satt utesluta risken for forvéxling, forfang och otillborlig fordel.

— Domstolens bedémning

Det kan inledningsvis konstateras att harmoniseringsbyran inte kan vinna framgang
med argumentet att den femte delgrunden inte kan provas i sak. Det framgar namligen
av Ferreros argumentation att avsikten dr att dberopa att forstainstansritten gjorde en
felaktig bedomning av rackvidden av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 nir den ansag
att forekomsten av en varumairkesfamilj inte &r relevant vid likhetsbedomningen.

Denna delgrund avser séledes en réttsfraga och ska darfor provas i sak.

Niér det giller provningen i sak erinrar domstolen om f6ljande. Av réttspraxis foljer
att forekomsten av en "varumairkesfamilj” eller "varumaérkesserie” dr en omstandighet
som ska beaktas vid beddmningen av forvaxlingsrisken. I ett sadant fall foljer forvix-
lingsrisken av det faktum att konsumenten kan ta miste pa ursprunget for de varor
och tjdnster som omfattas av det sokta varumérket och att konsumenten felaktigt tror
att det varumaérket ingér i varumérkesfamiljen eller varumérkesserien (domen i det
ovannidmnda mélet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran, punkt 63).
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Sasom framgér i punkt 52 i forevarande dom saknar emellertid nimnda omsténdig-
het relevans vid beddmningen av fragan huruvida det dldre varumaérket liknar det
omtvistade varumaérket.

I enlighet med vad som f6ljer av punkt 66 i forevarande dom é&r det foljaktligen en-
dast om de motstidende varumirkena i viss man liknar varandra som tribunalen,
vid helhetsbeddomningen av forvaxlingsrisken eller av sambandet mellan de mot-
stdende varumirkena, maste beakta forekomsten av en "varumirkesfamilj” eller
“varumarkesserie”.

I och med att forstainstansritten i punkterna 55-59 i den 6verklagade domen anséig
att ett visst antal visuella och fonetiska egenskaper hos kdnnetecknen i fraga medfor
att de inte kan uppfattas som att de liknar varandra, kunde forstainstansritten — utan
att gora nagon felaktig rattstillimpning — dra slutsatsen, i punkterna 63—66 i nimnda
dom, att beddmningen inte péverkas av forekomsten av en "varumérkesfamilj” eller
"varumairkesserie”.

Overklagandet kan f6ljaktligen inte vinna bifall pa den femte delgrunden och dirmed
inte pa ndgon del av 6verklagandets enda grund.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska 6verklagandet ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rattegangsreglerna, som enligt artikel 118 ska tillimpas i mal om
overklagande, ska tappande part forpliktas att ersitta réittegangskostnaderna, om det-
ta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att Ferrero ska forpliktas att ersétta rét-
tegangskostnaderna. Eftersom Ferrero har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrans
yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Ferrero SpA ska ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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