LES EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN
DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 18 december 2008 *

I mal C-16/06 P,

angdende ett Overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
12 januari 2006,

Les Editions Albert René Sarl, Paris (Frankrike), foretritt av J. Pagenberg,
Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten &r:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,

Orange A/S, Képenhamn (Danmark), foretratt av J. Balling, advokat,

intervenient i forsta instans,

meddelar

* Rattegangssprak: engelska.
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DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna A. Tizzano, A. Borg
Barthet, M. Ile$i¢ och E. Levits (referent),

generaladvokat: V. Trstenjak,
justitiesekreterare: handldggaren J. Swedenborg,

efter det skriftliga férfarandet och forhandlingen den 25 oktober 2007,

och efter att den 29 november 2007 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Les Editions Albert René Sarl (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen ska
upphéva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansratt
den 27 oktober 2005 i mal T-336/03, Les Editions Albert René mot harmoniserings-
byran — Orange (MOBILIX) (REG 2005, s. 1I-4667) (nedan kallad den 6verklagade
domen). Genom denna dom ogillade forstainstansritten klagandens talan om
ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde over-
klagandendmnd den 14 juli 2003 (drende R 0559/2002-4) (nedan kallat det omtvistade
beslutet), inom ramen for ett invindningsforfarande som inletts av klaganden, som é&r
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innehavare av det dldre varumérket OBELIX, avseende registreringen som gemen-
skapsvarumirke av ordkdannetecknet MOBILIX.

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 8, med rubriken Relativa registreringshinder, i radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets forordning (EG)
nr 3288/94 av den 22 december 1994 (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgava, omrade
17, volym 2, s. 37) (nedan kallad férordning nr 40/94), foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av ett aldre varumarke inviander skall det varumérke som ansékan
giller inte kunna registreras

b) om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumérket och
de varor eller tjanster som omfattas av varumarkena dr identiska eller ér av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumairket dr skyddat, inbegripet risken for att varumaérket associeras med
det dldre varumaérket.

I-10095



DOM AV DEN 18.12.2008 — MAL C-16/06 P

2. Med éldre varumérken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumarken for vilka ansokan om registrering gjorts tidigare
an ansokan om registrering av gemenskapsvarumérket, med vederborlig hiansyn
tagen till de ansprak som kan goras pé prioritet for dessa varumérken:

i) Gemenskapsvarumirken.

c) Varumirken som, vid tidpunkten f6r ans6kan om registrering som gemenskaps-
varumarke eller, i forekommande fall, vid tidpunkten f6r begidran om prioritet med
avseende pa ansokan om registrering av gemenskapsvarumairket, dr véilkdnda i en
medlemsstat, i den betydelse som ordet valkint ges i artikel 6a i Pariskonventionen.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt
punkt 2, det varumarke som ansékan om registrering avser inte far registreras om det dr
identiskt med eller liknar det dldre varumairket och avses bli registrerat for varor eller
tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumairket ar registrerat, nar — i fraga
om ett dldre gemenskapsvarumérke — det ér ként i gemenskapen, eller, nir — i fraga om
ett dldre nationellt varumairke — det ar ként i medlemsstaten ifraga, och anvandningen
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av det varumérke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel
av eller vara till forfang for det dldre varumérkets sarskiljningsformaga eller renommé.”

Av artikel 63 i samma forordning, med rubriken Overklagande till Europeiska
gemenskapens domstol, framgér foljande:

”1. Beslut av 6verklagandendmnden far 6verklagas till Europeiska gemenskapernas
domstol.

2. Ett 6verklagande far grundas pé bristande behorighet, asidosittande av vdsentliga
formforeskrifter, asidosattande av fordraget, av denna forordning eller av nagon
rattsregel som géller deras tillampning eller rorande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behorig att undanrdja eller dndra ett 6verklagat beslut.

4. Var och en som varit part i forfarandet vid 6verklagandendmnden skall ha ritt att
6verklaga beslut som gétt denne emot.
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Artikel 74 i forordning nr 40/94, med rubriken Provning av sakférhéllandena pa eget
initiativ, har foljande ordalydelse:

”1. Vid forfarande infoér byran skall denna utan sérskilt yrkande prova sakférhallan-
dena; dock skall i d&renden om relativa registreringshinder prévningen vara begrénsad
till vad parterna aberopat och yrkat.

2. Byran behover inte beakta omsténdigheter eller bevis som part inte dberopat eller
ingivit i ratt tid.”

I artikel 76.1 i nimnda férordning, under rubriken Bevisupptagning, anges foljande:

”Vid forfarande infor byran skall bland annat foljande bevismedel vara tillatna:

b) inhdmtande av upplysningar,
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c) foreteende av handlingar och bevis,

I artikel 135.4 i forstainstansrittens réttegdngsregler foreskrivs att parternas inlagor
inte kan dndra féremalet for tvisten i 6verklagandendmnden.

Tvistens bakgrund

Orange A/S (nedan kallat Orange) ingav den 7 november 1997 en ansdkan om
registrering som gemenskapsvarumarke av ordkédnnetecknet MOBILIX till harmoni-
seringsbyran i enlighet med férordning nr 40/94.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag ingar i klasserna 9, 16, 35, 37, 38
och 42 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster
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vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning for var och en av dessa klasser:

— "Apparater, instrument och installationer for telekommunikation, inkluderande for
telefoni, telefoner och mobiltelefoner, inkluderande antenner och paraboler,
ackumulatorer och batterier, transformatorer och konverterare, kodare och
avkodare, kodade kort och kort for kodning, telefonkort, apparater och instrument
for signalering och undervisning, elektroniska telefonbocker, delar och tillbehor (ej
ingdende i andra klasser) till nimnda varor”, som ingér i klass 9.

— "Telefonkort”, som ingér i klass 16.

— "Telefonsvarstjanster (for abonnenter som ar borta tillfilligt), foretagsledning och
organisationskonsultation och -assistans, konsultation och hjilp i anslutning till
skotsel av foretagsplikter”, som ingar i klass 35.

— "Telefoninstallationer och -reparationer, uppfoérande/anliggande, reparation/
underhall, installation”, som ingar i klass 37.

— "Telekommunikation, inkluderande telekommunikationsinformation, telefon- och
telegrafkommunikationer, kommunikation genom datorskdrmar och mobiltele-
foner, faxoverforingar, radio- och tv-séndning, inkluderande genom kabel-tv och
Internet, meddelandeséndning, leasing av meddelandeséndningsapparater, leasing
av telekommunikationsapparater, inkluderande telefoniapparater”, som ingar
i klass 38.
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— "Vetenskaplig och industriell forskning, ingenjorsverksamhet, inkluderande
projekteringsresurser och telekommunikationsinstallationer, speciellt for telefoni
och datorprogrammering, formgivning, underhéll och uppdatering av program-
vara, leasing av datorer och datorprogram”, som ingdr i klass 42.

s Klaganden framstillde en invindning mot ndmnda registreringsansokan och gjorde
hérvid géllande f6ljande éldre réttigheter med avseende pé ordet OBELIX:

a) Ett dldre registrerat varumairke, vilket atnjuter skydd genom registreringen som
gemenskapsvarumirke under nr 16 154 av den 1 april 1996 for foljande varor och
tjanster:

— Elektrotekniska och elektroniska, fotografiska, kinematografiska-, optiska
undervisningsapparater och -instrument (exkl. projektionsapparater) savida de
ingér i klass 9, elektroniska spelapparater med och utan bildskdrm, dator,
programmoduler och datorprogram inspelade pa datamedier, sdrskilt video-
spel”, som ingar i klass 9.

— "Papper, papp (kartong); pappersvaror och pappvaror, trycksaker (savida de
ingér i klass 16), tidningar och tidskrifter, bécker; bokbinderiartiklar, ndmligen
bindgarn, vav och andra artiklar for bokbindning; fotografier; skrivtillbehor,
klister (for pappers- och skrivtillbehor); konstnérsartiklar, ndmligen tecknings-,
malnings- och skulptorsartiklar; penslar; skrivmaskiner och kontorsartiklar
(exkl. mobler) och kontorsmaskiner (sédvida de ingér i klass 16); liro- och
undervisningsmateriel (exkl. apparater); forpackningsmateriel av plast, savida
det inte ingér i andra klasser; spelkort; trycktyper; tryckplat”, som ingar
i klass 16.
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— 7Spel, leksaker; gymnastik- och sportartiklar (sévida de ingar i klass 28);
julgransprydnader”, som ingar i klass 28.

— ”Annons- och reklamverksamhet”, som ingér i klass 35.

— Filmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning; publicering och utgivning av
bocker och tidskrifter; uppfostran och underhallning; organisation och
genomforande av méssor och utstillningar; folkngjen, drift av nojesparker,
produktion av liveforestéllningar fér musik- och talframféranden; forevisning
och framforande av spel med karaktirspersoner ur kulturhistorien och
hembygdens historia”, som ingar i klass 41.

— “Rum och mat till géster, fotografering; Oversittningar; forvaltning och
exploatering av upphovsritter; exploatering av intellektuella dganderétter”,
som ingér i klass 42.

b) Ett dldre varumairke som dr vilként i samtliga medlemsstater for varor och tjanster
som ingar i klasserna 9, 16, 28, 35, 41 och 42.
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Forfarandet vid harmoniseringsbyrdan sammanfattades av forstainstansrdtten
i punkterna 6-8 i den 6verklagade domen pa f6ljande sitt:

6 [Klaganden] gjorde till stod for sin invdndning géllande att det forelag en risk for
forviaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b och 8.2 i férordning nr 40/94.

7 Invindningsenheten beslutade den 30 maj 2002 att inte godta invindningen och
tillat att forfarandet for registrering ... fullfoljdes. Invindningsenheten fastslog, efter
att ha bedomt att det inte pd nagot Overtygande sitt hade visats att det dldre
varumirket var vilkdnt, att varumérkena vid en helhetsbedomning inte liknade
varandra. Det forelag en viss ljudlikhet, vilken dock uppvéigdes av varumérkenas
utseende och framfor allt av att de begreppsmaéssigt var mycket olika: .... Dessutom
forknippas den é&ldre registreringen snarare med den berdmda tecknade serie-
figuren, vilket innebdr att detta varumaérke i begreppsmassigt hidnseende sarskiljs
i annu storre utstrackning i forhallande till det sokta varumaérket.

8 [Klaganden] overklagade detta beslut ... och den fjirde 6verklagandendmnden
fattade [det omtvistade beslutet]. Dérigenom ogiltigforklarade o6verklagande-
niamnden delvis invindningsenhetens beslut. Overklagandenimnden fortydligade
inledningsvis att invindningen uteslutande skulle anses vara grundad pa risken for
forvixling. Den angav vidare att det var majligt att uppfatta en viss likhet mellan
varumiérkena. Vad betréffar jamforelsen varorna sinsemellan och tjdnsterna
sinsemellan, ansag Overklagandendmnden att ’apparater och instrument for
signalering och undervisning’ i registreringsansékan och ’optiska undervisnings-
apparater och -instrument’ i den &ldre registreringen, vilka ingick i klass 9, var av
liknande slag. Den drog samma slutsats betriffande tjédnsterna i klass 35, med
bendmningen ’foretagsledning och organisationskonsultation och -assistans,
konsultation och hjalp i anslutning till skotsel av foretagsplikter’ avseende
registreringsansékan och ’Annons- och reklamverksamhet’ avseende den édldre
registreringen. Overklagandenimnden fastslog att mot bakgrund av graden av likhet
mellan de ifragavarande kdnnetecknen, & ena sidan, och de sérskilda varorna och
tjidnsterna, & andra sidan, det foreldg en risk for forvixling hos den berorda
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allménheten. Den avslog saledes ansokan om registrering som gemenskapsvaru-
mérke med avseende pa [dessa varor och tjinster] och godkdnde ndimnda ansokan
med avseende pa resterande varor och tjénster.”

Talan vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Klaganden vickte, genom ansdkan som inkom till forstainstansréttens kansli den
1 oktober 2003, talan om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet. Klaganden
aberopade till stod for sin talan tre grunder avseende for det forsta sidoséttande av
artikel 8.1 b och 8.2 i forordning nr 40/94, for det andra asidosédttande av artikel 8.5
i samma forordning och for det tredje asidoséttande av artikel 74 i ndmnda forordning.

Klaganden yrkade under forhandlingen i andra hand att forstainstansrétten skulle
aterforvisa malet till fjarde 6verklagandendmnden, sé att klaganden gavs majlighet att
visa att dess varumadrke &r ként i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning
nr 40/94.

Forstainstansrdtten provade, i punkterna 15 och 16 i den overklagade domen,
inledningsvis huruvida fem handlingar som klaganden hade ingett som bilaga till sin
ansokan, till styrkande av att ordkannetecknet OBELIX ar vilkint, kunde tillatas som
bevisning. Den konstaterade att dessa handlingar inte hade forebringats tidigare inom
ramen for forfarandet vid harmoniseringsbyran och avvisade dem, eftersom det skulle
strida mot artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegdngsregler att tillita sddan
bevisning.

Direfter fastslog forstainstansrétten att talan inte kunde prévas savitt avser den grund
som avser asidoséttande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och hinvisade dérvid till
artiklarna 63 och 74 i forordning nr 40/94 och till artikel 135 i forstainstansrattens
rattegangsregler.
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Forstainstansritten framholl, i punkt 20 i den 6verklagade domen, bland annat att
klaganden inte i nagot skede infoér overklagandendmnden yrkade en eventuell
tillimpning av artikel 8.5 och att 6verklagandendmnden foljaktligen inte provade
arendet utifran bestimmelsen. Forstainstansréitten noterade att, &ven om klaganden
hade éaberopat att klagandens éaldre varumirke &r kdnt i sin invdndning mot
registreringsansokan och infoér 6verklagandendmnden, detta endast skedde vad géller
artikel 8.1 b i denna forordning, det vill sdga for att styrka att det forelag risk for
forvaxling hos den relevanta malgruppen.

Slutligen fann forstainstansritten, med stod av artikel 44.1 i forstainstansrittens
rattegangsregler, att det yrkande som framstillts under férhandlingen inte kunde
provas.

Vad betriffar provningen i sak provade forstainstansritten, i punkterna 32—-36 i den
overklagade domen, huruvida talan kunde bifallas savitt avser den grund som
klaganden gjort gillande, som avser asidoséttande av artikel 74 i férordning nr 40/94,
och enligt vilken 6verklagandendmnden borde ha utgatt fran att varumérket OBELIX &r
ként, da Orange inte bestritt detta.

Forstainstansritten fastslog i punkt 34 i den overklagade domen att artikel 74
i forordning nr 40/94 inte ska tolkas pa sé sitt att harmoniseringsbyran &r skyldig att
anse att det som en part har dberopat och som inte bestritts av motparten i forfarandet
ar styrkt.

Forstainstansrétten konstaterade darefter i punkt 35 i den 6verklagade domen att
varken inviandningsenheten eller 6verklagandendmnden i forevarande fall ansag att
klaganden genom faktiska omstdndigheter eller bevisning hade styrkt sin réttsliga
bedomning, ndmligen att det kinnetecken som inte registrerats var vilként och att det
registrerade kidnnetecknet hade stor sérskiljningsformaga. Forstainstansritten fastslog
foljaktligen, i punkt 36 i den 6verklagade domen, att talan inte kunde bifallas pa den
grunden.
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I punkterna 53—88 i den 6verklagade domen provade forstainstansritten den grund
som avser dsidoséttande av artikel 8.1 b och 8.2 i férordning nr 40/94.

Vad betriffar likheten mellan de ifrdgavarande varu- och tjénsteslagen, godtog
forstainstansritten inte klagandens argument att samtliga varor som avses i registre-
ringsansdkan, som ingar i klasserna 9 och 16, innehaller bestandsdelar som ar av storsta
betydelse for de varor som omfattas av det dldre varumaérket. Forstainstansriatten angav
ndmligen i punkt 61 i den 6verklagade domen att endast den omstédndigheten att en viss
vara anvinds som en del i, som utrustning till eller som bestdndsdel i en annan vara inte
i sig dr tillracklig for att visa att slutprodukterna, som innefattar dessa bestandsdelar, ar
av liknande slag, eftersom bland annat deras art samt de tilltdnkta och berérda koparna
kan skilja sig helt at. Forstainstansrétten angav dessutom, i punkt 63 i den dverklagade
domen, att klaganden inte med framgang kan anvédnda en vid formulering av varorna
och tjansterna i den &ldre registreringen som ett argument for att det foreligger en
mycket hog grad av likhet och a fortiori inte heller att de varor som avses i ansokan &r
identiska med klagandens varor.

Forstainstansrétten godtog inte heller, i punkterna 66—70 i den 6verklagade domen,
klagandens argument att de tjidnster som anges i registreringsansokan och vilka ingér
iklasserna 35, 37, 38 och 42, ér av liknande slag som de tjanster som skyddas av det éldre
varumirket, dock med ett undantag. Enligt forstainstansriatten ”[liknar] 'leasing av
datorer och datorprogram’ som anges i registreringsansdkan (klass 42) och
[klagandens] ’dator[er]” och ’datorprogram inspelade pa datamedier’ (klass 9) ...
ndmligen varandra pa grund av att de kompletterar varandra.”

Vad betriffar jamforelsen av de aktuella kdnnetecknen, angav forstainstansritten,
i punkterna 75 och 76 i den 6verklagade domen, bland annat att &ven om kénnetecknen
har en gemensam bokstavskombination OB och samma éndelse LIX, foreligger det ett
antal viktiga visuella skillnader. Dessa skillnader avser bland annat bokstdverna som
foljer efter OB, borjan av orden och ordens langd. Efter att ha erinrat om att
konsumentens uppmirksamhet riktas framfor allt mot ordets borjan, fastslog
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forstainstansritten att “de ifrdgavarande kdnnetecknen inte liknar varandra i visuellt
hénseende eller att de visuellt sett pa sin hojd liknar varandra i mycket lag grad”.

Efter en fonetisk jimforelse av naimnda kénnetecken, fastslog forstainstansritten,
i punkterna 77 och 78 i den 6verklagade domen, att de i detta hidnseende liknar varandra
i viss utstrackning.

Vad betriffar den begreppsméssiga jamforelsen, konstaterade forstainstansritten,
i punkt 79 i den 6verklagade domen, att &ven om ordet OBELIX registrerats som ett
ordmarke, forknippas det av den breda allménheten utan svarighet med den populédra
seriefiguren, vilket innebér att det dr foga troligt att det hos mélgruppen skulle kunna
ske en begreppsmassig forvixling med andra mer eller mindre nérstdende uttryck.

I punkterna 80 och 81 i den 6verklagade domen fastslog forstainstansrétten att
eftersom ordkénnetecknet OBELIX har en klar och bestdmd innebérd for de personer
som utgdr malgruppen, sa att innebérden omedelbart kan forstas av dessa personer,
fortar de begreppsmassiga skillnaderna mellan kdnnetecknen verkan av de fonetiska
och eventuella visuella likheterna mellan kédnnetecknen.

Vad betréffar risken for forvixling, angav forstainstansriatten, i punkt 82 i den
overklagade domen, att ”skillnaderna mellan de ifrdgavarande kdnnetecknen &r
tillrackliga for att det skall kunna fastslas att det inte foreligger nagon risk for
forvaxling hos malgruppen. En sadan risk férutsitter namligen att det foreligger en
tillrackligt stor likhet bdde mellan varumérkena i fraga och mellan de varor eller tjdnster
som dessa varumairken avser”.
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Forstainstansratten fastslog foljaktligen, i punkterna 83 och 84 i den 6verklagade
domen, att tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 i férevarande fall varken
péverkas av Overklagandenimndens bedomning avseende det dldre varumirkets
sarskiljningsformaga eller av klagandens péastdenden om att varumérket var ként.

Slutligen papekade forstainstansritten, i punkt 85 i den 6verklagade domen, att
klaganden inte har rdtt att gora gillande ndgon ensamrétt betraffande anvandningen av
andelsen ix. Den kunde darfor inte godta klagandens argument att det mot bakgrund av
forekomsten av ndmnda éndelse dr mycket mojligt att ordet MOBILIX diskret infogas
i den kategori varumérken som bestar av figurer fran serien Asterix och att det uppfattas
som om det hirror fran ordet OBELIX.

Eftersom forstainstansréitten konstaterat att ett av de nodvéndiga villkoren for att
tillimpa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 inte var uppfyllt och det foljaktligen inte
forelag nagon risk for forvéaxling mellan det sokta varumaérket och det dldre varumarket,
ogillade den klagandens talan.

Overklagandet

Klaganden har gjort géllande sex grunder till stod for sitt 6verklagande. Klaganden har
i forsta hand yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen, ogiltigforklara
det omtvistade beslutet, avsla ans6kan om registrering nr 671396 av ordkénnetecknet
MOBILIX f6r de varor och tjanster som omfattas av ansdkan, och forplikta
harmoniseringsbyran att ersitta réttegdngskostnaderna vad giller forfarandet vid
savil domstolen som forstainstansritten. I andra hand har klaganden yrkat att
domstolen ska upphdva den 6verklagade domen och aterforvisa malet till forstain-
stansratten.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att 6verklagandet ska ogillas och att klaganden ska
ersitta rattegangskostnaderna.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 63 i forordning nr 40/94 och av
gemenskapsrittsliga administrativa och processuella bestdmmelser (reformatio in

pejus)

Parternas argument

Klaganden har som forsta grund gjort géllande att forstainstansritten &sidosatte
artikel 63 i forordning nr 40/94, och att den é&sidosatte gemenskapsrittsliga
administrativa och processuella bestimmelser genom att den brét mot forbudet mot
reformatio in pejus, da den i motsats till vad som fastslagits i det omtvistade beslutet och
till forfang for klaganden fastslog att de aktuella kdnnetecknen inte liknade varandra,
trots att fragan om deras likhet inte var foremal for tvisten vid forstainstansritten och
att forstainstansritten séledes inte var behorig att avgora detta.

Klaganden vickte, i enlighet med artikel 63.4 i férordning nr 40/94, talan med avseende
péa det omtvistade beslutet endast i den man som detta beslut gick klaganden emot.
Klaganden ifragasatte siledes endast 6verklagandendmndens underlatelse att prova
invindningen mot bakgrund av artikel 8.5 i forordning nr 40/94, underlatelsen att
beakta att varumirket OBELIX har sirskiljningsforméga och att det dr kint, samt
overklagandendmndens slutsats att det inte féreldg nadgon varu- och tjansteslagslikhet
savitt avser de omtvistade varumérkena.

Déremot ifragasatte varken klaganden eller Orange, den andra parten i forfarandet vid
overklagandendmnden, 6verklagandendmndes bedomning avseende kénnetecknens
likhet vid forstainstansritten. Vad betréffar harmoniseringsbyrén, har den inte, dven
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om den inte &dr skyldig att systematiskt forsvara det omtvistade beslutet, ritt att dndra
foremalet for tvisten vid forstainstansrétten, till forfang for den part som véckt talan.

Harmoniseringsbyran anser att, eftersom klaganden hade ifragasatt overklagande-
ndmndens slutsatser med avseende pa risken for forvixling och eftersom kdnneteck-
nens likhet utgor en del av denna slutsats, hade forstainstansrétten, i syfte att prova
lagenligheten av 6verklagandendmndens slutsatser mot bakgrund av artikel 8.1 b
iforordning nr 40/94, att med nédvéandighet prova 6verklagandendmndens bedomning
i samband med jamforelsen av kdnnetecknen. Forstainstansrétten var saledes behorig
att bedéma kénnetecknens likhet.

Vad betriffar asidosittandet av principen om férbud mot reformatio in pejus, har
harmoniseringsbyran gjort gillande att eftersom forstainstansrétten inte dndrade det
omtvistade beslutet i vilket Overklagandendmnden delvis godtog invéndningen,
hamnade klaganden inte i en fér denne mindre formanlig situation &n den som var
for handen innan klaganden vickte talan vid forstainstansrétten.

Domstolens bedomning

Forstainstansrattens uppgift ér i enlighet med artikel 63.2 i forordning nr 40/94 att
prova huruvida 6verklagandendmndens beslut ar lagenligt genom att underséka hur
overklagandendmnden har tillimpat gemenskapsratten pa bland annat de omsténdig-
heter som har aberopats under forfarandet vid ndmnden (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 4 oktober 2007 i mal C-311/05 P, Naipes Heraclio Fournier
mot harmoniseringsbyran, punkt 38 och dér angiven rittspraxis).

Inom ramen for artikel 63 i forordning nr 40/94, sdsom domstolen har tolkat den, far
forstainstansritten saledes gora en fullstindig prévning av huruvida 6verklagande-
ndmndens beslut &r lagenligt, om det &r nédvéindigt genom att underséka huruvida
overklagandendmnden har gjort en riktig rattslig kvalificering av omsténdigheterna
i tvisten (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Naipes
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Heraclio Fournier mot harmoniseringsbyran, punkt 39) eller huruvida 6verklagande-
ndmnden gjort en felaktig bedomning av de faktiska omstidndigheter som var féremal
for provning.

Domstolen framhaller hérvid att klaganden vid forstainstansritten gjorde géllande att
fjarde overklagandendmnden &sidosatt artikel 8.1 b och 8.2 i forordning nr 40/94.

Klaganden tog inom ramen for denna grund upp fragan om kénnetecknens likhet.
Sasom foljer av punkterna 8 och 47-49 i den 6verklagade domen hade 6verklagande-
niamnden fastslagit att de motstiende kidnnetecknen liknade varandra i viss man,
medan klaganden sérskilt gjorde géllande att kdnnetecknen i sjélva verket i hog grad
liknade varandra, i syfte att det skulle fastslas att kinnetecknen liknade varandraihogre
grad én vad 6verklagandendmnden fastslagit.

Sasom dven generaladvokaten angav i punkt 41 i sitt forslag till avgorande, var det
saledes klaganden sjilv som forde in fragan om likheten mellan de aktuella
kénnetecknen i féremélet for tvisten vid forstainstansritten.

Vidare gjorde klaganden dven, vad betréffar risken for férvaxling, géllande att om man
beaktar samspelet mellan varuslagslikheten, kinneteckenslikheten och sérskiljnings-
formégan hos det dldre varumirket, sa ér skillnaderna mellan kidnnetecknen for de
identiska varorna och tjansterna och, i hog grad, for de liknande varorna och tjénsterna,
pé grund av att det dldre varumarket &r vilként, inte sddana att risken for forvaxling
i ljudhdnseende undanrgjs.
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Domstolen framhéller hirvid att det for att det ska foreligga risk for forvéxling enligt
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 krévs savil att det s6kta varumarket dr identiskt med
eller liknar det é&ldre varumirket som att de varor eller tjanster som avses
i registreringsansokan ar identiska med eller av liknande slag som de varor eller
tjanster for vilka det dldre varumarket registrerades. Det dr fraga om kumulativa villkor
(se dom av den 12 oktober 2004 i mél C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. I-9573, punkt 51, och av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P, Ponte
Finanziaria mot harmoniseringsbyran och F.M.G. Textile (med tidigare firman Marine
Enterprise Projects), REG 2007, s. I-7333, punkt 48).

Vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvéixling hos allménheten ska det
goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet (dom av den 15 mars 2007 i mal C-171/06 P, T.LM.E. ART mot harmoniser-
ingsbyran, punkt 33).

Vid en helhetsbedémning av risken for forvaxling foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, diribland varumairkeslikheten och varu- eller tjinsteslagslik-
heten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumarkes-
likhet och omvint (se domen i det ovannimnda malet T..M.E. ART mot harmoni-
seringsbyran, punkt 35, och, vad betriffar radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), dom av
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkt 17, samt dom
av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 19).

Eftersom klaganden hade ifragasatt 6verklagandenimndens bedémning avseende
risken for forvixling, med stod av principen om samspel mellan de faktorer som
beaktas, bland annat varumérkeslikheten och varu- och tjinsteslagslikheten, var
forstainstansritten siledes behorig att prova overklagandendmndens beddmning av
kanneteckenslikheten.
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Forstainstansratten kan, nédr den har att beddma huruvida éverklagandendmndens
beslut dr lagenligt, inte vara bunden av en felaktig bedomning av omsténdigheterna som
foretagits av overklagandendmnden, eftersom ndmnda bedémning utgér en del av den
slutsats vars lagenlighet ifragasitts vid forstainstansritten.

Vad slutligen betréffar den av klaganden aberopade principen om férbud mot
reformatio in pejus, om det antas att en sddan princip kan &beropas i ett forfarande for
provning av huruvida 6verklagandendmndens beslut ar lagenliga, dr det tillrdckligt att
pépeka att forstainstansritten inte dndrade det omtvistade beslutet d& den fastslog att
det inte forelag risk for forvéixling och ogillade klagandens talan. Vad betriffar det
omtvistade beslutet i den mén som det gick klaganden emot, hamnade klaganden
saledes inte i en for denne mindre formanlig situation efter det att forstainstansritten
avkunnat den 6verklagade domen, én den som var f6r handen innan klaganden vickte
talan infor forstainstansrétten.

Av detta foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Den andra grundens forsta del

— DParternas argument

Klaganden har i den andra grundens forsta del pastatt att forstainstansrétten dsidosatte
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 inom ramen for sin bedémning av varu- och
tjansteslagslikheten savitt avser de omtvistade varumaérkena.
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For det forsta anser klaganden att forstainstansrétten tillimpade ett felaktigt réttsligt
kriterium ndr den fastslog huruvida varuslagen respektive tjinsteslagen liknade
varandra. Klaganden har gjort gillande att de borde ha jamforts under antagandet att de
omtvistade varumirkena dr identiska och att det édldre varumérket har mycket hog
sarskiljningsformaga eller att det &r kint.

For det andra har klaganden ifragasatt koherensen hos och grunden for forstain-
stansrattens konkreta bedomningar avseende varu- och tjansteslagslikheten.

Vad betréffar jamforelsen av de varor som omfattas av varumérket MOBILIX och som
aterfinns i klasserna 9 och 16 samt de varor som omfattas av varumérket OBELIX och
som aterfinns i samma klasser, har klaganden gjort gillande att forstainstansritten
gjorde en uppenbart oriktig bedomning av forteckningarna 6ver dessa varor, pa grund
av att den missuppfattade forteckningarna i friga. Det som forstainstansrétten har
angett i punkt 62 i den 6verklagade domen med avseende pa forteckningarna &r
inkorrekt och emotsdgs i sjdlva forteckningarna och av forstainstansritten sjalv
i punkt 63 i den 6verklagade domen.

Klaganden har dérefter framhallit att det som angetts i punkt 62 i den 6verklagade
domen pa rittegéngsspréket, namligen "That list of goods and services is close to that
which is claimed in the Community trade mark”, gar emot slutsatsen att de varor som
atnjuter skydd genom det &ldre varumérket och de varor som omfattas av det sokta
varumadrket inte dr av liknande slag.
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Slutligen har klaganden anfort att forstainstansratten gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillimpning nér den, i punkt 64 i den Gverklagade domen, faststillde oGver-
klagandendmndens felaktiga bedomning att de varor som avses i registreringsansokan
och som ingar i klasserna 9 och 16 inte ingar i forteckningen 6ver varor och tjénster som
getts en vid formulering i den &ldre registreringen. Dessutom bemotte inte forstain-
stansritten i tillracklig mén det argument som klaganden framfort avseende den
omstindigheten att de varor som avses i registreringsansokan f6r varumirket
MOBILIX ingér i varuslaget ”[e]lektrotekniska och elektroniska ... apparater och
instrument” som omfattas av varuméirket OBELIX. Darutdver gjorde forstainstans-
ritten inte heller ndgon beddmning av huruvida dessa varor var av liknande slag.

Vad betriffar jamforelsen av de tjdnster som avses i registreringsansokan, och som ingér
i klasserna 35, 37, 38 och 42, och de varor som omfattas av varumérket OBELIX, gjorde
forstainstansritten en felaktig bedomning nér den, i punkt 70 i den 6verklagade domen,
fastslog att dessa varor och tjanster inte &r av liknande slag.

Denna bedomning ar oférenlig med forstainstansrattens bedomning, i punkt 68 i den
overklagade domen, att det endast foreligger lag grad av likhet mellan de tjianster som
anges i registreringsanskan och som ingér i klass 38 och de tjanster som atnjuter skydd
genom den dldre réttigheten och som ingér i klass 41. Dessutom ar bedomningen
felaktig, eftersom tjansterna “[f]ilmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning”
i klass 41, som omfattas av det dldre varumirket, och tjansterna "radio- och tv-
sandning, inkluderande genom kabel-tv och Internet” som Orange tillhandahaller, dr av
liknande slag.

Vidare, vad betriffar jaimforelsen av varorna i klass 9, som omfattas av varumérket
OBELIX, och tjansterna i klass 42, som avses i registreringsansokan avseende
varumdrket MOBILIX, borde forstainstansriatten har fastslagit att “dator, program-
moduler och datorprogram inspelade pa datamedier” och tjédnsterna "datorprogram-
mering, formgivning, underhall och uppdatering av programvara” &r av liknande slag.
Dessutom bortsdg fOrstainstansriatten felaktigt fran att framstéillning av “[e]-
lektrotekniska och elektroniska ... apparater och instrument”, vilka ingér i klass 9,
med nodvindighet medfor "forskning [och] ingenjorsverksamhet”, som ingér i klass 42.

I-10115



60

61

62

DOM AV DEN 18.12.2008 — MAL C-16/06 P

Slutligen gjorde forstainstansritten en felaktig bedomning néar den, i punkt 69 i den
overklagade domen, fann att registreringsansokan uteslutande avser olika former av
telekommunikation, medan den tidigare registreringen inte avser nagon verksamhet pé
det omradet. Dessutom grundade forstainstansritten inte sin bedomning pa faktiska
omstidndigheter eller bevisning nir den, i samma punkt i den dverklagade domen,
fastslog att om man ansag att det foreligger likhet i alla de fall ddr den dldre réttigheten
omfattar datorer och dir de varor eller tjainster som omfattas av det sokta kédnnetecknet
kréaver anviandning av datorer, skulle det med all sdkerhet leda till att man gar utéver
foremalet for det skydd som lagstiftaren tillskrivit innehavaren av ett varumarke.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att klaganden, genom sina argument avseende
att de av de omtvistade varumirkena kénnetecknade varorna och tjénsterna ar av
liknande slag, strévar efter att ifrdgasatta forstainstansréttens bedomning av de faktiska
omstdndigheterna, vilket inte &r tillatet inom ramen for ett 6verklagande. Forstain-
stansritten har inte missuppfattat de faktiska omstédndigheterna eller bevisningen, har
pé ett korrekt sétt atergett forteckningarna dver dessa varor och tjanster och har gjort
en jamforande bedomning grundad pa kriterier sdsom typ av tillverkare av varorna eller
varornas distributionssitt.

— Domstolens bedomning

Risken for forvaxling maste enligt sjunde skilet i forordning nr 40/94 bedémas mot
bakgrund av en lang rad faktorer, sdrskilt i hur hog grad varumirket dr kant pa
marknaden, den association som det anvidnda eller registrerade kénnetecknet
framkallar, graden av likhet mellan varumérket och kénnetecknet samt mellan de
ifragavarande varorna eller tjansterna, och risken for forvaxling utgor det specifika
villkoret med avseende pé det skydd som gemenskapsvarumirket innebdr enligt
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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I punkt 46 i forevarande dom erinrade domstolen om att det vid en helhetsbedémning
av risken for forvaxling foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas,
déribland varumaérkeslikheten och varu- eller tjénsteslagslikheten. Lag varu- eller
tjdnsteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumérkeslikhet och omvént.

Domstolen har fastslagit, med avseende pa artikel 4.1 b i direktiv 89/104, vilken i sak ar
identisk med artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, att det &ldre varumairkets
sarskiljningsforméga, och sérskilt omstiandigheten att det ar ként, ska beaktas vid
bedomningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjanster som ticks av de tvé
varumadrkena dr tillréckligt stor for att det ska uppsta risk for forvéxling (se domen i det
ovannidmnda malet Canon, punkt 24).

I likhet med vad forstainstansrétten erinrade om i punkt 59 i den 6verklagade domen
ska emellertid, vid bedomningen av om varorna eller tjansterna i fraga ar identiska eller
av liknande slag, samtliga relevanta faktorer som ar kidnnetecknande for forhéllandet
mellan varorna eller tjansterna beaktas, sirskilt deras art, avsedda déndamal, anvédnd-
ningsomradet och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se
domen i det ovanndmnda malet Canon, punkt 23, och dom av den 11 maj 2006 i mal
C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-4237, punkt 85).

I enlighet med denna rittspraxis gjorde forstainstansrétten, i punkterna 61-70 i den
overklagade domen, en jamforelse av de varor och tjinster som omfattas av de
omtvistade varumirkena. Den gjorde dirvid en detaljerad bedomning avseende
sambandet mellan ndmnda varor och tjanster.

Forstainstansritten gjorde sig foljaktligen inte skyldig till felaktig réttstillimpning nér
den jamforde varorna och tjansterna i fraga utan att dérvid utga fran antagandet att de
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motstdende varumérkena dr identiska och att det dldre varumérket har sdrskiljnings-
formaga.

For det andra, med anledning av att klaganden har ifragasatt koherensen hos och
grunden for forstainstansréttens bedomningar vid jamforelsen av de varor och tjénster
som omfattas av de omtvistade varumaérkena, erinrar domstolen om att det framgér av
artikel 225.1 EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att ett 6verklagande till
domstolen ska vara begrénsat till rattsfragor. Forstainstansrétten dr ndmligen ensam
behorig att faststdlla och bedoma de relevanta faktiska omsténdigheterna liksom att
bedoma bevisningen. Beddmningen av de faktiska omsténdigheterna och bevisningen
ar darfor inte, utom i det fall da uppgifter som understéllts ratten har missuppfattats, en
rattsfraga som i sig dr understilld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande (se,
bland annat, dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot
harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, av den 12 januari 2006 i mal
C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-551,
punkt 35, och av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyran,
REG 2006, s. I-5719, punkt 40).

En sadan missuppfattning ska framsta som uppenbar av handlingarna i mélet utan att
det dr nodvandigt att gora en ny bedomning av de faktiska omstdndigheterna och av
bevisningen (se dom av den 28 maj 1998 i mal C-8/95 P, New Holland Ford mot
kommissionen, REG 1998, s. [-3175, punkt 72, av den 6 april 2006 i mal C-551/03 P,
General Motors mot kommissionen, REG 2006, s. 1-3173, punkt 54, och av den
21 september 2006 i mal C-167/04 P, JCB Service mot kommissionen, REG 2006, s.
1-8935, punkt 108).

Forstainstansrétten angav, i punkt 62 i den 6verklagade domen, att det framgar av
ordalydelsen i forteckningen 6ver de varor och tjinster i klass 9 som omfattas av den
aldre registreringen, vilken forteckning aterges i punkt 5 i den 6verklagade domen och
punkt 9 i forevarande dom, att "de omraden som avses &r fotografi, kinematografi,
optik, undervisning och videospel”.
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Vad betréffar forteckningen 6ver varor och tjanster som ingér i klasserna 9 och 16, som
aterfinns i registreringsanskan och har atergetts i punkt 3 i den 6verklagade domen
och punkt 8 i férevarande dom, angav forstainstansrétten i samma punkt 62 att det som
avses i registreringsansokan, i stort sett uteslutande, &r olika former av tele-
kommunikationer.

Det framstér emellertid inte som uppenbart att forstainstansrittens bedomning av
forteckningarna 6ver de varor och tjdnster som omfattas av de omtvistade varumérkena
ar felaktig i materiellt hinseende, eller att forstainstansritten inte pé ett till-
fredsstillande sitt kunde ange grunden for de bedomningar, som klaganden ifragasatt,
avseende dessa forteckningar.

Domstolen godtar saledes inte klagandens argument att forstainstansritten hade
missuppfattat innehallet i de ifrdgavarande forteckningarna.

Vad betréffar pastdendet att det som angetts i punkt 62 i den 6verklagade domen pé
rattegdngsspraket, namligen "That list of goods and services is close to that which is
claimed in the Community trade mark”, gar emot slutsatsen att de varor som atnjuter
skydd genom det dldre varumérket och de varor som omfattas av det sokta varumaérket
inte dr av liknande slag, erinrar domstolen om att fragan huruvida domskélen i en dom
fran forstainstansrétten dr motségelsefulla eller otillrickliga &ér en rattsfraga och kan
i denna egenskap aberopas i ett mél om 6verklagande (se dom av den 7 maj 1998 i mél
C-401/96 P, Somaco mot kommissionen, REG 1998, s. 1-2587, punkt 53, av den
13 december 2001 i mal C-446/00 P, Cubero Vermurie mot kommissionen, REG 2001,
s. [-10315, punkt 20, och av den 8 februari 2007 i mél C-3/06 P, Groupe Danone mot
kommissionen, REG 2007, s. I-1331, punkt 45).
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Det ska hérvid framhallas att syftet i punkt 62 i den 6verklagade domen var att bedoma
rackvidden av forteckningen 6ver de varor och tjdnster som omfattas av den éldre
registreringen och av forteckningen 6ver de varor och tjanster som avses i registre-
ringsansokan.

Det foljer av detta syfte och av innehallet i punkt 62 i den 6verklagade domen att
uttryckssittet pa riattegangsspraket, naimligen “That list of goods and services is close to
that which is claimed in the Community trade mark”, borde ha formulerats s4, att det
aterspeglar foljande innebord:

"Denna forteckning 6ver varor och tjénster skall jamforas med den forteckning som
aterfinns i registreringsansokan.”

Detta misstag vid formuleringen paverkar emellertid inte koherensen i motiveringen av
den 6verklagade domen, eftersom det som forstainstansritten fastslog i punkt 62 i den
overklagade domen, betriffande rickvidden av forteckningarna éver de varor och
tjidnster som omfattas av de omtvistade varumaérkena, inte gér emot de slutsatser som
forstainstansritten drog hérav i punkterna 63 och 64 i ndimnda dom.

Det misstag vid formuleringen som klaganden patalat ska saledes inte anses utgora en
saddan felaktig motivering att det &r berittigat att i detta hinseende upphiva den
overklagade domen (se dom av den 2 juni 1994 i mal C-326/91, de Compte mot
parlamentet, REG 1994, s. [-2091, punkt 96).
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Vad slutligen betriffar 6vriga argument som klaganden framfort inom ramen for den
andra grundens forsta del, konstaterar domstolen att &ven om klaganden formellt har
gjort géllande att det foreligger en felaktig bedomning och motivering, sa har klaganden
i huvudsak avsett att ifragasitta forstainstansrittens bedomning av de faktiska
omsténdigheterna.

Sasom domstolen pépekat i punkt 68 i forevarande dom ar bedomningen av de faktiska
omstdndigheterna och bevisningen inte, utom i det fall da uppgifter som understéllts
ratten har missuppfattats, en réttsfraga som i sig dr understilld domstolens kontroll i ett
mal om 6verklagande.

Overklagandet ska saledes avvisas savitt avser en del av den andra grundens forsta del.
I den del som 6verklagandet kan provas i sak pé delgrunden, kan den inte leda till bifall
for 6verklagandet.

Den andra grundens andra del

— DParternas argument

Klaganden har gjort géllande den andra grunden alternativt i forhallande till den forsta
grunden. Som andra del i denna andra grund har klaganden anfort att forstain-
stansrdtten asidosatte artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ndr den fastslog att de
omtvistade varumérkena inte liknar varandra.
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Klaganden menar att forstainstansréitten inte tillimpade de korrekta rittsliga
kriterierna vid bedémningen av likheten mellan varuméarkena utan att den hade ett
mekaniskt tillvigagangssitt varvid syftet med jamforelsen inte beaktades.

Vad betréffar den visuella likheten framholl forstainstansriatten pa ett godtyckligt sétt
skillnaderna mellan varumaérkena. Enligt allmdnna varumérkesrittsliga principer ar
emellertid de gemensamma bestandsdelarna normalt sett mer betydelsefulla én dem
som skiljer sig at.

I punkt 75 i den 6verklagade domen underlit forstainstansriatten dessutom att beakta
sin egen réttspraxis som foljer av domen av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01,
Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS) (REG 2003, s. 11-4335) punkt 50. I denna dom fastslog forstainstansritten att
allménhetens uppmairksamhet i minst lika hog grad fokuseras pa de forsta bokstéverna
i ett ordmirke som pa dess mittersta bokstaver.

Forstainstansrittens bedomning av den fonetiska och begreppsméssiga likheten
i punkterna 77-79 i den 6verklagade domen ér felaktig, da den enligt klaganden inte
grundar sig pa de faktiska omstandigheter som forstainstansrétten hade att ta stillning
till.

Dessutom beaktade forstainstansritten, vid sitt resonemang i punkt 79 i den
overklagade domen, inte principen om att ju mer vilkidnt det dldre varumérket &r
eller ju hogre dess sirskiljningsforméga ér, desto storre ér risken for forvéxling.

1-10122



88

89

90

91

LES EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN

Klaganden har 4ven framfort anmirkningar mot att fOrstainstansratten,
i punkterna 80-82 i den Overklagade domen, tillimpade teorin om att “verkan
fortas”, eftersom denna teori endast kan tillimpas i slutskedet av bedéomningen av
risken for forvixling och inte ndr de motstaende varumérkena antingen ér lika i visuellt
hénseende, eller lika i fonetiskt hinseende eller lika i visuellt och fonetiskt hanseende.

Klaganden har slutligen gjort gillande att forstainstansriatten missforstod dess
argument nédr den, i punkt 85 i den 6verklagade domen, angav att klaganden gjorde
gillande ensamritt betriffande anvindningen av dndelsen ix, nir klaganden i sjélva
verket hade angett att den var innehavare av en varumirkesfamilj ddr varumérkena
utformats pa liknande satt som MOBILIX. Férekomsten av en varumérkesfamilj anses
ju generellt sett som ett sdrskilt skl till att det foreligger risk for forvixling, dven
i avsaknad av fonetisk och visuell likhet.

Harmoniseringsbyran anser att, bland de argument som klaganden framfort, det endast
ar fragan huruvida forstainstansritten hade ritt att, i punkt 81 i den 6verklagade
domen, fastsla att de begreppsmaissiga skillnaderna mellan kdnnetecknen i fraga fortar
verkan av de foreliggande fonetiska och visuella likheterna som utgoér en réttsfraga.
Forstainstansratten undersokte emellertid pa ett korrekt sitt samtliga faktorer som
enligt fast rattspraxis ska beaktas vid en helhetsbeddmning av risken for f6rvixling.

— Domstolens bedomning

Domstolen konstaterar for det forsta, vad betréffar argumentet att forstainstansratten
inom ramen for den visuella jamforelsen av de tva aktuella kdnnetecknen framholl
skillnaderna mellan dem i stéllet for att soka efter likheter, att klaganden har ifragasatt
forstainstansréttens bedomning av de faktiska omsténdigheterna. I enlighet med den
rttspraxis som det erinrats om i punkt 68 i férevarande dom utgor detta inte, utom i det
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fall da faktiska omsténdigheter eller bevisningen har missuppfattats, en réttsfraga som
ar understilld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande.

Vad for det andra betréffar pastdendet att forstainstansriatten underlit att beakta sin
egen réttspraxis nir den angav att konsumentens uppmaérksamhet vanligtvis riktas
framfor allt mot ordets borjan, gor domstolen foljande bedomning. Det ér tillriackligt att
ange dels att nidmnda konstaterande och det som klaganden angett inte é&r
motségelsefullt, dels att forstainstansritten endast angav att si var fallet i det
anhéngiggjorda mélet och att den inte pa nagot sitt fastslog att denna regel skulle
utgora en absolut princip. Denna bedomning av faktiska omstandigheter &r emellertid
inte heller understélld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande.

Det ska for det tredje framhallas att klaganden avser att domstolen ska ersitta
forstainstansrittens bedomning av de faktiska omstédndigheterna med sin egen
bedémning. Klaganden har ndmligen pastatt att den bedomning av den fonetiska
likheten och den begreppsmissiga likheten som forstainstansritten gjorde
i punkterna 77-79 i den 6verklagade domen ér felaktig, dd den inte grundar sig pa
de faktiska omstandigheter som forstainstansritten hade att ta stéllning till.

Da det emellertid inte har gjorts géllande att forstainstansratten har missuppfattat de
faktiska omstidndigheterna och bevisningen, 4r domstolen inte behorig att géra en
bedémning héirav.

For det fjarde har klaganden grundat sig pa en felaktig tolkning av den overklagade
domen, nidr den pastir att forstainstansrittens resonemang, i punkt 79 i den

1-10124



96

97

98

929

LES EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN

overklagade domen, innebér ett asidoséttande av den varumérkesrittsliga principen
om att ju mer valként det dldre varumairket ar eller ju hogre dess sérskiljningsformaga
ar, desto storre &r risken for forvaxling.

I punkt 79 i den 6verklagade domen fastslog forstainstansriatten endast, genom en
bedémning av de faktiska omsténdigheterna, som det inte ankommer pa domstolen att
prova, att kidnnetecknet OBELIX utgor en hdnvisning till en kind seriefigur, och
foljaktligen 1 begreppsmissigt héinseende skiljer sig fran kénnetecknet
MOBILIX. Forstainstansritten uttalade sig saledes inte avseende huruvida varumérket
OBELIX var vilként.

I den man klaganden, for det femte, har ifragasatt forstainstansrittens tillimpning av
teorin om att "verkan fortas”, framhaller domstolen att forstainstansratten undersokte
samtliga faktorer som enligt fast rattspraxis ska beaktas vid en helhetsbedomning av
risken for forvixling.

Det framgér emellertid av réttspraxis att helhetsbeddmningen av risken for forvaxling
innebdr att de begreppsmissiga skillnaderna mellan tvd kdnnetecken kan forta verkan
avden ljudlikhet och den visuella likhet som forekommer kédnnetecknen emellan, under
forutséttning att innebdrden av atminstone ett av dessa kdnnetecken ér klar och
bestimd for omséttningskretsen, pa s sétt att denna direkt kan uppfatta den (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006 i mal C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl.
mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-643, punkt 20, och av den 23 mars 2006 i mal
C-206/04 P, Miihlens mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. [-2717, punkt 35).

Forstainstansrétten kan saledes inte kritiseras for att ha tillimpat ndmnda teori om att
verkan fortas i punkt 81 i den 6verklagade domen.
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For det sjitte, vad slutligen betriffar klagandens argument avseende att den é&r
innehavare av en varumérkesfamilj som kénnetecknas av éndelsen ix, gér domstolen
foljande bedémning. Aven om klaganden har aberopat flera dldre varumirken som
enligt klaganden ingér i ndimnda familj, har klaganden endast grundat sin invéindning pa
det dldre varumérket OBELIX.

Nar en invidndning dr grundad pa flera varumérken, vilka uppvisar gemensamma
kénnetecken och dérfor kan anses ingé i en varumarkesfamilj eller en varumaérkesserie,
ska det emellertid vid bedomningen av om det foreligger risk for forvéixling beaktas att
risken for férvaxling i fraga om varumérkesfamiljer och varumairkesserier f6ljer av det
faktum att konsumenten kan ta miste pa ursprunget fér de varor och tjanster som
omfattas av det sokta varumirket, och att konsumenten felaktigt tror att det
varumdrket ingar i varumirkesfamiljen eller varumérkesserien (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovanndmnda malet Ponte Finanziaria mot harmoniserings-
byran och F.M.G. Textile (med tidigare firman Marine Enterprise Projects),
punkterna 62 och 63).

Mot bakgrund av det ovanstaende ska 6verklagandet savitt avser den andra grundens
andra del darfor delvis avvisas. I den del som dverklagandet kan provas i sak pa denna
delgrund, kan den inte leda till bifall f6r 6verklagandet.

Den tredje grunden: Asidosittande av artikel 74 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Klaganden har for det forsta gjort géllande att forstainstansritten asidosatte artikel 74
i forordning nr 40/94 nér den, i punkt 36 i den 6verklagade domen, inte godtog
klagandens pastaende att 6verklagandendmnden borde ha medgett att varumérket
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OBELIX var vilkant, att det hade mycket hog sérskiljningsformaga och att det var ként,
da den andra parten i forfarandet vid 6verklagandenimnden inte bestritt dessa
omsténdigheter.

Klaganden anser att det ska goras skillnad mellan det fallet att Orange inte deltog
i invindningsforfarandet vid Overklagandendmnden, varvid harmoniseringsbyrin
kunde anta sitt beslut pa grundval av endast den bevisning som klaganden (tillika
invindande part) &beropat, och det fallet att Orange deltog i ett sddant forfarande.
I sistndmnda fall skulle det, om Orange inte hade bestritt klagandens péstdenden, varit
absurt att kréva att klaganden styrkte sina pastaenden, eftersom det inte enligt nagon
gemenskapsrittslig bestimmelse eller princip kradvs att en part ska styrka det som
motparten inte har bestritt.

Klaganden har for det andra gjort géllande att forstainstansritten asidosatte artikel 74
i forordning nr 40/94 nir den, i likhet med 6verklagandenamnden, underlit att medge
att varumérket OBELIX var vilkiant, hade mycket hog sérskiljningsformaga och att det
var ként.

Harmoniseringsbyrédn anser, och har hirvid hanvisat till domen i det ovanndmnda
malet Vedial mot harmoniseringsbyran, att vid antagandet att parterna inte framstéller
nigra invdndningar avseende fragan huruvida varumirket OBELIX &r kéant, &r
forstainstansritten inte bunden av detta. Forstainstansritten ar skyldig att préva om
overklagandendmnden inte &sidosatte férordning nr 40/94 da naimnden kom fram till
att de omtvistade varumirkena inte liknade varandra. Inom ramen for ett
kontradiktoriskt forfarande vid harmoniseringsbyran, finns det inte nigon princip
som stadgar att de omsténdigheter som inte bestritts av motparten &r styrkta.
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Domstolens bedémning

Domstolen preciserar att klagandens anmirkning att forstainstansriatten asidosatte
artikel 74 i forordning nr 40/94 nér den underlét att medge att varuméarket OBELIX var
vilkant, hade mycket hog sarskiljningsformaga och att det var ként, grundar sig pa en
felaktig tolkning av punkterna 32—-36 i den 6verklagade domen. Denna anmérkning kan
saledes inte godtas.

I punkterna 32-36 i den overklagade domen undersokte inte forstainstansrétten
huruvida varumérket OBELIX var vilkédnt, hade mycket hog sarskiljningsforméga och
var kidnt. Den provade endast om talan kunde vinna bifall p&4 klagandens grund
avseende dsidosittande av artikel 74.1 i forordning nr 40/94. Enligt denna grund borde
overklagandendmnden ha ansett att klagandens bedémning avseende varumairket
OBELIX var ostridigt, dd Orange inte bestritt detta.

Domstolen finner att 6verklagandet inte kan prévas savitt avser denna anmaérkning.
Klaganden har nidmligen i detta avseende gjort gillande att forstainstansrétten
asidosatte artikel 74.1 i férordning nr 40/94 nér den fastslog att 6verklagandendmnden
inte hade asidosatt denna bestdmmelse.

Det &r riktigt att ndr en klagande har ifragasatt forstainstansrittens tolkning eller
tillimpning av gemenskapsritten kan de réttsfragor som provades av forstain-
stansritten pa nytt tas upp till diskussion i mélet om 6verklagande. Om klaganden
inte pa detta sitt kunde utforma sitt 6verklagande med stéd av grunder och argument
som redan aberopats vid forstainstansritten, skulle ndmligen 6verklagandeinstitutet
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forlora en del av sin betydelse (se, bland annat, dom av den 6 mars 2003 i mal C-41/00 P,
Interporc mot kommissionen, REG 2003, s. [-2125, punkt 17, och domen i det
ovannidmnda malet Storck mot harmoniseringsbyran, punkt 48).

Det foljer emellertid av artikel 225 EG, artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga och
av artikel 112.1 forsta stycket ¢ i domstolens rattegangsregler att det i ett 6verklagande
klart ska anges pa vilka punkter domen ifrigasitts samt de rittsliga grunder som
aberopas till stod for yrkandet om upphdvande. Ett 6verklagande som inte innehaller
nigot argument som sirskilt syftar till att visa att det har skett en felaktig
rattstillimpning i den 6verklagade domen och som endast upprepar eller ordagrant
aterger grunder och argument som redan har anforts vid forstainstansritten uppfyller
inte detta krav (se, bland annat, dom av den 4 juli 2000 i mél C-352/98 P, Bergaderm och
Goupil mot kommissionen, REG 2000, s. I-5291, punkterna 34 och 35, och domen i det
ovannidmnda malet Storck mot harmoniseringsbyran, punkt 47).

Eftersom klaganden redan vid forstainstansritten gjorde géllande att harmoniserings-
byran borde ha utgatt fran principen att varuméarket OBELIX var ként, da Orange inte
hade bestritt klagandens pastdenden under invdndningsfoérfarandet, har klaganden
inom ramen for forevarande grund endast upprepat de argument som anforts vid
forstainstansritten utan att ange sklen till varfor forstainstansrétten skulle ha gjort sig
skyldig till felaktig réttstillimpning ndr den inte godtog ndmnda argument
i punkterna 32—-36 i den 6verklagade domen.

Overklagandet savitt avser klagandens tredje grund avseende asidosittande av
artikel 74.1 i forordning nr 40/94 ska saledes delvis avvisas. I den del som 6verklagandet
kan provas i sak pa denna grund, kan den inte leda till bifall for 6verklagandet.
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Den fiirde grunden: Asidosittande av artikel 63 i forordning nr 40/94 och av
artikel 135.4 i forstainstansrdttens rdttegangsregler genom att forstainstansrdtten
avvisade yrkandet om att det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras pd grund av
underldtelse att tilldimpa artikel 8.5 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Klaganden anser att forstainstansritten, nar den fastslog att klagandens yrkande som
var grundat pd artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte kunde provas, grundade sig pa en
felaktig tolkning av foremdlet for forfarandet for overklagande och darigenom
asidosatte artikel 63 i forordning nr 40/94 samt artikel 135.4 i forstainstansréttens
rattegangsregler.

Klaganden anser ndmligen att forstainstansritten underldt att beakta sin egen
rattspraxis, vilken bland annat aterfinns i forstainstansréttens dom av den 9 november
2005 i mal T-275/03, Focus Magazin Verlag mot harmoniseringsbyran — ECI Telecom
(Hi-FOCuS) (REG 2005, s. I1-4725), punkt 37. I denna dom fastslogs att det foljer avden
funktionella kontinuiteten mellan instanserna vid harmoniseringsbyran att 6ver-
klagandendmnden, inom tillimpningsomradet for artikel 74.1 in fine i forordning
nr 40/94, dr skyldig att grunda sitt beslut pa alla faktiska och rittsliga omsténdigheter
som den berorda parten har &beropat, antingen i forfarandet vid den enhet som har
avgjort drendet i forsta instans, eller vid 6verklagandet, om inte annat foljer av
artikel 74.2.

Klaganden har gjort gillande att d&ven om de argument som den anforde vid
overklagandendmnden grundade sig pa artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, ger en rimlig
tolkning av de handlingar som ingetts inom ramen for invandningsforfarandet och
overklagandeforfarandet vid handen att klaganden inte upphérde att gora gillande att
ett valként varumarke, som omfattas av artikel 8.1 jamford med artikel 8.2 ¢ i samma
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férordning, dven &r ett varumérke som ar kidnt i den mening som avses i artikel 8.5
i nimnda forordning och att det dven ska atnjuta skydd i enlighet med artikel 8.5.

Dessutom ér Overklagandendmndens konstaterande, att klaganden uttryckligen
begréinsade sitt 6verklagande till frigor som avser artikel 8.1 i forordning nr 40/94
felaktigt, vilket klaganden patalade vid forstainstansratten. Vid forstainstansrétten
framholl klaganden &ven forhallandet mellan artikel 8.2 och 8.5 i férordning nr 40/94,
i syfte att visa att de varumirken som atnjuter skydd enligt de respektive
bestimmelserna i dag har samma betydelse. Forstainstansritten gjorde fel nir den
inte bedomde detta argument i den 6verklagade domen och i stiillet fastslog att det inte
kunde provas.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att trots att klaganden borde ha ifragasatt
overklagandendmndens beslut att 6verklagandet endast skulle anses vara grundat pa
artikel 8.1 i forordning nr 40/94 och borde ha gjort gillande att ndimnden dérigenom
asidosatte artikel 74 i samma forordning, gjorde klaganden, i samband med att den
vickte talan vid forstainstansratten, gillande att artikel 8.5 i férordning nr 40/94 hade
asidosatts. Eftersom overklagandendmnden inte provade artikel 8.5 i forordning
nr 40/94, gjorde forstainstansritten en riktig bedémning nir den mot bakgrund av
artikel 135.4 i forstainstansréttens rattegangsregler fastslog att klaganden inte hade ratt
att begira att forstainstansratten skulle avgora malet utifran ett yrkande om att denna
bestimmelse skulle tillimpas.

Domstolens bedémning

Vad for det forsta betréffar forstainstansrittens bedomning i syfte att faststélla
foremaélet for tvisten vid 6verklagandendmnden, gor domstolen foljande bedémning.
I punkt 20 i den 6verklagade domen, konstaterade forstainstansrétten visserligen att
klaganden inte i nigot skede infor Gverklagandenimnden yrkade en eventuell
tillimpning av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och att 6verklagandendmnden
foljaktligen inte prévade drendet utifran bestdmmelsen. Forstainstansriatten noterade
dock, i samma punkt, att klaganden &beropade att dess dldre varumairke var ként i sin
invindning mot registreringsansokan och infor éverklagandendmnden endast vad
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gallde artikel 8.1 b i denna forordning, det vill sidga for att styrka att det forelag risk for
forvaxling hos omsittningskretsen.

Forstainstansriétten kan saledes inte med framgang kritiseras for att endast ha grundat
sig pa klagandens péstaenden vid 6verklagandendmnden vid faststéllelsen av foremélet
for tvisten vid denna ndmnd. Forstainstansratten forsakrade sig tvirtom om att det inte
foljde av klagandens pastaenden vid invdndningsenheten att klaganden dven grundade
sin invdndning pa artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Efter det att den hade konstaterat att det relativa registreringshinder som foljer av
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte omfattades av foremalet for tvisten vid
overklagandendmnden, gjorde forstainstansritten saledes en riktig bedémning nir
den fastslog att talan inte kunde prévas pa den grunden.

Klaganden kan namligen inte vid forstainstansratten d&ndra ramen for réittegangen som
bestdms av de yrkanden och omstindigheter som framstillts av klaganden och av
Orange (se, for ett liknande resonemang, dom av den 26 april 2007 i mal C-412/05 P,
Alcon mot harmoniseringsbyrén, REG 2007, s. I-3569, punkt 43).

Forstainstansrattens provning i enlighet med artikel 63 i forordning nr 40/94 bestérien
provning av lagenligheten av 6verklagandendmndens beslut. Forstainstansritten kan
endast ogiltigforklara eller dndra det beslut som dr foremal for talan om detta, vid
tidpunkten da det fattades, omfattades av ndgon av de grunder for ogiltigférklaring eller
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andring som anges i artikel 63.2 i denna forordning (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 13 mars 2007 i mél C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul, REG 2007, s.
[-2213, punkt 53).

Vidare foljer det av artikel 135.4 i forstainstansréttens rattegéngsregler att parterna inte
kan dndra foremalet for tvisten i 6verklagandendmnden.

Vad for det andra betréffar pastdendet att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig
bedomning nér den fastslog att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte omfattades av
foremalet for tvisten, gor domstolen foljande bedémning. Eftersom klaganden har gjort
gillande en grund som inte &dberopades till stod for den talan om ogiltigférklaring av
ndmnda beslut som klaganden vickte vid forstainstansrétten, dr det betréffande ett
dylikt péstdende fraga om en ny grund som utvidgar féremalet for talan, och den kan
dérfor inte aberopas for forsta gangen inom ramen for 6verklagandet.

Om en part tilldts att for forsta gdngen vid domstolen dberopa en grund som han inte
har dberopat vid forstainstansritten, skulle det innebéra att han vid domstolen, som har
en begridnsad behorighet i mal om overklagande, kunde anhingiggéra en mer
omfattande tvist 4n den som forstainstansrétten har prévat. Domstolen dr i ett mal om
overklagande saledes endast behorig att prova den ldgre instansens rittsliga bedomning
av de grunder som har behandlats vid den (se bland annat dom av den 1 juni 1994 i mal
C-136/92 P, kommissionen mot Brazzelli Lualdi m.fl., REG 1994, s. I-1981, punkt 59, av
den 30 mars 2000 i mél C-266/97 P, VBA mot VGB m.fl., REG 2000, s. I-2135, punkt 79,
av den 29 april 2004 i de forenade malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089, punkt 50, och domen i det ovanndmnda
maélet JCB Service mot kommissionen, punkt 114).

Overklagandet ska dirfor savitt avser den fjirde grunden delvis avvisas. I den del som
overklagandet kan provas i sak pa den fjarde grunden, kan den inte leda till bifall for
6verklagandet.
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Den femte grunden: Asidosittande av artikel 63 i forordning nr 40/94 och av
forstainstansréttens rédttegingsregler genom att det fastslogs att klagandens yrkande om
att mdlet skulle dterforvisas till éverklagandendmnden inte kunde prévas

Parternas argument

Klaganden anser att det yrkande som denna framstillde under foérhandlingen vid
forstainstansritten inte utgjorde ett nytt yrkande utan ett yrkande som framstélldes
alternativt i forhallande till yrkandet grundat pa artikel 8.5 i forordning nr 40/94.
Eftersom det huvudsakliga yrkandet med nodvéindighet omfattar samtliga dartill
horande yrkanden, kan foremalet for tvisten inte anses dndras varje gdng som ett
yrkande laggs till det ursprungliga yrkandet.

Forstainstansratten asidosatte séledes artikel 63 i forordning nr 40/94 och artiklarna 44,
48 och 1354 i forstainstansrittens réttegangsregler, ndr den fastslog att nimnda
yrkande fran klaganden inte kunde prévas, da det var fraga om ett nytt yrkande som
innebar en dndring av foremalet for tvisten.

Harmoniseringsbyran har anfort att det till stod for yrkandet i fraga gjorts géllande en
ny grund, enligt vilken overklagandendmnden &sidosatte artikel 74.1 i forordning
nr 40/94 da den underlit att ange huruvida artikel 8.5 i denna forordning var tillamplig.
Vidare menar harmoniseringsbyran att klaganden inte framstallt yrkandet forrén det
stod klart for klaganden att talan savitt avser den grund som den gjort gillande avseende
ett asidosdttande av sistndmnda bestdmmelse inte kunde provas. Med beaktande av att
detta andrahandsyrkande framstilldes forst i samband med forhandlingen, gjorde
forstainstansritten enligt harmoniseringsbyran en riktig bedomning nér den fastslog
att yrkandet inte kunde prévas med héanvisning till artiklarna 44 och 48 i forstain-
stansrittens rattegangsregler.

1-10134



131

132

133

134

LES EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN

Domstolens bedémning

Sasom foljer av punkterna 119-124 i forevarande dom, gjorde forstainstansritten en
riktig bedomning nér den fastslog att talan inte kunde provas savitt avsadg grunden
avseende ett asidoséttande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Forevarande grund, inom ramen for vilken klaganden har kritiserat forstainstansrétten
for att denna kvalificerade som nya yrkanden de yrkanden som klaganden anser sig ha
framstallt alternativt i forhallande till grunden avseende ett asidoséttande av artikel 8.5
i forordning nr 40/94 och for det fall att forstainstansritten skulle ha fastslagit att talan
kunde bifallas pa denna grund, ska foljaktligen anses sakna verkan.

Den sjiitte grunden: Asidosdttande av artikel 63 i forordning nr 40/94 och artikel 135.4
i forstainstansrdttens rdttegangsregler genom underldtelse att tilldta vissa handlingar
som bevisning

Parternas argument

Klaganden har gjort géllande att forstainstansrétten asidosatte artikel 63 i forordning
nr 40/94 och artikel 135.4 i forstainstansrittens rattegangsregler nér den fastslog att
vissa handlingar, som klaganden hade ingett for forsta gangen vid forstainstansrétten,
inte kunde tilldtas som bevisning.

I férevarande fall forebringade klaganden ny bevisning vid férstainstansritten endast av
det skilet att oOverklagandendmnden ansdg att den bevisning som klaganden
forebringat for denna namnd var otillrécklig.
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Enligt harmoniseringsbyran ska den sjétte grunden inte godtas, eftersom forstain-
stansrittens uppgift bestar i att prova lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut
och inte i att prova huruvida den vid provningen av en talan mot ett av dessa beslut,
lagligen kunde anta ett nytt beslut med samma slut. Foljaktligen kan det inte goras
gillande att overklagandendmnden handlade rittsstridigt mot bakgrund av faktiska
omstindigheter som den inte hade att ta stillning till.

Domstolens bedomning

Forstainstansrétten gjorde en riktig bedomning nér den i punkt 16 i den 6verklagade
domen angav att talan vid forstainstansréitten syftar till att, i den mening som avses
i artikel 63 i forordning nr 40/94, prova lagenligheten av de beslut som 6verklagande-
ndmnderna vid harmoniseringsbyran har fattat.

Det foljer av denna bestimmelse att de omstédndigheter som parterna inte aberopat vid
harmoniseringsbyrans enheter, inte ldngre far dberopas i samband med att talan vicks
vid forstainstansritten.

Av ndmnda bestimmelse foljer dven att forstainstansritten inte far prova de faktiska
omstdndigheterna pa nytt mot bakgrund av sddan bevisning som for forsta gangen
forebringats vid forstainstansrétten. Lagenligheten hos ett beslut frén en 6verklagande-
ndamnd ska ndmligen bedémas i forhallande till den information som nidmnden kunde
forfoga 6ver nir den fattade sitt beslut.

I detta avseende har domstolen redan slagit fast att det f6ljer av artiklarna 61.2 och 76
i forordning nr 40/94 att 6verklagandendmnden, vid prévningen i sak av 6verklagandet,
vid behov ska anmoda parterna att avge yttrande 6ver skrivelser fran ndmnden, och att
den ocksa kan besluta om étgarder for bevisupptagning, varibland inhdmtande av
uppgifter om faktiska omsténdigheter eller ingivande av bevis. I artikel 62.2 i forordning
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nr 40/94 anges att om 6verklagandendmnden aterforvisar drendet for handlédggning till
den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet, ska denna enhet vara bunden av den
rattsliga bedomning som overklagandendmnden lagt till grund for sitt beslut, ”i den
mén sakforhallandena dr desamma”. Dessa bestimmelser visar pa mojligheten att
faktaunderlaget utokas under forfarandets olika etapper vid harmoniseringsbyran (se
domen i det ovannimnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 58).

Klaganden kan saledes inte med framgéng gora géllande bristande mojligheter att inge
bevisning till harmoniseringsbyran.

Domstolen erinrar dessutom om att det i artikel 74.2 i forordning nr 40/94 foreskrivs att
harmoniseringsbyran inte behéver beakta omstiandigheter eller bevis som part inte
aberopat eller ingivit i ratt tid.

Domstolen har i detta avseende fastslagit att for det fall den berérda parten inte har
aberopat respektive ingett sddana omstindigheter och siddan bevisning inom de
tidsfrister som har faststéllts for detta dndamél med stod av bestimmelserna
i forordning nr 40/94, och séledes inte ”i ritt tid”, i den mening som avses i artikel 74.2
i ndmnda forordning, har denna part inte nagon ovillkorlig ritt att kréva att
overklagandenimnden ska beakta dessa. Overklagandenimnden har tvirtom ett
utrymme for skonsmaissig bedomning for att avgora huruvida sddana omstandigheter
och sddan bevisning ska beaktas vid prévningen av dverklagandet (se domen i det
ovannidmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 63).

Bevisningen som inte har ingetts till harmoniseringsbyrédn har emellertid under alla
omstidndigheter inte ingetts i rétt tid och kan inte utgora ett kriterium f6r lagenligheten
av 6verklagandendmndens beslut.

Forstainstansrittens beslut att inte tillata de handlingar som ingetts for forsta gangen
till forstainstansrdtten dr motiverat mot bakgrund av bestimmelserna i artikel 63
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i forordning nr 40/94. Det saknas f6ljaktligen anledning att prova klagandens argument
avseende asidoséttande av artikel 135.4 i forstainstansréttens réattegangsregler.

Mot bakgrund av det ovanstdende kan dverklagandet inte vinna bifall pa den sjitte
grunden.

Eftersom overklagandet inte kan vinna bifall p4 nagon av de grunder som klaganden
gjort gillande, ska 6verklagandet ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i domstolens rattegéngsregler, som enligt artikel 118 i rittegangsreg-
lerna dr tillimplig i mal om 6verklagande, ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
klaganden ska ersitta rittegangskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat mélet, ska
harmoniseringsbyréns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Les Editions Albert René Sarl ska ersiitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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