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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjarde avdelningen)

den 20 mars 2013 *

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumirke av ordmirket CLUB GOURMET — Det éldre nationella figurmarket CLUB
DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Relativt registreringshinder — Varu- och tjansteslagslikhet
foreligger inte — Artikel 8.1 b i férordning (EG) nr 207/2009 — Argument och bevisning som anfors
for forsta gdngen infor tribunalen”

I mal T-571/11,
El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), foretritt av advokaterna E. Seijo Veiguela och J.L. Rivas Zurdo,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av O. Mondéjar Ortuiio, i egenskap av ombud,

svarande,
varvid den andra parten i forfarandet infor 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran var
Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, London (Forenade kungariket),
angdende en talan mot det beslut som harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd meddelade
den 28 juli 2011 (drende R 1946/2010-1) om ett invdndningsforfarande mellan El Corte Inglés, SA och
Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,
meddelar

TRIBUNALEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden I. Pelikdnova (referent) samt domarna K. Jirimie och M. van der Woude,
justitiesekreterare: handldggaren C. Heeren,
med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 7 november 2011,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 8 mars 2012,

med beaktande av tribunalens skriftliga fragor till parterna och parternas svar pa dessa fragor, vilka
inkom till tribunalens kansli den 5 och den 14 november 2012,

* Réttegangssprak: spanska.

SV

ECLLEU:T:2013:145 1




i DOM AV DEN 20.3.2013 — MAL T-571/11
EL CORTE INGLES MOT HARMONISERINGSBYRAN — CHEZ GERARD (CLUB GOURMET)

efter forhandlingen den 11 december 2012,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd ingav den 24 maj 2004 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt med radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumarket utgors av ordkdnnetecknet CLUB GOURMET.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas, efter den begridnsning som gjorts under
forfarandet vid harmoniseringsbyran, av klasserna 16, 21 29, 30, 32 och 33 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med éndringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning for var och en av dessa klasser:

— Klass 16: "Pappersvaror, pappersunderldgg, bordsdukar, bordstabletter och bordsservetter av
papper, presentpasar i papper”,

— klass 21: "Osslevar, icke-elektriska blandare, flaskdppnare, borstar fér matlagning, lergods for
hushaéllséandamal, kaffekvarnar, kaffebryggare, prydnadspéasar for konfekt, formar for matlagning,
stekspett, kokredskap, korkskruvar, pressning av livsmedel, trattar, rivjdrn, halster, ishinkar, formar
for iskuber, koksbehallare, koksmixrar, koksredskap, kvarnar f6r hushallsbruk, blandningsmaskiner,
blandningsskedar, nudelmaskiner, munstycken, peppar och saltkvarnar, pipetter, tillbringare,
krukor, brodkavlar, bordsserviser, spatlar, sprinklers, tekulor, teburkar, tekulor, teserviser, brickor,
termosflaskor, och vinprovningspipetter; livsmedelsbehallare, glasvaror, porslin och lergods”,

— klass 29: "Konserverade, torkade och tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter, kott, fisk,
fjaderfa och vilt, charkuterivaror, ost, soppor, yoghurt, olivolja, patéer”,

— klass 30: "Kaffe, pasta, te, kakao, mjol, socker, brod, konditorivaror, godsaker, bakelser, glass och
sorbet, smorgasar, honung, sirap, senap, vinédger, saser, kryddade smaktillsatser i form av saser och

kryddor, fruktkompotter”,

— Kklass 32: ”Ol, mineral- och kolsyrat vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och
fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstallning av drycker”,

— klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej 6l); viner; likorer”.

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 17/2005 av den 25 april 2005.

Sokanden, El Corte Inglés, SA, framstillde den 22 juli 2005, med stod av artikel 42 i forordning

nr 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr 207/2009), en invdndning mot registreringen av det sokta
varumarket for samtliga varor i punkt 3 ovan.
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Invindningen grundade sig ursprungligen pa foljande fyra dldre varumérken:
— Det spanska figurmirket nr 1817328, registrerat for tjanster i klass 35.
— Ansokan om registrering som spanskt varumérke av ordmarket nr 2229135, for varor i klass 16.

— Ansokan om registrering som spanskt varumérke av ordmarket nr 2589335, for varor i klasserna 29,
30, 31, 32, 33 och 34.

— Ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke av ordmairket nr 3789054, for varor och
tjanster i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 35.

Ansokan om registrering som gemenskapsvarumérke av ordmiérket nr 3789054 avslogs av
harmoniseringsbyrans andra dverklagandendamnd den 17 juli 2006 (drende R-343/2006-2). Beslutet har
vunnit laga kraft. Dessutom uppgav sokanden i skrivelser av den 24 november 2009 och den
11 augusti 2010, under forfarandet vid invindningsenheten, att sokanden avstod fran att grunda sin
invindning pa ansdkningarna om registrering som spanska varumérken av ordmérkena nr 2229135 och
nr 2589335.

Invindningen grundar sig foljaktligen nu enbart pa det édldre spanska figurmérke som aterges nedan
(nedan kallat det dldre varumairket). Det &r registrerat under nummer 1817328 for tjanster i klass 35
och motsvarar foljande beskrivning: "En reklamfras. Den kommer att anvdndas i friga om sddana
varor som omfattas av varumirkena nr 1013156 (klass 29), nr 1013157 (klass 30), nr 1815538 (klass
31), nr 1815539 (klass 32), nr 1013158 (klass 33), nr 1815547 (klass 42) "El Corte Inglés’ (figurméirke)”:

CLUB DEL GOURMET,

Till stod for invandningen héanvisade sokanden till sidana registreringshinder som avses i artikel 8.1 b
och 8.5 i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i forordning nr 207/2009).

Invindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 3 september 2010.

Den 6 oktober 2010 6verklagade sokanden invidndningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyran med
stod av artiklarna 58—64 i férordning nr 207/2009.

Harmoniseringsbyrans forsta oOverklagandendmnd avslog Overklagandet genom beslut av den
28 juli 2011 (nedan kallat det angripna beslutet). Den fann i forsta hand att beskrivningen av de
tjanster som omfattas av det dldre varumarket — "en reklamfras” — inte mojliggjorde nagon jamforelse
med de varor som omfattas av det sokta varumadrket, eftersom den inte avser vare sig en vara eller en
tjanst. I andra hand — @ven om det antas att det dldre varumarket omfattar "reklamtjanster” i klass 35 —
skiljer sig de varor och tjdnster som avses med de motstdende varumérkena fran varandra. De varor
som omfattas av det sokta varumérket dr ndmligen riktade mot genomsnittskonsumenten, medan de
reklamtjdnster som det &dldre varumérket péastds omfatta riktar sig vésentligen mot andra foretag.
Slutligen fann overklagandendmnden att de motstaende varumairkena vid en helhetsbedomning skiljer
sig at visuellt, saknar fonetisk likhet och har en svag begreppsmassig likhet.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersdtta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har daberopat en enda grund, som avser asidosittande av artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009.

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 kan det sokta varumérket, efter invindning fran
innehavaren av ett dldre varumairke, inte registreras, om det — pa grund av att det ar identiskt md
eller liknar det dldre varumaérket, och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena éar identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmdnheten forvaxlar dem inom det omrade dar det
dldre varumairket &r skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det é&ldre
varumadrket. Enligt artikel 8.2 a i forordning nr 207/2009 avses vidare med dldre varumérken sadana
varumdrken som har registrerats i en medlemsstat och for vilka ansokan om registrering gjorts
tidigare dn ansdkan om registrering av gemenskapsvarumarket.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allmdnheten kan tro att
varorna eller tjdnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag
med ekonomiska band. Enligt samma réttspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger
risk for forvaxling, utifran den uppfattning som omsattningskretsen har av de aktuella kédnnetecknen
samt av de aktuella varorna eller tjansterna, goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kdnneteckenslikheten och varu-
eller tjansteslagslikheten (se forstainstansrattens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios
RTB mot harmoniseringsbyran - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003,
s. [1-2821, punkterna 30-33 och dir angiven réttspraxis).

Tribunalen ska inledningsvis prova fragan om vilka varor som omfattas av det dldre varumarket,
eftersom sokanden har ifragasatt 6verklagandendmndens bedomning.

Overklagandenimnden fann, i punkt 17 i det angripna beslutet, att det av beskrivningen av de varor
och/eller tjanster for vilka det dldre varumairket var registrerat inte klart framgar vilken typ av tjanster
som omfattas av det dldre varumairket och att den inte motsvarar nagon av de varor eller tjanster som
raknas upp i Niceklassificeringen. Dessutom fann nimnden att "en reklamfras” varken &r en vara eller
en tjdnst i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Denna beskrivning tillater
foljaktligen inte ndgon jamforelse mellan de varor och tjdnster som omfattas av de motstiende
varumirkena, vilket innebar att invindningen ska ogillas. Det var forst i andra hand som
overklagandendmnden sedan provade dverklagandet pa grundval av invindningsenhetens tolkning att
uttrycket “en reklamfras” ska jamstdllas med “reklamtjanster” i klass 35.
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Sokanden har i detta avseende gjort gillande i huvudsak att ett ”sloganvarumirke” som det éldre
varumarket, enligt den praxis som foljdes av den spanska patent- och varumérkesbyran (OEPM) till
och med ar 1997, ér skyddat inte enbart for tjanster i klass 35 utan dven for alla de varor och tjanster
som omfattas av ett eller flera "basvarumérken”. I det nu aktuella fallet ar saledes det dldre varumaérket,
vilket registrerades den 5 januari 1996 efter ansokan den 26 april 1994, dven skyddat fér de varor och
tjanster i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som omfattas av de varumarken som anges i beskrivningen
av de tjanster som omfattas av det dldre varumairket. Foljaktligen ska dven dessa varor och tjénster, och
inte bara de som ingar i klass 35, beaktas vid en jamforelse med de varor och tjanster som omfattas av
det sokta varumarket.

Harmoniseringsbyran har i detta avseende i huvudsak gjort géllande att det inte dr mojligt att utoka
skyddet for det dldre varumaérket till varor i andra klasser eller till varor och tjanster som skyddas av
andra rattigheter som inte har aberopats som stod for invandningen.

Tribunalen ska under dessa omstidndigheter faststélla riackvidden av beskrivningen av de varor eller
tjianster for vilka det &ldre varumarket ar registrerat. Harvid ska for det forsta lydelsen av
beskrivningen av de berdrda varorna eller tjansterna sdsom den atergetts ovan i punkt 8 beaktas. For
det andra ska tribunalen bedoma de vytterligare uppgifter som sokanden inkom med till
harmoniseringsbyran. For det tredje ska det provas huruvida harmoniseringsbyran var skyldig att
prova vissa omstandigheter pa eget initiativ och, i sa fall, omfattningen av denna skyldighet.

Lydelsen av beskrivningen av de varor eller tjdnster som omfattas av det dldre varumdrket

Tribunalen erinrar for det forsta om att forteckningen 6ver de varor eller tjanster som omfattas av det
dldre varumarket har foljande lydelse: ”[Klass] 35: En reklamfras. Den kommer att anvéndas i fraga om
saddana varor som skyddas av varumérkena nr 1013156 (klass 29), nr 1013157 (klass 30), nr 1815538
(klass 31), nr 1815539 (klass 32), nr 1013158 (klass 33), nr 1815547 (klass 42) 'El Corte Inglés’
(figurmérke)”.

I denna forteckning anges en enda tjénst, i klass 35, namligen ”"en reklamfras”, betraffande vilken den
tankta anvidndningen sedan beskrivs. Diaremot framgar det inte av den lydelse som atergetts i
foregaende punkt att det dldre varumirket &r avsett att omfatta dven de varor som avses med de
varumirken som angetts utgora tillimpningsomradet for den berdrda tjansten. I motsats till vad
sokanden har hévdat vid forhandlingen ar det vidare inte mojligt att av forteckningens lydelse utrona
vilka varor som omfattas av de dér angivna varumirkena. Varorna identifieras namligen inte konkret,
utan bara genom hénvisning till de varumérken och klasser som de omfattas av. Eftersom klasserna i
Niceklassificeringen ofta innehéller ett stort antal varor av mycket skilda slag racker sddana uppgifter
emellertid inte for att identifiera vilka varor som avses konkret (se, for ett liknande resonemang och
analogt, domstolens dom av den 19 juni 2012 i mal C-307/10, The Chartered Institute of Patent
Attorneys, punkterna 49, 56, 61 och 62).

De uppgifter som sokanden tillhandaholl vid harmoniseringsbyrdn

For det andra syftar talan vid tribunalen enligt fast réttspraxis till att prova lagenligheten av de beslut
som oOverklagandendmnderna vid harmoniseringsbyran har meddelat, i den mening som avses i
artikel 65 i forordning nr 207/2009. Det foljer av denna bestimmelse att de omstdndigheter som
parterna inte dberopat vid harmoniseringsbyrans enheter, inte heller far dberopas i samband med att
talan vicks vid tribunalen. Av nidmnda bestimmelse foljer &ven att tribunalen inte far préva de
faktiska omstdndigheterna pa nytt mot bakgrund av siddan bevisning som for forsta gangen
forebringats vid tribunalen. Lagenligheten hos ett beslut fran en av harmoniseringsbyrans
overklagandendmnder ska namligen bedomas i forhallande till den information som ndmnden kunde
forfoga 6ver ndr den fattade sitt beslut (domstolens dom av den 18 juli 2006 i mal C-214/05 P, Rossi
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mot harmoniseringsbyrén, REG 2006, s. [-7057, punkterna 50-52, och av den 18 december 2008 i mél
C-16/06 P, Les Editions Albert René mot harmoniseringsbyran, REG 2008, s. I1-10053,
punkterna 136-138).

Det dr emellertid for forsta gangen som sokanden nu infor tribunalen aberopar OEPM:s sdrskilda
praxis betraffande ”“sloganvarumérken” till och med 1997 samt de spanska domstolarnas praxis
betriffande omfattningen av skyddet for registreringar gjorda fore ndmnda tidpunkt. Det framgar
namligen av de skrivelser som sokanden inkom med till harmoniseringsbyran att sokanden inte vid
nagot tillfille, vare sig vid invdndningsenheten eller vid 6verklagandendamnden, uttryckligen gjorde
gillande att skyddet for det dldre varumaérket stricker sig lingre dn till de tjanster som ingar i klass
35.

For det forsta kryssade sokanden, i invdndningsblanketten som inkom till harmoniseringsbyran den
22 juli 2005, for den ruta dér det stir att invindningen grundar sig pa “alla varor/tjanster for vilka det
dldre varumarket &r registrerat”. Av blanketten framgar dock inte vilka varor eller tjanster det ar fraga
om, inte ens vilka klasser de ingar i.

For det andra aberopade sokanden, i den bilaga till namnda blankett dar skélen for invdindningen
anges, de fyra dldre réttigheter som angetts ovan i punkt 6, déribland det éldre varumarket. For var
och en av rittigheterna angav sokanden i vilka klasser de varor eller tjanster som omfattas av
riattigheterna ingar. Betrdffande det dldre varumirket angav sokanden dock enbart klass 35, inte
klasserna 29-33 och 42, till vilka varuméarkesskyddet enligt sokanden stréacker sig.

For det tredje informerade harmoniseringsbyrdn sokanden, genom skrivelse av den 27 oktober 2005,
om att invidndningen inte innehdll nagon uppgift om vilka varor och tjdnster som den grundade sig pa
och att den enda befintliga uppgiften — enligt vilken invindningen grundade sig pa alla varor och
tjidnster for vilka det dldre varumirket var registrerat — inte var tillracklig i detta hénseende. I
sokandens svar av den 28 oktober 2005 tillhandaholl sokanden emellertid bara, betriffande det éldre
varumérket, utdrag pa spanska och engelska ur en databas innehallande uppgifter om de pagaende
arendena vid OEPM (databasen Sitadex), dir det under rubriken “klass” bara stod ”35”.

For det fjarde papekade den andra parten i forfarandet vid harmoniseringsbyrén, i sitt yttrande av den
10 juli 2008 angaende invdandningen, dels att det dldre varumarket var registrerat for tjanster i klass 35,
beskrivna som en reklamfras att anvindas med avseende pa flera varumairken, dels att dessa tjénster
inte alls liknade och inte hade nagot samband med de varor som omfattas av det sokta varumarket.
Den andra parten tillade att sékanden inte hade grundat sin invindning pa nagon registrering for
klasserna 29, 30, 32 och 33. I sitt yttrande av den 15 december 2008 infér invdndningsenheten, som
limnades in som svar pd den andra partens yttrande, uppgav sokanden enbart att de é&ldre
rattigheterna omfattade varor och tjanster i klasserna 16, 29-35 och 42. Eftersom sékanden vid denna
tidpunkt fortfarande grundade sin invindning pa, forutom det éldre varumarket, tva ansokningar om
registrering av spanska varumirken (se ovan punkterna 6 och 7), innebar denna upplysning inte att
det blev mojligt for invindningsenheten att forsta att det dldre varumaérket var avsett att omfatta varor
fran andra klasser an klass 35.

For det femte papekade invdndningsenheten i beslutet av den 3 september 2010, vad avser fragan om
vilka tjanster som omfattades av det dldre varumirket, att dessa “angetts, i huvudsak, som en
reklamfras i klass 35” och att invindningsenheten fann att denna ”snarast ovanliga och foga tydliga
forteckning” avsag reklamtjénster for varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42. Den tillade att
“eftersom  [forteckningen Over tjanster] bara finns under rubriken till klass 35, tolkar
invindningsenheten forteckningen sd, att den bara omfattar tjanster i klass 35, och inte varor/tjanster
i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42”.
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Trots att invindningsenheten saledes uttryckligen fann att varor i nimnda klasser som omfattades av
det édldre varumarket inte skulle beaktas, fann sokanden det emellertid dnda inte dndamalsenligt att i
sina skl for 6verklagandet till 6verklagandendmnden klart gora gillande att den ansag att det éldre
varumairket var skyddat dven for dessa varor. Tvdrtom uppgav sokanden forst, i avsnittet “Faktiska
omstdndigheter och forfarande” i overklagandet, att invdndningen grundade sig pa “registreringen av
[det dldre varumirket], for klass 35”. Sedan uppgav sokanden, i avsnitten om jamforelsen mellan
varorna, att "det dldre varumérket omfattar tjdnster i klass 35 'reklamtjanster med avseende pa varor i
klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 427, for att slutligen grunda sig enbart pa argumentet att
"reklamtjénsterna” i klass 35 kompletterade de varor som omfattades av det sokta varumirket och
hade ett samband med vissa av dessa varor. Hérvid ska det betonas att det dldre varumarket enligt
beskrivningen avsdg “en reklamfras” och inte “reklamtjénster” och att sokandens péstaenden infor
overklagandendmnden séledes inte vinner stod av de faktiska omstdndigheterna. Om sokanden avsag
att stodja sig pa att skyddet for det dldre varumairket dven omfattade varor och tjanster i klasserna 29,
30, 31, 32, 33 och 42, hade det dessutom réckt att gora géllande att de aktuella varorna och tjénsterna
liknar varandra eller &r identiska, atminstone delvis, i stdllet for att péasta att det finns ett
kompletterande samband mellan tjénsterna i klass 35 och varorna i beskrivningen till det &ldre
varumairket, ingdende i klasserna 16, 21, 29, 30, 32 och 33.

Hérav foljer, i motsats till vad sokanden har gjort gillande vid forhandlingen, att de uppgifter som
sokanden ldmnade in under det administrativa forfarandet inte inneholl ndgon uttrycklig information
om att det édldre varumirkets skydd egentligen var avsett att omfatta mer dn bara tjanster i klass 35.
Tviartom inneholl uppgifterna flera indikationer, uttryckliga och underforstadda, pa att det éldre
varumirket var avsett att omfatta enbart tjanster i klass 35 — detta utan att i detta skede foregripa
tribunalens prévning av fragan om hur uppgiften "en reklamfras” skulle forstas.

Harmoniseringsbyrdns skyldighet att pd eget initiativ beakta spansk rdtt

Det ska emellertid provas huruvida, sasom sokanden har gjort gillande vid forhandlingen,
harmoniseringsbyran var skyldig att pa eget initiativ beakta att det foljer av spansk ritt att det &ldre
varumirkets skydd &ven omfattar varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som ticks av de
varumirken som ndmns i beskrivningen av tjinsterna.

Harvid ska det papekas att for unionsinstitutionerna géller i princip att faststdllande och tolkning av
nationell ratt utgor en del av, i den man dessa atgédrder dr nodviandiga for institutionernas verksamhet,
faststillandet av de faktiska omstdndigheterna och inte av rattstillimpningen. Réttstillimpningen avser
namligen enbart tillimpning av unionsritten. Aven om det dr riktigt att artikel 65.2 i férordning
nr 207/20009, till vilken sokanden har hénvisat, ska forstas sa att de réttsregler vilkas asidosédttande kan
foranleda en talan vid tribunalen kan hérrora savil fran nationell ritt som fran gemenskapsritten, &r
det bara den sistndmnda som utgor en réttsfraga pa vilken principen jura novit curia ar tillamplig.
Den nationella réatten avser ddremot bevisbordan och bevisningen med avseende pa de faktiska
omstdndigheterna, och dess innehéll ska i forekommande fall saledes styrkas med bevis (forslag till
avgorande av generaladvokaten Kokott i mal C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyréan, i vilket
dom meddelades den 5 juli 2011, REU 2011, s. I-5853, punkterna 55, 56, 75 och 77; se, analogt,
domen i det ovanndmnda malet Edwin mot harmoniseringsbyran, punkterna 47-50).

Vad giller sérskilt omfattningen av det skydd som ett nationellt dldre varumérke ger, kan en sddan
tolkning for ovrigt dven grundas pa lydelsen i regel 19.2 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95
av den 13 december 1995 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumiérke (EGT L 303, s. 1), i dndrad lydelse. I denna regel foreskrivs foljande: "Inom den
tid som [harmoniseringsbyran faststéllt] skall den invindande parten ocksa lamna bevis for férekomst,
giltighet och omfattning av skyddet av hans dldre marke eller &ldre rattighet.” Regel 20.1 i samma
forordning har foljande lydelse: "Om den invdndande parten inte innan [tiden] l6per ut har bevisat
forekomst, giltighet och omfattning av skyddet for hans dldre mairke eller dldre rattighet ... skall
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invindningen avslas som ogrundad.” Enligt dessa bestimmelser ankommer det siledes pa den
invindande parten att styrka omfattningen av skyddet for den &beropade dldre réttigheten och det &r
inte harmoniseringsbyrdn som ska gora efterforskningar i detta avseende.

Sokandens pastaende att nationell ritt utgor en del av tillimplig unionsrétt ndr tribunalen ska préva
lagenligheten av harmoniseringsbyrans beslut kan féljaktligen inte godtas. Aven om tribunalen inom
ramen for denna provning dven kan sld ned pa eventuella felaktiga bedomningar av faktiska
omstiandigheter fran harmoniseringsbyrans sida maste de berdrda faktiska omstidndigheterna, for att
harmoniseringsbyran ska kunna beakta dem, ha lagts fram och, i féorekommande fall, styrkts av den
part som aberopar dem.

Harav foljer att det i ett forfarande vid unionsinstitutionerna i princip ér den part som har aberopat
nationell ratt som ska styrka att den nationella rétten stoder partens yrkanden.

Det ar visserligen riktigt att tribunalen har nyanserat denna princip genom att sla fast att
harmoniseringsbyran pa eget initiativ och pa det sétt som forefaller lampligt ska inhdmta upplysningar
om den nationella rétten i den berérda medlemsstaten om sadana upplysningar ar nodvandiga for
bedéomningen av om villkoren for att tillimpa ett hinder for den berdrda registreringen ar uppfyllda
och sirskilt for bedomningen av om de &beropade faktiska omstandigheterna foreligger och av den
forebringade bevisningens bevisvirde (se tribunalens dom av den 20 april 2005 i mal T-318/03,
Atomic Austria mot harmoniseringsbyran - Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC
BLITZ), REG 2005, s. [I-1319, punkt 35 och dir angiven réttspraxis).

Detta ledde till att tribunalen fann att harmoniseringsbyran var skyldig att i sin bedomning av den
forebringade bevisningen beakta nationell rdtt och praxis i en situation dar den invdndande parten
hade inkommit med registerutdrag till styrkande av att de nationella varumirkena var registrerade
men inte kunde styrka att de hade fornyats, eftersom den berérda nationella varumérkesbyran av
princip inte upprittade officiella handlingar till styrkande av sadan fornyelse (domen i det
ovanndmnda malet ATOMIC BLITZ, punkterna 43-47).

I enlighet med det avsnitt som citerats ovan i punkt 39 har emellertid harmoniseringsbyréns skyldighet
att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om nationell rétt begréinsats till att gilla under villkor att
"sddana upplysningar dr nodvandiga for bedomningen av om villkoren for att tillimpa ett hinder for
den berorda registreringen ar uppfyllda och sarskilt for bedomningen av om de &beropade faktiska
omsténdigheterna foreligger och av den forebringade bevisningens bevisvirde”. Det dr alltsd bara om
harmoniseringsbyran redan forfogar 6ver vissa uppgifter om den nationella rétten, antingen i form av
pastaenden om dess innehall eller i form av omstidndigheter som har anforts under forfarandets gang
och pastatts ha bevisvirde, som den i forekommande fall ar skyldig att pa eget initiativ inhdmta
upplysningar om nationell ratt.

Sasom det har papekats ovan i punkterna 27-33 gjorde sokanden emellertid inte vid nagot tillfdlle infor
harmoniseringsbyran uttryckligen géllande att det dldre varumairket &r skyddat for andra varor eller
tjdnster 4n de som ingar i klass 35. Tvirtom kom sokanden sjilv vid upprepade tillfillen med
pastaenden som tydde pa att det dldre varumérket enbart avsag klass 35.

Under siddana omstindigheter var det omojligt savdl for invandningsenheten som for
overklagandendmnden att forsta att det dldre varumadrket var avsett att omfatta dven de varor och
tjanster i klasserna 16, 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som omfattades av “basvarumérkena”.
Harmoniseringsbyran var i det aktuella fallet saledes inte skyldig att inhdmta upplysningar om spansk
ratt eller att gora efterforskningar i detta avseende.

Slutligen underkdnner tribunalen sokandens argument betriaffande att harmoniseringsbyran i sjalva

verket inte ens behovde inhdmta upplysningar eller gora efterforskningar angaende spansk ritt,
eftersom harmoniseringsbyrdn enligt sokanden, i ett beslut som andra oOverklagandendmnden
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meddelade den 17 juli 2006 i drende R 434/2006-2 i vilket sokanden ocksd var part, “godt[og]
forekomsten, innehallet och verkningarna ... av ’sloganvarumirken™ och att invindningsenheten
beaktade detta beslut i sitt beslut av den 3 september 2010 i det nu aktuella drendet.

Det forsta avsnitt i beslutet av den 17 juli 2006 som sokanden har hénvisat till aterfinns under rubriken
"Klagandens argument”. Andra oOverklagandenimnden har dar saledes enbart atergett sokandens
argument. Det ska hérvid betonas att sokanden inte far aberopa, i syfte att ifragasdtta det nu aktuella
angripna beslutets lagenlighet, argument och faktiska omstindigheter som sokanden aberopade vid
harmoniseringsbyran inom ramen for ett forfarande ex parte angdende en annan varumairkesansokan
och inte inom ramen for det forevarande forfarandet mellan parterna.

I det andra avsnitt som sokanden har hénvisat till uppgav 6verklagandendmnden vidare klart att
OEPM:s sirskilda praxis angaende “sloganvarumairken”, som sokanden hade hdnvisat till inom ramen
for ett argument grundat pa forekomsten av dldre nationella registreringar, "vid forsta paseendet inte
foref[oll] relevant”. I det beslut som sokanden har hanvisat till provade harmoniseringsbyran saledes
inte ens i sak det argument som sokanden hade grundat pa de speciella reglerna i spansk rétt angdende
"sloganvarumirken”. Med hédnsyn till detta kan harmoniseringsbyrdan i &n mindre man anses ha
godtagit forekomsten, innehallet och verkan av dessa speciella regler.

I motsats till vad sokanden har anfort kan det slutligen inte anses att de speciella reglerna i den
spanska rdtten dr "kdnda av harmoniseringsbyran”och att harmoniseringsbyran” sjalv hanvisade till
dem i invdndningsforfarandet [i det aktuella drendet]”. Sdsom framgir av invdndningsenhetens
inledande anmairkningar i beslutet av den 3 september 2010 i det aktuella &rendet beaktade den
enbart avgérandedelen i det beslut som andra 6verklagandenimnden meddelade den 17 juli 2006 i
drende R 343/2006-2, i vilken ndmnden, genom att avsla sokandens o6verklagande, slutligt avslog
sokandens ansdkan om registrering av ett av de dldre varumérken som sékanden inledningsvis hade
anfort till stod for invindningen i det nu aktuella drendet.

Det framgér av det ovan anforda att harmoniseringsbyran inte kunde veta, vare sig genom att ldsa
beskrivningen av de tjanster som omfattas av det dldre varumairket eller pa grundval av de uppgifter
som sokanden tillhandaholl, att skyddet for det dldre varumairket var avsett att stricka sig till de varor
i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som omfattas av sokandens "basvarumirken”. Inte heller var
harmoniseringsbyran under omstédndigheterna i det aktuella fallet skyldig att, pa eget initiativ, beakta
de speciella reglerna i spansk ratt om "sloganvarumaérken” eller gora efterforskningar angdende dessa.

Hirav foljer att sokandens samtliga bevis och argument angdende spansk ritt ska avvisas i enlighet
med den rittspraxis till vilken det hanvisats ovan i punkt 25.

Vid provningen av detta mal ska beskrivningen av de tjanster som omfattas av det dldre varumarket
foljaktligen anses begrédnsad till tjanster i klass 35, sasom de angetts i den beskrivning som atergetts
ovan i punkt 8.

Tolkningen av beskrivningen av de tjdnster som omfattas av det dldre varumdrket

Overklagandenimnden fann, i férsta hand, att angivelsen “en reklamfras”, sisom beskrivning av de
tjidnster som omfattas av det dldre varumairket, inte motsvarade nagon av de varor och tjdnster som
aterfinns i Niceklassificeringen, inte utgjorde vare sig en vara eller en tjanst i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, och inte kunde tolkas si att den avser “reklamtjénster”,
eftersom det skulle innebdra en otillaten utvidgning av omfattningen av de tjanster som ticks av det
dldre varumarket.
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Tribunalen har inom ramen for skriftliga fragor och fragor under forhandlingen anmodat s6kanden att
ta stéllning till denna bedomning. Vid forhandlingen har sokanden uppgett att foretaget i princip inte
motsatte sig att orden “en reklamfras” tolkades, sdsom invindningsenheten gjorde, sa att det
egentligen avser reklamtjanster, men betonade att det bestred att skyddet for det dldre varumairket
begrinsades till dessa tjanster sa att varor som omfattades av "basvarumairkena” uteslots fran skyddet.
Sokanden anser dessutom att de tjanster i klass 35 som omfattas av det dldre varumaérket liknar,
kompletterar eller har ett nira samband med de varor som omfattas av det sokta varumaérket.
Sokanden har i detta avseende hdnvisat till tvd domar i vilka tribunalen enligt s6kanden har funnit en
likhet mellan tjanster i klass 35 och varor i klasserna 5, 14, 18 och 25.

Det dr harvid tillrdckligt att konstatera att dessa argument inte pa nagot sdtt ror
overklagandendmndens bedomning enligt punkt 51 ovan och att argumenten salunda &n mindre kan
ha nagon betydelse for denna.

Sasom konstaterats ovan kdnnetecknas omstdndigheterna i det aktuella fallet av tva saker: For det
forsta innebdr varken lydelsen av beskrivningen av de tjdnster som omfattas av det dldre varumairket
eller de uppgifter och pastdenden som sokanden anférde under forfarandet vid harmoniseringsbyran
att skyddet for det dldre varumairket gar lingre én vad som foljer av den ordagranna lydelsen. For det
andra kan tribunalen inte, av processrittsliga skal, beakta de speciella regler i spansk ritt som enligt
sokanden gor det mojligt att precisera inneborden av beskrivningen av tjansterna. Tribunalen
konstaterar darfor, i likhet med overklagandendmnden, att beskrivningen av de tjanster som omfattas
av det dldre varumairket, sasom den atergetts ovan i punkt 8, inte gor det mojligt att jamfora dessa
tjidanster med de varor som omfattas av det sokta varumarket.

Overklagandenimnden gjorde dirfor inte fel nir den fann att invindningen skulle ogillas av detta skal.

Med hinsyn till det ovan anforda kan talan inte vinna bifall savitt avser sokandens enda grund, och
talan ska siledes ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyran har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersétta rittegangskostnaderna. Eftersom
sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjarde avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.

2) El Corte Inglés, SA ska ersitta rittegangskostnaderna.
Pelikanova Jiriméae Van der Woude
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 20 mars 2013.

Underskrifter
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