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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

5 maj 2015*

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumairke av ordmérket SPARITUAL — De éldre Beneluxordmirkena SPA och LES
THERMES DE SPA samt det dldre Beneluxfigurmarket SPA — Relativt registreringshinder —
Artikel 8.5 i forordning (EG) nr 207/2009”
I mal T-131/12,

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, Spa (Belgien), féretritt av advokaterna L. De
Brouwer, E. Cornu och E. De Gryse,

sokande,
mot
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av J. Crespo Carrillo och A. Folliard-Monguiral, bada i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Orly International, Inc., Van Nuys, Kalifornien (Forenta staterna), foretritt av advokaterna P. Kremer
och J. Rotsch,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandenamnd
den 9 januari 2012 (drende R 2396/2010-1) om ett invindningsforfarande mellan Spa Monopole,
compagnie fermiere de Spa SA/NV och Orly International, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordforanden M.E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni och L. Madise
(referent),

justitiesekreterare: handlaggaren J. Weychert,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 23 mars 2012,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 24 juli 2012,
med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 14 augusti 2012,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 6 december 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyrans duplik som inkom till tribunalens kansli den 8 mars 2013,
med beaktande av intervenientens duplik som inkom till tribunalens kansli den 12 mars 2013,

efter forhandlingen den 8 juli 2014,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten, Orly International, Inc., ingav den 11 februari 2004 en ansékan 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 specialutgéva,
omrade 207, volym 26, s. 78), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av ordkannetecknet SPARITUAL.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 3 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Nagelvards- och kroppsvardspreparat”.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 048/2004 av den
29 november 2004.

Den 25 februari 2005 framstéllde s6kandebolaget Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV
(nedan &ven kallat Spa Monopole) med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i
férordning nr 207/2009) en invdndning mot registreringen av det sokta varumérket for de varor som
angetts i punkt 3 ovan.

Inviandningen grundade sig bland annat pa foljande dldre varumérken:

— Beneluxordmirket SPA (nedan kallat ordmaérket SPA for varor i klass 3), vilket registrerats den
11 mars 1981 under nummer 372 307. Registreringen har fornyats till och med den 11 mars 2021.
Varumirket omfattar foljande varor i klass 3: "Blekningspreparat och andra é@mnen fér anvandning
vid tvdtt; rengorings-, poler-, avfettnings- och slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvardspreparat; tandkram”.

— Beneluxordmirket SPA (nedan kallat ordmirket Spa for varor i klass 32), vilket registrerats den
21 februari 1983 under nummer 389 230. Registreringen har fornyats till och med den
21 februari 2023. Varumirket omfattar foljande varor i klass 32: "Mineral- och kolsyrat vatten
samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat/preparat for framstéllning av
drycker”.
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— Det tyska ordmiérket SPA (nedan kallat det tyska ordmairket SPA), vilket registrerats den
8 augusti 2000 under nummer 2106346 f{or foljande varor i klass 3: "Parfymer samt
kroppsvéardsprodukter och skonhetspreparat”.

— Det nedan atergivna Beneluxfigurmairket (nedan kallat figurmarket SPA med pierrotfigur), vilket
registrerats den 20 februari 1997 under nummer 606700 for féljande varor i klass 32: “Ol,
mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer;
safter och andra koncentrat/preparat for framstéllning av drycker.

— Beneluxordmirket LES THERMES DE SPA (nedan kallat ordmirket LES THERMES DE SPA for
tjianster i klass 42), vilket registrerats den 9 februari 2001 under nummer 693395 for foljande
tjidnster i klass 42: "Spaanldggningar, inbegripet tjanster avseende hélsovard, bad, dusch och
massage”.

Till stod for invdndningen &beropades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i
forordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 207/2009).

Invindningsenheten avslog invindningen i beslut av den 10 januari 2008 med motiveringen att det
saknas risk for forvixling mellan det sokta varumérket och det tyska ordmarket SPA, vilket inte
behovde uppfylla kravet pa verkligt bruk.

Den 21 januari 2009 upphdvde forsta Overklagandenimnden vid harmoniseringsbyran
invindningsenhetens beslut av den 10 januari 2008. Namnden angav att registreringen av det tyska
ordmirket SPA hade upphidvts efter antagandet av invindningsenhetens beslut av det skilet att det
hade ansetts sakna sérskiljningsférmaga. Invindningen kunde darfor inte lingre grundas pa detta
varumirke. Namnden aterforvisade foljaktligen &rendet till invdndningsenheten for provning av
invdndningen i den del den grundade sig pa andra dldre varumirken &n det tyska ordmérket SPA.

Invandningsenheten bifoll invéindningen i beslut av den 8 oktober 2010. Den fann, med stod av
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att det sokta varumérket drog otillborlig fordel av ordmérket SPA
for varor i klass 32.

Den 2 december 2010 &verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut av den 8 oktober 2010
till harmoniseringsbyran.

Den 15 december 2010 begriansade sokandebolaget sin invindning till att endast gélla tre varumaérken,

namligen ordmairket SPA for varor i klass 3, ordmérket SPA for varor i klass 32 och ordmaérket LES
THERMES DE SPA for tjanster i klass 42.

ECLLEU:T:2015:257 3
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Harmoniseringsbyrans forsta overklagandenimnd upphdvde invdndningsenhetens beslut av den
8 oktober 2010 genom beslut av den 9 januari 2012 (nedan kallat det angripna beslutet).

Overklagandenimnden angav inledningsvis, i punkt 23 i det angripna beslutet, att invindningen endast
skulle provas mot de tre &ldre ordmérken som ndmnts i punkt 12 ovan. Vid provningen av
invindningen fann ndmnden for det forsta (punkterna 36 och 37 i det angripna beslutet), nir det
giller ordmarket SPA for varor i klass 3, att de handlingar som sokandebolaget hade aberopat inte
styrkte att detta varumairke, vad avser varor i klass 3, hade blivit foremal for verkligt bruk i den
mening som avses i artikel 42.2 i férordning nr 207/2009. For det andra fann namnden, ndr det giller
ordmérket SPA for varor i klass 32, att vissa av villkoren i artikel 8.5 i forordningen for bifall till
invindningen inte var uppfyllda. Ndmnden angav vidare (punkterna 43—47 i det angripna beslutet) att
sokandebolaget inte hade bevisat att varumarket ar kint, att bolaget inte hade styrkt att anvindningen
av det sokta varumdrket skulle leda till forfang for det dldre varumairkets sirskiljningsformaga eller
renommé och att det inte hade underbyggt sitt pastdende att det sokta varumirket skulle dra
otillborlig fordel av det dldre varumarkets renommé. For det tredje fann ndmnden (punkt 55 i det
angripna beslutet), nir det giller ordmérket LES THERMES DE SPA for tjénster i klass 42, att
villkoret i artikel 8.5 i férordning 207/2009 att varumairket ska vara ként inte var uppfyllt i detta fall
och att det var tveksamt om det hade varit fraga om verkligt bruk av varumérket i den mening som
avses i artikel 42.2 i forordningen. Enligt ndmnden framstélls varumirket i handlingarna sasom en
generisk bendmning pa ett stélle i Spa (Belgien), ddr man kan bada, och inte sdsom ett varumarke for
ett foretags tjdnster.

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigfoérklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersétta rattegdngskostnaderna.
Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokandebolaget att ersétta réattegangskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— faststilla det angripna beslutet,

— ogilla talan, och

— forplikta sokandebolaget att ersétta réattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokandebolaget har, sasom det bekréftade vid forhandlingen, endast aberopat en grund till stod for sin
talan, ndmligen &sidosdttande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Grunden avser att
overklagandendmnden gjorde fel niar den avslog sokandebolagets invindning i den del den grundade
sig pa ordmarket SPA for varor i klass 32. Grunden bestar av tva delar. Den forsta delgrunden avser
att overklagandendmnden gjorde fel ndr den fann att sokandebolaget inte hade styrkt att ovanndmnda

4 ECLLEU:T:2015:257



19

20

21

22

23

DOM AV DEN 5.5.2015 — MAL T-131/12
SPA MONOPOLE MOT HARMONISERINGSBYRAN — ORLY INTERNATIONAL (SPARITUAL)

varumérke dr kdnt. Den andra delgrunden avser att 6verklagandendmnden gjorde fel nér den fann att
sokandebolaget inte hade underbyggt sitt pastaende att det finns en risk for att det sokta varumairket
skulle dra otillborlig fordel av det aktuella dldre ordmarket.

Tribunalen konstaterar att det framgar av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 att det sokta varumaérket,
efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumairke enligt punkt 2, inte far registreras om det ar
identiskt med eller liknar det dldre varumaérket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte
liknar dem for vilka det éldre varumarket ar registrerat, nar — i fraga om ett dldre nationellt varumarke
— det dr kiant i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det sokta varumarket utan skélig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumairkets sérskiljningsformaga eller
renommé.

Nar det giller de varumérken som ar registrerade hos Benelux varumairkesbyra ska Beneluxomradet
likstdllas med en medlemsstat (dom av den 14 september 1999, General Motors, C-375/97, REG,
EU:C:1999:408, punkt 29).

Av samma skil som giller for villkoret att ett varumirke ska vara kidnt i en medlemsstat, kan det
saledes inte krdvas att ett Benelux-varumirke &r ként i hela Beneluxomradet. Det racker att
varumérket ar kdnt inom en vésentlig del av detta omrade, exempelvis en del av ett av Beneluxlanderna
(dom General Motors, punkt 20 ovan, EU:C:1999:408, punkt 29).

For att det mer omfattande skyddet for det dldre varumérket enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009
ska tillimpas, fordras att flera villkor &r uppfyllda. For det forsta maste det dldre varumérke som pastas
vara kdnt vara registrerat. For det andra maste detta varumérke och det sokta varumirket vara
identiska eller likna varandra. For det tredje méste det dldre varumarket vara kdnt inom gemenskapen,
om det dr ett dldre gemenskapsvarumairke, eller i den berérda medlemsstaten, om det &r ett édldre
nationellt varumirke. For det fjairde maste anvidndningen av det sokta varumidrket utan skilig
anledning riskera att dra otillborlig fordel av, eller att vara till forfang for, det &dldre varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Dessa rekvisit dr kumulativa, vilket innebér att om ett av dem
inte dr uppfyllt, kan bestimmelsen inte tillimpas (dom av den 22 mars 2007,
Sigla/harmoniseringsbyrdn — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, REG, EU:T:2007:93, punkterna 34
och 35, och dom av den 11 juli 2007, Miilhens/harmoniseringsbyran — Minoronzoni (TOSCA BLU),
T-150/04, REG, EU:T:2007:214, punkterna 54 och 55).

Vad sirskilt betréffar det fjarde villkoret for tillampning av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009
omfattar detta tre olika slags alternativa risker, namligen risken for att anvdndningen av det sokta
varumadrket utan skilig anledning for det forsta skulle vara till forfang for det &dldre varumaérkets
sarskiljningsformaga, for det andra skulle vara till forfang for det dldre varumarkets renommé och for
det tredje skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumarkets sdrskiljningsformaga eller renommé. En
sadan risk som avses i det forsta fallet kan uppkomma nér det édldre varumérket forlorar sin forméga
att vicka en omedelbar association till de varor for vilka det registrerats och anvinds. Det ror sig i
detta fall om urvattning av det dldre varumirket genom upplosning av dess identitet och dess
inflytande Over allménhetens medvetande. En sadan risk som avses i det andra fallet uppstar nir de
varor eller tjanster som omfattas av det sokta varumairket kan uppfattas av allmédnheten pa ett sadant
satt att det dldre varumairkets attraktionsforméaga minskar. I det tredje fallet dr det fraga om en risk
for att bilden av det kinda varumérket eller de egenskaper som detta formedlar 6verfors till de varor
som omfattas av det sokta varumirket sa att saluforingen av sistndmnda varor underldttas genom
associationen med det dldre kdnda varumarket. Det ska emellertid understrykas att det inte i nagot av
dessa fall krévs att det foreligger en risk for forvixling mellan de motstdende varumarkena. Det racker
namligen att omséttningskretsen kan fa uppfattningen att det finns ett samband mellan varumarkena,
utan att den nodvandigtvis forvixlar dem med varandra (se dom VIPS, punkt 22 ovan, EU:T:2007:93,
punkterna 36-42 och dir angiven rattspraxis).
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I syfte att battre definiera den risk som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, ska det papekas att
ett varumirkes framsta funktion obestridligen &r "ursprungsangivelsefunktionen”. Ett varumirke har
emellertid dven till uppgift att formedla andra typer av information om bland annat de sarskilda
kvaliteterna eller egenskaperna hos de varor eller tjanster som varumirket omfattar, eller om den
forestallning som varumérket ger eller det sinnesintryck som det formedlar, sasom exempelvis lyx,
livsstil, exklusivitet, d@ventyr och ungdom. I detta avseende har varumairket i sig ett sjalvstindigt
ekonomiskt virde, skilt fran vdrdet av de varor eller tjdnster for vilka det ar registrerat. Information
som formedlas genom eller associeras med ett kdnt varumérke ger varumaérket ett betydande och
skyddsvart vérde, sirskilt som ett varumirke i de flesta fall har blivit kdnt forst efter avsevirda
anstrangningar och investeringar fran varumairkesinnehavarens sida. Det dr darfor som artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 skyddar ett kint varumérke mot varje ansékan om registrering av ett identiskt
eller liknande varumérke som skulle kunna vara till forfang for bilden av varumaérket, éven om de varor
eller tjanster som avses med det sokta varumaérket inte liknar dem for vilka det dldre kédnda varumairket
ar registrerat (dom VIPS, punkt 22 ovan, EU:T:2007:93, punkt 35).

Det dr mot bakgrund av principerna i ovan nidmnda réttspraxis som tribunalen ska préva huruvida
overklagandendmnden gjorde en riktig beddmning ndr den slog fast att det tredje och det fjarde

villkoret for tillimpning av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, vilka ndmnts i punkt 22 ovan, inte var
uppfyllda i detta fall.

I det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden for det forsta att sokandebolaget inte hade visat att
ordmairket SPA for varor i klass 32 dr kdnt. I denna del angav nimnden fé6ljande. De handlingar som
sokandebolaget aberopat styrker endast att figurmarket SPA med pierrotfigur dr kdnt. Denna stéllning
som ként varumidrke kan - mot bakgrund av domen av den 13 september 2007, Il Ponte
Finanziaria/harmoniseringsbyran (C-234/06 P, REG, EU:C:2007:514, punkt 86) — inte “utstrackas” till
att dven avse ordmirket SPA for varor i klass 32 (punkt 41 i det angripna beslutet). I motsats till vad
invdndningsenheten slog fast visar de handlingar som SPA Monopole &beropat ndmligen endast att
ordet "spa” anvints tillsammans med ett figurelement i form av en pierrotfigur och att detta element i
hog grad paverkar det aktuella figurmarkets sarskiljningsformaga och dédrmed dess renommé. Denna
bedomning stods av de uttalanden som gjorts av en foretradare for SPA Monopoles moderbolag och
som tagits upp i Overklagandendmndens beslut av den 9 oktober 2008, Gerwin Arnetzel/Spa
Monopole, Compagnie fermiére de SPA (DENTAL SPA) (de forenade drendena R 1368/2007-1 och
R 1412/2007-1) (nedan kallat beslutet DENTAL SPA). For det andra har SPA Monopole inte styrkt
att registreringen av det sokta varumarket skulle vara till forfang for den sérskiljningsformaga eller det
renommé som tillkommer ordmérket SPA for varor i klass 32 (punkterna 45 och 46 i det angripna
beslutet). Dessutom har SPA Monopole inte lagt fram nagot argument till stod for att det sokta
varumérket skulle dra otillborlig fordel av det aktuella dldre ordmérket (punkt 47 i det angripna
beslutet).

Eftersom det, enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, krdvs att vart och ett av de fyra villkor som
ndmnts i punkt 22 ovan &dr uppfyllda for att det sokta varumarket ska kunna végras registrering, ska
det angripna beslutet endast ogiltigforklaras om de beddémningar som o6verklagandendmndens har
gjort i beslutet ar felaktiga vad géller bade det tredje och det fjarde villkoret. Det dr ndmligen ostridigt
att det forsta av de villkor som ndmnts ovan i punkt 22, det vill sdga att det aktuella ordmaérket ar
registrerat, dr uppfyllt. Vidare har 6verklagandenamnden i det angripna beslutet inte, atminstone inte
uttryckligen, tagit stdllning till det andra villkoret, det vill sdga att det sokta varumirket och
ordmaérket SPA for varor i klass 32 maste vara identiska eller likna varandra.
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Den forsta delgrunden: Overklagandendimnden gjorde fel nér den fann att det saknas bevis for att
ordmdrket SPA for varor i klass 32 dr ként

Sokandebolaget anser att overklagandendmnden gjorde fel niar den fann att det i detta fall inte hade
styrkts att ordmérket SPA for varor i klass 32 ar kidnt. Sokandebolaget har till stod harfor anfort
foljande. For det forsta dr motiveringen i det angripna beslutet motsigelsefull, eftersom
overklagandendmnden konstaterade att bevisningen for att varumirket &r ként endast avsag
figurmirket SPA med pierrotfigur, trots att invindningen hade begrinsats till endast att avse de tre
dldre varumirken som namnts i punkt 12, varibland ndmnda figurmérke inte ingar. For det andra
gjorde oOverklagandendamnden sig skyldig till bade en felaktig rattstillimpning och en felaktig
bedomning. Den felaktiga rittstillimpningen bestod i en oriktig tillimpning av réttspraxis om
bevisningen for att ett é&ldre varumirke har anvénts, sdrskilt domen II Ponte
Finanziaria/harmoniseringsbyran, punkt 26 ovan (EU:C:2007:514). Den felaktiga bedomningen bestod i
att overklagandendmnden inte godtog att det aktuella dldre ordmaérket, ndr det anvénds tillsammans
med figurelementet i form av en bild av en pierrotfigur, bibehaller “en sjdlvstindig
sdrskiljningsformaga” och att denna ”framstar som dominerande”. Dessutom kan detta figurelement
"inte pd nagot sitt forandra [det aktuella dldre ordmaérkets] sarskiljningsforméga”, eftersom detta
ordmidrke alltid latt kénns igen bland konsumenterna av mineralvatten i Beneluxlinderna.
Overklagandenimnden borde siledes ha konstaterat att de handlingar som Aaberopats under det
administrativa forfarandet rackte for att styrka att ordmérket SPA for varor i klass 32 ar ként, vilket
redan slagits fast i tribunalens praxis samt i beslut fran harmoniseringsbyran och i avgoéranden fran
nationella domstolar i Beneluxldnderna. Vidare tolkade overklagandendmnden de uttalanden fran
foretradaren for sokandebolagets moderbolag som ndmnts i beslutet DENTAL SPA pa ett felaktigt
satt. Namnden konstaterade ndmligen inte att det framgar av den handling dar uttalandena
forekommer att ordelementet "spa” bibehéller sin sérskiljningsformaga vad giller de aktuella varorna.

Tribunalen gor i denna del foljande bedomning. For det forsta kan tribunalen inte godta invindningen
att motiveringen i det angripna beslutet dr motségelsefull pd grund av att dverklagandendmnden
konstaterade att bevisningen for att det aktuella varumirket dr kidnt avsag figurmarket SPA med
pierrotfigur, trots att invdndningen hade begrinsats till att endast avse de tre édldre varumérken som
ndmnts i punkt 12 ovan, varibland detta figurmirke inte ingar. Det framgar av punkterna 41 och 42 i
det angripna beslutet att Overklagandendmnden visserligen fann att sokandebolaget hade visat att
figurmérket SPA med pierrotfigur dr kdnt, men detta gjordes endast i syfte att avgéra huruvida detta
figurmarkes stdllning som kant varumérke kunde styrka att d&ven ordmarket SPA for varor i klass 32 ar
ként. Sasom framgar av punkt 23 i det angripna beslutet begrinsade 6verklagandendimnden nédmligen
sin provning av invdndningen till att endast avse de tre varumirken som ndmnts i punkt 12 ovan.

For det andra ska det mot bakgrund av att 6verklagandendmnden fann att de aberopade handlingarna
styrkte att figurmérket SPA med pierrotfigur &r ként, vilket parterna inte har bestritt — prova huruvida
overklagandendmnden i detta fall gjorde en riktig bedomning nir den, i punkt 43 i det angripna
beslutet, fann att det faktum att ndmnda figurmérke ar kdnt inte kunde ldggas till grund for att dven
ordmarket SPA for varor i klass 32 &r kant.

I detta hdnseende papekar tribunalen inledningsvis att det i detta mal, sasom sokandebolaget har
hévdat, inte krévs att bolaget bevisar att det aktuella dldre varumaérket har anvénts i den mening som
avses i artikel 42 i férordning nr 207/2009. For det forsta har nagon begidran om siddan bevisning inte
framstéllts vid harmoniseringsbyran och for det andra framgar det av réttspraxis att det presumeras att
det dldre varumadrket verkligen har anvints, sa linge som det vid harmoniseringsbyran inte har gjorts
en rattidig och uttrycklig begdran om att bevis laggs fram for sddan anvdndning (dom av den
17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrdn — Gonzélez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de
Espana (MUNDICOR), T-183/02 och T-184/02, REG, EU:T:2004:79, punkterna 38 och 39).
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Dessutom har domstolen slagit fast att ett varumaérke éven kan forvérva sarskiljningsforméaga genom att
anvindas som del av ett annat registrerat varumirke (se, for ett liknande resonemang, dom av den
17 juli 2008, L & D/harmoniseringsbyran, C-488/06 P, REG, EU:C:2008:420, punkt 49). I sadana
situationer giller att en forutsittning for att ett registrerat varumdrkes sarskiljningsformaga ska
overforas till ett annat registrerat varumérke som utgor en del av det forstndimnda varumairket &r att
omsittningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som hirrérande fran ett visst foretag (dom
av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, REG, EU:C:2005:432, punkterna 30 och 32).

Det foljer saledes av nyss namnda rittspraxis att innehavaren av ett registrerat varumaérke, for att visa
att varumdrket har speciell sdrskiljningsformaga och att det ar ként, kan aberopa bevisning for att
varumérket anvénts i en annan form, sdsom en del av ett annat kint registrerat varumérke, forutsatt
att omsattningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som hérrérande fran samma foretag.

Mot bakgrund av det som anforts i punkterna 32 och 33 ovan finner tribunalen, i likhet med
sokandebolaget och i motsats till harmoniseringsbyran och intervenienten, att dverklagandendmnden
gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning nér den, pa grundval av domen Il Ponte
Finanziaria/harmoniseringsbyran, punkt 26 ovan (EU:C:2007:514), fann att den stdllning som kéant
varumirke som tillkommer figurmérket SPA med pierrotfigur inte kan utstrdckas till att d&ven avse
ordmairket SPA for varar i klass 32. Det foljer namligen av rdttspraxis (dom av den 25 oktober 2012,
Rintisch, C-553/11, REU, EU:C:2012:671, punkt 29) att domstolens konstaterande, i punkt 86 i domen
Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyran, punkt 26 ovan (EU:C:2007:514), att artikel 10.2 a i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) (och analogt
artikel 15.2 a i forordning nr 207/2009) inte tillater att skyddet for ett registrerat varumarke, genom
bevisning for att det har anvénts, utstracks till ett annat registrerat varumérke, vars anvandning inte ar
styrkt, med motiveringen att det sistnamnda varumaérket endast skiljer sig i begrédnsad omfattning fran
det forstndimnda varumairket, ska forstas i det speciella sammanhanget da en "varumarkesfamilj” eller
en “varumairkesserie” pastas foreligga. Anviandningen av ett varumirke kan, enligt den ovanndmnda
domen Rintisch (EU:C:2012:671), inte aberopas for att styrka att ett annat varumirke anvénts,
eftersom syftet dr att sla fast att ett tillrdckligt antal varuméarken i samma varumaérkesfamilj har
anvénts. Sokandebolaget har i detta fall, enligt egen uppgift, inte forsokt bevisa att varuméarken inom
en och samma varumaérkesfamilj, i detta fall varumérkesfamiljen SPA, har anvénts, utan att ordmaérket
SPA for varor i klass 32 dr kdnt. Anvdndningen av sistndmnda ordmaérke i figurmérket SPA med
pierrotfigur har namligen, enligt sokandebolaget, inte forandrat dess sdrskiljningsformaga, utan
ordmarket dr tvartom vildigt synligt och létt att kdnna igen i det aktuella figurmérket.

Mot denna bakgrund finner tribunalen, i motsats till vad 6verklagandendmnden har slagit fast och vad
harmoniseringsbyran och intervenienten har anfort, att under forutséttning att det villkor som framgar
av namnda réttspraxis (punkt 32 ovan) dr uppfyllt, hade sokandebolaget ratt att i detta fall styrka att
ordmiérket SPA for varor i klass 32 &r kint genom bevisning avseende figurmérket SPA med
pierrotfigur, i vilket det dldre ordmairket ingar. Saledes aterstar att prova huruvida det i réttspraxis
angivna villkoret ar uppfyllt i detta fall, det vill sdga att skillnaderna mellan ordmairket och det
figurmarke som anvdnds i nédringsverksamhet inte utgdr hinder for att omsdttningskretsen fortsatt
uppfattar de aktuella varorna som hérrérande fran ett visst foretag.

Tribunalen ska saledes prova huruvida det forhaller sig s& som 6verklagandendmnden har anfort i
punkt 42 i det angripna beslutet, ndmligen att figurelementet i form av en pierrotfigur, vilket anvinds
i figurmarket SPA med pierrotfigur, i hog grad péverkar det aktuella figurmarkets sérskiljningsforméga
och ddrmed dess renommé, eftersom det standigt anviands tillsammans med ordet "spa” i de handlingar
som sokandebolaget har &beropat. Det ankommer ocksa pa tribunalen att prova huruvida detta
konstaterande, sasom overklagandendmnden har angett, vinner stod i uttalandena fran foretrddaren
for sokandebolagets moderbolag, vilka tagits upp i beslutet DENTAL SPA. Enligt dessa uttalanden é&r
pierrotfiguren, som é&r en integrerad del av varumairket, "ambassador for varumirket”, "en av de
sdllsynta symboler som har en ménsklig aspekt” och en symbol som maste lyftas "fram”.
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Inledningsvis ska det ndmnas att sokandebolaget, sasom antecknats vid férhandlingen, har aterkallat sin
invindning att Overklagandendmnden - genom att grunda sitt beslut pd de uttalanden fran en
foretradare for sokandebolagets moderbolag som tagits upp i beslutet DENTAL SPA, vilket ndmnts i
punkt 26 ovan - asidosatte bolagets ratt till forsvar enligt artiklarna 75 och 76 i forordning
nr 207/2009 i och med att den handling dér dessa uttalanden forekommer ingick i ett annat drende
och inte det drende som avgjorts genom det angripna beslutet.

Tribunalen konstaterar emellertid, i motsats till vad overklagandenimnden angett i punkt 42 i det
angripna beslutet, att det inte framgar av de nyss ndamnda uttalandena fran moderbolagets foretriadare
att figurelementet i form av en pierrotfigur har avgorande betydelse vad géller det aktuella figurmarkets
sirskiljningsféormaga. Aven om det i dessa uttalanden bland annat anges att figurelementet syftar till att
"gora det lattare att kdnna igen varumarket”, eftersom det ror sig om en “maskot”, som dr "ambassador
for varumairket”, forekommer detta figurelement inte pa etiketten pa vattenflaskorna, vilken aterges i
den tidningsartikel dar uttalandena citeras. Alla de varumirken som forekommer pa de vattenflaskor
som aterges i denna artikel innehaller ndmligen ordelementet ”spa”, vilket framstar som dominerande.
Till detta ordelement har det finstilta ordelementet “reine” fogats, men figurelementet i form av en
pierrotfigur upptréader inte alls i dessa varuméirken. Dessutom framgar det av uttalandena att bilden av
pierrotfiguren skapades bland annat for att vara ambassador for ett redan existerande varumirke som
omfattar varor i klass 32 samt for att gora reklam for varumérket och oka dess igenkdnningsgrad i
omsattningskretsen. Det kan séledes inte mot bakgrund av de aktuella uttalandena dras slutsatsen att
figurelementet i form av en pierrotfigur — i stillet for att gora reklam for det aktuella ordmarket,
vilket anvénds i varumarket SPA med pierrotfigur, och gora det mer ként i den aktuella branschen —
har haft den verkan att ordmaérket har frantagits sin stéllning som kidnt inom omséttningskretsen.

Tribunalen papekar i detta hénseende att ordelementet ”"spa” har en distinkt och dominerande
placering i figurmérket SPA med pierrotfigur. Bilden av pierrotfiguren framstills namligen i ljusblatt
och ér i det nirmaste genomskinlig. Den ar placerad i bakgrunden i forhéllande till ordmérket "spa”,
vilket i sin tur delvis tacker bilden och framhédvs genom sin morkbla firg mot en vit bakgrund och sin
centrala placering i det aktuella figurmarket.

Det ska dessutom noteras att harmoniseringsbyran har medgett att det, bland de handlingar som
sokandebolaget gett in under det administrativa forfarandet, finns en artikel ur dagstidningen Het
Laatste Nieuws av den 13 mars 2003, ddar det anges att "SPA &r det mest populdra varumarket
(31 procent) ndr det giller flaskvatten” inom det aktuella geografiska omradet. I motsats till vad
harmoniseringsbyran har hiavdat paverkar emellertid den omstédndigheten att denna artikel (och andra
handlingar som sokandebolaget gett in) innehaller fotografier av vattenflaskor med ordmirket ”spa”
och figurelementet i form av en pierrotfigur inte konstaterandet att det framgar av tidningsartikeln att
ordmirket SPA for varor i klass 32 &r kidnt genom att omsdttningskretsen kdnner igen ordelementet
"spa” och uppfattar det som sirskiljande for de varor som sokandebolaget salufor. Det faktum att
omsittningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som hdrrérande fran ett visst foretag
paverkas ddrmed inte av om bilden av pierrotfiguren finns med eller inte.

Slutligen papekar tribunalen att det framgar av vissa av de handlingar som sokandebolaget har
aberopat att ordet "spa” ofta anvinds for att vicka associationer till olika varumirken tillhérande
sokandebolaget som innehaller detta ord och som omfattar varor i klass 32 vilka saluférs av
sokandebolaget. I detta hanseende ska, som exempel, féljande handlingar ndmnas:

— Ett utdrag ur den belgiska dagstidningen De Financieel-Economische Tijd av den 17 mars 2003, dar
det anges att "Spa ér det varumairke for kéllvatten som &r mest kint i vart land” (bilaga K (tredje
delen) till skrivelsen fran Spa Monopole till harmoniseringsbyran av den 16 maj 2011).

— Ett utdrag ur den belgiska dagstidningen La Libre Belgique av den 22 juli 2000 med rubriken "Que

d’eaux que d’eaux”, dir det visas bilder av flaskor med olika etiketter innehéallande orden "spa”,
"Bru” respektive "Chaudefontaine” och dar det i bildtexten anges att "belgiskt mineralvatten (Spa,
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Bru och Chaudfontaine) trots den harda konkurrensen fran distributérernas egna varumérken
behaller sin popularitet bland de belgiska konsumenterna” (bilaga 5S till skrivelsen fran Spa
Monopole till harmoniseringsbyran av den 26 augusti 2005).

— Ett utdrag fran en bok med titeln Le grand livre de 'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art
de vivre av den belgiske forfattaren Jacques Mercier, ddr det anges att varumérket som bestir av
ordet “spa” innehar den storsta procentandelen av den belgiska marknaden for mineralvatten, det
vill séga 23,6 procent (bilaga 5Q till skrivelsen fran Spa Monopole till harmoniseringsbyran av den
26 augusti 2005).

— En artikel av den 13 mars 2003 med rubriken "A vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore
Ikea plébiscitées par les consommateurs”, som hédmtats fran webbplatsen for den belgiska
dagstidningen La derniére Heure, dir det anges att en marknadsundersokning som utforts under
perioden 27 januari—7 februari 2003 bland 17 800 belgare, vilka tillfrigades om vilka varumirken
de foredrar inom 33 olika varukategorier, visar att "SPA [4r det mérke som valts] ndr det géller
flaskvatten” (bilaga K (andra delen) till skrivelsen fran Spa Monopole till harmoniseringsbyran av
den 16 maj 2011).

Mot bakgrund av vad som anforts ovan finner tribunalen, i motsats till vad harmoniseringsbyran och
intervenienten har gjort géllande, att 6verklagandendmnden gjorde fel nir den fann att sokandebolaget
inte hade visat att ordmarket SPA for varor i klass 32 &r ként, eftersom de handlingar som bolaget hade
aberopat endast visade att ett annat varumirke, bestdende av ordet “spa” i forening med ett
figurelement i form av en pierrotfigur, ar kant.

Sokandebolaget har saledes — som invdndningsenheten, enligt punkt 12 i det angripna beslutet, redan
angett — visat att ordmérket SPA for varor i klass 32 &r kdnt i Beneluxlinderna ndr det giller
mineralvatten.

Sasom sokandebolaget har angett har 4dven tribunalen, i dom av den 19 juni 2008,
Miilhens/harmoniseringsbyran — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, punkt 34),
funnit att ordmérket SPA for varor i klass 32 ar ként. I den domen slog tribunalen fast att varumaérket
hade anvénts i Benelux utan avbrott sedan flera ar tillbaka, att det hade spritts Over hela
Beneluxomradet och sdrskilt hade anvédnts inom den smaskaliga och den storskaliga detaljhandeln, att
det var marknadsledande for mineralvatten med en marknadsandel pa 23,6 procent och att det hade
varit foremdl for stora reklaminvesteringar och sponsring genom flera olika sportevenemang.
Tribunalen fann att dessa omstdndigheter visade att varumairket ar kédnt, i en grad som atminstone
maste anses vara mycket hog, i Benelux nédr det géller mineralvatten. Det framgar av punkt 34 i den
ovannaimnda domen MINERAL SPA (EU:T:2008:215) att tribunalen - i motsats till vad
harmoniseringsbyran och intervenienten har hdvdat — inte nojde sig med att konstatera att det inte
hade bestritts att det aktuella varumirket &r ként, utan sjilv kom till den slutsatsen av de skil som
anges i namnda punkt. Den omstédndigheten att varumarket sedan ar 1924, da bilden av pierrotfiguren
skapades, har marknadsforts tillsammans med denna bild, har inte ansetts foranleda nagon annan
bedémning &n att ordmérket SPA for varor i klass 32 ar ként.

For att det édldre varumaérket ska skyddas enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 fordras, sasom
anges i punkt 22 ovan, att fyra villkor dr uppfyllda och om nagot av villkoren inte ar uppfyllt kan
bestimmelsen inte tillimpas. Darfor ska tribunalen préva huruvida 6verklagandendmnden dven gjorde
en felaktig bedomning av det fjarde villkoret, saisom det angetts i punkt 22 ovan.
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Den andra delgrunden: Overklagandenimnden gjorde fel nér den underlit att bedéma risken for
snyltning pd ordmdrket SPA for varor i klass 32

Sokandebolaget har gjort gillande att 6verklagandendmnden, i punkt 47 i det angripna beslutet, gjorde
fel ndr den fann att bolaget inte hade underbyggt péastiendet att det finns en risk for snyltning pa
ordmairket SPA for varor i klass 32. Sokandebolaget har séledes hdvdat att 6verklagandendmnden dven
gjorde fel nir den valde att inte analysera denna risk.

I punkt 47 i det angripna beslutet slog Overklagandendmnden fast att sokandebolaget inte hade
underbyggt sitt pastaende att det finns en risk for att anvindningen av det sokta varumairket utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av det &dldre varumirket, eftersom bolaget bara hade
kommit med ett principiellt pastiende, vilket helt enkelt framstilldes som slutsatsen av bolagets
tidigare argument om forfang for det aktuella dldre ordmirkets sdrskiljningsformaga och dess
renommé. Overklagandenimnden grundade sin beddmning pa vad sékandebolaget anfort i skrivelsen
av den 8 september 2005, i vilken bolaget redogjorde for skélen till invindningen mot registreringen
av det sokta varumarket.

Enligt rattspraxis dr den skada som asyftas i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, niar den uppkommer,
foljden av en viss likhet mellan de motstaende kdnnetecknen, som medfor att omsittningskretsen
kopplar samman de tva kidnnetecknen, det vill séga att den far uppfattningen att det finns ett samband
mellan dem, dven om den inte forvixlar dem. Vid provningen av huruvida det finns ett sadant
samband ska det goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, sésom graden av likhet mellan de motstaende kinnetecknen, arten av de varor och
tjianster for vilka vart och ett av de motstdende varumirkena ar registrerat — inbegripet graden av
likhet eller olikhet mellan dessa varor eller tjdnster samt omséttningskretsen —, i hur hog grad det
aldre varumairket ar kint, graden av siarskiljningsforméga hos det dldre varumérket och férekomsten
av risk for forvixling hos allménheten (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation,
C-252/07, REG, EU:C:2008:655, punkterna 41 och 42).

Enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 kan en innehavare av ett dldre nationellt varumarke som &r
kant invdnda mot registrering av kdnnetecken som liknar eller dr identiska med det dldre varumarket
och som antingen kan leda till férfang for det dldre varumairkets renommé eller sérskiljningsforméga
eller dra otillborlig fordel av detta renommé eller sérskiljningsformaga (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, REG,
EU:C:2011:604, punkt 70, och dom av den 25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringsbyran —
Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, REG, EU:T:2005:179, punkt 40).

Den skada som artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 skyddar mot utgors, for det forsta, av risken for
forfang for varumairkets sarskiljningsformaga, for det andra, av risken for forfang for varumairkets
renommé och, for det tredje, av risken for att det dras otillborlig fordel av varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Det ricker att en av dessa risker kan pavisas for att ndmnda
villkor ska vara uppfyllt (se, for ett liknande resonemang och analogt, domen Intel Corporation,
punkt 48 ovan, EU:C:2008:655, punkt 28, och domen Interflora och Interflora British Unit,
punkt 49 ovan, EU:C:2011:604, punkt 72 och dir angiven réttspraxis).

Begreppet att dra otillborlig fordel av varumairkets sarskiljningsformaga eller renommé kallas dven
snyltning. Detta begrepp dr inte knutet till det forfang varumérket utsatts for, utan till den fordel det
inneburit for tredje man att utan skilig anledning anvdnda ett identiskt eller liknande kdnnetecken.
Begreppet omfattar bland annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kdnda varumarkets
kolvatten, pa grund av att bilden av varumaérket eller de egenskaper som detta formedlar 6verforts pa
de varor som omfattas av det identiska eller liknande kdnnetecknet (se, analogt, domen Interflora och
Interflora British Unit, punkt 49 ovan, EU:C:2011:604, punkt 74 och dir angiven réttspraxis).
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Det framgar av domstolens praxis att ju snabbare och tydligare det yngre varumérket for tankarna till
det édldre varumairket, desto storre ar risken for att den aktuella eller framtida anvdndningen av det
yngre varumdérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det &dldre varumaérkets
sarskiljningsformaga eller renommé (domen Intel Corporation, punkt 48 ovan, EU:C:2008:655,
punkt 67). Dessutom giller att ju hogre sérskiljningsformaga det dldre varumarket har och ju kéndare
det dr, desto lattare dr det att anse att skada foreligger (domen General Motors, punkt 20 ovan,
EU:C:1999:408, punkt 30). Tribunalen har & sin sida preciserat att det, sdrskilt i fraga om en
invindning grundad pa ett synnerligen kdnt varumirke, ar mojligt att sannolikheten for en framtida
icke-hypotetisk risk for att anvindningen av det sokta varumaérket skulle vara till forfang for eller dra
otillborlig fordel av det édldre varumérket &r sd uppenbar att invindaren inte behover aberopa eller
styrka nagon annan faktisk omstidndighet i detta avseende (se, for ett liknande resonemang, domen
VIPS, punkt 22 ovan, EU:T:2007:93, punkt 48). Tribunalen har &ven slagit fast att innehavaren av det
dldre varumarket inte maste styrka forekomsten av en faktisk och aktuell skada pa varumairket. Det
racker om innehavaren foreter uppgifter som gor det mojligt att omedelbart konstatera att det finns
en framtida risk, som inte dr hypotetisk, for otillborlig fordel eller forfang (se, for ett liknande
resonemang, domen SPA-FINDERS, punkt 49 ovan, EU:T:2005:179, punkterna 40 och 41).

Enligt den rattspraxis som ndmnts i punkt 50 ovan riacker det att endast en av de skadetyper som avses
i det fjarde villkoret, sisom det angetts i punkt 22 ovan, foreligger for att innehavaren av ett éldre
varumirke ska kunna forbjuda anvidndningen av det sokta varumiérket. Med hénsyn till detta ska
tribunalen i forevarande fall prova huruvida sokandebolaget, under det administrativa forfarandet, har
lagt fram nagra argument till styrkande av risken for att anvindningen av det sokta varumérket utan
skdlig anledning skulle dra otillborlig foérdel av det é&ldre ordmirket. I sa fall borde
overklagandendmnden ndmligen ha prévat argumenten och tagit stéillning till huruvida det finns en
sadan risk.

For det forsta framgéar det av punkt 12 i det angripna beslutet att invdndningsenheten hade ansett att
de av sokandebolaget aberopade handlingarna styrkte att ordmirket SPA for varor i klass 32 ar ként
for mineralvatten och att detta varumérke formedlar en bild av "renhet”, “hilsa” och ”“skonhet”. Nér
det giller risken for snyltning pa varumairket hade invindningsenheten preciserat att de motstaende
kdannetecknen liknar varandra, eftersom ordet "sparitual” omfattar ordet "spa” och konsumenterna i
Beneluxlanderna darfor kan fa uppfattningen att det finns ett samband mellan de bada kidnnetecknen.
Inviandningsenheten hade &dven slagit fast att det finns ett samband mellan de kosmetiska produkter
som det sokta varumirket avser och det mineralvatten som ndmnda dldre varumirke avser (eftersom
de kosmetiska produkterna kan innehdlla, och anvindas tillsammans med, mineralvatten). Dérfor &r
det, enligt invdndningsenheten, mojligt att 6verfora bilden av renhet, hilsa och skonhet fran en vara
till en annan.

For det andra framgar det av handlingarna i &rendet att sokandebolaget, i sitt yttrande till
overklagandendmnden av den 24 maj 2011, uttryckligen hénvisade till de argument som bolaget
tidigare hade aberopat vid invdndningsenheten. Dessutom ska det papekas att invdndningsenheten
godtog dessa argument och hénvisade till dem i sitt beslut av den 8 oktober 2010. Sdsom angetts i
punkt 10 ovan bif6ll invindningsenheten foljaktligen invindningen. Genom dessa argument gjorde
sokandebolaget i huvudsak géllande att omséttningskretsen — med héansyn till likheten mellan de
motstdende kidnnetecknen, likheten mellan de varor som avses med respektive varumérke och det
faktum att det aktuella dldre varumérket ar synnerligen kint — kan fa uppfattningen att det finns ett
samband mellan de motstaende kédnnetecknen och att det sokta varumaérket saledes skulle kunna dra
fordel av den bild av hélsa, renhet och skonhet som det dldre varumarket formedlar. Samma argument
har framforts bland annat i sokandebolagets olika yttranden till invdndningsenheten och
overklagandendmnden (yttrandena av den 8 september 2005, den 18 april 2006, den 16 januari 2007,
den 13 maj 2008 och den 16 september 2008). Det framgéar av innehallet i dessa yttranden att
sokandebolaget vid invdndningsenheten har underbyggt sitt argument att det finns en risk for
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snyltning pad ordmirket SPA for varor i klass 32 och att skidlen bakom argumentet latt hade kunnat
identifieras av oOverklagandendmnden utifran sokandebolagets uppgifter och invdandningsenhetens
beslut, vilket var foremal f6r namndens provning.

I detta avseende erinrar tribunalen om att det foljer av den funktionella kontinuiteten mellan
harmoniseringsbyrans instanser att 6verklagandendmnden, inom tillimpningsomradet for artikel 76 i
forordning nr 207/2009, ar skyldig att grunda sitt beslut pa alla faktiska och réttsliga omstédndigheter
som anges i det dverklagade beslutet och pa alla sddana omsténdigheter som parten eller parterna har
aberopat, antingen i forfarandet vid den enhet som har avgjort drendet i forsta instans eller, om inte
annat foljer av artikel 76.2, i drendet om Overklagande. Omfattningen av den provning som
overklagandendmnden é&r skyldig att gora betrdffande det overklagade beslutet avgors i princip inte
enbart av de grunder som anfors av parten eller parterna i drendet om overklagande (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 1 februari 2005, SPAG/harmoniseringsbyran — Dann och Backer
(HOOLIGAN), T-57/03, REG, EU:T:2005:29, punkt 18 och dir angiven rattspraxis).

Foljaktligen kan det konstateras att fragan om risken for att det sokta varumarket skulle dra otillborlig
fordel av ordmérket SPA for varor i klass 32 utgjorde en del av de faktiska och rittsliga omsténdigheter
som var féremal foér provning vid overklagandendmnden. Invindningsenheten hade behandlat fragan i
sitt beslut, i samband med provningen av sokandebolagets argument, eftersom det var absolut
nodvindigt att avgora fragan for att kunna ta stillning till invindningen. Overklagandenimnden borde
saledes, vid motiveringen av sitt beslut, ha tagit hdansyn till alla de handlingar i vilka sokandebolaget
framfort sina argument och vilka legat till grund for det overklagade beslutet. Hérav foljer att
overklagandendmnden gjorde fel ndr den, endast pa grundval av sokandebolagets skrivelse av den
8 september 2005, fann att sokandebolaget inte hade underbyggt sina argument avseende risken for
att anviandningen av det sokta varumérket utan skalig anledning skulle dra otillborlig fordel av det
dldre varumarket.

Mot bakgrund av de Gverviganden som gjorts ovan kan tribunalen inte godta harmoniseringsbyrans
argument att de invidndningar som sokandebolaget framfort vid tribunalen avseende risken for
snyltning pa ordmairket SPA for varor i klass 32 inte kan provas av det skilet att de skulle é@ndra
saken i drendet vid Overklagandendmnden. Dessutom framgar det av dessa Overviganden att
overklagandendmnden, sdsom sokandebolaget har hdvdat, gjorde fel nidr den valde att inte prova de
argument som sokandebolaget hade framfort vid invdndningsenheten till stod for sin invdndning
avseende risken for snyltning pa det aktuella dldre varumaérket, trots att den hade en skyldighet att
gora en sadan provning.

I detta fall har det visats att ordmérket SPA for varor i klass 32 dr synnerligen ként. Detta har, sasom
sokandebolaget har framhallit i sitt yttrande av den 24 maj 2011, dven tidigare konstaterats av
tribunalen (domen MINERAL SPA, punkt 44 ovan, EU:T:2008:215, punkterna 41-43). Dérfor kan det,
enligt den rattspraxis som namnts i punkt 52 ovan, inte vid forsta paseende uteslutas att det finns en
risk for snyltning.

Vid sadana forhallanden konstaterar tribunalen att sokandebolagets talan ska bifallas sévitt avser den
andra delgrunden. Overklagandenimnden avslog nidmligen invindningen i den del den grundade sig
pa ordmairket SPA for varor i klass 32, utan att i sak ha provat om alla de villkor for tillimpningen av
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 som géller for att invdndningen ska kunna avslas och som rdknats
upp i punkt 22 ovan var uppfyllda. Detta giller sdrskilt villkoret avseende likheten mellan de
motstdende kénnetecknen och villkoret avseende risken for snyltning pa det ndmnda é&ldre
varumirket, vilken ska bedomas bland annat mot bakgrund av hur ként detta varumaérke ar.

Eftersom overklagandendmnden inte analyserade risken for att det sokta varumairket skulle dra

otillborlig fordel av det aktuella éldre varumirket finner tribunalen, med stod av fast réttspraxis, att
den inte kan ersitta 6verklagandendmndens bedomning med sin egen och att den inte heller kan gora
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en bedomning av en friga som oOverklagandenimnden &nnu inte har tagit stillning till (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran, C-263/09 P, REU,
EU:C:2011:452, punkt 72).

Mot bakgrund av det ovan anforda finner tribunalen att 6verklagandendmnden gjorde fel nér den slog
fast att villkoret att det dldre varumérket ska vara ként inte var uppfyllt i det aktuella fallet och nir den
underldt att préva huruvida det finns en risk for att det sokta varumaérket skulle dra otillborlig fordel av
det édldre varumairket, trots att den, sasom visats ovan, var skyldig att gora en sddan provning. Talan
ska saledes bifallas pa den enda grund som &beropats och det angripna beslutet ska ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Sokandebolaget har yrkat att harmoniseringsbyran och intervenienten ska
forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran och intervenienten har
tappat malet ska sokandenbolagets yrkande bifallas. Harmoniseringsbyran och intervenienten ska
saledes bara sina respektive rittegangskostnader och ersitta sokandebolagets rattegdngskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som forsta o6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) meddelade den
9 januari 2012 (drende R 2396/2010-1) ogiltigforklaras.
2) Harmoniseringsbyran och Orly International, Inc. ska bira sina respektive

rittegangskostnader och ersitta de kostnader som uppkommit for Spa Monopole,
compagnie fermiére de Spa SA/NV.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 5 maj 2015.

Underskrifter
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