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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 12 februari 2015*

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumirke av figurmirket B — Aldre internationellt figurmirke bestdende i en atergivning
av tva utstrackta vingar — Relativa registreringshinder — Risk for forvixling foreligger inte —
Artikel 8.1 b i forordning (EG) nr 207/2009 — Ingen skadlig inverkan pa renomméet — Artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009”

I mal T-505/12,

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, Saint-Imier (Schweiz), foretritt av advokaten
P. Gonzélez-Bueno Cataldn de Océn,

sokande,
mot
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), inledningsvis foretradd av F. Mattina, darefter av P. Bullock, bada i egenskap
av ombud,

svarande,
varvid den andra parten i forfarandet infér 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran var
Xiuxiu Cheng, Budapest (Ungern),
angéende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans femte 6verklagandenamnd
den 14 september 2012 (drende R 193/2012-5) om ett invindningsforfarande mellan Compagnie des
montres Longines, Francillon SA och Xiuxiu Cheng,
meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden A. Dittrich samt domarna J. Schwarcz (referent) och V. Tomljenovi¢,
justitiesekreterare: handldaggaren J. Weychert,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 19 november 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
12 februari 2013,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av beslutet av den 25 mars 2013 att inte tillata ingivande av replik,
med beaktande av den dndrade sammanséttningen av tribunalens avdelningar,
efter forhandlingen den 27 mars 2014,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten
Xiuxiu Cheng ingav den 20 juli 2009 en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumérke till
harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om

gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumaérket utgors av nedanstaende figurkdnnetecken i svart och vitt:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9 och 25 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— Klass 9: "Optiska solglaségon”.

— Klass 25: "Klader och skor”.

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 84/2010 av den 10 maj 2010.

Sokanden, Compagnie des montres Longines, Francillon SA, framstéllde den 30 juli 2010, med stod av

artikel 41 i forordning nr 207/2009, en invindning mot registreringen av det sokta varumérket for
samtliga varor i punkt 3 ovan.
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Invindningen grundade sig pa det nedan atergivna &ldre internationella figurmérket nr 401319 med
verkan bland annat i Tyskland, Osterrike, Benelux, Bulgarien, Spanien, Estland, Frankrike, Grekland,
Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Republiken Tjeckien, Ruménien, Slovakien och Slovenien.
Det ér registrerat bland annat for varor i klass 14 motsvarande foljande beskrivning: "Klockor, verk for
klockor och ur, boetter, urtavlor, remmar for armbandsur, kronometriska fornodenheter; tidmatare;
kronografer; tidtagningsapparater for idrottsevenemang; pendelur, miniatyrklockor och vickarklockor;
alla tidmétningsinstrument, ur, smycken; tidtagningsinstallationer, anordningar och paneler for att visa

tiden”.

Till stod for invandningen anfordes grunderna i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 207/20009.

Genom beslut av den 25 november 2011 avslog invdndningsenheten invindningen i dess helhet med
motiveringen att de varuslag som avsags med de berorda varumairkena skilde sig at, vilket innebar att
ett av de nodvindiga villkoren for tillimpning av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte var
uppfyllt. Vad avser invidndningen avseende tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 fann
invindningsenheten att sokanden inte hade lyckats styrka, med avseende pa alla relevanta
medlemsstater, att det &ldre internationella varumirket var ként for varor i kategorin "Ur och
tidmatningsinstrument” i klass 14, som var den enda kategori med avseende pa vilken det é&ldre
varumairket hade pastatts vara ként.

Den 25 januari 2012 overklagade s6kanden invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran med
stod av artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009.

Harmoniseringsbyrans femte oOverklagandendimnd avslog invindningen genom beslut av den
14 september 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) och faststillde invindningsenhetens beslut i
dess helhet.

Overklagandenimnden fann forst, i huvudsak, att omsittningskretsen fér de varor som avses med de
motstdende varumiérkena bestod av savédl den stora allménheten som specialiserade fackmédn inom
urmakeribranschen och att omsdttningskretsen i bada fallen skulle anses vara normalt informerad
samt skéligen uppmairksam och medveten.

Overklagandenimnden slog direfter fast att de berérda varorna skilde sig at bade till sin art och med
avseende pa distributionskanaler. Enligt naimnden konkurrerade de inte med varandra och var inte
heller komplementira. Den fann att eftersom det inte fanns nagon varuslagslikhet var ett av de
nodvandiga villkoren for tillimpning av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 inte uppfyllt och att det
saledes inte kunde finnas nagon risk for forvixling enligt denna bestimmelse.

Vad giller tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 slog 6verklagandendmnden forst och
framst fast att den avsdg att beakta &ven den ytterligare bevisning for att varor i kategorin "Ur och
tidméatningsinstrument” i klass 14 dr kidnda som sokanden hade framstdllt for forsta gangen vid
overklagandendmnden och som tillkom utover den som i detta avseende redan hade framstillts vid
invandningsenheten.

Overklagandenimnden konstaterade vidare att #ven om nimnda bevisning fran sékanden klart styrkte

att sokandens varor dr mycket uppskattade och att de har salts pa den berérda marknaden sedan bra
mycket mer dn ett sekel, visade den ocksa att det normalt inte, eller till och med néstan aldrig, ar det
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nu aktuella varumirket i sig som anbringas pa de aktuella varorna. I stillet bestar det anvinda
varumirket av en kombination av det figurmérke som anforts som grund for invindningen och det
stiliserade ordet ”"longines”.

Overklagandenimnden ansig slutligen att det inte hade styrkts att en betydande andel av
omsittningskretsen i en vasentlig del av Bulgarien, Benelux, Republiken Tjeckien, Danmark, Estland,
Spanien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Litauen, Lettland, Portugal, Rumainien, Slovakien och
Slovenien kédnner igen det internationella figurmérke som anférts som stod for inviandningen nér detta
anvinds for sig, utan ordet "longines”, for att beteckna urmakerivaror och kronometriska apparater.
Enligt overklagandendmnden hade sokanden inte styrkt att omsittningskretsen utan sérskilda
anstrangningar skulle komma att associera det aktuella figurmirket med sokandens varor i
ovanndmnda kategori.

Parternas yrkanden
Sokanden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran och motparten vid Overklagandendmnden att ersdtta
rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan i dess helhet, och

— forplikta sokanden att ersdtta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har aberopat tva grunder till stod for talan. Den forsta avser asidosittande av artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009. Genom den andra grunden har sokanden gjort gillande att
overklagandendmnden asidosatte artikel 8.5 i samma férordning.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009

Sokanden har i huvudsak gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde fel ndr den fann att de
varuslag som avses med de berdrda varumairkena inte liknar varandra och att ndmnden underldt att
beakta de visuella och begreppsmissiga likheterna. Overklagandenimnden hade féljaktligen fel nir
den slog fast att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 inte var tillimplig.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.

Enligt artikel 8.1 b i féorordning nr 207/2009 ska det varumairke som ansékan géller, efter invdndning
fran innehavaren av ett dldre varumairke, inte kunna registreras om det — pa grund av att det &r
identiskt med eller liknar det &ldre varumirket och de varor eller tjanster som omfattas av
varumadrkena ar identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem
inom det omrade dér det dldre varumarket ar skyddat. Risken for forvéxling inbegriper risken for att
varumadrket associeras med det dldre varumarket.
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Enligt domstolens fasta praxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmédnheten kan
tro att varorna eller tjdnsterna kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag
med ekonomiska band. Av samma praxis framgar att det vid provningen av huruvida det foreligger
risk for forvaxling, med utgangspunkt i hur omséttningskretsen uppfattar de aktuella kdnnetecknen
och varorna eller tjansterna, ska goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kdnneteckenslikheten och varu- eller
tjansteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrin — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30-33 och dér
angiven réttspraxis).

I samband med denna helhetsbedomning forvintas genomsnittskonsumenten av den berérda kategorin
av varor och tjanster vara normalt informerad samt skéligen uppmairksam och medveten. Emellertid
ska hénsyn tas till att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av dem. Det ska dven
beaktas att genomsnittskonsumentens uppmairksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av
varor eller tjanster det dr fraiga om (se dom GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 22 ovan,
EU:T:2003:199, punkt 33 och dér angiven rattspraxis).

For att det ska foreligga risk for forviaxling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 krévs séval att
de motstdende varumirkena &r identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjdnster som
omfattas dr identiska eller av liknande slag. Villkoren &r kumulativa (se dom av den 22 januari 2009,
Commercy/harmoniseringsbyran — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, REG, EU:T:2009:14,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

Ju hogre sdrskiljningsformaga det dldre varumérket har, desto storre &r risken for forvaxling.
Varumirken som antingen i sig eller pa grund av att de dar kdnda pa& marknaden har hog
sarskiljningsformaga atnjuter darfor ett mer omfattande skydd é&n varumirken med lagre
sdrskiljningsformaga. Vid bedomningen av huruvida det finns en risk for forvaxling ska det éldre
varumirkets sérskiljningsformaga, och sérskilt den omstindigheten att varumairket &r ként, saledes
beaktas (dom av den 17 april 2008, Ferrero Deutschland/harmoniseringsbyran, C-108/07 P,
EU:C:2008:234, punkterna 32 och 33 och dir angiven rattspraxis, samt dom av den 28 oktober 2010,
Farmeco/harmoniseringsbyran — Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458, punkt 67).

Slutligen ska det erinras om att det racker att ett relativt registreringshinder, i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, finns i nagon del av Europeiska unionen for att ett varumérke
ska nekas registrering som gemenskapsvarumirke (se, for ett liknande resonemang, dom av den
14 december 2006, Mast-Jdgermeister/harmoniseringsbyran — Licorera Zacapaneca (VENADO med
ram m.fl), T-81/03, T-82/03 och T-103/03, REG, EU:T:2006:397, punkt 76 och dér angiven
rattspraxis).

Det dr mot bakgrund av de principer som angetts ovan i punkterna 21-26 som tribunalen nu ska prova
sokandens forsta grund.

Omsattningskretsen och uppmarksamhetsnivan

For det forsta ar det dldre varumarket ett internationellt varumérke med verkningar bland annat i de
unionsmedlemsstater som angetts ovan i punkt 6. Foljaktligen ska provningen av huruvida det
foreligger en risk for forvixling mellan de motstdende varumérkena ske med beaktande av
omsittningskretsen i dessa medlemsstater.

Vidare ska det erinras om att omsdttningskretsen enligt réttspraxis bestar av konsumenter som kan

antas anvidnda savdl de varor som skyddas av det é&ldre varumirket som dem som avses i
varumirkesansokan (se dom av den 30 september 2010, PVS/harmoniseringsbyran — MeDiTA
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Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, EU:T:2010:419, punkt 28 och dér angiven réttspraxis).
Det ska dessutom dven erinras om att det framgér av réttspraxis att bedomningen av om det foreligger
registreringshinder ska avse var och en av de varor som avses i registreringsansokan (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy,
C-239/05, REG, EU:C:2007:99, punkt 34).

Overklagandenimnden fann i punkt 15 i det angripna beslutet att de motstdende varorna riktar sig
bade till allménheten och till fackméin specialiserade pa urmakeri och att personerna i bada dessa
grupper skulle anses vara normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna.

Sokanden har inte bestritt definitionen av omséttningskretsen eller av uppméarksamhetsnivan, utan har
bara gjort gillande att de "faktiska kunderna” och potentiella kunder for varorna i fraga ar kategorier
som sammanfaller med varandra. Enligt sokanden &r det mojligt att en konsument som koper vissa av
de aktuella varorna dven koper andra av dem. Sokanden har sérskilt betonat att det dr mojligt att
sadana personer som koper dyra objekt och lyxvaror éven koper lagprisvaror. Konsumenterna av de
aktuella varorna sammanfaller saledes.

Tribunalen anser att samtliga aktuella varor &r riktade till den stora allmdnheten och att de varor som
skyddas av det dldre varumairket &r riktade &ven till fackmén specialiserade pa urmakerivaror.
Tribunalen delar saledes 6verklagandendimndens bedomning att omsattningskretsen ér sammansatt pa
detta sitt.

Vad giller omsittningskretsens uppmairksamhetsniva kan det konstateras att de aktuella
varukategorierna har en tillrackligt vid bendmning for att omfatta vissa varor som kan kdpas av alla och
envar, alltsd dven av konsumenter som inte ér sd& uppmarksamma vid koptillfallet.

I de flesta fall kops visserligen de varor som avses med det &dldre varumairket, samt de optiska
solglasogon i klass 9 som avses i varumérkesansokan, inte regelbundet och i allménhet med hjélp av en
expedit, ndrmare bestimt under omstindigheter under vilka genomsnittskonsumentens
uppmairksamhetsniva maste anses hogre én normalt och siledes snarast forhojd (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 12 januari 2006, Devinlec/harmoniseringsbyrdan — TIME ART (QUANTUM),
T-147/03, REG, EU:T:2006:10, punkt 63). Detta giller dock inte for alla dessa varor, eftersom vissa
klockor, vissa klockarmband, vissa vdckarklockor, vissa odkta smycken och till och med vissa optiska
solglasdgon kan forvdrvas dven utan att konsumenten dgnar varorna nagon sérskild uppmairksambhet,
bland annat nér det ér fraga om lagprisvaror.

Vad giller uppmérksamhetsnivan hos den omséittningskrets som koper de klader och skor i klass 25
som avses i varuméirkesansokan, ska det papekas att eftersom dessa varor dr masskonsumtionsvaror
som ofta kops och anvdnds av genomsnittskonsumenter, kommer uppmérksamhetsnivan vid kép av
dessa varor & ena sidan inte att vara hogre dn genomsnittet. A andra sidan kommer
omsittningskretsens uppmairksamhetsniva inte heller att vara lagre dn genomsnittet, eftersom de
aktuella varorna dr modeartiklar och konsumenten dérfor kommer att ldgga viss uppmérksamhet pa
valet av dem (se, for ett liknande resonemang, dom av den 10 november 2011, Esprit International
mot/harmoniseringsbyran — Marc O’Polo International (itergivning av en bokstav pa en byxficka),
T-22/10, EU:T:2011:651, punkterna 45-47).

Jamforelsen mellan varorna
Vid beddomningen av varuslagslikheten ska, enligt fast rattspraxis, samtliga relevanta faktorer som &r

kéannetecknande for forhallandet mellan varorna beaktas, sdrskilt varornas art, avsedda @ndamal och
anviandningsomrade samt huruvida de konkurrerar med varandra eller utgéor komplementira varor.
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Aven andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av
den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringsbyran — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan
Bolanos), T-443/05, REG, EU:T:2007:219, punkt 37 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande mal faststillde oOverklagandendmnden invdndningsenhetens bedomning angaende
skillnaden mellan de aktuella varuslagen. Den betonade att de bade skiljde sig at till sin art och hade
olika distributionskanaler och att de inte konkurrerade med varandra. Den drog slutsatsen att det inte
forelag “nagon som helst varuslagslikhet”.

Vad giller de optiska solglasogon som avses med varumirkesansokan konstaterade
overklagandendmnden att de hade ett helt annat syfte dn de tidtagarur och smycken som avses med
det dldre varumirket. Den omsténdigheten att varorna i bada fallen kan béras som en modeaccessoar
foranleder enligt overklagandendmnden ingen annan bedomning. Det estetiska syftet med optiska
solglasogon dr sekundart i forhallande till huvudsyftet, som enligt 6verklagandendmnden é&r att
korrigera synfel och skydda 6gonen fran starkt ljus.

Vad giller de "kldder och skor” som avses i varumérkesansokan fann overklagandendmnden att
huvudsyftet med dessa varor ar att ticka ménniskokroppen och fétterna. Enligt nimnden bérs dven de
av sokanden salda smyckena pa kroppen, men enbart av estetiska skdl. Sambandet mellan dessa tva
varukategorier &r séledes for svagt.

Overklagandenimnden avfirdade dven sékandens pastdende att de aktuella varorna dr komplementira
pad grund av att de dr modeaccessoarer. Tvirtom dr sambandet mellan nidmnda varor for svagt.
Solglasogon viljs huvudsakligen pa grund av deras tekniska beskaffenhet och inte pa grund av att de
absolut maste matcha koparens klocka eller 6rhingen. Detsamma géller valet av kldader och skor, som
normalt sett inte &r strikt anpassat till stilen pa koparens klocka eller smycken. Oavsett om varor som
klockor och solglasogon uppfattas som modeaccessoarer, vilket beror pa hur viktigt konsumenten
tycker det dr att folja modet, anser 6verklagandendmnden att det huvudsakliga syftet med siddana
varor ar ett annat.

Overklagandenimnden hinvisade slutligen till dom av den 7 december 2010, Nute Partecipazioni och
La Perla/harmoniseringsbyran — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
(T-59/08, REU, EU:T:2010:500, punkt 36) och papekade att det av denna dom framgar att smycken
och damkldader kan hdnforas till narliggande marknadssegment, och att det sdledes krévdes en viss
grad av likhet mellan varumaérkena for att artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 skulle kunna tillimpas.
Overklagandenimnden fann emellertid att tribunalen i det malet varken faststillde eller bekriftade att
det fanns en likhet mellan ovanndmnda varuslag. Tvédrtom hade tribunalen i en annan dom, av den
24 mars 2010, 2nine/harmoniseringsbyran — Pacific Sunwear of California (nollie) (T-363/08,
EU:T:2010:114, punkterna 33-41) faststéllt andra 6verklagandenimndens bedémning att varorna i
klass 25 och varorna i klass 14 enligt Nicedverenskommelsen var olika och att det inte kunde
faststallas vare sig att de var av liknande slag eller att de var komplementéira enbart mot bakgrund av
estetiska 6vervdganden.

Sokanden har gjort géllande att de varor som avses i varumirkesansokan och de varor som skyddas av
det dldre varumarket ar av liknande slag. De dr av samma art, har samma syfte och avsedda éndamal,
de dr komplementira, sinsemellan utbytbara och saledes konkurrerande, de tillfredsstiller en liknande
efterfragan, distributionskanalerna dr desamma och de siljs ofta i samma affirer. Sokanden har
slutligen hdvdat dels att det har blivit vanligt att tillverkarna utstricker sin verksamhet till flera
nérliggande marknader, fran kldder till kosmetika via smycken, dels att dessa varor har samma
konsumenter.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.
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Tribunalen papekar inledningsvis att oOverklagandenimnden gjorde sin bedomning att det inte
foreligger nagon risk for att omsattningskretsen forvixlar de aktuella varorna redan pa grundval av en
jamforelse mellan varorna. Om o6verklagandendmnden hade funnit nagon som helst likhet mellan de
aktuella varuslagen, dven en svag siddan, skulle den dock ha varit tvungen att préva huruvida en
eventuell hog kidnneteckenslikhet kunde skapa en risk for forviaxling hos konsumenten i fraiga om
varornas ursprung (se, for ett liknande resonemang, dom PiraNAM disefio original Juan Bolafios,
EU:T:2007:219, punkt 36 ovan, punkt 40).

Det ér i detta sammanhang som tribunalen ska prova huruvida 6verklagandendmnden hade fog for sin
bedomning att de berérda varorna inte ér av liknande slag.

Det kan hidrvid inledningsvis konstateras att de varor som ska jamforas i det aktuella fallet — alltsa a
ena sidan “optiska solglasogen”och "klader och skor”, i klass 9 respektive 25 i Nicedverenskommelsen,
och a andra sidan de olika urmakerivaror och smycken i klass 14 i Nicedverenskommelsen som angetts
ovan i punkt 6 — tillhor nérliggande marknadssegment.

Det kan bland annat konstateras, i analogi med vad tribunalen fann i dom av den 27 september 2012,
El Corte Inglés/harmoniseringsbyran — Pucci International (Emidio Tucci) (T-373/09, EU:T:2012:500,
punkt 66) vid en bedomning enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att d&ven om ndmnda
varukategorier skiljer sig at, omfattar var och en av dem varor som ofta siljs som lyxvaror under
vilkdnda varumairken tillhérande ansedda modeskapare och tillverkare. Denna omstiandighet visar pa
att de berorda varorna ér narliggande i viss man, sérskilt pa omradet for lyxvaror.

Pda samma sdtt fann tribunalen, i punkt 79 i sin dom av den 27 september 2012, Pucci
International/harmoniseringsbyran — El Corte Inglés (Emidio Tucci) (T-357/09, EU:T:2012:499),
alltjamt i samband med en bedomning enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att pa omradet for
lyxvaror siljs dven varor sasom glasogon, smycken och klockor under vilkdnda varumirken som
tillhor vilkdnda modeskapare och tillverkare, och att klddtillverkare saledes intresserar sig for
marknaden for dessa varor. Tribunalen drog dérav slutsatsen att de berérda varuslagen i viss man var
nérliggande.

Tribunalen finner emellertid for det forsta att overklagandendmnden, trots att de varor som avses i
varumairkesansokan och de som skyddas av det &ldre varumirket, vilka nimnts ovan i punkt 46,
tillhor narliggande marknadssegment, inte gjorde négot fel ndr den fann att dessa varor skiljer sig &t
till sin art och med avseende pé avsett éndamal och anvindningsomrade.

Dels tillverkas de av olika slags material, bortsett fran att vissa material, som glas, kan anvédndas for
tillverkning savél av optiska solglasbgon som av vissa urmakerivaror eller smycken.

Dels tillverkas klader och skor, vilka ingar i klass 25, i syfte att de ska tdcka, skyla, skydda och pryda
manniskokroppen. Optiska solglasogon tillverkas framfor allt for att sdkerstdlla basta mojliga
synforhéllanden och férmedla en kénsla av bekvamlighet for anvindarna under vissa metrologiska
forhallanden, framst genom att skydda mot solens stralar. Klockor och andra urmakerivaror syftar
bland annat till att mdta och visa tiden. Smycken har slutligen en ren prydnadsfunktion (se, for ett
liknande resonemang, dom nollie, punkt 41 ovan, EU:T:2010:114, punkt 33 och dir angiven
rattspraxis).

For det andra dr varorna, eftersom de skiljer sig at till sin art och med avseende pa avsett andamal och
anvindningsomrade, varken konkurrerande eller sinsemellan utbytbara.

Sokanden har ndamligen inte styrkt att det &r normalt att en konsument som till exempel har for avsikt

att kopa en ny klocka eller vissa smycken, trots de ovanndmnda skillnaderna plotsligt bestimmer sig
for att i stallet kopa kldder, skor eller optiska solglasogon, eller omvant.
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Sokanden har i detta avseende inte styrkt sitt pastaende att det i allménhet &r varumirket och den
prestige som varumairket atnjuter bland konsumenterna som, nér det giller lyxvaror och mode, ligger
till grund for beslutet att kopa en viss vara, och inte den omsténdigheten att det finns ett verkligt
behov av varan, till exempel pa grund av dess funktioner och for att fylla ett vél avgrénsat behov. Det
kan inte heller anses att sokanden har styrkt sitt pastaende att konsumenterna pa det berérda omradet
inte letar efter konkreta varor, utan fraimst soker tillfredsstilla sina "hedonistiska behov” eller vill uppna
den omedelbara tillfredsstillelse som ett impulskop ger, och att varornas utseende och virde darfor &r
viktigare én andra faktorer relaterade till varornas art.

Det kan for ovrigt konstateras att foljden av att godta dessa pastdenden i princip skulle bli att det vore
verkningslost att gora skillnad mellan varor som é&r lyxvaror och skyddas av de respektive varumarkena.
Sokandens teori om impulskop i syfte att ge konsumenterna omedelbar tillfredsstillelse foranleder
namligen slutsatsen att risk for forvaxling egentligen kan foreligga oberoende av vilka varor som
jamfors sa ldnge det &r frdga om lyxvaror. Det dr emellertid uppenbart att ett sadant synsétt, genom
vilket sokanden egentligen vill gora géllande att alla de aktuella varorna &r sinsemellan utbytbara,
strider mot den specialitetsprincip som tribunalen enligt artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 ska
beakta vid sin provning. Namnda synsitt skulle ocksa pa ett otillborligt siatt utstricka varumarkenas
skyddsomfang. Av samma skl anser tribunalen att s6kandens pastdende att varorna ar sinsemellan
utbytbara eftersom alla varor kan ges bort i present, varvid sokanden impulsivt véljer den ena eller
den andra varan, saknar betydelse. Att godta ett sadant vagt samband skulle leda till att varor som
uppenbart skiljer sig at till sin art och ar avsedda for uppenbart olika éndamal ansags vara av liknande
slag.

Det ska dessutom betonas att den relevanta marknaden, som omfattar de ovanndmnda varorna, inte
kan vara begransad till enbart marknadssegmentet “lyxvaror’eller “haute couture”. Detta
marknadssegment kan inte heller tillmétas nigon sirskild betydelse i det aktuella fallet, eftersom de
varukategorier som skyddas av de motstaende varumirkena har en tillrackligt vid definition for att
omfatta dven varor som riktar sig till den stora allmidnheten och ingar i en allmént tillgdnglig
prisklass, samt vissa lagprisvaror. Sokanden har emellertid inte gjort gillande att dven sadana
"basvaror” som ingar i dessa marknadssegment kops av konsumenter som agerar impulsivt och
hedonistiskt och att dessa konsumenter utan atskillnad skulle kunna byta ut vissa varor mot de andra.

For det tredje ska det papekas att sokanden med sina ovriga argument i huvudsak har forsokt styrka att
de berorda varorna dr komplementéra.

Tribunalen papekar att det foljer av rattspraxis att komplementédra varor eller tjdnster dr sidana mellan
vilka det finns ett ndra samband, i den meningen att den ena ar nodvindig eller viktig for
anviandningen av den andra, och att konsumenterna darfor kan tro att ett och samma foretag ansvarar
for tillverkningen av varorna eller for tillhandahéllandet av tjénsterna. Produkter som riktar sig till olika
omsittningskretsar kan per definition inte vara komplementéra (se, for ett liknande resonemang, dom
Emidio Tucci, punkt 48 ovan, EU:T:2012:499, punkt 50 och dar angiven réttspraxis).

Det framgar dessutom av réttspraxis att den omstédndigheten att varor dr komplementira i estetiskt
hianseende kan ge upphov till en viss likhet i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009. En sadan estetisk komplementaritet maste bestd i ett verkligt estetiskt behov, i den
meningen att den ena varan dr nodvéandig eller viktig for anvindningen av den andra, och att
konsumenterna anser att det ar vanligt och normalt att anvinda dessa varor tillsammans. Denna
estetiska komplementaritet dr subjektiv och definieras av konsumenternas vanor eller preferenser,
vilka kan ha uppstatt som ett resultat av tillverkarnas marknadsforing eller rena modefenomen (se
dom Emidio Tucci, punkt 48 ovan, EU:T:2012:499, punkt 51 och dér angiven rittspraxis).

ECLIL:EU:T:2015:95 9
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Det ska emellertid understrykas att estetisk komplementaritet mellan varorna inte &r tillracklig i sig for
att de ska anses vara av liknande slag. For det fordras att konsumenterna anser att det ar brukligt att
dessa varor salufors under samma varumairke, vilket normalt sett forutsitter att en stor del av
varornas tillverkare eller distributorer ar desamma (se dom Emidio Tucci, punkt 48 ovan,
EU:T:2012:499, punkt 52 och dar angiven réttspraxis).

I det nu aktuella fallet anser tribunalen att det ar lampligt att vidta bedomningen av varuslagslikheten
pé grundval av varornas eventuella komplementaritet i tva steg. Det forsta steget bestar i en jamforelse
mellan & ena sidan "klader och skor”, som avses i varumirkesansokan, och & andra sidan de olika
urmakerivaror, tidmitare och smycken som skyddas av det édldre varumérket och som namnts ovan i
punkt 6. Det andra steget bestar i en jamforelse mellan sistndmnda varor och de "optiska solglasogon”
som avses i varumarkesansokan.

Savitt avser det forsta steget kan det konstateras att sokandens argument inte ar tillrackliga for att det
ska kunna konstateras att de berérda varorna dr komplementira i estetiskt hianseende.

Sokanden har pa denna punkt gjort géllande att alla de berérda varorna omfattas av modesektorn, eller
till och med utgor "lyxvaror”, och att konsumenterna i omsittningskretsen soker en viss stil och en
image som de vill formedla. Konsumenten viljer darfor ut alla kldder och accessoarer efter smak pa
ett sdtt som gor att varorna kompletterar varandra. Sokanden har vidare gjort géllande att dessa varor
ofta kops samtidigt och i kombination.

Forst och framst ska det papekas att tribunalen redan har slagit fast, bland annat i dom av den
13 december 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyran — Pucci (EMILIO PUCCI) (T-8/03, REG,
EU:T:2004:358, punkt 42), att den omstdndigheten att de omtvistade varorna &r forenade med
skonhet, kroppsvard, utseende och personlig framtoning, &ven om detta kan visas, inte ar tillracklig for
att dessa varor ska kunna anses vara av liknande slag om de i 6vrigt skiljer sig avsevirt at med
avseende pa alla andra relevanta faktorer som ar kdnnetecknande for forhallandet mellan dem.

Vidare ska det erinras om att &ven om det dr ett gemensamt drag for hela mode- och kladbranschen
att soka uppna en viss estetisk harmoni i klddseln, &r detta en alltfér generell faktor for att i sig
motivera komplementaritet mellan & ena sidan varor som smycken och klockor och & andra sidan
kladartiklar (se, for ett liknande resonemang, dom nollie, punkt 41 ovan, EU:T:2010:114, punkt 36 och
dér angiven réttspraxis).

Under omstidndigheterna i malet, med beaktande av skillnaderna mellan de analyserade varorna (se
ovan punkterna 49-56), ankom det pa sokanden att styrka eventuella tillrickligt starka estetiska
samband mellan de aktuella varorna, till exempel genom att ligga fram konkreta bevis med hjdlp av
vilka tribunalen hade kunnat na slutsatsen att omsdttningskretsen genom att kopa dessa varor
verkligen sokte koordinera sitt yttre.

For det forsta har sokanden emellertid inte styrkt, och det ar heller inget notoriskt faktum, att en
konsument som koper klockor eller andra urmakerivaror véljer varorna frimst pa grundval av
huruvida dessa varor passar ihop med ett visst kladesplagg eller med vederborandes skor, och omvint,
och inte huvudsakligen p& grundval av en bedomning av varornas inneboende egenskaper och deras
kvalitet i forhallande till deras huvudfunktion (se ovan punkt 51) samt, oberoende hérav, pa grundval
av varornas design och allménna utseende.

Vid férhandlingen pastod sokanden att konsumenter i Europa redan &r vana vid en viss teknisk kvalitet
pé de berorda varorna och att denna darfor ska anses “given”. Detta péastaende foranleder dock ingen
annan bedémning. Aven om det antas att pastdendet ir riktigt, kommer konsumenterna namligen i
realiteten alltid att vilja jamfora olika konkurrerande varor i syfte att forvirva dem som har hogst
kvalitet och att vélja de vilkas egenskaper och design bast motsvarar deras forvantningar. I motsats till
vad sokanden har gjort géllande kan dessa 6verviganden dessutom motivera till och med betydande
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prisskillnader mellan varorna. Detta giller per analogi ocksd fér varorna ”"smycken”. Aven om frigan
om en viss enhetlig stil mellan a ena sidan de kldder och skor som vanligen bérs och a andra sidan
kladaccessoarer, smycken, klockor eller juveler kan vara viktig for vissa konsumenter som lagger storre
vikt vid mode, utgor detta dnda inte ett sadant samband mellan de jamforda varorna som kravs enligt
den réttspraxis som namnts ovan i punkterna 59 och 60. Dessa overviaganden dr dessutom, i motsats
till vad sokanden har pastatt, tillimpliga dven om en viss konsument koper en ny klocka eller
ytterligare ett par solglasdgon trots att han eller hon redan har dessa varor. Det ska sérskilt anmarkas
att sokanden inte har styrkt sitt pastdende att en "majoritet” av konsumenterna i omsdttningskretsen
alltid matchar sina klockor och solglasogon med de klider som de béar beroende pa vad de har
planerat att gora.

Under dessa omsténdigheter finner tribunalen att det inte &r styrkt att klockor, 6vriga urmakerivaror
och smycken ar "nodvéndiga eller viktiga” for anvindningen av klader eller skor, eller omvint, vilket
skulle ha kravts for att sla fast att det finns en estetisk komplementaritet mellan dessa varor.

For det andra har sokanden inte styrkt att konsumenterna anser att det ar brukligt att dessa varor
salufoérs under samma varumarke, till exempel pa grund av att en stor del av varornas tillverkare eller
distributorer dr desamma.

Forst ska ndmnas att det exempel som sokanden har anfort avseende den omstédndigheten att vissa
kommersiellt framgangsrika modeskapare, av vilka sokanden har ndmnt nagra och hanvisat till deras
webbplatser, i dag inte bara tillverkar kldder och skor, utan &dven accessoarer som klockor och
smycken, pa sin hojd ér ett indicium pa en ny foreteelse som, vid nuvarande tidpunkt och i franvaro
av bevis for motsatsen, snarast ska anses ha marginell betydelse vid helhetsbedomningen av den
berérda marknadssektorn.

Det finns ndmligen betydande skillnader mellan de jamforda varornas art och tillverkningssétt samt
skillnader savitt avser den kompetens som krivs for att skapa en kvalitetsvara i de berorda
branscherna. Det ska till exempel papekas att tillverkningen av ett klockarmband kraver antingen
hantverksskicklighet eller en sarskilt specialiserad hel- eller halvautomatiserad produktionslinje. Detta
innebdr att samtliga tillverkningssitt skiljer sig klart fran tillverkningen av klader eller skor. For 6vrigt
kan inte den erfarenhet som ett féretag har av tillverkningen av en av de jaimférda varorna anses ¢ka
dess kapacitet eller kompetens vid tillverkningen av andra varor.

Under dessa omstidndigheter finner tribunalen foljande. Hénvisningarna till vissa webbplatser
tillhorande kommersiellt framgangsrika modeskapare (se ovan punkt 71) styrker visserligen att en och
samma tillverkare inom sektorn for lyxvaror kan tillverka savdl de varor som avses i
varumirkesansokan som dem som skyddas av det dldre varumaérket, varigenom anvéndningen av vissa
kdnda varumirken utstracks fran ett omrade till ett annat. Det ar emellertid inte styrkt att
konsumenterna nodvandigtvis kénner till denna praxis pa den marknad som inte dr begrénsad till
lyxvaror och att de normalt forvéantar sig att ett och samma foretag ansvarar for tillverkningen av de
olika berérda varorna, vilka vid en forsta anblick inte liknar varandra och inte heller ingdr i samma
produktfamilj. Sokandens upprakning vid férhandlingen av ett stort antal andra kénda tillverkare vilka,
enligt sokanden, tillverkar samtliga aktuella varor foranleder ingen annan bedomning, eftersom den é&r
av allmén karaktdr och anfordes utan stod av bevisning. Under alla omstdndigheter finner tribunalen
att &ven om dessa tillverkare i allmédnhet forsoker utnyttja sin framgang genom att anvénda sina
varumérken for ett stort antal olika varor, innebdar denna omstdndighet inte att konsumenternas
forvantningar pa andra omraden én omradet for lyxvaror paverkas.

Det &r saledes inte styrkt att ndmnda konsumenter skulle dra slutsatsen att det finns ett samband

mellan de jaimforda varorna eller att dessa utgor ett utvidgat varusortiment som héarrér fran en och
samma kalla.

ECLIL:EU:T:2015:95 11
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I motsats till vad sokanden har gjort géllande kan de berorda varuslagen inte heller anses likna
varandra pa grundval av deras forsdljningsstillen och distributorer.

I detta hénseende ska det erinras om att det framgar av rittspraxis att det enbart dr mojligt att beakta
"objektiva” forséljningsforhallanden for de varor som avses med de motstdende varumirkena, det vill
sdga de forhallanden som normalt kan forvantas for den varukategori som omfattas av varumarkena
(se, analogt, dom av den 23 september 2009, Phildar/harmoniseringsbyran — Comercial Jacinto Parera
(FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, punkterna 68 och 73 och dir angiven réttspraxis).

Vidare &r det visserligen inte uteslutet att de aktuella varorna, sarskilt den del som utgér lyxvaror, kan
sdljas pa samma stillen, till exempel innanfér entrén till butiker som séljer lyxvaror med manga olika
varumérken, i véilkdnda butiker, i varumérkens flaggskeppsbutiker och i taxfreebutiker, men &ven i
vissa hyllor i stormarknader. Det dr emellertid inte styrkt, och det &r inte heller ett notoriskt faktum,
att detsamma giller fér majoriteten av de aktuella varorna och déribland de som ér tillgangliga for
alla, namligen lagprisvaror. Under alla omstindigheter kan det inte anses att omséttningskretsen,
redan pa grund av att de jamforda varorna under vissa omstandigheter kan siljas pa samma butiksytor
skulle fa uppfattningen — trots skillnaden mellan varornas art, avsedda dndamal och syfte — att det
finns ett ndra samband mellan varorna och att ett och samma foretag ansvarar for tillverkningen (se
dven nedan punkt 79).

Vad giller det andra steg som ndmnts ovan i punkt 61, betriffande en eventuell estetisk
komplementaritet mellan & ena sidan sadana optiska solglasogon som avses i varumdrkesansokan och
4 andra sidan sddana klockor, urmakerivaror och smycken som skyddas av det dldre varumairket, kan
det i analogi med det ovan anférda konstateras att sokanden inte heller har styrkt nagon sadan
komplementaritet. Eftersom syftet med optiska solglasogon é&r att sdkerstdlla bdsta mojliga
synforhéllanden och till anvindarna formedla en kénsla av bekvamlighet under vissa metrologiska
forhallanden, till exempel genom att skydda mot solens stralar (se ovan punkt 51), delar tribunalen
overklagandendmndens bedomning att konsumenterna kommer att ldgga uppmérksamheten framst pa
de optiska egenskaperna och glasogonens skyddsformaga, snarare dn pa deras design i estetisk
jamforelse med klockor och smycken, med andra ord pa glasogonens estetiska syfte. Under dessa
omstiandigheter, och trots de bevis som sokanden tillhandahallit angaende sokandens eget foretags
tillverkning av solglaségon, dr ovanndmnda varor inte nodvédndiga eller viktiga fér anvdndningen av
solglasogon, eller omvént.

Vad giller sokandens pastdenden om att forsédljningsstéillena dr desamma for varorna i fraga, har
tribunalen redan har slagit fast, i punkt 40 i domen nollie, punkt 41 ovan (EU:T:2010:114) och dér
angiven réttspraxis, att den omstindigheten att de jamforda varorna kan saluféoras i samma
butikslokaler sasom varuhus eller stormarknader inte har nagon sirskild betydelse, eftersom det siljs
varor av mycket olika slag pd sadana forsdljningsstillen och konsumenterna inte for den skull
automatiskt tror att de har samma ursprung.

Mot bakgrund av det ovan anforda réicker inte — inte ens i kombination med sokandens &vriga
pastaenden — vare sig den omstdndigheten att konsumenterna av de aktuella varorna kan sammanfalla
eller den omstandigheten att det pa omradet for lyxvaror finns exempel pa tillverkare som producerar
bade de varor som avses i varumérkesansokan och de som skyddas av det dldre varumérket for att det
ska foreligga likhet, ens en svag sadan, mellan de berérda varuslagen.

Forvaxlingsrisken
Sasom redan har konstaterats ovan i punkt 44, fann 6verklagandenimnden redan pa grundval av en

jamforelse mellan de aktuella varorna att det inte foreldig nagon risk for forvixling hos
omsittningskretsen.
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Sokanden har gjort gillande att Overklagandendmnden inte tillimpade artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 korrekt och att likheten mellan de motstidende varumirkena i forening med likheten
mellan de varuslag som avses med dessa varumirken medfor att det foreligger risk for forvaxling.

Tribunalen har redan slagit fast, ovan i punkt 80, att 6verklagandendmnden inte gjorde néagot fel nar
den fann att det inte ens fanns en svag likhet mellan de aktuella varuslagen, varvid den éven beaktade
domen easyHotel (punkt 24 ovan, EU:T:2009:14, punkt 42), enligt vilken en risk for forvaxling enligt
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 kraver saval att de motstaende varumirkena dr identiska eller
liknar varandra som att de varor eller tjanster som avses ér identiska eller av liknande slag, och enligt
vilken dessa villkor &r kumulativa. Med hansyn hartill finner tribunalen att 6verklagandendmnden i det
aktuella fallet inte heller gjorde fel nidr den uteslot all risk for forvaxling redan pa grundval av en
jamforelse av de aktuella varorna.

Det ska harvid tillaggas — mot bakgrund av att de aktuella varuslagen inte liknar varandra och utan att
det paverkar bedomningen av sokandens andra grund avseende bestimmelsen i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 — att sokandens olika argument angdende att det &dldre varumirket dr kdnt och den
otillborliga fordel som varumirkessokanden skulle dra av denna omstidndighet inte foranleder nagon
annan bedémning. Dessa argument dr namligen verkningslosa ndr nagot av de kumulativa villkoren i
artikel 8.1 b i forordningen inte &r uppfyllt. Vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling kan
bristen pa likhet mellan de aktuella varuslagen nédmligen inte kompenseras av att de omtvistade
varumidrkena &r liknande eller till och med identiska, och detta oberoende av hur vil
omsittningskretsen kénner till dem.

Slutligen anser tribunalen, mot bakgrund av omstdndigheterna i malet, att det inte ar nodvéandigt att
prova huruvida det ar mojligt att sakprova sokandens hédnvisningar till tva avgoranden fran spanska
domstolar i ett drende som sokanden anser vara jamforbart med det nu aktuella malet, ndmligen en
dom fran Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) av den 13 mars 2013 och ett beslut fran
Tribunal Supremo (Spaniens hogsta domstol) av den 9 januari 2014. Tribunal Supremo avvisade ett
overklagande av domen fran Tribunal Superior de Justicia de Madrid, genom vilken ndmnda domstol
dels hade upphévt ett beslut fran den spanska patent- och varumairkesbyran (Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas) om registrering av ett varumérke som var identiskt med det som nu ar féoremal for
ansokan om registrering, dels hade aterkallat nimnda registrering och férklarat att den saknade verkan.

Aven om hinvisningarna i fraga skulle anses mojliga att ta upp till sakprévning, ska det erinras om att
det framgar av fast rdttspraxis att nationella beslut om registrering i medlemsstaterna och, analogt,
beslut att avfora ett varumiérke fran registret eller att neka registrering, inte utgér avgoérande
omstindigheter, utan endast omstindigheter som kan beaktas vid registreringen av ett
gemenskapsvarumidrke. Detsamma giller praxis fran nationella domstolar (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 16 februari 2000, Procter & Gamble/harmoniseringsbyran (formen pa en
tval), T-122/99, REG, EU:T:2000:39, punkt 61, och dom av den 19 september 2001,
Henkel/harmoniseringsbyran (rund tablett i rott och vitt), T-337/99, REG, EU:T:2001:221, punkt 58).
Denna riéttspraxis, som avser absoluta registreringshinder, dr analogt tillimplig i fraga om relativa
registreringshinder.

Det drende som prévades forst av Tribunal Superior de Justicia de Madrid och sedan av Tribunal
Supremo rorde, i motsats till forevarande mal, ett specifikt fall ddr det hade slagits fast att de olika
varor som skyddades av de motstdende varumirkena och omfattades av klass 9 i
Nice6verenskommelsen var identiska. Det var under dessa faktiska omstidndigheter, vilka inte kan
foranleda nigon slutsats med avseende pa det nu aktuella mélet, som Tribunal Superior de Justicia de
Madrid provade varumairkeslikheten och dérvid, inom ramen for helhetsbedomningen, fann att det
fanns likheter mellan varumérkena och, som en f6ljd dérav, risk for forvaxling. Tribunal Supremo
avvisade overklagandet i huvudsak av processuella skidl som inte heller kan tillmédtas nagon betydelse i
det aktuella malet.
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Talan kan saledes inte bifallas sévitt avser den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning nir den fann att
det dldre varumarket i dess registrerade form — det vill sdga skilt frdn ordelementet "longines” — inte ar
kant. Enligt sokanden var villkoren for tillimpning av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 tviartom

uppfyllda.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.

Enligt lydelsen i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 giller att, efter invdndning fran innehavaren av ett
dldre varumairke enligt punkt 2, det varumirke som ansdkan om registrering avser inte heller far
registreras om det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och avses bli registrerat for varor
eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumarket &r registrerat, niar — i fraga om ett
dldre gemenskapsvarumirke — det dr kdnt i unionen, eller, nir — i frdga om ett dldre nationellt
varumirke — det dr kiant i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumérke som ansdkan
avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre
varumérkets sédrskiljningsformaga eller renommé (se, for ett liknande resonemang, dom Emidio Tucci,
punkt 47 ovan, EU:T:2012:500, punkt 55).

Enligt réttspraxis ar syftet med artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 inte att hindra registrering av varje
varumirke som dr identiskt med eller liknar ett kdnt varumirke. Syftet med denna bestimmelse ar
framfor allt att innehavaren av ett dldre nationellt kdnt varumédrke ska kunna framstilla invindning
mot registreringen av varuméirken som antingen kan vara till forfang for det &dldre varumarkets
renommé eller sarskiljningsformaga eller dra otillborlig fordel av detta varumérkes renommé eller
sarskiljningsformaga (se, for ett liknande resonemang, dom Emidio Tucci, punkt 47 ovan,
EU:T:2012:500, punkt 56 och ddr angiven rattspraxis). Detsamma giller, analogt, enligt artikel 8.2 a iii)
jamford med artikel 8.5 i ovanndmnda forordning, dldre kdnda varumirken som blivit foremal for en
internationell registrering med rittsverkan i en unionsmedlemsstat.

Sasom redan angetts ovan i punkterna 13-15 fann 6verklagandendmnden i det hér fallet att d&ven om
sokandens bevisning klart visade att sokandens varor dr mycket uppskattade och att de har salts pa
den berdrda marknaden sedan bra mycket mer dn ett sekel, visade den ocksa att det normalt inte ar
det nu aktuella varumirket i sig som anbringas pa de aktuella varorna, utan ett sammansatt
varumirke i vilket dven det stiliserade ordet "longines”ingar. Overklagandenimnden fann att det inte
var styrkt att en betydande andel av omséttningskretsen i en vésentlig del av ldnderna, angivna ovan i
punkt 15, kdnner igen det internationella figurmirke som anforts som stod for invandningen nar det
anvinds skilt fran ordet “longines” pa urmakerivaror och kronometriska apparater. Enligt
overklagandendmnden &r det inte mdjligt att hypotetiskt faststilla att ett varumirke ar kant. Enligt
overklagandendmnden hade sokanden inte styrkt att omsdttningskretsen utan anstrdngning kan
associera figurkannetecknet bestdende i ett “bevingat timglas” med de urmakerivaror och
kronometriska apparater som stkanden tillverkar.

Sokandens argument kan delas upp i tva delar. Argumenten i den forsta delen ror att det éldre
figurmérket var vérldskidnt for urmakerivaror och kronometriska apparater, samt smycken, i klass 14,
sasom framgar av de handlingar som lamnades in till harmoniseringsbyran.

Med argumenten i den andra delen vill sokanden i princip styrka att registreringen av det sokta
varumadrket dr till forfang for forestillningen om exklusivitet och for den image av lyx och hog kvalitet
som det é&ldre varumiérket star for, och foljaktligen ocksd for varumirkets renommé och
sarskiljningsformaga. Sokanden har framhallit att den omstandigheten att en registrering av det sokta
varumirket skulle urvattna den formaga som det dldre varumirket — bestdende av ett "bevingat
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timglas”— har att sdrskilja vél definierade varor och stimulera konsumenternas koplust. Sokanden har
daven hdnvisat till att det sokta varumarket "parasiterar” och att det skulle dra otillborlig fordel — som
sokanden bedomer som mycket sannolik och forutsebar — av den omstidndigheten att det é&ldre
varumirket har starkt renommé.

Med beaktande av att tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 forutsitter att vissa
kumulativa villkor &r uppfyllda (se dven punkt 91 ovan) — vilket 6verklagandendmnden framholl i
punkt 24 i det angripna beslutet — bland annat att det ar styrkt att det dldre varumérke som anforts
till stod for invandningen dr ként, finner tribunalen att den ska borja med argumenten i den forsta
delen. Det ska saledes provas huruvida overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nir den
fann att det inte var styrkt att det dldre varumarket dr kiant och att sokanden av det skilet inte med
framgang kunde hénvisa till ovanndmnda bestimmelse for att invidnda mot registreringen av det sokta
varumarket.

I den forsta delen har sokanden for det forsta anfort, i strid med 6verklagandendmndens uppfattning,
att det dldre varumairket ofta anvinds dven utan ordet ”longines”, till exempel pa vissa spénnen till
smycken och urmakerivaror samt pa kronan pa armbandsur. Dessutom borde samtliga bevis som var
tillrackliga for att overklagandendmnden skulle anse att ordet "longines” i kombination med det &ldre
varumarket dr ett kdnt varumérke &ven kunna tjana som bevis for att det dldre varumérket i sig &r
kéant. Det édldre varumairket kan enligt sokanden anvdndas bade med eller utan ordet "longines”.

For det andra har s6kanden framhallit att det dldre varumairket har anvénts for att beteckna sokandens
varor sedan 1874, att det anvidndes for forsta gangen redan 1867 och att det ar ”extremt kant”, inte
bara av fackmén inom urmakeribranschen, utan &ven av genomsnittskonsumenten. Varumarkets
ndrvaro pa sokandens metaller utgor for konsumenter och fackmén en bekriftelse pa att det &ér fraga
om originalvaror.

For det tredje har sokanden betonat att det dldre varumairket, som &verfor ett antal olika positiva
budskap om varorna till konsumenten, har ett sjdlvstandigt och separat vdrde for fler varor én de i
klass 14, namligen &ven for varor i klasserna 9 och 25.

Tribunalen péapekar att det framgar av réttspraxis att ett varumairke ska, for att uppfylla kravet pa att
vara kint, vara kdnt av en betydande del av omsittningskretsen for de varor eller tjanster som
omfattas av varumdrket. Vid bedomningen av detta villkor ska samtliga relevanta omstédndigheter
beaktas, ndmligen bland annat det dldre varumairkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur linge
och pa hur stort geografiskt omrade varumirket har anviants och hur stora investeringar som har
gjorts for att marknadsfora det. Néar varumairket &r kidnt inom en visentlig del av det berdrda
territoriet krdvs inte att det dr kint av en viss procentandel av den salunda definierade
omsittningskretsen eller att varumirket dr kdnt i hela det berorda territoriet (se, for ett liknande
resonemang, dom Emidio Tucci, punkt 47 ovan, EU:T:2012:500, punkt 58 och déir angiven
rattspraxis).

I det aktuella fallet foljer det av provningen av de bevis som sokanden lade fram vid
harmoniseringsbyran att sokandens varor mycket riktigt sedan linge har en stark nédrvaro pa
marknaden, atminstone i vissa medlemsstater i unionen dir det &dldre varumirket ar skyddat.
Overklagandenimnden bekriftade for évrigt detta uttryckligen i det angripna beslutet, men framhéll
samtidigt att varorna allmént sett inte, eller i alla fall mycket séllan, marknadsfordes med det &ldre
varumirket i sig, utan med ett sammansatt varumaérke i vilket ingar bland annat det figurkdnnetecken
som utgor det dldre varumarket.

Sasom framgar av punkt 35 i det angripna beslutet lade overklagandendmnden sérskild vikt vid den
omstiandigheten att ”i den anvdnda kombinationen av atergivningen av det bevingade timglaset och
ordet 'longines’, utgor ordet den visuellt dominerande bestandsdelen”. I samma punkt i det angripna
beslutet fann den vidare att en annan bedémning skulle ha varit mojlig till exempel om det éldre
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varumadrket “kontinuerligt hade atergetts pa ett annat sitt, i form av en kombination av ett stort
figurelement och ett litet ordelement, eller om sokanden hade tillhandahallit bevis som bekraftade att
konsumenterna hade vant sig vid att snarare fokusera pa bilden av det bevingade timglaset dn pa
elementet ’longines”. Overklagandenimnden ansdg att de faktiska omstindigheterna i mélet dock
medforde att de senare dverviagandena inte kunde beaktas.

I detta avseende konstaterar tribunalen inledningsvis att den delar 6verklagandendmndens beddmning
av sokandens bevisning, ndmligen att det inte framgick av denna att konsumenterna hade vant sig vid
att fokusera pa det element i det anvinda sammansatta varumarket som bestod i ett "bevingat timglas”.
Det kan exempelvis papekas att nidmnda bevisning inte innehaller nidgra marknadsundersokningar
bland omsittningskretsen angdende dess uppfattning av det anvinda sammansatta varumérket,
angdende vilka element i varumérket som den lagger pa minnet eller, &tminstone, vilka element som
omsittningskretsen, ndr den handlar och darvid stills infor flera olika varumirken, kan uppfatta som
hanvisningar till sokandens varor. S6kanden lamnade inte heller in nigra marknadsundersékningar i
vilka deltagarna, nér de stilldes infor figurkdnnetecknet i sig, det bevingade timglaset, skulle ange om
de kdnde till kinnetecknet och i sa fall med vad de associerade detsamma.

I motsats till vad sokanden har pastéitt anser tribunalen vidare att den bevisning som s6kanden anférde
vid harmoniseringsbyran avseende anviandningen av det dldre varumaérket i formen av ett bevingat
timglas inte &r tillriacklig for att det ska anses styrkt att detta ar ként.

Det framgar i sjilva verket, sisom harmoniseringsbyran for ovrigt har gjort géllande, att det &ldre
varumadrket i sig inte upptar nagon visuellt betydelsefull plats nédr det anviands pa klockor. Tvartom
sitter det ibland dér det skulle kunna passera obemarkt, pd grund av dess dimensioner och placering.
Detta giller sdrskilt sokandens hénvisningar till att det &ldre varumédrket anvidnds pa spannen,
armband och kronan pa armbandsur.

Inte heller framgér det av sokandens bevisning vid harmoniseringsbyran att det dldre varumarket i sig
kontinuerligt anvands i marknadsforingsmaterial, pa fakturor eller i tidningar i tillracklig omfattning, i
kvantitativt eller kvalitativt hanseende, for att det ska ha nidgon betydelse for bedomningen av om det
ar kant. Sasom overklagandendmnden konstaterade foljer det ndmligen av bevisningen att det féorutom
i undantagsfall 4r det sammansatta varumarket, bestdende av bade det édldre varumirket och ordet
"longines”, som vanligtvis anvands.

Under dessa omstandigheter dr den grundlidggande fraga som tribunalen har att prova fragan huruvida
omsittningskretsen — som vid upprepade tillfillen, har sett reklam, handlingar eller till och med varor
med det sammansatta varumairket, bestaende av det &dldre varumirket och ordet ”longines” — har
noterat och lagt dven det dldre varumarket i sig pa minnet pa ett tillrackligt kontinuerligt sétt for att
det ska anses styrkt att detta dr kédnt enligt kriterierna i punkt 100 ovan.

For det forsta styrker sokandens bevisning bland annat att den ovanndmnda reklamen har funnits med
i alla mojliga slags tidskrifter och dagstidningar, som utges pa olika sprak och séljs bland annat i de
medlemslander i unionen som &r relevanta i forevarande mal. Dessutom papekade
overklagandendmnden i detta avseende, i punkt 25 sjitte strecksatsen i det angripna beslutet, att 31 av
tidningsurklippen kommer fran tidskrifter eller dagstidningar utgivna i unionens medlemsldnder.

For det andra ska det beaktas att det i stor utstriackning &ar fraga om tidskrifter som inte riktar sig
enbart till fackmaén, utan dven till personer i den stora allménheten, oavsett om de dr intresserade av
mode eller kindisskvaller eller om de vill informera sig om sina fritidsintressen, inbegripet sport av
olika slag. Viss reklam har publicerats i tidningar for samlare, andra i “allméninriktade” tidningar.
Tribunalen har éven konstaterat att nimnda reklam vid flera tillfallen har tackt en hel- eller halvsida i
de aktuella tidskrifterna eller dagstidningarna.
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For det tredje framgar det av sokandens bevisning vid harmoniseringsbyran att reklamen for det
aktuella sammansatta varumaérket, eller de varor som betecknas med detta varumirke, ofta presenteras
i ett sammanhang eller i samband med situationer dar det férekommer kénda personer ur kulturlivet
eller idrottskretsar. Det framgar av flera handlingar som sokanden inkommit med att reklamen
utnyttjar samarbetet med vérldsberomda personer, bland annat skiddespelare, poeter, tennisspelare,
personer inom ridsporten, skidékare, cyklister, bagskyttar, gymnaster och vissa modeller. Varorna i
fraga har saledes i reklamsyfte burits av virldsberomda idrottsmén eller skaddespelare som André
Agassi, Audrey Hepburn och Humphrey Bogart.

For det fjarde beaktar tribunalen ocksa den omstindigheten, vilken framgér av bevisningen, att reklam
for det aktuella sammansatta varumarket, bestdende i det grafiska elementet i form av ett bevingat
timglas och ordet "longines”, har visats vid flera idrottstévlingar, av vilka atminstone vissa har sénts pa
TV.

For det femte framgar det vidare av tabeller och annan bevisning som sokanden lidmnade in vid
harmoniseringsbyran att sokanden under manga éar, sérskilt mellan 2002 och 2010, lade ned stora
belopp pa reklam i olika lainder sasom Frankrike, Spanien eller Italien, vilka ar relevanta i det aktuella
fallet. Sokanden gav dven in exempel pa fakturor avseende forsiljning av de berérda varorna, sérskilt
klockor. Pa fakturorna finns ocksa det sammansatta varumérket och styrker sokandens starka nérvaro
pé den europeiska marknaden, bland annat i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Slutligen ingav
sokanden vissa marknadsundersokningar avseende det sammansatta varumirkets nérvaro pa
marknaden i vissa unionsldnder, bland annat Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien.

Samstammig bevisning styrker saledes att det sammasatta varumirket sedan linge har anvénts inte
bara i Schweiz, utan dven i vissa av de medlemsldnder i unionen som é&r relevanta i malet.

Tribunalen anser att de ovannidmnda omsténdigheterna tillsammans inte foranleder nagon annan
bedomning én den som overklagandenamnden gjorde enligt punkt 93 ovan.

I brist pa bevis for att konsumenterna har vant sig vid att fokusera sérskilt pd det element i det
anvidnda sammansatta varumirket som bestar av ett “bevingat timglas” (se ovan punkt 103), ska
namligen omséttningskretsens uppfattning av varumérket bedomas genom en helhetsbedomning av
niamnda varumérke och dess olika bestandsdelar.

Sasom  oOverklagandendmnden konstaterade framgar det av sokandens bevisning  vid
harmoniseringsbyran angdende anvindningen av det sammansatta varumérket att det klart var
ordelementet, bestdende i ordet "longines”, som var dominerande i helhetsintrycket av kédnnetecknet i
fraga, sarskilt i visuellt hdnseende.

Forst och framst beror detta pa ordets placering i det sammansatta varumérket, nirmare bestamt i den
ovre halvan av detsamma, och pa att ordelementet dr bade hogre och langre dn det grafiska elementet,
vilket bestar av ett "bevingat timglas” av betydligt mindre dimensioner.

Vidare éar ordet "longines”lattlést, eftersom det ér skrivet med versaler i ett typsnitt som inte skiljer sig
sarskilt mycket fran allmént anvénda typsnitt. Det enda lite speciella grafiska elementet i ordet
"longines” ér att versalernas extremiteter forlangts nagot med hjalp av ett litet streck.

Det ska dven framhallas att det grafiska elementet, vilket enligt sokanden bestar av ett bevingat timglas
visserligen inte kan anses obetydligt i det ssmmansatta varumérket i den form som anvénds, men énda
ar klart underordnat och hamnar i bakgrunden i det helhetsintryck som konsumenter far av detta
varumirke, inte bara pa grund av elementets dimensioner — det &r mindre dn ordet "longines” — men
dven pa grund av dess snarast komplicerade karaktér. Det aterger namligen utstrackta vingar i vars mitt
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det finns en slags rektangel som star pa kortsidan och delas upp av tva diagonala streck, vilka i sin tur
ar forenade av tva horisontella streck — en helhet som inte &r latt att lagga pa minnet. Samma analys ar
giltig for de sma variationer av detta grafiska element som anvénts av sokanden.

Dessutom anser tribunalen att det inte pd nagot sitt dr givet att omsattningskretsen, vilken for ovrigt
inte dr uppmidrksam pa detaljerna i det anvinda sammansatta varumarket, uppfattar delen i figurens
mitt som ett slags stiliserat timglas. En sddan uppfattning skulle, i forekommande fall, visserligen
lattare kunna uppkomma hos konsumenter som kénner till att ett figurmérke bestdende i ett "bevingat
timglas”, dock med en lite annorlunda utformning, anvindes av sokanden redan pa 1800-talet och
dérefter blev en av de forsta internationella registreringarna hos Virldsorganisationen for den
intellektuella &dganderdtten (Wipo), en omstindighet som sokanden har hdnvisat till. Tribunalen
konstaterar dock, i likhet med overklagandenamnden i punkt 34 i det angripna beslutet, att denna
omstiandighet inte kan anses vara vilkdnd av omséttningskretsen, vilken, sasom pépekats ovan, inte
bara bestdr av fackmin i urmakeribranschen (se dven punkt 125 nedan). Det finns saledes inte heller
nagot skl kopplat till det begreppsmaissiga innehallet i det aktuella grafiska elementet som talar for
att en vasentlig del av omséttningskretsen skulle ldgga just detta pa minnet.

Mot bakgrund av det ovan anforda finner tribunalen att overklagandendmnden inte gjorde nagot fel
ndr den fann att sokanden inte hade styrkt att det dldre varumairket, i dess registrerade form, ar ként.
Aven om det sammansatta varumirket bestidende av det dldre varumirket och ordet "longines”har
anvints kontinuerligt 6ver tid i betydande man, bade i kvantitativt och kvalitativt hédnseende, ar det
ordet "longines” som drar till sig konsumenternas uppmarksamhet och som de sannolikt kommer att
minnas. Det dr hidrvid inte styrkt att en vasentlig del av omsittningskretsen, i en eller flera av de
medlemsstater i unionen med avseende pa vilka sokanden har gjort gillande att varumarket &ar kant,
daven kénner till det &ldre varumairket i sig och att den utan anstrdngning associerar det med
sokandens urmakerivaror och tidmétare, vilka dr de enda med avseende pa vilka sokanden har pastatt
att varumairket ar kant.

Inget annat av sokandens argument foranleder nagon annan bedémning.

Sasom sokanden har péstitt dr det visserligen i teorin inte uteslutet att anvindningen av ett &ldre
varumirke som en del av ett sammansatt varumérke kan vara tillrackligt for att det dldre varumarket
ska anses kint, trots att det inte, eller enbart i liten utstrackning, har anvénts skilt fran det
sammansatta varumarket.

En sddan mdjlighet framgar av en analog tillimpning av den réttspraxis enligt vilken ett varumérke kan
forvirva speciell sarskiljningsforméaga till f6ljd av att det anvénts under lang tid och att det ar valkant i
form av en del av ett annat registrerat varumérke, under forutsittning att omsattningskretsen uppfattar
varumairket som att det anger att varorna harror fran ett visst foretag (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 7 september 2006, L & D/harmoniseringsbyrdan — Sdmann (Aire Limpio), T-168/04, REG,
EU:T:2006:245, punkt 74). Sdsom overklagandendmnden framholl i punkt 35 i det angripna beslutet
skulle emellertid en bedémning att det nu aktuella dldre varumaérket &r ként ha kravt att detta hade
atergetts pa ett annat sétt i det anvidnda sammansatta varumarket for att omséttningskretsen skulle
kunna ldgga den pa minnet.

Savitt vidare avser sokandens olika pastaenden angaende det &ldre varumairkets ldnga historia och
kontinuerliga anvandning &ar dessa inte avgorande for att styrka att varumairket ar kint, eftersom det
inte finns tillrackligt konkreta bevis for att en visentlig del av omsittningskretsen kénner till
varumérket. Bland sokandens bevisning finns visserligen vissa artiklar av vilka det framgar att ett
kdannetecken bestaende av ett "bevingat timglas’har anvdnts och varit registrerat sedan ldnge.
Tribunalen konstaterar dock att vissa av artiklarna snarare riktade sig till fackmén eller schweiziska
lasare och att det inte &r styrkt att de verkligen nadde ut till en stor del av den berorda
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omsdttningskretsen. Under alla omstidndigheter ska det papekas att den historiskt sett anvinda bilden
av ett ”"bevingat timglas”, som var mycket detaljerad, skiljer sig mérkbart fran den bild som nu
anvinds i det dldre varumarket.

Av skal motsvarande dem i punkt 125 ovan, finner tribunalen att sokanden inte har styrkt pastaendet
att inte enbart fackmin, utan dven den stora allménheten, kénde till att det var genom bilden av ett
bevingat timglas som sokandens originalvaror kunde kénnas igen och skiljas fran markesforfalskade
varor. Tribunalen anser sirskilt att det for en betydande del av omsittningskretsen ar anviandningen
av ordet "longines” pa de berdrda varorna som fyller denna funktion.

Mot bakgrund av samtliga omstdndigheter kan sokanden saledes inte med framgang hévda att det &r
genom det dldre “kdnda”varumirket som sokanden oOverfor ett antal olika positiva budskap om
varorna till konsumenten och att detta varumérke har ett sjalvstindigt och separat virde som har
betydelse for fler &n varorna i klass 14, namligen dven for varorna i klasserna 9 och 25. Aven om det
inte kan uteslutas att det anvdnda sammansatta varumairket dr kidnt, och detta pa grund av det
ingdende ordet "longines”, kan detsamma inte sigas om det dldre varumairket i sig.

D& overklagandendimnden vid bedomningen enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 enbart
konstaterade att det inte hade styrkts att det dldre varumaérket dr ként (se ovan punkt 96), ankommer
det saledes inte pa tribunalen att for forsta gangen prova sokandens péstdenden i fragan huruvida
ovriga villkor for tillimpning av ndmnda bestimmelse (se ovan punkterna 91 och 92) &r uppfyllda,
eftersom dessa pastdenden saknar betydelse for maélets utgang.

Harav foljer att inte heller sokandens andra grund kan godtas, och talan ska foljaktligen ogillas i sin
helhet.

Rittegangskostnader

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

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

Mot denna bakgrund beslutar

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

2) Compagnie des montres Longines, Francillon SA, ska ersitta rittegangskostnaderna.
Dittrich Schwarcz Tomljenovi¢
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 12 februari 2015.

Underskrifter.
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