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FORSLAG TILL AVGORANDJE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 19 juli 2016'

Mal C-577/14 P

Brandconcern BV
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet

"Overklagande — EU-varumirke — Ordmirket "Lambretta” — Ansékan om upphivande fran
Brandconcern BV — Delvis upphdvande”

1. Ett av villkoren for att ett varumérke ska registreras ar att det i ansokan anges for vilka varor och
tjidnster som skydd av detta kdnnetecken soks. For detta dndamal anvidnder sig savdl de ekonomiska
aktorerna  som  medlemsstaternas ~ varumérkesmyndigheter ~ och  Europeiska  unionens
immaterialrittsmyndighet (nedan kallad EUIPO?) av Niceklassificeringen.?

2. Nicedverenskommelsen innehéller en forteckning med 34 varuklasser och 11 tjansteklasser. Varje
klass innehaller allmdnna anvisningar rorande de sektorer som varorna eller tjansterna hanfors till.
Klassificeringen innehéller dessutom en alfabetisk forteckning 6ver varor och tjdnster, i vilken det
anges vilken klass var och en av varorna eller tjansterna hanfors till.

3. I domen The Chartered Institute of Patent Attorneys®* (nedan kallad domen IP Translator), uttalade
sig domstolen om tolkningen av anvindningen av klassrubriker i Nice6verenskommelsen, som en
faktor som paverkar omfattningen av det skydd som registrering av varumirken ger. Domstolen gav
dér viss vdgledning och den slog i synnerhet fast att det dr nodvandigt att i ansokningarna med
klarhet och precision ange for vilka varor och tjinster som registerskydd séks.” Domstolen begriansade
emellertid inte domens réttsverkningar i tiden.

1 — Originalsprék: spanska.

2 — Forkortningen av myndighetens namn pa engelska (European Union Intellectual Property Office) anvinds for att beteckna den pa alla de
Ovriga spraken.

3 — Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid registrering av varuméarken av den 15 juni 1957, dndrad den

28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, nr 1-18200, s. 89; nedan kallad Niceklassificeringen, Gverenskommelsen
eller bara klassificeringen).

4 — Dom av den 19 juni 2012 (C-307/10; EU:C:2012:361). Domen é&r kind genom hénvisning till det ordkénnetecken som den avsag: "IP
Translator”.

5 — Betriffande domen i malet IP Translator, se punkt 53 och féljande punkter.
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4. Foretaget Brandconcern BV har i forevarande mal yrkat att tribunalens dom av den
30 september 2014, Scooters India/harmoniseringsbyran — Brandconcern (LAMBRETTA) (nedan
kallad den 6verklagade domen) ska upphivas.® Brandconcern BV anser att tribunalen gjorde fel som
inte tillimpade den praxis som foljer av domen i malet IP Translator retroaktivt pa en ansokan om
registrering som ingetts till EUIPO, rorande klass 12. Genom o6verklagandet ges domstolen tillfille att
generellt klargora granserna for den praxis som féljer av domen i malet IP Translator, samt darefter
prova huruvida den eventuellt ar tillimplig pa redan registrerade varumérken.

5. Under alla forhéallanden ska den dom genom vilken dverklagandet avgors ha begransad réttsverkan,
mot bakgrund av den nya lydelsen av artikel 28 i férordning nr 207/2009,” efter det att férordning (EU)
2015/2424 tridde i kraft den 23 mars 2016.° Punkt 8 i den artikeln syftar till att forsoka minska
tolkningsproblemen rorande klassificeringen av varor och tjénster for varumirken som registrerats
fore den tidpunkt d& domen i malet IP Translator meddelades.

I — Tillimpliga bestimmelser

A — Forordning nr 207/2009 om EU-varumcdrket

6. Gemenskapsvarumirken regleras, savitt avser forevarande mal, av forordning nr 207/2009. De
senare omarbetningarna, enligt forordning nr 2015/2424, dar véasentliga delar av de tidigare
bestimmelserna om gemenskapsvarumirken (nu kallade EU-varumirken)® #ndrats, paverkar inte
forevarande overklagande av tidsmaéssiga skal (ratione temporis). Det kan emellertid vara lampligt att
beakta den nya artikeln 28 (Beteckning och klassificering av varor och tjanster), i vilken foljande
foreskrivs i punkt 8:

”8. Innehavare av EU-varumirken for vilka ansokan har lamnats in fore den 22 juni 2012 och vilka
registrerats i fraga om hela rubriken i en Niceklass, far forklara att deras avsikt den dag d& ansokan
gjordes hade varit att soka skydd for varor eller tjanster utover det som i bokstavlig mening omfattas av
klassrubriken, under forutsittning att de varor eller tjdnster som avses ingar i den alfabetiska
forteckningen for den klassen i den version av Niceklassificeringen som gillde den dag dd ansokan
lamnades in.

Forklaringen ska inges till immaterialraittsmyndigheten senast den 24 september 2016, och ska pa ett
klart, tydligt och specifikt sdtt ange vilka andra varor och tjanster som omfattas én de som
bokstavligen omfattas av beteckningarna i en klassrubrik, vilka ursprungligen omfattades av
innehavarens avsikt. ...

EU-varumarken for vilka ingen forklaring lamnas in inom den tidsperiod som anges i andra stycket ska,
raknat fran utgdngen av den perioden, utstrdckas till att bara omfatta varor eller tjanster som
bokstavligen omfattas av de beteckningar som ingér i den relevanta klassrubriken.”

6 — Mal T-51/12, ej publicerad (EU:T:2014:844).
7 — Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).

8 — Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 om &ndring av radets forordning (EG) nr 207/2009
om gemenskapsvarumiarken och av kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumérke samt om upphdvande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumarken, moénster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

9 — Detta begrepp anvinds i artikel 1.2 i forordning 2015/2424. Jag kommer genomgéende att anvinda mig av begreppet "EU-varumirke”.
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7. 1 avdelning VI (Avstdende, upphdvande och ogiltighet), foreskrivs foljande i artikel 51 rorande
grunder for upphévande:

1. Efter ansokan till byran eller pa grundval av ett genkdromal i mal om varumairkesintrang ska de
rattigheter som tillhor en innehavare av ett gemenskapsvarumairke forklaras upphavda i foljande fall:

a) Om varumiérket under en sammanhidngande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i
gemenskapen for de varor eller tjdnster for vilka det ar registrerat och det inte finns skilig grund
for att varumadrket inte anvénts. ...

2. Om det finns grund for att upphédva rattigheterna endast for en del av de varor eller tjanster for
vilka gemenskapsvarumarket ar registrerat, ska innehavarens rattigheter forklaras upphévda endast for
berérda varor eller tjanster.”

B - Férordning (EG) nr 2868/95 om genomfoérande
8. Under rubriken "Forteckning 6ver varor och tjanster” foreskrivs foljande i regel 2:

”1. Den gemensamma klassificering som anges i artikel 1 i Nice-6verenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjénster for varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar
och tilldgg, skall tillimpas vid klassificering av varor och tjanster.

2. Forteckningen 6ver varor och tjanster skall utformas pa ett sadant sitt att varorna och tjansternas
art tydligt framgar sa att det blir mojligt att klassificera varje post enligt endast en klass i
Nice-klassificeringen.

3. Varorna och tjansterna bor sa langt det dr mojligt grupperas i enlighet med klasserna i
Nice-klassificeringen, varvid varje grupp inleds med det klassnummer till vilket gruppen hor enligt
den klassificeringen och grupperna uppfors i samma ordning som i den klassificeringen.

4. Klassificeringen av varor och tjanster anvinds uteslutande for administrativa éndamal. Varor och
tjianster far darfor inte bedomas likna varandra pa den grunden att de klassificeras i samma klass
enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjanster far inte bedémas vara olika varandra pa den
grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.”

C - Meddelanden fran direktoren for EUIPO

9. Direktoren for EUIPO ska ha de befogenheter som anges i artikel 124 i forordning nr 207/2009. De
innefattar bland annat att utfirda interna administrativa foreskrifter och i synnerhet att offentliggora
meddelanden (punkt 2 a), vilka ska offentliggoras i EUIPO:s officiella tidning, enligt artikel 89 b i den
forordningen.

10 — Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumérke (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess édndrade lydelse enligt kommissionens forordning (EG) nr 355/2009 av den
31 mars 2009 (EUT L 109, 2009, s. 3). Jag kommer nedan att anvinda begreppen "tillimpningsforordning” och ”"genomforandeférordning”
utan atskillnad.
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10. For att forklara och fortydliga myndighetens praxis nér det géller anvandning av klassrubriker och
foljderna av sadan anvéndning nédr en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumairke eller en
registrering av ett sadant varumairke blir foremal for en begransning eller ett partiellt avstidende eller
ar inblandade i ett invandnings- eller ogiltighetsforfarande, antog och offentliggjorde direktoren
meddelande nr 4/03." I punkt IV forsta och andra stycket anges foljande:

"De 34 varuklasserna och de 11 tjdnsteklasserna tédcker samtliga varor och tjdnster, vilket betyder att
den som anvidnder samtliga allménna beteckningar som aterfinns i en viss klassrubrik dédrmed gor
ansprak pa skydd avseende samtliga varor eller tjanster i den berérda klassen.

Den som anvénder en viss allmén beteckning som aterfinns i en klassrubrik gor pa motsvarande satt
ansprak pa skydd avseende samtliga varor eller tjanster som passar in under denna allménna
beteckning och korrekt klassificeras som tillhérande den berérda klassen. ...”

11. Till foljd av domen i malet IP Translator, i vilken domstolen visserligen hade tolkat
direktiv 2008/95/EG " och inte forordning nr 207/2009, offentliggjorde EUIPO:s direktér meddelande
nr 2/12," i vilket punkt V har foljande lydelse:

"] fraga om ansokningar om gemenskapsvarumadrke vilka registrerats innan detta meddelande trddde i
kraft och dar samtliga allmdnna beteckningar i rubriken till en viss klass anvéinds, har byran bedomt
att det ar registreringssokandens avsikt, mot bakgrund av vad som angavs i det tidigare meddelandet
nr 04/03, att ansokan ska omfatta alla varor eller tjdnster i den alfabetiska forteckningen for denna
klass enligt den vid tidpunkten for ansokan géllande versionen.

Ovanstdende giller med forbehall for vad som foreskrivs i artikel 50 i forordningen om
gemenskapsvarumarken.”

II — Bakgrund till tvisten

12. Av punkterna 1-6 i den Overklagade domen framgar att Scooters India Ltd dr innehavare av
ordmirket “Lambretta” som gemenskapsvarumirke.' Ansokan ingavs den 7 februari 2000 och
varumairket registrerades av myndigheten den 6 augusti 2002, med nummer 1495100.

13. I ansokan om registrering begransades de varor som avsiags med det sokta varumarket till klasserna
3, 12, 14, 18 och 25 i Nice6verenskommelsen. Eftersom Scooters India i vissa delar inte langre vidhaller
de yrkanden foretaget framstillde vid tribunalen, ™ &r det i férevarande mél om 6verklagande tillrdckligt
att hénvisa till varor som ingér i klass 12, vilken har f6ljande beskrivning i Nicedverenskommelsen:

— Klass 12: "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pa vatten.”

11 — Meddelande nr 4/03 fran ordféranden for harmoniseringskontoret av den 16 juni 2003 avseende anvindningen av klassrubriker i
forteckningarna Gver varor och tjdnster i ans6kningar om registrering av gemenskapsvarumérken.

12 — Europaparlamentets och radets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, 2008,
s. 25).

13 — Meddelande nr 2/12 fran EUIPO:s direktor av den 20 juni 2012, vilket har samma titel som foregdende meddelande, meddelande nr 4/03,
som det upphévde och ersatte. Upphévandet av meddelande nr 2/12 ska ske etappvis: En del upphévs fran och med den 23 mars 2016 och
de aterstaende delarna fran och med den 25 september samma ar, da de ersitts av meddelande nr 1/2016 fran myndighetens direktor av den
8 februari 2016 rérande tillimpning av artikel 28 i forordningen om EU-varumaérken.

14 — T sitt svaromal gjorde Scooters India gillande att det i ansokan aberopades foretrade pa grund av fem &ldre varumadrkesregistreringar i
Forenade kungariket, bland annat nr 874581 for motorfordon, skapbildar, cyklar och tillbehér till dem som ingar i klass 12, samt en i
Italien.

15 — Enligt punkt 7 i den 6verklagade domen vidholl Scooters India inte lingre yrkandet om ogiltigférklaring med avseende pa de 6vriga varu-
och tjansteklasserna.
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14. Den 19 november 2007 ansokte foretaget Brandconcern om delvis upphdvande av varumaérket
Lambretta, med stod av artikel 50.1 a och 50.2 i férordning (EG) nr 40/94.'° Denna ansokan om
upphédvande omfattade bland annat varorna i klass 12 och den byggde pa att varumérket inte hade
varit i verkligt bruk under en sammanhéngande femarsperiod.

15. Annulleringsenheten vid EUIPO meddelade beslut den 24 september 2010, i vilket Brandconcerns
yrkande bif6lls och varumarket delvis upphdvdes fran och med den 19 november 2007, bland annat
for varorna i klass 12.

16. Scooters India Overklagade beslutet av den 24 september 2010 till EUIPO, med stod av
artiklarna 58—64 i férordning nr 207/20009.

17. I beslut av den 1 december 2011 (nedan kallat det overklagade beslutet) avslog EUIPO:s forsta
overklagandendmnd Scooters Indias 6verklagande, med undantag av den del som rorde “tvalar” i klass
3 (med avseende pd vilken éverklagandendmnden upphivde beslutet av den 24 december 2010)."

18. Overklagandenamnden fann, som skil for att avsla Scooters Indias éverklagande, att Scooters India
inte hade styrkt att varuméirket Lambretta hade varit i verkligt bruk for varorna i klass 12 (bland
annat), vilket innebar att registreringen skulle upphévas.

III - Den overklagade domen

19. Genom ansokan av den 8 februari 2012 vickte Scooters India talan om ogiltigforklaring av
overklagandendmndens beslut vid tribunalen. Scooters India anforde en enda grund som stod for sin
talan, ndmligen &sidosattande av artikel 51.2 i forordning nr 207/2009, vilken Scooters India delade
upp i tva anmérkningar.

20. I den forsta anmairkningen vénde sig Scooters India mot att dverklagandendmnden inte hade
undantagit reservdelar fran upphévandet av varumirket och yrkade att EUIPO skulle tillimpa det
tolkningskriterium som géllde vid den tidpunkt d& ansékan gjordes &r 2000. Detta kriterium innebar
att om varorna i en klassrubrik utan atskillnad anges i en ansokan om registrering, omfattar den alla
varor i den alfabetiska forteckningen Over varor och tjdnster som ingar i den klassen (nedan kallad
allomfattande tolkning).

21. Tribunalen nyanserade denna anmirkning. Den undersokte'® om reservdelar fér skotrar ingick
bland de varor som var fortecknade i klass 12 och provade darefter huruvida Scooters Indias ansékan
kunde provas i enlighet med en allomfattande tolkning, eller om det skulle ske i enlighet med en
“textorienterad” tolkning,” diar hénsyn endast tas till inneborden av de varukategorier som
uttryckligen anges i den berorda klassrubriken (i det hédr fallet fordon och farkoster;
fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pa vatten).

16 — Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava,
omrdde 17, volym 2, s. 3). Nu artikel 51.1 a och 51.2 i forordning nr 207/2009.

17 — Samma dag ogillade 6verklagandendmnden ett Gverklagande av annuleringsenhetens beslut om upphavande fran Brandconcern.
18 — Punkt 18 och foljande punkter i den 6verklagade domen.

19 — De engelska uttrycken ”class-heading-covers-all-approach”, for den allomfattande tolkningen, och
“class-heading-means-what-it-says-approach”, for den textorienterade, anvinds ofta for att bendmna dessa tva synsitt. Se exempelvis
Kramer, F., ”§32”, i Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (red.), Markenrecht (vol. 1), 3 uppl., C.F. Miiller, 2015, s. 65, punkt 649.
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22. Tribunalen erinrade om domen i mélet IP Translator,” av vilken foljer att nir den som anséker
om registrering av ett varumirke anvander samtliga allmidnna beteckningar i en viss klassrubrik i
klassificeringen, ska denne precisera huruvida registreringsansokan avser alla varor eller tjénster i den
alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjanster. I det
sistndmnda fallet d4r den sokande skyldig att precisera vilka varor eller tjanster i den aktuella klassen
som avses.”'

23. Eftersom domen IP Translator hade meddelats efter tidpunkten for de faktiska omstandigheter som
overklagandet avsag, undersokte tribunalen om den domen hade négon betydelse for malet och fann
att meddelande nr 2/12 var tillimpligt i detta mal. Tribunalen anférde i huvudsak foljande argument
for detta: a) Meddelande nr 4/03 syftade endast till att forklara myndighetens praxis fram till dess
offentliggorande. b) I meddelande nr 2/12 gjordes ingen atskillnad mellan varumirken som
registrerats fore respektive efter meddelande nr 4/03. c) Rattssdkerhetsprincipen talade for att
meddelande nr 2/12 skulle tillimpas pa varumirken som liksom Lambretta registrerats innan
meddelande nr 4/03 antogs.*

24. Foljaktligen slog tribunalen fast att den omsténdigheten att samtliga varukategorier i rubriken for
klass 12 ndmndes i ansokan om registrering av varumirket Lambretta, skulle tolkas sa att den
omfattade samtliga varor i den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen, vilket for ovrigt
overensstimde med Scooters Indias avsikter. Tribunalen angav ocksa att d&ven om reservdelar for
skotrar i sig inte anges i den alfabetiska forteckningen 6ver varor i klass 12, innefattar den tillbehor
och delar till fordon, sdsom déck, hjul eller oljetrdg, och att 6verklagandendmnden dérfér borde ha
undersokt hur varumaérket i sjilva verket anvénds for reservdelar. Eftersom nagon sadan undersokning
inte hade gjorts i det 6verklagade beslutet, godtog tribunalen den foérsta anmérkningen i den grund for
ogiltigforklaring som Scooters India hade aberopat.*

25. I den andra anmirkningen gjorde Scooters India géllande att 6verklagandendmnden hade gjort sig
skyldig till felaktig rattstillimpning, genom att inte tillimpa domstolens praxis enligt vilken ett verkligt
bruk av varumairket for reservdelar medfor att innehavarens réttigheter kvarstar betraffande de varor
som dessa delar ingar i.*

26. Tribunalen underkinde den andra anmaérkningen, eftersom overklagandenidmnden inte hade
kommit att prova den bevisning som hade forebringats med avseende pa reservdelar for skotrar. Den
gav emellertid 6verklagandendmnden anvisningar for hur den borde genomféra en sddan provning
betriffande anvindningen av varumédrket Lambretta pa reservdelar och den hénvisade da — bland
annat — till de kriterier som angavs i domen i mélet Ansul.”

IV - Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

27. Brandconcerns 6verklagande inkom till domstolens kansli den 11 december 2014 och EUIPO:s och
Scooters Indias svaromal inkom den 10 respektive den 18 mars 2015.

28. Replik ingavs den 4 juni 2015 och dupliker ingavs av Scooters India och av EUIPO den 8 respektive
den 13 juli, i enlighet med artikel 175.1 i domstolens réttegangsregler.

20 — Tribunalen hénvisade ndrmare bestamt till punkt 56 i domen, enligt vilken direktiv 2008/95 inte utgor hinder for att de allménna
beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen anvinds for att ange de varor och tjdnster som det ansoks om varumarkesskydd for,
savitt angivandet &r sa klart och precist att de behoriga myndigheterna och de ekonomiska aktorerna kan faststdlla omfattningen av det
sokta skyddet.

21 — Punkt 61 i domen i mélet IP Translator.

22 — Punkterna 27-34 i den 6verklagade domen.

23 — Punkterna 35-38 i den Gverklagade domen.

24 — Dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), i synnerhet punkterna 40—43.
25 — Se foregaende fotnot, samt punkt 44 i den 6verklagade domen.
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29. Brandconcern har yrkat att domstolen i forsta hand ska a) upphdva den 6verklagade domen, b)
ogilla den talan som Scooters India Limited hade véackt vid tribunalen och c) forplikta motparterna att
ersitta rittegangskostnaderna. I andra hand har Brandconcern yrkat att domstolen ska upphdva den
overklagade domen i den man tribunalen darigenom ogiltigférklarade overklagadendmndens beslut av
den 1 december 2011, samt forplikta EUIPO och Scooters India att ersitta rattegangskostnaderna.

30. EUIPO har yrkat att domstolen ska a) avvisa den andra grunden for oGverklagandet, b) ogilla
overklagandet och c) forplikta Brandconcern att ersitta rattegangskostnaderna.

31. Scooters India har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta Brandconcern att
ersitta rattegangskostnaderna.

32. Pa yrkande av Brandconcern och Scooters India, i enlighet med artikel 76.1 i domstolens
rattegangsregler, holls forhandling den 11 maj 2016, i vilken samtliga parter deltog.

V — Provning av 6verklagandet

33. Brandconcern har gjort géllande att tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rittstillimpning i
tvd avseenden: a) Asidosittande av artikel 51.1 a jimford med artikel 51.2 i férordning nr 207/2009.
b) Asidosdttande av processuella regler, pa grund av bristande Overensstimmelse mellan klagandens
yrkanden och domslutet, vilket innebar att tribunalen domde utéver vad parterna hade yrkat (ultra
petita).

A - Den forsta grunden: huruvida artikel 51.1 a jdmford med artikel 51.2 i forordning
nr 207/2009 har dsidosatts

1. Parternas argument

34. Brandconcern anser” att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rittstillimpning nir den slog fast
att EUIPO enligt réttssékerhetsprincipen var skyldig att prova huruvida Scooters India verkligen hade
anvint varumairket for reservdelarna, efter det att den medgett att registreringen av detta tecken,
vilken byggde pa rubriken for klass 12, &ven omfattade dessa varor.

35. Som stod for sin standpunkt har Brandconcern hinvisat till domen i malet IP Translator, i vilken
domstolen enligt Brandconcern uttalade sig till forman for lydelsen av de formuleringar som
varumirkesinnehavarna anvént sig av i sina ansokningar om registrering. Enligt Brandconcern ska
denna dom tillimpas utan nagra som helst forbehall i férevarande mal och utan att de 6verviganden
rorande rattssidkerhet som tribunalen har hénvisat till i den 6verklagade domen ska ges foretréde.

36. Brandconcern anser att tribunalen inte far begrénsa réttsverkningarna i tiden av den dom som
domstolen har meddelat, ndr domstolen sjilv inte har angett nagot sadant forbehall i sitt avgorande.
Dessutom hade Scooters India inte aberopat nagot prejudikat vid tribunalen som motiverade en sadan
uppluckring av rattssékerhetsprincipen, och nagot sadant finns heller inte i den 6verklagade domen. I
detta sammanhang kan tribunalen inte hénvisa till sina egna avgoranden for att begrdnsa
rattsverkningarna av en dom fran domstolen.

26 — Aven om klaganden inledningsvis anforde vissa argument rérande Scooters Indias anvindning av varumirket Lambretta pa reservdelarna, tas
de argumenten inte upp hér eftersom de inte forefaller vara relevanta for prévningen av den forsta grunden.
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37. Avslutningsvis anser Brandconcern att varumairkesinnehavarnas avsikter inte ska beaktas nér
ansokningar om registrering tolkas,” eftersom det strider mot den praxis som EUIPO tillimpade fore
meddelande nr 2/12. Under alla forhallanden maste dessa avsikter kopplas samman med
forteckningen Over varor och tjanster for att det ska kunna avgoras ndrmare vilket skydd
varumérkesinnehavaren gor ansprak pa, vilket domstolen senare slog fast i domen IP Translator. Inte
heller far brister i den ursprungliga forklaringen avhjédlpas genom att man senare anvénder sig av ett
ansprak pa foretrade eller ett overklagandeforfarande.

38. Sammanfattningsvis anser Brandconcern att domstolen kunde ha anvint sig av ett
"framatblickande” synséitt i domen i malet IP Translator som végledning for tolkningen av
ansokningar om registrering, men att den inte gjorde det. Den slog i stéllet fast en allmin regel, enligt
vilken det krdavs klarhet och precision i de uppgifter som anges i ans6kningar om
varumarkesregistrering, mot bakgrund av vilka dessa ansokningar ska tolkas.

39. EUIPO har tillbakavisat Brandconcerns argument. EUIPO har i synnerhet gjort gillande att
domstolen i domen i mélet IP Translator inte foresprakade nagot av de tva synsitten, det vill sdga
varken det allomfattande synsdttet i meddelande nr 4/03 eller det textorienterade synsittet. Denna
dom handlade enligt EUIPO om ansokningar om registrering och inte om redan registrerade
varumadrken, vilket innebér att kraven pa klarhet och precision i forsta hand géller de forstnimnda och
inte de sistndmnda pa samma sitt.

40. Enligt EUIPO talar punkt 60 i domen i malet IP Translator for att sokandens avsikt utgor det
grundldggande kriteriet for att faststilla omfattningen av det skydd som varumirket ger. Medan det
ankommer pa sokandena att klargora sin avsikt genom att uppfylla kraven pa klarhet och precision,
ska den behoriga myndigheten (varumérkesmyndigheterna) undersoka denna avsikt med avseende pa
redan registrerade varumirken. Domen i malet IP Translator kan inte aberopas mot att sokandens
avsikt klarlaggs med hjilp av en presumtion. I detta hédnseende bortsig inte tribunalen fran
végledningen i domen IP Translator med avseende pa ansokningar om registrering av varumérken,
utan den anpassade den bara med avseende pa redan registrerade varumarken.

41. EUIPO papekar vidare att Scooters Indias avsikt var uppenbar ndr foretaget ansokte om
registrering av det éldre brittiska varuméarket Lambretta och yrkade foretrade for samtliga varor, vilket
innefattade "personbilar, skapbilar och cyklar, samt delar och tillbehor” till dessa.

42. Scooters India anser att om domen i maélet IP Translator skulle uppfattas pa det sitt som
Brandconcern har foreslagit, skulle det innebdra att principerna om rittssikerhet och skydd for
aktorernas  berdttigade forvintningar  asidosattes. Dessa  aktorer har forlitat sig pa
varumarkesmyndigheternas (inte bara EUIPO:s) synsitt avseende angivandet av klassrubriker som en
kortfattad hanvisning till alla varor som ingar i dem enligt den alfabetiska forteckningen. Scooters
India anser dessutom, av samma skil som EUIPO, att Brandconcern har gjort en felaktig tolkning av
domen IP Translator.

2. Provning av grunden

43. I den forsta grunden for 6verklagandet har Brandconcern gjort gillande att tribunalen har asidosatt
artikel 51.1 a jamford med artikel 51.2 i férordning nr 207/2009 i den Overklagade domen. I den
bestimmelsen foreskrivs att varumérket ska ha varit i verkligt bruk under en femarsperiod for de
varor eller tjanster for vilka det dr registrerat.

27 — Se punkt 34 i den 6verklagade domen.
28 — Dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), punkt 37.
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44. Medan formuleringen "verkligt bruk” blev foremal for en utforlig och ingaende tolkning i domen
Ansul” men inte har diskuterats i forevarande mél, kriaver hénvisningen till "de varor eller tjanster for
vilka det &r registrerat” fortfarande en tolkning.

45. Enligt artikel 26.1 c i forordning nr 207/2009, ska en ansokan om gemenskapsvarumarke innehélla
en forteckning over de varor eller tjanster for vilka registrering soks, for att tecknet ska registreras.
Brandconcern har darfor gjort gillande att provningen av en sddan ansokan ska goras i enlighet med
slutsatserna i domen IP Translator.

46. Vad betriffar tillimpningen av domen i malet IP Translator i forevarande mal, rader det framfor
allt oenighet pa tva punkter: huruvida den dr relevant av tidsmadssiga skél (ratione temporis) och
huruvida den ér tillimplig i materiellt hanseende. Brandconcern har gjort gillande att det inte finns
nagon begrinsning av dess rittsverkningar i sjalva domen och att tribunalen dérfér inte kan dndra
dess tillampning med hénvisning till réttssikerheten. EUIPO har pekat pa att de bada tvisterna har
olika foremal, namligen en ansokan om registrering (i det mal som avgjordes genom domen i malet IP
Translator) och ett redan registrerat varumérke (i forevarande mal).

a) Begrinsning i tiden av rdttsverkningarna av domstolens domar

47. Det framgar av fast réttspraxis att den tolkning av en unionsbestimmelse som domstolen gor, vid
utdvandet av sin behorighet enligt artikel 267 FEUF, innebér att den aktuella bestimmelsens innebérd
och tillimpningsomrade klargors och fortydligas, sdsom den ska tolkas eller skulle ha tolkats och
tillimpats fran och med dess ikrafttridande. Av detta foljer att en sélunda tolkad bestimmelse kan
och ska tillimpas av domstolarna dven betraffande rattsforhéllanden som har uppkommit fore
meddelandet av den dom i vilken begidran om tolkning prévas, om villkoren for att vicka talan vid
behorig domstol om tillimpningen av ndimnda bestimmelse dr uppfyllda i 6vrigt.*

48. Av domstolens praxis framgar ocksa att det endast dr i undantagsfall som domstolen, med
tillimpning av den allménna rattssakerhetsprincip som ingar i unionens réttsordning, kan se sig
foranledd att begransa berorda personers mojlighet att aberopa en av domstolen tolkad bestammelse.
For att en sddan begrénsning ska kunna komma i fraga ska de berérda ha handlat i god tro och det
ska foreligga en risk for allvarliga storningar.™

49. Avslutningsvis ankommer det enligt denna réttspraxis pa domstolen att faststilla en bestimd
tidpunkt fran och med vilken den tolkning som den har gjort av en unionsbestimmelse ska ha
rattsverkan. En saddan begrinsning far endast ske i den dom varigenom den begirda tolkningen
meddelas. Pa sa sitt sikerstills att medlemsstaterna och de enskilda behandlas lika i forhéllande till
unionsritten och att de krav som féljer av rittssikerhetsprincipen uppfylls.*

50. Domstolens praxis rorande begrdnsning av rittsverkningarna i tiden av en dom kan sammanfattas
pa foljande sdtt: a) I princip har domstolens domar retroaktiv verkan (verkan ex tunc). b)
Rattsverkningarna av tolkningen av en bestimmelse far endast begridnsas i undantagsfall. c)
EU-domstolen dr den enda domstol som ér behdrig att besluta om en begransning av det slaget. d)
Denna begransning ska anges uttryckligen i den dom i vilken den ifragavarande bestimmelsen tolkas.

29 — Ibidem, punkterna 36—42.
30 — Dom av den 23 oktober 2012, Nelson m.fl. (C-581/10 och C-629/10; EU:C:2012:657), punkt 88 och dér angiven rittspraxis..

31 — Dom av den 14 april 2015, Manea (C-76/14; EU:C:2015:216), punkt 54, och dir angiven rittspraxis (avslag); och dom av den 28 april 2016,
Borealis Polyolefine m.fl. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 och C-391/14—C-393/14; EU:C:2016:311), punkt 103 (bifall).

32 — Dom av den 23 oktober 2012, Nelson m.fl. (C-581/10 och C-629/10; EU:C:2012:657), punkterna 90 och 91, och dom av den 6 mars 2007,
Meilicke m.fl. (C-292/04; EU C:2007:132), punkt 37.
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51. Sasom Brandconcern har papekat innehéller inte domen i malet IP Translator ndgon begransning i
tiden av dess réttsverkningar, vilket vid forsta anblicken innebér att den tolkade bestimmelsen dven ska
tillimpas pa rdttsforhallanden som uppkommit fére domstolens dom. Det ar emellertid
anmarkningsvért att ingen av parterna i det malet (elva medlemsstater, kommissionen, EUIPO och de
tvd parterna i det nationella malet) yrkade négon saddan begridnsning, vilket skulle ha tvingat
domstolen att ta stéllning till det. I domen anges emellertid inget rorande detta. Man kan spekulera i
orsakerna till det, men jag avstar fran att gora det eftersom det knappast tillfér nagot i forevarande
mal

52. Det dr meningsfullare att titta ndrmare pa det resonemang som forts av EUIPO, vilken, till stod for
tribunalens dom, har nyanserat den betydelse som domen i malet IP Translator har for forevarande
mal: Da rorde det sig om ansokningar om registrering av varumirken och nu handlar det om redan
registrerade varumérken. Det bor saledes undersokas vilken betydelse den domen i sjélva verket har.

b) Domen IP Translator

53. Det mélet rérde® en ansékan om registrering av ordkédnnetecknet "IP Translator” som nationellt
varumadrke. I ansokan angavs de tjanster som skulle omfattas av skyddet, varvid de allménna termerna
i rubriken till klass 41 i Nicedverenskommelsen anvéndes, det vill siga ”"Undervisning/utbildning;
anordnande  av  handledning/instruktion; = underhéllning;  sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet”.

54. Forenade kungarikets varumérkesmyndighet avslog ansokan med stod av nationella bestimmelser
som motsvarar artikel 3.1 b och ¢ och 3.3 i direktiv 2008/95. Varumidrkesmyndigheten tolkade
ansokan pa det sitt som angetts i meddelande nr 4/03,*och konstaterade att den inte bara omfattade
tjianster av den typ som sokanden specificerat, utan dven alla andra tjénster som ingar i klass 41,
inbegripet Oversittningstjanster. Den drog slutsatsen att nédr det géllde Oversittningstjanster saknade
bendmningen IP Translator sdrskiljningsformaga och hade en beskrivande karaktér.

55. Den som ansokt om registrering av varumirket® 6verklagade detta beslut och gjorde gillande att
oversittningstjanster i klass 41 inte angetts i registreringsansékan och dérfor inte omfattades dirav.
Dérmed hade varumirkesmyndigheten inte fog for de invindningar den framstillt mot registreringen,
och registreringsansokan borde inte ha avslagits.

56. Domstolen besvarade de tre (omformulerade) tolkningsfragorna pa féljande vis:

— Den som ansoker om registrering av ett varumairke ar skyldig att tillrackligt klart och precist ange
vilka varor eller tjanster som omfattas av registreringsansokan. *

— Den som ansoker om registrering far anvéinda sig av de allménna beteckningarna i klassrubrikerna i
klassificeringen, under forutsittning att angivandet ar tillrackligt klart och precist.”

— Om den som ansoker om registrering anvander sig av samtliga allménna beteckningar i en viss
klassrubrik, maste denna precisera huruvida registreringsansokan avser alla varor eller tjanster i
den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller
tjanster. **

33 — Fler uppgifter finns i punkterna 22-29 i domen, i vilka de faktiska omsténdigheterna i det malet sammanfattas.
34 — Av punkt 33 i domen framgar att myndigheten avvek fran sin normala praxis att tillimpa en textorienterad tolkning.
35 — Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA).

36 — Punkterna 38—49 i domen i malet IP Translator.
37 — Punkterna 50-56 i domen i malet IP Translator.
38 — Punkterna 57-63 i domen i malet IP Translator.
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57. Av lydelsen av domen i malet IP Translator drar jag for det forsta slutsatsen att domslutet maste
ses mot bakgrund av den tvist som var foremal for provning: den handlade om ett avslag pa en
ansokan om registrering av ett varumirke som var knuten till tolkningen av den tjénsteklass for vilken
skydd soktes. Bland annat beskrivs i domen hur den som ansoker om registrering ska uppfylla sin
skyldighet att klart och precist ange vilka varor eller tjanster for vilka registrering av tecknet i fraga
soktes.”

58. For det andra avspeglade visserligen den tredje tolkningsfragan kontroversen mellan dem som
foresprakade en textorienterad tolkning och dem som foresprakade en allomfattande tolkning® och
erbjod domstolen en mgjlighet att gripa in i denna diskussion, men domstolen avbojde elegant detta
erbjudande och inriktade sitt svar pad ansokan och aterforvisade problemet  till
varumirkesmyndigheterna.*

59. Domen visar att domstolen i sjdlva verket inte tog stéllning fér nagot av dessa alternativ. Dessutom
gick domstolen sa langt att den godtog mojligheten att hdnvisa till klasserna generellt och bara krévde
att det gjordes tillrackligt klart och precist, oavsett vilken tolkningsmetod som anvédndes. Denna l6sning
paverkar visserligen i hogre grad de system dér en allomfattande tolkning tillimpas, eftersom den
innebdar att sokanden ska ange om ansokan &r avsedd att omfatta alla varor och tjénster i den
alfabetiska forteckningen for var och en av de klasser som anges, eller bara vissa av varorna eller
tjansterna.” 1 domslutet slog domstolen emellertid fast att en anvidndning av de allménna
beteckningarna inte dr utesluten.

60. For det tredje tolkade domstolen i domen i malet IP Translator inte en konkret bestimmelse i
direktiv 2008/95, utan hérledde sokandens skyldighet att iaktta klarhet och precision fran samtliga
artiklar och skil i direktivet, &ven om det kanske ar av mindre betydelse hir.*

¢) Huruvida domen ir tilldmplig i forevarande mdl

61. Kan domen i malet IP Translator utan vidare tillimpas pa den situation som ligger till grund for
den hir aktuella tvisten? Jag instimmer med EUIPO:s forbehall betraffande detta, av nedan angivna
skal.

62. Jag har redan namnt att malet IP Translator handlade om en ansokan om registrering av ett
kdnnetecken som var avsett att skydda vissa tjanster. Med avseende pa den fasen i
varumairkesregistreringsforfarandet, alade domstolen sokanden ett krav pa klarhet och precision, for
att underlitta tillimpningen av andra artiklar i det relevanta regelverket, an de som ror absoluta och
relativa hinder for registrering, vilka ocksa senare kan komma att aberopas som grund for
ogiltigférklaring av varumirket.*

39 — Vad betriffar EU-varumarket aterfinns denna skyldighet i artikel 26.1 c i férordning nr 207/2009, samt i regel 2 i tillimpningsférordningen. I
domen IP Translator tolkade domstolen direktiv 2008/95, vilket inte innehéller ndgon liknande bestimmelse.

40 — Den hade foljande lydelse: "Ar det nédvindigt eller tillitet att tolka en sidan anvindning av de allminna termerna i klassrubrikerna i ... i
6verensstimmelse med meddelande nr 4/03 ...?”, varvid det meddelandet ansags utgora ett exempel pa en allomfattande tolkning.

41 — Jag delar denna bedémning med Pohlmann, A., "The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One
Hand Clapping», The Trademark Reporter, vol. 15, nr 4, INTA, juli—augusti 2015, s. 815 och foljande sidor, sarskilt s. 828.

42 — Punkt 61 i domen.
43 — Se bland annat punkterna 38 och 42 i direktivet.
44 — Punkt 45 i domen, jamford med punkterna 43 och 44.
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63. Detta krav® berér i forsta hand sokanden. I domen i malet IP Translator dr de krav som stills pa
varumirkesmyndigheterna mildare, och hénvisningarna till dessa nationella organ ("de behoriga
myndigheterna”) dr antingen avsedda att understryka sambandet mellan kravet pa klarhet och
precision i ansokningarna och varumirkesmyndigheternas skyldighet att forhandsgranska dessa
ansokningar,* eller att, i samma anda, pdminna varumirkesmyndigheterna om deras skyldighet att
gora en bedomning fran fall till fall, for att avgéra om de allmdnna beteckningarna i klassrubrikerna
uppfyller kravet pa klarhet och precision.*” Dessa krav avspeglas emellertid inte i domslutet.

64. 1 det sammanhanget ges dven punkt 60 i domen,* som kan tyckas upphiva EUIPO:s praxis som
beskrivs i meddelande nr 4/03 (och som bygger pa en allomfattande tolkning), en betydelse som
béttre overensstimmer med resten av domen. Jamfors detta med punkt 61, framtréder kritiken i sin
verkliga omfattning, det vill sdga att domstolen varnar for att detta handlande &ventyrar det krav pa
klarhet och precision som &vilar den som ansoker om registrering av ett varumarke. Om det inte hade
funnits ett sadant krav, ndr samtliga beteckningar i en viss klassrubrik anviands, skulle varken den
sokande eller utomstaende ekonomiska aktorer med sédkerhet kunna veta omfattningen av det skydd
som anvidndningen av de allmdnna beteckningarna medfor.

65. Risken med att anvinda en allomfattande tolkning &r att sokanden underliter att uppfylla sin
skyldighet att tydligt och precist ange vilka varor och tjédnster som den soker skydd for. Det ér darfor
nodviandigt att se till att sokandens skyldighet inte ersétts av en generés myndighetspraxis. I samband
med en dom maste dock det syftet uppfattas som en varning om att myndigheten i det skede da
forhandsgranskningen gors inte ska godta ansokningar som ar sa otydliga att de inte uppfyller kravet
pa klarhet och precision vid angivandet av varorna och tjansterna. Jag tror att det &r innebdrden av
punkt 62 i domen i malet IP Translator.

66. Enligt min uppfattning medfor skillnaderna mellan de faktiska omstdndigheterna i malet IP
Translator och i forevarande mél (i det forstnamnda handlade det om en ansokan om registrering av
ett varumirke och i forevarande om ett redan registrerat varumérke), att slutsatserna och pabuden i
den domen inte kan tillimpas i forevarande fall, vilket innebdr att Brandconcerns forsta grund for
overklagandet inte kan godtas.

67. Detta resultat ar inte dgnat att forvana, med tanke pa att en ansdkan om registrering av ett
varumirke sker vid en tidpunkt i registreringsforfarandet da det fortfarande gér att korrigera eller
andra den, vilket foljer av artikel 43 i forordning nr 207/2009. Domen i malet IP Translator forstiarker
de nationella varumérkesmyndigheternas skyldighet, med avseende pa det skedet av deras granskning,
att se till att det sker en fullstindig och strikt provning av ansokningarna, for att forhindra att
varumirken registreras felaktigt.*” Eftersom varumirkesmyndigheternas uppgift dr att uppritthalla ett
vél avpassat och exakt register,” dr det logiskt att de enligt domslutet i domen i mélet IP Translator
indirekt alaggs att kontrollera att de ekonomiska aktorerna inger ansokningar som uppfyller kravet pa
klarhet och precision.

45 — Detta krav finns genomgéende i domen och det hanvisas till det savél i anslutning till den andra tolkningsfragan (dér det avser de fall dér
sokanden anger de varor och tjanster for vilka skydd soks genom att hinvisa till klassificeringen), som i anslutning till den tredje fragan (dar
sokandena, i sddana fall, aldggs att precisera om ansokan avser samtliga varor och tjénster i den alfabetiska forteckningen for den angivna
klassen eller endast vissa av dem). Se punkterna 53 respektive 61 i domen.

46 — Punkt 47 i domen.
47 — Punkt 55 i domen.

48 — Den lyder pa foljande sitt: "Om varumérkets skyddsomfang berodde pa vilken tolkningsmetod som anvinds av den behoriga myndigheten
och inte pa den sokandes verkliga vilja, skulle réttssikerheten ... dventyras séviél for den sdkande som for utomstiende ekonomiska aktorer”.

49 — Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P; EU:C:2011:139), punkt 77.
50 — Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384), punkt 29.

12 ECLLEU:C:2016:571



FORSLAG TILL AVGORANDE AV CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — MAL C-577/14 P
BRANDCONCERN MOT EUIPO

68. Nér varumairket vil ar registrerat, omfattas tolkningen daremot av forteckningen 6ver varor och
tjianster som det skyddar av en annan typ av regler, bland annat forbudet mot att dndra det, vilket
aterfinns i artikel 48 i forordning nr 207/2009. Slutsatserna fran domen i malet IP Translator &r
knappast forenliga med varumérkesmyndigheternas roll i detta skede. Det ar just skillnaden mellan de
tva skedena som forklarar varfor det inte finns nagon begriansning av rittsverkningarna av domen i
malet IP Translator: att tolka en forteckning Over varor och tjanster som finns i en ansokan, som
fortfarande kan éndras, édr inte detsamma som att tolka en forteckning Over varor och tjanster som
omfattas av ett varumérke som redan har registrerats och som per definition &r etablerat och praktiskt
taget inte gar att dndra.

d) Konsekvens

69. Godtas EUIPO:s argument rorande betydelsen av domen i malet IT Translator for att tolka
forteckningen 6ver de varor och tjanster som omfattas av redan registrerade varumarken som riktigt,
eftersom den domen handlar om skyldigheterna fér en ekonomisk aktdr som ansoker om registrering
av ett varumairke, kan det huvudargument som Brandconcern anfort till stod for sin forsta grund for
overklagandet inte godtas.

70. Klagandens anmirkning bygger i sjdlva verket pa en oldmplig tolkning av den dverklagade domen,
eftersom den inte begrénsar rattsverkningarna i tiden av domen i malet IP Translator, trots
hanvisningen i punkt 24 till fast rattspraxis inom det omradet och till den omstédndigheten att domen
i malet IP Translator inte inneholl ndgon uppgift om réttsverkningarna i tiden. Tribunalen undersokte
bara om EUIPO fick tillimpa sitt meddelande nr 4/03 pa ett varumirke som registrerats fore den
21 juni 2012, vilket skulle innebdra att en allomfattande tolkning skulle anvindas for att klarldgga om
reservdelarna finns i klass 12, d&ven om det inte uttryckligen hénvisas till dem. Den undersokningen
var en nodviandig forutsattning for att kunna sla fast om overklagandendmnden borde ha granskat den
bevisning som hade lagts fram av Scooters India betrédffande den verkliga anvandningen av varumaérket
for dessa reservdelar.

71. 1 det hir sammanhanget granskade tribunalen i den 6verklagade domen® meddelande nr 2/12,
vilket den betecknade som en "tillimpning av rattssédkerhetsprincipen”, i en situation ddar EUIPO
dlades att forklara hur den avsag att faststilla omfattningen av det skydd som erholls genom
EU-varumirken som registrerats fore den 21 juni 2012 och som anvidnde de allmdnna beteckningarna
i klassrubrikerna i Nice6verenskommelsen.

72. Darefter tillbakavisade tribunalen, i punkterna 28-34 i domen, resonemanget att Scooters India
inte kunde gora gillande berittigade forvantningar, eftersom meddelande nr 4/03 kom efter dess
registreringsansokan. Tribunalen ansag att det meddelandet forklarade och befiste den praxis som
EUIPO dittills hade tillimpat. Déarfor borde den ocksa tillampas pa tolkningen av den forteckning over
varor for vilka Scooters India hade registrerat varumarket Lambretta &r 2002.

73. Hérav foljer att tribunalen i den o6verklagade domen anvdnde sig av kriteriet att skilja mellan
varumarkesansokningar och redan skyddade varumiérken, utan att den ddrmed forsokte begrénsa
rattsverkningarna i tiden av domen i malet IP Translator. Mot bakgrund av den tolkning av domen i
malet IP Translator som foreslagits i avsnitt b i provningen av denna forsta grund for 6verklagandet,
kan tribunalen inte anklagas for att ha asidosatt slutsatserna i den domen.

51 — Punkt 27.
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74. EUIPO hade séledes kunnat tillimpa en allomfattande tolkning av réttssakerhetsskal, vilket &r en
princip som ingar i unionens réttsordning, for att undersoka Scooter Indias avsikt da ansokan ingavs.
Tribunalen gjorde sig inte skyldig till en felaktig rattstillimpning, vare sig da den slog fast att EUIPO
kunde anvinda sig av en allomfattande tolkning for varumirken som registrerats fore den
21 juni 2012 eller da den krévde att Overklagandendmnden skulle undersoka om Scooters India
verkligen hade anvint varumérket Lambretta for reservdelarna.

75. Jag vill gora ett sista pdpekande: Med den nya punkt 8 i artikel 28 i forordning nr 207/2009,* har
unionslagstiftaren velat motverka systemets brister genom att ge innehavare av varumirken som
registrerats fore den 22 juni 2012 mojlighet att fram till den 24 september 2016 klargéra sin avsikt vid
den tidpunkt da de ingav ansdkan rérande de varor eller tjanster som ndmns i rubriken for den klass
som de ingér i. De ges saledes mojlighet att omfattas av en allomfattande tolkning, i syfte att skingra
oklarheterna betrdffande det materiella skyddsomradet (varor och tjénster) for deras immateriella
rattigheter. Med undantag av att det ena instrumentet &r av normativ karaktidr och det andra inte, &r
syftet detsamma som det som EUIPO efterstraivade med meddelande nr 2/12.

76. Séaledes skulle det vara motségelsefullt att upphéva tribunalens dom — vilket Brandconcern har
yrkat — dar tribunalen har tillimpat samma synsitt som lagstiftaren, nidr Scooters India dessutom
fortfarande skulle kunna “klargora sin avsikt” for EUIPO for att bekréfta att den 6verensstimmer med
den som tribunalen kom fram till. Det bor dessutom papekas att lagstiftaren ocksd iakttar domen i
malet IP Translator, genom att begrdnsa sitt ingripande till varumérken som redan var registrerade
innan den domen meddelades.

77. Eftersom det inte har styrkts att artikel 51.1 a jamford med artikel 51.2 i férordning nr 207/2009
har asidosatts, anser jag sammanfattningsvis att 6verklagandet inte kan bifallas pa Brandconcerns forsta
grund.

B — Den andra grunden: huruvida motiveringsskyldigheten har dsidosatts pd grund av bristande
overensstdmmelse

78. Genom att den forsta grunden inte kan bifallas ska den andra grunden, vilken Brandconcern har
aberopat i andra hand, prévas.

1. Parternas argument

79. Brandconcern har gjort gillande att processuella regler &sidosattes i den éverklagade domen, och
att tribunalen déomde utéver vad parterna hade yrkat (ultra petita),” eftersom tribunalen enligt
Brandconcern upphdvde det dverklagade beslutet trots att den kom fram till att Scooters India inte
hade anvént sig av varumarket for varor i klassrubriken 12. Enligt Brandconcern borde tribunalen ha
faststillt beslutet med avseende pa "fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for transport till lands, i
luften eller pa vatten” och ha upphévt det enbart i den man den inte gick in och granskade
anvdndningen av varumérket med avseende pa andra varor i klass 12, namligen reservdelar.

52 — Se punkt 6 i detta forslag till avgorande.
53 — Punkt 99 i 6verklagandet.

54 — Jag medger att jag kom fram till denna slutsats efter att ha gjort en tolkning pro actione av den andra grunden, vilken bygger pa ett timligen
invecklat resonemang, och efter det att jag stillt en sarskild fraga till klaganden rérande detta vid férhandlingen.
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80. EUIPO anser for det forsta att denna grund inte kan tas upp till sakprévning, eftersom
Brandconcern inte har klargjort i vilka punkter den 6verklagade domen dér det anges att varumarket
Lambretta inte hade varit i verkligt bruk fér de ovanndmnda fordonen eller fortskaffningsmedlen.
Eftersom Brandconcern inte heller har angett den rittsliga grunden for denna grund, anser EUIPO att
villkoren i artiklarna 21 och 53.1 i domstolens stadga for att 6verklagandet ska tas upp till sakprovning,
inte ar uppfyllda.

81. I sak har EUIPO gjort géllande att tribunalen gjorde rétt da den upphévde det 6verklagade beslutet
och aterforvisade det till 6verklagandendmnden for att den skulle undersoka om varumaérket varit i
verkligt bruk, med avseende pa en underkategori av varor.

82. Scooters India anser liksom EUIPO att den andra felaktiga réttstillimpningen inte existerar och att
den i sjilva verket inte skiljer sig fran den forsta.

2. Provning av grunden

a) Huruvida grunden ska avvisas

83. Till skillnad fran EUIPO anser jag inte att de viasentliga uppgifter som anges i artikel 21 jamford
med artikel 53.1 i domstolens stadga och vilket preciseras i artikel 168 i dess réttegangsregler saknas.
Aven om de inte har angetts med full klarhet och det inte har preciserats nirmare vilken kategori av
forfarandefel som domen ér behidftad med, anser jag att Brandconcerns anmérkning atminstone kan
tas upp till sakprovning i den del Brandconcern har gjort géllande att tribunalen gick ldngre i sin dom
an vad klaganden hade yrkat.

84. Brandconcerns resonemang i den andra grunden for 6verklagandet &r att om tvisten vid tribunalen
endast handlade om reservdelar (och om anvéndningen av varumérket for dessa), kunde slutsatsen
rimligen dras att EUIPO:s beddémningar rorande styrkandet att varumérket varit i verkligt bruk for
fordon och fortskaffningsmedel inte skulle omfattas av upphévandet, vilket borde ha hindrat att hela
det 6verklagade beslutet ogiltigforklarades i den 6verklagade domen.

85. Denna kritik innebér att det gors gillande att tribunalen domde utover vad parterna hade yrkat
(ultra petita),” vilket medfor att den andra grunden fér 6verklagandet kan tas upp till sakprovning.

b) Provning i sak

86. Enligt min uppfattning kan 6verklagandet inte heller vinna bifall sévitt avser den andra grunden,
eftersom tribunalen inte gjorde sig skyldig till ndgot sadant forfarandefel som det som gjorts gillande.

87. Scooters India yrkade att tribunalen skulle ogiltigforklara ”det overklagade beslutet i den del
overklagandendmnden avslog [dess] ¢verklagande med avseende pa varor i klass 12”7, utan att gora
nagon atskillnad rérande detta. Tribunalen domde inte utéver vad parterna hade yrkat (ultra petita),

ndr den i domen bifoll detta yrkande sa som det hade formulerats.

55 — Brandconcerns ombud medgav vid foérhandlingen att “forfarandefelet” utgjordes av att tribunalen i sin dom gick utover vad parterna hade
yrkat (ultra petita). Det dr fullt tillatet att aberopa ett sidant fel i ett mal om &verklagande; se exempelvis dom av den 10 april 2014,
kommissionen/Siemens Osterreich m.fl. och Siemens Transmission & Distribution m.fl./kommissionen (C-231/11 P-C-233/11 P;
EU:C:2014:256), punkt 115 och foljande punkter.

56 — Detta framgar av punkt 7 i den 6verklagade domen.
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88. Dessutom utgor punkt 44 i domen, som den andra grunden handlar om, inte ratio decidendi for
domen och den saknar saledes avgorande betydelse for domslutet. De rittsliga grunder som medférde
att det 6verklagade beslutet ogiltigforklarades aterfinns i en tidigare del av domen.” 1 punkt 44
inskrankte sig tribunalen till att, pa ett ndrmast pedagogiskt sitt, forklara for 6verklagandendmnden
vilken typ av prévning som det var "lampligt” att géra. Aven i punkt 43, i vilken tribunalen ocksd
alagger overklagandendmnden att lata sig végledas av den rittspraxis som foljer av domen i malet
Ansul,” finns detta didaktiska tonlage.

89. Enligt artikel 266 FEUF ska den institution vars rattsakt har forklarats ogiltig "vidta de atgarder
som dr nodvéindiga for att folja domen”. Den ska darvid respektera savil domslutet som de domskal
som foranlett domslutet och som utgor det nodvindiga stodet for detta, pa sd satt att domskilen ar
nodvandiga for att faststdlla den exakta inneborden av domslutet. Det dr i domskdlen som den
bestimmelse anges som anses vara rittsstridig, och som de exakta skilen for den réttsstridighet som
fastslas i domslutet konstateras. Den berdrda institutionen ska beakta dessa domskidl ndr den
ogiltigforklarade rittsakten ersitts.”

90. Domstolen ska saledes inte ange for institutionen i fraga vilka atgirder den ska vidta,® vilket inte
hindrar att den ger institutionen vissa riktlinjer for hur den ska forfara. I det sistndmnda fallet, vilket
aven giller punkt 44 i den 6verklagade domen, dr dock dessa riktlinjer enbart av didaktisk karaktar.

91. Det ska dessutom erinras om att det foljer av fast praxis vid domstolen att forfarandet som syftar
till att ersdtta réttsakten &aterupptas pa exakt det stadium dar réttsstridigheten uppstod och att
ogiltigforklaringen av en gemenskapsrittsakt inte nédvandigtvis paverkar de forberedande réttsakternas
giltighet,® vilket innebdr att overklagandenamnden mycket vil skulle kunna beakta de bevis som
forebringas med avseende pa varorna i rubriken for klass 12, om den skulle finna det lampligt.

92. Mot bakgrund av ovanstaende dverviaganden, bor 6verklagandet ldmnas utan bifall savitt avser den
andra grunden.

VI - Rittegangskostnader

93. Enligt artiklarna 138.1 och 184.1 i domstolens rittegangsregler ska tappande part forpliktas att
ersitta riattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom jag har foreslagit att domstolen ska ogilla
overklagandet och eftersom EUIPO och Scooters India har yrkat det, ska Brandconcern forpliktas att
ersitta de bada motparternas riattegdngskostnader i detta mal.

VII — Forslag till avgorande
94. Mot bakgrund av vad som ovan anforts foreslar jag att domstolen ska

1) ogilla Brandconcern BV:s overklagande av tribunalens dom av den 30 september 2014 i
mal T-51/12, Scooter India/harmoniseringsbyran — Brandconcern (LAMBRETTA),

2) forplikta Brandconcern BV att ersdtta Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighets och
Scooters India Ltd:s riattegangskostnader.

57 — Se, betriffande detta, dom av den 12 juli 2001, kommissionen och Frankrike/TF1 (C-302/99 P och C-308/99 P; EU:C:2001:408),
punkterna 26-29.

58 — Dom av den 11 mars 2003, C-40/01 (EU:C:2003:145).

59 — Dom av den 26 april 1988, Asteris AE (97/86; EU:C:1988:199), punkt 27, och dom av den 6 mars 2003, Interporc/kommissionen (C-41/00 P;
EU:C:2003:125), punkt 29.

60 — Dom av den 25 maj 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Comisién (C-199/91; EU:C:1993:205), punkt 17.
61 — Se dom av den 12 november 1998, Spanien/kommissionen (C-415/96; EU:C:1998:533), punkterna 31 och 32, och ddr angiven rittspraxis.
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