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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
NILS WAHL
foredraget den 17 maj 2017"

Mal C-501/15 P

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)
mot

Cactus SA

"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Artiklarna 15, 28 och 42 —
Figurkdnnetecken med ordelementen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ - Invéndning fran
innehavaren till dldre gemenskapsvarumirken med ordelementet CACTUS — Rickvidden for sadana
dldre varuméarken — Detaljforséljningstjanster — Bedomning av verkligt bruk for ett figurmérke under

omstdndigheter da endast en del av det registrerade varumérket brukas”

1. Genom sitt Overklagande anmodar Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO)
domstolen att upphéva tribunalens dom i mél T-24/13.> I den domen ogiltigforklarade tribunalen
beslutet fran EUIPO:s overklagandendamnd om ogiltigforklaring av invédndningsenhetens beslut i den
mén som tribunalen hade konstaterat att verkligt bruk av édldre varumirken hade kunnat styrkas.

2. Detta mal ger upphov till tvda huvudfragor, som bada framfor allt avser begreppet "verkligt bruk” i
den mening som avses i artikel 15 i forordning (EG) nr 207/2009.° Detta méal giller & ena sidan
rackvidden for det skydd som ska ges ett dldre varumérke om det vid registreringstillfillet inte har
faststallts nagon specifik beteckning for varor och tjdnster som omfattas av varumérket utover en
allmédn hénvisning till relevant klass av varor och tjanster. I detta hinseende ger malet domstolen en
mojlighet att klargéra sin réttspraxis som foljer av mélet IP Translator® respektive malet Praktiker.”
Genom detta mal uppmanas & andra sidan domstolen att klargora hur verkligt bruk av ett sammansatt
varumirke ska bedomas om varumairket i praktiken anvénds i forkortad form.

I. Tillampliga bestaimmelser
3. Artikel 15.1 i varumirkesférordningen har foljande lydelse:

"Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
gemenskapsvarumaérket i gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om
sadant bruk inte skett inom en period av fem ér i foljd, ska gemenskapsvarumarket bli foremal for de
sanktioner som bestims i denna férordning, under forutsittning att det inte finns skélig grund for att
gemenskapsvarumarket inte anvénts.

1 Originalsprék: engelska.

2 Dom av den 15 juli 2015, Cactus/Harmoniseringskontoret — Del Rio Rodriguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, ej
publicerad, EU:T:2015:494 (nedan kallad den 6verklagade domen).

3 Radets forordning av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 2009, s. 1, nedan kallad varumérkesférordningen).
4 Dom av den 19 juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361 (nedan kallad domen i mélet IP Translator).
5 Dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte, C-418/02, EU:C:2005:425 (nedan kallad domen i malet Praktiker).
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Med sadant bruk som avses i forsta stycket likstalls

a) att gemenskapsvarumarket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar markets
sarskiljande egenskaper sa som det registrerats,

4. Artikel 28 i varumarkesforordningen har foljande lydelse:

"De varor och tjanster for vilka det ansoks om registrering av gemenskapsvarumaérke ska klassificeras i
enlighet med det klassificeringssystem som anges i tillampningsforeskrifterna.”

5. Artikel 42.2 i varumadrkesforordningen giller provningen av en invdndning. Har foreskrivs foljande:

"Pa begiran av sokanden ska en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke vilken gjort en
invandning, ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansokan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvéints inom
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och som ldggs till stod for
invindningen, eller for att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt att det dldre
gemenskapsvarumairket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av sadan
bevisning ska invindningen avslas. Om det dldre gemenskapsvarumérket endast har anvénts for en del
av de varor eller tjanster for vilka det registrerats, ska det vid prévning av invindningen anses vara
registrerat endast for denna del av varorna eller tjinsterna.”

6. Foljande faststills i forordning (EG) nr 2868/95, regel 2, under rubriken "Forteckning 6ver varor och
tjanster”%”1. Den gemensamma Kklassificering som anges i artikel 1 i Nice-6verenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster for varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med

andringar och tillagg, skall tillampas vid klassificering av varor och tjanster.

2. Forteckningen o6ver varor och tjanster skall utformas pa ett sddant sitt att varorna och tjénsternas
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 &r 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 anvdnds uteslutande for administrativa dndamal. 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 bedomas vara olika varandra pa den grunden att
de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.”

II. Bakgrund till tvisten
7. I den overklagade domen beskrivs bakgrunden till maélet pa féljande sitt:

8. Den 13 augusti 2009 gav Isabel Del Rio Rodriguez in en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumadrke till EUIPO med st6d av varumairkesférordningen.

6 Kommissionens forordning av den 13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT
L 303, 1995, s. 1, nedan kallad genomférandeforordningen).
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9. Det sokta varumirket utgjordes av figurkédnnetecknet med ordelementen CACTUS OF PEACE
CACTUS DE LA PAZ.

10. De varor och tjdnster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 31, 39 och 44 i
Nice6verenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av ~ varor och  tjanster  vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceklassificeringen).”

11. Varumairkesansokan offentliggjordes den 14 december 2009.

12. Den 12 mars 2010 framstéllde Cactus SA (nedan kallat Cactus) en invdndning enligt artikel 41 i
varumérkesforordningen mot registreringen av det varumairke for vilket ansokan gjorts.

13. Som grund for sin invdndning aberopade Cactus sina tidigare registrerade gemenskapsvarumarken
(nedan kallade Cactus dldre varumirken). Invéndningen grundades nédrmare bestimt dels pa
gemenskapsordmérket CACTUS (nedan kallat det dldre ordmérket), registrerat den 18 oktober 2002
for varor och tjinster i klasserna 2, 3, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-35, 39, 41 och 42,° dels pa
gemenskapsfigurmérket (nedan kallat det dldre figurmarket) registrerat den 6 april 2001 for samma
varor och tjanster som ordmérket omfattade, med undantag for "djurfoder, ej ingdende i andra klasser;
levande plantor, vixter och blommor, spannmal; farska frukter och gronsaker” i klass 31.

14. Invdndningen, som framstilldes med stod av artikel 8.1 b i varumarkesférordningen, avsag samtliga
varor och tjanster som omfattades av varumairkesansokan och som grund &beropades samtliga varor
och tjanster som omfattades av de tidigare varumérkena.

15. Genom beslut av den 2 augusti 2011 bif6ll invdandningsenheten invdndningen avseende “froer,
levande vixter och blommor” i klass 31 samt "tjdnster avseende triadgardsskotsel, plantskolor,
tradgardsodlingstjéanster” i klass 44, som omfattades av det dldre ordmaérket. Registreringen av det
varumérke for vilket ansokan gjorts beviljades dérfor inte for dessa varor och tjanster, men ddremot
for tjansterna i klass 39.

16. Inviandningsenheten ansag bland annat att sokanden, efter Isabel Del Rio Rodriguez begiran om att
Cactus skulle bevisa att de dldre méarkena verkligen hade anvénts, hade kunnat pévisa verkligt bruk av
det dldre ordmaérket for "levande plantor, vixter och blommor, spannmal; farska frukter och gronsaker;
ej kaktusar, kaktusfroer samt, mer generellt, vixter och froer fran kaktusfamiljen” i klass 31 samt for
tjidnsterna “detaljforséljning av naturliga plantor och blommor, froer; farska frukter och gronsaker” i
klass 35.

17. Den 28 september 2011 ingav Isabel Del Rio Rodriguez ett 6verklagande av invdndningsenhetens
beslut.

7 Niceklassificeringen innehéller en klasslista, som atfoljs av forklarande anmaérkningar. Denna klasslista innehéller, sedan den 1 januari 2002,
34 varuklasser och 11 tjénsteklasser. Varje klass bestar av flera allmdnna beteckningar, som tillsammans bildar klassrubriken, samt av den
alfabetiska forteckningen 6ver varor och tjénster. I detta ssmmanhang ror det sig om féljande varor och tjénster. Klass 31: "Froer och utsédden,
levande plantor, vaxter och blommor.” Klass 39: "Férvaring, distribution och transport av all slags godsel, godningsmedel, fréer, blommor,
vaxter, trdd, verktyg och tradgérdsartiklar.” Klass 44: "Tjanster avseende triadgardsskotsel, plantskolor, tradgardsodlingstjanster.”

8 For vissa av dessa klasser motsvarar dessa varor och tjanster foljande beskrivning: Klass 31: "Djurfoder, ej ingdende i andra klasser; levande
plantor, vixter och blommor, spannmal; farska frukter och gronsaker; ej kaktusar, kaktusfréer samt, mer generellt, vixter och froer fran
kaktusfamiljen.” Klass 35: "Reklamtjanster, foretagsledning, bland annat tjdnster avseende ledning av butiker, ledning av gor-det-sjilv- eller
tradgérdsbutiker, forvaltning av stormarknader eller snabbkop; foretagsadministration, kontorstjanster, bland annat reklam, radio- och/eller
tv-reklam, spridning av annons- och reklammaterial, publicering av reklamtexter, direktreklam; marknadsundersokningar; utomhusreklam;
assistans vid forvaltning av affarsverksamheter; varudemonstrationer, utdelning av varuprover; opinionsundersokningar; personalrekrytering;
marknadsprisanalyser; public relations-tjdnster.” Klass 39: “Transporter; emballering/paketering och forvaring av gods; researrangemang,
inklusive transportforetagstjanster; godsmagasinering, uthyrning av lagringsutrymme och/eller lagerlokaler; varuleveranser; kurir- och
budtjénster.”
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18. Genom beslut av den 19 oktober 2012 (nedan kallat det omtvistade beslutet) bif6ll EUIPO:s andra
overklagandendmnd oOverklagandet och ogillade invindningen i dess helhet. Ndamnden ansag framfor
allt att invandningsenheten felaktigt hade gjort bedomningen att Cactus hade visat att det forekom ett
verkligt bruk av de dldre Cactus-varumérkena i fraga om tjdnsterna ”detaljforsiljning av naturliga
plantor och blommor, fréer; firska frukter och grénsaker” i klass 35. Overklagandenimnden ansag
ndrmare bestdmt att i) dessa tjdnster inte omfattades av de édldre Cactus-varumirkena, ii) trots att
Cactus hade hdvdat bruk i frdga om “snabbkopstjanster”, omfattades dessa tjdnster inte av de &ldre
Cactus-varumirkena och ett verkligt bruk hade inte heller kunnat styrkas for dessa tjanster, och iii)
"forvaltning av stormarknader eller snabbkop” i klass 35, som omfattas av de éldre
Cactus-varumérkena, motsvarar ledningstjanster som tillhandahalls utomstdende foretag, vilket
innebdr att tjdnsten bor anses skilja sig fran detaljhandelstjinster sett till sin karaktdr, sitt syfte och de
slutanvindare som den riktar sig till. Overklagandenimnden ansag dven att Cactus inte for perioden
mellan den 14 december 2004 och 13 december 2009 hade bevisat att det forelag ett verkligt bruk av
de édldre Cactus-varumairkena i fraga om de varor eller tjdnster som omfattas av dessa varumarken.

II1. Forfarandet vid tribunalen

19. Genom ansokan som inkom den 21 januari 2013 anmodade Cactus tribunalen att ogiltigférklara
det omtvistade beslutet.

20. I den overklagade domen ogiltigforklarade tribunalen det omtvistade beslutet i den man som
invandningen avslagits pa grund av att tjdnsterna "detaljférsiljning av naturliga plantor och blommor,
froer; farska frukter och gronsaker” i klass 35 inte omfattats av de dldre Cactus-varumérkena och i

forhallande till "levande plantor, viaxter och blommor; spannmal” i klass 31 samt ogillade talan i 6vriga
delar.

IV. Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

21. Genom ansokan som inkom till domstolen den 22 september 2015 har EUIPO yrkat att domstolen
ska

— upphéva den 6verklagade domen,
— forplikta Cactus att ersétta réittegangskostnaderna.

22. Cactus har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta EUIPO att ersitta
rattegangskostnaderna.

23. Parterna yttrade sig muntligen vid forhandlingen den 29 mars 2017.

V. Analys
24. Till stod for overklagandet har EUIPO anfort tva grunder.
25. Enligt den forsta grunden hdvdar EUIPO att den o6verklagade domen har asidosatt artikel 28 i

varumarkesforordningen jamford med regel 2 i genomférandeforordningen i och med att
klassrubriken for klass 35 har ansetts omfatta samtliga tjénster i den klassen.
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26. Enligt den andra grunden hdvdar EUIPO att den o6verklagade domen asidositter artiklarna 42.2
och 15.1 i varumirkesforordningen eftersom tribunalen slagit fast att bruket av figurelementet,
ndmligen en logotyp som avbildar en stiliserad kaktus utan nagot ordelement, inte fordndrar det
registrerade figurmarkets sarskiljningsformaga.

A. Den forsta grunden: Kan ett varumirke omfatta detaljforsiljningstjinster trots att dessa
tjdnster inte ndmns i den alfabetiska forteckningen for klass 35 i Niceklassificeringen?

1. Inledning

27. Denna grund avser mojligheten att registrera varumirken for detaljforsdljningstjanster samt
anviandningen av klassrubriker for att ange vilka varor och tjénster som ett varumérke omfattar. Den
viacker ocksa en viktig fraga om vilken betydelse som EUIPO:s publicerade meddelanden om sin
registreringspraxis har for rackvidden av det skydd som ett varumérke ger.

28. I vidare mening avser denna grund omfattningen av det skydd som ska ges ett dldre varumérke
under omstdndigheter da de allménna klassrubrikerna i Niceklassificeringen anvéinds for att ange de
varor och tjanster som ska omfattas av varumirket. Efter registreringen av de dldre
Cactus-varumirkena har domstolens rdttspraxis begransat varumirkessokandes mojlighet att enbart
hénvisa till allmdnna klassrubriker for att ange de varor och tjanster som ska omfattas av varumérket.
Domstolens rittspraxis har ocksa gett vigledning om forutsdttningarna for att tillata
varumairkesregistreringar av detaljforsaljningstjanster.

29. I domen i malet IP Translator slog domstolen & ena sidan fast att ”[f]or att uppfylla ... kraven pa
klarhet och precision, maste siledes den som ansoker om registrering av ett nationellt varumarke, om
samtliga allménna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen anvénds for att ange de
varor eller tjanster som det ansoks om varumairkesskydd for, precisera huruvida registreringsansékan
avser alla varor eller tjanster i den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa
av dessa varor eller tjanster. Om ansokan endast omfattar vissa av nimnda varor eller tjanster dr den
sokande skyldig att precisera vilka varor eller tjanster i den aktuella klassen som avses.”’

30. I domen i malet Praktiker slog domstolen & andra sidan fast att ett varumérke visserligen kan
omfatta detaljforséljningstjanster, men att det "skall ... begéiras av den som ansoker att de varor eller
varuslag som berdrs av tjansterna preciseras” i ansokan. "

31. I den overklagade domen slog tribunalen fast att domstolens uttalande i domen i malet
IP Translator inte paverkar rackvidden for det skydd som de dldre Cactus-varumérkena ger och att
angivandet av klassrubriken for klass 35 avser “samtliga tjanster som ingar i den klassen”, inbegripet
tidnster som omfattar detaljhandel med varor. Enligt tribunalen utstricks skyddet for é&ldre
gemenskapsvarumairken till att omfatta detaljforséljningstjanster som avser handel med alla varor
eftersom dessa mirken hade registrerats fore domstolens dom i malet Praktiker. Av dessa skl slog
tribunalen fast att de édldre gemenskapsvarumérkena skyddas vad géller tjansterna “detaljforsiljning av

naturliga plantor och blommor, fréer; firska frukter och grénsaker”."

9 Domen i malet IP Translator, punkt 61.
10 Domen i malet Praktiker, punkt 50.
11 Punkterna 36-39 i den 6verklagade domen.

ECLIL:EU:C:2017:383 5



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WAHL — MAL C-501/15 P
EUIPO MOT CACTUS

32. Enligt EUIPO tillimpade tribunalen felaktigt den réttspraxis som héarror fran domen i malet
IP Translator och begrinsade felaktigt tillimpningen av domen i maélet Praktiker vad giller de &ldre
Cactus-varumiérkena. Enligt EUIPO utgér detta ett &sidosdttande av artikel 28 i
varumarkesforordningen jamféord med regel 2 i genomférandeférordningen. Eftersom varken
detaljforséljningstjanster som sadana eller tjansterna “detaljforsédljning av naturliga plantor och
blommor, fréer; firska frukter och gronsaker” aterfinns i den alfabetiska forteckningen for klass 35, &r
de dldre Cactus-varumairkena inte skyddade vad avser dessa tjanster.

33. Cactus delar inte EUIPO:s uppfattning och har yrkat att dverklagandet inte ska bifallas savitt avser
den forsta grunden.

2. EUIPO:s praxis

34. Det ska inledningsvis noteras att de varor och tjinster for vilka det ansoks om registrering av
gemenskapsvarumairke ska klassificeras i enlighet med den gemensamma klassificering som anges i
artikel 1 i Niceoverenskommelsen. Enligt regel 2 i genomforandeforordningen ska forteckningen 6ver
varor och tjanster utformas pa ett sadant sitt att varorna och tjansternas art tydligt framgar sa att det
blir majligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.

35. Fore domstolens dom i malet IP Translator godtog EUIPO varumaérkesansokningar som inneholl
hénvisningar till en eller flera klassrubriker och krévde inte att de varor och tjinster som omfattades
av varumdrkesansokan angavs ndrmare. Praxis for (dédvarande) Byran for harmonisering inom den inre
marknaden vad giller klassrubriker forklarades mer ingdende i meddelande nr 4/03 fran byrdns
ordférande.” A ena sidan var det tillatet att anvanda de allmanna beteckningar som klassrubrikerna
omfattade. Ingen av dessa beteckningar ansigs som alltfor vaga eller obestimda. A andra sidan ansags
angivandet av hela klassrubriken for en viss klass omfatta samtliga varor och tjanster som potentiellt
ingér i klassen i friga (den allomfattande tolkningen).

36. Sedan dom meddelats i mélet IP Translator den 19 juni 2012 ersatte EUIPO meddelande nr 4/03
med meddelande nr 2/12." I det nya meddelandet inférdes en distinktion beroende pa det datum d&
ansokan om ett gemenskapsvarumirke ingavs. Nar det géller ansokningar om gemenskapsvarumérke
daterade den 21 juni 2012 eller senare ska sokande uttryckligen forklara sin avsikt att soka skydd for
samtliga varor och tjanster i den alfabetiska forteckningen for en viss klass. For ansokningar om
gemenskapsvarumérken som har gjorts fore brytdatumet den 21 juni 2012 tolkas anvdndningen av
allménna beteckningar i en klassrubrik som att ansokan omfattar samtliga varor eller tjanster i den
alfabetiska forteckningen for en viss klass. Som papekats ovan antogs en sadan anviandning tidigare, i
enlighet med den allomfattande tolkningen, omfatta samtliga varor eller tjanster i en viss klass.

37. Som EUIPO sa riktigt framhaller ar det en viktig distinktion som gors mellan & ena sidan varor
eller tjanster i den alfabetiska forteckningen for en viss klass och & andra sidan varor och tjanster som
potentiellt ingar i klassen i fraga. Alla tankbara varor och tjanster for en viss klass anges namligen inte i
den alfabetiska forteckningen.

38. Detta leder mig till fragan om hur domstolens uttalande i malet IP Translator paverkar rackvidden
for det skydd som foljer av dldre varumédrken som registrerats fére den domens avkunnande.

12 Meddelande nr 4/03 fran byrans ordférande av den 16 juni 2003 avseende anvdndningen av klassrubriker i forteckningarna Gver varor och
tjanster i ansokningar och registreringar av gemenskapsvarumarken.

13 Meddelande nr 2/12 fran byrans ordférande av den 20 juni 2012 avseende anvdndningen av klassrubriker i forteckningarna éver varor och
tjanster i ansokningar och registreringar av gemenskapsvarumarken.
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3. Rdttspraxis och dess rdckvidd

a) Domen i mdlet IP Translator

39. Den aktuella domen i malet Brandconcern, som meddelades efter det att det skriftliga forfarandet i
forevarande mal avslutats, har klargjort rackvidden for domstolens uttalande i mélet IP Translator vad
giller varumirken som registrerats innan denna dom meddelades. **

40. Efter 6verklagande slog domstolen, i domen i mélet Brandconcern, fast att domstolens uttalande i
malet IP Translator inte avsdg innehavare av redan registrerade varumirken utan endast (nya)
varumadrkessokande. Den ansadg ndrmare bestamt att domstolen endast avsett att klargora de krav som
aligger de sokande av nationella varumérken som anvidnder de allménna beteckningarna i en viss
klassrubrik for att ange de varor eller tjanster for vilka det ansoks om varumérkesskydd. Syftet med
sadana krav ar att sdkerstilla att det dr mojligt att med sdkerhet faststéilla omfattningen av det skydd
ett varumarke ger nir en varumérkessokande anviander samtliga beteckningar som anges i rubriken till
en viss klass. Domstolen forklarade dven att malet IP Translator inte paverkade giltigheten av det
synsitt som kommit till uttryck i meddelande nr 4/03 vad giller varumérken som registrerats fore
domens avkunnande.

41. Med andra ord ansags inte domstolens uttalande vara tillimpligt pa varumirken som registrerats
fore den domens avkunnande.

42. Den slutsatsen maste gilla i lika hog grad har: tribunalen kan inte kritiseras fér sin bedémning att
domstolens uttalande i malet IP Translator inte paverkar rackvidden for det skydd som foljer av
varumirken som registrerats fére domens avkunnande. '’

43. Detta fordndras inte av att EUIPO inforde en ny tolkning éven for de varumirken som registrerats
fore den 21 juni 2012 i meddelande nr 2/12.

44. Som namnts ovan reviderade EUIPO, pa grund av det meddelandet, sin praxis for tidigare
registrerade varumirken: for dessa varumairken tolkades anvdndningen av allmidnna beteckningar i en
klassrubrik som att det skydd som f6ljer av varumirket omfattar samtliga varor eller tjanster i den
alfabetiska forteckningen for en viss klass och inte samtliga varor eller tjénster som (potentiellt) ingar i
klassen, sa som det varit tidigare.

45. Réackvidden for det skydd som foljer av registrerade varumirken kan helt enkelt inte éndras genom
ett icke-bindande meddelande. Det skulle dventyra stabiliteten for registrerade varumirken' om
EUIPO skulle kunna begrénsa rickvidden av redan registrerade varumirken genom ett meddelande.

14 Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

15 Punkterna 29-32.

16 Varje annan tolkning skulle innebéra att det inte fanns ndgot déndamal med den &ndring av artikel 28 i forordning nr 207/2009 som inférdes
genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21). Genom den
forordningen infordes en Gvergangsbestimmelse i artikel 28 som innebér att innehavare av EU-varumérken for vilka ans6kan har lamnats in
fore den 22 juni 2012 och vilka registrerats i friga om hela rubriken i en Niceklass i Nicedverenskommelsen, fore den 24 september 2016 fick
forklara att deras avsikt den dag da ansokan gjordes hade varit att soka skydd for andra varor eller tjéanster 4n de som i bokstavlig mening
omfattas av klassrubriken, men som ingar i den alfabetiska forteckningen for den klassen.

17 Se punkt 56 nedan.
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46. Har far man inte heller glomma att syftet med de har aktuella EUIPO-meddelandena édr att forklara
och fortydliga EUIPO:s praxis vid bedomning av ansokningar om gemenskapsvarumérken. De ér inte
rattsligt bindande. Vid den tidpunkt da de dldre Cactus-varumérkena registrerades godtog EUIPO
registrering av varumairken for detaljforsaljningstjanster i klass 35, och det fanns enligt gillande
meddelanden, eller for den delen réttspraxis, ingen begransning vad giller anvdndningen av
klassrubriker for att ange vilka varor och tjanster som ett varumirke omfattar. "

47. Tvartemot vad EUIPO gjorde gillande vid forhandlingen, strider det hdr ovannidmnda inte mot
dess tolkning av domen i malet Brandconcern. Domstolen ansag inte bara att dess uttalande i malet
IP Translator inte var tillimpligt pa redan registrerade varumarken, utan bekréftade ocksa sérskilt att
tribunalens tolkning att ett dldre varumirke som hénvisade till relevant klassrubrik (i det fallet
klass 12) skulle tolkas som en ansokan om varumérkesskydd for samtliga varor i den alfabetiska
forteckningen for den relevanta klassen, i enlighet med den tolkning som faststdlls i meddelande
nr 2/12 foér varumirken som registrerats innan dom meddelades i mélet IP Translator.” Enligt
EUIPO:s framstéllan motsvarar detta att godta att anvdndningen av en klassrubrik for att ange de
varor och tjdnster som ska omfattas av varumérket endast kan omfatta de varor eller tjanster som
anges i den alfabetiska forteckningen for en viss klass.

48. I det hénseendet nojer jag mig med att papeka att fragan om distinktionen mellan & ena sidan de
varor eller tjdnster som anges i den alfabetiska forteckningen och & andra sidan samtliga varor eller
tjidnster som omfattas av relevant klassrubrik aldrig uppkom i malet Brandconcern.

49. Efter overklagande anmodades domstolen att avgora om tribunalen hade gjort en riktig bedémning
ndr den funnit att eftersom innehavaren av det dldre varumiarket (LAMBRETTA) hade registrerat sitt
varumirke for "fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pa
vatten” i klass 12 enligt sin ansokan som hade ingetts innan meddelande nr 4/03 tradde i kraft, skulle
innehavaren beviljats skydd enligt meddelande nr 2/12 foér samtliga varor som anges i den alfabetiska
forteckningen for klass 12 i enlighet med innehavarens avsikt.*

50. Malet Brandconcern utgor foljaktligen inte rattspraxis som bekriftar EUIPO:s tolkning i
meddelande nr 2/12 vad avser antagandet att ett varumirke som registrerats fore brytdatumet
den 21 juni 2012 pa sin hojd kan skydda de varor eller tjanster som anges i den relevanta alfabetiska
forteckningen. Malet Brandconcern ska inte heller tolkas sd, att det utgor direkt hinder for att skydd
for varumirken som registrerats innan dom avkunnats i malet IP Translator skulle kunna utstrackas
till att omfatta mer &n de varor och tjinster som anges i den alfabetiska forteckningen for en viss
klass.

51. Efter detta klargorande ska jag nu 6verga till att behandla réckvidden for domstolens dom i malet
Praktiker.

18 EUIPO har godtagit varumirkesregistreringar for detaljforséljningstjanster sedan antagandet av meddelande nr 3/01 fran byrans ordférande av
den 12 mars 2001 om registrering av gemenskapsvarumirken for detaljhandelstjanster. Se dom av den 30 juni 2004,
BMI Bertollo/Harmoniseringskontoret — Diesel (DIESELIT), T-186/02, EU:T:2004:197, punkt 42.

19 Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 32.

20 Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkterna 19 och 32. Se dven dom av
den 30 september 2014, Scooters India/Harmoniseringskontoret — Brandconcern (LAMBRETTA), T-51/12, ej publicerad, EU:T:2014:844,
sdrskilt punkterna 35 och 36. Se &ven dom av den 31 januari 2013, Present-Service Ullrich/Harmoniseringskontoret — Punt Nou (babilu),
T-66/11, ej publicerad, EU:T:2013:48, punkterna 49 och 50. I det mélet slog tribunalen fast att en varumérkessokande som har anvint samtliga
allmidnna beteckningar som aterfinns i klassrubriken till klass 35 innan meddelande nr 2/12 tridde i kraft kan antas ha haft for avsikt att gora
ansprak pa skydd avseende samtliga tjanster i den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen. Tribunalen gick dock inte in pa det faktum
att det saknades hénvisning till den alfabetiska forteckningen i meddelande nr 4/03.
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b) Domen i mdlet Praktiker

52. Fragan som uppstar hir dr om tribunalen gjorde en korrekt réttstillimpning nér den bedémde att
det skydd som foljer av de dldre Cactus-varumarkena utstracks till att omfatta detaljforséljningstjénster
av alla varor, utan att det finns nagot behov att precisera vilka varor eller varuslag som berérs av
tjansterna, eftersom dessa dldre varumairken registrerats innan domstolen meddelade sin dom i malet
Praktiker.

53. Som EUIPO mycket riktigt har papekat dr en tidsméssig begrinsning av verkningarna av
EU-domstolens domar inte regel utan undantag. EUIPO har éven korrekt papekat att domstolen i sin
dom i malet Praktiker inte specifikt har begrénsat réttsverkningarna i tiden.

54. Det exceptionella med att begrdnsa domarnas réttsverkningar i tiden ar den naturliga foljden av
hur verkningarna av domstolens domar tillimpas. Domstolens domar ger av princip verkan fran och
med en viss tidpunkt i det forflutna (ex tunc). Nar det giller forhandsavgoranden enligt
artikel 267 FEUF har det i fast réttspraxis upprepats att den tolkning som domstolen gor av en
EU-rittslig bestaimmelse ska klargora och precisera innebdrden och rackvidden av denna bestammelse,
sasom den ska eller skulle ha tolkats och tillampats fran och med sitt ikrafttradande. Av detta foljer att
en salunda tolkad bestimmelse kan och ska tillimpas av domstolarna é&ven betréffande
rattsforhallanden som har uppkommit fore meddelandet av den dom i vilken begdran om tolkning
provas, om villkoren for att vicka talan vid behorig domstol om tillimpningen av nédmnda
bestimmelse dr uppfyllda i 6vrigt.” Det dr silunda endast i undantagsfall som domstolen begrinsar
verkningarna av sina domar.” En sidan begrinsning kan dessutom endast tillitas i den dom
varigenom den begirda tolkningen meddelas.?

55. Jag anser dnda att den linje som tribunalen har valt dr befogad. Skilet till detta ar enkelt.

56. Det vore inkonsekvent att godta att domstolens uttalande tillimpades for redan registrerade
varumérken i malet Praktiker, men inte i malet IP Translator. Att tillaita en retroaktiv tillimpning av
malet Praktiker i forevarande mal skulle inte bara vara inkonsekvent, utan helt enkelt felaktigt. I likhet
med uttalandet i mélet IP Translator dr uttalandet i malet Praktiker namligen inte tillimpligt hér. Bada
domarna giller varumérkesansokningar, men den fraga som domstolen hir behandlar avser réackvidden
for det skydd som foljer av ett tidigare registrerat varumarke.

57. Som generaladvokat Campos Sanchez-Bordona papekade i mélet Brandconcern finns det en viktig
skillnad mellan de bada skedena ansokan och registrering av varumirken. Att tolka den forteckning
over varor och tjanster som ingar i en ansokan och som fortfarande kan éndras enligt artikel 43 i
varumaérkesforordningen ér inte detsamma som att tolka en forteckning over varor och tjanster som
omfattas av ett varumdrke som redan har registrerats. Enligt artikel 48 i samma forordning far ett
registrerat varumirke av princip inte dndras.”* Om ett senare uttalande fran domstolen om
varumirkesansokningar skulle tillatas paverka det skydd som foljer av tidigare registrerade
varumirken, skulle detta undergriva varumirkenas stabilitet. Det skulle &ven strida mot
rattssdkerhetsprincipen och inverka menligt pa varumirkesinnehavarnas berittigade forvantningar.

58. Avslutningsvis kommer jag att ta upp en fraga som vicktes av EUIPO vid férhandlingen.

21 Se, exempelvis, dom av den 11 augusti 1995, Roders m.fl., C-367/93-C-377/93, EU:C:1995:261, punkt 42 och dér angiven rittspraxis, och dom
av den 6 mars 2007, Meilicke m.fl., C-292/04, EU:C:2007:132, punkt 34 och dir angiven réttspraxis.

22 Domstolen tillit begrénsningen av réttsverkningarna i tiden av dess domar i bland annat den aktuella domen 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, punkterna 101-111. Se dven dom av
den 8 april 1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56.

23 Se, bland manga, dom av den 9 mars 2000, EKW och Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punkt 57.

24 Forslag till avgorande av generaladvokaten Campos Sanchez-Bordona i mélet Brandconcern/EUIPO, C-577/14 P, EU:C:2016:571, punkterna 67
och 68.
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¢) Avslutande synpunkter

59. EUIPO har péapekat att Cactus inte i enlighet med artikel 28.8 i varumarkesforordningen fore den
24 september 2016 hade forklarat att deras avsikt den dag dd ansokan gjordes for de éldre
Cactus-varumérkena hade varit att soka skydd fér andra varor eller tjanster dn de som i bokstavlig
mening omfattas av klassrubriken, men som ingér i den alfabetiska forteckningen foér den klassen.

60. Detta har sjalvklart i sig ingen betydelse for hur detta 6verklagande kommer att avgoras.

61. EUIPO:s papekande och den foljande kommentaren fran Cactus om avsaknaden av en sadan
forklaring visar pa tva saker.

62. For det forsta visar det att lagstiftaren efterstravade att anpassa det framtida skyddet for
varumirken som registrerats innan domstolens dom avkunnats i malet IP Translator med skyddet for
varumirken som registrerats efter domens avkunnande.” I artikel 28.8 i varumiarkesforordningen slas
det fast att EU-varumirken for vilka ingen forklaring lamnas in senast den 24 september 2016 ska
utstrdckas till att, fran den dagen och framat, bara omfatta varor eller tjanster som bokstavligen
omfattas av de beteckningar som ingar i den relevanta klassrubriken.

63. A andra sidan #r det inte uppenbart i vilken omfattning som det faktum att
detaljforséljningstjanster inte uttryckligen anges i den alfabetiska forteckning som det hénvisas till i
klass 35 dr avgorande for att faststdlla om varumirken som de édldre Cactus-varuméirkena éven kan
omfatta skydd for detaljforsaljningstjanster. Det forefaller inte helt orimligt att hdvda att saddana
tjanster, med hinsyn till den férklarande anmirkningen till klass 35, skulle kunna ingé i den klassen
dven med den bokstavliga tolkningen.”

64. Mot bakgrund av det ovan anforda anser jag att tribunalen inte har gjort en felaktig
rattstillimpning nar den bedomde att angivandet av klassrubriken for klass 35 avser samtliga tjénster
som ingar i den klassen, inbegripet tjinster som omfattar detaljhandel med varor. Overklagandet kan
sdledes inte bifallas savitt avser den forsta grunden.

B. Den andra grunden: Hur ska ett varumirkes sdrskiljningsformaga bedomas om varumirket
anvinds i forkortad form?

1. Inledning

65. I den overklagade domen slog tribunalen fast att "det bor noteras att det édldre figurmarket bestér
av ett figurelement, namligen en stiliserad kaktus, f6ljt av ordelementet 'Cactus’. De bada element som
utgor det dldre figurmérket formedlar déarfor, var och en i sin form, samma semantiska innehall. Det
ska tillaggas att den stiliserade kaktusen aterges pd samma sétt sivil i det registrerade figurmarket
som i mirkets forkortade form, vilket far till foljd att konsumenten likstiller mérkets forkortade form

25 Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 33.

26 I den forklarande anmarkningen till Niceklassificeringen (sjunde utgavan, som var i kraft da ansokningarna om Cactus éldre varumirken ingavs)
forklaras att den allmidnna klassrubriken till klass 35 redan hénvisade till tjanster som bestér i sammanstéllandet av ett varusortiment for annans
rakning for att mojliggora for kunder att bekvimt kunna se pa och kopa varorna. Se dven Guidelines for examination of European Union trade
marks, Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), del B om provning, avsnitt 3 om Kklassificering, 1 augusti 2016, s. 4. I
riktlinjerna forklarar EUIPO att de forklarande anmarkningarna klargér vilka varor eller tjanster som &r avsedda eller inte avsedda att omfattas
av klassrubrikerna och vilka som anses utgora en integrerad del av klassificeringen.

27 Se domen i malet Praktiker, punkt 50. Se &ven, for ett liknande resonemang, dom av den 10 juli 2014, Netto Marken Discount, C-420/13,
EU:C:2014:2069, punkterna 33-36.
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med dess registrerade form. Av detta foljer att det édldre figurmarket i dess registrerade form och det
varumirke som anvinds av sokanden i dess forkortade form maste betraktas som vésentligen
likvdrdiga. Slutsatsen maste darfor bli att sokandens bruk enbart av den stiliserade kaktusen inte
forandrar det dldre figurmirkets sarskiljningsforméga.”**

66. Gjorde tribunalen en korrekt rattstillaimpning ndr den beddmde att anvidndningen av den stiliserade
logotypen som avbildade en kaktus, utan ordelementet "Cactus”, utgjorde anvindning ”i en form som
skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar markets sirskiljande egenskaper sd som det registrerats”, i den
mening som avses i artikel 15.1 i varumérkesforordningen? Det dr fragan som domstolen maste ta
stallning till vid bedomningen av den andra grunden.

67. EUIPO anser inte det. EUIPO har i huvudsak hdvdat att tribunalen grundat sin slutsats pa ett
felaktigt kriterium (ndmligen den semantiska likviardigheten mellan logotypen och ordelementet
"Cactus”). Enligt EUIPO borde tribunalen ha gjort en separat bedomning av det uteldmnade
ordelementet "Cactus” sdrskiljningsformaga respektive betydelse.

68. EUIPO har narmare bestamt konstaterat att den dverklagade domen innehéller fyra fall av felaktig
rattstillampning, som samtliga avser artikel 15.1 i varumirkesforordningen. For det forsta: I och med
att tribunalen gjorde sin beddmning endast pa grundval av den semantiska dverensstimmelsen mellan
logotypen och ordelementet, underlit tribunalen att prova i vilken utstrackning ordelementet "Cactus”
hade sdrskiljningsforméga och var av betydelse for det sammansatta varumérket. For det andra:
Tribunalen underldt att beakta de visuella och (mojliga) fonetiska skillnaderna mellan logotypen och
det sammansatta varumairket. For det tredje: Tribunalen gjorde fel dd den till grund for sin
bedémning lade den omstdndigheten att allmdnheten i Luxemburg sedan tidigare haft kinnedom om
det dldre figurmirket. For det fjarde: Nér tribunalen bedémde figurmarkets sarskiljningsformaga
underlét den att beakta hur allménheten i Europa som helhet uppfattar market.

69. Cactus har hdavdat att den andra grunden inte kan tas upp till provning. Cactus vidhaller under alla
omstédndigheter att tribunalens resonemang ar korrekt.

2. Kriterierna for att faststilla om anvindningen av ett varumdrke i forkortad form fordandrar det
registrerade varumdrkets sdrskiljningsformdga

70. Jag maste inledningsvis uttrycka tvivel vad giller mojligheten att ta upp minst tva (av de fyra)
argument som EUIPO har aberopat genom denna grund till sakprovning. Domstolen saknar som
bekant behorighet att omprova de faktiska omstindigheterna eller bevisningen. Den kan som regel
inte ersitta tribunalens bedémning med sin egen.”

71. EUIPO:s argument avseende konsumenternas intryck av det éldre figurmérket och den berdrda
allmanheten (den tredje och fjarde felaktigheten) utgor enligt min mening en implicit uppmaning till
domstolen att omprova de faktiska omstandigheterna i malet. Enligt rattspraxis ska sddana argument
inte vara tillitna.*® Det ingar faktiskt i tribunalens behorighet att bedoma de faktiska
omstiandigheterna att bedoma den berérda allménhetens egenskaper och konsumenternas intryck av
det aktuella varumarket.*

28 Punkt 61 i den 6verklagade domen.

29 Se, bland manga, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/Harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49
och dér angiven réittspraxis.

30 Se, bland manga, dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/Harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 52 och dar angiven
réattspraxis.

31 Se, exempelvis, dom av den 4 oktober 2007, Henkel/Harmoniseringskontoret, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punkt 51, och dom av
den 12 juli 2012, Smart Technologies/Harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 51 och dir angiven réttspraxis.
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72. Vad giller den tredje pastadda felaktigheten har EUIPO hévdat att tribunalen implicit grundade sin
slutsats om likvdardigheten mellan den stiliserade kaktusen och det registrerade figurmarket pa att
konsumenter (i Luxemburg) kan ha haft forhandskdnnedom om det utelimnade elementet. Vad géller
den fjarde pastddda felaktigheten har EUIPO hivdat att om de europeiska konsumenternas generella
intryck hade beaktats skulle tribunalen inte ha dragit samma slutsats. For att bekrdfta dessa
pastaendens riktighet skulle det uppenbart kréivas en férnyad provning av de faktiska omsténdigheter
och den bevisning som lagts fram for — och provats av — tribunalen.

73. De bada 6vriga argumenten forefaller kunna tas upp till sakprévning av domstolen.* De giller
namligen vilka kriterier som ska anvindas for att bedoma om bruket av ett varumairke i forkortad
form fordndrar det registrerade varumadrkets sarskiljningsformaga.

74. Enligt artikel 15.1 a i varumérkesférordningen far en varumarkesinnehavare framstélla varianter av
det registrerade varumirket ndr mairket utnyttjas kommersiellt. Enligt den bestimmelsen tillats
varianter sa lange som varumairkets sdrskiljningsformaga inte dndras. Syftet med denna bestimmelse
ar siledes att mojliggora for varumirkesinnehavaren att béttre kunna anpassa sig il
marknadsforingskraven for de berdérda varorna eller tjansterna. I det sammanhanget har domstolen
slagit fast att det har forekommit verkligt bruk av ett registrerat varumérke “om det liggs fram

bevisning for att det har anvints i en nigot dndrad form én den i vilken det registrerades”.*

75. Generellt sett krdvs det en Overgripande likvardighetsbedomning for att avgéra om den form i
vilken varumairket anvénds dr vésentligt likvirdig med den form i vilket varumaérket har registrerats.

76. Rattspraxis ger emellertid ingen tydlig vagledning om hur det ska bedomas om anvéndningen av ett
varumirke i forkortad form fordndrar det registrerade varumérkets sarskiljningsforméaga. Denna
rattspraxis behandlar framfor allt nagot annorlunda situationer ddr begreppsmassigt sirskiljande
element tillfors i det registrerade varumairket (eller dar varumérket anvinds i fordndrad form). I det
sammanhanget anser tribunalen rutinmadssigt att om det konstateras en éndring av det registrerade
varumadrkets sérskiljningsforméaga maste det provas om de tillagda bestandsdelarnas ér sirskiljande och
dominerande. Denna bedomning ska grundas pa de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa
bestandsdelar och p& hur de har placerats i férhallande till andra bestdndsdelar i varumirket.**

77. Detta 6verklagande vicker fragan om detta staimmer i lika hog grad i de fall da element utesluts.
78. Hur den fragan ska besvarar beror enligt min mening pa omstiandigheterna i varje enskilt fall.

79. Lat oss anta att Cactus hade registrerat ett figurmarke bestdende av tva element: ett figurelement
som avbildade en ros och ett ordelement "Cactus”. Lat oss dven anta att Cactus enbart hade anvint
figurelementet som avbildade en ros nér foretaget anvinde figurmérket i sin kommersiella verksamhet.
Under dessa omstiandigheter skulle det bli nédvindigt att bedoma om den utelimnade bestindsdelen
ar sarskiljande och dominerande for att avgora vilken betydelse som ett utelimnande skulle fa for det
registrerade varumairkets sirskiljningsformaga. Detta beror i huvudsak pa den begreppsmaissiga
dissonansen mellan figurelementet och ordelementet som ingar i det registrerade varumarket. I sa fall
skulle utelimnandet av ett av elementen kunna fa betydelse for dess sarskiljningsforméga.*

32 Se forslag till avgorande av generaladvokaten Szpunar i Harmoniseringskontoret/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, punkt 111.

33 Dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/Harmoniseringskontoret, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 86.

34 Dom av den 10 juni 2010, Atlas Transport/Harmoniseringskontoret — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, ej publicerad,
EU:T:2010:229, punkterna 38 och 39, och dom av den 14 juli 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/Harmoniseringskontoret — Viavita
(VIAVITA), T-204/12, ej publicerad, EU:T:2014:646, punkt 34 och dir angiven rdttspraxis. A andra sidan har domstolen &ven slagit fast att
anvdndning av ett sammansatt tecken som dr registrerat som varumirke kan behalla de foérviarvade rittigheterna for bade det sammansatta
tecknet och en del av detta tecken som omfattas av en tydligt avgrénsad registrering, forutsatt att den delen uppfattas som ett varumaérke i sig.
Se dom av den 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punkterna 27-35.

35 Se, vad giller den analys som ska utforas, exempelvis, dom av den 24 november 2005, GfK/Harmoniseringskontoret — BUS (Online Bus),
T-135/04, EU:T:2005:419, punkt 36 och foljande punkter, och dom av den 21 januari 2015, Sabores de Navarra/Harmoniseringskontoret —
Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, ej publicerad, EU:T:2015:39, punkterna 35-42.
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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT WAHL — MAL C-501/15 P
EUIPO MOT CACTUS

80. Har é&r situationen en annan. Figurelementet (den stiliserade kaktusen) och ordelementet ("Cactus”)
hinvisar bada till samma koncept. Aven om jag stiller mig fragande till om det r korrekt att, som
tribunalen, anféra att en logotyp och ett ordelement har samma semantiska innehdll, férdndrar det
inte det faktum att det utelimnade elementet &r begreppsmassigt likvardigt med det figurmérke som
anvands.

81. Aven om tribunalen inte tillkinnagav sin avsikt att genomféra en 6vergripande
likvardighetsbedomning, stir det klart for mig att det var just detta som tribunalen gjorde i det
omtvistade stycket i den 6verklagade domen. Den jamforde det anvinda varumaérket (stiliserad kaktus)
med det registrerade varumairket (stiliserad kaktus och ordelement). Genom denna o&vergripande
likvirdighetsbedomning kunde tribunalen dra slutsatsen att de bada varumirkena var vésentligen
likviardiga. Som Cactus framhaller kan den sérskiljande egenskapen for ordelementet "Cactus” inte
skilja sig frdn den som formedlas genom varumirkets figurelement, om elementen i fraga é&r
begreppsmadssigt likviardiga. I en sddan situation skulle det vara overflodigt att gora en separat
bedomning av det uteldmnade ordelementets sarskiljningsformaga.

82. Mot denna bakgrund gjorde tribunalen en korrekt réttstillimpning nédr den ansag att anvindningen
av enbart den stiliserade kaktusen, utan ordelementet "Cactus”, inte fordndrade det dldre figurmarkets

sarskiljningsformaga. Jag anser dérfor att den andra grunden delvis inte kan tas upp till sakprovning
och delvis saknar stod.

VI. Forslag till avgorande

83. Mot bakgrund av ovanndmnda Overviganden foreslar jag att domstolen ogillar 6verklagandet och
forpliktar EUIPO att ersitta réttegangskostnaderna.
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