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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 24 maj 2016*

"EU-varumérke — Invdndningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumairke av
figurmérket Supeco — Det édldre EU-figurmérket SUPER COR — Relativt registreringshinder —
Risk for forvaxling — Omfattningen av 6verklagandendmndens undersokning — Varor och tjanster
som lagts till grund for invindningen — Artikel 8.1 b i férordning (EG) nr 207/2009 — Regel 15.2 f i
forordning (EG) nr 2868/95 — Meddelande nr 2/12”

I mal T-126/15,
El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), foretritt av advokaten J. L. Rivas Zurdo,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretraidd av E. Scheffer och
A. Folliard-Monguiral, bada i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Grup Supeco Maxor, SL, Madrid (Spanien), foretrétt av advokaten S. Martinez-Almeida y Alejos-Pita,
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte 6verklagandendmnd den
4 december 2014 (drende R 1112/2014-5) om ett invindningsforfarande mellan El Corte Inglés, SA
och Grup Supeco Maxor, SL,
meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni (referent) och L. Madise,
justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av det dverklagande som inkom till tribunalens kansli den 18 mars 2015,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 3 september 2015,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
21 september 2015,

* Rattegangssprak: franska.
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med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrittelsen om att den
skriftliga delen av forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begdran om muntlig férhandling,
och av att tribunalen, med tillimpning av artikel 106.3 i tribunalens réttegangsregler, har beslutat att
avgora malet pa handlingarna,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 30 april 2012 gav intervenienten Grup Supeco Maxor, SL in en ansdkan om registrering av
EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med réadets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, s. 1).

2 Det sokta varumaérket utgors av nedanstaende figurkédnnetecken:

Supeco ¢

3 De tjanster som registreringsansokan avsag omfattas bland annat av klass 35 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tillagg, och avser sdrskilt "auktioner” och tjanster avseende ”"sammanstéillning for
tredje parts ridkning (med undantag av transport dérav) av .. produkter, .. som mojliggor for
konsumenterna att bekvimt se pa, vélja och kopa produkterna i nédrhandeln, inklusive i butiker,
tjanster avseende detaljhandel med ... produkter” (nedan kallade detaljhandelstjanster).

4 Den 16 augusti 2012 framstillde klaganden, El Corte Inglés, SA, en invindning mot registrering av det
sokta varumadrket, for samtliga tjanster som avsags med ansokan.

5 Invindningen grundades bland annat pa féljande EU-figurmirke, ingivet den 18 juni 2008 och
registrerat den 1 februari 2012 under nummer 6997407, for varor och tjdnster i bland annat klass 35:

6 Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
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nr 207/2009. Anmaélan om invindning inneholl bland annat uppgifterna "Forteckning 6ver varor och
tjianster” och ”[invindning] [g]rundas pa en del av de varor och tjinster”, atfoljda av foljande
angivande av tjanster i klass 35: ”“Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning;
foretagsadministration; kontorstjanster”.

Den 28 februari 2014 bif6ll invindningsenheten delvis invindningen, varvid den ansag att det forelag
risk for forvixling mellan det sokta varumérket och det dldre varumirket. Den avslog bland annat
registreringsansokan betriffande alla de omstridda tjansterna i klass 35. Invdndningsenheten lade
meddelande nr 2/12 av den 20 juni 2012 avseende anvidndningen av klassrubriker i forteckningarna
over varor och tjanster i ansokningar om registrering av gemenskapsvarumérken (EUT KHIM 7/2012)
till grund for bedomningen att det var registreringssokandens avsikt att ansokan skulle omfatta alla
tidnster i den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen i Niceklassificeringen.
Invindningsenheten jamforde saledes de tjénster i klass 35 som avsags med det sokta varumarket med
de tjdnster som angavs i anmédlan om invindning och med tjdnsterna "auktioner” och "uthyrning av
forsaljningsautomater” vilka ingar i den alfabetiska forteckningen 6ver tjanster i klass 35. Den drog
dérav slutsatsen att tjansterna var identiska eller av liknande slag.

Den 24 april 2014 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut.

Genom beslut av den 4 december 2014 (nedan kallat det overklagade beslutet) bifoll EUIPO:s femte
6verklagandenamnd delvis &verklagandet. Overklagandenimnden upphidvde och #ndrade darvid
invandningsenhetens beslut i den del invindningen hade bifallits med avseende p& "auktioner” och
detaljhandelstjanster.

Overklagandenimnden papekade forst, i punkt 14 i det éverklagade beslutet, att den invindning som
El Corte Inglés, SA hade framstillt vid invindningsenheten endast omfattade de tjanster som
uttryckligen angetts i anmilan om invindning. Overklagandenimnden konstaterade att tjinsterna
"auktioner” inte i denna handling hade angetts som tjénster i klass 35 vilka omfattades av det éldre
varumirket och att El Corte Inglés, SA inte heller i vare sig invindningsforfarandet eller forfarandet
for overklagande hade pastatt att dess invindning &dven grundades pa dessa tjanster. Enligt
overklagandendmnden hade El Corte Inglés, SA i sitt yttrande over Overklagandet tviartom angett att
invindningen ”“grundades pa en del av de varor och tjanster” som omfattades av de é&ldre
varumirkena. Darmed avsags siledes de tjanster som uttryckligen angetts i anmélan om invéndning.
Overklagandenimnden drog dirav slutsatsen att invindningen inte grundades pa tjinsterna
"auktioner” och att det inte var nodvandigt att avgora huruvida det édldre varumérket avsag andra
tjianster som inte omfattades av klassrubrikernas uttryckliga lydelse.

Overklagandenimnden begrinsade féljaktligen prévningen av tjinsteslagslikheten, sivitt avser de
tjidnster som omfattades av det &dldre varumadrket, till tjdnsterna "Annons- och reklamverksambhet;
foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster”. Namnden ansdg att dessa tjanster inte

foretedde nagon likhet med vare sig "auktioner” eller de detaljhandelstjénster som avses med det sokta
varumérket (punkterna 36—42 i det 6verklagade beslutet).

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det overklagade beslutet i den del invindningsenhetens beslut upphévs och éndras,
och

— forplikta EUIPO och intervenienten att ersitta riattegangskostnaderna.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska
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— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Klaganden har aberopat en enda grund, som avser att artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 har
asidosatts.

Klaganden har, wutan att bestrida vare sig definitionen av omséttningskretsen eller
overklagandendmndens bedomning av likheten mellan de aktuella kdnnetecknen, kritiserat ndmnden
for att inte ha beaktat vissa tjanster som inte anges i anmélan om invindning men som omfattas av
det dldre varumaérket, daribland "auktioner”, vid jamforelsen mellan de aktuella tjansterna och, séaledes,
for att felaktigt ha bedomt att det inte forelag nagon likhet mellan, & ena sidan, de tjanster som
omfattas av det dldre varumérket och, & andra sidan, "auktioner” och de detaljhandelstjanster som
avses med det sokta varumérket.

Det ska erinras om att klaganden i formuldret for anmélan om invéndning kryssade i rutan med
rubriken "Grundas pa en del av de varor och tjanster” och dérefter angav foljande tjénster: “Annons-
och reklamverksambhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster” (se ovan punkt 6).

Klaganden gav inte heller i grunderna for sin invdndning ndgon annan ndrmare uppgift om de tjénster
som invdndningen grundades pa.

Sasom intervenienten korrekt har understrukit har det i anmélan om invéndning — till skillnad fran i
det invandningsférfarande som var foremal for prévning i domen av den 15 januari 2013, Lidl
Stiftung/harmoniseringskontoret — Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, REU, EU:T:2013:11) - inte
framgatt nagon motsédgelse som kan foranleda tvivel om péa vilka tjanster invdndningen grundas.
Klaganden har ndmligen béde tillkdnnagett sin avsikt att endast grunda sin invdndning pa en del av de
varor och tjanster som omfattas av klagandens varumairke och angett en del av dessa tjénster, ddribland
dem som omfattas av klass 35, vilka ndimns i intervenientens registreringsansokan.

Klaganden anser emellertid att dverklagandendmnden pa grundval av anmélan om invindning felaktigt
drog slutsatsen att anmilan endast avsdg de tjinster som utgjordes av “Annons- och
reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster” och att den inte kunde
anses omfatta dven “auktioner”. Klaganden har i detta hédnseende grundat sig pa punkt V i meddelande
nr 2/12 pa grundval av vilken "[EUIPO], i fraga om ansokningar om [EU-]varumairke vilka registrerats
fore [den 21 juni 2012] och dér samtliga allmdnna beteckningar i rubriken till en viss klass [i
Niceklassificeringen] anviands, har bedomt att det &r registreringssokandens ... avsikt att ansokan ska
omfatta alla varor eller tjanster i den alfabetiska forteckningen for denna klass enligt den vid
tidpunkten for ansokan géllande versionen”. Eftersom det éldre varumérket hade registrerats fore den
21 juni 2012 och inneholl de allménna beteckningarna i rubriken till klass 35 i Niceklassificeringen,
har klaganden darav dragit slutsatsen att dess invdndning éven grundades pa tjansterna "auktioner” och
“uthyrning av forséljningsautomater” i den alfabetiska forteckningen for denna klass.
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Aven om det framgar av lydelsen av punkt V i meddelande nr 2/12 att de varor och tjinster som
skyddas av ett varumirke, i fraga om EU-varumirken vilka registrerats fore den 21 juni 2012, inte
endast avser dem som uttryckligen anges i varumairkesansokan, kan man inte pa grundval av den
lydelsen i sig dra slutsatsen att denna vida tolkning av de aktuella varorna och tjansterna &ven ska
gilla for en anmilan om invindning som grundas pa ett varumédrke som registrerats fore den
21 juni 2012. Sasom EUIPO korrekt har understrukit finns det sdrskilda bestimmelser om vad en
sddan anmailan om invindning ska innehdlla och om invdndningsforfarandet. Enligt dessa
bestaimmelser och réttspraxis ska nimnda anmaélan klart och precist ange de varor och tjanster pa
vilka invdndningen grundas.

Det framgér séledes av regel 152 f i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, s.1), i dess lydelse enligt bland annat kommissionens férordning (EG) nr 1041/2005 av
den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4), enligt de flesta versioner som inte dr pa franska spraket, att
anmilan om invdndning ska innehalla uppgift om de varor och tjanster pa vilka invdndningen
grundas.

Det foreskrivs visserligen i den franska versionen av regel 15.2 f i forordning nr 2868/95 att ”[l]’acte
d’opposition doit comporter ... les produits et services a I'encontre desquels 'opposition est formée”.

Sasom EUIPO har papekat ar emellertid den franska versionen en av de enda versioner som &r
formulerad pa detta sitt. I de flesta andra sprikversionerna av den aktuella bestimmelsen avses de
varor och tjanster pa vilka invdndningen grundas. Séledes star det i den engelska versionen "the goods
and services on which the opposition is based”, i den tyska versionen "die Waren und Dienstleistungen,
auf die sich der Widerspruch stiitzt”, i den italienska versionen ”i prodotti e i servizi sui quali si basa
I'opposizione” och i den spanska versionen “los productos y servicios en los que se basa la oposicién”.

Enligt fast réttspraxis kan den formulering som anviants i en av sprakversionerna av en
unionsbestimmelse inte ensam ligga till grund for tolkningen av denna bestimmelse eller ges
foretrade i forhallande till ovriga sprakversioner. Detta skulle namligen strida mot kravet pa en
enhetlig tillimpning av unionsridtten. I hdndelse av bristande Overensstimmelse mellan de olika
sprakversionerna, ska den aktuella bestimmelsen saledes tolkas med hénsyn till systematiken i och
dandamalet med de foreskrifter i vilka den ingar (se dom av den 15 november 2012, Kurcums Metal,
C-558/11, REU, EU:C:2012:721, punkt 48 och dér angiven rattspraxis).

Vad betriffar systematiken i reglerna om invandningsforfarandet konstaterar tribunalen for det forsta, i
likhet med EUIPO, att samtliga uppgifter i anmélan om invidndning som krévs i regel 15.2 b—e och g i
forordning nr 2868/95, vilka férekommer vid sidan av den uppgift som krévs i punkt f i samma regel,
avser det dldre varumairket. Detta stoder tolkningen att sistndimnda punkt hénfor sig till de varor och
tjianster som omfattas av det dldre varumirket. For det andra bekriftar regel 153 a i ndmnda
forordning, enligt vilken anmélan om invdndning "kan” innehalla uppgifter om de varor och tjénster
mot vilka invindningen gors géllande, att hdnvisningen i anmédlan om invdndning till de varor och
tjdnster som omfattas av det omstridda varumirket endast dr fakultativ och inte sammanfaller med
regel 15.2 f i forordningen. Det anges till och med i regel 15.3 a i férordningen att om sadana uppgifter
saknas, ska invdndningen anses avse alla de varor och tjanster som omfattas av den ansokan om
EU-varumirke som invdndningen avser.

Savitt avser dndamélet med reglerna om vad en anmilan om invdndning ska innehalla, kan det
konstateras att det i forordning nr 2868/95 gors étskillnad mellan tva typer av uppgifter i en saddan
anmailan, ndmligen & ena sidan uppgifter som om de saknas kan medfora att anmélan ska avvisas
enligt regel 17 i forordningen, daribland de uppgifter som foreskrivs i regel 15.2 i férordningen, och a
andra sidan uppgifter enligt punkt 3 i samma regel vilka om de saknas endast kan inverka pa
provningen av huruvida invéndningen dr valgrundad. Sdsom har papekats ovan i punkt 26 foreskrivs
det sirskilt i ndimnda punkt 3 a att om det saknas uppgifter om de varor och tjanster mot vilka
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invindningen gors gillande, ska invindningen anses avse alla de varor och tjanster som omfattas av
den ansokan om EU-varumiérke som invandningen avser. Om anmailan om invdndning inte innehaller
den uppgift som krévs i regel 15.2 f i den aktuella forordningen, ska invindningen ddremot avvisas
enligt regel 17.4 i férordningen. Ett och samma villkor kan féljaktligen inte forekomma i bade punkt 2
och punkt 3 i regel 15 i férordningen.

Den omsténdigheten att det inte hénvisas till de varor och tjanster pa vilka invdndningen grundas —
betriffande den franska versionen av regel 15.2 f i forordning nr 2868/95 och vilket uppenbarligen
framstar som ett skrivfel — kan mot denna bakgrund inte medféra att denna bestimmelse ska tolkas
sa, att den inte kréver att nimnda varor och tjénster ska anges i anmélan om invéndning.

Det ska dessutom erinras om att enligt fast rattspraxis alltsedan domen av den 19 juni 2012, Chartered
Institute of Patent Attorneys (C-307/10, REU, EU:C:2012:361, punkterna 49, 56 och 61, angaende
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumairkeslagar (EUT L 299, s. 25), vars foljder meddelande 2/12 just avsag att
faststdlla, géller foljande. For att uppfylla kraven pa klarhet och precision sa att de behoriga
myndigheterna och de ekonomiska aktorerna kan faststilla omfinget av det sokta skyddet, ska den
som ansOker om registrering av ett varumirke, om samtliga allmdnna beteckningar i en viss
klassrubrik i Niceklassificeringen anvands for att ange de varor eller tjdnster som det ansoks om
varumérkesskydd for, precisera huruvida registreringsansokan 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 ndmnda varor eller tjdnster dr den sokande skyldig att precisera vilka
varor eller tjanster i den aktuella klassen som avses (se, for ett liknande resonemang, dom av den
27 februari 2014, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret — Lépez Cabré (VOGUE),
T-229/12, EU:T:2014:95, punkt 36, och dom av den 29 april 2015 Chair Entertainment
Group/harmoniseringskontoret — Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242,
punkterna 32, 34 och 37).

Sadana krav pa klarhet och precision ska anses innebéra att dven invindaren ska ange pa vilka varor
och tjanster invindningen grundas, for att gora det mojligt bade for EUIPO att prova invdndningen
och for den som har ansokt om registrering av det varumérke som avses med invdndningen att gora
gillande sina forsvarsargument (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 februari 2015,
Klaes/harmoniseringskontoret — Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, punkt 32). I
synnerhet ankommer det séledes pa invdndaren, ndr vederborande, sasom i forevarande fall, har
angett att invindningen grundas pa en del av de varor och tjinster som omfattas av det varumirke
som invdndaren innehar, att klart och precist ange pa vilka varor och tjanster som invindningen
grundas.

Av detta foljer, till skillnad fran vad klaganden har gjort gillande, att punkt V i meddelande 2/12 i
forevarande fall inte ens analogt kan tillimpas for att dra slutsatsen att invdndningen utover de
tjdnster som angavs i anmilan om invindning &ven grundades pa tjansterna “auktioner” och
"uthyrning av forsiljningsautomater”.

Det kan mot bakgrund av det ovan anférda inte krévas att overklagandendmnden vid sin provning av
invindningen ska beakta varor och tjanster som inte har angetts i anmilan om invdndning.
Overklagandenimnden gjorde foljaktligen en riktig bedémning nir den endast jaimférde de tjénster
som angetts i anmilan om invidndning, pa vilka invindningen grundades, med de omstridda tjanster
som omfattas av det sokta varumarket.

Nagon annan bedémning foranleds inte av klagandens pastaende att den, i egenskap av ett mycket ként

foretag som bedriver detaljhandelsforséljning med alla slags varor till tredje man, hade for avsikt att
tacka in detaljhandelstjansterna.
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Sasom EUIPO korrekt har understrukit — och utan att det finns anledning att avgéra huruvida detta
argument kan provas, vilket EUIPO dessutom har bestritt — géller namligen att den omsténdigheten
att innehavaren av ett varumaérke har for avsikt att svara for vissa tjanster och att innehavaren &r kind
som den som tillhandahaller sddana tjanster, inte innebér att det varumérke som vederborande innehar
nodvindigtvis skyddar dessa tjdnster, eller ens att vederborandes framtida invdndningar i enlighet
hiarmed kommer att grundas pa dessa tjdnster.

Av det anforda foljer att overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning ndr den jamfoérde de
omstridda tjdnster som omfattas av det sokta varumirket med endast de tjanster som omfattas av det
dldre varumirket vilka angetts i anmdlan om invindning. Eftersom det inte har anforts nagot
argument som paverkar utgangen av den jamforelsen, kan 6verklagandet inte vinna bifall savitt avser
den enda grund som aberopats i Overklagandeskriften. Det &r hdrvid inte nodviandigt att avgora
huruvida denna grund kan provas, vilket intervenienten har bestritt.

Overklagandet ska foljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska
forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s och
intervenientens yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) El Corte Inglés, SA ska ersitta riattegangskostnaderna.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 24 maj 2016.

Underskrifter
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