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W Rattsfallssamlingen

ARBETSDOKUMENT
TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 16 januari 2018*

"EU-varumirke - Invindningsforfarande - Ansékan om registrering som EU-varumirke av ordmérket
METAPORN - Aldre EU-ordmérke och éldre nationellt ordmédrke META4 samt éldre EU-figurmarke
och dldre figurmirke meta4 - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i férordning (EG) nr 207/2009
(nu artikel 8.1 b i férordning (EU) 2017/1001) - Tjansteslagslikhet - Begreppet kompletterande
tjidnster - Kanneteckenslikhet - Risk for forvixling”

I mal T-273/16,
Sun Media Ltd, Hongkong (Kina), foretriatt av advokaten A. Schnider,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretrddd av S. Bonne, i egenskap av
ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Meta4 Spain, SA, Las Rozas (Spanien), foretritt av advokaten 1. Temino Ceniceros,
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av andra 6verklagandendmnden vid EUIPO
den 3 mars 2016 (forenade drendena R 653/2015-2 och R 674/2015-2) angdende ett
invindningsforfarande mellan Meta4 Spain och Sun Media,
meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordféranden S. Frimodt Nielsen samt domarna LS. Forrester (referent) och E. Perillo,
justitiesekreterare: handlaggaren I. Dragan,

med beaktande av dverklagandet som inkom till tribunalens kansli den 30 maj 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 11 augusti 2016,

* Rattegangssprak: engelska.
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med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 11 augusti 2016,
efter forhandlingen den 4 juli 2017,

foljande

Dom

[Uteldmnas)

Rittslig bedomning

[Uteldmnas)

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

[Uteldmnas]

Jamforelsen av tjdnsteslagen

Vid bedémningen av varuslags- eller tjénsteslagslikheten ska, enligt fast rattspraxis, samtliga relevanta
faktorer som ar kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjansterna beaktas. Bland dessa
faktorer ingar sérskilt varornas eller tjansternas art, avsedda dndamal och anvidndningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Aven andra faktorer kan beaktas, som
exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte
Inglés/harmoniseringsbyrén — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), T-443/05,
EU:T:2007:219, punkt 37 och dér angiven rattspraxis).

Kompletterande tjanster dr sadana tjanster mellan vilka det finns ett ndra samband, i den betydelsen att
den ena tjansten dr nodvindig eller betydelsefull for den andra tjanstens anvdndning, pa sa sitt att
konsumenterna kan tro att det d4r samma foretag som ar ansvarigt for att tillhandahalla tjédnsterna (se
dom av den 2 oktober 2013, Cartoon Network/harmoniseringsbyran — Boomerang TV
(BOOMERANG), T-285/12, ej publicerad, EU:T:2013:520, punkt 26 och dér angiven réttspraxis).

I det foreliggande fallet ansag 6verklagandendmnden att de aktuella tjdnsterna delvis var identiska och
delvis liknade varandra. Overklagandenimnden ansdg sirskilt att de tjinster i klass 41 som det sékta
varumadrket avsag, pa grund av sin kompletterande beskaffenhet, dtminstone uppvisade en mindre grad
av likhet med savil sdndningstjansterna som de telekommunikationstjénster i klass 38, vilka omfattas
av de dldre EU-varumaérkena.

Klaganden har inte bestritt 6verklagandenamndens slutsatser betriffande fragan om den identiska eller
liknande karaktiren av de tjanster i klasserna 35, 38 och 42 som det sokta varumaérket avser. Klaganden
har endast havdat att 6verklagandendmnden gjorde en oriktig bedomning nér den kom fram till att de
vuxenunderhallningstjénster i klass 41 som det sokta varumirket avser atminstone uppvisar en lag
likhetsgrad med de telekommunikationstjdnster i klass 38, vilka omfattas av de dldre varumarkena.

1 Nedan aterges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bér publiceras.
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For det forsta dr det forvisso riktigt att de vuxenunderhallningstjanster i klass 41 som det sokta
varumérket avser har ett annat avsett dndamal dn de tjanster i klass 38 som omfattas av de éldre
varumirkena. Overklagandenimnden gjorde dock en riktig bedémning i punkt 78 i det éverklagade
beslutet ndr den fann att ett sadant konstaterande i sig inte dr dgnat att ifragasitta tjansternas
kompletterande karaktir (se, for ett liknande resonemang, dom av den 2 oktober 2013,
BOOMERANG, T-285/12, ej publicerad, EU:T:2013:520, punkterna 29-35).

Tribunalen konstaterar betrédffande fragan huruvida de vuxenunderhallningstjanster i klass 41 som det
sokta varumirket avser kompletterar de sdndningstjdnster i klass 38, vilka omfattas av de é&ldre
EU-varumiérkena, for  det  forsta  att  Overklagandenimnden  ansdg att  ndmnda
vuxenunderhallningstjanster innefattade filmproduktionstjanster (punkt 79 i det 6verklagade beslutet).
For det andra ansag oOverklagandenimnden att de telekommunikationstjanster i klass 38, vilka
omfattas av de dldre EU-varumirkena, innefattade sdndningstjanster, inbegripet radio- och
tvsindningstjdnster, och ndmnden fann att det &ldre EU-figurmarket nr 1669720 uttryckligen
omfattade radiosdndningstjdnster (punkt 76 i det angripna beslutet). Klaganden har bestritt
overklagandendmndens slutsats betrdffande huruvida de aktuella tjdnsterna kompletterar varandra
samt betréffande tjansteslagslikheten, men tribunalen konstaterar att klaganden inte har bestritt
niamndens bedomning i punkterna 76 och 79 i det 6verklagade beslutet av omfattningen av de tjénster
som tédcks av de motstdende kdnnetecknen.

Tribunalen har redan funnit att filmproduktionstjanster i klass 41 uppvisar en viss likhet med
sandningstjanster i klass 38, pa grund av att de kompletterar varandra (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 2 oktober 2013, BOOMERANG, T-285/12, ej publicerad, EU:T:2013:520,
punkt 35). Detta dger dn mer giltighet nér, sdsom i férevarande fall, de tjanster i klass 41 som det
sokta varumirket avser och de sdndningstjanster i klass 38, vilka omfattas av de éldre
EU-varumirkena, har det gemensamma kénnetecknet att de erbjuds i elektroniskt format, i
forekommande fall pa internet, eftersom denna gemensamma spridningsform &r dgnad att forstarka
likheten mellan tjdnsterna (se, for ett liknande resonemang, dom av den 4 juni 2014,
Free/harmoniseringsbyran — Conradi + Kaiser (FreeLounge), T-161/12, ej publicerad, EU:T:2014:350,
punkt 29).

For ovrigt delar tribunalen 6verklagandendmndens bedomning att det i dagslaget ar allt vanligare att
radio- och tvprogram sidnds via internet- eller bredbandsuppkopplingar (punkt 80 i det overklagade
beslutet).

Betriffande fragan huruvida vuxenunderhallningstjinsterna och de telekommunikationstjanster som
omfattas av de dldre EU-varumirken kompletterar varandra, finner tribunalen, i likhet med vad
overklagandendmnden gjort i punkt 81 i det 6verklagade beslutet, att det i ansokan om registrering av
det sokta varumaérket preciseras att de vuxenunderhallningstjanster i artikel 41 som ansokan avser ”i
synnerhet” tillhandahalls elektroniskt och online. Tjanster i klass 41 vilka, sdsom i forevarande fall,
tillhandahalls online har emellertid redan tidigare ansetts likna tjanster avseende ”telekommunikation;
kommunikationer via datorterminaler, datorstodd overforing av meddelanden och bilder”, vilka
omfattas av de édldre EU-varumirkena (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2012,
Wall/harmoniseringsbyran — Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA), T-227/11, ej publicerad,
EU:T:2012:375, punkterna 44 och 51).

I samma dom faststéillde tribunalen o6verklagandendmndens bedémning i det aktuella drendet att
konsumenten, dven om vissa teleoperatérer tillhandahaller vissa underhallningstjanster i klass 41
genom specialiserade dotterbolag, i allménhet inte forvantar sig ett samband mellan sadana
underhéllningstjanster och tjanster som &r kopplade till 6verforing av uppgifter och datanédt (dom av
den 12 juli 2012, bluepod MEDIA, T-227/11, €j publicerad, EU:T:2012:375, punkt 48).
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a2 I likhet med vad 6verklagandendmnden har gjort, bor det emellertid tas hansyn till den ekonomiska
verkligheten pa marknaden, sasom den ser i ut dagsliget i syfte att kontrollera huruvida det
konstaterande betriffande de faktiska omstandigheterna i det mal som avgjordes genom domen av den
12 juli 2012, bluepod MEDIA (T-227/11, ej publicerad, EU:T:2012:375), alltjamt ar aktuellt. Tribunalen
konstaterar att den ekonomiska verkligheten ser mycket annorlunda ut i dag i forhallande till vad som
gillde for bara ett par ar sedan, sdrskilt till f6ljd av den snabba tekniska utvecklingen, vilken pa ett
radikalt sdtt har éndrat det sdtt pa vilket audiovisuell underhallning konsumeras. Traditionella
leverantorer av telekommunikationstjénster var tidigare endast sporadiskt verksamma med att utveckla
innehallet i underhallning, medan de i dag gor detta regelbundet. Samtidigt erbjuder
underhallningsforetag tjdnster som tidigare var forbehallna telebolagen. Dessutom har vissa foretag
paketerbjudanden, vilka innebédr att konsumenterna ges bada en teleuppkoppling och tillgang till
innehallet i underhéllning via uppkopplingen. Telekonsumenterna kan darfor ledas att tro att
innehallet i den underhéllning som tillhandahalls via deras internetuppkoppling kommer fran samma
foretag (punkterna 83-86 i det 6verklagade beslutet).

[Uteldmnas]
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.
2) Sun Media Ltd ska ersitta rittegangskostnaderna.
Frimodt Nielsen Forrester Perillo

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 16 januari 2018.

Underskrifter
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