g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 1 mars 2018*

"EU-varumirke - Invindningsforfarande - Anskan om registrering som EU-varumairke av ett
figurmérke bestdende av tva parallella rander pa en sko - Aldre EU-figurméarke som aterger tre
parallella rander pa en sko - Relativt registreringshinder - Skadlig inverkan pa renomméet - Artikel 8.5
i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i forordning (EU) 2017/1001)”

I mal T-629/16,
Shoe Branding Europe BVBA, Oudenaarde (Belgien), foretritt av advokaten J. Loje,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialriattsmyndighet (EUIPO), foretridd av A. Lukosiaté och A. Soder,
béda i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
adidas AG, Herzogenaurach (Tyskland), foretritt av I. Fowler och I. Junkar, solicitors,
angaende ett 6verklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra dverklagandendmnd den
8 juni 2016 (drende R 597/2016-2) om ett invindningsforfarande mellan adidas och Shoe Branding
Europe,
meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

sammansatt av ordféranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise och K. Kowalik-Bariczyk (referent),
justitiesekreterare: handlaggaren X. Lopez Bancalari,
med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 1 september 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 1 december 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
21 december 2016,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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efter forhandlingen den 6 juli 2017,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden, Shoe Branding Europe BVBA, gav den 1 juli 2009 in en ansokan om registrering av
EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med réadets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i
dndrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumaérket, som av klaganden angetts vara ett "0vrigt” varumaérke, aterges nedan:

.
Y./,
/4

I registreringsansokan beskrivs det sokta varumaérket pa foljande sétt:

"Varumirket dr ett positionsmérke. Mérket bestar av tva parallella linjer placerade pa den utvéndiga
ytan av 6verdelen av en sko. De parallella linjerna gér fran skons sulkant och sluttar bakat till mitten
av skons vristkant. Den streckade linjen markerar mérkets placering och ér inte en del av méarket.”

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 25 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Fotbekladnader”.

Ansokan om registrering av EU-varumairke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 107/2010 av den 14 juni 2010.

Med stod av artikel 41 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001) invdnde

intervenienten, adidas AG, den 13 september 2010 mot registreringen av det sokta varumérket for

samtliga varor som avsags i registreringsansokan.

Inviandningen grundade sig sdrskilt pa foljande dldre rattigheter:

— EU-figurmarket, registrerat den 26 januari 2006 under nr 3517646 for "Fotbekladnader”, i klass 25,
med foljande beskrivning: "Mirket bestar av tre lika stora och lika breda, parallellt 16pande rénder,

pasatta pa fotbeklddnader; randerna ar placerade pa ovansidan av fotbeklddnaderna i omradet
mellan skosnorena och sulan”. Detta varumérke (nedan kallat det dldre varumérket) aterges nedan:

— Det tyska varumairket av typen ”6vrigt varumérke” som registrerades den 14 december 1999 under
nr 39950559, och som sedan fornyats i vederborlig ordning, for “fotbekladnader” inklusive
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"fotbekladnader for sport och fritid”, i klass 25, med foljande beskrivning: "Market bestar av tre
rander som bildar en kontrast till skons grundfirg. Skons form tjdnar endast till att dterge det satt
pa vilket det kommersiella mérket anbringas och utgor inte i sig en del av det kommersiella
market”. Detta varumérke (nedan kallat det tyska varumairket nr 39950559) aterges nedan:

S

Till stod for invandningen aberopades sarskilt de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i férordning 2017/1001).

Invandningsenheten avslog invdndningen genom beslut av den 22 maj 2012.

Intervenienten Overklagade invdndningsenhetens beslut till EUIPO den 2 juli 2012 med stod av
artiklarna 58—-64 i forordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66—71 i férordning 2017/1001).

EUIPO:s andra overklagandendmnd avslog 6verklagandet genom beslut av den 28 november 2013. Som
skél héarfor anfordes bland annat att de motstdende varumirkena vid en helhetsbedomning skilde sig &t
och att denna omstiandighet var tillrdcklig for att dels utesluta att det forelag en risk for forvaxling i
omsittningskretsen i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, dels gora det
osannolikt att omséttningskretsen fick uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstaende
varumérkena och foljaktligen att nadgon sadan skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i samma
forordning skulle uppkomma (nedan kallat beslutet av den 28 november 2013).

Intervenienten 6verklagade dérefter detta beslut till tribunalen.

Tribunalen ogiltigforklarade beslutet av den 28 november 2013 genom dom av den 21 maj 2015,
adidas/harmoniseringskontoret — Shoe Branding Europe (tva parallella rinder pa en sko) (T-145/14, €j
publicerad, EU:T:2015:303) (nedan kallad domen om ogiltigforklaring). Som skal for ogiltigforklaringen
angav tribunalen att 6verklagandendmndens bedomning att det saknades likhet mellan de motstaende
varumérkena var felaktig och att denna felaktiga bedomning hade medfort att ndmnden gjorde en
felaktig bedomning av risken for att allménheten forvixlade de motstdende varumirkena eller, med
desto storre skal, forknippade dem med varandra.

Klaganden 6verklagade denna dom.

Domstolen ogillade Overklagandet genom beslut av den 17 februari 2016, Shoe Branding
Europe/harmoniseringskontoret (C-396/15 P, ej publicerad, nedan kallat beslutet att ogilla
overklagandet, EU:C:2016:95).

EUIPO:s andra oOverklagandenimnd foljde domen om ogiltigforklaring och beslutet att ogilla
overklagandet och provade intervenientens dverklagande av invdndningsenhetens beslut pa nytt.

Overklagandenimnden biféll éverklagandet genom beslut av den 8 juni 2016 (nedan kallat det
overklagade beslutet) och bifoll invindningen med stod av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Den
ansag sarskilt att det, med hansyn till att det fanns en viss likhet mellan de motstdende varumérkena
och att de varuslag som omfattades av dessa var identiska samt att det dldre varumaérket var ként i hog
grad, fanns en risk for att omséttningskretsen skulle fa uppfattningen att det fanns ett samband mellan
de motstaende varumirkena och att anvdndningen av det sokta varumarket skulle dra otillborlig fordel
av det dldre varumairkets renommé, utan att det fanns ndgon skilig anledning som motiverade denna
anvandning.
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Rittegangsdeltagarnas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigférklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta overklagandendmnden att ersitta rattegangskostnaderna.

Klaganden har vid forhandlingen preciserat att dess andra yrkande ska forstas sa, att det avser
forpliktande for EUIPO att ersitta réattegangskostnaderna. Tribunalen har antecknat denna precisering i
forhandlingsprotokollet.

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

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Klaganden har till stod for overklagandet aberopat en enda grund, vilken avser asidosittande av
artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 och en "missuppfattning av de faktiska omstédndigheterna”. Enligt
klaganden var overklagandendimndens bedomning att det forelag forutsattningar for avslag pa ansokan
om registrering av varumairket enligt artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 felaktig.

Denna grund kan delas upp i tre delar. Klaganden har némligen gjort gillande att
overklagandendmnden gjort flera felaktiga bedomningar betrédffande for det forsta bevisningen om hur
ként det dldre varumairket &r, for det andra forekomsten av en skadlig inverkan pa detta varumarkes
renommé eller sdrskiljningsformaga och for det tredje franvaron av en skilig anledning att anvénda
det sokta varumarket.

Allmdénna éverviganden rorande artikel 8.5 i forordning nr 207/2009

I artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att om innehavaren av ett dldre varumarke framstaller
en invandning enligt artikel 8.2 i samma forordning (nu artikel 8.2 i forordning 2017/1001) far det
varumirke som ansokan om registrering avser inte registreras om det ar identiskt med eller liknar det
dldre varumairket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det éldre
varumadrket dr registrerat, nir — i fraga om ett dldre EU-varumirke — det dldre varumérket ar ként
inom Europeiska unionen, eller, nir — i friga om ett dldre nationellt varumirke — det ar kant i
medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller
renommeé.

For att det mer omfattande skyddet for det dldre varumaérket enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009
ska vara tillampligt, fordras att flera villkor &r uppfyllda. For det forsta maste det dldre varumérket vara
registrerat. For det andra maste detta varumérke och det sokta varumirket vara identiska eller likna
varandra. For det tredje maste det dldre varumirket vara kdnt inom unionen, om det &r ett dldre
EU-varumairke, eller i den berérda medlemsstaten, om det dr ett dldre nationellt varumarke. For det
fjarde maste anvandningen av det sokta varumérket utan skilig anledning riskera att dra otillborlig
fordel av, eller vara till forfang for, det dldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé. Dessa
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fyra villkor ar kumulativa, vilket innebér att om ett av dem inte dr uppfyllt, kan bestimmelsen inte
tillimpas (se dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret — Elleni Holding (VIPS),
T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34 och dir angiven rattspraxis).

Kravet pad att det dldre varumdrket ska vara kdnt

For att ett registrerat varumérke ska omfattas av det skydd som foreskrivs i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 kravs att det dr kdnt inom en betydande del av omsittningskretsen for de varor eller
tjdnster som omfattas av varumirket (dom av den 6 februari 2007, Aktieselskabet af
21. november 2001/harmoniseringskontoret — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35,
punkt 48; se dven, analogt, dom av den 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408,
punkt 26).

Vid bedémningen av detta villkor ska samtliga relevanta omstindigheter i malet beaktas, sirskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur linge
varumirket har anvints samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora
varumairket (dom av den 6 februari 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 49; se dven, analogt,
dom av den 14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 27).

Vad giller det geografiska omradet ska villkoret att varumirket ar ként, nar det ar fraga om ett
EU-varumadrke, anses vara uppfyllt om varumairket ar kédnt i en vésentlig del av unionen (dom av den
6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 27). I vissa fall kan en enda
medlemsstat anses utgora en visentlig del av unionen (se, for ett liknande resonemang och analogt,
dom av den 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkt 28).

Innehavaren av ett registrerat varumaérke kan for oOvrigt, for att visa att varumirket har speciell
sarskiljningsformaga och att det ar kéant, aberopa bevisning for att varumérket anvédnts i en annan
form, sasom en del av ett annat ként registrerat varumarke, forutsatt att omsittningskretsen fortsatt
uppfattar de aktuella varorna som hérrérande fran samma foretag. For att avgora om sd ar fallet dr det
lampligt att kontrollera att skillnaderna mellan de tva varumirkena inte utgoér hinder for att
omsittningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som hirrérande fran ett visst foretag (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 5 maj 2015, Spa Monopole/harmoniseringskontoret — Orly
International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, punkterna 33 och 35).

Kravet pa samband mellan de motstiende varumdrkena eller pa att de forknippas med varandra

Den skadliga inverkan som asyftas i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ir, nar den uppstar, foljden av
en viss grad av likhet mellan det &dldre kidnda varumairket och det sokta varumirket, som medfor att
omsdttningskretsen forknippar dessa bada varumérken med varandra, det vill sdga att
omsdttningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, dven om den inte
forvaxlar dem. Det kravs saledes inte att det foreligger en sadan grad av likhet mellan det édldre kinda
varumirket och det sokta varumérket att det foreligger risk for att omséttningskretsen forvéixlar dem.
Det rdcker att graden av likhet mellan det kidnda varumérket och det sokta varumarket far till foljd att
omsdttningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa varumérken. (dom av den
22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 41; se dven, analogt, dom av den 23 oktober 2003,
Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 29, och dom av den
18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 36).

Provningen av huruvida det finns ett sadant samband ska ske genom en helhetsbedomning som gors
med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, daribland sarskilt for det forsta
arten av de aktuella varorna och tjiansterna och hur nirliggande eller olikartade dessa varor eller
tjidnster dr, for det andra graden av likhet mellan de motstaende varumairkena, for det tredje i hur hog
grad det dldre varumirket dr ként, for det fjarde graden av ursprunglig eller genom anvéndning
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forvarvad sarskiljningsformaga hos det édldre varumérket och for det femte, i férekommande fall,
forekomsten av en risk for forvixling hos omsittningskretsen (se, analogt, dom av den
27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 41 och 42).

Det ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmairksamhet kan variera beroende pa vilket
varu- eller tjansteslag det dr fraga om (se, analogt, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 26, och dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46,
punkt 42). Dérfor kan den grad av uppmairksamhet som omsittningskretsen visar dven den vara en
relevant omsténdighet att beakta vid bedomningen av om det finns ett samband mellan de
motstdende varumdrkena (se, for ett liknande resonemang, dom av den 9 mars 2012, Ella Valley
Vineyards/harmoniseringskontoret — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118,
punkterna 27, 28, 45 och 55-57, dom av den 9 aprii 2014, EI du Pont de
Nemours/harmoniseringskontoret — Zueco Ruiz (ZYTeL), T-288/12, ej publicerad, EU:T:2014:196,
punkterna 74 och 75, och dom av den 19 maj 2015, Swatch/harmoniseringskontoret — Panavision
Europe (SWATCHBALL), T-71/14, ej publicerad, EU:T:2015:293, punkt 33).

Det kan vidare inte uteslutas att den omstindigheten att tvd varumairken existerat parallellt pa en viss
marknad tillsammans med andra faktorer eventuellt kan bidra till att minska risken for att
omsattningskretsen forknippar dessa varumidrken med varandra enligt artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 (dom av den 26 september 2012, IG Communications/harmoniseringskontoret —
Citigroup och Citibank (CITIGATE), T-301/09, ej publicerad, EU:T:2012:473, punkt 128; se &ven,
analogt, dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503,
punkt 82, och dom av den 11 maj 2005, Grupo Sada/harmoniseringskontoret — Sadia (GRUPO
SADA), T-31/03, EU:C:2005:169, punkt 86).

Detta kan emellertid endast beaktas om det vederborligen visas att skélet till att varumérkena kunde
existera parallellt var att det saknades risk for att omséttningskretsen skulle forknippa de nédmnda
varumirkena med varandra, och endast under forutséttning att dessa ar identiska med de motstdende
varumérkena (dom av den 26 september 2012, CITIGATE, T-301/09, ej publicerad, EU:T:2012:473,
punkt 128; se dven, analogt, dom av den 11 maj 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:C:2005:169,
punkt 86) eller atminstone uppvisar en tillrackligt hog grad av likhet.

Det kan sdrskilt anses att det inte foreligger nagon risk for att varumérkena ska forknippas med
varandra nidr varumirkenas samexistens pa marknaden varit “fredlig” (se, analogt, dom av den
3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82). Tva
varumirkens samexistens kan emellertid inte anses ha varit “fredlig”’, ndr innehavaren av det ena
varumarket angripit anvindningen av det andra varumaérket vid administrativa organ eller vid domstol
(se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den 3 september 2009, Aceites del
Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 83, och dom av den 8 december 2005,
Castellblanch/harmoniseringskontoret — Champagne Roederer — (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 74).

Former av skadlig inverkan pad det dldre varumdrkets renommé eller sdrskiljningsformdga

Omsittningskretsens uppfattning att det finns ett samband mellan de motstdende varumarkena ar ett
nodvéndigt villkor men ér inte i sig tillracklig for att faststilla att det foreligger sadan skadlig inverkan
som kénda varumérken skyddas mot genom artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 (se, analogt, dom av
den 18 juni 2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 37 och dér angiven rattspraxis).
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Sadan skadlig inverkan utgors av, for det forsta, forfang for varumarkets sarskiljningsférmaga och, for
det andra, forfang for varumairkets renommé samt, for det tredje, att anvindningen drar otillborlig
fordel av varumairkets sérskiljningsformaga eller renommé (se, analogt, dom av den 18 juni 2009,
L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 38 och dir angiven réttspraxis).

Det kan noteras att det ricker med nagon av dessa tre former av skadlig inverkan for att artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 ska vara tillimplig, savida det inte finns en skalig anledning som motiverar
anvindningen av det sokta varumirket. Hérav foljer att den fordel som tredje man drar av
varumirkets sdrskiljningsformaga eller renommé kan vara otillborlig, &ven om anvidndningen av ett
identiskt eller liknande kiannetecken inte medfor nagot forfang for vare sig varumarkets
sarskiljningsformaga eller dess renommé eller mer allmént for varumérkesinnehavaren (se, analogt,
dom av den 18 juni 2009, L’'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkterna 42 och 43).

Bevisregler och forhdllandet mellan fall ddr det foreligger en skadlig inverkan och fall ddr det
finns en skilig anledning till anvindningen

For att atnjuta skydd enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska innehavaren av det é&ldre
varumirket forst styrka antingen att en anvidndning av det sokta varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé, eller att
denna anvindning skulle medféra forfing for denna sirskiljningsforméga eller detta renommé (se,
analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 37).

Den faktiska anvdndningen av det sokta varumiérket kan i detta sammanhang beaktas som en
indikation eller en illustration av den hoga sannolikheten for att det finns en risk for skadlig inverkan
pa det dldre varumérkets renommé. Nér det sokta varumarket redan anvinds och det finns konkreta
omsténdigheter som forefaller styrka att omséittningskretsen har uppfattningen att det foreligger ett
samband och att den pastddda skadliga inverkan foreligger, dr det siledes uppenbart att dessa
omstdndigheter har stor betydelse vid bedomningen av risken for skadlig inverkan pa det é&ldre
varumirket (se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2012,
Viaguara/harmoniseringskontoret — Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, ej publicerad, EU:T:2012:26,
punkt 72, dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret — Mitico (Master),
T-480/12, EU:T:2014:1062, punkterna 88 och 89, och generaladvokaten Sharpstons forslag till
avgorande i mélet Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punkt 84).

Innehavaren av det dldre varumirket behover emellertid inte styrka forekomsten av en faktisk och
aktuell skadlig inverkan pa varumirket. Om det dr mojligt att forutse att det sokta varumairkets
innehavare kan komma att anvidnda sitt varumérke péa ett sadant sitt att en sadan skadlig inverkan
kommer att uppkomma, kan innehavaren av det dldre varumérket namligen inte vara tvungen att
vanta till dess att denna inverkan faktiskt uppkommit innan vederborande kan fa till stand ett forbud
mot anvdndningen. Innehavaren av det dldre varumirket maste emellertid styrka att det finns
omstindigheter som gor det majligt att, vid forsta paseende, dra slutsatsen att det finns en verklig risk
for en sadan skadlig inverkan i framtiden (dom av den 25 maj 2005, Spa
Monopole/harmoniseringskontoret — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04,
EU:T:2005:179, punkt 40; se &ven, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).

Det dr vidare mojligt — sérskilt ndr det &r fraga om en invindning grundad pa ett synnerligen ként
aldre varumirke — att sannolikheten for en framtida, icke-hypotetisk risk for att anvéindningen av det
sokta varumérket skulle vara till forfang for eller dra otillborlig fordel av det dldre varumérket &r sa
uppenbar att invindaren inte behéver aberopa eller styrka ndgon annan faktisk omstidndighet i detta
avseende (dom av den 22 mars 2007. VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 48).
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Om innehavaren av det édldre varumarket har lyckats att styrka antingen en faktisk och aktuell skadlig
inverkan pa sitt varumérke i enlighet med artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 eller att det finns en
verklig risk for en sddan skadlig inverkan i framtiden, ankommer det pa innehavaren av det sokta
varumadrket att styrka att det finns skalig anledning att anvinda detta varumarke (se, analogt, dom av
den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 39).

Uttrycket “dra otillborlig fordel av det dldre varumdrkets sdrskiljningsformdga eller renommé”

Enligt domstolens praxis avses med uttrycket "dra otillborlig fordel av det é&ldre varumirkets
sdrskiljningsformaga eller renommé”, dven kallat “snyltning” eller "free-riding”, den férdel som féljer
av anvdndningen av ett sokt varumérke som é&r identiskt med eller liknar ett dldre varumdérke.
Begreppet omfattar bland annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kdnda varumarkets
kolvatten, pa grund av att bilden av det kidnda varumérket eller de egenskaper som detta formedlar
overfors pa de varor som omfattas av det sokta varumairket (se, analogt, dom av den 18 juni 2009,
L’Oréal m{l., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 41).

Nir tredje man, genom anviandning av ett varumérke som liknar ett kidnt varumarke, forsoker placera
sig i dess kolvatten for att dra fordel av dess attraktionsférmaga, anseende och prestige samt for att,
utan att betala ndgon som helst ekonomisk ersittning eller behova gora nagra egna anstrangningar i
detta avseende, utnyttja den kommersiella anstringning som innehavaren av det dldre varumirket
gjort for att skapa och befista bilden av varumairket, ska den fordel som féljer av nimnda anvédndning
anses otillborligen ha dragits av nimnda varumaérkes sirskiljningsformaga eller renommé (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 49).

Det kan bland annat anses foreligga en risk fér en sadan skadlig inverkan nér det har styrkts att det
sokta varumaérket forknippas med positiva egenskaper hos det identiska eller liknande dldre varumarket
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2012, You-Q/harmoniseringskontoret — Apple
Corps (BEATLE), T-369/10, ej publicerad, EU:T:2012:177, punkterna 71 och 72, dom av den
27 september 2012, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret — Pucci International (Emidio Tucci),
T-373/09, ej publicerad, EU:T:2012:500, punkterna 66 och 68, och dom av den 2 oktober 2015, The
Tea Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743,
punkterna 140-143 och 146).

For att i ett enskilt fall avgdra om anvéndningen, utan skalig anledning, av det sokta varumérket drar
otillborlig fordel av det éldre varumaérkets sarskiljningsformaga eller renommé, ska det emellertid
goras en helhetsbedomning med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se,
analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 68
och 79, och dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44).

Bland dessa faktorer a&terfinns bland annat hur ként det &ldre varumirket dr och hur stor
sarskiljningsformaga det har, graden av likhet mellan de motstdende varumirkena samt de aktuella
varu- eller tjansteslagens art och hur néraliggande dessa dr (se, analogt, dom av den 18 juni 2009,
L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44).

Vad sdrskilt giller faststillandet av hur ként det é&ldre varumidrket &r respektive hur stor
sarskiljningsformaga det har, forhaller det sig sa, att ju hogre sérskiljningsformaga varumarket har och
ju mer kant det dr, desto ldttare kan en skadlig inverkan anses foreligga (se, analogt, dom av den
14 september 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 30, dom av den
27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 69, och dom av den
18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44).
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P& samma satt giller att ju storre likheten dr mellan de varu- och tjansteslag som omfattas av de tva
varumirkena, desto storre dr sannolikheten att det sokta varumirket kommer att dra fordel av att
omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, for ett liknande
resonemang, generaladvokat Sharpstons forslag till avgorande i maélet Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:370, punkt 65).

Det kan vidare ndmnas att man vid den helhetsbedomning som ndmns i punkt 46 ovan i
forekommande fall dven kan beakta forekomsten av en risk for urvattning eller nedsvirtning av
varumairket, och saledes risken for att nagon av de tva andra former av skadlig inverkan som ndmns i
punkt 36 ovan ska uppkomma (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L'Oréal m.l., C-487/07,
EU:C:2009:378, punkt 45).

Bedomningen av huruvida det kan uppsta en skadlig inverkan i form av en otillborlig férdel som dras
av det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé ska slutligen goras med utgangspunkt i
genomsnittskonsumenten av de varor och tjanster som omfattas av det sékta varumairket (se, analogt,
dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 36).

Begreppet skiilig anledning

Begreppet skilig anledning, som tilldter anvindning av ett varumérke som medfor en skadlig inverkan
pa ett kint varumirke, ska tolkas restriktivt (dom av den 16 mars 2016, The Body Shop
International/harmoniseringskontoret — Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, EU:T:2016:148,
punkt 65).

Forordning nr 207/2009 syftar emellertid allmént till att skapa en balans mellan
varumirkesinnehavarens intresse av att varumirkets grundliggande funktioner bevaras och andra
ekonomiska aktdrers intresse av att kdnnetecken som kan beteckna deras varor eller tjanster hélls fria
(se, analogt, dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punkt 29, och dom av
den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 41).

I det system for skydd av varumérken som infordes genom forordning nr 207/2009 beaktas en tredje
mans intresse av att i néringslivet anvinda sig av ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar ett
dldre kint varumirke och att lata registrera det som EU-varumirke, i de fall dér artikel 8.5 i
férordningen ér tillimplig, genom den mdjlighet som den som anvdnder det sokta varumairket har att
aberopa en ”skilig anledning” (se, analogt, dom av den 6 februari 2014,Leidseplein Beheer och de
Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 43).

Av detta foljer att begreppet "skilig anledning” inte kan tolkas s, att det endast omfattar objektivt
tvingande skil, utan dven kan avse subjektiva intressen hos en tredje man som redan har anvént ett
kannetecken som é&r identiskt med eller liknar det édldre kdnda varumérket och som 6nskar registrera
kéannetecknet som EU-varumairke (se, analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de
Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 45 och 48).

Detta ar anledningen till att domstolen slagit fast att innehavaren av ett varumaérke, da det foreligger
”skilig anledning”, kan vara tvungna att tolerera att tredje man anvéinder ett kdnnetecken som liknar
detta varumirke, inklusive for en vara eller tjanst som é&r identisk med den vara eller tjanst for vilken
detta varumadrke har registrerats, nar det kan konstateras att kdnnetecknet togs i bruk innan ansékan
om registrering av varumairket gavs in och att anvdndningen av det nimnda kdnnetecknet har skett i
god tro (se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer
och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 60).
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Domstolen har preciserat att man vid bedomningen av huruvida berdrd tredje man anvént ett
kdannetecken som liknar ett kidnt varumérke i god tro sdrskilt ska beakta foljande: Hur val inarbetat
det ndmnda kdnnetecknet ar och vilket anseende det atnjuter hos omsattningskretsen. Graden av likhet
mellan, a ena sidan, de varor och tjanster som kdnnetecknet ursprungligen har anvénts for och, & andra
sidan, de varor och tjanster som det kdnda varumérket har registrerats for. Hur den tidpunkt da detta
kdannetecken anviandes for forsta gangen, for en vara som ér identisk med den vara som omfattas av det
kdnda varumadrket, forhéller sig till den tidpunkt da detta varumérke blev kdnt. Den ekonomiska och
kommersiella relevansen av anvidndningen av det kidnnetecken som liknar detta varumarke (se, for ett
liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 54—60).

Tredje mans tidigare anvindning av ett kidnnetecken eller ett sokt varumiérke som ar identiskt med
eller liknar ett dldre kdnt varumirke kan anses utgora ”skilig anledning” i den mening som avses i
artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 och ge denna tredje man ritt att inte bara fortsdtta att anvianda
detta kdnnetecken, utan dven att lata registrera det som EU-varumadrke, trots att anvidndningen av det
sokta varumadrket kan dra fordel av det dldre varumarkets renommé (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 5 juli 2016, Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property
(MACCOFEEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 113).

For att sa ska vara fallet kravs emellertid att anvindningen av det sokta varumérket uppfyller flera
villkor som gor det mojligt att bekrafta att det &r fraga om ett verkligt bruk och att innehavaren av
det sokta varumaérket varit i god tro.

For det forsta ska det kidnnetecken som motsvarar det sokta varumérket ha varit foremal for verkligt
och faktiskt bruk.

For det andra ska anvidndningen av detta kdnnetecken i princip ha inletts fore det att ansokan om
registrering av det dldre kidnda varumairket gavs in, eller atminstone fore det att detta varumairke blev
kant (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 56-59, och dom av den 5 juli 2016, MACCOFFEE, T-518/13,
EU:T:2016:389, punkt 114).

For det tredje ska det kidnnetecken som motsvarar det sokta varumirket ha anvéints inom hela det
geografiska omrade for vilket det dldre kdnda varumairket var registrerat. Detta innebar att nir det
dldre kdnda varumiérket &r ett EU-varumirke ska det kénnetecken som motsvarar det sokta
varumérket ha anvints inom hela unionen (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 april 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punkt 85, och dom av den 5 juli 2016, MACCOFFEE,
T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 115).

For det fjarde fir denna anvindning i princip inte ha angripits av innehavaren av det dldre kdnda
varumirket. Med andra ord ska det sokta varumairkets och det édldre kdnda varumaérkets samexistens
inom det berorda geografiska omradet har varit fredlig (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 april 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punkt 85, och dom av den 5 juli 2016, MACCOFEFEE,
T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 114).

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som tribunalen ska prova de tre delarna av klagandens
enda grund.

Den forsta delgrunden: Huruvida det dldre varumdrket dr kint
Klaganden har inom ramen for den forsta delgrunden gjort gillande att 6verklagandendmnden gjort en

felaktig bedomning nér den fann att den av intervenienten ingivna bevisningen var tillriacklig for att
styrka att det édldre varumairket var kdnt inom unionen.
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Det ska i detta sammanhang forst erinras om att, sasom angetts i punkterna 23 och 24 ovan, ett
EU-varumairke, sasom det éldre varumirket, kan omfattas av det skydd som ges i artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 endast om det dr kdnt inom unionen.

Intervenienten har i forevarande fall under invandningsforfarandet gett in olika handlingar for att
styrka verkligt bruk av sina &dldre varumirken och att dessa dr kidnda nér de anvdnds pa sportklader
eller sportskor. Bland dessa handlingar aterfinns sérskilt en promemoria angdende bevisen for
anviandning av flera tyska varumirken och en internationell registrering, en forklaring under
sanningsforsiakran avseende omsittningen for “varumdrket adidas”, undersokningar avseende
foretagets marknadsandelar och om hur kdnda dess varumiérken é&r, avgoéranden fran nationella
domstolar, kataloger, pressklipp och reklamannonser.

Bade invdndningsenheten, i sitt beslut av den 22 maj 2012 (sidorna 3 och 4), och
overklagandendmnden, forst i sitt beslut av den 28 november 2013 (punkt 66) och direfter pa nytt i
det overklagade beslutet (punkterna 33-42 och 59), har bedomt att denna bevisning sammantaget
visar att figurmérket bestdende av tre parallella rdnder pa en sko ér kdnt inom unionen.

Vissa av de omstdndigheter som intervenienten aberopat och som namnts av invindningsenheten och
overklagandendmnden framstar som sdrskilt relevanta, bland annat pa grund av att de ror fragan
huruvida intervenientens édldre varumirken pa skor ar kdnda.

For det forsta har invdndningsenheten och 6verklagandendmnden erinrat om att intervenienten anvant
figurmirket bestaende av tre parallella rinder pa skor sedan ar 1949 och att detta mirke numera
aterfanns pa 70 procent av de av intervenienten saluférda skorna. De har dven hénvisat till resultaten
fran en studie som genomforts ar 2004, av vilken det framgick att intervenientens andel av den tyska
marknaden for sportskor under aren 2000-2004 var mellan 23,1 och 25,7 procent. Intervenienten gav
vidare in en forklaring, under sanningsforsdkran, till EUIPO i vilken, for aren 2005-2009, specificeras
det belopp som dess skoforsiljning uppgick till och dess reklamkostnader i tretton medlemsstater,
ndmligen Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Osterrike, Portugal, Finland,
Sverige och, gemensamt betraktade, de tre Benelux-staterna. Av denna forklaring under
sanningsforsakran, vilken inte saknar bevisvirde, framgar att intervenienten har en betydande
omsittning i de ovanndmnda medlemsstaterna och att den har stora reklamkostnader i dessa.
Tribunalen anser darfor att dessa olika uppgifter sammantagna dr dgnade att styrka att intervenientens
skor med ett figurmérke bestdende av tre parallella rinder under lang tid varit féremal for en mycket
stor spridning.

For det andra har de ovanndmnda organen i sina beslut angett att det av flera opinionsundersokningar
framgick att det i omséttningskretsen fanns en hog grad av kinnedom om varumérket bestdende av tre
parallella rinder, bland annat ndr varumérket anvdndes pa skor. Tribunalen konstaterar i detta
avseende att intervenienten till EUIPO gett in flera undersdkningar som syftade till att faststilla
andelen personer, av ett antal slumpvis utvalda intervjuade personer, som nér de stills infér en sko
som bar ett varumérke som liknar det dldre varumérket och som bestar av tre parallella rander anser
att det dr fraga om intervenientens vara eller atminstone associerar denna sko med intervenienten.
Exempelvis framgir det av en undersokning som gjorts ar 2008 i Spanien att 61,3 procent av de
intervjuade personerna i den medlemsstaten kénde igen den nimnda skon som en av intervenientens
varor eller associerade den med intervenienten. Denna andel uppgick till och med till 83,3 procent
bland personer som var mellan 15 och 34 ar gamla, som utgér den huvudsakliga malgruppen i
omsittningskretsen. Enligt en undersokning i Italien ar 2005 associerade 42 procent av de intervjuade
personerna — och upp till 55 procent av dem som ingick i omsdttningskretsen for sportskor —
spontant en sddan sko med intervenienten. Andelen personer som spontant associerade skon med
intervenienten var till och med 71 procent i Sverige, enligt en undersokning i denna medlemsstat
ar 2003. Slutligen forefaller andra studier, bland annat i Tyskland ar 1983, i Liverpool (Férenade
kungariket) ar 1995 och i Finland ar 2005, visa att den breda allmédnheten dven i dessa medlemsstater
kénner igen intervenientens varumirke bestaende av tre parallella rander, nir det anvénds pé en sko.
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For det tredje har invindningsenheten och 6verklagandendmnden nimnt den omstédndigheten att det i
flera nationella domstolsavgoranden har konstaterats att intervenientens varumirke bestdende av tre
parallella riander &r kant. Tribunalen konstaterar i detta avseende att intervenienten faktiskt vid
EUIPO gett in flera nationella domstolsavgoranden i vilka det ansetts att detta varumérke, nir det
anvinds pa skor, dr mycket ként eller vilkdnt. Detta &r sdrskilt fallet med en dom av den
12 februari 1987 av Korkein oikeus (Hogsta domstolen, Finland), ett avgorande av den 1 oktober 1998
av Audiencia Provincial de Valencia (Provinsdomstolen i Valencia, Spanien), ett avgérande av den
20 maj 2002 av Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Handelsdomstolen i Madrid, Spanien), ett
avgorande av den 24 januari 2003 av Oberlandesgericht Koln (Regionala 6verdomstolen i Koln,
Tyskland), olika avgoranden meddelade ar 2004 av Polymeles Protodikeio Athinon (Domstolen i Aten,
Grekland) och av Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Domstolen i Thessaloniki, Grekland), ett
avgorande av den 31 augusti 2005 av Helsingin kérdjaoikeus (Helsingfors tingsrdtt, Finland), ett
avgorande av den 19 oktober 2005 av Landesgericht Graz (Regionala domstolen i Graz, Osterrike), ett
avgorande av den 31 juli 2009 av Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (Néringsdomstolen i Zaragoza,
Spanien) och ett avgorande av den 7 oktober 2010 av Tribunale civile di Roma (Tvistemalsdomstolen i
Rom, Italien). Av de uppgifter som intervenienten ldmnat framgar vidare att dven de nationella
forvaltningsmyndigheterna med ansvar for varumairkesréttsliga fragor i Spanien och Forenade
kungariket kommit till denna slutsats.

For det fjarde har de ovanndmnda organen vid EUIPO &dven beaktat intervenientens omfattande
sponsringsverksamhet. Intervenienten sponsrade saledes, enligt dessa, olika prestigefyllda
sportevenemang, sasom varldsmasterskapen i fotboll ar 1998 i Frankrike, Europamasterskapen i fotboll
ar 2000 i Belgien och Nederlinderna och viarldsmasterskapen i fotboll ar 2002 i Sydkorea och Japan.
Intervenienten var dven officiell leverantér av utrustning till flera fotbollslag, saisom FC Bayern och Real
Madrid. Till f6ljd av denna sponsringsverksamhet bar saledes ett stort antal mycket kédnda fotbolls- och
tennisspelare skor med varumaérket bestdende av tre parallella rander.

Klaganden har emellertid bestritt riktigheten i den bedomning som 6verklagandendmnden gjort och
som invdndningsenheten argumenterat for i forfarandet vid ndimnden. Klaganden har till stod hérfor
framstallt tre invdndningar.

Klaganden har for det férsta havdat att flertalet av de handlingar som intervenienten gett in inte avser
det éldre varumairket utan andra varumirken som tillhor intervenienten och som huvudsakligen
anviands i Tyskland och, vad géller vissa av dem, pa kliader. Den omstdndigheten att det &r bevisat att
dessa olika varumérken anvints i Tyskland innebédr emellertid inte att det &ar styrkt att det &ldre
varumérket ar ként i hela unionen.

Vad forst giller pastaendet att viss bevisning avser andra av intervenientens varuméirken dn det éldre
varumdrket, erinrar tribunalen om att innehavaren av ett registrerat varumérke, i enlighet med den
rattspraxis som anges i punkt 28 ovan, for att styrka att detta varumérke ar ként kan aberopa
uppgifter som styrker att det ar kdnt i en annan form, bland annat i form av ett annat registrerat
varumairke, under forutsdttning att omséttningskretsen fortsdtter att uppfatta de aktuella varorna som
héarrorande fran samma foretag.

I forevarande fall framgar det av punkt 42 i det dverklagade beslutet att 6verklagandenimnden med
ratta funnit att &ven om den bevisning som intervenienten gett in avsdg samtliga dldre varumaérken,
var bevisningen avseende det nu aktuella dldre varumirket och det tyska varumairket nr 39950559
sarskilt relevant.

Med hinsyn till den mycket stora visuella likheten mellan dessa bada varumairken, vilka béda tva bestar
av tre parallella rainder som placerats pd samma stélle pa skorna, rdder det namligen inte nagot som
helst tvivel om att omsédttningskretsen, ndr den stélls infor nagot av varumidrkena, kommer att
uppfatta de aktuella varorna som hirrérande fran samma foretag. Bevisningen avseende det tyska
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varumirket nr 39950559 dr foljaktligen relevant for att styrka att det &dldre varumérket ar kant.
Detsamma géller bevisningen avseende andra varumirken som bestar av tre parallella rénder, vilka
placerats pa samma stélle pa skorna, sasom de tyska varumarkena 944623 och 944624.

Vad darefter giller den omsténdigheten att viss bevisning avser varumirken som anvénds pa klader,
konstaterar tribunalen att denna bevisning forvisso inte &r relevant i forevarande fall. Av
punkt 77 ovan framgéar emellertid att overklagandendmnden i huvudsak inte grundat sig pd denna
bevisning och att den mest relevanta bevisning som getts in av intervenienten, som riknats upp i
punkterna 70-73 ovan, tviartom avser varumdrken som anvidnds pa skor och inte pa klader.

Vad slutligen giller den omsténdigheten att vissa av intervenientens varumirken huvudsakligen
anviands i Tyskland, erinrar tribunalen om att det dldre varumarket, som ar ett EU-varumadrke, for att
omfattas av det skydd som foreskrivs i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, enligt den rattspraxis som
anges i punkterna 25-27 ovan maste vara kint inom en betydande del av omsdttningskretsen for de
varor eller tjanster som omfattas av varumaérket, i en vasentlig del av unionen, vilken i vissa fall kan
utgoras av en enda medlemsstat.

I forevarande fall kan Tyskland anses utgora en vésentlig del av unionen.

En del av den ingivna bevisningen, bland annat den som ndmns i punkterna 71 och 72 ovan, ér for
ovrigt dgnad att styrka att det dldre varumirket ar kidnt i flera andra medlemsstater, daribland
Spanien, Finland, Italien och Sverige. Det &r uppenbart att dessa medlemsstater, sammantagna, utgor
en vasentlig del av unionen, och detta giller i 4n hogre grad om man ldgger till Tyskland, som ar den
medlemsstat fran vilken intervenienten bedrivit sin verksamhet.

Klaganden har for det andra havdat att handlingarna avseende intervenientens verksamhet och om i
vilken man dess namn ar vélkdnt saknar relevans for att styrka anvdndningen av det dldre varumaérket
och det tyska varumirket 39959559 och i vilken méan dessa ar kidnda.

Tribunalen har i punkterna 70-73 ovan réknat upp den mest relevanta bevisning som intervenienten
gett in och som beaktats av oOverklagandenidmnden. Denna bevisning ror inte intervenientens
verksamhet i allméanhet eller i vilken man som namnet adidas ar vilkiant. En del av bevisningen ror pa
sin hojd intervenientens tillverkning av sportskor och spridningen av sportskor med ett figurmérke
bestaende av tre parallella rinder. I den mén som den ovanndmnda bevisningen, som helhet
betraktad, i sig ar tillrdcklig for att styrka att vissa intervenienten tillhoriga éldre varumérken pa skor
har anvints och é&r vilkdnda, i synnerhet det nu aktuella varumérket och det tyska varumairket
nr 39950559, kan klaganden inte med framgang gora gillande att vissa av de handlingar som
intervenienten gett in har en mer allmdn beskaffenhet och ror intervenientens verksamhet och fragan
huruvida dess namn é&r vélként.

For det tredje har klaganden gjort gillande att det endast dr ett fatal handlingar som specifikt naimner
det dldre varumirket och att dessa handlingar bestar av dels undersokningar med ett litet antal
deltagare i begriansade geografiska omraden, dels domstolsavgoranden som inte grundas péa bevis for
att detta varumarke ar kant.

Tribunalen konstaterar i detta avseende att de undersokningar som ndamns i punkt 71 ovan har gjorts i
flera medlemsstater och avser ett betydande antal utvalda personer, ndmligen 319 personer i den i
Finland gjorda undersokningen, 330 personer i undersokningen i Spanien — som inte bara avsag
staden Zaragoza —, 500 personer i undersokningen i Italien, 675 personer i undersokningen i Tyskland
och 18000 personer i den undersokning som gjorts i Sverige. Endast det antal personer, 82 stycken,
som ingick i undersokningen i Liverpool forefaller, i sig, vara otillracklig for att med sékerhet styrka
att det édldre varumérket dr kint i hela Forenade kungariket, d&ven om det forefaller att bekrafta att
detta varumaérke dr ként i viss utstrackning i en av de storsta stiderna i denna medlemsstat.
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Diartill kommer att klaganden inte pa ett verkningsfullt satt har bestridit bevisvirdet av de nationella
domstolsavgoranden i vilka det konstaterats att det dldre varumérket ar ként, utan endast har gjort
gillande att dessa inte grundas pa bevis for att sa ar fallet.

Under dessa omstandigheter anser tribunalen att klagandens invdndningar kan ldmnas utan avseende,
och att den bevisning som ndmns i punkterna 70-73 ovan ar tillracklig for att styrka att det &ldre
varumirket var kdnt inom en betydande del av omsittningskretsen, i en visentlig del av unionen.

Den beddmning som gjorts av forst invindningsenheten och dérefter sedan 6verklagandenimnden om
huruvida det dldre varumaérket &r kant ska foljaktligen godtas.

Mot denna bakgrund kan den forsta delgrunden inte leda till bifall f6r 6verklagandet.

Den andra delgrunden: Huruvida det kan uppstda en skadlig inverkan pad det dldre varumdrkets
renommeé eller sdrskiljningsformdga

Klaganden har inom ramen for den andra delgrunden i huvudsak anfort att anviandningen av det sokta
varumadrket, till skillnad fran vad overklagandendmnden ansett, inte skulle dra otillborlig fordel av eller
vara till forfang for det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga eller renommé.

Denna delgrund bestar av fyra anmirkningar. Klaganden har gjort gillande att 6verklagandendmndens
resonemang innehaller flera bedomningsfel bestdende i av for det forsta en felaktig tillimpning av
“genomsnittskonsumentstestet”, for det andra underldtenheten att gora en helhetsbedomning av
graden av likhet mellan de motstdende varumirkena, for det tredje underlatenheten att beakta att det
dldre varumidrket har en mycket svag ursprunglig sdrskiljningsforméga och for det fjarde
underldtenheten att gora en sjélvstindig bedomning och, under alla omsténdigheter, forekomsten av
en felaktig bedéomning av risken for skadlig inverkan pa det dldre varumairkets sérskiljningsformaga
eller renommé.

Den forsta anmdrkningen: Huruvida tillimpningen av “genomsnittskonsumentstestet” var felaktig

Klaganden anser att overklagandendmndens tillimpning av "genomsnittskonsumentstestet” var felaktig
och att den gjort flera bedomningsfel i beslutet i detta avseende, av vilka flertalet tidigare gjorts av
tribunalen i domen om ogiltigférklaring.

Klaganden har forst kritiserat overklagandendmnden for att felaktigt ha funnit att sportklader och
sportskor ar dagligvaror, trots att det i sjdlva verket ror sig om specialiserade varor. Klaganden har
vidare gjort gillande att overklagandendmnden bortsett fran den omstédndigheten att vissa delar av
sportkldderna och sportskorna har en reklamfunktion eller affischeringsfunktion, och att det i
synnerhet var mycket vanligt att sddana figurmiarken och figurkdannetecken som riander asattes dessa
varor. Klaganden har forklarat att genomsnittskonsumenten av sportskor dr van att lita pa dessa
kannetecken nir den véljer de varor som han eller hon ska kopa och att genomsnittskonsumenten till
foljd harav generellt sett ar kapabel att skilja mellan olika varumirken for sportskor, d&ven om de liknar
varandra. Klaganden har slutligen hivdat att oOverklagandendmnden har bortsett fran den
omstiandigheten att genomsnittskonsumenten &gnar sirskild uppmadarksamhet at sportskornas
sidopartier och de figurmirken som forekommer dir. Overklagandenamnden har foljaktligen gjort en
felaktig bedomning nér den fann att genomsnittskonsumenten av sportskor inte visar prov pa en hog
uppmirksamhetsniva utan endast en lag uppmérksamhetsniva.
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Mot bakgrund av dessa argument forefaller klaganden med sin forsta anmérkning att i huvudsak
ifragasdtta den bedomning som 6verklagandendmnden gjort i fraga om den uppmairksamhetsgrad som
uppvisas av omséttningskretsen och att kréva att en hog uppmarksamhetsgrad ska ldggas till grund for
bedémningen.

Tribunalen konstaterar i detta sammanhang att dverklagandendmnden inte uttryckligen har angett
uppmairksamhetsgraden hos omsdttningskretsen i det 6verklagade beslutet.

Overklagandenimnden har emellertid, i punkt 10 i det 6verklagade beslutet, nimnt att den i punkt 51 i
sitt tidigare beslut av den 28 november 2013 hade bedomt att genomsnittskonsumenten inte visar de
aktuella varorna storre uppmairksamhet dn vad som i genomsnitt ar fallet betrdffande andra varor.
Overklagandenimnden har #dven, i punkt 57 i det 6verklagade beslutet, erinrat om att dven tribunalen, i
punkt 40 i domen om ogiltigférklaring, hade funnit att genomsnittskonsumenten av de ndmnda
varorna visade prov pa en genomsnittlig uppmirksamhetsniva. Overklagandenimnden ska under dessa
omstiandigheter, i det overklagade beslutet, anses ha utgétt frain en genomsnittlig uppmérksamhetsniva
i enlighet med domen om ogiltigforklaring.

Det ska dirmed undersokas huruvida klaganden har ritt, och i féorekommande fall fog for, att
ifragasitta Overklagandendmndens salunda gjorda bedomning av uppmairksamhetsgraden hos
omsdttningskretsen.

EUIPO och intervenienten har ndmligen gjort géllande att fragan rorande uppmaérksamhetsgraden hos
omsittningskretsen slutgiltigt avgjorts av tribunalen och domstolen i domen om ogiltigférklaring
respektive beslutet att ogilla 6verklagandet. EUIPO har preciserat att dessa domstolsavgéranden vunnit
rattskraft.

Det ska i detta sammanhang erinras om att tribunalen, nér den fann att 6verklagandenamnden hade
gjort flera fel i sin bedomning av likheten mellan de motstaende kénnetecknen och ogiltigforklarade
beslutet av den 28 november 2013, sdrskilt, i punkterna 33 och 40 i domen om ogiltigforklaring,
grundade sig dels pa att "sportskor” var dagligvaror, dels pa att omséttningskretsen, som utgors av en
normalt informerad och skiligen uppmérksam och medveten genomsnittskonsument, visade prov pa
en genomsnittlig uppmirksamhetsgrad vid inkép av ndamnda “sportskor”. Klaganden forsokte
ifragasdtta dessa bedomningar av de faktiska omstandigheterna vid domstolen, men denna avvisade
vissa av klagandens argument och fann 6vriga argument vara uppenbart ogrundade (beslutet att ogilla
overklagandet, punkterna 11-18). Av detta foljer att domen om ogiltigférklaring av beslutet av den
28 november 2013 har vunnit laga kraft.

Av fast rittspraxis foljer att en dom om ogiltigforklaring vinner absolut rattskraft ndr den vél har
vunnit laga kraft (se dom av den 29 april 2004, Italien/kommissionen, C-372/97, EU:C:2004:234,
punkt 36 och dér angiven rittspraxis). Den absoluta rattskraften omfattar bade domslutet och de
domskal som utgor det nodvandiga stodet for domslutet och som darfor inte kan skiljas fran detta (se
dom av den 1 juni 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) och Diputaciéon Foral de
Vizcaya/kommissionen, C-442/03 P och C-471/03 P, EU:C:2006:356, punkt 44 och dir angiven
rittspraxis).

Enligt artikel 65.6 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i férordning 2017/1001) &r EUIPO skyldig
att vidta de atgirder som kravs for att folja en dom som meddelats av unionsdomstolen. Av fast
rattspraxis framgar att den institution som har utfirdat den ogiltigforklarade rattsakten, for att ritta
sig efter domen och f6lja den fullt ut, ska respektera savil domslutet i domen som de domskdl som
foranlett domslutet och som utgoér det nodvandiga stodet for detta. I dessa domskal preciseras
namligen vilken bestimmelse som anses vara rittsstridig, och redovisas de exakta skilen for den
rattsstridighet som slas fast i domslutet, och institutionen ska beakta dessa domskal nir den ersdtter
den ogiltigforklarade rittsakten (se dom av den 25 mars 2009, Kaul/harmoniseringskontoret — Bayer
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(ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punkt 22 och dir angiven rittspraxis, och dom av den
13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 41).

I forevarande fall kan konstateras att skdlen i domen om ogiltigforklaring, vilka ndmnts i
punkt 100 ovan och som avser uppmairksamhetsgraden hos omséttningskretsen, utgér det nddvindiga
stodet for domslutet i den domen. Dessa domskal har séledes dven de vunnit absolut rattskraft och
overklagandendmnden var skyldig att folja dem.

Tribunalen konstaterar att 6verklagandendmnden, nér den, sdsom angetts i punkt 97 ovan, utgick fran
en genomsnittlig uppmarksamhetsgrad, faktiskt och fullt ut foljde de ovanndmnda skélen i domen om
ogiltigforklaring.

Av detta foljer att klaganden inte har rétt att ifragasdtta riktigheten i 6verklagandendmndens
bedomning av uppmairksamhetsgraden hos omsattningskretsen.

Tribunalen konstaterar for 6vrigt att dverklagandendmnden i det 6verklagade beslutet inte, i motsats
till vad klaganden har gjort gillande, fann att uppmérksamhetsgraden hos omsédttningskretsen var lag.
Det framgar namligen av punkterna 97-104 ovan att 6verklagandendmnden i sjalva verket utgick fran
en genomsnittlig uppmérksamhetsgrad.

Det finns inte heller nagra uppgifter i handlingarna i malet som kan foranleda ndgon annan beddmning
och som kan motivera att uppmarksamhetsgraden hos genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna
ska anses vara hog. Overklagandenimnden hade i sitt tidigare beslut av den 28 november 2013 redan,
med rétta, bedomt att genomsnittskonsumenten inte visade prov pa en hogre uppmarksamhetsgrad an
den genomsnittliga, av det skilet att de aktuella varorna, i klass 25 (skor och kldder), utgjorde
masskonsumtionsvaror som unionskonsumenten ofta koper och anvinder, att de inte var dyra eller
sallsynta, att inkop och anvindning av dem inte krdvde sérskilda kunskaper och att de inte hade
ndgon allvarlig inverkan pa konsumentens hilsa, ekonomi eller liv. Tribunalen har dessutom redan vid
flera tillfillen funnit att varor i klass 25, och sdrskilt "fotbekladnader”, "sportskor” och "skor”, utgor
dagligvaror som omsittningskretsen visar genomsnittlig uppmérksamhet (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 16 oktober 2013, Zoo Sport/harmoniseringskontoret — K-2 (zoo sport),
T-455/12, EU:T:2013:531, punkterna 28, 30, 36, 39 och 42, och dom av den 25 februari 2016,
Puma/harmoniseringskontoret — Sinda Poland (atergivning av ett djur), T-692/14, ej publicerad,
EU:T:2016:99, punkt 25). Av detta foljer att Overklagandendmndens bedomning, att
genomsnittskonsumenten av de varor som omfattas av det sokta varumirket, det vill sdga
"fotbekladnader” i klass 25, visar prov pa en genomsnittlig uppmérksamhetsgrad, under alla
omstdndigheter maste godtas.

Den forsta anmérkning som framforts inom ramen for den andra delgrunden kan foljaktligen inte tas
upp till provning och saknar under alla omstédndigheter fog. Den kan sédledes inte leda till bifall for
overklagandet.

Den andra anmdrkningen: Huruvida overklagandendmnden har gjort en helhetsbedomning av
graden av likhet mellan de motstdende varumdrkena

Klaganden har havdat att 6verklagandendmnden, i det 6verklagade beslutet, inte har gjort en korrekt
bedémning av graden av likhet mellan de motstdende varumirkena. Overklagandenimnden har enligt
klaganden nojt sig med att folja tribunalens slutsats, i domen om ogiltigforklaring, att de motstaende
varumadrkena i viss utstrackning liknar varandra, i stéllet for att gora en egen bedémning av likheterna
och skillnaderna mellan de nidmnda varumérkena. Klaganden har preciserat att dverklagandendmnden
sdrskilt borde ha beaktat vissa skillnader, avseende réndernas lingd och firg, vilka inte ndmns i
beslutet av den 28 november 2013 och som av detta skal inte undersokts av tribunalen i domen av den
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21 maj 2015. Klaganden har tillagt att invindningsenheten for sin del gjort en ingdende jamforelse av
de motstdende varumirkena, bland annat med utgangspunkt i att det sokta varumirket &r ett
"positionsmirke” medan det dldre varumarket &r ett figurmarke.

Det ska i detta sammanhang forst konstateras att 6verklagandendmnden, i punkterna 58, 60 och 62 i
det overklagade beslutet, faktiskt bedomt att de motstaende varumairkena i viss utstrackning liknar
varandra pa det visuella planet.

Av det 6verklagade beslutet, i synnerhet av punkterna 18, 20 och 57 i detta, framgér emellertid &ven att
overklagandendmnden, for att komma fram till denna slutsats, grundat sig pa den omstdndigheten att
tribunalen, i domen om ogiltigforklaring, hade analyserat likheterna och skillnaderna mellan de
motstdende varumirkena (domen om ogiltigforklaring, punkterna 34, 35, 39 och 40) och darvid
kommit fram till att varumairkena i viss man liknade varandra pa det visuella planet (domen om
ogiltigforklaring, punkt 43).

EUIPO har med rétta anfort att fragan rorande de motstdende varumirkenas likhet slutgiltigt har
provats i sadana skél i domen om ogiltigférklaring som vunnit réttskraft.

De skil i den domen i vilka tribunalen drog slutsatsen att det finns en viss likhet mellan de motstaende
varumdrkena utgor ndamligen det nodvindiga stodet for domslutet i den domen, dér beslutet av den
28 november 2013 ogiltigforklaras. Ogiltigforklaringen i ndimnda dom grundades pa det skilet att
overklagandendmndens felaktiga bedomning av likheten mellan de motstdende varumirkena bland
annat hade paverkat ndmndens bedomning av risken for att allmidnheten skulle fa uppfattningen att
det finns ett samband mellan dessa varumirken och for att nagon av de former av skadlig inverkan
som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 skulle uppkomma (domen om ogiltigforklaring,
punkterna 51-54).

Av detta foljer, i enlighet med den réttspraxis som ndmnts i punkterna 101 och 102 ovan, att
overklagandendmnden vid prévningen av invdndningen mot bakgrund av artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 inte kunde avvika fran den bedomning som tribunalen hade gjort i domen om
ogiltigforklaring betriffande likheten mellan de motstdende varumirkena.

Klaganden har saledes inte ritt att ifrdgasitta de skidl i det Overklagade beslutet som upprepar
tribunalens slutsats betraffande likheten mellan de motstdende varumirkena. Klaganden kan
foljaktligen inte med framgang kritisera 6verklagandendmnden for att endast ha f6ljt den slutsatsen i
stéllet for att ha gjort en egen bedomning av likheten mellan de motstdende varumirkena.

Denna slutsats, liksom den bedémning som tribunalen och déarefter 6verklagandendmnden gjort, kan
under alla omstidndigheter inte ifragasittas genom klagandens Ovriga argument som ndmns i
punkt 109 ovan.

Det dar namligen, for det forsta, visserligen korrekt att, saisom klaganden pastatt, tribunalen i punkt 44 i
domen om ogiltigforklaring angav att vissa av de omstidndigheter som daberopats vid tribunalen av
EUIPO och klaganden — vilka syftade till att visa att de motstdende varumadrkena skilde sig at pa
grund av att de parallella randerna pa klagandens och intervenientens skor hade olika farg och lingd —
"inte [var] relevanta eftersom de inte [hade] ndmnts av Overklagandenimnden i beslutet [av den
28 november 2013]”. Tribunalen tillade dven, i punkt 44 i ndmnda dom, att "dessa nya
omsténdigheter inte kan komplettera motiveringen i beslutet [av den 28 november 2013] och saknar
betydelse for bedomningen av dess giltighet”.

Tribunalen fann emellertid, alltjgmt i punkt 44 i domen om ogiltigforklaring, att, vad géller argumentet
om en skillnad i rdndernas langd pa grund av deras olika vinkel, denna mindre skillnad mellan de
motstdende varumirkena inte skulle uppfattas av genomsnittskonsumenten, eftersom en sadan
konsument uppvisade en genomsnittlig uppmarksamhetsgrad och denna skillnad saknade betydelse for
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helhetsintrycket av de motstdende varumarkena, vilket berodde pa de breda tvirgadende rdnderna pa
skornas sidor. Tvdrtemot vad klaganden hdvdat framgar det saledes att tribunalen har beaktat den
omsténdigheten att de rinder som utgor de motstaende varumérkena kan ha olika langd.

Dirtill kommer att dven om tribunalen inte uttryckligen beaktat réndernas firg, ankom det pa
klaganden, om denne ansag sig ha fog for det, att i 6verklagandet av domen om ogiltigforklaring
aberopa denna underlatenhet. Vidare har domstolen, i punkt 59 i beslutet att ogilla 6verklagandet,
funnit att tribunalen, med hansyn bland annat till att den tagit stéillning till argumentet om att
rainderna hade olika lingd, hade gjort en helhetsbedomning i domen om ogiltigférklaring av de
motstdende varumirkenas likheter och skillnader. Det framgar slutligen inte av handlingarna i malet
att klaganden och intervenienten, nir de ansokte om registrering av det sokta varumaérket respektive
det dldre varumérket, angav nagon firg, i enlighet med regel 3.5 i kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumirke (EGT L 303, 1995, s. 1) (nu artikel 3.3 b och f i kommissionens
genomforandeforordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017 om faststillande av
tlllampn1ngsforeskr1fter for vissa bestimmelser i forordnmg nr 207/2009 (EUT L 205, 2017, s. 39)).
Aven om ridnderna i det sokta varumirket dr grda medan rinderna i det dldre varumirket dr svarta
innehaller de motstdende varumirkena bada tva ridnder av en mork firg, varfor den smaérre skillnaden
i fairg mellan dessa varumérken inte kan foranleda att den bedémning som tribunalen och dérefter
overklagandendmnden gjort av huruvida det finns en viss grad av likhet mellan de motstaende
varumairkena ska underkdnnas.

For det andra giller att den omstédndigheten att invindningsenheten gjort en ingaende jamforelse av de
motstdende varumaérkena, i sig saknar betydelse for riktigheten i den bedémning som forst tribunalen
och dérefter overklagandenamnden gjort betraffande varumairkenas likhet. Invindningsenheten fann,
pa sidan 5 i beslutet av den 22 maj 2012, att de visuella skillnaderna mellan varumérkena uppvigde
likheterna mellan dem, men angav &dven, pa sidorna 2, 5, 7 och 8 i detta beslut, att varumirkena
uppvisade likheter och foljaktligen liknade varandra till en viss grad.

Vad dadrefter géller argumentet att det sokta varumairket dr ett "positionsmérke” medan det &ldre
varumirket dr ett figurmirke, konstaterar tribunalen att dven det édldre varumaérket, som atergetts i
punkt 7 ovan, sasom EUIPO gjort gillande vid forhandlingen kan anses vara ett “positionsmarke”.
Precis som det sokta varumirket bestar det dldre varumérket ndmligen endast av tre parallella rander
pa en sko, vars kontur aterges genom en streckad linje, vilket utgor ett tecken pa att den inte &r en
del av varumarket.

Klaganden har under alla omstidndigheter inte preciserat, och tribunalen har inte kunnat forsta, pa
vilket sdtt den pastadda skillnaden mellan de motstaende varumirkena skulle kunna minska graden av
likhet mellan dessa varumarken.

Till skillnad frdn forordning 2017/1431 namns i férordningarna nr 207/2009 och nr 2868/95 inte att
"positionsmirken” skulle utgora en sdrskild kategori av varumirken. ”Positionsmérken” liknar
dessutom kategorierna figurmédrken och tredimensionella varumirken, eftersom de avser en
applicering av figurelement eller tredimensionella element pa en varas yta (dom av den 15 juni 2010,
X Technology Swiss/harmoniseringskontoret (orange firgning av spetsen pa en strumpa), T-547/08,
EU:T:2010:235, punkt 20; se &ven, for ett liknande resonemang, dom av den 26 februari 2014,
Sartorius Lab Instruments/harmoniseringskontoret (gul cirkelbidge i nederkanten av en bildskdrm),
T-331/12, EU:T:2014:87, punkt 14).

Klaganden har dessutom sjilv, med hénvisning till EUIPO:s anvisningar, anfort att skillnaden mellan
dessa tva typer av varumdrken bestar i att ett figurmirke ger ett heltickande skydd for hela
varumirket, medan ett positionsmirke endast ger ett skydd for det sdtt pa vilket varumérket
presenteras.
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Den péstadda skillnaden mellan de motstdende varumairkena, vilka bada tva bestar av parallella rénder
pa en sko, kan séledes i forevarande fall, om den antas vara styrkt, endast ha betydelse for vilka element
som skyddas genom dessa varumérken. Den ndmnda skillnaden forefaller saledes inte kunna ha nagon
inverkan pa vare sig graden av likhet mellan dessa varumairken eller omséattningskretsens uppfattning
om dem.

Av inviandningsenhetens beslut framgér for 6vrigt inte att denna dragit nagra slutsatser av skillnaden i
kvalificering av de motstaende varumérkena vid sin bedomning av graden av likhet mellan de ndmnda
varumdrkena.

Klaganden kan under dessa omstiandigheter inte med framgang kritisera 6verklagandendmnden for att
inte ha beaktat denna skillnad mellan de motstaende varumérkena.

Den andra anmairkning som framforts inom ramen for den andra delgrunden kan séledes inte tas upp
till provning och saknar i vart fall fog. Den kan foljaktligen inte leda till bifall for 6verklagandet

Den tredje anmdrkningen: Huruvida overklagandendmnden borde ha beaktat att det dldre
varumdrket har en mycket svag ursprunglig sdrskiljningsformdga

Klaganden har gjort gillande att 6verklagandendmnden gjort en felaktig bedomning nédr den underlit
att i det overklagade beslutet ta stillning till hur stark sdrskiljningsformaga det dldre varumarket har,
och i synnerhet genom att inte beakta den omstidndigheten att varumirket hade en mycket svag
ursprunglig sarskiljningsformaga. Styrkan i det &dldre varumairkets sarskiljningsformaga, sarskilt dess
ursprungliga sdrskiljningsformaga, dr namligen enligt klaganden ett sarskilt viktigt kriterium vid
bedomningen av dels risken for att omsdttningskretsen forvaxlar, associerar eller forknippar de
motstdende varumérkena med varandra, dels sannolikheten for att nagon av de former av skadlig
inverkan som avses i artikel 8.5 i féorordning nr 207/2009 ska uppkomma. Aven nir det ir fraga om
ett kidnt varumiérke é&r styrkan hos varumaérkets sdrskiljningsformaga beroende av varumirkets
ursprungliga sérskiljningsformaga. Den omstindigheten att det sokta varumairket, sasom det é&ldre
varumairket, asitts fotbeklddnader i enlighet med en vanligt forekommande praxis och att de
motstdende varumirkena anvinds for identiska varuslag medfor enligt klaganden att det é&ldre
varumdrket blir &n mindre unikt jamfort med om varumérkena hade anvénts for olika varuslag.

Av dessa argument framgar att klaganden dels kritiserar 6verklagandendmnden for att inte ha provat
och faststillt styrkan hos det éldre varumirkets sirskiljningsformaga, sérskilt dess ursprungliga
sarskiljningsformaga, dels gor gillande att detta varumairke har en lag sdrskiljningsformaga, bland
annat till f6ljd av att det har en mycket svag ursprunglig sarskiljningsformaga.

Tribunalen konstaterar for det forsta att det ar riktigt att 6verklagandendmnden inte uttryckligen i det
overklagade beslutet tagit stéllning till hur stark det édldre varumairkets ursprungliga eller forvirvade
sarskiljningsformaga ar.

Overklagandenimnden har emellertid, i punkterna 65, 67 och 83 i sitt tidigare beslut av den
28 november 2013, preciserat att d&ven om intervenientens &dldre varumirken, och sirskilt det nu
aktuella dldre varumirket och det tyska varumiérket nr 39950559, uppvisade en svag ursprunglig
sarskiljningsformaga, kompenserades detta av att dessa varumirken Over tiden anvénts konstant och i
stor omfattning, varfor dessa atminstone forvirvat en normal sdrskiljningsformaga. Denna bedomning
av styrkan hos de ndmnda dldre varumérkenas sirskiljningsformaga har inte ifragasatts av tribunalen i
domen om ogiltigférklaring. Ndmnda beddomning ndmns dessutom i punkt 10 i det overklagade
beslutet, dar 6verklagandendmndens resonemang i beslutet av den 28 november 2013 sammanfattas.
Under dessa omsténdigheter ska 6verklagandendmnden , i det 6verklagade beslutet, anses ha f6ljt sin
tidigare bedomning av styrkan hos det dldre varumaérkets sérskiljningsforméga.
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Klaganden saknar siledes fog for sitt pastaende att 6verklagandendmnden, i det 6verklagade beslutet,
helt har underlatit att beakta styrkan hos det dldre varumarkets sarskiljningsformaga.

Tribunalen erinrar for det andra om att det av provningen av den forsta delgrunden (se
punkterna 65-90 ovan) framgar att det dldre varumairket ar kidnt inom unionen. Sdsom framgar av
punkt 162 nedan kan varumérket dessutom anses vara kant i hog grad.

Nar det dr faststéllt att ett varumirke &r ként, dr det emellertid inte relevant att faststélla detta
varumairkes ursprungliga sarskiljningsformaga, vid bedomningen av om det har sirskiljningsféormaga
(beslutet att ogilla 6verklagandet, punkterna 75 och 76). Ett dldre varumirke kan nédmligen ha en
speciell sérskiljningsformaga inte bara i sig utan dven pa grund av att varumérket &ér vilkdnt hos
allménheten (se, analogt, dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528,
punkt 24), varfor argumentet att ett varumairke, som har forviarvat en speciell sérskiljningsforméga
genom att det har blivit vilkdnt, endast har en mycket svag ursprunglig sarskiljningsformaga saknar
relevans vid bedéomningen av om det finns ett samband mellan de motstdende varumirkena och
foljaktligen en sadan skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 (se, analogt,
dom av den 17 juli 2008, L & D/harmoniseringskontoret, C-488/06, EU:C:2008:420, punkterna 67
och 68).

Overklagandenimndens bedémning att det dldre varumirket pa grund av dess omfattande anvindning
har en normal sérskiljningsforméga maste under dessa omstdndigheter godtas.

Klaganden har saledes inte fog for att hdvda vare sig att dverklagandendmnden i det 6verklagade
beslutet borde ha beaktat hur stark det édldre varumérkets ursprungliga sarskiljningsformaga var eller
att det dldre varumirkets sirskiljningsformaga borde ha ansetts vara lagre till foljd av dess svaga
ursprungliga sdrskiljningsformaga.

Den tredje anmiarkning som framforts inom ramen for den andra delgrunden kan foljaktligen inte leda
till bifall for overklagandet.

Den fjdgrde anmdrkningen: Huruvida overklagandendmnden underldtit att gora en sjdlvstindig
bedomning av risken for skadlig inverkan pa det dldre varumdrkets sdrskiljningsformadga eller
renommé och huruvida den bedomning som gjorts av denna risk dr under alla omstindigheter dr
felaktig

Klaganden har i huvudsak gjort géllande att en anvdndning av det sokta varumaérket inte skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfing for det &ldre varumérkets sdrskiljningsformaga eller
renommé.

Klaganden har narmare bestimt anfort tva underanmérkningar betréffande det 6verklagade beslutet.
For det forsta skulle overklagandendmnden inte pa “ett sjilvstindigt satt” ha bedomt huruvida
anvdndningen av det sokta varumairket kunde dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det
dldre varumadrkets sdrskiljningsforméga eller renommé. For det andra skulle dverklagandendmnden
inte ha beaktat den omsténdigheten att intervenienten inte visat, varken i invindningsiarendet eller i
overklagandedrendet, att det skulle uppkomma en otillborlig fordel eller nagon form av forfang, trots
att de motstdende varumirkena fredligt existerat parallellt pd marknaden under ett stort antal ar och
den pastddda skadliga inverkan darfor klart borde ha visat sig pd marknaden.

Tribunalen ska prova huruvida det finns fog for dessa tva underanmérkningar, med beaktande av
skélen i det 6verklagade beslutet och samtliga relevanta uppgifter i handlingarna i malet.
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Den forsta underanmdrkningen: Huruvida overklagandendmnden underldtit att gora en
sjdlvstindig bedomning av huruvida det foreligger en skadlig inverkan pa det dldre varumdrkets
renommé eller sdrskiljningsformdga

Det finns skal att forst kort redogora for det resonemang som overklagandendmnden fort i det
overklagade beslutet.

Overklagandenimnden konstaterade forst i huvudsak, i punkt 61 i det éverklagade beslutet, att om det
sokta varumarket registrerades, skulle associationen mellan det dldre varumaérket, som har "goodwill”,
en prestigefull image och ett gott anseende, och intervenienten forsvagas pa ett sadant sdtt att det
dldre varumairkets exklusiva karaktdr skulle bli "urvattnad”. I det Overklagade beslutet ndmns en
betydande “goodwill”, som f6ljer av flera artiondens marknadsforing av detta varumairke, av intensiv
reklam och av upprétthallande av en betydande nérvaro pa marknaden.

Overklagandenimnden konstaterade direfter, i punkterna 60, 62 och 63 i det 6éverklagade beslutet, att
det dldre varumirket hade ett betydande och virldsomspinnande renommé, att de motstdende
varumirkena liknade varandra, att de aktuella varuslagen var identiska och att é&ven
omsittningskretsarna var identiska. Den tillade, i punkt 63 i det 6verklagade beslutet, att det under
dessa omstdndigheter var oundvikligt att klagandens kunder kénner till det &dldre varumirket och
etablerar ett "associationssamband” med det sokta varumarket.

Mot bakgrund av dessa omstandigheter bedomde 6verklagandendmnden, i punkt 65 i det 6verklagade
beslutet, att det i forevarande fall var mycket sannolikt att anvidndningen av det sokta varumérket,
avsiktligen eller ej, skulle dra en otillborlig fordel av det dldre varumarkets vél etablerade renommé
och av de betydande investeringar som intervenienten gjort for att uppna detta renommé.

Av de namnda uttalandena i det 6verklagade beslutet framgar att 6verklagandendmnden, tvirtemot vad
klaganden gjort gillande, sjilv har bedomt huruvida anviandningen av det sokta varumairket i
forevarande fall riskerade att dra férdel av det dldre varumirkets renommé. Overklagandenimnden
beaktade i detta sammanhang, i punkt 61 i det 6verklagade beslutet, i enlighet med den réttspraxis
som ndmns i punkt 50 ovan indirekt mojligheten att denna anvdndning skulle vara till forfang for det
dldre varumirkets sdrskiljningsformaga, till foljd av "urvattningen” av det dldre varumarkets exklusiva
karaktar.

Overklagandenimnden provade diaremot inte huruvida anvindningen kunde vara till forfing for det
dldre varumairkets renommé och provade endast indirekt huruvida den kunde vara till férfang for
detta varumirkes sirskiljningsférmaga. Overklagandenimndens beslut att bifalla invindningen med
stod av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 grundades ndmligen pa att anvdndningen av det sokta
varumirket skulle dra otillborlig fordel av det édldre varumérkets renommé. Detta skél var i sin tur
endast delvis och indirekt grundat pa risken for att detta varumairkes sidrskiljningsformaga skulle
forsvagas eller "urvattnas”.

Med hénsyn till att de tre formerna av skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009
ar alternativa, sdsom angetts i punkt 37 ovan, skulle emellertid det skél som avser att en anvindning av
det sokta varumaérket skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé vara tillrackligt,
om det verkligen fanns fog for det, for att avsla ansokan om registrering, savida inte det finns en
skilig anledning till anvdndningen av det sokta varumairket. Av detta foljer att klaganden inte med
framgang kan kritisera 6verklagandenamnden for att inte ha provat huruvida det fanns nagon annan
form av skadlig inverkan dn den som den konstaterat. Klagandens argument att 6verklagandendmnden
underlatit att prova huruvida anvidndningen skulle vara till férfang fér det dldre varumarkets renommé
eller sérskiljningsforméga ar saledes inte verkningsfulla.

Av det ovan anforda foljer att den forsta underanmarkningen avseende den fjairde anmérkning som
framforts inom ramen for den andra delgrunden inte kan leda till bifall for dverklagandet.
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Den andra underanmdrkningen: Huruvida det har visats att det kan uppstda en skadlig inverkan
pa det dldre varumdrkets renommé eller sdrskiljningsformdga

Sasom angetts i punkt 140 ovan har klaganden i huvudsak gjort géllande att intervenienten inte har
visat att anvdndningen av det sokta varumadrket i framtiden skulle kunna fa en skadlig inverkan pa det
dldre varumiérkets renommé eller sarskiljningsforméaga. Enligt klaganden &r det namligen inte
tillrackligt att det finns en likhet mellan de motstdende varumairkena for att omséttningskretsen ska fa
uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa. Det sokta varumérket har dessutom, enligt
klaganden, tidigare anvints under ett stort antal ar parallellt med det dldre varumérket utan att nagon
otillborlig fordel av eller nagot forfang for det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé
har visat sig pa marknaden fram till i dag.

Tribunalen erinrar inledningsvis om att det 6verklagade beslutet, sasom konstaterats i punkterna 147
och 148 ovan, framfor allt grundas pa att anvandningen av det sokta varumérket skulle dra otillborlig
fordel av det éldre varumiérkets renommé, och om att risken for att en siddan skadlig inverkan
uppkommer i sig dr tillracklig for att ansokan om registrering ska avslas, savida det inte finns en
skilig anledning till anvindningen av det sokta varumdrket. Anmérkningen att intervenienten inte
visat att det foreligger en sddan skadlig inverkan som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 é&r
saledes relevant endast i den del den syftar till att ifragasitta att det finns en risk for att anvandningen
skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé. Av detta foljer att det inte &r
nodvindigt att prova huruvida anvandningen av det sokta varumérket kan vara till forfang for det
aldre varumarkets renommé eller sarskiljningsformaga.

Sasom angetts i punkterna 30 och 46 ovan ska fragan huruvida det finns ett samband mellan de
motstdende varumérkena och huruvida det finns en risk for att anvindningen drar otillborlig fordel av
det dldre varumérkets renommé provas genom en helhetsbedomning med beaktande av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Vissa av dessa faktorer, sarskilt dem som ndmnts i punkterna 30, 31 och 47 ovan, involverar foregaende
bedomningar som gjorts av de behoriga organen vid EUIPO, det vill sdga invdndningsenheten och, i
forekommande fall, 6verklagandendmnden. Det ror sig sérskilt om graden av uppmérksamhet hos
omsattningskretsen, hur ndraliggande de aktuella varuslagen ir, graden av likhet mellan de motstaende

varumirkena, hur kint det dldre varumairket dr och hur stark sdrskiljningsforméaga detta varumairke
har.

Innehavaren av det édldre varumirket kan dessutom ge in andra uppgifter, som kan beaktas av de
behoriga organen vid EUIPO, for att ndarmare styrka huruvida det finns en risk for att anvdndningen
skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé.

Tribunalen ska under dessa omstindigheter forst erinra om, och vid behov kontrollera, de
bedomningar som oOverklagandendmnden gjort i frdga om de relevanta faktorer som ndmnts i
punkt 153 ovan. Tribunalen kommer déirefter att, i tur och ordning, — mot bakgrund av de ndmnda
faktorerna, de andra uppgifter som intervenienten ldmnat till 6verklagandendmnden eller som denna
utgétt fran i det overklagade beslutet och den eventuella betydelsen av de motstaende varumairkenas
samexistens, som dberopats av klaganden — préva huruvida 6verklagandendmnden gjorde en felaktig
bedomning nédr den fann att det i forevarande fall foreldg ett samband mellan de motstaende
varumirkena respektive en risk for att anvindningen skulle dra otillborlig fordel av det éldre
varumirkets renommé.
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Tidigare bedomningar av de relevanta faktorerna

Graden av uppmdrksamhet hos omsdttningskretsen

Av provningen av den forsta anmérkning som framforts inom ramen for den andra delgrunden (se
punkterna 93-108 ovan) foljer att 6verklagandendmnden hade fog for att, i det 6verklagade beslutet,
anse att omsittningskretsen, det vill sdga genomsnittskonsumenten av de varor som omfattas av det
sokta varumarket, visade prov pa en genomsnittlig uppmarksamhetsgrad.

Hur ndraliggande de aktuella varuslagen dr

Overklagandenimnden konstaterade i punkt 53 i det o6verklagade beslutet att biade det ildre
varumirket och det sokta varumirket omfattade "fotbeklddnader”, varfor de aktuella varuslagen var
identiska.

Klaganden har inte pd nagot sitt bestritt att de aktuella varuslagen ér identiska, vilket dr uppenbart och
har konstaterats i punkterna 60 och 62-64 i det Overklagade beslutet. Overklagandendmndens
bedomning pa denna punkt ska foljaktligen godtas.

Graden av likhet mellan de motstdende varumdrkena,

Av provningen av den andra anmairkning som framforts inom ramen for den andra delgrunden (se
punkterna 109-128 ovan) foljer att 6verklagandendmnden hade fog for att, i det overklagade beslutet,
anse att de motstdende varumairkena i viss utstrackning liknade varandra.

Frdgan betrdffande hur kint det dldre varumdrket dr

Det ska forst erinras om att det av provningen av den forsta delgrunden (se punkterna 65-90 ovan)
framgar att Overklagandendmnden, med rdtta, i det Overklagade beslutet funnit att det é&ldre
varumarket var kdnt inom unionen.

Vad giller fragan hur ként detta varumirke é&r, framgir det av punkterna 33 och 36-38 i det
overklagade beslutet att overklagandendmnden ansig att det dldre varumadrket var kint i hog grad.
Namnden preciserade dven, i punkterna 41 och 62 i det dverklagade beslutet, att varumérket var kéint
sedan lange, utan uppehall, i betydande grad och i hela vérlden. Den delade emellertid inte den
uppfattning som intervenienten framfort, pa sidan 11 i invdndningsskrivelsen, att dess intervenientens
varumairke var synnerligen ként.

Klaganden, som ifragasatt huruvida det dldre varumarket kan anses vara ként over huvud taget, har inte
framfort nagon specifik kritik mot 6verklagandendamndens bedomning av precis hur kédnt varumarket
ar. Den bevisning som undersokts i samband med den forsta delgrunden forefaller emellertid vara
tillracklig for att sla fast, inte bara att varumérket ar kiant utan dven att det &r ként i hog grad. I
punkt 47 i domen om ogiltigforklaring har tribunalen dessutom ndmnt den slutsats som
overklagandendmnden dragit i punkt 66 i beslutet av den 28 november 2013 om att det é&ldre
varumirket var kdnt i hog grad (”i stor utstrackning” enligt tribunalen), utan att ifrigasétta denna.

Den bedémning som dverklagandendmnden gjort av hur ként det dldre varumarket &r ska under dessa
omstdndigheter godtas.

ECLIL:EU:T:2018:108 23



164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Dowm av peN 1. 3. 2018 — MAL T-629/16
SHOE BRANDING EUrOPE MOT EUIPO — ADIDAS (TVA PARALLELLA RANDERS POSITION PA EN SKO)

Hur stark sdrskiljningsformdga det dldre varumdrket har

Av provningen av den tredje anmirkning som framforts inom ramen for den andra delgrunden (se
punkterna 129-138 ovan) framgér att 6verklagandendmnden, med ritta, i det overklagade beslutet
funnit att det dldre varumérket hade en normal sarskiljningsformaga till f6ljd av dess omfattande
anviandning.

Helhetsbedémningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstdende varumdrkena

Séasom angetts i punkt 144 ovan drog overklagandendmnden, i punkt 63 i det dverklagade beslutet,
slutsatsen att omsittningskretsen kunde fa uppfattningen att det fanns ett samband mellan de
motstdende varumirkena, mot bakgrund av framfor allt likheten, d&ven om den dr "mindre”, mellan
varumairkena, de identiska varuslagen och hur ként det dldre varumaérket ar.

Klaganden har ifragasatt denna slutsats da den anser att Overklagandendmnden gjort en felaktig
bedomning av omsittningskretsens uppmérksamhetsnivd, graden av likhet mellan de motstaende
varumérkena, hur kint det dldre varumarket ar och det sistnamnda varumarkets sarskiljningsformaga.

Tribunalen konstaterar emellertid att klagandens argument avseende pastidda fel som
overklagandendmnden skulle ha gjort i sin bedomning av dessa faktorer redan befunnits sakna fog i
samband med provningen av den forsta delgrunden och de tre forsta anmérkningar som framforts
inom ramen for den andra delgrunden.

De faktorer som o6verklagandendmnden beaktat ingar dessutom bland dem som ansetts vara relevanta
for att styrka forekomsten av ett sddant samband (se den rdttspraxis som anges i punkterna 30
och 31 ovan). I synnerhet slog 6verklagandendmnden, med rétta, i punkt 63 i det 6verklagade beslutet
fast att en "mindre” grad av likhet mellan de motstdende varumirkena kunde vara tillracklig, enligt
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, for att omsattningskretsen skulle kunna fa uppfattningen att det
fanns ett samband mellan dessa (se den réttspraxis som anges i punkt 29 ovan).

Klaganden har inte framfort nagra andra argument som specifikt avser 6verklagandendmndens slutsats
att omsittningskretsen kunde fa uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstiende
varumarkena.

Klaganden har emellertid, till stod for att det inte finns nagon risk for att en anvandning skulle dra
otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé, anfort att de motstaende varumérkena existerat
parallellt pd marknaden under ett stort antal ar utan att allmdnheten fatt fel uppfattning om dessa
varors ursprung. Klaganden har dessutom, till stod for att den hade en skilig anledning att anvénda
det sokta varumirket, preciserat att denna samexistens kan ha minskat risken for att konsumenterna
far uppfattningen att det finns ett samband mellan de tva varumérkena.

Enligt den réttspraxis som angetts i punkterna 32—34 ovan kan den omsténdigheten att de motstdende
varumirkena existerat parallellt pa marknaden bidra till att minska risken for att omséttningskretsen i
framtiden kommer att forknippa dem med varandra och foljaktligen &ven sannolikheten for att
omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. En forutséttning for detta
ar emellertid att denna samexistens har varit fredlig och sjilv kdnnetecknats av att det inte funnits
nagon risk for att varumérkena ska forknippas med varandra.

Det ska darfor undersokas huruvida detta villkor &r uppfyllt.
Klaganden har, for att motivera de motstdende varumirkenas samexistens, hianvisat till anvindningen

av det sokta varumairket och av flera andra liknande varumairken eller kinnetecken som bestar av tvaa
parallella rdnder pa en sko.
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Det ér i detta skede inte nodvindigt att undersoka samtliga argument som parterna, huvudsakligen
inom ramen for den tredje delgrunden, framfort avseende denna samexistens. Det &r i synnerhet inte
andamalsenligt att nedan bedoma huruvida och i vilken utstrackning som klaganden har styrkt att det
sokta varumdrket har anvénts eller i vilken omfattning sa har skett — en anvdndning som for 6vrigt har
bestritts av intervenienten.

Det dar namligen ostridigt att intervenienten har vickt talan vid en tysk domstol, Landgericht Miinchen
(Regionala domstolen i Miinchen, Tyskland) angdende den anvindning som bolaget Patrick
International SA, som uppgetts vara klagandens foregangare, gjort av ett varumérke bestaende av tva
parallella rander pa en sko, och att nimnda domstol i ett avgorande av den 12 november 1990 forbjod
detta bolag att salufora varor med detta varumairke, av det skilet att det fanns en risk att varumairket
kunde forvixlas med vissa nationella varumirken som tillhorde intervenienten. Det i det maélet
omtvistade varumirket hade foljande utseende:

Det av bolaget Patrick International anvinda varumairket var visserligen inte identiskt med det sokta
varumérket och den nidmnda tyska domstolen fann i det maélet att det dar aktuella varumérket gav
intryck av att vara ett varumérke med tre réinder. Oberoende av den domstolens bedomning géller
emellertid att det da aktuella varumirket &r tillrackligt likt det sokta varumidrket for att
intervenientens talan mot dess anvindning ska kunna beaktas vid bedomningen av om den péstidda
samexistensen av klagandens varumirken med tva rédnder och intervenientens varumérken med tre
rander varit fredlig eller inte, ndr dessa olika varumérken anvénts for skor.

Det ska darefter papekas att den nu aktuella tvisten inte dr den forsta som forevarit mellan klaganden
och intervenienten angdende klagandens registrering av ett EU-varumirke bestdende av tva parallella
rander pa en sko.

Nar klaganden den 1 juli 2009 ansokte om registrering av det sokta varumérket hade intervenienten
namligen redan invdnt mot ett varumirke som klaganden latit registrera och som uppvisade samma
egenskaper som det nu aktuella varumaérket. Intervenienten hade saledes den 30 juli 2004 invédnt mot
registreringen av ett varumdrke med tva rdnder som liknade det nu aktuella varumérket, som
registrerats for varor i klasserna 18, 25 och 28.

Med hénsyn till den tvist som uppstatt i Tyskland ar 1990 och den invindning som framstillts ar 2004
kan den péastddda samexistensen pa marknaden av & ena sidan det sokta varumirket och andra
liknande varumairken som tillhor klaganden och & andra sidan det dldre varumirket och andra
liknande varumirken som tillhor intervenienten saledes inte anses vara fredlig. Denna samexistens
kdannetecknas saledes inte av franvaron av en risk for att de motstdende varuméarkena forknippas med
varandra.

Den bedémning som &verklagandendmnden gjort av huruvida det foreligger ett samband mellan de
motstdende varumirkena ska under dessa omsténdigheter godtas.
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Helhetsbedomningen av huruvida det finns en risk for att en anvindning av det sokta varumdrket skulle
dra otillborlig fordel av det dldre varumdrkets renommé

Av punkterna 60-65 i det 6verklagade beslutet framgar att dverklagandendmnden, for att dra slutsatsen
att det finns en risk for att en anvindning av det sokta varumarket skulle dra otillbérlig fordel av det
dldre varumarkets renommé, sdrskilt grundade sig pa den omstiandigheten att det dldre varumarket &r
ként i hog grad och pa att de aktuella varuslagen ér identiska.

Sasom angetts i punkt 161 ovan har Overklagandendmnden visserligen inte ansett att det é&ldre
varumérket dr synnerligen ként, varfor en skadlig inverkan inte kan presumeras foreligga redan av det
skilet, med tillimpning av den rittspraxis som anges i punkt 41 ovan. Overklagandenimnden har
emellertid med réitta ansett att det &dldre varumérket ar kiant i hog grad, sedan linge och utan
uppehall.

Ju mer kint det dldre varumairket dr, desto mer sannolikt dr det emellertid att anvindningen av ett
varumirke som liknar detta varumirke skulle dra fordel av det dldre varumairkets renommé (se den
rttspraxis som anges i punkt 48 ovan).

Pa samma sétt giller att ju storre likhet som foreligger mellan de varu- och tjansteslag som omfattas de
motstdende varumérkena, desto mer sannolikt &dr det att en sddan foérdel uppkommer (se
punkt 49 ovan). Overklagandenimnden hade saledes fog for sin bedémning, i punkt 64 i det
overklagade beslutet, att eftersom de aktuella varuslagen var identiska, var det, logiskt sett, mer
sannolikt att en otillborlig fordel skulle uppkomma dn om det hade varit fraga om olika varuslag.

De tva omstidndigheter som 6verklagandendmnden anfort, avseende dels att det dldre varumarket &r
ként i hog grad, sedan linge och utan uppehdll, dels att de varuslag som omfattas av de motstiende
varumirkena dr identiska, dr foljaktligen av sadan art att de kraftigt hojer sannolikheten for att en
otillborlig fordel ska uppkomma.

Dirtill kommer att overklagandendmnden, sasom angetts i punkt 143 ovan, i punkt 61 i det
overklagade beslutet medgett att det dldre varumérket hade en betydande "goodwill”, en prestigefylld
image och ett gott anseende och att denna ”"goodwill” hade forvdrvats genom flera artionden av
marknadsforing av detta varumaérke, intensiv reklam och uppritthallande av en stor nérvaro pa
marknaden. Namnden har dven, i punkt 65 i det 6verklagade beslutet, anfort att intervenienten gjort
betydande investeringar for att det dldre varumaérket skulle bli kédnt i denna utstréckning.

Av sidorna 12-14 i invdndningsskrivelsen framgar att intervenienten vid invindningsenheten inte bara
hade tagit upp det dldre varumérkets renommé, likheten mellan de motstdende varumérkena och den
aktuella varuslagslikheten, utan &ven den omstindigheten att det é&ldre varumirket hade en
attraktionskraft som var kopplad till en prestigefylld kvalitetsimage som forvirvats till foljd av
investeringar, innovationer och reklam under flera artionden. Intervenienten hade i samband dérmed
forklarat att de positiva egenskaper som forknippas med varor som bér det dldre varumaérket skulle
associeras med klagandens varor, for det fall att det sokta varumarket fick anvindas.

Det dr saledes felaktigt att, sdsom klaganden gjort, hdvda att intervenienten inte har lamnat négra
uppgifter som ér relevanta for att styrka att anvindningen av det sokta varumérket skulle dra
otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé.

Klaganden har inte heller ifragasatt att intervenienten gjort kommersiella anstrangningar, eller dessas

omfattning, under flera artionden i syfte att skapa och uppritthalla bilden av varumairket och for att
skapa en "goodwill” och dédrigenom 6ka det ekonomiska vérdet av varumarket i sig.
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Omfattningen av de anstrdngningar som innehavaren av det dldre kdnda varumairket gjort gor det
emellertid mer sannolikt att tredje man frestas att, genom anvéndningen av ett varumérke som liknar
det ndmnda varumaérket, forsoka placera sig i dess kolvatten for att dra fordel av dess attraktionskraft,
anseende och prestige och pa detta vis utnyttja de kommersiella anstréngningar som innehavaren av
det aldre varumarket har gjort, utan att betala ndgon som helst ekonomisk erséttning eller géra nagra
egna anstrangningar i detta avseende.

EUIPO och intervenienten har dessutom gjort gillande att klaganden, eller atminstone dennes
pastadda foregangare, klart har anspelat pa det éldre varumaérket, som bestar av tre rdnder, genom att
anvinda slogan “"two stripes are enough” (tva rinder réicker) i en reklamkampanj som genomforts
under ar 2007 i Spanien och Portugal i marknadsforing av de egna varorna, som séldes under ett
varumirke bestaende av tva rénder.

Klaganden har inte bestritt att slogan "two stripes are enough” faktiskt har anvénts i marknadsforing av
vissa av bolagets varor. Det dr emellertid uppenbart att anvindningen av en sadan slogan syftade till att
anspela pa det dldre varumérket, som konsumenterna kidnde till pa grund av dess renommé, och till att
antyda att de varor som klaganden silde med ett varumérke med tvd rinder hade egenskaper som
motsvarade dem som intervenienten silde med ett varumirke med tre riander. Den i Spanien och
Portugal ar 2007 gjorda reklamkampanjen maste under dessa omstdndigheter anses som ett forsok att
utnyttja det dldre varumairkets renommé. Ett sddant beteende, som konstaterats i samband med den
faktiska anvdndningen av ett varumirke som liknar det sokta varumérket, utgér en konkret
omstdndighet som é&r sdrskilt relevant vid faststdllandet av forekomsten av en risk for att
anvandningen av det sokta varumirket drar otillborlig fordel av det dldre varumaérkets renommé (se
den réttspraxis som anges i punkt 39 ovan).

Klaganden har, till stod for att det inte foreligger nagon risk for att anvdndningen av det sokta
varumairket skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumaérkets renommé, nojt sig med att havda att
denna risk inte har konkretiserats tidigare, trots att de motstaende varumirkena existerat parallellt pa
marknaden.

Av punkterna 174-179 ovan framgar emellertid att den pastddda samexistensen av de motstaende
varumirkena inte kan anses ha varit fredlig. Dartill kommer att anvidndningen av det sokta
varumadrket, sasom angetts i punkt 192 ovan, redan har gett upphov till atminstone ett forsok att dra
otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé.

Den pastadda tidigare samexistensen av de motstdende varumérkena pa marknaden innebar foljaktligen
inte att det kan uteslutas att en skadlig inverkan skulle kunna uppsta i framtiden pa det é&ldre
varumérkets renommé, sdsom Overklagandendmnden ansett.

Under dessa omstiandigheter, och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i forevarande fall, finner
tribunalen att de wuppgifter som intervenienten ldmnat till oOverklagandendmnden och de
omsténdigheter som ndmnden lagt till grund for sin bedomning ér tillrdckliga for att visa att det finns
en allvarlig risk for snyltning. Overklagandenimnden har siledes inte gjort nagon oriktig bedémning
ndr den fann att det var sannolikt att anvindningen av det sokta varumaérket skulle dra otillborlig
fordel av det dldre varuméarkets renommé.

Av det ovan anforda foljer att den andra underanmirkningen avseende den fjairde anmérkning som

framforts inom ramen for den andra delgrunden, och darmed denna anmairkning och denna delgrund
i sin helhet inte kan leda till bifall for 6verklagandet.
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Den tredje delgrunden: Huruvida det finns en skilig anledning att anvinda det sokta varumdrket

Klaganden har inom ramen for den tredje delgrunden hévdat att den, tvdartemot vad
overklagandendmnden funnit, har styrkt att den hade en skilig anledning till anvdndningen, eftersom
den under invdndningsforfarandet gett in bevisning som styrker att det sokta varumérket anvints
under lang tid.

Denna delgrund kan delas upp i tvd anmirkningar, eftersom klaganden forefaller kritisera
overklagandendmnden dels for att inte ha provat klagandens bevisning avseende anvdndningen av det
sokta varumadrket, dels for att ha ansett att denna bevisning inte visade att det fanns en skilig
anledning till anvindningen.

Den forsta anmdrkningen: Huruvida overklagandendmnden underldtit att préva bevisningen
avseende anvindningen av det sokta varumdrket

Sasom angetts i punkt 58 ovan kan den omsténdigheten att tredje man anvint ett sokt varumarke, som
liknar ett éldre kdnt varumairke, under vissa omstidndigheter anses utgora en skilig anledning i den
mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Klagandens &beropande av anvindningen av det sokta varumérket &r séaledes relevant och
overklagandendmnden var skyldig att prova den bevisning som klaganden i detta syfte gett in till
EUIPO.

Klaganden forefaller, med hénvisning till punkt 65 i det Overklagade beslutet, gora gillande att
overklagandendmnden inte har prévat dess bevisning avseende forekomsten av en skilig anledning.

Overklagandenimnden har i férevarande fall emellertid inte bara, i punkt 65 i det &verklagade beslutet,
anfort att klaganden inte hade angett nagra skil som visade att det fanns en skélig anledning, utan dven
preciserat, i punkt 66 i detta beslut, att den pastddda samexistensen mellan de motstiende
varumirkena inte framstod som fredlig. Overklagandenimnden har dirigenom, sdsom EUIPO anfort i
sin svarsskrivelse, bemétt klagandens huvudargument som denne framfort for att styrka att det finns
en skilig anledning till anvdndningen. Klaganden kan under dessa omstindigheter inte goéra gillande
att 6verklagandendamnden inte beaktat klagandens bevisning.

Den forsta anmérkning som framforts inom ramen for den tredje delgrunden kan saledes inte leda till
bifall for overklagandet.

Den andra anmdrkningen: Huruvida overklagandendmndens bedomning av om det finns en
skdlig anledning till anvindningen dr felaktig

Klaganden har framhallit att de motstdende varumarkena har existerat parallellt under flera artionden,
med intervenientens samtycke. Klaganden har dven kritiserat 6verklagandendmnden for att inte ha
beaktat foljderna av ett eventuellt forbud mot att anvinda det sokta varumarket.

Tribunalen erinrar om att anvindningen av det sokta varuméarket maste uppfylla flera olika villkor, som
tribunalen erinrat om i punkterna 59-63 ovan, for att utgora en skilig anledning.

For det forsta maste det sokta varumarket, nar det aldre kianda varumarket ar ett EU-varumarke, ha
anvénts inom hela unionen (se punkt 62 ovan och dir angiven réttspraxis).

Sasom EUIPO och intervenienten anfort har klaganden i férevarande fall emellertid inte visat, eller ens

pastatt, att denne anvént det sokta varumirket inom hela unionen. Klaganden ndmnde, i sitt yttrande
av den 14 juni 2011 till invdndningsenheten, ndmligen endast att de motstaende varumirkena
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existerat parallellt pa den tyska marknaden och ldmnade inte nagra uppgifter om att den faktiskt hade
anvint sina varumérken bestdende av tva parallella rinder pa en sko, vilka registrerats i andra
medlemsstater. Dartill kommer att den bevisning som klaganden gett in till EUIPO huvudsakligen
hanforde sig till anvdndning av det sokta varumarket eller andra liknande varumérken i Tyskland eller
Frankrike.

For det andra far anvindningen av det sokta varumarket, for att utgora en skélig anledning, i princip
inte ha angripits av innehavaren av det dldre kidnda varumirket. Den pastddda samexistensen av de
motstdende varumirkena maste saledes ha wvarit fredlig (se den réttspraxis som ndmns i
punkt 63 ovan).

I punkterna 179 och 194 ovan har emellertid redan konstaterats att, saisom EUIPO och intervenienten
har gjort gdllande, den péastadda samexistensen av de motstdende varumérkena inte var fredlig.
Intervenienten har saledes inte fog for att hdvda att intervenienten skulle ha tolererat eller samtyckt
till anvindningen av det sokta varumarket.

For det tredje kriavs mer allmént, sdsom angetts i punkterna 56 och 59 ovan, att innehavaren av det
sokta varumarket eller dennes foregangare varit i god tro vid anvindningen av det sokta varumarket.

Utformningen och anvdndningen av slogan "two stripes are enough” visar, sasom redan konstaterats i
punkterna 192 och 194 ovan, att anvindningen av det sokta varumirket redan har gett upphov till
dtminstone ett forsok att dra fordel av det dldre varumérkets renommé. Sasom intervenienten har
gjort géllande kan anvidndningen av det sokta varumaérket i forevarande fall saledes inte alltid anses ha
skett i god tro.

Den av klaganden aberopade anvindningen av det sokta varumirket kan under dessa omstandigheter
inte anses som ett skdl som kan motivera att klaganden ska fa registrera detta varumirke som
EU-varumirke, med risk for att klaganden drar fordel av det dldre varumérkets renommé.

Klagandens argument avseende de foljder som ett eventuellt forbud att anvdnda det sokta varumarket
skulle fa for denne foranleder inte ndgon annan bedémning. Klaganden har ndmligen inte pa nagot
satt preciserat vilka, eller hur omfattande, dessa foljder skulle vara. Det 6verklagade beslutet har under
alla omsténdigheter som enda syfte och verkan att ansdkan om registrering av det sokta varumairket
sasom EU-varumirke avslas och inte att forbjuda klaganden att anvdnda detta varumairke i en eller
flera medlemsstater i vilka detta varumaérke &r registrerat, eller till och med bara anvénds, pa grund av
att det finns en skilig anledning i den mening som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).

Overklagandenimnden har saledes inte gjort ndgon felaktig bedémning nér den fann att klaganden inte
hade visat att det fanns en skalig anledning till anvdndningen av det sokta varumarket.

Den andra anmérkning som framforts inom ramen for den tredje delen av den enda grunden kan
saledes inte leda till bifall for 6verklagandet. Foljaktligen kan 6verklagandet inte vinna bifall med stod

av den tredje delgrunden eller ndgon del av grunden.

Av vad som anforts ovan foljer att 6verklagandet ska ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegangsregler ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna om detta har yrkats.
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219 Eftersom klaganden har tappat malet ska denne forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna i enlighet
med EUIPO:s och intervenientens yrkande.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Shoe Branding Europe BVBA ska ersitta rittegangskostnaderna.
Gervasoni Madise Kowalik-Banczyk
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 1 mars 2018.

Underskrifter
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