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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
GERARD HOGAN
foredraget den 26 juni 2019'

Forenade malen C-155/18 P-C-158/18 P

Tulliallan Burlington Ltd
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)

"Overklagande — EU-varumirke — Invindningsforfarande — Internationell registrering som designerar
Europeiska unionen — Ord- och figurmirken innehallande ordelementet BURLINGTON —
Aldre nationella ordmirken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Aldre EU-figurmirke och
dldre nationellt figurméarke BURLINGTON ARCADE - Artikel 8.5 i forordning nr (EG) 207/2009 —
Otillborlig fordel av eller till férfang for de dldre varumarkenas sérskiljningsformaga eller renommé —
Artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 — Risk for forvaxling”

1. Klaganden i dessa forfaranden, Tulliallan Burlington Ltd (nedan kallad Tulliallan), &r innehavare av
en forstklassig galleria beldgen i centrala London. De olika affirerna och butikerna i gallerian &r
specialiserade pa forsdljning av lyxvaror som juvelerarvaror, lddervaror, klader och dofter. Klaganden
dr den registrerade dgaren i Forenade kungariket av ordmirkena Burlington® och Burlington Arcade’
och den registrerade dgaren i Forenade kungariket av ett figurmirke som innehaller orden Burlington
Arcade.* Tulliallan dr ocksa registrerad agare till ett EU-figurméarke, som innehéaller orden Burlington
Arcade.’

2. Tulliallan har invint mot en ansokan fran ett tyskt foretag, Burlington Fashion GmbH (nedan kallat
BF), om registrering av tre separata EU-figurmidrken som innehéller ordet Burlington och
EU-ordmirket BURLINGTON.® Om ansokan beviljas foreslar BF att dessa mirken anvinds i samband
med forséljning av bland annat tval, smycken och ladervaskor. Klaganden har hivdat att anviandningen
av de fyra EU-varumérkena som samtliga innehaller ordet Burlington bland annat kan orsaka
forvaxling hos omsdttningskretsen och urvattna det renommé som dess édldre varumérke atnjuter
enligt bade artikel 8.1 och 8.5 i ridets foérordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om

—_

Originalsprak: engelska.

[\

Med avseende pa klasserna 35 och 36 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering
av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg.

Med avseende pa klasserna 35, 36 och 41.
Med avseende pa klasserna 35, 36 och 41.
Med avseende pa klasserna 35, 36 och 41.

N Ul B W

Ansokningarna avsag klasserna 3, 14, 18 och 25. Tulliallans invdndningar avser enbart de forsta de tre klasserna.

SV
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EU-varumirken.” Dessa dr de huvudsakliga frigestillningar som véckts i dessa overklaganden av
tribunalens domar.® Innan dessa frigor provas dr det emellertid nodvindigt att forst redogora for de
tillampliga bestimmelserna, den relativt komplicerade bakgrunden till dessa forfaranden och att mer i
detalj beskriva omstandigheterna i malet.

I. Tillampliga bestaimmelser

3. Artikel 8.1 och 8.5 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumarke invénder ska det varumédrke som ansokan géller inte kunna

registreras

b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjianster som omfattas av varumarkena dr identiska eller &r av liknande slag — foreligger en risk att
allminheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumarket ér skyddat, inbegripet risken
for att varumarket associeras med det dldre varumaérket.

5. Efter invindning fran innehavaren av ett édldre registrerat varumirke i den mening som avses i

punkt 2 far det varumérke som ansokan avser inte registreras om det ar identiskt med eller liknar ett
dldre varumairke, ... [och] ska registreras for de varor eller tjanster ... [som] inte liknar dem for vilka
[ett] dldre [EU-varumirke] ar registrerat, om det, i fraiga om ett dldre EU-varumairke, dr ként i
[Europeiska] unionen eller, i fraga om ett dldre nationellt varumarke, dr kdnt i medlemsstaten i fraga,
och anvdndningen av det varumidrke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for det dldre varumérkets sarskiljningsférmaga eller renommé.”

7

(EUT L 78, 2009, s. 1). Férordning nr 207/2009 ersattes av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumairken, (EUT L 154, 2017, s. 1).

Tulliallan har genom sina 6verklaganden begirt att domstolen ska upphéva de domar som Europiska unionens tribunal meddelade den
6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO —
Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ej publicerad, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington
Fashion (Burlington), (T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871) och Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON)
(T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) (nedan gemensamt kallade de 6verklagade domarna), i vilka tribunalen ogillade Tulliallans ansékan
om ogiltigforklaring av de beslut som meddelades av EUIPO:s fjirde 6verklagandenimnd den 11 januari 2016 (drendena R 94/2014—4,
R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 och R 1635/2013-4) om fyra invindningsférfaranden mellan Tulliallan och BF (nedan kallade de angripna
besluten). BF var intervenient i talan vid tribunalen och i forevarande 6verklagande.
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II. Bakgrund till tvisterna

4. BF ingav till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), den 12 november 2009, en
ansokan om skydd inom Europeiska unionen av internationell registrering nr 1017273. Ansékan om
registrering avser skydd for nedanstaende figurmarke:

4 Burlington

5. BF ingav till EUIPO, den 13 augusti 2009, en ansdkan om skydd inom Europeiska unionen av
internationell registrering nr 1007952. Ansokan om registrering avser skydd for nedanstaende
figurmarke:

6. BF ingav till EUIPO, den 20 november 2008, en ansdkan om skydd inom Europeiska unionen av
internationell registrering nr 982021. Ansokan om registrering avser skydd for nedanstaende
figurmarke:

7. BF ingav till EUIPO, den 20 november 2008, en ansokan om skydd inom Europeiska unionen av
internationell registrering nr 982020. Ansokan om registrering avser skydd for ordmaérket
BURLINGTON. De fyra mérken som det ror sig kommer i det foljande att kallas for de angripna
varumairkena.

8. De varor for vilka skydd har sokts omfattas av klasserna 3, 14, 18 och 25 och motsvarar foljande
beskrivning for varje klass:

klass 3: "Kosmetiska tvalar, textiltvalar, parfymerivaror, eteriska oljor, preparat for rengéring, vard och
forskoning av hud, harbotten och har, toalettartiklar, ingdende i denna klass, deodoranter for personligt
bruk, preparat for anvéandning fore rakning och preparat fér anvindning efter rakning”,

klass 14: ”Juvelerarvaror, ur”,
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klass 18: "Lader och ldderimitationer, det vill sdga resviskor, viskor (ingdende i denna klass), mindre
laderartiklar (ingdende i denna klass), dédribland portmonnéer, planbocker, nyckelfodral, paraplyer och
solskdrmar i form av parasoller”,

klass 25: "Fotbekladnader, klader, huvudbonader, bilten”.

9. Den 12 augusti 2009, den 17 maj 2010 och den 16 augusti 2010, framstillde Tulliallan, med stod av
artikel 41 i férordning nr 207/2009, en inviandning mot registrering av de angripna varumairkena for de
varor som ingick i klasserna 3, 14 och 18.

10. Invdndningen grundade sig bland annat pa foljande dldre varumérken och rittigheter:

ordmirket BURLINGTON, registrerat i Forenade kungariket den 5 december 2003 under nummer
2314342 och vederborligen fornyat den 29 oktober 2012, avseende tjdnster som omfattas av
klasserna 35 och 36 och motsvarar féljande beskrivning for varje klass:

— klass 35: "Uthyrning och hyrkép av annonsutrymmen, anordnande av utstéllningar for foretags-
eller reklamidndamal, anordnande av méssor for kommersiella &ndamél, marknadsforing, reklam
och annonsverksamhet och motsvarande informationstjinster, sammanforande, till andras
fordel, av olika varor, vilket gor det mojligt for kunder att pa ett bekvamt sitt se och kopa
dessa varor i en rad av butiker for allmanna handelsvaror”,

— klass 36: "Uthyrning av butiker och kontor, uthyrning eller forvaltning av fastigheter, leasing
eller forvaltning av fastigheter, leasing av byggnader eller utrymme mellan eller inom
byggnader, fastighetsforvaltning, informationstjanster avseende hyrning av butiker och kontor,
tjidnster avseende fast egendom, investeringstjinster avseende fonder, aktiefondsbildning”,

ordmirket BURLINGTON ARCADE, registrerat i Forenade kungariket den 7 november 2003 under
nummer 2314343 och vederborligen fornyat den 29 oktober 2012, avseende tjanster som omfattas
av klasserna 35, 36 och 41 och motsvarar foljande beskrivning for sistndimnda klass:
"Underhallningstjénster, organisation av tévlingar, organisation av utstallningar, tillhandahallande av
fritidsinformation, framférande av liveforestdllningar, upplatande av sportanlaggningar,
tillhandahallande av live-musik och live-underhallning, uppldtande av anldggningar for
livebandforestillningar, tillhandahallande av liveunderhallning, live-musikupptriadanden, tjénster for
live-musikupptrddanden, anordnande av liveforestéllningar”,

nedanstaende figurmarke, registrerat i Forenade kungariket den 7 november 2003 under nummer
2330341 och vederborligen fornyat den 25 april 2013, avseende tjanster som omfattas av klasserna
35, 36 och 41:

BURLINGTON
ARCADE

EU-figurmirket registrerat den 16 oktober 2006 under nummer 3618857, och, efter
ogiltighetsforfarande nr 8715 C, begrénsat till tjanster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41
motsvarande foljande beskrivning for varje klass: "Marknadsforing, reklam och annonsverksamhet
och motsvarande informationstjénster, ssmmanforande, till andras fordel, av olika varor, vilket gor
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det mojligt for kunder att pa ett bekvamt sitt se och kopa dessa varor i en rad av butiker for
allmdnna handelsvaror” (klass 35), "uthyrning av butiker, leasing eller forvaltning av fastigheter,
leasing av byggnader eller utrymme mellan eller inom byggnader, fastighetsférvaltning,
Informationstjanster ~avseende hyrning av butiker” (klass 36), “underhallningstjanster,
liveunderhallning” (klass 41), som utgors av:

BURLINGTON
ARCADE

11. Till stod for invindningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i
férordning nr 207/20009.

12. Efter att ha provat Tulliallans invindning mot bakgrund av EU-figurméarket som registrerats under
nummer 3618857 bif6ll invindningsenheten, den 10 juli 2013, den 8 oktober 2013, den
8 november 2013 och den 22 november 2013, denna invindning med avseende pa de varor som
omfattas av klasserna 3, 14 och 18, och forpliktade foljaktligen intervenienten att ersdtta
rattegangskostnaderna.

13. Den 20 augusti 2013, den 3 december 2013, den 11 december 2013 och den 2 januari 2014
overklagade BF invindningsenhetens beslut till EUIPO med stod av artiklarna 58-64 i forordning
nr 207/2009.

14. Genom de angripna besluten upphédvde EUIPO:s fjarde overklagandendmnd invéandningsenhetens
beslut, och forpliktade Tulliallan att ersitta kostnaderna for invindningsférfarandet och 6verklagandet.

15. Overklagandenamnden konstaterade foljande i de angripna besluten:

— For det forsta, betraffande tillimpningen av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, att det var styrkt
att de dldre varumérkena atnjot renommé inom det relevanta omrddet med avseende pa de
tjianster som omfattades av klasserna 35 och 36, dock med undantag for tjanster i klass 35 avseende
“sammanforande, till andras fordel, av olika varor, vilket gor det mojligt for kunder att pa ett
bekvamt sitt se och kopa dessa varor i en rad av butiker for allménna handelsvaror”.

— Betriffande det registreringshinder som anges i artikel 8.4 i samma forordning fann
overklagandendmnden, for det andra, att klaganden (Tulliallan) inte hade visat att villkoren i
forevarande fall var uppfyllda for att en vilseledande framstillning och skada med avseende pa
omsattningskretsen skulle anses vara for handen.

— For det tredje ansag overklagandendmnden, angaende artikel 8.1 b i ndmnda forordning, att de

aktuella varorna och tjansterna var av olika slag och att det inte forelag nagon risk for forvaxling
mellan dem, trots att de ifragavarande varumairkena liknar varandra.
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II1. Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

16. Genom ansokningar som inkom till tribunalens kansli den 22 mars 2016 har Tulliallan vackt talan
om ogiltigforklaring i fyra mal med nr T-120/16, T-121/16, T-122/16 och T-123/16 mot de angripna
besluten.

17. Till stod for overklagandet i ovanndmnda mal har Tulliallan aberopat tre grunder varav den forsta
grunden avser ett asidosiattande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, ett forfarandefel och ett
asidosdttande av  forfaranderegler, den andra grunden avser ett asidosdttande av
motiveringsskyldigheten, ett asidosittande av rétten att yttra sig och ett asidosdttande av artikel 8.4 i
nyssndmnda forordning, och den tredje grunden avser ett asidosdttande av artikel 8.1 b i samma
forordning.

18. I de dverklagade domarna, ddr utgangen och motiveringen dr densamma, ogillade tribunalen talan
pé de tre grunder som har aberopats av Tulliallan.

19. Nar det giller den forsta grunden papekade tribunalen i punkt 28 i de 6verklagade domarna att
overklagandendmnden ansag att det betrdffande detaljhandelstjansten som omfattas av klass 35 inte
var styrkt att Tulliallans dldre varumarken atnjot renommé. Tribunalen fann emellertid att den inte
delade 6verklagandendmndens bedémning i detta avseende.

20. Enligt tribunalen ar det inte mojligt att med stod av domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkt (C-418/02, EU:C:2005:425), dra slutsatsen att shoppinggallerior eller kopcentra per
definition dr undantagna fran tillimpningsomradet for begreppet detaljhandelstjanster sisom det
definieras i klass 35. Tribunalen fann att punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425), inte Overensstimmer med EUIPO:s synsitt att en
gallerias tjanster huvudsakligen &r begridnsade till tjanster avseende uthyrning och forvaltning av
fastigheter och foljaktligen bestir de kunder som dessa tjdnster riktar sig till fraimst av personer som
ar intresserade av att hyra de butiker eller kontorslokaler som ligger i denna galleria. Tribunalen fann
att begreppet ”detaljhandelstjanst”, sasom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den
7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425), med beaktande av
lydelsen av klass 35 dven omfattar de handelstjanster som tillhandahélls av en galleria.” Tribunalen
slog saledes fast att den strikta tolkning av begreppet detaljhandel som overklagandendmnden antog
ar felaktig och att Tulliallan séledes kan dberopa skydd for det renommé som de éldre varumirkena
avseende tjanster som omfattas av klass 35 atnjuter.

21. I punkt 43 i de oOverklagade domarna konstaterade tribunalen mot bakgrund av domstolens
rattspraxis avseende artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 att Tulliallan inte har inkommit med
samstdimmiga uppgifter till vare sig 6verklagandendmnden eller tribunalen som gor det mojligt att dra
slutsatsen att anvindningen av det sokta varumirket drar otillborlig fordel av de éldre varumérkenas
sarskiljningsformaga eller renommé. Tribunalen slog ocksa fast att d&ven om Tulliallan har framhallit
att dennes édldre varumiérken dr “ndrapd unika” och att de atnjuter "betydande och exklusivt”
renommé, ska det likvdl papekas att klaganden inte har forebringat nagra specifika bevis som kan
styrka att anvdndningen av det sokta varumirket skulle minska attraktionskraften hos de é&ldre
varumirkena.

22. I punkt 45 i de overklagade domarna konstaterade tribunalen att "[d]en omsténdigheten att en
annan ekonomisk aktor kan tillatas att anvidnda ett varumirke som innehéller uttrycket ’burlington’,
for varor som liknar dem som séljs i klagandens galleria i London, kan inte som siddan paverka
gallerians kommersiella attraktionskraft for genomsnittskonsumenter. Sasom domstolen for ovrigt har

9 Se punkt 34 i de 6verklagade domarna.
10 Se punkt 44 i de 6verklagade domarna.
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framhallit i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) ..., dr en sadan egenskap ndmligen ndra forbunden med de ’olika [kommersiella]
prestationer’ som tillhandahalls av dem som hyr de butiker som ligger i gallerian och inte enbart med
namnet pa gallerian, som dessutom motsvarar namnet pa andra mycket kdnda platser i niarheten av
gallerian sdsom Burlington Gardens och Burlington House, vilket 6verklagandendmnden med fog har
papekat i det angripna beslutet”.

23. Tribunalen konstaterade med avseende pa det forfarandefel som de angripna besluten pastas vara
behiftade med att Tulliallans yttrande beaktades i vederborlig ordning av EUIPO:s relevanta instanser
och att Tulliallan saledes inte kan vinna framgang med detta.

24. Vad giller den andra grunden ogillade tribunalen Tulliallans yrkande att 6verklagandendmnden
inte gav nagon motivering till varfor ndmnden inte godtog Tulliallans argument avseende ett
asidosittande av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009. Tribunalen konstaterade vidare att trots att
Tulliallan i egenskap av invidndare aberopade ett asidosdttande av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009,
forebringade inte vederbérande under forfarandet vid invdndningsenheten sddana faktiska eller rittsliga
omstdndigheter som krévs for att det ska anses styrkt att villkoren for att tillimpa denna bestimmelse
var vederborligen uppfyllda. Tribunalen slog ocksa fast att Tulliallan vid 6verklagandendmnden endast
uppgav att vederborande "vidholl de argument som lagts fram vid invindningsenheten”, utan att dessa
argument kunde styrkas av vare sig faktiska eller rattsliga omsténdigheter. I punkt 62 i de 6verklagade
domarna konstaterade tribunalen att overklagandenimnden med fog fann att Tulliallan inte hade visat
att villkoren for att vinna framgéng med en talan om renommésnyltning var vederbérligen uppfyllda,
och fann foljaktligen att talan inte kunde vinna bifall savitt avser den andra grunden.

25. Vad giller den tredje grunden som avsag risk for forvixling enligt artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009 konstaterande tribunalen att overklagandenimnden med fog fann att Tulliallans tjénster
och de varor som omfattas av de sokta varumirkena inte liknade varandra. I synnerhet fann
tribunalen betréffande detaljhandelstjansten som omfattas av klass 35 att det mot bakgrund av bland
annat punkt 50 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte, (C-418/02,
EU:C:2005:425), ar nodvéindigt att de varor som salufors dr noggrant specificerade. Enligt tribunalen
medfor avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor som kan saluforas i de olika butiker som
tillsammans utgor en sddan galleria som Burlington Arcade att det inte dr mojligt att associera
nyssndmnda varor till de varor som omfattas av det sokta market, dd den definition klaganden i
forevarande fall angett avseende "lyxvaror” inte i tillriackligt hog grad preciserar vad for slags varor det
ror sig om. Tribunalen fann att det i avsaknad av en saddan precisering inte dr mojligt att faststdlla att
de tjanster som omfattas av de dldre varumérkena och de varor som omfattas av de sokta
varumdrkena liknar eller kompletterar varandra. Tribunalen fann att med beaktande av lydelsen av
klass 35 ska begreppet "detaljhandelstjanst”, saisom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den
7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02, EU:C:2005:425), dven anses omfatta de
handelstjdanster som tillhandahalls av en galleria, och att Tulliallan inte kan vinna framgéng med sitt
argument att nir det ér frdga om tjénster som tillhandahalls av gallerior &r det inte nodvéndigt att
precisera de aktuella varorna. Tribunalen slog foljaktligen fast att med hénsyn till att ett av de
nodvindiga villkor som anges i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 inte dr uppfyllt, kan Tulliallan
inte vinna framgéng med den tredje grunden och 6verklagandet ska ddarmed ogillas i sin helhet.

A. Parternas yrkanden och forfarandet vid domstolen
26. Tulliallan har yrkat att domstolen ska
— upphéva de overklagade domarna, och

— upphédva de angripna besluten eller alternativt aterforvisa mélen till tribunalen for avgorande i
enlighet med domstolen dom,

ECLIL:EU:C:2019:538 7
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— forplikta EUIPO och BF att ersitta rattegangskostnaderna.

27. BF har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandena.

— forplikta Tulliallan att betala de kostnader som uppkommit foér BF i samband med forfarandena vid
domstolen och tribunalen och de utgifter som uppkommit for BF i samband med forfarandet vid
overklagandendmnden.

28. EUIPO har yrkat att domstolen ska

— upphéva de 6verklagade domarna i den del som Tulliallans ansdkningar pa grundval av artikel 8.1 b
i forordning nr 207/2009 har ogillats och tre dldre brittiska varumérkena med nr 2314 342,
nr 2 314 343 och nr 2 330 341,

— ogilla 6verklagandena i ovrigt,

— forplikta vardera parten att bdra sina kostnader.

29. Domstolens ordforande beslutade den 12 juni 2018 att forena malen C-155/18 P, C-156/18 P,
C-157/18 P och C-158/18 P vad géller det muntliga forfarandet samt domen.

30. Skriftliga yttranden har inkommit fran Tulliallan, BF och EUIPO. Tulliallan, BF och EUIPO deltog i
forhandlingen vid domstolen den 10 april 2019.

IV. Overklagandena

31. Till stod for sina yrkanden har Tulliallan dberopat tre grunder varav den forsta grunden avser ett
asidosittande av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, den andra grunden avser ett dsidosédttande av
artikel 8.4 i denna forordning, och den tredje grunden avser ett dsidosiattande av artikel 8.1 b i samma
forordning.

32. Sdsom domstolen begirt kommer detta forslag till avgorande att forst fokusera pa den forsta och
den tredje grunden som aberopats i 6verklagandena.

A. Den forsta grunden
33. Den forsta grunden som har dberopats av Tulliallan kan delas in i tva delar. Tulliallan har for det

forsta gjort gillande att tribunalen har asidosatt artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 och for det andra
att de domar som overklagats dr behiftade med ett formfel.
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1. Asidoséttande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009

a) Parternas argument

34. Tulliallan har papekat att tribunalen i punkterna 27-35 i de 6verklagade domarna har slagit fast att
overklagandendmnden begick ett fel nir den konstaterade att de tjanster som tillhandahalls av en
shoppinggalleria dr undantagna fran tillimpningsomradet for detaljhandelstjainster som omfattas av
klass 35." Tulliallan anforde med ritta att det renommé som de dldre varumirkena atnjét vid
tillhandahallandet av en gallerias tjénster inte enbart omfattade en liten grupp aterforséljare som sokte
plats i en galleria, utan dven omfattade kopare av varor som slutligen séljs av dessa aterforséljare.
Tulliallan har emellertid papekat att tribunalen inte begick nagot fel vid karaktériseringen av det
renommé som de é&ldre varumdrkena atnjot ndr den i punkt 34 i de Overklagade domarna
konstaterade att detta renommé som de tjainster som tillhandahalls av shoppinggallerior atnjuter
omfattas av begreppet detaljhandelstjanst i den mening som avses i domen av den 7 juli 2005, Praktiker
Bau- und Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Tulliallan har anfort att det i forevarande fall ar avgorande for domstolen att faststélla att det av de
bevis som den ingett vid 6verklagandendmnden och tribunalen avseende renommén framgick klart att
den sérskilt atnjuter renommé som en specialiserad exklusiv galleria for lyxvaror, sasom juvelerarvaror
eller ladervaror och dofter. Enligt Tulliallan framgar vidare klart av den bevisning som ingetts vid
overklagandendmnden och tribunalen att de édldre varumirkena var “nérapa unika”.

36. Efter att tidigare ha godtagit att de dldre varumirkena &tnjuter ett renommé," och mot bakgrund
av den bevisning som forebringats avseende omfattningen av detta renommé, anser Tulliallan att
tribunalen vid en overgripande bedomning med beaktande av de faktorer som anges i domen av den
27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42) borde ha konstaterat att
omsittningskretsen skulle gora en koppling mellan de édldre varumirkena och de omtvistade
varumdrkena.

37. Tulliallan har anfort att till skillnad fran fastighetsforvaltning kravs att de tjanster som
tillhandahalls av en galleria samverkar med och riktar sig till slutkonsumenterna av de varor som séljs i
butik. Den verksamhet som bedrivs av den som tillhandahaller de tjanster som tillhandahalls av en
galleria och butikerna i den gallerian ar nira férbundna med varandra. Tulliallan har vidhallit att en
prestigefylld galleria som Tulliallans Burlington Arcade kan locka till sig premiehyror genom att
sammanfora detaljhandlare som tillhandahaller rétt slags lyxvaror och ger dessa detaljhandlare stod
som lockar kunder till gallerian. Det framgéar darfor klart att detaljhandlare och deras varor vinner
anseende genom kopplingen till Burlington Arcade, och omvint att genomsnittskonsumenten
naturligt skulle forknippa de tidigare varumérkena for Burlington med tillhandahallandet av dessa
lyxvaror som siljs i detaljhandeln, sdrskilt varor som juvelerarvaror, ladervaror och dofter, med
avseende pa vilka det ar styrkt att Burlington Arcade har ett sérskilt renommé.

38. Tulliallan anser att den enda slutsats som tribunalen kunde dra med hénsyn till sina egna
konstateranden avseende renommén (och den bevisning som ingetts avseende renommén vid
overklagandendmnden och tribunalen), var att genomsnittskonsumenten skulle goéra en koppling
mellan de éldre varumérkena och de omtvistade varumérkena. Tribunalen har emellertid 6ver huvud
taget inte dragit nagra slutsatser avseende en koppling, utan har i stillet prévat om de omtvistade
varumirkena dr till forfang for eller drar otillborlig fordel av de é&ldre varumérkenas
sarskiljningsformaga.

11 |I detta avseende konstaterade tribunalen i punkt 34 i de 6verklagade domarna att med beaktande av lydelsen av klass 35 kan saledes begreppet
“detaljhandelstjanst”, sasom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02,
EU:C:2005:425), d4ven omfatta de handelstjénster som tillhandahalls av en galleria.

12 Se punkt 27 i de 6verklagade domarna.
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39. Vad giller fragan om urvattning och otillborlig fordel anser Tulliallan att tribunalen gjorde en
oriktig bedomning i punkterna 36—44 i de 6verklagade domarna da den konstaterade att Tulliallan
inte hade ingett den bevisning som krévdes for att faststélla att det foreligger urvattning eller otillborlig
fordel.

40. Tulliallan har hévdat att det inte krdvs att innehavaren av ett dldre varumérke har styrkt
forekomsten av en faktisk och aktuell skada pa dess varumérke i den mening som avses i artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009. Vad som krdvs ar att innehavaren av det dldre varumirket styrker att det
finns omstidndigheter som gor det mojligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk for en siddan
skada i framtiden." Tulliallan anser att tribunalen har stillt hogre beviskrav dr vad som krivs enligt
rattspraxis.

41. For det forsta fann tribunalen i punkt 45 i de 6verklagade domarna att den omsténdigheten att en
tredje part anviander ordet "Burlington” for varor som liknar dem som siljs i Tulliallans Burlington
Arcade aldrig skulle kunna vara till forfang for de dldre varumarkenas sérskiljningsformaga, eftersom
gallerians "kommersiella attraktionskraft” ocksa var forknippad med dem som hyr de butiker som
ligger i gallerian. Tulliallan anser att detta inte dr forenligt med domen av den 27 november 2008,
Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), som avser forfang for de dldre varumdrkenas
sarskiljningsformaga. I detta avseende har Tulliallan hévdat att det renommé som varumérkena i de
butiker som ar beldgna i gallerian atnjuter var irrelevant for fragan i forevarande fall och tribunalen
borde inte ha tagit hiansyn till det.

42. For det andra beaktade inte tribunalen den relevanta bevisning som hade ingetts till tribunalen och
overklagandendmnden, som skulle ha varit tillracklig for att uppfylla domstolens krav i dom av den
27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 76 och 77) och dom av
den 14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret (C-383/12 P,
EU:C:2013:741, punkt 44).

43. Tulliallan anser att "Specifikationen sammanforande” av gallerians tjinster av dldre varumarken i
sjilva verket liknar de varor som siljs av detaljhandlare som sammanforts i dessa gallerior, pa grund
av det ndra ekonomiska sambandet mellan de tjanster som tillhandahalls av dem som tillhandhaller
tjianster i gallerian och de produkter som siljs i gallerian. Pa grund av det goda renommé som de
tidigare varumirkena &tnjuter i samband med tillhandahéllandet av lyxvaror, i synnerhet
juvelerarvaror, ladervaror och dofter, skulle dessutom genomsnittskonsumenten i detta fall anse att
sadana varor som tillhandahalls av en tredje part tillhandaholls av eller med tillstand av Tulliallan.
Detta skulle oundvikligen urvattna de é&ldre varumairkena, eftersom det skulle minska Burlingtons
exklusiva karaktdr for genomsnittskonsumenten och i sjilva verket for den smalare gruppen av
faktiska och potentiella kunder till Tulliallans “detaljhandlare”. Tulliallan anser att de é&ldre
varumirkena och de omtvistade varumarkena &r sa lika att det finns risk for forvaxling och i sadana
fall, analogt med den standpunkt som antagits i forhallande till sambandet” i punkt 57 i domen av den
27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), bor ett konstaterande att det
foreligger en ”otillborlig fordel” nodvandigtvis folja av ett konstaterande att varumérken ar sa lika att
det finns risk for forvaxling.

44. BF och EUIPO anser att talan inte kan bifallas pa denna grund.

13 Dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringskontoret (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93) och dom av den
27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 38, 76 och 77).
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b) Bedomning

45. 1 artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att ”... efter invindning frdn innehavaren av ett
dldre varumairke ..., [far inte] det varumérke som ansdkan om registrering avser ... registreras om det
ar identiskt med eller liknar det &ldre varumérket och avses bli registrerat fér varor eller tjanster som
inte liknar dem for vilka det dldre varumirket ar registrerat, nir — i frdga om ett é&ldre
gemenskapsvarumirke — det dr kdnt i gemenskapen, eller, nir — i fraga om ett dldre nationellt
varumirke — det dr kiant i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumérke som ansdkan
avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre
varumarkets sdrskiljningsformaga eller renommé”.

46. For att artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska vara tillimplig maste tre villkor vara uppfyllda
samtidigt."* For det forsta ska de aktuella varumirkena vara identiska eller likna varandra. For det
andra ska det dldre motstdende varumairket vara kdnt. Det maste slutligen foreligga en risk for att
anvdndningen av det kdnnetecken som ansokan om registrering som ett varumérke avser utan skélig
anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det &dldre varumirkets
sarskiljningsférméga eller renommé. "

47. Nar det galler det forsta villkoret kravs for att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 ska vara
tillamplig att kdnnetecknen liknar varandra i sa hog grad att det foreligger en risk for att
omsdttningskretsen forvixlar dem. Att det foreligger en siddan risk for forvaxling utgoér daremot inte
ett krav for att artikel 8.5 i samma forordning ska kunna tillimpas. Domstolen har i detta avseende i
dom av den 10 december 2015, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret (C-603/14 P, EU:C:2015:807,
punkt 42) slagit fast att det enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 endast krdvs att likheten mellan
kidnnetecknen kan medfora att omséttningskretsen forknippar de motstdende kénnetecknen med
varandra, det vill sdga att omsédttningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem,
inte att omsattningskretsen forviaxlar dem.

48. Tulliallan anser att tribunalen begick ett fel ndr den inte fann att omsittningskretsen skulle
forknippa de dldre varumérkena med de omtvistade varuméarkena.

49. Jag anser att Tulliallans pastaende att tribunalen underlétit att prova om omsédttningskretsen skulle
forknippa de motstaende kidnnetecknen med varandra ar korrekt. Efter att ha konstaterat att det inte
har bestritts att de dldre varumirkena atnjuter renommé ' och att Tulliallan kunde aberopa skydd for
det renommé som de édldre varumirkena avseende tjinster som omfattas av klass 35 &tnjuter,"” dven
de handelstjanster som tillhandahdlls av en galleria,”® erinrade tribunalen endast om rittspraxis
avseende kravet pa ett sddant samband, preciserade att 6verklagandendmnden i de angripna besluten
hade funnit att det inte fanns n&got samband mellan de motstdende varumirkena' och provade
dérefter om anvidndningen av de sokta varumérkena hade kunnat dra otillborlig fordel av de éldre
varumairkenas sdrskiljningsformaga eller renommé, eller vara till férfang.

14 Dom av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54). Se éven punkt 20 i de 6verklagade domarna.

15 Dom av den 16 januari 2018, Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, ej publicerad, EU:T:2018:4, punkt 75).

16 Se punkt 27 i de overklagade domarna, dér det anges att ”[d]et framgar dessutom av handlingarna i mélet att [Tulliallans] dldre varumérken,
som avser tjanster som omfattas av klasserna 35 och 36, dr kidnda av en betydande del av allmdnheten inom den relevanta marknaden som
namnet pa en mycket vilkind galleria i Forenade kungariket, beldgen i centrala London, med ett antal exklusiva butiker under sina valvbégar.
Parterna har inte bestritt att [Tulliallans] &ldre varumirken &atnjuter detta renommé, frigan som infinner sig i férevarande mal ar i stéllet
huruvida detta renommé faktiskt avser de tjdnster som omfattas av klass 35 for vilka de édldre varumirkena registrerats, med foljden att
[Tulliallans] lagenligen kan tillerkdnnas skydd for detta renommé.”

17 Se punkt 35 i de 6verklagade domarna

18 Se punkt 34 i de 6verklagade domarna.

19 Se punkt 36 i de 6verklagade domarna.

ECLIL:EU:C:2019:538 11



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT HOGAN — FORENADE MALEN C-155/18 P — C-158/18 P
TULLIALLAN BurLINGTON MOT EUIPO

50. Jag instdimmer visserligen i Tulliallans pastdende att tribunalen 6ver huvud taget inte har tagit
stillning i* fragan om det foreligger ett samband. Eftersom faststillandet av ett samband mellan de
motstdende kénnetecknen enbart dr det forsta av de tre kumulativa villkor som maste vara uppfyllda
enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, riacker avsaknaden av en sadan provning i sig inte for att
faststilla att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig réttstillampning, forutsatt att ett av de
andra tva villkoren inte dr uppfyllt.”" Eftersom det andra av de tre kumulativa villkoren avseende det
renommé som de dldre varumirkena atnjot anségs ha uppfyllts” maste Tulliallans pastiende att
tribunalen gjorde en oriktig bedomning i punkterna 36-45 i de Overklagade domarna di den
konstaterade att Tulliallan inte hade ingett den bevisning som kravdes for att faststdlla att
anvandningen av det varumirke som ansokan avser skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
forfing for de dldre varumirkenas sirskiljningsférméga eller renommé provas. >

51. Nar det giller beviskraven i forhallande till artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 féljer av fast
rattspraxis att for att kunna atnjuta det skydd som infors genom den bestimmelsen maste
innehavaren av det édldre varumarket harvid inte styrka att varumarket faktiskt och aktuellt har utsatts
for skadlig inverkan. Innehavaren av det dldre varumirket maste emellertid styrka att det finns
omstdndigheter som gor det mojligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk for en sadan skadlig
inverkan i framtiden.*

52. Jag anser inte att Tulliallan har visat att tribunalen i punkt 44 i de 6verklagade domarna krévde att
det skulle styrkas att de dldre varumarkena faktiskt och aktuellt har utsatts for skadlig inverkan. Det
framgar tydligt av den sirskilda hanvisningen till kriterierna i punkt 43 i domen av den
14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret (C-383/12 P,
EU:C:2013:741), i punkt 44 i de overklagade domarna, att tribunalen endast krévde bevis for att det
forelag en allvarlig skaderisk.”

53. Nar det giller fragan om tribunalen har underlatit att beakta och gora en korrekt bedomning av
den bevisning som ingetts till den avseende asidosdttandet av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009,
maste det erinras om att tribunalen i punkt 27 i de 6verklagade domarna fann att Tulliallans &ldre
varumérken, som avser tjanster som omfattas av klasserna 35 och 36, dr kinda av en betydande del av
allmanheten inom den relevanta marknaden som namnet pa en mycket vilkidnd galleria i Forenade

20 I det avseendet réicker det inte att hdnvisa till rdttspraxis pa omradet utan att tillimpa denna rittspraxis pa sakforhallandena och
omstédndigheterna pa de aktuella mélen.

21 Villkoret att det for allménheten finns ett samband ér ett nodvandigt villkor enligt artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 men réicker inte i sig. Se
i detta hinseende dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 31 och 32).

22 Se punkt 27 i de 6verklagade domarna. Jag konstaterar att Tulliallan har ifragasatt tribunalens slutsatser om omfattningen av det renommé som
dess dldre varumérken atnjuter. Tullallan anser, vad giller dess renommé, att genomsnittskonsumenten pa ett naturligt satt skulle forknippa de
dldre varumirkena for “Burlington” med tillhandahéllandet av lyxvaror, sérskilt sadana varor som juvelerarvaror, ladervaror och dofter, som
utifran de bevis som finns tillgdngliga Burlington Arcade har ett sérskilt renommé for, snarare &n enbart, sdsom tribunalen konstaterat i
punkt 34 i de 6verklagade domarna, att dess renommé for shoppinggallerior omfattades av “detaljhandelstjanster” i den mening som avses i
domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerirkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

23 I artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 nédmns tre olika slags risker, ndmligen risken for att anvindningen av det sokta varumirket utan skilig
anledning for det forsta skulle vara till forfang for det dldre varumirkets sdrskiljningsforméga, for det andra, skulle vara till forfang for det dldre
varumirkets renommé eller for det tredje skulle dra otillborlig fordel av det éldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé. I punkt 92 i
dom av den 20 September 2017, The Tea Board/EUIPO (C-673/15-P-C-676/15 P, EU:C:2017:702), slog domstolen fast att olika typer av risker
for ett tidigare varumirke enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2007 ska bli féremal for en prévning dér bedomningskriterierna inte
nodvindigtvis sammanfaller. Bedomningen av huruvida det finns en risk for intrang genom forfang for det dldre varumérkets
sarskiljningsformaga eller renommé ska goras utifran en normalt informerad och skiligen uppmiérksam och medveten genomsnittskonsument
av de varor eller tjanster for vilka detta varumirke ar registrerat. Daremot ska bedomningen av huruvida det foreligger intrang genom att det
dras otillborlig fordel av det dldre varumarkets sirskiljningsforméaga eller renommé goéras — i den mén det &ér den fordel som innehavaren av det
yngre varumirket drar av det dldre varumirket som ér forbjuden — med utgangspunkt i en normalt informerad och skiligen uppmérksam och
medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjanster for vilka registrering av det yngre varumirkets har sokts. Det bor noteras att
Tulliallan har godtagit att tribunalens sprak i de 6verklagade domarna visserligen fokuserar pa otillborlig fordel, men att den domstolen dven
provade urvattning som ér till férfang for de dldre varumérkenas sarskiljningsférmaga eller renommé.

24 Dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmonieringskontoret (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93 och dir angiven réttspraxis).
25 Se dven punkt 39 i de 6verklagade domarna.
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kungariket, beldgen i centrala London, med ett antal exklusiva butiker under sina valvbagar. Den fraga
som uppkom var emellertid huruvida detta renommé avser de tjanster som omfattas av klass 35 for
vilka de édldre varumirkena registrerats, med foljden att Tulliallan kunde tillerkdnnas skydd for detta
renommeé.

54. Tribunalen konstaterade i punkt 34 i de 6verklagade domarna att begreppet "detaljhandelstjinst”,
sasom det tolkats av domstolen i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
(C-418/02, EU:C:2005:425), aven omfattar de handelstjanster som tillhandahalls av en galleria, sasom
Tulliallans handelstjinster som tillhandahélls av dem som hyr butiker i gallerian.”® Sétillvida kan
Tulliallan dra slutsatsen att anvdndningen av de varumirken som ansokan avser kunde dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for de dldre varumarkenas sarskiljningsformaga eller renommé enligt
artikel 8.5 i férordning nr 207/2009.

55. Som tribunalen mycket riktigt anmarkt i punkt 39 i de overklagade domarna kréavs det emellertid
att innehavaren av det dldre varumaérket (eller varumarkena) styrker att en skada pa detta (eller dessa)
kan forutses. Liksom nidr det ror sig om fragan om det forekommer ett "samband” mellan de aktuella
varumirkena maste risken fér skada vidare dven provas i ett helhetsperspektiv,” inklusive de faktorer
som anges i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42).

56. Bland dessa faktorer kan ndmnas, graden av likhet mellan de motstdende varumérkena, arten av de
varor och tjanster for vilka vart och ett av de motstaende varumirkena dr registrerat, inbegripet dels
hur niérliggande eller olikartade dessa varor eller tjanster &r, dels omsdttningskretsen, i hur hog grad
det aldre varumairket &r ként, graden av ursprunglig eller genom anvdndning forvérvad
sarskiljningsformaga hos det &ldre varumirket, och, forekomsten av risk for forvaxling hos
allminheten.”

57. Det bor emellertid erinras om att i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655), var det ord som det rorde sig om ett pahittat ord som for allménheten var ndra
forbundet med klaganden i detta mal, ndmligen Intel Corporation Inc. och med de datorer och de
datorrelaterade varor och tjinster som foretaget tillhandaholl. Daremot ér ordet Burlington inte helt
och hallet ett ovanligt ord i det engelska spraket och har olika geografiska- och handelsbeteckningar i
en rad olika engelsksprakiga linder.*® Odet Burlington forekommer foljaktligen i en rad olika stidder
och kommuner i bade USA och Kanada. Burlington Road dr en mycket vilkdnd gata i nérheten av
Dublin City Centre och ordet Burlington férekommer naturligtvis i namnet pa andra vilkidnda platser
som ligger néra Tulliallans galleria i London, sdsom Burlington Gardens och Burlington House.*

58. Det kan dock godtas att ordet Burlington &r ett ord som ér tillrdckligt ovanligt for att ge
omsittningskretsen uppfattningen att det kan finnas ett samband mellan de(t) dldre varumirket
(varumirkena) och de(t) varumdrke(n) som ansokan avser trots att en sadan grupp av personer inte
eller i vart fall inte kan forvéixla varuméarkena.”

26 Som jag har angett i punkt 94 och foljande punkter i detta forslag till avgorande hyser jag allvarliga tvivel om att tribunalens slutsatser ar
korrekta. Eftersom Tulliallan inte tillrdckligt har bestridit tribunalens slutsats och denna slutsats inte heller var foremal for ett
anslutningsoverklagande av EUIPO eller av BF, maste den sta sig i forevarande 6verklagande.

27 Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 79) dir domstolen uppmanade till en helhetsbedomning.

28 Dessa faktorer rdcker inte for att det ska anses styrkt att anvdndningen av det yngre varumarket drar eller skulle dra otillborlig férdel av, eller ar
eller skulle vara till forfang for, det dldre varumirkets sérskiljningsformaga eller renommé. Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation
(C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 80).

29 Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 42, 79 och 80).

30 En enkel sokning pd Internet visar att det finns ett antal detaljhandelsbutiker i USA med namnet Burlington. Jag har dessutom hittat en klinik i
Paris, Frankrike som har ordet Burlington i sitt namn.

31 Dessa sakforhallanden tyder pa att begreppet Burlington varken é&r unikt eller har ursprunglig sarskiljningsférmaga.

32 Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30). Det ska emellertid erinras om att slutsatsen att ett
sadant samband foreligger inte drogs av tribunalen i dessa forfaranden.
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59. Sasom domstolen noterade i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, punkterna 69-71) och som jag redan har anfort i punkt 50 i detta forslag till
avgorande ricker inte forekomsten av ett sadant samband i sig for att det ska anses finnas en risk for
att den aktuella eller framtida anvindningen av det yngre varumarket drar otillborlig fordel av eller &r
till forfang for det dldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé. Sdsom anforts i punkt 71 i
dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), fordndrar inte den
omstdndigheten att det finns ett samband mellan de motstidende varumirkena det faktum att
innehavaren av det dldre varumérket maste styrka att varumaérket utsatts for ett faktiskt och aktuellt
intrdng, eller att det finns en verklig risk for ett sadant intrdng i framtiden.

60. Nar det giller denna visentliga friga instimmer jag i den slutsats som tribunalen dragit i
punkterna 44 och 45 i de 6verklagade domarna att Tulliallan inte har visat att det foreligger en risk for
skada. Jag kommer fram till denna slutsats av foljande skal.

61. For det forsta, sdsom tribunalen konstaterade i punkt 45 i de 6verklagade domarna, var gallerians
kommersiella attraktionskraft nidra forbunden med de tjdnster som tillhandahalls av dem som hyr de
butiker som ligger i gallerian och inte enbart med namnet pa gallerian.* Den noterade ocksé att detta
namn var kopplat till andra mycket vilkdnda platser i ndrheten av gallerian sasom Burlington Gardens.
Tvartemot vad som var fallet i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655) dir, for att upprepa vad som anforts ovan, ordet var péhittat och for allmdnheten néra
forbundet med det sokande foretagets varor och tjanster, var ordet Burlington inte pahittat. Sdsom jag
for ovrigt redan har papekat forekommer det som ett ortsnamn i Forenade kungariket, Irland, USA och
Kanada och ordet anvidnds redan av en rad olika tillverkare och tjénsteleverantorer.

62. Tviartemot vad Tulliallan har pastatt anser jag inte att det &r relevant att Burlington ocksa
motsvarade namnet pa andra vilkidnda platser i nidrheten av gallerian Burlington. En sadan faktor &r
relevant som en del av en overgripande bedémning och kan tyda pé att de yngre varumairkena inte for
tankarna till de éldre varumérkena snabbt och tydligt, och darvid minskar risken for att den aktuella
eller framtida anvidndningen av de yngre varumérkena drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for
de dldre varumirkenas sérskiljningsforméaga eller renommé.**

63. For det andra, sasom tribunalen konstaterade i punkt 45 i de 6verklagade domarna, kan inte den
omstiandigheten att en annan ekonomisk aktor kan tillatas att anvdnda ett varumérke som innehaller
uttrycket "Burlington”, for varor som liknar dem som siljs i Tulliallans galleria, som sddan ge upphov
till en verklig risk for skada for det renommé som dess varumirken atnjuter nir gallerians
kommersiella attraktionskraft ar nédra forbunden med det renommé och den stéllning som de som hyr
butiker i gallerian och de tjdnster som de tillhandahaller har.*® Det kan visserligen— sasom jag redan
har papekat — forhélla sig pa sa sdtt att genomsnittskonsumenten nédr den ser ordet "Burlington”
anvindas i samband med modeartiklar tillverkade av BF mycket vil kan gora en koppling till
Tulliallans galleria i London. Det tycks emellertid osannolikt att denna omstdndighet i sig kan
medfora en fordndring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller
tjianster for vilka de dldre varumérkena var registrerade som beror pa anvindningen av de yngre
varumirkena.** Aven om Tulliallans drende skulle dras till sin spets finns det foga skil att tro att till
exempel en mirkesmedveten konsument av varor av hog kvalitet som bor i London skulle avskrackas
fran att besoka Tulliallans galleria enbart av det skilet att de av en hédndelse funnit modeartiklar eller
andra varor med namnet Burlington i andra detaljhandelsbutiker.

33 Tvirtemot vad som yrkats av Tulliallan anser jag darfor att tribunalens bedomning av de faktiska omstindigheterna inte &r irrelevant.

34 Se analogt dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 67 och 68).

35 Tulliallan har hivdat att det renommé som varumarkena hos butikerna i gallerian atnjuter var irrelevant for den aktuella fragan och tribunalen
borde inte ha tagit hénsyn till det. Jag haller med om detta. Det bor dock betonas att tribunalen endast konstaterade — korrekt enligt min asikt
— att det som é&r viktigt i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ar det dldre varumairket snarare &n négra andra
fraimmande frégor eller sakforhéllanden, saisom de varor och tjanster som de som hyr butiker i gallerian tillhandahaller.

36 Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).
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64. Jag anser darfor att detta argument ska underkannas.

2. Forfarandefel

65. Tulliallan har gjort géllande att tribunalen gjorde en felaktig réttstillimpning i punkt 46 i de
overklagade domarna nir den slog fast att Tulliallan inte kan vinna framgang med sitt yrkande att de
angripna besluten var behiftade med ett forfarandefel, da 6verklagandendmnden inte hade beaktat dess
argument.

66. Det ér tillrackligt att hdr konstatera att Tulliallan i huvudsak upprepar ett argument som den redan
har anfort vid tribunalen, utan att ange den felaktiga rattstillimpning som domstolen gjorde i sitt svar
pé detta argument i punkt 46 i de 6verklagade domarna.

67. Enligt artikel 256.1 andra stycket FEUF och artikel 58 forsta stycket i stadgan for Europeiska
unionens domstol ska ett 6verklagande vara begransat till rattsfragor. Enligt artikel 169.2 i domstolens
rattegangsregler ska genom &beropade grunder och argument avseende rittsliga omstidndigheter i ett
overklagande det i detalj anges pa vilka punkter som klaganden anser att tribunalens avgoérande é&r
felaktigt. Ett 6verklagande som inte innehaller nagot argument som specifikt syftar till att visa att det
har skett en felaktig réttstillimpning i den Overklagade domen och som endast aterger grunder och
argument som redan har anférts vid tribunalen uppfyller féljaktligen inte detta krav.*

68. Av detta foljer att det argumentet inte kan upptas till provning.

69. Jag anser darfor att domstolen ska delvis underkdnna och delvis avvisa dverklagandet savitt avser
den forsta grunden.

B. Den tredje grunden

1. Parternas argument

70. Tulliallan har genom den tredje grunden gjort géllande att tribunalen har &sidosatt artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 betraffande risken for forvixling.

71. Tulliallan har pépekat att domstolen i punkt 48 i dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus
(C-501/15 P, EU:C:2017:750), konstaterade att kravet i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) att den som ansdker om registrering av ett varumérke
for detaljhandelstjianster &r skyldig att beskriva vilka varor eller varuslag som berdrdes av dessa
tjidnster inte &r tillimpligt pa varumirken som registrerats innan den domen i sistndmnda mal
avkunnades. Tulliallan anser att domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750), som grundar sig pa rattssikerhetsprincipen dven ska tillimpas pa beskrivningar som
publicerats vid den tidpunkten dd dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) meddelades, eller enbart ingetts, men utan begidran om é&ndring fran

37 Dom av den 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies m.fl./kommissionen (C-312/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:235, punkterna 31 och 35).
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EUIPO®* under den undersdkningsperiod som foljer sistnimnda dom. Tulliallan anser att det skulle
strida mot réttssiakerhetsprincipen om de som ansokt om registrering vid den tidpunkten uppfyllt
EUIPO:s krav avseende registrering av deras varumairken skulle paverkas av ett domstolsavgorande i
efterhand som paverkade dessa rittigheter mellan ingivande och beviljande av ansokan.”

72. Tulliallan har dven gjort gillande att tribunalen under alla omstédndigheter gjorde en felaktig
bedomning betriffande domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02,
EU:C:2005:425, punkterna 48-51). Tulliallan anser att rdckvidden av det malet &r mycket begransad,
eftersom det avsag detaljhandelstjanster och kraven for precisering av dessa tjénster. Det aktuella
kravet giller inte for registreringar av tjanster som tillhandahalls av gallerior. Tulliallan maste darfor
inte precisera de varor som berordes av de tjdnster som tillhandahalls av shoppinggallerian.

73. Tulliallan har ocksé i andra hand gjort gillande att om domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau-
und Heimwerkermérkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ar tillimplig pa dess dldre varumirken gjorde
tribunalen en felaktig rattstillimpning nér den fann att domen med noédvandighet uteslot slutsatsen
att det foreligger nagon form for likhet som innebar risk for forvixling. Tulliallan anser att domen av
den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerméirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) inte medfér en
sadan begrinsning. Den ger vigledning for en registreringsform som skulle underlatta bedomningen
av om det foreligger nagon registrering som innebar risk for forvixling. Den innebér inte att en
innehavare av ett dldre varumirke hindras fran att utnyttja skyddet i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 vid en senare registrering, med avseende pa vilken det foreligger nagon form for likhet
som innebar risk for forvaxling.

74. Tulliallan anser darfor att tribunalen borde ha dragit slutsatsen att domen av den 7 juli 2005,
Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425) inte uteslot konstaterandet att det
kunde foreligga nagon registrering som innebar risk for forvéixling i forevarande fall och att det var
felaktigt av oOverklagandendmnden att dra den slutsatsen. Tribunalen borde dérfér ha gjort en
bedomning av om respektive varumairke var lika oberoende av inverkan av domen av den 7 juli 2005,
Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) eller ha aterforvisat arendet till
overklagandendmnden for att gora detta.

75. EUIPO anser att den grunden som baserar pa artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 ar valgrundad
med hénsyn till de tre dldre brittiska varumérkena mot bakgrund av domen av den 11 oktober 2017,
EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). EUIPO anser dock att denna grund saknar fog med
hénsyn till det dldre EU-varumarket.

76. BF och EUIPO anser att talan inte kan bifallas pa denna grund.

38 Harmoniseringskontoret (som det hette da).

39 Tulliallan har papekat att "betydelsen av [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] ér att tre av varumaérkena i
forevarande mal [det brittiska varumiarket nr] 2314342, [det brittiska varumirket nr] 2314343 och [det brittiska varumirket nr] 2330341
registrerades innan [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] meddelades, sa att de under
alla omstandigheter inte omfattas av dess begdran enligt [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. Det fjarde
varumirket [EU-figurmarke nr 3618857] fullgjorde de frister som giller under invindningsforfarande vid den tidpunkten d& [dom av den
7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] meddelades och varumirket dérefter registrerades den
16 oktober 2006. I enlighet med de policyskdl som ligger till grund for [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte
(C-418/02, EU:C:2005:425)], har det gjorts géllande att den korrekta tolkningen av [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750)] &r att [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] inte heller ér tillimplig pa
detta EU-varumirke”.
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2. Bedomning

a) Tillimpningen av domen i mdlet Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte i tiden (ratione temporis)

77. 1 artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 foreskrivs att ett varumérke inte ska kunna registreras om
innehavaren av ett dldre varumarke invdnder att det finns en risk fér férvaxling.

78. Det foljer av fast rattspraxis att for att det ska foreligga risk for forvixling enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 krévs det savil att det sokta varumarket dr identiskt med eller liknar det éldre
varumarket som att de varor eller tjanster som avses i ansokan om registrering dr identiska med eller
av liknande slag som de varor eller tjinster for vilka det dldre varumirket har registrerats.*

79. Tribunalen erinrade i punkt 70 i de Overklagade domarna om att det vad betriffar de
detaljhandelstjanster som omfattas av klass 35 dr nodvéindigt att de varor som salufors &r noggrant
specificerade. Eftersom Tulliallan inte har specificerat de varor som ér foremal for de tjanster som
tillhandahalls av shoppinggallerian i enlighet med domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425), konstaterade tribunalen att det inte var mojligt att
faststélla att de tjanster som omfattas av de dldre varumérkena och de varor som omfattas av de sokta
varumirkena liknar varandra och ogillade diarmed talan savitt avser dess grund som baserar pa
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 och pastaendet att det forelag en risk for forvaxling.

80. I punkterna 49 och 50 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) slog domstolen fast att det vid registreringen av ett varumérke som omfattar tjanster
som tillhandahalls inom ramen for detaljhandeln inte &r nodvandigt att konkret ange vilken eller vilka
tjidnster som avses. For att identifiera dessa racker det snarare att anvdnda allmdnna uttryck sasom
“sammanstéllande av ett varusortiment for att mojliggora for kunder att bekvamt kunna se pa och kopa
varorna”. Domstolen betonade emellertid att sokanden av varumérket mdste precisera de varor eller
varuslag som berérs av tjdnsterna. Av denna dom framgar klart att det krédvs en precisering av varorna
eller varuslagen och i motsats till vad Tulliallan har anfért inte enbart ska ske av praktiska skal.*

81. Tillimpningen i tiden (ratione temporis) av domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkeriarkte (C-418/02, EU:C:2005:425), begransades i punkterna 45 och 46 i domen av den
11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), dar domstolen konstaterade att, for att
iaktta principerna om rattssakerhet och skydd for berdttigade forvantningar, avser den réttspraxis som
foljer av punkterna 49 och 50 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerdrkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) endast ansokningar om registrering som EU-varumdrken och giller inte
omfattningen av det skydd av varuméirken som registrerades vid tidpunkten for domens meddelande.
Domstolen konstaterade darfor att réckvidden av det skydd som foljer av ett varumirke som
registrerades innan dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) avkunnades inte paverkas av den rdttspraxis som har sitt ursprung i den domen.
Domen i friga paverkar endast nya ansékningar om registrering av EU-varumirken. **

82. Eftersom tre av de dldre varumérkena i detta fall, ndmligen det brittiska varumérket nr 2314342,
det brittiska varumirket nr 2314343 och det brittiska varumirket nr 2330341,* samtliga registrerades
ar 2003, det vill sdga innan domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerdrkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) meddelades, framgar det enligt min mening av domen av den

40 Dom av den 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47 och dér angiven réttspraxis).

41 Enligt min mening avser punkt 51 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) att forklara vad
som dr syftet med skyldigheten i fraga utan att pa nagot sitt begransa rackvidden av denna skyldighet.

42 Dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48). Se &ven analogt, dom av den 16 februari 2017,
Brandconcern/EUIPO och Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 31).

43 Se ovan punkt 11.
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11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),* att tribunalen gjorde sig skyldig till
felaktig réttstillampning genom att i punkt 70 i de 6verklagade domarna sla fast att BF var skyldigt att
precisera vilka varor eller vilka varuslag som berors av detaljhandelstjansterna som omfattas av klass
35. Dessutom gjorde tribunalen fel nir den i punkt 71 i de 6verklagade domarna konstaterade att det
i avsaknad av en precisering av berorda varor eller varuslag inte dr mojligt att faststilla att de tjénster
som omfattas av de dldre varumirkena och de varor som omfattas av det sokta varumarket liknar eller
kompletterar varandra.

83. Jag anser darfor att talan bor bifallas sévitt avser denna grund med avseende pa det brittiska
varumairket nr 2314342, det brittiska varumaérket nr 2314343 och det brittiska varumarket nr 2330341.

84. Enligt artikel 61 i domstolens stadga ska domstolen, "om o6verklagandet ar vélgrundat, upphéva
tribunalens avgorande”. Domstolen kan sjdlv slutligt avgora malet, om detta ar fardigt for avgorande,
eller aterforvisa drendet till tribunalen for avgorande.

85. Enligt min mening &r malet inte fardigt for avgorande av domstolen savitt avser den tredje
grunden. Dérav foljer att den tredje grunden i fraga om det brittiska varumérket 2314342, det brittiska
varumdrket nr 2314343 och det brittiska varumérket nr 2330341 ska aterforvisas till tribunalen for
avgorande. Tribunalen maste foljaktligen i princip gora en ny beddomning av huruvida det foreligger
en risk for forvaxling mellan de tre dldre brittiska varumérkena i fraga och de varumirken som BF:s
ansokan avser. Av handlingarna i malet framgar emellertid att 6verklagandendmndens beslut och de
angripna besluten av processuella skil enbart grundades pa en provning av det dldre EU-varumérket
nr 3618 857 som inte var underkastat kravet att det skulle ldggas fram bevis for dess anvindning. Det
verkar dérfér som om tribunalen kan behoéva aterforvisa drendet till EUIPO. Det ankommer emellertid
pa tribunalen att avgora detta.

86. Jag anser dock att eftersom EU-figurmérket nr 3618857 registrerades den 16 oktober 2006 — och
ddrmed efter domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerdrkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) — &r avgorandet i domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750), som undantagsvis* begrinsade den tidsmassiga tillimpningen av den tidigare domen
av bland annat rattssiakerhetsskal, inte tillampligt.

87. Medan det i artikel 48.1 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att ett EU-varumarke inte far dndras,
varken under registreringsperioden eller i samband med en férnyelse,* foreskrivs dven i artikel 43.1 i
den forordningen ddremot att sokanden av varumaérket ndr som helst kan begrinsa den diri ingdende
forteckningen over varor eller tjdinster.” Genom att narmare precisera de varor eller varuslag som
berors av detaljhandelstjinsterna begriansar® en sékande av ett varumirke i sjilva verket i enlighet med
artikel 43 omfattningen av dess varumirkesansokan.” Det var séledes méjligt for BF att édndra sin
ansokan i forhallande till EU-figurmérket nr 3618857 efter det att dom av den 7 juli 2005, Praktiker
Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) meddelats, &dven efter det att
invandningsforfarandet i forhallande till den ansokan hade avslutats genom en precisering av de varor
eller varuslag som berors av de detaljhandelstjanster som omfattas av klass 35.

44 Som meddelades ungefir 2 manader fore de 6verklagade domarna.
45 Se forslag till avgérande av generaladvokaten Wahl i malet EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punkt 54).

46 Se dven de begransade undantag som medges i artikel 48.2 i férordning nr 207/2009, forutsatt att éndringen inte vésentligen éndrar varumaérket
sd som det ursprungligen registrerats eller utokar forteckningen Gver varor eller tjanster (vad giller sistndmnda forbehall, se dérvidlag
artikel 43.2 i den foérordningen).

47 T artikel 43.2 i forordning nr 207/2009 forbjuds uttryckligen en utdkning av forteckningen Gver varor eller tjanster.

48 Eftersom det enligt min mening i sjilva verket skulle vara omgjligt att uppta alla kinda varor eller till och med varuslag i en férteckning har alla
forteckningar en begransande verkan.

49 Se, analogt, forslag till avgérande av generaladvokaten Campos Sénchez-Bordona i mélet Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571,
punkterna 67 och 68).
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b) Tilldmpning av domen i mdlet Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte pad tjdnster som tillhandahdlls
av shoppinggallerior med avseende pd EU-figurmdrket nr 3618857

88. Tulliallan anser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning nér den tillimpade
domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425),
eftersom detta mal specifikt gillde specifikationen av detaljhandelstjinster medan de éldre
varumirkena som det ror sig om i de aktuella 6verklagandena avser tjanster som tillhandahalls av
shoppinggallerior.

89. I detta avseende anger Tulliallan att den upprepar sina argument vid tribunalen som anforts den
22 mars 2016.

90. Jag anser att detta argument inte bor upptas till provning, eftersom Tulliallan har &sidosatt
artikel 169.2 i domstolens rattegangsregler. Tulliallan har inte angett just de punkter i de 6verklagade
domarna som har bestritts. Det ska vidare erinras om att ett dverklagande som inte innehaller nagot
argument som sérskilt syftar till att visa att det har skett en felaktig rattstillimpning i den 6verklagade
domen och som endast aterger grunder och argument som redan har anforts vid tribunalen inte
uppfyller detta krav.*

91. Tulliallan anser vidare eller i andra hand att domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkerérkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ar begrénsad till sin omfattning och att den inte kréver
att varorna eller varuslagen specificeras nér det giller tjdnster som tillhandahalls av shoppinggallerior.

92. Jag anser att detta péstiende, som i sjilva verket endast avser EU-figurmirke nr 3618857,” &r
verkningslost och att Tulliallan inte kan vinna framgéng med detta pastaende.

93. I punkt 34 i de 6verklagade domarna konstaterade tribunalen att begreppet "detaljhandelstjdnst”,
sasom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425), med beaktande av lydelsen av klass 35, dven omfattar de handelstjanster som
tillhandahalls av en galleria.

94. Jag hyser emellertid allvarliga tvivel om huruvida tribunalens slutsats ar korrekt.

95. I detta avseende bor noteras att domstolen i punkt 34 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425) slog fast att ”syftet med detaljhandel &r forsiljning av
varor till konsumenter. Denna handel inbegriper, forutom den rattsakt som forsiljningen utgor, alla
dtgirder som ndringsidkaren tar till for att locka till att en saddan réttsakt kommer till stand. Denna
verksamhet inbegriper bland annat att vdlja ut det varusortiment som skall bjudas ut till forsdljning
och att erbjuda olika prestationer som dr avsedda att fi konsumenten att ingd ndmnda rattsakt med

handlaren i fréga, hellre 4n med en konkurrent”.

96. Det framgér klart av domstolens enhetliga tolkning® av “detaljhandelstjanster” som omfattas av
klass 35 att dessa tjanster emellertid inte kan tillimpas pa tjanster som tillhandahalls av
shoppinggallerior, eftersom den enhet som tillhandahaller dessa tjénster i sjdlva verket inte handlar
med varorna i fraga. Enheten i fraga tillhandahaller i stéllet tjénster till den som handlar med varorna

50 Dom av den 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies m.fl./kommissionen (C-312/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:235, punkterna 31 och 35).

51 De tjdnster som omfattas av klass 35 har foljande beskrivning for det varumirket: "Marknadsforing, reklam och annonsverksamhet och
motsvarande informationstjdnster, sammanforande, till andras fordel, av olika varor, vilket gor det mdjligt for kunder att pad ett bekvimt sdtt se
och kopa dessa varor i en rad av butiker for allmédnna handelsvaror”. Min kursivering.

52 Min kursivering.
53 Se dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 33).
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som enligt min mening skiljer sig klart fran detaljhandelstjanster som omfattas av klass 35 och som
foreskrivs pa ett annat stille i en annan klass. Tjanster som tillhandahalls av shoppinggallerior kan
foljaktligen innefatta uthyrning av butiker som omfattas av klass 36 och tillhandahallande av reklam-
och annonsverksamhet som omfattas av klass 35.

97. Trots mina tvivel i fraga om huruvida tjanster som tillhandahalls av shoppinggallerior ingar i
begreppet detaljhandel som omfattas av klass 35, kan konstateras att Tulliallan sjilv inte tillrackligt
har bestridit tribunalens avgorande i punkt 34 i de 6verklagade domarna i de aktuella 6verklagandena,
och att varken EUIPO eller BF har ingett anslutningsoverklagande mot det avgorandet.

98. Eftersom Tulliallan inte pa ett tillfredsstillande sétt har 6verklagat tribunalens avgérande om att de
tjanster som tillhandahalls av shoppinggallerian omfattas av begreppet detaljhandel i klass 35, anser
jag att domstolen i forevarande mal inte kan upphdva tribunalens konstaterande i punkt 72 i de
overklagade domarna, att kravet att precisera vilka varor eller varuslag som omfattas av
detaljhandelstjénster som aterfinns i punkt 50 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkerédrkte (C-418/02, EU:C:2005:425), dven giller for tjanster som tillhandahalls av
shoppinggallerior. Det skulle vara orimligt att godta att tjdnster som tillhandahélls av
shoppinggallerior ingar i begreppet detaljhandelstjinster i klass 35, utan att krdva specificering av de
varor eller varuslag som detaljhandelstjansterna i klass 35 beror i enlighet med de tydliga villkoren i
punkt 50 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerarkte (C-418/02,
EU:C:2005:425). Jag anser dérfor att domstolen inte kan dra slutsatsen att tribunalen gjorde en felaktig
bedémning i punkt 71 i de 6verklagade domarna nér den konstaterade att avsaknaden av en precisering
inte gor det mojligt att faststilla att de tjanster som omfattas av det dldre varumarket, i forevarande fall
EU-figurmirket nr 3618857 och de varor som omfattas av de sokta varumérkena, liknar varandra och
att det foljaktligen finns en risk for forvaxling.

99. Jag anser darfor att talan ska bifallas savitt avser den tredje grunden vad giller det brittiska

varumarket nr 2314342, det brittiska varumarket nr 2314343 och det brittiska varumarket nr 2330341
och avvisas vad giéller EU-figurmarke nr 3618857.

V. Forslag till avgorande

100. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen beslutar féljande:

— talan ska vad avser den tredje grunden delvis underkénnas och delvis avvisas,

— talan ska bifallas i forhallande till det brittiska varumarket nr 2314342, det brittiska varumarket
nr 2314343 och det brittiska varumérket nr 2330341 och tribunalens dom av den
6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16,
EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE
ORIGINAL) (T-121/16, ej publicerad, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington
Fashion (Burlington), (T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871) och Tulliallan Burlington/EUIPO —
Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) ska foljaktligen
upphaévas,

— talan ska ogillas pa den tredje grunden vad giller EU-figurmarket nr 3618857,

— malet ska aterforvisas till tribunalen och

— domstolen ska forordna om att beslut om réttegdngskostnaderna ska ansta.

54 Se punkt 34 i den 6verklagade domen.
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