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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)

den 4 mars 2020*

"Overklagande — EU-varumirke — Foérordning (EG) nr 207/2009 — Ord- och figurmirkena
'‘BURLINGTON’ — Invidndning av innehavaren av de éldre ord- och figurmarkena 'BURLINGTON’ och
‘BURLINGTON ARCADE’ — Artikel 8.1 b — Risk for forvixling — Nicedverenskommelsen — Klass 35 —

Begreppet 'detaljhandelstjanster’ — Artikel 8.4 — Obehorigt bruk — Artikel 8.5 — Renommé —
Bedomningskriterier — Likhet mellan de berorda varorna eller tjansterna — Avslag pa invindningen”
I de forenade malen C-155/18 P-C-158/18 P,

angdende fyra overklaganden enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs
den 22 februari 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, Saint Helier (Jersey), foretritt av A. Norris, barrister,
sokande i malen C-155/18 P-C-158/18 P,
i vilket de andra parterna ér:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av M. Fischer och D. Botis,
bada i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,
Burlington Fashion GmbH, Schmallenberg (Tyskland), foretrétt av A. Parr, Rechtsanwiltin,
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Vilaras samt domarna S. Rodin, D. Svaby, K. Jirimée
(referent) och N. Picarra,

generaladvokat: G. Hogan,
justitiesekreterare: handlaggaren M. Longar,
efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 10 april 2019,

och efter att den 26 juni 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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foljande

Dom

Tulliallan Burlington Ltd har yrkat att domstolen ska upphéva Europeiska unionens tribunals dom av
den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16,
EU:T:2017:873), dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion
(BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, e publicerad, EU:T:2017:872), dom av den
6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ej
publicerad, EU:T:2017:871), och dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO -
Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) (nedan gemensamt
kallade de 6verklagande domarna). Genom dessa domar ogillade tribunalen talan i dessa mél rérande
ogiltigforklaring av fyra beslut som meddelats av fjarde overklagandendmnden vid Europeiska
unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 11 januari 2016 (drenden R 94/2014-4, R
2501/2013-4, R 2409/2013-4 och R 1635/2013-4) (nedan gemensamt kallade de omtvistade
besluten), angéende fyra invandningsforfaranden mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion
GmbH.

Tillampliga bestimmelser

Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), dndrades genom radets férordning (EG)
nr 1891/2006 av den 18 december 2006 om gemenskapsvarumirken (EUT L 386, 2006, s. 14) (nedan
kallad forordning nr 40/94).

Forordning nr 40/94, i dess éndrade lydelse, upphévdes och ersattes av radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumirken] (kodifierad version) (EUT L 78, 2009, s. 1),
som trddde i kraft den 13 april 2009. Forordning nr 207/2009 éndrades genom Europaparlamentets
och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som triadde
i kraft den 23 mars 2016. Forordning nr 207/2009, i dndrad lydelse, har upphéavts och ersatts, med
verkan fran den 1 oktober 2017, genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av
den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Med hinsyn till datumen for ingivandet av ansokningarna om registrering av de sokta varumarkena,
det vill sdga den 19 augusti 2008 for registreringarna nr 982020 och nr 982021, den 2 april 2009 for
registrering nr 1007952 och den 8 september 2009 for registrering nr 1017273, vilka &dr avgorande for
faststédllandet av tillimplig materiell rétt, ska forevarande mal avgoras dels med tillimpning av
forfarandebestimmelserna i forordning nr 207/2009, dels med tillimpning av de materiella
bestimmelserna i forordning nr 40/94 for registreringarna nr 982020, nr 982021 och nr 1007952 samt
av de materiella bestimmelserna i forordning nr 207/2009 for registrering nr 1017273. De materiella
bestimmelser i dessa tva forordningar som ar relevanta for forevarande tvist ar i huvudsak identiska.

I artikel 8 i forordning nr 40/94, med rubriken "Relativa registreringshinder”, vars bestimmelser aterges
i artikel 8 i forordning nr 207/2009, foreskrevs foljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumaérke invinder ska det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras
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b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumérkena ér identiska eller dr 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 varumarket.

4. Efter invindning fran innehavaren av ett icke registrerat varumérke eller av ett annat kdnnetecken
som anvédnds i ndringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning, far det varumérke som ansékan
avser inte registreras om och i den méan det finns gemenskapslagstiftning eller tillimplig nationell
lagstiftning om detta kdnnetecken,

a) ritten till tecknet har forvirvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av
gemenskapsvarumarket eller i forekommande fall tidpunkten fér den prioritet som aberopas som
grund for ansdkan om registrering av gemenskapsvarumaérket eller,

b) tecknet ger innehavaren rétt att forbjuda anvéandning av ett yngre varumarke.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det
varumérke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det ar identiskt med eller liknar
det édldre varumaérket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det
aldre varumaérket dr registrerat, nir — i fraga om ett dldre gemenskapsvarumirke — det &ar ként i
gemenskapen, eller, nir — i friga om ett dldre nationellt varumdrke — det &r kdnt i medlemsstaten
i fraga, och anviandningen av det varumirke som ansokan avser utan skéilig anledning skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumirkets sarskiljningsformaga eller

z”n

renomme.

Punkterna 1-3 i artikel 43 i forordning nr 40/94, som har rubriken "Prévning av invdndningen” — vilka
aterges i artikel 42 i forordning nr 207/2009 — har foljande lydelse:

”1. Vid sin prévning av en invandning skall byran vid behov anmoda parterna att inom viss tid och sa
ofta som det dr nodviandigt avge yttrande Over skrivelser som Ovriga parter givit in eller som byran
upprattat.

2. Pa begdran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumairke vilken gjort en
invdndning, ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumérket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansokan om gemenskapsvarumiérke verkligen har anvéints inom
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och som ldggs till stod for
invdndningen, eller for att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt att det aldre
gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av sadan
bevisning ska inviandningen avslas. Om det dldre gemenskapsvarumairket endast har anvints for en del
av de varor eller tjanster for vilka det registrerats, skall det vid provning av invdndningen anses vara
registrerat endast for denna del av varorna eller tjénsterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nér det giller de éldre nationella varumérken som avses i artikel 8.2 a),
varvid anvdndningen i den medlemsstat i vilken det &ldre nationella varumairket skyddas skall
motsvara anvindning i gemenskapen.”

I artikel 44 i forordning nr 40/94, med rubriken ”Aterkallelse, begrinsning och #ndring av ansokan”,
vars bestimmelser aterges i artikel 43 i forordning nr 207/2009, foreskrevs foljande:

”1. Sokanden kan ndr som helst aterkalla sin ansdkan om gemenskapsvarumirke eller begrinsa den

déri ingdende forteckningen Over varor eller tjanster. Om ansokan redan har offentliggjorts ska
aterkallelsen eller begransningen ocksa offentliggoras.
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2. I andra avseenden kan en ansokan om gemenskapsvarumarke éndras pa begéran av sokanden endast
savitt avser réttelse av sokandens namn och adress, sprakliga fel, skrivfel eller andra uppenbara fel,
forutsatt att sadan rittelse inte vidsentligen dndrar varumaérket eller utdkar forteckningen Gver varor
eller tjanster. Néar dndringarna paverkar atergivningen av varumairket eller forteckningen 6ver varor
eller tjanster och dndringarna sker efter offentliggérandet av ansokan, ska ansokan offentliggoras i sin
andrade lydelse.”

I artikel 63.2 i forordning nr 207/2009, som &terfinns i avdelning VII, med rubriken "Overklaganden”,
foreskrivs foljande:

"Vid provningen av 6verklagandet ska dverklagandendamnden vid behov anmoda parterna att inom viss
tid avge yttrande 6ver skrivelser fran 6verklagandendmnden eller inlaga fran annan part.”

I artikel 75 i forordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"[EUIPO:s] beslut ska innehalla beslutets grunder. Beslut far endast grunda sig pa omstédndigheter som
parterna har haft tillfille att yttra sig over.”

Artikel 76 i samma forordning har foljande lydelse:

”1. Vid forfarande infor [EUIPO] ska denna utan sarskilt yrkande prova sakforhallandena; dock ska i
drenden om relativa registreringshinder prévningen vara begrénsad till vad parterna aberopat och
yrkat.

2. [EUIPO] behover inte beakta omstiandigheter eller bevis som part inte &beropat eller ingivit i ratt
tid.”

I artikel 151.1 och 151.2 i férordningen foreskrivs foljande:

”1. En internationell registrering som designerar [Europeiska unionen] ska, fran och med
registreringsdagen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller fran och med dagen fér den pafdljande
designeringen av [unionen] enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, ha samma verkan som en
ansOkan om [EU-varumarke].

2. Om ingen underrittelse om végrat skydd har lamnats enligt artikel 5.1 och 5.2 i Madridprotokollet
eller om en sddan vdgran har aterkallats, ska den internationella registreringen av ett varumirke som
designerar [unionen], fran och med den dag som ndmns i punkt 1, ha samma verkan som
registreringen av ett varumérke som [EU-varumaérke].”

I artikel 156.1-156.3 i samma forordning foreskrivs foljande:

”1. Internationella registreringar som designerar [unionen] ska goras till foremal for invindning pa
samma sétt som offentliggjorda ansokningar om [EU-varumarken)].

2. En anmilan om invdndning ska registreras inom tre manader efter den sexmanadersperiod som
folijer pa dagen for offentliggérandet enligt artikel 152.1. Invdndningen ska inte anses som

vederborligen framstalld forran invédndningsavgiften har betalats.

3. Vigrat skydd ska motsvara avslag pa en ansokan om [EU-varumaérke].”
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Regel 19 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), i dess lydelse
enligt kommissionens forordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4), har
rubriken "Dokumentation av invandningen”. I regel 19.1 foreskrivs foljande:

"[EUIPO] skall ge den invindande parten mdjlighet att lagga fram fakta, bevis och argument till stod
for invandningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lamnats in enligt
regel 15.3 inom den tid som byrédn bestimmer ...”

Regel 50.1 i den forordningen har foljande lydelse:

"Savida inte annat anges skall bestimmelserna om forfaranden vid den avdelning som har fattat det
beslut mot vilket 6verklagandet riktas gélla for besvérsforfaranden i tillampliga delar.

Om overklagandet giller ett beslut av invdndningsenheten, skall nimnden begrdnsa prévningen av
overklagandet till de sakforhallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som faststéllts av
invindningsenheten i enlighet med forordningen och dessa regler, savida inte ndmnden anser att
ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis bor beaktas enligt artikel [76.2 i forordning
nr 207/2009].”

Nice6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjanster for
varumarkesregistrering, med &ndringar och tilligg (nedan kallad Niceoverenskommelsen), slots pa
grundval av artikel 19 i Pariskonventionen for skydd av den industriella &ganderdtten, som
undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och dndrad
den 28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305), enligt
vilken unionsldnderna forbehaller sig riatten att separat tréffa siarskilda 6verenskommelser sinsemellan
for skydd av den industriella dganderétten.

Klass 35 i den klassificering som dérvid har faststéllts upptar foljande tjanster:
”Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster.”
I den forklarande anmérkningen till denna klass anges foljande:

"Klass 35 omfattar huvudsakligen tjanster utforda av personer eller organisationer vars framsta syfte ar
att:

1. ge hjdlp vid drift eller ledning av affdrsforetag, eller

2. ge hjilp vid skotsel av affirsataganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett
industriellt eller kommersiellt foretag,

och dven tjanster som utfors av reklamforetag som huvudsakligen producerar information till
allménheten, tillkdnnagivanden eller meddelanden via olika distributionskanaler och for varor och
tjianster av alla slag.

Denna klass omfattar sérskilt:
— tjdnster dir man sammanstiller ett varusortiment till forman for andra (med undantag for
transporter av varorna) sd att kunder enkelt kan se och kopa varorna; sddana tjanster kan

tillhandahallas via detaljhandel, partihandel, forsdljningsautomater, postorderkataloger eller
elektroniska medier, till exempel via webbplatser eller tvshoppingprogram;
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— tjdnster dir man registrerar, aterger, utarbetar, sammanstiller eller systematiserar skriftliga
uppgifter och dven sammanstéller matematiska eller statistiska data,

— reklambyratjanster och tjanster som exempelvis distribution av tryckt reklammaterial (direkt eller

per post) eller distribution av varuprover. Denna klass kan dven omfatta reklam i samband med
andra tjanster exempelvis bankldneverksamhet och radioreklam.

Bakgrund till tvisten och de omtvistade besluten

18 Bakgrunden till tvisten kan, savitt framgar av de overklagade domarna, sammanfattas enligt f6ljande.
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19 Den 20 november 2008, den 13 augusti 2009 och den 12 november 2009 ingav intervenienten vid
tribunalen, Burlington Fashion, ansokningar om skydd inom Europeiska unionen for foljande
internationella registreringar:

— internationell registrering nr 1017273 som designerar unionen och som ger skydd foér nedan
atergivna figurmarke:

< Burlington

— den internationella registreringen nr 1007952 som designerar unionen och som ger skydd fér nedan
atergivna figurmarke:

— den internationella registreringen nr 982021 som designerar unionen och som ger skydd for nedan
atergivna figurmarke:

— den internationella registreringen nr W982020 som designerar unionen och som ger skydd for
ordmirket BURLINGTON.

ECLIL:EU:C:2020:151 7
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De varor for vilka skydd har sokts omfattas av klasserna 3, 14, 18 och 25 i Nice6verenskommelsen och
motsvarar foljande beskrivning for respektive klass:

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

klass 14: "Juvelerarvaror, ur”,
klass 18: "Lader och laderimitationer, det vill siga resvéskor, viskor (ingdende i denna klass); sma
ladervaror (ingdende i denna klass), bland annat portmonnier, planbocker, nyckelfodral, paraplyer

och parasoller”, och

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

Den 12 augusti 2009, den 17 maj 2010 och den 16 augusti 2010, framstéllde Tulliallan Burlington, med
stod av artikel 41 i forordning nr 207/2009, en invdndning mot registrering av de angripna
varumirkena for de varor som ingick i klasserna 3, 14 och 18. Inviandningen grundades bland annat
pa behovet av att skydda nedan angivna varumirken och dldre rattigheter som Tulliallan Burlington
var innehavare av.

Ordmirket BURLINGTON, som registrerats i Forenade kungariket under nr 2314342 den
5 december 2003 och som i vederborlig ordning fornyats den 29 oktober 2012, for tjanster i
foljande klasser:

— klass 35: "Uthyrning och hyrkép av annonsutrymmen, anordnande av utstillningar for foretags-
eller reklamdndamal, anordnande av méssor for kommersiella &ndamél, marknadsforing, reklam
och annonsverksamhet och motsvarande informationstjanster, sammanforande, fér andras
rakning, av olika varor, vilket gor det mojligt for kunder att pa ett bekvamt sétt se och kopa
dessa varor i allménna detaljhandelsbutiker”, och

— klass 36: "Uthyrning av butiker och kontor; hyrkop eller forvaltning av fastigheter; hyrkop av
byggnader eller utrymme i eller mellan byggnader; fastighetsforvaltning; informationstjanster
avseende uthyrning av  butiker och kontor; fastighetstjanster; fondinvesteringar;
virdepappersfonder”.

Ordmirket BURLINGTON ARCADE, som registrerats i Forenade kungariket under nr 2314343
den 7 november 2003 och som i vederborlig ordning fornyats den 29 oktober 2012, for tjanster i
klasserna 35 och 36 i Niceoverenskommelsen samt for tjanster i klass 41 i denna 6verenskommelse
som motsvarar foljande beskrivning: "Underhéllningstjénster; anordnande av tavlingar; anordnande
av utstillningar; tillhandahallande av fritidsinformation; framforande av liveforestéllningar;
upplatande av sportanlidggningar; tillhandahédllande av live-musik och live-underhéllning;
upplatande av anldggningar for livebandforestéllningar; tillhandahallande av liveunderhallning;
tillhandahallande av live-musik; tillhandahallande av live-musikupptradanden; tillhandahallande av
liveforestéllningar”.
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— Nedanstaende figurmairke, registrerat i Forenade kungariket den 7 november 2003 under nummer
2330341 och vederborligen fornyat den 25 april 2013, avseende ovanndmnda tjanster som omfattas
av klasserna 35, 36 och 41 i Nicedverenskommelsen:

BURLINGTON
ARCADE

— EU-figurmérket nr 3618857, som registrerades den 16 oktober 2006 och som efter
ogiltighetsforfarande nr 8715 C dr begréansat till tjanster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41 i
Niceoverenskommelsen:

BURLINGTON
ARCADE

— klass  35: ”marknadsforing, reklam och  annonsverksamhet och  motsvarande
informationstjénster; sammanforande, for andras rakning, av olika varor, vilket gor det mojligt
for kunder att enkelt se och kopa dessa varor i allmdnna detaljhandelsbutiker”,

— klass 36: "uthyrning av butiker och kontor; hyrkop eller forvaltning av fastigheter; hyrkop av
byggnader eller utrymme i eller mellan byggnader; fastighetsforvaltning; informationstjanster
avseende uthyrning av butiker”, och

— klass 41: "underhallningstjanster, tillhandahallande av liveunderhéllning”.

22 Till stod for invindningen aberopades artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i férordning nr 207/2009.
23 I beslut av den 10 juli, den 8 oktober, den 8 november och den 22 november 2013 provade
invindningsenheten invindningarna enbart pa grundval av det dldre EU-varumaérket nr 3618857 och

bif6ll invdndningarna fér de omstridda varorna i klasserna 3, 14 och 18 samt forpliktade
intervenienten att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Burlington Fashion 6verklagade invdndningsenhetens beslut till EUIPO den 20 augusti, den 3 och den
11 december 2013 samt den 2 januari 2014 med stod av artiklarna 58—64 i forordning nr 207/2009.

Genom de omtvistade besluten upphdvde EUIPO:s fjarde overklagandenimnd invandningsenhetens
beslut och avslog invdndningarna.

I de omtvistade besluten fann fjarde 6verklagandendmnden, for det forsta, betriffande tillimpningen av
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att det var styrkt att de dldre varumérkena atnjot renommé inom
det relevanta omradet med avseende pa de tjinster som omfattades av klasserna 35 och 36 i
Niceoverenskommelsen, dock med undantag for tjansten “sammanforande, for andras rakning, av olika
varor, vilket gor det mojligt for kunder att enkelt se och kopa dessa varor i allménna
detaljhandelsbutiker”. Betraffande det registreringshinder som anges i artikel 8.4 i samma forordning
fann o6verklagandendmnden, for det andra, att Tulliallan Burlington inte hade visat att villkoren var
uppfyllda for att det skulle anses vara fraga om en vilseledande framstillning och skada med avseende
pa omsittningskretsen. For det tredje ansag Overklagandendmnden, angdende grunden med stod av
artikel 8.1 b i ndimnda forordning, att de aktuella varorna och tjansterna var av olika slag och att det
inte foreldg nagon risk for forvixling mellan dem, trots att de ifrdgavarande varumirkena liknar
varandra.

Malen vid tribunalen och de 6verklagade domarna

Genom fyra ansokningar som inkom till tribunalens kansli den 23 mars 2016 6verklagade Tulliallan
Burlington de omtvistade besluten.

Till stod for overklagandet aberopade Tulliallan Burlington tre grunder. Den forsta grunden avsag ett
asidosédttande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, ett forfarandefel och ett asidosédttande av
forfaranderegler. Den andra grunden avsag ett asidosdttande av motiveringsskyldigheten, ett
asidoséttande av rétten att yttra sig och ett asidosittande av artikel 8.4 i nyssndmnda férordning. Den
tredje grunden avsag ett asidoséttande av artikel 8.1 b i denna férordning.

I de 6verklagade domarna, vars domslut och motivering dr identiska, underkiande tribunalen Tulliallan
Burlingtons samtliga grunder.

Niar det giller den forsta grunden papekade tribunalen i punkt 28 i de oOverklagade domarna att
overklagandendmnden ansett att det betriffande detaljhandelstjansten som omfattas av klass 35 i
Niceoverenskommelsen inte var styrkt att de dldre varumairkena étnjot renommé.

I punkt 33 i de o6verklagade domarna fann tribunalen att den tolkning som domstolen gjorde i
punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) (nedan kallad domen i malet Praktiker), utgor hinder for EUIPO:s uppfattning att de
tjdnster som erbjuds inom ramen for en galleria huvudsakligen ar begriansade till tjdnster avseende
uthyrning och forvaltning av fastigheter och att de kunder som dessa tjanster riktar sig till foljaktligen
bestar framst av personer som dr intresserade av att hyra de butiker eller kontorslokaler som ligger i en
galleria.

Tribunalen drog hérav, i punkt 34 i de Overklagade domarna, slutsatsen att begreppet
“detaljhandelstjénster”, sdsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen i malet Praktiker, med
hansyn till ordalydelsen i klass 35 i Nicedverenskommelsen, dven omfattar forsiljningstjanster som
erbjuds inom ramen for en galleria. I foljande punkt i de 6verklagade domarna slog tribunalen fast att
fjarde overklagandendmndens restriktiva tolkning av begreppet "detaljhandelstjénster” var felaktig och
att Tulliallan Burlington kunde &beropa skyddet for de dldre varumérkenas renommé med avseende
péa samtliga tjanster som omfattas av klass 35.
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Efter att i punkterna 37-42 i de dverklagade domarna ha erinrat om domstolens praxis avseende det
skydd for kdnda varumérken som foreskrivs i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, fann tribunalen, i
punkt 43 i de 6verklagade domarna, att Tulliallan Burlington i férevarande fall inte hade lagt fram
samstaimmiga uppgifter vid fjarde overklagandendmnden eller vid tribunalen som gjorde det mojligt
att dra slutsatsen att anvdandningen av de sokta varumairkena skulle dra otillborlig fordel av de &ldre
varumadrkenas sirskiljningsféormaga eller renommé. I de foljande punkterna i de dverklagade domarna
papekar tribunalen att dven om Tulliallan Burlington har understrukit att dess édldre varumérken ar
"néstan unika”, har Tulliallan Burlington inte anfort nagra specifika omstidndigheter till stod for att
anviandningen av de sokta varumirkena skulle minska attraktionskraften hos de éldre varumarkena.

Vad giller det pastadda forfarandefel som de omtvistade besluten pastas vara behéftade med, papekade
tribunalen, i punkt 46 i de overklagade domarna, att EUIPO:s instanser i vederborlig ordning hade
beaktat Tulliallan Burlingtons synpunkter. Tribunalen underkdnde dérfér invdndningen sasom
ogrundad.

Vad giller den andra grunden underkédnde tribunalen inledningsvis Tulliallan Burlingtons argument
avseende dsidosdttande av motiveringsskyldigheten och asidosdttande av rétten att yttra sig. I punkt 53
i de overklagade domarna fann tribunalen ndrmare bestimt att Tulliallan Burlington hade haft
mojlighet att yttra sig over de villkor som anges i artikel 8.4 i féorordning nr 207/20009.

Tribunalen fann i detta avseende, i punkterna 54 och 55 i de Gverklagade domarna, att dven om
Tulliallan Burlington vid fjarde overklagandendmnden inte utvecklat den invdndning som bolaget
sjalvt hade dberopat under invindningsforfarandet, det vill sidga asidosattande av artikel 8.4 i férordning
nr 207/2009, kunde overklagandendmnden inte klandras for att inte ha begirt kompletterande
synpunkter fran parterna i detta avseende.

Direfter konstaterade tribunalen, efter att i punkterna 5658 i de 6verklagade domarna ha erinrat om
rattspraxis avseende villkoren i artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 och rittspraxis avseende
bevisbordan, att Tulliallan Burlington inte hade inkommit med de uppgifter om de faktiska eller
rattsliga omstédndigheterna som var nodviandiga for att styrka att villkoren for att tillimpa denna
bestimmelse var vederborligen uppfyllda. Tulliallan Burlington hade vid fjarde 6verklagandendmnden
endast hiavdat att bolaget vidholl de argument som framforts vid invandningsenheten.

Tribunalen underkénde saledes den andra grunden med motiveringen att fjarde dverklagandendmnden
hade gjort en riktig bedomning nér den fann att Tulliallan Burlington inte hade visat att villkoren for
att inleda forfaranden om renommésnyltning var vederborligen uppfyllda.

Nar det giller den tredje grunden fann tribunalen, efter att ha erinrat om rittspraxis avseende risken
for forvaxling, i punkterna 66—68 i de overklagade domarna, att fjarde 6verklagandendmnden hade
gjort en riktig bedomning nir den fann att de varor som avsiags med de sokta varumérkena inte var av
liknande slag som de tjanster som de &ldre varumirkena avsag och som omfattas av klasserna 35
och 36 i Niceoverenskommelsen. Vad ndrmare bestamt géller klass 35 erinrade tribunalen, i punkt 70
i de overklagade domarna, om att unionsdomstolen slagit fast att det for detaljhandelstjanster ar
nodvindigt att de varor som utbjuds till forsédljning ar noggrant specificerade. Tribunalen hénvisade i
detta avseende till domen i maélet Praktiker (punkt 50) och till dom av den 24 september 2008,
Oakley/harmoniseringskontoret — Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, punkt 44).

Eftersom det inte angavs vilka varor som kunde séljas i de olika butiker som finns i en galleria som
gallerian Burlington Arcade, var det enligt tribunalen inte mojligt att faststidlla om de tjdnster som
omfattas av de édldre varumarkena och de varor som omfattas av de sokta varumairkena &r av liknande
slag eller om de kompletterade varandra. Av detta drog tribunalen, i punkt 72 i de 6verklagade
domarna, slutsatsen att Tulliallan Burlingtons argument, att det inte dr nodvéndigt att precisera de
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berorda varorna, eftersom begreppet "detaljhandelstjanster”, sasom det tolkats av domstolen i punkt 34
i domen i malet Praktiker, med héansyn till ordalydelsen i klass 35 i Nicedverenskommelsen omfattar de
forsédljningstjanster som erbjuds inom ramen for en galleria.

Tribunalen fann, i punkt 74 i de dverklagade domarna, att ett av de nodvandiga villkoren som anges i

artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte var uppfyllt och att den tredje grunden skulle underkannas.
Talan skulle ddrmed ogillas i sin helhet i samtliga mal.

Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden
Tulliallan Burlington har yrkat att domstolen ska
— upphéva de dverklagade domarna i den del 6verklagandena av de omtvistade besluten ogillades,

— ogiltigférklara de omtvistade besluten eller, i andra hand, aterforvisa malen till tribunalen for
avgorande i enlighet med domstolens dom, och

— forplikta EUIPO och Burlington Fashion att ersdtta rattegdngskostnaderna.

EUIPO har yrkat att domstolen ska

— upphédva de overklagade domarna i den del tribunalen ogillade talan i de mal som grundades pa
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 och de tre dldre brittiska varumérkena nr 2314342, 2314343
och 2330341,

— ogilla 6verklagandena i 6vrigt, och

— forplikta vardera parten att bira sina riattegdngskostnader.

Burlington Fashion har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandena i deras helhet,

— forplikta Tulliallan Burlington att ersitta de rattegangskostnader och utgifter som Burlington
Fashion har haft vid domstolen, tribunalen och i forfarandena vid fjarde 6verklagandendmnden.

Domstolens ordférande beslutade den 12 juni 2018 att forena malen vad giller det skriftliga och
muntliga forfarandet samt domen.

Provning av overklagandena

Tulliallan Burlington har till stod for sina 6verklaganden aberopat tre grunder som &r identiska i de
fyra aktuella malen. Den forsta grunden avser &sidosittande av artikel 8.5 i féorordning nr 207/2009,
den andra grunden avser asidosittande av artikel 8.4 i denna férordning och den tredje grunden avser
asidosdttande av artikel 8.1 b i samma forordning.
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Den forsta grunden

Parternas argument

Tulliallan Burlington har i den forsta grunden gjort gillande ett asidosédttande av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 savitt avser invindningen grundad pa skadlig inverkan pa ett dldre varumarkes
renommé.

Denna grund bestér av tre delar.

I den forsta grundens forsta del har Tulliallan Burlington gjort gillande att tribunalen, med hénsyn till
bevisningen avseende arten och omfattningen av detta renommé, borde ha slagit fast, pa grundval av
en helhetsbedomning 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) att omsittningskretsen skulle kunna fa
uppfattningen att det finns ett samband mellan de dldre varumérkena och de sokta varumarkena.

Tjanster som erbjuds inom ramen for en galleria krdver ndmligen en interaktion med
slutkonsumenterna av de varor som siljs i butikerna. Detaljhandlarna i gallerian och deras varor
kommer att vinna prestige pa grund av att de associeras med gallerian Burlington Arcade och
konsumenterna forknippar de dldre varumirkena med tillhandahallandet av lyxartiklar, sasom bland
annat smycken, lddervaror och parfymer.

I stillet for att konstatera att det finns ett samband mellan de &ldre varumirkena och de sokta
varumairkena, borde tribunalen ha undersokt den skada som &samkats sdrskiljningsformagan och den
otillborliga fordel som dragits av denna sarskiljningsformaga.

Tulliallan Burlington har i den forsta grundens andra del, som avser urvattning av
sarskiljningsformagan och den otillborliga fordel som dragits av denna sirskiljningsformaga, gjort
gillande att tribunalen, i punkterna 36-44 i de 6verklagade domarna, fann att Tulliallan Burlington
inte hade styrkt att sdrskiljningsformégan hade urvattnats eller att en sadan fordel dragits mot
bakgrund av de kriterier som faststillts i angiven réttspraxis.

Tribunalens tillvigagédngssiatt i punkterna 44 och 45 i de Overklagade domarna &r — felaktigt —
strangare dn vad som krdvs enligt rdttspraxis. Tribunalen beaktade saledes renomméet hos
varumérkena for de butiker som finns i gallerian, trots att detta saknar relevans. Tribunalen beaktade
pa samma sitt den omstidndigheten att ordet "Burlington” dven var namnet pa andra mycket kdnda
platser, trots att den inte forfogade 6ver nagra bevis rorande dessa platsers eventuella renommé, vilket
ledde till att den uppstillde ett beviskrav som var omojligt att uppna. Tribunalen foljde saledes inte
domstolens tillvigagéngssitt i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655).

Tribunalen beaktade saledes inte den relevanta bevisning som ingetts vid denna instans och som &ven
aberopades vid fjarde 6verklagandendmnden, vilken var tillracklig enligt domstolens praxis (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 43).

I den forsta grundens tredje del har Tulliallan Burlington vid domstolen upprepat en av de grunder
som bolaget aberopat till stod for sina yrkanden om ogiltigforklaring av de omtvistade besluten, enligt
vilken fjarde o6verklagandendmnden, och dérefter tribunalen, inte beaktade de argument som hade
anforts vid den.

Burlington Fashion har yrkat att den forsta grunden ska ogillas i sin helhet.

ECLIL:EU:C:2020:151 13



57

58

59

60

61

62

63

64

Dowm Av DEN 4. 3. 2020 — FORENADE MALEN C-155/18 P-C-158/18 P
TULLIALLAN BURLINGTON/EUIPO

Vad giller den forsta grundens tva forsta delar anser motparten att Tulliallan Burlington inte har
forklarat varfor det foreligger en risk for otillborlig fordel eller forfang nér det géller varorna i klasserna
3, 14 och 18 i Nicedverenskommelsen. For det forsta kan det inte anses att de dldre varumarkena &r
unika, eftersom Burlington Fashion sedan ldnge &dven har anvéint ett identiskt eller liknande
kdannetecken i samband med ett antal olika varor. For det andra har Tulliallan Burlington inte lagt
fram nagon bevisning avseende sambandet mellan de kdnnetecken som skyddas av de éldre
varumirkena och gallerian Burlington Arcade.

Tribunalen kan inte heller kritiseras for att ha alagt Tulliallan Burlington en hogre bevisstandard &én
den som foljer av réttspraxis. Enligt denna rattspraxis ska invandaren visa att tva sjilvstandiga villkor &r
uppfyllda, nédmligen dels att det kinda varumirkets profil och identitet ska vara spridda ur
omsittningskretsens synvinkel, dels att omsittningskretsens ekonomiska beteende forandras.
Tribunalen gjorde emellertid en riktig bedomning nir den i punkt 43 i de 6verklagade domarna slog
fast att Tulliallan Burlington inte hade lagt fram tillrdcklig bevisning for att styrka att dessa villkor var

uppfyllda.

EUIPO anser att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser ndgon del av den forsta grunden.

Nar det giller den forsta delen av denna grund har EUIPO gjort gillande att tribunalen uttryckligen
hénvisade till relevant rittspraxis avseende bedomningen av huruvida det finns ett samband mellan de
motstdende varumirkena. Med hénvisning till domen av den 27 november 2008, Intel Corporation
(C-252/07, EU:C:2008:655), fann tribunalen vidare att den omstédndigheten att ett dldre varumirke
atnjuter stort renommé inte riacker for att styrka att anvdndningen av det sokta varumaérket drar eller
riskerar att dra otillborlig fordel av, eller skulle kunna vara till forfang for, det dldre varumirkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Tribunalen framholl med rétta att det fortfarande ankommer pa
innehavaren av varumaérket att visa att det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de
varor eller tjanster som innehavaren av det édldre varumairket erbjuder har kunnat eller skulle kunna
forandras till f6ljd av anvandningen av det sokta varumarket.

Vad giller den forsta grundens andra del anser EUIPO att tribunalen gjorde en riktig bedomning nér
den slog fast att Tulliallan Burlington inte hade lagt fram tillracklig bevisning for att styrka en sadan
risk och att de beviskrav som tribunalen uppstillt inte dr for hoga, eftersom tribunalen strikt foljde
domstolens praxis.

Domstolens bedomning

Tulliallan Burlington har i den forsta grundens forsta del gjort géillande att tribunalen i de 6verklagade
domarna underldt att préva huruvida det fanns ett samband mellan de dldre varumirkena, som den
ansdg vara kdnda, och de sokta varumairkena, trots att forekomsten av ett sidant samband é&r en
nodvandig forutséattning for att det ska anses foreligga intrang i de édldre varumairkena enligt artikel 8.5
i forordning nr 207/20009.

Domstolen har i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655,
punkt 30 och dir angiven rittspraxis), slagit fast att de intréng i kédnda varumirken som avses i
artikel 8.5 i forordningen, nir de dger rum, ér foljden av ett visst matt av likhet mellan de &dldre och
de yngre varumirkena, som medfor att omsittningskretsen forknippar dessa varumirken med
varandra, det vill siga omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem,
dven om den inte forvaxlar dem.

Om omsittningskretsen inte far uppfattningen att det finns nagot sadant samband, kan anvdndningen
av det yngre varumirket inte dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, punkt 31).
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Domstolen har emellertid preciserat att ett sidant samband inte i sig &r tillrackligt for att sla fast att
det foreligger nagot av de intrang som avses i artikel 8.5 i ndmnda forordning. Att det foreligger
sadana intrang utgor det sérskilda villkoret for det skydd som kidnda varumérken atnjuter enligt denna
bestammelse (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 32).

Tillimpningen av denna bestammelse forutsitter att tre villkor &r uppfyllda, ndmligen, for det forsta,
att det finns ett samband mellan de &dldre varumairkena och de sokta varumérkena, for det andra, att
det dldre varumairke som aberopats till stod for invindningen &r ként och, for det tredje, att det finns
risk for att anvindningen av det sokta varumaérket utan skélig anledning drar otillborlig fordel av eller
ar till forfang for det dldre varumaérkets sérskiljningsforméga eller renommé. Eftersom dessa tre villkor
ar kumulativa, ar det tillrackligt att ett av dem inte &r uppfyllt for att bestimmelsen inte ska vara
tillamplig.

I forevarande fall konstaterade tribunalen i punkt 35 i de 6verklagade domarna, i samband med sin
bedomning enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att Tulliallan Burlington kunde &aberopa
skyddet for de é&ldre varumidrkenas renommé med avseende pa de tjanster som omfattades av
registreringarna i klass 35 i Nicedverenskommelsen. Tribunalen papekade darefter, i punkt 36 i dessa
domar, att fjarde overklagandendmnden i de omtvistade besluten hade funnit att det inte fanns nagot
samband mellan de motstdende varumiérkena och att Tulliallan Burlington inte hade styrkt att
anvindningen av de sokta varumirkena hade gjort det mojligt att dra otillborlig fordel av eller vara till
forfang for de dldre varumérkenas sdrskiljningsformaga eller renommé. Tribunalen gjorde emellertid
ingen bedéomning av huruvida det fanns ett samband mellan de motstdende varumarkena, utan gick
direkt till en bedomning av det tredje villkoret i denna artikel, det vill sdga villkoret avseende olika
risker for intrang.

Efter att i punkterna 37-42 i de Overklagade domarna ha erinrat om domstolens praxis avseende
artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, nojde sig tribunalen med att i punkterna 43-45 i de 6verklagade
domarna godkédnna de omtvistade besluten genom att i huvudsak sla fast att den bevisning som
Tulliallan Burlington foérebringat inte var tillrdcklig for att styrka att anvdndningen av de sokta
varumérkena skulle minska attraktionskraften hos de dldre varumérkena.

Sasom det har erinrats om i punkt 66 i forevarande dom krévs det att tre kumulativa villkor ar
uppfyllda for att artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska vara tillimplig, vilket innebdr att det racker
att ett av villkoren inte ar uppfyllt for att denna bestimmelse inte ska vara tillamplig.

Hérav foljer att tribunalen i de Overklagade domarna, utan att gora sig skyldig till felaktig
rattstillimpning, forst kunde préva huruvida det — med utgangspunkt i antagandet att konsumenterna
kommer att uppfatta ett samband mellan de sokta varumérkena och de dldre varumirkena — finns en
risk for att anvindningen av de sokta varumérkena drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for de
dldre varumdrkenas sdrskiljningsformaga eller renommé. Genom att konstatera att det inte forelag
nagon sadan risk innebar det att det inte langre var nddvéindigt att undersoka huruvida den premiss
som lag till grund for tribunalens beddmning var riktig, det vill sdga huruvida det fanns ett samband
mellan de dldre varumirkena och de sokta varumérkena.

Overklagandet kan foljaktligen inte bifallas pa den forsta grundens férsta del.

I den forsta grundens andra del har Tulliallan Burlington i huvudsak gjort géllande att tribunalen
gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning vid bedomningen av huruvida det forelag en risk for att
anvindningen av de sokta varumirkena utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for de éldre varumirkenas sérskiljningsforméga eller renommé i den mening som avses i
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.
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Domstolen erinrar om att sadana intrang som artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 avser att skydda
kdnda varumirken mot ar, for det forsta, intrdng som innebéar forfang for det dldre varumarkets
sarskiljningsformaga, for det andra, intrang som innebér forfang for varuméarkets renommé och, for det
tredje, intrdng som innebdr att en otillborlig fordel erhalls till fo6lid av ndmnda varumairkes
sarskiljningsformaga eller renommé (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, punkt 27).

Det ricker med ett av dessa slags intrang for att bestimmelsen ska vara tillimplig (dom av den
27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 28).

Aven om innehavaren av det ildre varumirket inte maste styrka att varumirket har utsatts for ett
faktiskt och aktuellt intrang i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, maste
innehavaren emellertid styrka att det finns omstédndigheter som gor det mojligt att dra slutsatsen att
det finns en verklig risk for ett siddant intrdng i framtiden (dom av den 27 november 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).

Vid provningen av huruvida nagot av de intrang som avses i nimnda bestimmelse foreligger eller
huruvida det finns en verklig risk for ett sadant intrdng i framtiden, ska det goras en
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, déribland hur
kint det dldre varumirket dr, vilken sérskiljningsformaga det har, de motstdende varumérkenas
likhetsgrad samt de berorda varornas och tjansternas art och hur nérliggande de dr (dom av den
27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 68).

Savitt avser forfang for det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga, dven kallat urvattning, utsuddning
eller uttunning, uppkommer sadant forfang nér det dldre varumirkets formaga att utvisa att de varor
eller tjanster for vilka det &r registrerat och anvénds harror fran varumérkesinnehavaren forsvagas till
foljd av att anvdndningen av det yngre varumirket medfér en upplosning av det édldre varumairkets
identitet och dess inflytande Over allménhetens medvetande. Sa ar fallet bland annat nér det éldre
varumarket inte lingre viacker en omedelbar association till de varor eller tjanster for vilka det &r
registrerat (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 29).

Domstolen har vidare preciserat att det, for att det ska anses styrkt att anvdndningen av det yngre
varumadrket ar eller kan vara till forfang for det dldre varumaérkets sdrskiljningsforméga, krivs att det
visas en fordndring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor och tjanster
for vilka det dldre varumaérket ar registrerat som beror pa anvindningen av det yngre varumaérket eller
att det finns en verklig risk for en sddan forandring i framtiden (dom av den 27 november 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).

I forevarande fall konstaterade tribunalen, i punkt 43 i de 6verklagade domarna, att klaganden varken
vid 6verklagandendmnden eller vid tribunalen hade lagt fram sammanhédngande uppgifter som gjorde
det mojligt att dra slutsatsen att anvandningen av de sokta varumérkena “drar otillborlig fordel av de
dldre varumaérkenas sérskiljningsformaga eller renommé” och hénvisade séledes till endast en av de tre
typer av forfang som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Tribunalen motiverade detta konstaterande i punkt 44 i de overklagade domarna med att klaganden
inte hade "lagt fram nagon bevisning till stod for att anvindningen av det sokta varumairket skulle
minska attraktionskraften hos [klagandens] dldre varumérken”.

Tribunalens tvetydiga hédnvisning till en eventuell minskad "attraktionskraft” hos de dldre varumarkena
ar inte av sadan art att det med sékerhet bekriftas att tribunalen faktiskt bedomde huruvida det forelag
en risk for forfang for de édldre varumairkenas sdrskiljningsformaga eller renommé, i den mening som
avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Konstaterandet att det inte foreligger nagon risk for en
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sddan minskning kan under alla omstdndigheter inte visa att det inte foreligger nagon risk for att
otillborlig fordel dras av de édldre varumairkenas sarskiljningsformaga eller renommé, i den mening
som avses i samma bestimmelse.

I punkt 45 i de overklagade domarna tillade tribunalen att "den omstindigheten att en annan
ekonomisk aktor kan tillatas att anvénda ett varumidrke som innehaller uttrycket ‘burlington’, fér varor
som liknar dem som siljs i den galleria i London som klaganden &ger, kan inte som sadan paverka
gallerians kommersiella attraktionskraft for genomsnittskonsumenten”.

Tribunalens konstaterande, om det antas vara riktigt, hanfor sig emellertid inte direkt till ndgon av de
tre typer av intrdng som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Dessa avser inte “den
kommersiella attraktionskraften” hos en plats som utpekas av ett dldre varumairke, utan risken for att
anvindningen av det sokta varumirket utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for det édldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé.

Av det ovan anforda foljer att tribunalen inte bedomde den bevisning som Tulliallan Burlington hade
aberopat till stod for inviandningen grundad pa artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 mot bakgrund av
de kriterier som foreskrivs i denna bestimmelse och foljaktligen gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillimpning.

Det finns saledes fog for den forsta grundens andra del. Talan ska foljaktligen bifallas pa denna grund,
utan att det dr nodvandigt att prova den forsta grundens tredje del.

Den andra grunden

Parternas argument

Den andra grunden som aberopats till stod for overklagandena bestar av tva delar. Den forsta
delgrunden avser asidosdttande av rétten att yttra sig och den andra delgrunden avser &sidosittande av
artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 om forfarandet pa grund av renommésnyltning.

Vad giller den andra grundens forsta del har Tulliallan Burlington anfort att invdndningsenheten
bedomde giltigheten av de sokta varumirkena enbart p&d grundval av det dldre EU-varumairket och
mot bakgrund av artikel 8.5 i férordning nr 207/20009.

Tulliallan Burlington, som dven hade anfort grunder for invindning med stod av artikel 8.1 och.4 i
denna forordning, vidholl samtliga grunder for invéndning vid fjarde o6verklagandendmnden. I sin
skrivelse av den 28 september 2015 uttryckte overklagandendmnden sin avsikt att prova drendena
dven pa grundval av det dldre brittiska varumiarket nr 2314343 och uppmanade parterna att yttra sig
angdende detta varumirke, men utan att ange de Ovriga grunderna for granskning eller bereda
parterna tillfille att yttra sig 6ver nagon annan grund.

Tulliallan Burlington har saledes kritiserat tribunalen for att den inte fann att fjarde
overklagandendmnden borde ha berett parterna tillfille att yttra sig angaende artikel 8.4 i forordning
nr 207/2009. I punkt 54 i de oOverklagade domarna slog tribunalen fast att fjarde
overklagandendmnden inte var skyldig att begdra kompletterande synpunkter fran parterna, vilket
klaganden anser strider mot rétten att yttra sig, savida den inte endast provade fragan om artikel 8.5 i
denna forordning.
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I den andra grundens andra del har Tulliallan Burlington kritiserat tribunalen for att den i punkt 62 i
de overklagade domarna slog fast att bolaget inte hade styrkt att villkoren i artikel 8.4 i férordning
nr 207/2009 var uppfyllda. Klaganden har ndrmare bestdmt gjort géllande att 6verklagandendmnden
gjorde en oriktig bedomning i sina slutsatser med hédnsyn till den bevisning som fjarde
overklagandendmnden forfogade 6ver avseende de dldre varumérkenas renommé.

EUIPO och Burlington Fashion har gjort géllande att overklagandet inte kan vinna bifall savitt avser
den andra grunden.

Domstolens bedomning

I den andra grundens forsta del har Tulliallan Burlington gjort géllande att tribunalen asidosatte
bolagets rétt att yttra sig genom att inte sla fast att fjarde overklagandendmnden borde ha berett
parterna tillfille att yttra sig angaende artikel 8.4 i forordning nr 207/2009, eftersom den avsag att
behandla denna fraga, till skillnad fran invindningsenheten vid EUIPO.

Enligt artikel 75 i forordning nr 207/2009 far besluten fran EUIPO endast grunda sig pa
omstdndigheter som parterna har haft tillfalle att yttra sig 6ver. Denna bestimmelse foreskriver en rétt
for parterna att yttra sig i forfarandet vid EUIPO.

Denna ratt omfattar samtliga faktiska och réttsliga omstandigheter som ligger till grund for ett beslut,
men inte den beslutande myndighetens slutliga stéllningstagande (beslut av den 8 september 2015,
DTL Corporacién/harmoniseringskontoret, C-62/15 P, €j publicerat, EU:C:2015:568, punkt 45). Denna
rittighet innebdr emellertid inte ndgot krav pa att 6verklagandendmnden, innan den antar sitt slutliga
beslut angaende beddomningen av de omstidndigheter som en part har anfort, bereder parten en ny
mojlighet att yttra sig Over ndmnda omstindigheter (se dom av den 19 januari 2012,
harmoniseringskontoret/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punkt 53 och dar angiven
rattspraxis). En part som sjilv har dberopat de faktiska omstidndigheterna och bevisningen i fraga har
hypotetiskt sett haft alla mojligheter att i samband med aberopandet redogéra for den eventuella
relevans som dessa omstindigheter har for utgdngen i malet (beslut av den 4 mars 2010,
Kaul/harmoniseringskontoret, C-193/09 P, ej publicerat, EU:C:2010:121, punkt 66).

I forevarande fall har Tulliallan Burlington sjélvt, som en av grunderna for sina invidndningar, aberopat
artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 och har i detta avseende kunnat anféra de argument och den
bevisning som bolaget ansag vara relevanta.

Tribunalen papekade nédmligen i punkt 53 i de 6verklagade domarna att det framgick av handlingarna i
det aktuella malet att Tulliallan Burlington under hela forfarandet vid EUIPO:s instanser hade haft
mojlighet att yttra sig. Tulliallan Burlington har inte bestritt detta pastidende och har sjilv i sina
overklaganden medgett att bolaget i sitt yttrande av den 20 februari 2014 till fjarde
overklagandendmnden hade gjort géllande att det vidholl alla grunder for invandning, inbegripet det
skél som grundades pa artikel 8.4 i forordning nr 207/20009.

Sasom domstolen papekade i sin dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul (C-29/05 P,
EU:C:2007:162, punkt 57), ska 6verklagandendmnden, for ovrigt till foljd av 6verklagandet, gora en ny,
fullstdndig prévning av inviandningen i sak, det vill siga bade en rattslig provning och en prévning av
de faktiska omstandigheterna. Harav foljer att overklagandendmnden i forevarande fall var skyldig att
gora en ny provning av samtliga grunder for invdndning som Tulliallan Burlington &beropat, déribland
den grund som avser artikel 8.4 i férordning nr 207/2009. Klaganden kunde darfor, i sitt yttrande till
overklagandendmnden, framfora alla ytterligare argument som den ansag var relevanta med avseende
pad denna grund for invindningen, utan att det var nodvindigt att overklagandendmnden sarskilt
anmodade bolaget att gora det.
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Tribunalen gjorde séaledes en riktig bedomning nédr den slog fast att fjarde 6verklagandendmnden inte
kunde klandras for att inte ha begért kompletterande synpunkter fran parterna i detta avseende.

Den andra grundens forsta del ska siledes underkidnnas.

I den andra grundens andra del har Tulliallan Burlington gjort gillande att tribunalen gjorde en oriktig
bedomning av den bevisning som bolaget forebringat till stod for invdndningen som grundar sig pa
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009.

Enligt domstolens fasta praxis foljer det av artikel 256.1 andra stycket FEUF och artikel 58 forsta
stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol att ett 6verklagande endast kan avse rattsfragor.
Tribunalen ér saledes ensam behorig att faststdlla och bedoma de relevanta faktiska omsténdigheterna
och att bedoma bevisningen. Bedomningen av dessa omstandigheter och bevisningen utgor saledes
inte, under forutsittning att de inte har missuppfattats, en rattsfriga som i sig kan provas i ett
méal om overklagande vid domstolen (dom av den 13 november 2019, Outsource Professional
Services/EUIPO, C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 47).

En sddan missuppfattning ska for ovrigt uppenbart framga av handlingarna i malet, utan att det &r
nodvandigt att gora en ny bedomning av de faktiska omstédndigheterna och av bevisningen. Det
ankommer pa klaganden att exakt ange vilka omstindigheter som tribunalen har missuppfattat och
visa de bedomningsfel som klaganden anser har orsakat denna missuppfattning (dom av den
13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961,
punkt 48).

Tulliallan Burlington har i huvudsak anfort att om tribunalen hade beaktat den bevisning som lagts
fram pa det sdtt som Tulliallan Burlington forespriakar, borde den ha dragit slutsatsen att
renommeésnyltning var styrkt. Domstolen konstaterar att Tulliallan Burlington dérigenom endast har
kritiserat den bedomning av de faktiska omstdndigheterna som gjorts i de 6verklagade domarna och
att bolaget inte har anfort ndgon omsténdighet som visar att tribunalen har missuppfattat de faktiska
omstdndigheterna eller bevisningen.

Den andra grundens andra del kan foljaktligen inte upptas till prévning.

Mot bakgrund av det ovan anférda kan dverklagandet inte vinna bifall savitt avser den andra grunden,
eftersom den i vissa delar inte kan leda till bifall av 6verklagandet och i ovriga delar inte kan tas upp
till sakprévning.

Den tredje grunden

Parternas argument

Den tredje grunden som aberopats till stod for overklagandena avser asidosittande av artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009. Denna grund bestar av fyra delar.

I den tredje grundens forsta del har Tulliallan Burlington gjort géllande att domstolen i domen av den
11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48), slog fast att det krav som
foljer av domen i malet Praktiker, ndmligen att den som ansoker om ett varumirke for
detaljhandelstjénster ska ange vilket slags varor dessa tjanster avser, inte var tillimpligt pa varumérken
som hade registrerats fore denna dom. Klaganden har vidare gjort gillande att den réttspraxis som
foljer av domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), i enlighet med
rattssidkerhetsprincipen dven ska tillimpas pa varumarkesansokningar som hade offentliggjorts den dag
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da domen i malet Praktiker meddelades och pa ansokningar som redan hade ingetts utan att EUIPO
utfirdat nagon dndringsbegiran. Domen i malet Praktiker ar saledes inte tillimplig pa nagot av de
dldre varumaérkena, tviartemot vad tribunalen slog fast i de 6verklagade domarna.

I den tredje grundens andra del har Tulliallan Burlington hévdat att tribunalen under alla
omstdndigheter gjorde en oriktig bedomning av domen i malet Praktiker. Rackvidden av denna dom
ar mycket begriansad, eftersom den endast avser de varor som omfattas av detaljhandelstjénsterna och
inte kan tillaimpas p& varumirken som avser tjanster som erbjuds inom ramen for en galleria.

I den tredje grundens tredje del har Tulliallan Burlington gjort géllande att dven om de é&ldre
varumirkena faktiskt omfattas av tillimpningsomradet for domen i malet Praktiker, gjorde tribunalen
en oriktig bedomning ndr den slog fast att den domen med nédviandighet utgjorde hinder for
slutsatsen att det forelag en kianneteckenslikhet. I ndimnda dom uppstills ndmligen inte ndgon sadan
begransning, eftersom den endast innehéller anvisningar angaende en form av registrering som
underldttar bedomningen av kénneteckenslikhet dér det finns risk for forvixling, men den hindrar inte
innehavaren av ett dldre varumairke fran att dberopa det skydd som foreskrivs i artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 med avseende pa en efterfoljande registrering som é&r sa likartad att det finns
risk for forvaxling.

I den tredje grundens fjarde del har Tulliallan Burlington gjort géllande att tribunalen, genom att tolka
domen i malet Praktiker felaktigt, underlit att bedéma risken for forvaxling eller aterforvisa drendena
till fjarde 6verklagandendmnden for att denna skulle kunna bedéma denna risk.

Burlington Fashion anser att dverklagandet inte kan vinna bifall savitt avser nigon del av den tredje
grunden.

For det forsta ingar, tviartemot vad Tulliallan Burlington har havdat, de tjanster som avses med de éldre
varumairkena i kategorin “detaljhandelstjénster”. Tribunalen gjorde en riktig bedémning nér den fann
att dessa tjanster omfattas av denna kategori.

For det andra kan domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), inte
paverka tribunalens slutsats i punkt 71 i de 6verklagade domarna. I den domen preciserade domstolen
att domen i malet Praktiker endast var tillimplig pd varumirken som registrerats innan domen
meddelades, vilket inte var fallet med det dldre EU-varumirket. Aven om domen i maélet Praktiker
inte ar direkt tillimplig pa de tre dldre brittiska varumérkena, slog domstolen i domen av den
11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), fast att réttssiakerhetsprincipen och
principen om skydd for berittigade forvantningar ska beaktas.

EUIPO anser att det finns fog for vissa argument som hédnfor sig till den tredje grunden for
overklagandena, men endast vad avser de tre &ldre brittiska varumérkena och inte det é&ldre
EU-varumairket.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig réttstillampning genom att tillimpa domen i malet Praktiker,
trots att den rdttspraxis som foljer av den domen inte var relevant for att avgora de aktuella méalen med
avseende pa de tre dldre brittiska varumiarkena. EUIPO har i detta avseende papekat att domstolen i
domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), slog fast att det framgar
av domen i malet Praktiker att rdckvidden av skyddet for ett varumirke som registrerats innan den
domen meddelades inte kan paverkas av den réttspraxis som foljer av denna dom, eftersom den
endast avser nya registreringsansokningar.

Domstolen slog saledes uttryckligen fast att domen i malet Praktiker inte har nagon retroaktiv verkan
for varumirken som redan registrerats fore den dag dia domen meddelades. I forevarande
mal registrerades de tre dldre brittiska varumérkena under ar 2003, det vill sdga langt innan denna
dom meddelades den 7 juli 2005.
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Tribunalens konstateranden i de 6verklagade domarna, enligt vilka de varor som omfattas av de sokta
varumérkena och de tjanster som tillhandahalls i gallerior skiljer sig at, grundar sig emellertid pa det
felaktiga antagandet att den rittspraxis som foljer av domen i malet Praktiker ar tillimplig i
foérevarande fall.

EUIPO anser foljaktligen att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning nédr den
tillampade den rattspraxis som foljer av den domen pa de tre dldre brittiska varumérkena.

Vidare underldt tribunalen dven att beakta begdran om bevis for anvindning vad avser de tre dldre
brittiska varumérkena. EUIPO har inledningsvis anfort att invindningsenheten bifoll invandningarna
enbart pa grundval av det dldre EU-varumérket och fann att det av processekonomiska skl inte var
nodvandigt att prova den bevisning for anvindning som ingetts avseende dessa tre varumérken.
EUIPO har darefter papekat att fjarde 6verklagandendmnden, utan att prova begéran om bevis for
denna anviandning, upphévde invindningsenhetens beslut och avslog invindningarna med avseende pa
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 och konstaterade, utan nérmare precisering, att de omstridda
varorna inte liknade de tjinster som erbjuds inom ramen for en galleria enligt klass 35 i
Nicedverenskommelsen.

En provning av begéiran om bevis for anvandning skulle eventuellt ha gjort det mojligt att faststilla de
specifika varor som omfattas av "tjanster som erbjuds inom ramen for en galleria/detaljhandelstjéanster”
som Tulliallan Burlington tillhandahaller under de tre é&ldre brittiska varumérkena. Den exakta
rackvidden av dessa tre édldre varumirken skulle ha kunnat faststillas, eftersom det hade varit mojligt
att faststdlla de specifika varor som omfattades av tjansterna som erbjuds inom ramen for en galleria.
Detta foljer savdl av artikel 422 och 423 i forordning nr 207/2009 som av domen av den
11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 50).

Hirav foljer att fjarde 6verklagandendmnden, genom att underlata att prova bevisen for anviandning av
de tre dldre brittiska varumirkena, samtidigt som den avslog o6verklagandena som grundades pa
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 pa grund av att varorna var olikartade, gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillimpning, en tillimpning som &ven tribunalen upprepade. EUIPO anser diaremot att
tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rattstillaimpning vid bedomningen av risken for forvaxling
med avseende pa det dldre EU-varumairket.

EUIPO anser att ovriga argument ska underkénnas.

Domstolens bedomning

Tulliallan Burlington har genom den tredje grundens olika delar, vilka ska provas gemensamt, i
huvudsak gjort géllande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig réttstillampning genom att
felaktigt stodja sig pa domen i maélet Praktiker for att i punkt 71 i de 6verklagade domarna slé fast att
det inte var mojligt att faststélla att de tjdnster som omfattas av de édldre varumirkena och de varor
som omfattas av de sokta varumérkena liknar eller kompletterar varandra.

Vad giller detaljhandelstjénster i klass 35 i Nicedverenskommelsen har domstolen slagit fast att syftet
med detaljhandel ar forsdljning av varor till konsumenter. Denna verksamhet inbegriper bland annat
att vélja ut det varusortiment som ska bjudas ut till forsédljning och att erbjuda olika prestationer som
ar avsedda att fi konsumenten att ingd namnda réttsakt (se, for ett liknande resonemang, domen i
malet Praktiker, punkt 34).

Det ska dessutom papekas att det i den forklarande anmérkningen till klass 35 i

Niceoverenskommelsen preciseras att denna klass bland annat omfattar sammanstillande av ett
varusortiment till forman for andra, med undantag for transport av varorna, sa att kunder enkelt kan
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se och kopa varorna. Dessa tjanster kan tillhandahallas av detaljhandelsbutiker, partihandel, genom
forsaljningsautomater, postorderkataloger eller elektroniska medier, exempelvis via webbplatser eller
tvshoppingprogram.

Det framgar av denna forklarande anmaérkning att begreppet detaljhandelstjdnster avser tre visentliga
egenskaper, namligen for det forsta att dessa tjanster avser forsiljning av varor till konsumenter, for
det andra att de tillhandahalls konsumenten for att konsumenten enkelt ska kunna se och kopa
varorna och for det tredje att de tillhandahalls till f{ormén for andra.

Av detta foljer att begreppet "detaljhandelstjanster” omfattar tjanster som riktar sig till konsumenten
och som, till forman for markeskedjor som innehar butiker i en galleria, bestér i att samla olika varor
genom ett sortiment av butiker som gor det mojligt for konsumenten att enkelt se och kopa varorna
samt att erbjuda olika tjinster som ar skilda fran kopeavtalet och som syftar till att forma
konsumenten att kopa de varor som siljs i dessa butiker.

Av det ovan anférda foljer, sdsom é&ven tribunalen pa ett korrekt sitt slog fast i punkt 32 i de
overklagade domarna, att domstolens tolkning i punkt 34 i domen i malet Praktiker inte gor det
mojligt att sla fast att tjanster som tillhandahalls inom ramen for gallerior eller kopcentra per
definition dr undantagna fran tillimpningsomradet for begreppet detaljhandelstjanster i klass 35 i
Niceoverenskommelsen.

Tribunalen pépekade dven med rétta, i punkt 33 i de overklagade domarna, att den tolkning som
domstolen gjorde i punkt 34 i domen i malet Praktiker utgor hinder for uppfattningen att tjénster
som erbjuds inom ramen for en galleria huvudsakligen &r begrdansade till uthyrning och
fastighetsforvaltning. Tribunalen hdvdade att begreppet ”olika tjénster”, som ndmns i ndmnda punkt,
med nodvandighet inbegriper tjanster som organiseras av en galleria for att behélla hela den
attraktionskraft och praktiska fordelar som en saddan butiksort har, eftersom syftet &r att gora det
mojligt for kunder som intresserar sig for olika varor att enkelt kunna se och kopa dem i ett urval av
butiker.

Tribunalen gjorde saledes en riktig bedomning nér den i punkt 34 i de 6verklagade domarna slog fast
att begreppet detaljhandelstjdnster omfattar tjénster som en galleria erbjuder konsumenten for att
denne enkelt ska kunna se och kopa dessa varor och till forman for de markeskedjor som finns i den
aktuella gallerian.

I punkterna 70 och 71 i de 6verklagade domarna fann tribunalen att unionsdomstolen, nir det géller
tjianster i klass 35 i Nicedverenskommelsen, har slagit fast att det for detaljhandelstjanster é&r
nodvandigt att de varor som utbjuds till forsdljning &r noggrant specificerade. Tribunalen drog
slutsatsen att avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor som kan saluforas i de olika butiker som
tillsammans utgor en sadan galleria som Burlington Arcade medfor att det inte &r mojligt att associera
nyssndmnda varor med de varor som omfattas av det sokta mairket, dd den definition Tulliallan
Burlington i forevarande fall angett avseende lyxvaror inte i tillrackligt hog grad preciserar vad for
slags varor det ror sig om. Tribunalen fann att det i avsaknad av en saddan precisering inte dr majligt
att faststdlla att de tjanster som omfattas av de dldre varumirkena och de varor som omfattas av det
sokta varumarket liknar eller kompletterar varandra.

Domstolen har visserligen slagit fast att det vid registrering av ett varumirke som omfattar
detaljhandelstjénster inte dr nédvandigt att konkret ange den eller de tjénster som registreringsansokan
avser, utan det ska daremot krévas att den som ansoker om registrering preciserar vilka varor eller
varuslag som berors av dessa tjanster (domen i malet Praktiker, punkterna 49 och 50).

Domstolen har emellertid preciserat att den rattspraxis som foljer av domen i maélet Praktiker endast

avser ansokningar om registrering av varumarken och att den inte beror skyddet for varumiarken som
registrerats vid den tidpunkt d& ndmnda dom meddelades (dom av den 11 oktober 2017,
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EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 45). Eftersom de tre dldre brittiska varumérken som
Tulliallan Burlington har aberopat till stod for sin invdndning i forevarande fall registrerades innan
domen i mélet Praktiker meddelades, berordes de i vart fall inte av den skyldighet som foljer av den
domen.

Vidare ar det inte majligt att av de 6verviganden i domen i malet Praktiker som ndmns i punkt 132 i
forevarande dom dra slutsatsen att ndr ett varumérke som avser detaljhandelstjinster, vilket registrerats
efter det att denna dom meddelades, aberopas till stod for den grund for invindning som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, kan denna grund for invdndning omedelbart underkiannas
genom att enbart hdvda att det saknas exakta uppgifter om vilka varor som kan omfattas av de
detaljhandelstjanster som omfattas av det dldre varumaérket.

Ett sadant tillvigagangssdtt skulle innebdra att det dldre varumirket inte kunde aberopas som
invindning for att forhindra registrering av ett identiskt eller liknande varumaérke for liknande varor
eller tjanster och att det foljaktligen frantas sin sirskiljningsformaga, trots att detta varumérke
fortfarande dr registrerat och det inte har forklarats ogiltigt pd nagon av de grunder som anges i
forordning nr 207/2009.

Sasom EUIPO i huvudsak har papekat dr det dessutom mdjligt, genom en begédran om bevis pa verklig
anvindning av det dldre varumairket, i den mening som avses i artikel 42.2 i férordning nr 207/2009,
att faststélla exakt vilka varor som omfattas av de tjanster for vilka det dldre varumérket har anvints
och, foljaktligen, enligt sista meningen i ndmnda punkt, att vid provningen av invdndningen endast
beakta dessa varor.

Det framgar siledes av det ovan anforda att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning nér den i
punkt 71 i de 6verklagade domarna konstaterade att avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor
som kunde siljas i de olika butiker som finns i en sddan galleria som avses med de édldre varumarkena
utgjorde hinder for att de sistndimnda kunde associeras med de varor som avses med de sokta
varumirkena. Foljaktligen ska overklagandet bifallas pa den tredje grunden, utan att det ar nodvandigt
att prova resten av Tulliallan Burlingtons argumentation.

Provning av talan i forsta instans

Enligt artikel 61 forsta stycket i domstolens stadga kan Europeiska unionens domstol, om den
upphéver tribunalens avgorande, sjélv slutligt avgora malet, om detta ar fardigt for avgorande. Sa ér
fallet i forevarande fyra mal.

Tulliallan Burlington har i sin ansokan till tribunalen i huvudsak gjort géllande att fjarde
overklagandendmnden asidosatte artikel 8.5 i férordning nr 207/2009.

Fjarde oOverklagandendimnden gjorde nédrmare bestimt en felaktig tolkning av begreppet
"detaljhandelstjanster” som avser en del av tjansterna i klass 35 i Nicedverenskommelsen och
betriffande vilken del det inte hade visats att de dldre varumérkena &r kianda.

I den tredje grunden har Tulliallan Burlington i huvudsak gjort gillande att fjarde
overklagandendmnden asidosatte artikel 8.1 b i denna forordning, bland annat genom att underlata att
beakta att de konsumenter som omfattas av Tulliallan Burlingtons tjdnster ér desamma som dem som
de varor som omfattas av de sokta varumairkena riktar sig till.

Fjarde overklagandendmnden fann, i punkt 18 i de omtvistade besluten, att Tulliallan Burlingtons
verksamhet saknar samband med en detaljhandelsverksamhet och endast bestar i att hyra ut butiker
och kontor i sin galleria. Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen att Tulliallan Burlington endast
tillhandahaller fastighetstjanster till sina kunder och inte detaljhandelstjénster.
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Det framgér av punkterna 124—127 ovan att begreppet "detaljhandelstjanster” bland annat omfattar
tjianster som en galleria erbjuder konsumenten for att denne enkelt ska kunna se och handla och till
forman for de mérkeskedjor som finns i den berorda gallerian.

Harav foljer att fjarde overklagandendmnden, genom att vilja en restriktiv definition av begreppet
"detaljhandelstjanster” och genom att inte beakta att Tulliallan Burlington tillhandaholl sadana
tjidnster, gjorde dels en felaktig réttstillimpning genom att tillméta detta begrepp en alltfér snav
innebord, dels en oriktig bedomning av de faktiska omstandigheterna.

Talan ska séledes bifallas savitt avser den forsta och den tredje grunden och de omtvistade besluten ska
ogiltigforklaras, utan att det ar nodvandigt att prova de ovriga grunderna for talan.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegangsregler ska domstolen besluta om rattegangskostnaderna, nér
overklagandet bifalls och domstolen sjilv slutligt avgor saken.

Enligt artikel 138.1 i rattegangsreglerna, som ér tillimplig pa mal om 6verklagande enligt artikel 184.1 i
dessa regler, ska tappande part forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

Tulliallan Burlington har yrkat att EUIPO och Burlington Fashion ska forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna. Eftersom dessa har tappat malet, ska EUIPO och Burlington Fashion forpliktas
att béra sina rattegangskostnader och, till lika del, ersatta Tulliallan Burlingtons rattegangskostnader i
savil forfarandet i forsta instans i malen T-120/16 P-T-123/16 P som i malen om 6verklagande.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) f6ljande:

1) Europeiska unionens tribunals dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO -
Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), dom av den 6 december 2017,
Tulliallan Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
(T-121/16, ej publicerad, EU:T:2017:872), dom av den 6 december 2017, Tulliallan
Burlington/EUIPO - Burlington Fashion (Burlington), (T-122/16, ej publicerad,
EU:T:2017:871) och dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO -
Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) upphivs.

2) De beslut som fjarde overklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) meddelade den 11 januari 2016 (drenden R 94/2014-4, R
2501/2013-4, R 2409/2013-4 och R 1635/2013-4) angaende fyra invindningsférfaranden
mellan Tulliallan Burlington Ltd och Burlington Fashion GmbH ogiltigforklaras.

3) Burlington Fashion GmbH och Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) ska,
forutom att bdra sina egna rittegangskostnader, till lika del ersitta de kostnader som

uppkommit for Tulliallan Burlington Ltd savitt avser savidl malen T-120/16 P-T-123/16 i
forsta instans som malen om overklagande.

Underskrifter
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