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Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 5 februari 2020 —
Globalia Corporacion Empresarial mot EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

(mal T-44/19)

"EU-varumirke — Invandningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av
figurmirket TC Touring Club — Aldre EU-ordmirket TOURING CLUB ITALIANO —
Relativt registreringshinder — Risk for forvaxling — Artikel 8.1 b i forordning (EU) 2017/1001 —
Verkligt bruk av det édldre varumarket — Artikel 47.2 i forordning 2017/1001 — Ytterligare bevisning
som aberopats for forsta gangen vid 6verklagandendmnden — Artikel 95.2 i férordning 2017/1001 —
Anslutningsoverklagande”

EU-varumdrke — Overklagande — Overklagande till unionsdomstolen — Tribunalens behorighet —
Ny provning av de faktiska omstindigheterna mot bakgrund av bevisning som har dberopats for
forsta gangen vid tribunalen — Omfattas inte

(Tribunalens rdttegdangsregler, artikel 188; Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001,
artikel 72)

(se punkt 21)

EU-varumdirke — Overklagande — Riitt att éverklaga och att vara part i éverklagandeforfarande —
Personer som ett beslut gatt emot — Beslut om bifall till en invindning mot registrering mot
registrering av ett varumdrke som grundas pd en risk for forvixling med ett dldre varumdrke,
utan att detta for den skull tillerkdnns hog sdrskiljningsformdga — Berdttigat intresse av att fd
saken provad saknas — Avvisning

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 72.4)

(se punkterna 27-31)

EU-varumdirke — Overklagande — Overklagande av ett beslut som fattats av invindningsenheten
vid harmoniseringsbyrdn — Overklagandendmndens provning — Réckvidd — Omstéindigheter och
bevisning till stod for invindningen har inte dberopats i rdtt tid - Beaktande
Overklagandenimndens utrymme for skénsmdissig bedomning — Ny eller ytterligare bevisning

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 95.2; kommissionens forordning
nr 2868/95, artikel 1, regel 50.1 tredje stycket)

(se punkterna 37-41)
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EU-varumdrke — Anmdrkningar frdan tredje man samt invindningar — Provning av invindning —
Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk — Begrepp — Tolkning mot
bakgrund av syftet med artikel 47.2 och 47.3 i forordning 2017/1001

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, skdl 24, artikel 47.2 och 47.3;
kommissionens forordning nr 2868/95, artikel 1, regel 22.3)

(se punkt 51)

EU-varumdrke — Anmdrkningar frdan tredje man samt invindningar — Provning av invindning —
Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk — Begrepp — Bedomningskriterier —
Krav pa konkret och objektiv bevisning

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artiklarna 18.1 andra stycket a, 47.2
och 47.3)

(se punkterna 52-57)

EU-varumdrke — Anmdrkningar fran tredje man samt invindning — Prévning av invindning —
Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk — Begrepp — Bedomningskriterier —
Firma, ndringskdnnetecken eller handelsnamn

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artiklarna 18.1 andra stycket a, 47.2
och 47.3)

(se punkterna 63 och 64)

EU-varumdrke — Anmdrkningar frdan tredje man samt invindning — Provning av invindningen —
Bevis pd anvéindning av det dldre varumdrket — Samtidig anvindning av flera kinnetecken

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artiklarna 18.1 och 47.2 och 47.3)

(se punkt 72)

EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre varumdrke som registrerats for
varor eller tjidnster som dr identiska eller av liknande slag — Risk for forvixling med det dldre
varumdrket — Bedomningskriterier

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkterna 78, 79, 81 och 116)
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9. EU-varumdrke - Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder -
Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre varumdrke som registrerats for
varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag — Det dldre varumdrket dr ett
EU-varumdrke — Avslag pad registreringsansokan ndr ett relativt registreringshinder foreligger, dven
dad detta dr begrdnsat till en del av unionen

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkt 84)

10. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invéindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre varumdrke som registrerats for
varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag — Likhet mellan de berérda varorna
eller tjgnsterna — Bedomningskriterier
(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkterna 90 och 91)

11. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invéindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre varumdrke som registrerats for
varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag — Likhet mellan de berdrda
varumdrkena — Bedémningskriterier
(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkterna 94 och 95)

12. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre varumdrke som registrerats for
varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag — Risk for forvixling med det dldre
varumdrket — Figurmdrket TC Touring Club och ordmdrket TOURING CLUB ITALIANO
(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.1 b)

(se punkterna 117-122)

Saken

Overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjirde o6verklagandenimnd den
9 november 2018 (drende R 448/2018-4) om ett invindningsforfarande mellan Touring Club Italiano
och Globalia Corporacién Empresarial.
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Domslut

1) Overklagandet ogillas.

2) Anslutningsoverklagandet avvisas.

3) Vad giller huvudoverklagandet ska Globalia Corporaciéon Empresarial, SA ersitta
rattegdngskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit for Touring Club Italiano med
anledning av forfarandet vid 6verklagandenamnden.

4) Vad giller anslutningsoverklagandet ska Touring Club Italiano bdra sina réttegangskostnader
och ersdtta de kostnader som uppkommit f6r Globalia Corporacién Empresarial och EUIPO.
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