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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 6 december 2017*

"EU-varumairke - Invindningsforfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska
unionen - Figurmiérke Burlington - Aldre nationella ordmarken BURLINGTON och BURLINGTON
ARCADE - Aldre EU-figurmérke och dldre nationellt figurmérke BURLINGTON ARCADE -
Relativt registreringshinder - Risk for forvaxling - Artikel 8.1 b i forordning (EG) nr 207/2009
((sedermera artikel 8.1 b i forordning (EU) 2017/1001)) - Anvéndning av ett kdnnetecken i
nédringsverksamhet i mer én enbart lokal omfattning - Artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 (sedermera
artikel 8.4 i férordning 2017/1001) - Otillborlig fordel av de dldre varumaérkenas sérskiljningsforméga
eller renommé - Artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i forordning 2017/1001)”

I mal T-120/16,
Tulliallan Burlington Ltd, med site i Saint-Hélier (Jersey), foretrétt av A. Norris, barrister,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av M. Fischer, i egenskap av
ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s overklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Burlington Fashion GmbH, med site i Schmallenberg (Tyskland), foretratt av advokaten A. Parr,
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd den
11 januari 2016 (drende R 94/2014—4) om ett invindningsforfarande mellan Tulliallan Burlington och
Burlington Fashion,
meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

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

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 22 mars 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 10 juni 2016,

* Rattegangssprak: engelska.
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med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 13 juni 2016,
efter forhandlingen den 28 april 2017,

foljande
Dom

Bakgrund. till tvisten

Intervenienten Burlington Fashion GmbH ingav till Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet
(EUIPO), den 12 november 2009, en ansokan om skydd inom Europeiska unionen av internationell
registrering nr 1017273, i enlighet med radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om EU-varumérken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
Ansokan om registrering avser skydd for nedanstdende figurmarke:

< Burlington

De varor for vilka skydd har sokts omfattas av klasserna 3, 14, 18 och 25 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning for varje klass:

— Kklass 3: "Kosmetiska tvalar, textiltvalar, parfymerivaror, eteriska oljor, preparat for rengoring, 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 anvindning efter rakning”,

— klass 14: ”Juvelerarvaror, ur”,

— klass 18: ”"Lader och laderimitationer, det vill sdga resviskor, viaskor (ingdende i denna klass),
mindre laderartiklar (ingdende i denna klass), ddribland portmonnder, planbocker, nyckelfodral,
paraplyer och solskdrmar i form av parasoller”,

— Kklass 25: "Fotbekladnader, klader, huvudbonader, balten”.

Den 16 augusti 2010 framstdllde klaganden Tulliallan Burlington Ltd, med stod av artikel 41 i

forordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001), en invdndning mot registrering av det

sokta varumdrket for de varor som ingick i klasserna 3, 14 och 18. Klaganden é&r &dgare till gallerian
"Burlington Arcade”, beldgen i centrala London (Foérenade kungariket).
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Invindningen grundade sig bland annat pa f6ljande dldre varumérken och réttigheter:

— 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 foljande beskrivning for varje klass:

— klass 35: "Uthyrning och hyrkép av annonsutrymmen, anordnande av utstillningar 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 sdtt se och kopa
dessa varor i en rad av butiker for allmdnna 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 utstillningar, 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-musikupptréadanden, tjénster for
live-musikupptradanden, 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:

P Nl
BURLINGTON
ARCADE

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

BURLINGTON
ARCADE

Till stod for invandningen aberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b, 8.4 och 85 i
forordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i forordning nr 2017/1001).

Efter att ha provat klagandens invindning mot bakgrund av EU-figurmirket som registrerats under
nummer 3618857 bifoll invandningsenheten, den 22 november 2013, denna invdndning med avseende
pa de varor som omfattas av klasserna 3, 14 och 18, och forpliktade foljaktligen intervenienten att
ersitta rittegangskostnaderna.

Den 2 januari 2014 overklagade intervenienten invdndningsenhetens beslut till EUIPO med stod av
artiklarna 58—64 i forordning nr 207/2009 (sedermera artiklarna 66—71 i forordning nr 2017/1001).

Genom beslut av den 11 januari 2016 (nedan kallat det angripna beslutet) upphévde EUIPO:s fjarde
overklagandendmnd invandningsenhetens beslut, och forpliktade klaganden att ersétta kostnaderna for
invandningsforfarandet och 6verklagandet.

I det angripna beslutet fann overklagandendmnden for det forsta, betrdffande 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 tjanster 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 allmdnna
handelsvaror”. Betriaffande det registreringshinder som anges i artikel 8.4 i samma forordning fann
overklagandendmnden, for det andra, att klaganden inte hade visat att villkoren i forevarande fall var
uppfyllda for att en vilseledande framstéllning och skada med avseende pa omsittningskretsen skulle
anses vara for handen. For det tredje ansidg Overklagandendmnden, angdende artikel 8.1 b i ndmnda
férordning, 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 varumarkena liknar varandra.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta EUUIPO att ersatta riattegangskostnaderna.

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

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Rdittslig bedomning

Till stod for overklagandet har klaganden &beropat tre grunder varav den forsta grunden avser ett
asidosattande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, ett forfarandefel och ett dsidosittande av
forfaranderegler, den andra grunden avser ett asidosdttande av motiveringsskyldigheten, ett
asidosdttande av rdtten att yttra sig och ett asidosdttande av artikel 8.4 i nyssnimnda férordning, och
den tredje grunden avser ett asidosittande av artikel 8.1 b i samma forordning.

Den forsta grunden

Klaganden har for det forsta klandrat 6verklagandenamnden for att ha gjort sig skyldig till en felaktig
tolkning betréiffande en del av de tjanster som omfattas av klass 35, med avseende pa vilka det inte
styrkts att de &ldre varumirkena atnjot renommé. For det andra har klaganden gjort gillande att
overklagandendmnden felaktigt definierade de tjanster som omfattas av klasserna 35 och 36. For det
tredje har klaganden havdat att overklagandendmnden gjorde sig skyldig till ett asidosdttande av
forfaranderegler.

Till stod for den forsta anmérkningen har klaganden anfort att tjansten “sammanforande, till andras
fordel, av olika varor, vilket gor det mojligt for kunder att pa ett bekvamt sétt se och kopa dessa varor
i en rad av butiker for allménna handelsvaror”, som omfattas av klass 35, dven avsag tjanster som
tillhandahalls av “gallerior”, och inte enbart tjanster som tillhandahalls genom “detaljhandel” i enskilda
butiker. Enligt klaganden styrks en saddan tolkning av den omstidndigheten att uttrycket ”en rad av
butiker for allmdnna handelsvaror” valts for beskrivningen av ndmnda klass, vilket, i motsats till vad
overklagandendmnden har hévdat, visar att de tjanster som tillhandahalls av en galleria utgors av ett
sammanférande av olika varor som saluférs i en “rad av butiker”, och inte enbart i enskilda
detaljhandelsbutiker.

I detta avseende har overklagandendmnden inte heller tolkat domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau-
und Heimwerkermarkte (C-418/02, nedan kallad Praktiker-domen, EU:C:2005:425), korrekt. Klaganden
anser namligen att domstolen i den domen antog en vidstriackt tolkning av begreppet detaljhandel, som
stricker sd langt att det omfattar de tjanster som tillhandahalls av en galleria.

Klaganden har slutligen gjort gillande att det angripna beslutet dven ar behéftat med ett forfarandefel,
da overklagandendamnden funnit att endast intervenienten hade inkommit med ett yttrande, trots att
klaganden ocksa hade inkommit med ett yttrande den 12 november 2015.

Till stod for den andra anmirkningen har klaganden hédvdat att 6verklagandendmnden tolkade
inneborden av de tjanster som omfattas av klasserna 35 och 36 strikt da den ansdg att det for
allmanheten inte fanns nigot samband mellan de ifrdgavarande tjénsterna och varorna, ty bland
konsumenterna av de varor och tjdnster som omfattas av klasserna 35 och 36 &terfinns dven de
slutliga konsumenterna av varor som siljs i butiker.

Till stod for den tredje anmérkningen har klaganden slutligen anfort att Gverklagandendamnden
asidosatte forfaranderegler dd den ansag att klaganden inte hade redogjort for nagra argument som
visade att anvindningen av det sokta varumairket drog otillborlig fordel av eller var till forfang for det
aldre varumarket.
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EUIPO och intervenienten har hédvdat att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser forevarande
grund.

Angaende klagandens tva forsta anmarkningar erinrar tribunalen om att enligt artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009 ska det varumérke som ansokan om registrering avser inte registreras om det ar identiskt
med eller liknar ett dldre varumarke och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar
dem for vilka det édldre varumairket &r registrerat, nir det dldre market &r ett EU-varumirke som ar
kint i Europeiska unionen och anvindningen av det varumérke som ansdkan avser utan skilig
anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det &ldre varumirkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Dessa villkor dr kumulativa och det &r séledes tillriackligt att ett
av dem inte dr uppfyllt for att bestimmelsen inte ska vara tillimplig (dom av den 22 mars 2007,
Sigla/harmoniseringskontoret — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34).

Vad i synnerhet angar villkoret om identitet eller likhet med ett dldre varumérke, med avseende pa
likheten mellan de motstdende kidnnetecknen, erinrar tribunalen om att det framgar av réttspraxis att
bedomningen av kénnetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaissiga likhet ska grunda sig pa det
helhetsintryck som de astadkommer med héansyn sirskilt till deras sirskiljande och dominerande
bestindsdelar (dom av den 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/harmoniseringskontoret — HFP (ELLA
VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 38 och dér angiven rattspraxis).

Tva varumérken liknar dessutom varandra om de ur omséttningskretsens synvinkel atminstone delvis
overensstimmer med varandra i ett eller flera relevanta hinseenden (se dom av den 14 april 2011,
Lancéme/harmoniseringskontoret — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08,
EU:T:2011:182, punkt 52 och dir angiven rittspraxis). I exempelvis konceptuellt hdnseende &r
kéannetecknen tillrdckligt lika varandra sa snart de leder till associationer om bland annat samma
affarsidé (se, for ett liknande resonemang, dom av den 27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO — YTL
Hotels & Properties (SpA VILLAGE), T-625/15, ej publicerad, EU:T:2016:631, punkt 35).

Slutligen kréver artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 att likheten mellan kidnnetecknen kan medfora att
omsdttningskretsen forknippar de motstdende kénnetecknen med varandra, det vill siga att
omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, inte att
omsdttningskretsen forvixlar dem. Harav foljer att det skydd som kénda varumirken tillerkédnns
genom denna bestimmelse kan tillimpas dven om de motstdende kénnetecknen endast liknar
varandra i mindre grad (dom av den 10 december 2015, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret,
C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 42).

I forevarande fall kan det inledningsvis konstateras att enligt overklagandendmndens beddomning i
punkterna 21-24 i det angripna beslutet, som for 6vrigt inte har bestridits av klaganden, ar likheten
mellan de motstaende kénnetecknen medelh6g med anledning av att de innehéller ett gemensamt
ordelement, det vill sdga uttrycket "burlington”. Tribunalen instimmer i denna bedémning.

Bland de 6vriga skyddsvillkor som anges i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, vilka klaganden har
aberopat till stod for den forsta grunden, ska dven villkoret avseende de dldre varumérkenas och
rattigheternas renommé och eventuella skydd beaktas.

Harvidlag péapekar tribunalen att i avsaknad av en av unionslagstiftaren antagen legaldefinition av
begreppet renommé, har unionsdomstolen ansett att for att uppfylla ovannamnda villkor krivs det att
ett dldre varumarke ska vara kint av en betydande del av den allménhet som berérs av de varor eller
tjidnster som omfattas av varumaérket (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2007,
Aktieselskabet af 21. november 2001/harmoniseringskontoret — TDK Kabushiki Kaisha (TDK),
T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 48, och dom av den 2 oktober 2015, The Tea
Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ej publicerad, EU:T:2015:740,
punkt 74).
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Det framgar dessutom av handlingarna i malet att klagandens &ldre varumairken, som avser tjanster
som omfattas av klasserna 35 och 36, ar kinda av en betydande del av allménheten inom den
relevanta marknaden som namnet pd en mycket vilkdnd galleria i Forenade kungariket, beldgen i
centrala London, med ett antal exklusiva butiker under sina valvbégar. Parterna har inte bestritt att
klagandens &ldre varumirken atnjuter detta renommé, fragan som infinner sig i férevarande mal &r
i stéllet huruvida detta renommé faktiskt avser de tjanster som omfattas av klass 35 for vilka de éldre
varumirkena registrerats, med foljden att klaganden lagenligen kan tillerkdnnas skydd for detta
renommé.

Overklagandenimnden ansag att betriffande detaljhandelstjinsten som omfattas av klass 35 var det
inte styrkt att klagandens dldre varumérken atnjot renommé.

Tribunalen delar emellertid inte 6verklagandendmndens bedomning i detta avseende.

Det ska inledningsvis papekas att i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425) har domstolen slagit fast att ”"syftet med detaljhandel ar forsdljning av varor till
konsumenter”, och att ”[d]enna handel inbegriper, forutom den réttshandling som forséljningen utgor,
all verksamhet som néringsidkaren utfor i syfte att fa till stdnd en sadan rdttshandling”, samt att
”[d]enna verksamhet bland annat inbegriper att vélja ut det varusortiment som ska bjudas ut till
forsdljning och att erbjuda olika prestationer som ar avsedda att fi konsumenten att ingd ndmnda
rattshandling med handlaren i friga, hellre én med en konkurrent”.

Dessutom har dven tribunalen haft tillfille att precisera att domstolens tolkning av huruvida
detaljhandel med varor utgér en tjanst i den mening som avses i artikel 2 i radets
direktiv. 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), som det erinrats om i punkt 30 ovan, ’[inte] kan ... anses
vara en uttommande definition med allmén rickvidd av begreppet detaljhandelstjanst” (dom av den
26 juni 2014, Basic/harmoniseringskontoret — Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585,
punkt 55).

I motsats till vad EUIPO har hdvdat i forevarande mal, ar det saledes inte mojligt att med stod av
domstolens tolkning i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), dra
slutsatsen att shoppinggallerior eller kopcentra per definition dr undantagna fran tillimpningsomradet
for begreppet detaljhandelstjanster sasom det definieras i klass 35.

Domstolens tolkning i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425),
overensstimmer inte heller med EUIPO:s synsitt att en gallerias tjanster huvudsakligen ér begrénsade
till tjanster avseende uthyrning och forvaltning av fastigheter och foljaktligen utgors de kunder som
dessa tjanster riktar sig till framst av personer som é&r intresserade av att hyra de butiker eller
kontorslokaler som ligger i denna galleria. Begreppet "olika prestationer” som anges i nyssndmnda
punkt kan namligen inte anses inkludera dven siddana tjanster som en galleria tillhandahaller for att
upprétthalla attraktionskraften och de praktiska fordelarna med en sadan handelsplats, vars syfte enligt
sjalva lydelsen av klass 35 &r att gora det mdjligt for kunder som &r intresserade av diverse varor att
"att pa ett bekvamt sitt se och kopa dessa varor i en rad av butiker” och dédrmed oka tillstromningen
till denna handelsplats av kunder som ar intresserade av att kopa varorna, hellre &n att — sasom
domstolen papekade i ovanndmnda dom - se kunderna kopa dessa varor hos “en konkurrent” vars
butik inte ligger i den aktuella shoppinggallerian.

Med beaktande av lydelsen av klass 35 kan det saledes konstateras att begreppet "detaljhandelstjanst”,

sasom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425), dven omfattar de handelstjanster som tillhandehalls av en galleria.
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Mot bakgrund av ovanstidende kan det foljaktligen slas fast att den strikta tolkning av begreppet
detaljhandel som 6verklagandendmnden antog i forevarande fall ar felaktig och att klaganden saledes
kan dberopa skydd for det renommé som de édldre varumirkena avseende tjanster som omfattas av
klass 35 atnjuter.

I det angripna beslutet ansidg dverklagandendmnden dven att det inte fanns nagot samband mellan de
motstdende varumirkena och att klaganden inte hade visat att anvédndningen av det sokta mirket
hade kunnat dra otillborlig fordel av de édldre varumairkenas sarskiljningsformaga eller renommé, eller
orsaka dem forfang.

I detta avseende erinrar tribunalen om att bland de villkor som angetts i punkt 20 ovan maste
innehavaren av det &ldre varumirket, for att tillerkdnnas skydd enligt artikel 8.5 i forordning
207/2009, enligt lydelsen av denna artikel, d&ven inkomma med bevis for att anvdndningen av det
varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
forfaing for det é&ldre varumairkets sdrskiljningsforméga eller renommé (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 22 mars, 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34).

Det ska dven erinras om att fragan huruvida det sokta varumairket drar otillborlig fordel av eller ar till
forfang for det dldre varumaérkets sdrskiljningsformaga eller renommé ska bedomas med beaktande av
genomsnittskonsumenten av de varor eller tjanster som varumidrket avser, sasom en normalt
informerad och skiligen medveten konsument (se, for ett liknande resonemang, dom av den
12 mars 2009, Antartica/harmoniseringskontoret, C-320/07 P, ej publicerad, EU:C:2009:146,
punkterna 46—48). Med avseende pa varor avsedda for masskonsumtion, sdsom tvalar, toalettartiklar,
laderartiklar och liknande varor, utgérs omsittningskretsen i forevarande fall av den breda
allménheten, som bestér just av genomsnittskonsumenter.

Tribunalen erinrar dven om att for att omfattas av det skydd som artikel 8.5 i forordning nr 207/2009
ger, krévs inte att innehavaren av det dldre varumarket har styrkt forekomsten av en faktisk och aktuell
skada pa varumairket i den mening som avses i ndmnda bestimmelse. Om det dr mojligt att forutse att
det yngre varumirkets innehavare kan komma att anvinda sitt varumirke pa ett sddant sétt att en
sadan skada kan uppkomma, ska innehavaren av det dldre varumarket ndmligen inte behéva vénta till
dess att denna skada faktiskt uppkommit innan vederborande kan fa till stand ett forbud mot
anvindningen. Innehavaren av det &ldre varumirket maste emellertid styrka att det finns
omstdndigheter som gor det mojligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk for en sadan skada i
framtiden (dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringskontoret, C-100/11 P,
EU:C:2012:285, punkt 93).

For att avgora huruvida anvindningen av det omtvistade kénnetecknet drar otillborlig fordel av det
dldre varumairkets sarskiljningsférmaga eller renommé ska en helhetsbedomning goéras mot bakgrund
av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer aterfinns bland annat hur ként
varumérket dr och hur stor sdrskiljningsforméaga det har, graden av likhet mellan de motstaende
varumirkena samt de aktuella varornas och tjansternas natur och grad av likhet (se, for ett liknande
resonemang och analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
punkt 42).

Vad sidrskilt avser i hur hog grad det dldre varumérket ar kdnt och hur stor sérskiljningsformaga det
har, har domstolen slagit fast att ju hogre sarskiljningsformaga varumaérket har och ju mer ként det ér,
desto lattare dar det att anse att intrang foreligger. Ju snabbare och tydligare det omtvistade
kannetecknet for tankarna till det dldre varumarket, desto storre dr ocksa risken att den aktuella eller
framtida anvdndningen av kdnnetecknet drar otillborlig férdel av det dldre varumarkets renommé (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, punkterna 67-69).
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I detta sammanhang har domstolen dven slagit fast att det ankommer pa innehavaren av det &ldre
varumérket att i1 forekommande fall styrka att det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten av dennes varor eller tjdnster hade kunnat fordndras pa grund av
anvindningen av det yngre varumirket eller att det foreligger en verklig risk for att en sadan
forandring kan uppstd i framtiden (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, punkterna 77 och 81 och punkt 6 i domslutet).

Mot bakgrund av ovanstaende kan det konstateras att i forevarande fall har klaganden inte inkommit
med samstdmmiga uppgifter till varken 6verklagandendmnden eller tribunalen som gor det mojligt att
dra slutsatsen att anvdndningen av det sokta varumirket drar otillborlig fordel av de éldre
varumarkenas sdrskiljningsformaga eller renommé.

Aven om klaganden har framhallit att dennes dldre varumirken #r "nirapa unika” och att de &tnjuter
"betydande och exklusivt” renommé, ska det likvél papekas att klaganden inte har férebringat nagra
specifika bevis som kan styrka att anvdndningen av det sokta varumidrket skulle minska
attraktionskraften hos de édldre varumérkena, bland annat med beaktande av de villkor som uppstillts
genom domen av den 14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret
(C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 43), som anger att sadana slutsatser maste antas pa grundval av
“en sannolikhetsbedomning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn
och av alla andra omstédndigheter i det enskilda fallet”.

Den omstindigheten att en annan ekonomisk aktor kan tillatas att anvdnda ett varumirke som
innehaller uttrycket "burlington”, for varor som liknar dem som sdljs i klagandens galleria i London,
kan inte som sadan paverka gallerians kommersiella attraktionskraft for gensomsnittskonsumenter.
Sasom domstolen for ovrigt har framhallit i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425) (se punkt 30 ovan), 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 ndrheten av gallerian sdsom Burlington Gardens och Burlington House, vilket 6verklagandendmnden
med fog har papekat i det angripna beslutet.

Vad slutligen betriffar det forfarandefel det angripna beslutet pastas vara behéftat med — bestaende i
att overklagandenamnden konstaterat att endast intervenienten inkommit med ett yttrande, trots att
klaganden ocksa hade inkommit med ett yttrande den 12 november 2015 — papekar tribunalen dels
att dessa yttranden aterfinns bland handlingarna i malet, dels att vid forhandlingen bekréftade EUIPO
att dessa yttranden, som dven aterfinns bland de handlingar de berdrda instanserna vid EUIPO hade
tillgang till, beaktades i vederborlig ordning av dessa instanser. Klaganden kan séledes inte vinna
framgang med det aktuella argumentet.

Betrédffande klagandens tredje anmérkning &r det tillrdackligt att notera att det framgar av lydelsen av
punkterna 33 och 34 i det angripna beslutet att 6verklagandendmnden uttryckligen noterade att
klaganden hade inkommit med ett yttrande, men att det inte kunde visa att villkoren for att tillimpa
artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 var uppfyllda i forevarande fall. Bland annat kunde de inte styrka
att anviandningen av varumirket kunde dra otillborlig fordel av klagandens éldre varumérkens
sarskiljningsformaga eller renommé. Klaganden kan saledes inte vinna framging med denna
anmairkning avseende ett asidosittande av forfaranderegler.

Mot bakgrund av ovanstaende kan talan inte bifallas savitt avser den forsta grunden.
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Den andra grunden

Klaganden har for det forsta gjort gillande att 6verklagandendmnden inte gav ndgon motivering i det
angripna beslutet till varfor nimnden inte godtog klagandens argument avseende ett asidoséittande av
artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 i forevarande fall. Det angripna beslutet dr dessutom behiftat med
en felaktig réttstillaimpning da invdndningen som framstillts med stod av artikel 8.4 i ndmnda
forordning inte kan godtas, eftersom det dldre varumairket inte atnjot renommé i den mening som
avses i artikel 8.5 i samma forordning. Klaganden anser vidare att ndr bedomningen av "goodwill”, det
vill sdga attraktionskraft pa kundkretsen, aberopas inom ramen for ett nationellt mal om
renommésnyltning, ér den bedomningen inte begriansad till att enbart avse de tjanster som de éldre
varumadrkena har registrerats for, vilket daremot é&r fallet vid beddmningen av renommé i den mening
som avses i artikel 8.5 i forordning 207/2009. Klaganden har hdvdat att den under alla omsténdigheter
med tydlighet bevisat vid 6verklagandendmnden att dess varumérken atnjot renommé (det vill siga
goodwill) sasom galleria for lyxvaror. Klaganden har i sista hand hdvdat att 6verklagandendmnden
gjorde sig skyldig till forfarandefel da den inte gav parterna en ny mojlighet att foredra sina argument
angaende ett asidosédttande av artikel 8.4 i nimnda forordning under forfarandet vid denna ndmnd.

EUIPO har hédvdat att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser férevarande grund.

Intervenienten anser a sin sida att klaganden har aberopat vissa argument betréiffande en korrekt
tillampning av artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 forst under forfarandet vid tribunalen, och att
dessa argument foljaktligen inte kan beaktas av tribunalen.

Det kan inledningsvis konstateras att klaganden inte kan vinna framgang med sina argument avseende
ett asidosdttande av motiveringsskyldigheten och ett asidosiattande av rdtten att yttra sig. Da det
nédmligen saknas fog for dessa argument.

Det framgar namligen av punkt 36 och f6ljande punkter i det angripna beslutet att
overklagandendmnden i forevarande fall gjorde en bedomning av de villkor som uppstills i artikel 8.4
i férordning nr 207/2009, och dven av de villkor som avser en talan om renommésnyltning. Vad for
ovrigt betriffar den omstiandigheten att parterna inte har haft mojlighet att inkomma med yttranden
angdende dessa villkor, framgér det av handlingarna i malet att klaganden haft alla mojligheter att
inkomma med yttranden under hela férfarandet vid EUIPO:s instanser.

Aven om klaganden inte utvecklade den anmirkning vederbdrande sjilv aberopat under
invindningsforfarandet, namligen ett asidosdttande av artikel 8.4 i férordning nr 207/20098, kan
overklagandendmnden hérvidlag inte klandras for att inte ha anmodat parterna att inkomma med
kompletterande upplysningar i detta avseende. Det foljer dessutom av relevant rittspraxis att ratten
att yttra sig inte ar tillamplig pa ett slutligt utlaitande innan det antagits av en behorig
éverklagandenamnd. Overklagandenimnden ar nimligen inte skyldig att upplysa parterna om sina
rattsliga slutsatser innan parterna meddelas det slutliga avgorandet, och inte heller att ge parterna en
mojlighet att inkomma med synpunkter pa dessa slutsatser eller att inge kompletterande bevisning (se
dom av den 14 juni 2012, Seven Towns/harmoniseringskontoret (Bild av sju rutor i olika farger),
T-293/10, ej publicerad, EU:T:2012:302, punkt 46 och dér angiven rittspraxis).

Det ska slutligen erinras om att det ankommer pa beslutets upphovsman att bedoma de faktiska
omstiandigheterna. Rétten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rittsliga omstédndigheter som
ligger till grund for ett beslut, men inte den beslutande myndighetens slutliga stillningstagande (se
dom av den 7 juni 2005, Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03,
EU:T:2005:200, punkt 62 och dér angiven rattspraxis).

Vad dérefter angar klagandens argument avseende ett asidosidttande av artikel 8.4 i forordning

nr 207/2009, erinrar tribunalen om att det foljer av denna bestimmelse att innehavaren av ett annat
tecken én ett varumirke kan invinda mot registreringen av ett EU-varumairke for det fall att ndimnda
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tecken uppfyller foljande kumulativa villkor: tecknet maste anvéndas i néringsverksamhet, denna
anvindning maste vara av mer én bara lokal omfattning, rétten till tecknet har forvarvats i enlighet
med lagstiftningen i den medlemsstat dir tecknet anvénts fore tidpunkten for ansokan om registrering
av EU-varumairket, och slutligen att tecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvindning av ett yngre
varumadrke. Dessa villkor dr kumulativa, det vill sdga for det fall att ett tecken inte uppfyller ett av dessa
villkor kan innehavaren av tecknet inte vinna framgang med sin invindning (dom av den 30 juni 2009,
Danjaq/harmoniseringskontoret — Mission Productions (D". N°), T-435/05, EU:T:2009:226, punkt 35).

I forevarande fall framholl 6verklagandendmnden att en talan om renommeésnyltning som vickts med
avseende pa ett icke-registrerat varumérke som anviands i ndringsverksamhet i Forenade kungariket
mycket vil kan utgora en éldre réttighet i den mening som avses i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009
(se bland annat punkterna 38 och 39 i det angripna beslutet).

Harvidlag har det slagits fast att den berdrda invdndaren, i enlighet med réttsreglerna om talan om
renommésnyltning i Forenade kungarikets réttsordning, maste visa att tre villkor dr uppfyllda. Dessa
villkor avser, for det forsta, att det icke-registrerade varumaérket eller aktuella tecknet har forvdrvat
"goodwill”, for det andra att innehavaren av det yngre varumérket har gjort sig skyldig till vilseledande
framstdllning, och for det tredje att den "goodwill” det dr fraga om har tagit skada (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret — Siam
Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punkt 19).

Det kan dven konstateras att overklagandenamnden hanvisade till just dessa tre villkor i punkt 38 i det
angripna beslutet, och att klaganden dessutom medgett att overklagandendmnden pa ett korrekt sitt
definierade de tillimpliga bestimmelserna avseende en talan om renommeésnyltning.

Tribunalen erinrar vidare om att enligt artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 95.1 i
férordning nr 2017/1001) vilar bevisbérdan vid EUIPO i detta avseende pa den berérda invandaren
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar,
C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 189).

Av handlingarna i malet framgar séledes att trots att klaganden i egenskap av invindare aberopade ett
asidosittande av artikel 8.4 i férordning nr 207/2009, férebringade inte vederborande under forfarandet
vid invindningsenheten sadana faktiska eller réttsliga omstidndigheter som krévs for att det ska anses
styrkt att villkoren for att tillimpa denna bestdmmelse var vederborligen uppfyllda. Vid
overklagandendmnden uppgav klaganden endast att vederborande “vidholl de argument som lagts
fram vid invdndningsenheten”. Det ar emellertid utrett att de argument klaganden anfort vid
overklagandendmnden inte heller kunde styrkas av vare sig faktiska eller rattsliga omsténdigheter.

Saledes fann overklagandenimnden med fog, i punkt 39 i det angripna beslutet, att klaganden inte
hade visat att villkoren for att vinna framgang med en talan om renommésnyltning var vederborligen
uppfyllda. Eftersom overklagandendmnden dirmed inte gjort sig skyldig till felaktig rattstillampning
eller forfarandefel, kan 6verklagandet inte vinna bifall savitt avser den andra grunden.

Den tredje grunden

Klaganden har éberopat ett asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Klaganden anser
for det forsta att de tjanster som tillhandahélls i dennes galleria och de varor som omfattas av det
sokta varumérket dr uppenbart lika, eftersom de slutliga konsumenterna i forevarande fall é&r
desamma. I detta avseende har klaganden framhallit att uttrycket "burlington” har synnerligen hog
sarskiljningsformaga. I motsats till vad 6verklagandenamnden funnit i punkt 45 i det angripna beslutet
anser klaganden, for det andra, att d&ven om klass 35 ocksd avser sadan verksamhet som bedrivs i en
galleria, omfattar uttrycket "sammanforande”, som framgar av lydelsen av denna klass, snarare sadana
tjdnster som tillhandahalls av en galleria d&n de som tillhandahalls genom detaljhandelstjénster i
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allméanhet, och séledes ar klaganden inte skyldig att ndrmare precisera de aktuella varorna. Klaganden
har for det tredje gjort gillande att det framgar av Intellectual Propterty Offices
(Immaterialrattsmyndigheten, Forenade kungariket) anvisningar om varumirken, och av réttspraxis
fran High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Overdomstolen (England
och Wales), skatteavdelning, Forenade kungariket)), att klaganden inte var skyldig att ndrmare
precisera dessa varor.

EUIPO och intervenienten har hédvdat att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser forevarande
grund.

Det framgar av lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 att det varumérke som ansokan géller
inte ska registreras om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar ett dldre varumarke och
de varor eller tjanster som omfattas av varumairkena &r identiska eller dr av liknande slag — foreligger
en risk att allminheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumaérket ar skyddat.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allmdnheten kan tro att
varorna eller tjdnsterna i fraga kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band.
Enligt samma réttspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling goras en
"helhetsbedomning” utifran hur omsattningskretsen uppfattar kénnetecknen och varorna eller
tjansterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, sarskilt samspelet mellan
kénneteckenslikheten och varu- eller tjdnsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios
RTB/harmoniseringskontoret — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01,
EU:T:2003:199, punkterna 30—33 och dir angiven réttspraxis).

For att det ska foreligga risk for forvixling kréavs ndamligen att savdl de motstdende varumirkena ar
identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjinster som avses ér identiska eller av liknande
slag. Det édr frdga om kumulativa villkor (se dom av den 22 januari 2009,
Commercy/harmoniseringskontoret — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

For att bedoma om varorna eller tjansterna i fraga liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som
avser forhallandet mellan varorna eller tjansterna beaktas. Bland dessa faktorer ingar i synnerhet deras
art, samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Aven andra faktorer kan beaktas,
som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte
Inglés/harmoniseringskontoret — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), T-443/05,
EU:T:2007:219, punkt 37 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande fall ansag Overklagandendmnden, i punkt 44 i det angripna beslutet, att klagandens
tjidnster och de varor som omfattas av det sokta varumarket inte liknade varandra.

Vad inledningsvis betréffar de tjanster som omfattas av klass 36 dr det exempelvis utrett att tjanster
avseende uthyrning av butiker och kontor eller fastighetsforvaltning & ena sidan inte uppvisar nagon
som helst likhet med varor sasom tvalar, juvelerarvaror eller lidervaror a den andra. Vad vidare
betriffar de tjanster som omfattas av klass 35 har unionsdomstolen med tydlighet slagit fast att med
avseende pa detaljhandelstjanster dr det nodvandigt att de varor som salufors dr noggrant specificerade
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 september 2008, Oakley/harmoniseringskontoret —
Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, punkt 44, se dven, for ett liknande resonemang och
analogt, dom av den 7 juli 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 50).

Avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor som kan saluféras i de olika butiker som tillsammans
utgér en siadan galleria som Burlington Arcade medfor att det inte dr mojligt att associera
nyssndmnda varor till de varor som omfattas av det sokta mairket, dd den definition klaganden i
forevarande fall angett avseende “lyxvaror” inte i tillrackligt hog grad preciserar vad slags varor det ror
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sig om. I avsaknad av en saddan precisering &r det inte mojligt att faststélla att de tjanster som omfattas
av de dldre varumirkena och de varor som omfattas av det sokta varumaérket liknar eller kompletterar
varandra.

Med hénsyn till den omstédndigheten att tribunalen i punkt 34 ovan funnit att med beaktande av
lydelsen av klass 35 ska begreppet “detaljhandelstjénst”, sasom det tolkats av domstolen i punkt 34 i
domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), dven anses omfatta de handelstjénster
som tillhandehalls av en galleria, kan klaganden inte heller vinna framgéng med sitt argument att ndr
fraga dr om tjanster som tillhandahalls av gallerior ar det inte nodvéndigt att precisera de aktuella
varorna. Det ska dessutom papekas att i total avsaknad av en precisering betréffande vilka varor som
kan saluforas i gallerians lokaler, 4r den omstédndigheten att grupperna av slutliga konsumenter
overlappar varandra inte tillracklig for att styrka att det foreligger en risk for forvixling.

Slutligen &r argumentet betriffande tillaimpligheten av Intellectual Propterty Offices
(Immaterialrdattsmyndigheten, Forenade kungariket) anvisningar om varumirken och réttspraxis fran
High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Overdomstolen (England och Wales),
skatteavdelning, Forenade kungariket)) verkningslost, ty den tillimpliga bestimmelsen i forevarande
fall utgors av artikel 8.1 b i féorordning nr 207/2009, och enligt fast réttspraxis dr unionsordningen for
varumirken ett sjédlvstandigt system, som bestar av en samling regler och som syftar till att uppna de
mél som dr specifika for detta system. Detta system ska tillimpas utan hdnsyn till de nationella
systemen (se, dom av den 16 januari 2014, Message Management/harmoniseringskontoret — Absacker
(ABSACKER of Germany), T-304/12, ej publicerad, EU:T:2014:5, punkt 58 och dir angiven
rattspraxis)).

Mot bakgrund av ovanstdende, och med hdnsyn till att ett av de nodvindiga villkor som anges i

artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte ar uppfyllt, kan klaganden inte vinna framgéng med
forevarande grund och 6verklagandet ska ddrmed ogillas i sin helhet.

Réittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegangsregler ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom klaganden har tappat malet ska den forpliktas att ersdtta réttegangskostnaderna i enlighet
med EUIPO:s och intervenientens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar

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

2) Tulliallan Burlington Ltd ska ersitta riattegangskostnaderna.
Frimodt Nielsen Forrester Perillo
Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 6 december 2017.

Underskrifter
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