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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 6 oktober 2021 *

"EU-varumérke — Invdndningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av
figurmérket Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice — Det dldre icke
registrerade ordméarket BASMATI — Avtalet om Forenade kungarikets uttrdde ur unionen och
Euratom — Overgdngsperiod — Berittigat intresse av att f& saken prévad —

Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i
forordning 2017/1001) — Regler for talan om renommeésnyltning (action for passing off) enligt
common law — Risk for vilseledande atergivning — Risk for urvattning av det dldre
kédnda varumarket”

I mal T-342/20,

Indo European Foods Ltd, Harrow (Forenade kungariket), foretriatt av A. Norris, barrister, och
N. Welch, solicitor,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretraidd av H. O'Neill
och V. Ruzek, i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd var
Hamid Ahmad Chakari, Wien (Osterrike),
angaende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde 6éverklagandenamnd
den 2 april 2020 (drende R 1079/2019-4) om ett invindningsforfarande mellan Indo European
Foods och Hamid Ahmad Chakari,
meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféoranden A.M. Collins samt domarna V. Kreuschitz och G. Steinfatt (referent),

justitiesekreterare: handldggaren J. Pichon,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 2 juni 2020,
med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 8 oktober 2020,
efter forhandlingen den 29 juni 2021,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Den 14 juni 2017 inkom motparten vid 6verklagandendimnden, Hamid Ahmad Chakari, med en
ansokan om registrering av EU-varumadrke till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet
(EUIPO), enligt radets forordning (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)).

Det sokta varumairket utgors av nedanstaende figurkdannetecken:

De varor som registreringsansokan — efter ett partiellt avslag pa en ansokan i ett parallellt
invandningsforfarande — avsig, omfattas av klasserna 30 och 31 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilldgg, och motsvarar for var och en av dessa klasser foljande beskrivning:

— klass 30: "Rismjol; Risbaserade tilltugg; riskakor; rismassa for matlagningsindamal; Spritsade
livsmedel tillverkade av ris”;

— klass 31: "Rismjol som djurfoder”.

Registreringsansokan offentliggjordes i Tidningen om EU-varumdrken nr 169/2017 av den
6 september 2017.

Den 13 oktober 2017 framstéllde Indo European Foods Ltd, som ar klagande i detta mal, med stod

av artikel 46 i féorordning 2017/1001 en invdndning mot registrering av det sokta varumairket for
de varor som anges ovan i punkt 3.
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Klagandens invandning grundade sig pa ett dldre icke-registrerat ordmaérke i Forenade kungariket,
namligen ordmérket BASMATI, som anvénds med hanvisning till ris.

Det registreringshinder som aberopades till stod for invandningen var det som anges i artikel 8.4 i
forordning 2017/1001. Klagandebolaget gjorde i huvudsak gillande att det enligt tillimplig
lagstiftning i Forenade kungariket kunde forhindra anviandning av det sokta varumérket genom
att anvédnda sig av den sd kallade "extensiva” formen av talan om renommésnyltning (action for

passing off).

Invindningsenheten avslog den 5 april 2019 invindningen i dess helhet. Invindningsenheten
ansag att den bevisning som klaganden hade lagt fram inte var tillracklig for att styrka att det
dldre varumairket hade anvénts i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning fore den
relevanta tidpunkten och inom det aktuella omradet. Enligt invdndningsenheten var foljaktligen
ett av villkoren i artikel 8.4 i forordning 2017/1001 inte uppfyllt.

Den 16 maj 2019 6verklagade klaganden med stod av artiklarna 66-71 i forordning 2017/1001
invindningsenhetens beslut vid EUIPO.

Genom beslut av den 2 april 2020 (nedan kallat det 6verklagade beslutet) avslog EUIPO:s fjarde
overklagandendmnd 6verklagandet, med motiveringen att klagandebolaget inte hade inkommit
med nagon bevisning till styrkande av att bendmningen "basmati” gav bolaget rétt att forbjuda
anviandningen av det sokta varumairket i Forenade kungariket med &beropande av den extensiva
formen av ansvarsgrundande renommésnyltning enligt common law-systemet.

Enligt 6verklagandendmnden framgér det av den bevisning som klaganden har ingett att vissa krav
maste vara uppfyllda for att en talan med hanvisning till ndimnda rattsfigur ska vinna bifall. Det
krévs, for det forsta, att bendmningen "basmati” betecknar en tydligt avgriansad varuklass, for det
andra, att bendmningen dr kidnd och darigenom ger upphov till "goodwill” (det vill siga
attraktionskraft pa kundkretsen) hos en betydande del av allmdnheten i Férenade kungariket, for
det tredje, att klaganden &r en av de ménga ekonomiska aktorer som har ritt att gora géllande den
goodwill som &r knuten till detta namn, for det fjarde, att den som har ansokt om registreringen
har gjort sig skyldig till en vilseledande atergivning som kommer att, eller skulle kunna komma
att, f4 allménheten att tro att de varor som erbjuds med anvindning av det omtvistade
kédnnetecknet utgor basmatiris, och for det femte, att den som vécker talan har lidit eller riskerar
att lida skada pa grund av den forvixling som den vilseledande atergivningen gett upphov till.

Overklagandenimnden ansdg att de tre forsta villkoren fér att anvinda sig av den ”“extensiva”
formen av talan om renommésnyltning var uppfyllda. Diaremot fann 6verklagandendmnden att
klaganden inte hade visat att anvidndningen av det kdnnetecken som klaganden inte ansag fick
registreras kunde leda till en vilseledande atergivning av den kdnda bendmningen "basmati”.
Overklagandenimnden ansag dessutom att det i det aktuella fallet inte fanns nagon risk for att
anviandningen av det sokta varumairket skulle valla klaganden kommersiell skada till f6ljd av
forsaljningstapp, eftersom de aktuella varorna utgjordes av andra varor an ris, medan klaganden
uteslutande séalde ris. Det hade heller inte forklarats pa vilket sétt anvdndningen av det sokta
varumadrket skulle kunna paverka sarskiljningsformagan hos ordet "basmati”, med hansyn till att

riset "super basmati” utgor en erkidnd typ av basmatiris.
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Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet och bifalla invdndningen for samtliga varor,
— alternativt aterforvisa drendet till EUIPO for férnyad provning, och

— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit
vid 6verklagandendmnden och invindningsenheten.

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

— forplikta klaganden att ersétta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Foremdlet for overklagandet och overklagandets upptagande till sakprovning

EUIPO har for det forsta — med hénvisning till att invindningen mot registrering av det sokta
varumirket grundar sig pa ett &dldre icke-registrerat varumairke i Forenade konungariket
Storbritannien och Nordirland, och med hénsyn till denna stats uttrade ur Europeiska unionen
den 1 februari 2020 — gjort géllande att utgangen av den 6vergéngsperiod som foreskrivs i avtalet
om ndmnda stats uttrdde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
(EUT L 29, 2020, s. 7) (nedan kallat uttrddesavtalet) innebar att saken i invindningsforfarandet
och i det aktuella mélet har forfallit. Fran och med Overgangsperiodens utgang omfattar
ndmligen de hénvisningar som gors i forordning 2017/1001 till medlemsstaterna och till
medlemsstaternas lagstiftning inte lingre Forenade kungariket och dess lagstiftning. EUIPO
anser att frain och med det datumet géller foljaktligen att det sokta varumarket inte ldngre har
nagon rittsverkan i Forenade kungariket, att den rattighet som klaganden har aberopat inte
langre utgor nagon “dldre réttighet” i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning 2017/1001,
och slutligen att ingen konflikt kan uppkomma efter en eventuell registrering av det sokta
varumirket, eftersom det sistndmnda varumérket inte skulle fa nagot skydd i Forenade
kungariket samtidigt som den aldre rittigheten skulle vara skyddad uteslutande i Forenade
kungariket.

Uttradesavtalet, i vilket villkoren fér Forenade kungarikets uttrade ur unionen faststills, tradde i
kraft den 1 februari 2020. I avtalet foreskrivs en overgangsperiod fran den 1 februari till den
31 december 2020. I artikel 127 i uttradesavtalet foreskrivs att unionsratten, om inte annat
foreskrivs i ndmnda avtal, ska fortsdtta att var tillimplig i Forenade kungariket under
overgangsperioden.

Saken i detta mal dr 6verklagandendmndens beslut av den 2 april 2020, dar denna uttalade sig om
den av klaganden aberopade grunden for invdndning. Den senaste utgangspunkten f{or
bedomningen av huruvida ett relativt registreringshinder som &beropats som grund for en
invandning foreligger ar den tidpunkt da EUIPO tar stillning till invindningen genom sitt beslut.
Tribunalen har namligen nyligen slagit fast att det dldre varumirke som ligger till grund for
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invdndningen ska vara giltigt inte endast vid tidpunkten for offentliggdrandet av ansékan om
registrering av det sokta varumairket, utan dven vid den tidpunkt d& EUIPO fattar beslut med
anledning av invdndningen (dom av den 14 februari 2019, Beko/EUIPO — Acer (ALTUS),
T-162/18, ej publicerad, EU:T:2019:87, punkt 41). Det foreligger dock en rattspraxis som gar i
motsatt riktning: enligt denna ska man vid bedomningen av ett relativt registreringshinder som
aberopats som grund for en invindning utga fran tidpunkten for ingivandet av den ansékan om
registrering av EU-varumirke mot vilken invindning framstéllts med stod av ett dldre varumérke
(dom av den 17 oktober 2018, Golden Balls/EUIPO - Les Editions P. Amaury (GOLDEN BALLS),
T-8/17, ej publicerad, EU:T:2018:692, punkt 76, dom av den 30 januari 2020, Grupo Textil
Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19, och
dom av den 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO - Weinstein (MUSIKISS), T-421/18,
EU:T:2020:433, punkt 34). Sistndmnda rattspraxis innebdr att den omstandigheten att det dldre
kdnnetecknet vid en tidpunkt efter det datumet kan forlora sin stdllning som icke-registrerat
varumirke eller annat kidnnetecken som anvinds i néringsverksamhet i mer dn bara lokal
omfattning, bland annat till f6ljd av att den medlemsstat ddr varumairket atnjuter skydd
eventuellt trider ut ur unionen, i princip saknar betydelse for provningen av invindningen (se,
analogt, dom av den 30 januari 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19).

Det saknas anledning att besvara denna fraga i forevarande fall. Hamid Ahmad Chakari ansokte
namligen om registrering av EU-varumaérket den 14 juni 2017, det vill sdga vid en tidpunkt da
Forenade kungariket var medlem i unionen. Overklagandenimndens beslut fattades den
2 april 2020, det vill sdga efter Forenade kungarikets uttrdde ur unionen, men under
overgangsperioden. Da inte annat foreskrivs i uttradesavtalet ska forordning 2017/1001 fortsatta
att vara tillimplig pa varumiérken i Forenade kungariket samt pa é&ldre icke-registrerade
varumirkena i Forenade kungariket som anvédnds i ndringsverksamhet. Det édldre varumaérket
fortsitter siledes att fram till utgdngen av dvergangsperioden atnjuta samma skydd som det
skulle ha a&tnjutit om Forenade kungariket inte hade ldmnat unionen (dom av den
23 september 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 33).

Att anse att saken i mélet forfaller ndr det under handldggningens gdng uppstar en hiandelse som
skulle kunna leda till att ett dldre varumaérke forlorar sin stallning som icke-registrerat varumérke
eller som annat tecken som anvénds i naringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning — som
exempelvis den berérda medlemsstatens eventuella uttrdde ur unionen - skulle enligt
tribunalens bedomning i vart fall vara detsamma som att ta hédnsyn till skdl som uppstatt efter
antagandet av det 6verklagade beslutet och som inte kan ha nagon betydelse fér huruvida
beslutet var vilgrundat eller inte (se, analogt, dom av den 8 oktober 2014,
Fuchs/harmoniseringskontoret — Les Complices (Stjarna i cirkel), T-342/12, EU:T:2014:858,
punkt 24). Eftersom syftet med en talan vid tribunalen &r att fa till stind en provning av
lagenligheten av de beslut som fattas av EUIPO:s dverklagandendmnder, i den mening som avses i
artikel 72 i forordning 2017/1001, ska tribunalen vid sin lagenlighetsprévning i princip utga fran
den tidpunkt da det 6verklagade beslutet fattades.

Harav foljer att oavsett vilken tidpunkt man véljer som utgédngspunkt (tidpunkten for ingivandet
av registreringsansokan eller tidpunkten for 6verklagandendmndens beslut), kan det varumaérke
som aberopats av klaganden till stod for invindningen och dverklagandet tjéna som grund for
invindningen.

Denna slutsats paverkas inte av de argument som EUIPO har anfort. Aven om det framgar av den

av EUIPO aberopade domen av den 14 februari 2019, ALTUS (T-162/18, ej publicerad,
EU:T:2019:87, punkterna 41-43) att det dldre varumérke som utgoér grunden for invindningen
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fortfarande maste vara giltigt nar EUIPO tar stdllning till detta, kan man dérav inte sluta sig till att
saken i ett mal vid tribunalen forfaller om detta varumaérke forlorar sin stillning i férhallande till
artikel 8.4 i forordning 2017/1001 under den tid malet pagar vid tribunalen.

Domen av den 2 juni 2021, Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Atergivning av en
polospelare) (T-169/19, EU:T:2021:318), som EUIPO ocksa hénvisar till, och som enligt EUIPO
avser en “"konnex” fraga, saknar relevans for forevarande mal. Det malet handlar inte om ett
invdndningsforfarande, utan det handlar om vid vilken tidpunkt en éldre rattighet maste atnjuta
skydd for att kunna tjdna som grund fér en ansékan om ogiltighetsforklaring med stod av
artikel 52.2 d i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumdrken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3).
Vidare ska, enligt den 16sning som valdes i den domen, innehavaren av en sddan dldre industriell
dganderdtt som avses i ndmnda bestimmelse, vid tillimpningen av denna bestimmelse, styrka att
vederborande kan forbjuda anvéndningen av det omtvistade EU-varumirket inte bara vid
tidpunkten for ansokan om registrering av varumaérket eller prioritetsdagen for detta varumairke,
utan dven vid den tidpunkt da EUIPO meddelar sitt beslut med avseende pa ansdkan om
ogiltighetsforklaring (dom av den 2 juni 2021, Atergivning av en polospelare, T-169/19,
EU:T:2021:318, punkt 30). Detta datum ligger emellertid inte senare i tiden &n de datum som
anges ovan i punkt 20.

Forenade kungarikets uttrdde ur unionen har saledes inte medfort att saken i malet har forfallit.

EUIPO har for det andra gjort gillande att eftersom en ogiltigforklaring av det 6verklagade
beslutet inte lingre skulle kunna medféra nagon fordel for klaganden, har denne inte lingre
nagot berittigat intresse av att fa saken provad i forevarande forfarande. EUIPO har papekat att
dven om ansOkan om EU-varumirke avslogs av EUIPO skulle den som ansékt om registrering
kunna omvandla sitt varumirke till ansokningar om nationella varumirken i samtliga
medlemsstater i unionen, med bibehallande, i enlighet med artikel 139 i foérordning 2017/1001,
av den prioritet som foljer av den ansokan om EU-varumirke som avslagits. Pa sa sitt skulle den
som ansOkt om registreringen erhélla varumérkesskydd inom samma territorium som skulle ha
varit fallet om den framstdllda invdndningen mot ndmnda ansékan om EU-varumirke hade
avslagits. Vid forhandlingen tillade EUIPO att avsaknaden av ett berdttigat intresse av att fa saken
provad dessutom foljer av den omsténdigheten att 6verklagandendmnden, for det fall tribunalen
ogiltigforklarar ~det Overklagade beslutet och malet foljaktligen aterforvisas till
overklagandendmnden, inte har nagot annat val én att ogilla 6verklagandet, eftersom det foljer av
rattspraxis i de mal som avgjordes genom dom av den 14 februari 2019, ALTUS (T-162/18, ej
publicerad, EU:T:2019:87), och dom av den 2 juni 2021, Atergivning av en polospelare (T-169/19,
EU:T:2021:318) att det skyddade varumérke som ligger till grund for invindningen inte far ha
forlorat sin giltighet vid den tidpunkt d& EUIPO fattar sitt beslut.

Enligt fast réattspraxis maste klagandens berittigade intresse av en provning — med avseende pa
saken i malet — foreligga vid den tidpunkt da talan vécks for att talan inte ska avvisas. Saken i malet
ska, liksom det berdttigade intresset av att fa saken provad, bestd fram till domstolsavgorandet,
vilket forutsitter att utgangen av talan kan medfora en fordel for den som vackt den. Ratten kan i
annat fall faststélla att det saknas anledning att doma i saken (se dom av den 7 juni 2007,
Wunenburger/kommissionen, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punkt 42 och dér angiven réttspraxis,
och dom av den 8 oktober 2014, Stjirna i cirkel), T-342/12, EU:T:2014:858, punkt 23 och dar
angiven rittspraxis). Om klagandens berdttigade intresse av att fa saken provad upphor under
forfarandets gang kan ett avgorande i sak av tribunalen inte medféra nagon fordel for
vederborande.
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Tribunalen finner forst och framst att EUIPO inte kan vinna framgang med argumentet att den
omstdndigheten att klaganden kan omvandla sitt varumérke till ansokningar om nationella
varumirken i samtliga medlemsstater i unionen och saledes erhalla varumérkesskydd inom
samma territorium som om invdndningen mot ndmnda ansékan om EU-varumirke hade
avslagits, resulterar i att klaganden saknar ett berittigat intresse av att fa saken provad. Detta
giller ndmligen i princip alla invindningsforfaranden.

EUIPO har dessutom fel i sitt pastdende att den &verklagandendmnd till vilken malet ska
aterforvisas om tribunalen ogiltigforklarar det 6verklagade beslutet skulle vara tvungen att ogilla
overklagandet pa grund av att det inte langre finns nagot édldre varumirke som skyddas av en
medlemsstats lagstiftning. EUIPO:s uppfattning att 6verklagandendmnden vid bedémningen av
de faktiska omstandigheterna maste utga fran tidpunkten for sitt nya beslut grundade sig pa ett
felaktigt antagande. Efter en ogiltigforklaring av 6verklagandendmndens beslut blir klagandens
overklagande till overklagandendmnden ndmligen ater anhédngigt dir (dom av den
8 februari 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta), T-879/16,
EU:T:2018:77, punkt 40). Det ankommer siledes pa overklagandendmnden att géra en ny
provning av samma Overklagande, och detta med utgéngspunkt i den situation som forelag nar
overklagandet lamnades in, eftersom Overklagandet ndr det ater blir anhdngigt vid
overklagandendmnden befinner sig pa samma handlaggningsstadium som innan det 6verklagade
beslutet meddelades. Hérav foljer att den réttspraxis som EUIPO har aberopat till stod for sitt
resonemang saknar relevans. Denna rattspraxis bekréftar nimligen bara att det inte under nigra
omstdndigheter kan krévas att det varumérke som invindningen grundar sig pa ska fortsitta att
existera efter det att 6verklagandendmnden meddelat sitt beslut.

Harav foljer att saken i forevarande mal inte har forfallit och att klagandens berattigade intresse av
att fa saken provad bestar.

Provning i sak

Den forordning som dr tillimplig med beaktande av det tidsmdissiga tillimpningsomrddet (ratione
temporis)

Med beaktande av datumet for ingivandet av den aktuella registreringsansokan, det vill sdga den
14 juni 2017, vilket &r avgorande for faststéllandet av tillimplig materiell rdtt, regleras
omstidndigheterna i malet av de materiella bestimmelserna i férordning nr 207/2009 (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P,
EU:C:2014:305, punkt 12, och dom av den 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P,
EU:C:2020:489, punkt 2 och dér angiven réttspraxis).

Vad darefter giller de regler som i sak ar tillimpliga i det aktuella fallet ska
overklagandendmndens hénvisningar i det 6verklagande beslutet och parternas hénvisningar i
sina inlagor till artikel 8.4 i férordning 2017/1001 anses avse artikel 8.4 i férordning nr 207/2009,
som har samma innehall.
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Yrkandet om ogiltigforklaring

Till stod for sitt overklagande har klaganden anfort en enda grund, ndmligen att artikel 8.4 i
forordning nr 207/2009 har asidosatts. Klaganden har bland annat Dbestritt
overklagandendmndens slutsats att det inte gér att faststélla att det foreligger nagon risk for en
vilseledande é&tergivning pa grundval av de omtvistade varorna, samt beddmningen att
anviandningen av det sokta varumérket inte riskerar att asamka klaganden nagon skada da det
saknas risk for ett direkt forséljningstapp. Enligt klaganden har 6verklagandendmnden gjort en
felaktig tolkning av rdttsreglerna om renommésnyltning och de villkor under vilka en
vilseledande atergivning kan utgora grund for att vacka talan.

Enligt artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 kan innehavaren av ett icke-registrerat varumairke eller
av ett annat tecken invinda mot registrering av ett EU-varumirke om foljande fyra villkor ar
uppfyllda: Kdnnetecknet ska anvéndas i naringsverksamhet, dess rackvidd ska vara mer dn bara
lokal, rattigheter till kinnetecknet ska ha forvarvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering
av EU-varumairket, och kidnnetecknet ska ge innehavaren ritt att forbjuda anvindning av ett yngre
varumairke. Dessa villkor dr kumulativa, varfor en invindning grundad pa ett icke-registrerat
varumirke eller annat tecken som anvinds i ndringsverksamhet i den mening som avses i
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 inte kan forhindra registrering, om ett av dessa villkor inte
uppfylls av det icke-registrerade varumirket eller tecknet (se dom av den 24 oktober 2018,
Bacardi/EUIPO - Palirna U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, punkt 43
och dér angiven réttspraxis).

De tva forsta villkoren — det vill séga villkoren avseende anvindningen i néringsverksamhet och
det aberopade varumirkets eller tecknets rackvidd, innebarande att rackvidden ska vara mer édn
bara lokal — foljer av sjélva lydelsen i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 och ska darfor tolkas
mot bakgrund av unionsritten (se dom av den 24 oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12,
EU:T:2018:715, punkt 44 och dér angiven rattspraxis).

Daremot framgéar det av preciseringen "om och i den man det finns ... tillimplig nationell
lagstiftning om detta tecken” att de bada andra villkoren, som dérefter anges i artikel 8.4 aoch b i
forordning nr 207/20009, ar villkor som till skillnad frén de féregadende villkoren ska bedémas med
beaktande av kriterier himtade frén den nationella lagstiftning som reglerar det dberopade
kédnnetecknet. Denna hénvisning till den nationella lagstiftning som reglerar det aberopade
kdnnetecknet ar befogad, eftersom det foljer av férordning nr 207/2009 att kénnetecken som star
utanfor systemet med EU-varumaérken kan aberopas gentemot ett EU-varumarke. Det dr saledes
endast med stod av den nationella lagstiftning som reglerar det aberopade kdnnetecknet som det
kan slas fast huruvida det dberopade kdnnetecknet ar dldre én EU-varumirket och om det kan
motivera ett forbud mot anvédndning av ett yngre varumérke (se dom av den 24 oktober 2018, 42
BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, punkt 45 och dér angiven réttspraxis).

Enligt artikel 95.1 i forordning 2017/1001 dr det invdndaren vid EUIPO som har bevisbérdan for
att det aberopade kdnnetecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvindning av ett yngre
varumirke (se dom av den 23 maj 2019, Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT),
T-312/18, ej publicerad, EU:T:2019:358, punkt 100 och dir angiven réttspraxis). Den prévning
som tribunalen goér med stod av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 utgdr dock en fullstindig
lagenlighetsprovning, da dess kontroll maste uppfylla de krav som féljer av principen om ett
effektivt domstolsskydd (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P,
EU:C:2011:452, punkt 52).
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I forevarande mal ska det saledes kontrolleras huruvida 6verklagandendmnden har beaktat de
relevanta nationella réttsreglerna och om ndmnden, med hénsyn till dessa, pa ett korrekt sétt har
kontrollerat huruvida tillimpningsvillkoren i artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 var uppfyllda.

Klagandens inviandning har framstillts med stdd av den extensiva formen av talan om
renommésnyltning enligt tillimpliga rattsregler i Forenade kungariket. Klaganden har, med
aberopande av domen av den 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret —
Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, punkt 18), som innehaller tillimpning av den
relevanta nationella lagstiftningen, hénvisat till Trade Marks Act 1994 (Forenade kungarikets
varumadrkeslag). I section 5.4 i denna lag foreskrivs bland annat att ett varumérke inte far
registreras om, eller i den man, dess anvindning i Forenade kungariket kan hindras med stod av
en réttsregel (exempelvis réttsreglerna om renommeésnyltning) som skyddar ett icke-registrerat
varumadrke eller annat tecken som anvénds i ndringsverksamhet.

Det f6ljer av section 5.4 i Forenade kungarikets varumairkeslag, sasom den tolkats av de nationella
domstolarna, att den part som aberopar denna bestimmelse ska styrka att tre villkor &r uppfyllda i
enlighet med reglerna om renommésnyltning i Forenade kungariket: for det forsta ska det aktuella
kéannetecknet ha forvirvat goodwill, for det andra ska atgédrden att under det tecknet erbjuda de
varor som omfattas av det yngre varumirket utgora en vilseledande atergivning fran
varumdrkesinnehavarens sida och, for det tredje ska nimnda goodwill ha skadats (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 4 oktober 2018, Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE),
T-328/16, ej publicerad, EU:T:2018:649, punkterna 22-25 och dir angiven rattspraxis, och dom
av den 23 maj 2019, AQUAPRINT, T-312/18, ej publicerad, EU:T:2019:358, punkt 102).

Aven om en svarande i ett mal om renommésnyltning ska anses ha gjort sig skyldig till en
vilseledande atergivning, oavsett om det skett avsiktligt eller oavsiktligt, ndr atergivningen kan
medfora att kdrandens kunder tror att det dr kdranden som utgor det kommersiella ursprunget
for de varor och tjdanster som erbjuds av svaranden (se dom av den 23 maj 2019, AQUAPRINT,
T-312/18, ej publicerad, EU:T:2019:358, punkt 103 och dir angiven rattspraxis), foljer det av
avgoranden fran domstolar i Férenade kungariket att ett kinnetecken som anvénds for att ange
varor eller tjanster kan ha forviarvat renommé pa marknaden, i den mening som avses i
bestimmelserna om renommésnyltning, trots att flera aktorer anvinder det i sin
nédringsverksamhet (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd
[1999] EWCA Civ 856). Denna sa kallade "extensiva” form av renommésnyltning, som erkénns av
domstolarna i Férenade kungariket, innebér saledes att flera ndringsidkare kan inneha réttigheter
till ett kainnetecken som har forviarvat renommé pa marknaden (se dom av den 30 september 2015,
Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret — Siam Grains (BASmALI), T-136/14,
EU:T:2015:734, punkt 22 och dir angiven réttspraxis).

Den “extensiva” formen av renommésnyltning innebdr att svaranden vilseleder kunderna
betriffande varornas ursprung eller beskaffenhet genom att pa ett vilseledande sitt ge sken av att
de hérror fran ett visst omrade, eller har sérskilda egenskaper eller en sérskild sammanséttning.
Sadan vilseledande atergivning kan ske genom en beskrivande eller generisk bendmning som inte
beskriver svarandens varor pa ett korrekt sitt, och later kunderna tro att varorna har en egenskap
eller kvalitet de i sjalva verket saknar (se, for ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2017,
Alfonso Egiied/EUIPO - Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, punkt 95).

Tribunalen konstaterar att den grund som klaganden har &beropat i férevarande fall avser det

andra och det tredje villkoret i punkt 38 ovan, det vill sidga kravet pa vilseledande atergivning
samt kravet pa skada pa den goodwill som forvirvats av det dldre kédnnetecknet.
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— Vilseledande dtergivning

Klaganden har for det forsta gjort gillande att dverklagandendmnden &sidosatte de rattsliga
villkoren for den extensiva formen av talan om renommésnyltning enligt de i Forenade
kungariket tillimpliga rattsreglerna. Klaganden anser dérvid att 6verklagandendmnden, vid
provningen av risken for vilseledande atergivning, begriansat sig till fragan huruvida ett stort antal
personer i omsidttningskretsen kunde vilseledas med avseende pad den berdrda varans
kommersiella ursprung, i stillet for att ta upp fragan huruvida omsittningskretsen kunde
vilseledas med avseende pa varans inneboende egenskaper och kvaliteter.

Klaganden har for det andra gjort géllande att den omstédndigheten att ris inte ingar bland de
aktuella varorna inte har ndgon avgorande betydelse. Klaganden anser att kriteriet avseende
vilseledande atergivning ar uppfyllt, eftersom omséttningskretsen luras att tro att nimnda varor
ar gjorda av basmatiris, trots att sa inte ar fallet. Den goodwill som é&r knuten till ordet basmati
omfattar enligt klaganden inte bara basmatiris, utan dven varor som innehéller sddant ris eller &r
gjorda av sadant ris och har forsetts med en markning med den informationen, vilket &ven framgar
av det beslut av den 9 augusti 2016 som fattades av United Kingdom Intellectual Property Office
(Forenade kungarikets immaterialrattsmyndighet) i invdndningsforfarandet O-378-16 (nedan
kallat Basmati Bus-beslutet). De egenskaper som kdnnetecknar basmatiris och gor detta till en vél
avgransad varuklass dr for handen i bada dessa fall. Nér en person som ingar i omséttningskretsen
koper en vara som pastds utgora eller innehalla basmatiris, sa forvantar sig denna person att varan
verkligen innehaller sadant ris, och det framgar av det avgorande som meddelades av Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen fér England och Wales
(avdelningen for tvistemal)) i malet Taittinger SA v ALLBEV LTD (1993) E.S.R. 641 (nedan kallad
Taittinger-domen), och av Basmati Bus-beslutet, att rekvisitet vilseledande atergivning kan vara
uppfyllt for varor av en annan beskaffenhet. Det framgar ndamligen av rattspraxis i Forenade
kungariket att ett av de grundldggande inslagen i rittsreglerna om renommésnyltning ar att
varorna inte behover vara av samma slag eller atnjuta renommé och goodwill i samma
omfattning for att det ska foreligga en vilseledande atergivning som kan foranleda att talan vécks
eller att skada uppstar.

Klaganden har for det tredje gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde fel genom att dven
basera sitt beslut pa att klaganden inte hade hévdat, och d4n mindre styrkt, att Hamid Ahmad
Chakari anvdnde det sokta varumairket i Forenade kungariket och att denna anvindning avsag
varor som inte tillverkats av dkta basmatiris. Klaganden har anfort att risken for vilseledande
atergivning av den kidnda bendmningen basmati foljer av vad som teoretiskt sett dr en icke
otillborlig anvindning av varumairket, varfor det inte behover ldggas fram nagon konkret
bevisning i detta avseende. Klagandebolaget anser att eftersom bolaget utgoér en av innehavarna
av den goodwill som é&r knuten till ordet basmati och eftersom detta ord anvénds i Férenade
kungariket for att beskriva en sérskild typ av ris, foljer risken for vilseledande atergivning av den
vida beskrivningen av de varor som varumarket avser, vilka inbegriper varor som tillverkas av
olika typer av ris. Enligt klaganden ska man séledes utgd fran ett antagande om vad som
teoretiskt sett dr en icke otillborlig anviandning av det sokta varumaérket vid beaktandet av den
allménna beskrivningen av dessa varor.

Klaganden har for det fjarde preciserat att syftet med dess argument inte dr att rattfirdiga

forbudet mot anviandning av det varumirke som Hamid Ahmad Chakari ansokt om med
hanvisning till kvaliteten pa de risbaserade produkter som varumaérket avser. I stéllet handlar
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klagandens argument om att inget i beskrivningen av de aktuella varorna kraver att dessa enbart
ska vara tillverkade av dkta basmatiris, vilket betyder att det 4r mojligt att de inte innehéller nagot
basmatiris 6ver huvud taget.

EUIPO har bestritt klagandes argument. For det forsta kdnnetecknas rittsreglerna om
renommésnyltning visserligen av den omstdndigheten att varorna inte behéver vara av samma
slag och inte atnjuta renommé och goodwill i samma omfattning for att det ska kunna
konstateras att det foreligger en risk for vilseledande atergivning och goodwillskada. Detta
vederldgger emellertid inte Overklagandendmndens resonemang, eftersom ndmnden varken
angav eller antydde att de omstridda varorna maste vara av samma slag som dem for vilka det
dldre varumarket atnjot goodwill. Vidare har EUIPO anfort att den omsténdigheten att varorna
inte behover vara av samma slag inte betyder att minsta samband mellan varorna, till exempel
vad giller ingredienserna, riacker for att man ska kunna sluta sig till att det ar fraga om vilseledande
atergivning. Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig beddmning niar den betonade att
goodwill som forvirvats for en viss typ av ris, i forevarande fall basmatiris, inte kan likstillas med
goodwill som forvérvats for varor som innehaller ris. Eftersom goodwill dr den attraktionskraft
som fangar in kunder, bestims dess rdckvidd av de varor och tjanster med vilka
omsittningskretsen forknippar denna attraktionskraft. Eftersom klaganden ingdr i en
foretagsgrupp som anvinder ordet basmati for att beteckna en sérskild typ av ris, ar riset den
vara som omfattas av den goodwill som forvérvats. Enligt EUIPO visade 6verklagandendmndens
slutsatser att utgangspunkten var att ordet basmati atnjot goodwill for varan “ris” och att det
skulle faststdllas huruvida anvédndningen av detta ord for de aktuella varorna drog fordel av
denna goodwill genom att frammana en vilseledande atergivning hos konsumenten. Vad betréffar
rismjol, risbaserade fardigratter eller rismjol for djurfoder har det enligt EUIPO inte lagts fram
nagon bevisning for att styrka att den anvénda ristypen utgor en viktig faktor som péaverkar
konsumentens kopbeslut vad giller dessa varor.

For det andra anser EUIPO att 6verklagandendmnden inte undvek att undersoka en fiktiv
anviandning av det sokta varumarket. Tviartom framgar det tydligt att nimnden beaktade en sadan
anviandning, som skulle kunna omfatta varor som inte innehaller ndgot basmatiris eller inte ar
tillverkat av basmatiris.

EUIPO har vidare understrukit att dven om klaganden kunde visa att omsittningskretsen
uppfattar ordet basmati som en upplysning om att varorna i fraga bestir av basmatiris eller
innehaller basmatiris, skulle detta inte riacka for ett bifall av invindningen, eftersom ingen
bevisning har lagts fram for att styrka att Hamid Ahmad Chakari hade for avsikt att anvdnda det
sokta varumarket for andra varor én varor som utgors av basmatiris eller innehaller basmatiris.
Enligt EUIPO har den “extensiva” formen av talan om renommésnyltning skapats genom
utvecklingen i rattspraxis i mal ddr en talan om varumairkesintrang har vickts mot en faktiskt
forekommande vilseledande anviandning av ett varumaérke, och inte mot en rent hypotetisk
framtida anvéndning, ndr inget tyder pa att denna anvindning kommer att vara vilseledande.
EUIPO anser att det i ett forfarande for varumairkesregistrering, ndr det saknas bevis for att det
foreligger ett faktiskt vilseledande eller en allvarlig risk for ett framtida vilseledande, inte racker
med blotta mojligheten att en sadan vilseledande anvdndning kan ske i framtiden for att
forhindra registrering av ett varumérke nar specifikationen tillater anvidndning i god tro. Detta
synsatt motsvarar dessutom en fast praxis med avseende pa breda varukategorier som omfattas
av det absoluta registreringshindret pd grund av vilseledande i artikel 7.1 g i férordning
nr 207/2009, inom ramen for vilken det presumeras att sokandena inte har handlat i ond tro.
EUIPO anser att artikel 52.1 a i ndimnda forordning — som foreskriver att ett varumairke ska

ECLI:EU:T:2021:651 11



49

50

51

52

53

54

Dowm Av DEN 6. 10. 2021 — MAL T-342/20
InDO EUROPEAN FOODS/EUIPO — CHAKARI (ABRESHAM SUPER BASMATI SELAA GRADE ONE WORLD'S BEST RICE)

forklaras ogiltigt om detta, pa grund av den anvdndning som skett av varumérkesinnehavaren
i fraga om de varor for vilka det &r registrerat, ar dgnat att vilseleda allménheten, sérskilt vad avser
art, kvalitet eller geografiskt ursprung for dessa varor — utgor ett tillrackligt skydd.

EUIPO anser for det tredje att klaganden felaktigt har péstatt att 6verklagandendmnden gjorde fel
nér den utgick fran antagandet att klagandens argument grundade sig pa fragan om huruvida de
aktuella varorna kunde rymma en lagre eller hogre kvalitet pa basmatiris. Sa ar enligt EUIPO inte
fallet, eftersom overklagandendmnden endast redogjorde for grianserna for den extensiva formen
av renommésnyltning och understrok att de rattigheter som klaganden atnjuter inte dr av samma
typ som de ensamritter vilka dr knutna till kinnetecken som sérskiljer ett enda kommersiellt
ursprung och pé vilka de flesta av de andra invindningsgrunderna i férordning nr 207/2009 ar
baserade.

Tribunalen konstaterar att artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 omfattar icke-registrerade
varumadrken och alla "andra tecken” som anvénds i ndringsverksamhet. Det berérda kédnnetecknet
kan, beroende pa kdnnetecknets natur, anvindas for att ge omséttningskretsen mojlighet att
identifiera den berorda varans kommersiella ursprung, men ocksa varans geografiska ursprung
och dess sdrskilda egenskaper som hor till varans inneboende egenskaper, eller de utmiarkande
egenskaper som ligger till grund for varans goda anseende. Det éldre varumérket som dr i fraga
kan salunda, beroende pa sin natur, anses ha en sdrskiljande funktion ndr det tjanar till
identifiering av ett foretags varor eller tjanster i férhallande till ett annat foretags varor eller
tjidnster, men dven nar det tjdnar till att identifiera vissa varor eller tjanster i férhallande till andra
varor eller tjanster av liknande slag (se dom av den 30 september 2015, BASmALI, T-136/14,
EU:T:2015:734, punkt 29 och dér angiven rattspraxis).

Den "extensiva” formen av renommésnyltning, som har aberopats till stod for detta 6verklagande,
innebér, sasom preciserats ovan i punkt 40, att svaranden vilseleder kunderna betrédffande
varornas ursprung eller beskaffenhet genom att pa ett vilseledande sitt ge sken av att de harror
fran ett visst omrade, eller har sdrskilda egenskaper eller en sdrskild sammanséttning. Denna
vilseledande framstéllning kan ske genom anvéndning av ett beskrivande eller generiskt ord som
inte beskriver svarandens varor pa ett korrekt sétt, och som later kunderna tro att varorna har en
egenskap eller kvalitet de i sjdlva verket saknar (dom av den 18 juli 2017, BYRON, T-45/16,
EU:T:2017:518, punkt 95).

I det 6verklagade beslutet konstaterade overklagandendmnden att de forsta villkoren for den
extensiva formen av talan om renommeésnyltning var uppfyllda, eftersom ordet basmati anvands i
Forenade kungariket for att beskriva en viss varuklass och eftersom detta ord atnjuter ett
renommé i Forenade kungariket som, hos en betydande del av allmédnheten, ger upphov till en
goodwill som tillkommer bland annat klaganden.

Vad betriffar villkoret att det ska vara fraga om vilseledande &tergivning finner tribunalen att
overklagandendmnden gjorde en felaktig beddmning nér den fann att klaganden inte inkommit
med nagon bevisning som kunde ge beligg for slutsatsen att det renommé som ordet basmati
atnjot och den goodwill som darav foljde striackte sig langre dn till den klart avgrdnsade
varuklassen, det vill sdga en sérskild typ av ris, och d&ven omfattade en vara som var av en annan
beskaffenhet men dér ris var en av ingredienserna.

I den man dverklagandendmnden, i punkt 20 i det 6verklagade beslutet, grundade sin bedémning

pa klagandens bevisborda och den réttspraxis fran Forenade kungariket som klaganden aberopat,
ska det for det forsta preciseras att 6verklagandendmndens prévning, oberoende av bevisvirdet av
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ndmnda réttspraxis, inte borde ha begrénsats till denna réttspraxis sdsom den framstillts av
klaganden. Nédr EUIPO ska beakta nationella réttsregler i den medlemsstat dar det é&ldre
kdnnetecken som invdndningen grundas pa atnjuter skydd, maste EUIPO ndmligen pa eget
initiativ inhamta upplysningar om den berdrda medlemsstatens nationella réttsregler om sddana
upplysningar ér nodviandiga bland annat for bedomningen av om villkoren for att tillimpa ett
registreringshinder dr uppfyllda (se dom av den 24 oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12,
EU:T:2018:715, punkt 85 och dér angiven rattspraxis).

For det andra framgar det visserligen av Forenade kungarikets réttspraxis om réttsfiguren
renommésnyltning att det, i sddana situationer dar den goodwill som é&r knuten till en bendmning
har faststillts for vissa varor och tjanster och denna bendmning dérefter anviands foér andra varor
eller tjanster, dr sarskilt svart att visa att det foreligger en risk for vilseledande étergivning nar
dessa varor och tjinster ar av olika slag. Det har i samma rdttspraxis preciserats att &ven om
denna omstiandighet dr en av de saker som ska beaktas vid bedomningen av en eventuell risk for
vilseledande atergivning, ar forekomsten av ett gemensamt verksamhetsomrade inte av
avgorande betydelse (se, for ett liknande resonemang, dom av den 4 oktober 2018, DEEP
PURPLE, T-328/16, ej publicerad, EU:T:2018:649, punkterna 30 och 31, och dom av den
2 december 2020, Monster Energy/EUIPO - Nanjing aisiyou Clothing (Avbildning av ett
klosmirke), T-35/20, ej publicerad, EU:T:2020:579, punkt 86).

Vad nidrmare bestdmt giller extensionen av réttsfiguren renommésnyltning har klaganden
hanvisat till Taittinger-domen, av vilken det framgar att det kan vara fraga om en vilseledande
atergivning dven nir det handlar om varor av annat slag (Taittinger-domen, sidorna 641, 665
och 667; se dven dom av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Appellationsdomstolen for England och Wales (avdelningen for tvistemal)), Diageo North
America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, punkterna 9 och 15). I
Taittinger-domen gjorde ndmligen Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Appellationsdomstolen for England och Wales (avdelningen for tvistemal)) bedomningen att det
var sannolikt att en icke obetydlig del av allmdnheten skulle tro att den aktuella varan, med
namnet "Elderflower Champagne”, visserligen inte var champagne men trots detta pa nagot satt
hade en anknytning till champagne. Den del av allménheten som insag att det rorde sig om en
alkoholfri dryck skulle kunna tro att en alkoholfri champagne hade tagits fram av
champagne-producenter pa samma sétt som nér det giller alkoholfritt vin eller alkoholfri 6l.

Harav foljer att det inte kravs att de berorda varorna dr av samma slag och att det, saisom EUIPO
for ovrigt sjalv har medgett, dven kan anses foreligga en risk for vilseledande atergivning med
avseende pa varor som endast dr av liknande slag. Detta giller sdrskilt for de aktuella varorna,
eftersom de alla &dr framstéllda av ris och detta varuslag saledes i hog grad liknar det varuslag som
basmatiris tillhor.

Det betyder att d&ven om den goodwill som &r knuten till ordet basmati endast hanfor sig till
basmatiris som ristyp eller varuklass betraktad, sdsom konstaterats i punkt 16 i det 6verklagade
beslutet med hanvisning till Basmati Bus-beslutet, skulle en icke obetydlig del av
omsittningskretsen kunna tro att de varor som Overklagandendmnden ndmnde, det vill siga
rismjol, risbaserade tilltugg, rismassa och rismjol fér djurfoder, med mérkningen "Abresham
Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice” pa nagot sitt har anknytning till basmatiris.
Saledes har klaganden fog for pastaendet att omséttningskretsen vid kdpet av en vara som anges
vara tillverkad av eller innehalla basmatiris kommer att forvdnta sig att denna vara verkligen
innehéller sadant ris.

ECLI:EU:T:2021:651 13



59

60

61

62

63

64

65

Dowm Av DEN 6. 10. 2021 — MAL T-342/20
InDO EUROPEAN FOODS/EUIPO — CHAKARI (ABRESHAM SUPER BASMATI SELAA GRADE ONE WORLD'S BEST RICE)

Overklagandenimnden gjorde dven en felaktig beddmning nir den, med avseende pa vissa varor,
sasom rismjol, risbaserade tilltugg, rismassa och rismjol for djurfoder, angav att det inte fanns
nagon bevisning som tydde pa att den typ av ris som anvénds vid tillverkningen av dessa varor ar
relevant for konsumenterna och saledes kan paverka deras kopbeslut.

Det finns namligen inget stod for att ett sadant krav skulle kunna hérledas ur den nationella
rattsregel som invindningen grundar sig pa i forevarande fall. Tvartom framgar det av Basmati
Bus-beslutet att det racker att omsattningskretsen kan foranledas att tro att varorna i fraga ar
tillverkade av eller innehaller basmatiris trots att sa inte ar fallet, for att villkoret avseende risk for
vilseledande &tergivning ska vara uppfyllt. Det relevanta avsnittet i detta beslut citerades i
punkt 19 i 6verklagandet:

”[E]tt stort antal [konsumenter] forvéntar sig att fa basmatiris i stillet for en annan sorts ris. Om
dessa tjanster inte erbjuder basmatiris, vilket &r tillatet enligt den foreliggande specifikationen,
finns det en risk for vilseledande atergivning.”

Vad betriffar 6verklagandendimndens bedomning att blotta risken for att de aktuella varorna kan
vara av lagre kvalitet dn basmatiris inte ger klaganden rétt att férbjuda anvindningen av det sokta
varumadrket, eftersom rdttsreglerna om renommésnyltning inte syftar till att fungera som en
kvalitetsgaranti vid konsumenternas inkop, rdcker det med fdljande konstaterande.
Klagandebolaget har med ritta gjort gillande att de argument som det har anfort syftar till att som
skl for ett forbud mot anvandning av det varumirke som Hamid Ahmad Chakari ansokt om,
aberopa att det pa grund av den breda beskrivningen av de varor som det sokta varumaérket avser
ar mojligt att dessa varor inte innehaller nagot basmatiris.

Vad slutligen giller 6verklagandendmndens konstaterande att klaganden inte har hédvdat, och én
mindre styrkt, att det sokta varumairket anvdndes i Forenade kungariket och att denna
anvindning avsag varor som inte tillverkades av dkta basmatiris, ska det papekas att den faktiska
anvindningen av det sokta varumirket inte ingar bland villkoren for att vicka talan om
renommésnyltning. Det framgdar namligen av det avgorande som meddelades av Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen for England och Wales (avdelningen
for tvistemal)), Maier v ASOS plc (2015) E.S.R. 20, punkterna 71-85, att det rader en presumtion
om vad som teoretiskt sett dr en icke otillborlig anvindning av det sokta varumaérket. Vad géller
den extensiva formen av talan om renommésnyltning bekréftas denna slutsats dven av Basmati
Bus-beslutet, ddr Forenade kungarikets immaterialrattsmyndighet inte krdvde nagon bevisning
for att det aktuella varumérket (Basmati Bus) faktiskt hade anvints for ett ris av standardkvalitet,
utan endast konstaterade att det ”"[o]m dessa tjanster inte erbjuder basmatiris, vilket ar tillatet
enligt den foreliggande specifikationen, finns ... en risk for vilseledande atergivning” (Basmati
Bus-beslutet, punkt 54).

Det uppstills inte heller i artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 nagot krav pé att det sokta
varumarket faktiskt ska anvéndas.

Av detta foljer att klaganden har fog for att gora gillande att risken for vilseledande atergivning
foljer av vad som teoretiskt sett dr en icke otillborlig anvindning av det sokta varuméarket med
beaktande av den allmdnna beskrivningen av de aktuella varorna, ndmligen varor tillverkade av ris.

Denna slutsats péaverkas inte av de av EUIPO:s argument som i huvudsak gar ut pa att den

extensiva formen av talan om renommésnyltning &ar besliktad med det absoluta
registreringshinder som avser varumérkets vilseledande karaktdr enligt artikel 7.1 g eller
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artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009. EUIPO har anfort att det vid tillimpningen av dessa
bestimmelser rader en presumtion for att varumirkessokandena inte handlar i ond tro, vilket
medfor att EUIPO inte ex officio framfér nagon invdndning om det inte kan antas att det
foreligger ett faktiskt vilseledande, eller en tillrackligt allvarlig risk for vilseledande, av
konsumenter.

Sasom har papekats ovan i punkterna 32—34 utgor villkoret i artikel 8.4 a och b i foérordning
nr 207/2009 — att det icke registrerade varumarket eller kinnetecknet ska ge innehavaren rétt att
forbjuda anvandning av ett yngre varumaérke — ett villkor som ska bedémas mot bakgrund av de
kriterier som foreskrivs i de nationella rattsregler som reglerar det aberopade kdnnetecknet. Av
detta foljer att fast praxis avseende tillimpningen av de villkor som anges i artikel 7.1 g eller
artikel 52.1 a i ndimnda férordning inte &r relevant for tolkningen av de nationella réttsreglerna.
Denna tolkning styrs uteslutande av de nationella rdttsregler som aberopats till stod for
invindningen och de domstolsavgéranden som meddelats i den berdrda medlemsstaten (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar,
C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 190).

— Skadan

Klaganden har gjort géllande att den goodwill som ar férknippad med ordet basmati kan skadas
om livsmedel som forutsitts vara tillverkade av basmatiris i sjdlva verket tillverkats av en annan
sorts ris. Klaganden har betonat att skadan bestar i en forlust av sarskiljningsformagan eller av
sjalva “sdregenheten och exklusiviteten” hos dkta basmatiris. Overklagandenimndens pastaende
att det inte anforts ndgon forklaring till hur anvindningen av det sokta varumarket skulle kunna
paverka ordets sdrskiljningsformaga, med hansyn till att rissorten “super basmati” utgdr en
allmédnt erkdnd typ av basmatiris, dr enligt klaganden irrelevant, eftersom detta pastaende
forutsétter att varumarket anvands for varor som tillverkats av basmatiris.

EUIPO har for det forsta gjort géllande att 6verklagandendmndens papekanden i detta avseende
inte dr avgorande for resultatet i det 6verklagade beslutet. For det andra har EUIPO anfort att
overklagandendmnden klart har medgett att en inverkan pa sérskiljningsforméagan utgor en typ
av potentiell skada som kan uppkomma vid renommésnyltning. Overklagandenimnden har
emellertid med rétta konstaterat att klaganden inte anfort nagot argument till styrkande att det
foreligger ett faktiskt vilseledande, eller en tillrackligt allvarlig risk for framtida vilseledande av
konsumenter, det vill sdga att Hamid Ahmad Chakaris ger sken av att ett ris utgor basmatiris
trots att det i sjédlva verket ar fraga om en annan sorts ris.

Tribunalen gor i denna del f6ljande bedomning. Det dr riktigt att 6verklagandendmnden angav att
grunden avseende den extensiva formen av renommeésnyltning ogillades av nimnden enbart pa
grund av att det inte forelag nagon vilseledande étergivning av den kdnda bendmningen basmati.
Det kan dock konstateras att 6verklagandendmnden tog stéllning till skadefragan i punkt 24 i det
overklagade beslutet, genom att dér ange att anvindningen av det sokta varumarket inte riskerade
att valla klaganden nidgon kommersiell skada, eftersom 6verklagandendmnden "inte [kunde se]
hur anvdndningen av [ndmnda varumairke] for [de aktuella varorna] skulle kunna leda till ett
direkt forséljningstapp for klaganden, vilken enligt sina egna papekanden [var] en betydelsefull
leverantdr av enbart ris och inte av [ovan ndmnda varor]”. Denna bedomning ar felaktig.

Det framgar namligen av nationell réttspraxis, vilket aven EUIPO sjdlv har medgett, att skadan,

oberoende av risken for ett direkt forsdljningstapp for klaganden, hérror fran en forlust av
kdnnetecknets sérskiljningsforméga eller av sjilva "sdregenheten och exklusiviteten” hos dkta
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basmatiris. Det framgar i detta avseende av det avgorande som meddelades av Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen for England och Wales (avdelningen
for tvistemal)) ar 2010, och som ndmns ovan i punkt 56, att en av de omstindigheter som
kdaranden maste styrka for att visa att det ar fraga om den extensiva formen av renommésnyltning
ar att vederborandes goodwill har skadats, eller med storsta sannolikhet kommer att skadas, till
foljd av att svaranden sédljer varor som felaktigt beskrivs med hjalp av det kdnnetecken som
atnjuter ndimnda goodwill. Enligt den domen kan skadan uppkomma bland annat genom att
kdannetecknets sarskiljningsformaga urholkas. I Taittinger-domen slogs det dessutom fast att
dven om det inte fanns nagon risk for betydande eller direkt forsdljningstapp, medforde alla
produkter som inte utgjorde champagne, men som tillits att beskrivas som champagne,
oundvikligen en férsvagning av denna siaregenhet och denna exklusivitet, och orsakade saledes en
skada som inte bara uppkom gradvis och forsatligt utan som framfor allt var allvarlig
(Taittinger-domen, sidorna 641, 668—670 och 678).

Vad vidare géller 6verklagandendamndens konstaterande att det inte finns nagot argument som
forklarar hur anvandningen av det sokta varumairket skulle kunna péverka sarskiljningsformagan
hos ordet basmati, med hénsyn till att rissorten “super basmati” ér en typ av basmatiris som
atnjuter allmént erkdnnande, finner tribunalen att detta konstaterande har gjorts utifran den
felaktiga forutsdttningen att varumaérket anvinds enbart for varor som tillverkats av basmatiris
eller av superbasmatiris. Risken for vilseledande atergivning foljer emellertid, vilket har
preciserats ovan i punkt 64, av vad som teoretiskt sett dr en icke otillborlig anvindning av det
sOkta varumirket med beaktande av den allménna beskrivningen av de omstridda varorna, det
vill séga varor tillverkade av ett brett spektrum av rissorter.

Av vad som ovan anforts foljer att 6verklagandet ska bifallas pa den enda grund som anfdrts och
att det overklagade beslutet saledes ska ogiltigforklaras.

Yrkandet om att tribunalen ska bifalla invindningen

Genom den andra delen av det forsta yrkandet har klaganden yrkat att tribunalen ska bifalla
invdndningen med avseende pa samtliga varor.

EUIPO anser att detta yrkande ska avvisas, eftersom det kréver att det gors en ny provning av de
faktiska omsténdigheter, bevis och yttranden som 6verklagandendmnden inte har uttalat sig om.

Tribunalen papekar i detta hinseende att klaganden, genom den andra delen av sitt forsta
yrkande, i huvudsak har yrkat att tribunalen ska anta det beslut som EUIPO, enligt klaganden,
borde ha fattat, det vill séga ett beslut i vilket det konstateras att villkoren for invindning ar
uppfyllda. Klaganden har saledes yrkat att det 6verklagade beslutet ska éndras, vilket d&r mojligt
enligt artikel 72.3 i forordning 2017/1001. Foljaktligen kan detta yrkande tas upp till sakprévning.

Den behorighet att dndra dverklagandendmndens beslut som tribunalen tillerkanns i artikel 72.3 i
forordning 2017/1001 innebdr dock inte att tribunalen fir gora bedomningar i fragor som
overklagandendmnden dnnu inte tagit stéllning till. Tribunalens behérighet att dndra beslut ska
saledes i princip endast avse de fall dir réitten — efter att ha provat 6verklagandendmndens
bedomning — pa grundval av fastlagda réttsliga och faktiska omstandigheter kan faststélla vilket
beslut overklagandendmnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011,
Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72; se d&ven dom av den
30 april 2019, Kuota International/ EUIPO - Sintema Sport (K), T-136/18, ej publicerad,
EU:T:2019:265, punkt 92 och dér angiven rattspraxis).
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I forevarande mal ér forutsattningarna for att tribunalen ska fa utova sin behorighet att dndra
beslut inte uppfyllda.

Overklagandenimnden grundade nimligen det o6verklagade beslutet endast pd den
omstdndigheten att klaganden, enligt ndmnden, inte hade visat att anvindningen av det sokta
varumirket kunde leda till en vilseledande atergivning av den kidnda bendmningen basmati.
Overklagandenimnden preciserade sirskilt att grunden avseende den extensiva formen av
renommeésnyltning kunde underkdnnas utan att det behovde goras nagon provning av huruvida
det var styrkt att det dldre varumaérket hade anvénts i néringsverksamhet i den mening som avses i
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009. Eftersom o6verklagandenimnden saledes gjorde en
ofullstandig prévning av villkoren i ndmnda bestimmelse, saknar tribunalen mojlighet att utéva
sin behorighet att éndra 6verklagandendmndens beslut.

Overklagandet kan siledes inte vinna bifall sivitt avser den andra delen av klagandens férsta
yrkande angaende dndring av det 6verklagade beslutet.

Det andra yrkandet

EUIPO har gjort gillande att klagandens andra yrkande, som framstillts alternativt och genom
vilket klaganden har yrkat att tribunalen ska aterforvisa malet till EUIPO, inte ar ett yrkande som
ar alternativt i forhallande till yrkandet om ogiltigforklaring, eftersom en sddan aterférvisning
skulle vara en f6ljd av den forsta delen av det forsta yrkandet om dverklagandet bifolls i den delen.

Efter ett oOverklagande till unionsdomstolen av ett beslut fran en av EUIPO:s
overklagandendmnder &r EUIPO, enligt artikel 72.6 i férordning 2017/1001, skyldig att vidta de
atgirder som kravs for att folja unionsdomstolens dom. Det ankommer saledes pd EUIPO att
ritta sig efter domslutet och domskilen i unionsdomstolens domar (se dom av den
31 januari 2019, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR), T-215/17, ej publicerad,
EU:T:2019:45, punkt 81 och dir angiven réttspraxis). Saledes kan klagandens andra yrkande inte
ses som ett sjilvstindigt yrkande da det endast dr en f6ljd av den forsta delen av det forsta
yrkandet om ogiltigférklaring av det 6verklagade beslutet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i rattegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat maélet, ska EUIPO forpliktas att béra sina
rattegangskostnader och ersitta klagandens rattegangskostnader i forfarandet vid tribunalen och
i forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Aven om nédvindiga kostnader som rittegdngsdeltagarna haft med anledning av férfarandet vid
overklagandendmnden anses som ersdttningsgilla kostnader enligt artikel 190.2 i
rattegdngsreglerna, giller dock inte detsamma for kostnaderna i forfarandet vid
invindningsenheten. Klaganden yrkande avseende sistndmnda kostnader ska saledes ogillas.
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Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som meddelades av fjirde 6verklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 2 april 2020 (drende R 1079/2019-4)
ogiltigforklaras.

2) Overklagandet ogillas i 6vrigt.

3) EUIPO ska ersitta riattegangskostnaderna, inklusive de nodvindiga kostnader som Indo
European Foods Ltd haft med anledning av forfarandet vid EUIPO:s éverklagandendamnd.

Collins Kreuschitz Steinfatt

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 6 oktober 2021.

Underskrifter
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