g

W Rattsfallssamlingen

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 19 december 2019

Mal C-714/18 P

ACTC GmbH
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)

"Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Ansékan om registrering av
EU-ordmairket ’tigha’ — Invdndning som framstéllts av innehavaren av det dldre EU-varumarket
"TAIGA’ — Delvist avslag pa registreringsansékan — Artikel 8.1 b — Bedémning av risken for
forviaxling — Bedomning av den begreppsmassiga likheten mellan de motstaende kédnnetecknen —
Artikel 42.2 — Bevis for att det dldre varumarket verkligen har anvéints — Bevis pa anvindning av en
del av varorna eller tjansterna’ — Faststéllande av en underkategori av varor”

I. Inledning

1. Forevarande mal borde innebdra att EU-domstolen uttalar sig om omfattningen av begreppet "del av
varorna eller tjdnsterna” som det hanvisas till i artikel 42.2 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om EU-varumirken,’ i dess dndrade lydelse enligt forordning (EU) nr 2015/2424,°
som reglerar hur det, inom ett invindningsforfarande som inletts av innehavaren av ett &ldre
EU-varumairke, bevisas att detta varumarke verkligen har anvénts.

2. Aven om begreppet redan har tolkats av Europeiska unionens tribunal i domen av den 14 juli 2005 i
mal Reckitt Benckiser (Espafia)/harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN)* har dock inte domstolen
fatt tillfalle att bekrifta de principer som tribunalen har slagit fast och som ligger till grund fé6r domen
av den 13 september 2018, ACTC/EUIPO - Taiga (tigha),” som ar foremal for detta éverklagande
(nedan kallad den 6verklagade domen), som ACTC GmbH ingav.

1 Originalsprék: franska.

2 EUT L 78, 2009, s. 1.

3 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om andring av radets férordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvarumérken och av kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av rddets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumérke samt om upphédvande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad forordning nr 207/2009).
Forordning nr 207/2009 har ersatts av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken
(EUT L 154, 2017, s. 1).

4 T-126/03, nedan kallad domen i malet Reckitt Benckiser (Espaina)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN), EU:T:2005:288.

5 T-94/17, ej publicerad, EU:T:2018:539.
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3. Overklagandet ger siledes domstolen tillfille att underséka en visentlig del av beddmningen av
huruvida det dldre varumarket verkligen har anvénts i Europeiska unionen, ndmligen anvdndningens
materiella omfattning, i linje med domen av den 19 december 2012, Leno Merken,® som avsg
anvindningens geografiska utbredning. Domstolen har sdrskilt ombetts att uttala sig om det kriterium
som dr nodvéandigt att tillampa for att faststélla en underkategori av varor och/eller tjanster for vilka
det dldre varumarket verkligen har anvénts i Europeiska unionen.

4. I enlighet med domstolens begéran dr detta forslag till avgorande begrinsat till en analys av de
huvudsakligen nya rittsfrigorna i forevarande fall, ndmligen de som aktualiserades i den forsta
grunden for overklagandet, som avser ett asidosidttande av artikel 42.2 i férordning nr 207/2009, och i
den tredje anmérkningen i den andra grundens andra del for 6verklagandet som avser bedomningen av
den begreppsmaissiga likheten mellan de motstdende kannetecknen.

II. Tillimpliga bestimmelser
5. I artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

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

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

6. Artikel 15.1 forsta stycket i denna forordning har féljande lydelse:

Om innehavaren av varumairket inte inom fem &r efter registrering har gjort verkligt bruk av
EU-varumarket i unionen for de varor eller tjanster for vilka det registrerats..., ska EU-varumarket bli
foremal for de sanktioner som bestdms i denna forordning, under forutsittning att det inte finns
skilig grund for att EU-varumaérket inte anvénts.”

7. I artikel 42.2 i forordningen anges foljande:

"Pa begéran av sokanden ska en innehavare av ett dldre EU-varumirke som gjort en invindning ldgga
fram bevis for att det dldre EU-varumérket under en femarsperiod fore ansokningsdagen eller dagen
for ansokan om prioritet for EU-varumarket verkligen har anvénts inom unionen for de varor eller
tjidnster for vilka det ar registrerat och som aberopas till stod for invdndningen, eller for att det finns
skilig grund for att det inte anvénts, forutsatt att det dldre EU-varumérket vid denna tidpunkt hade
varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av sadana bevis ska invidndningen avslds. Om det éldre
EU-varumirket endast har anvénts for en del av de varor eller tjanster for vilka det registrerats, ska
det vid provning av invindningen anses vara registrerat endast for denna del av varorna eller
tjiansterna.”

6 C-149/11, EU:C:2012:816.
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III. Bakgrunden till tvisten

8. I den overklagade domen har det i detaljs redogjorts for bakgrunden till tvisten, i synnerhet i
punkterna 1-10 som jag hénvisar till i detta avseende. De omstindigheter som é&r visentliga och
nodvandiga for att kunna forsta detta forslag till avgorande kan sammanfattas pa féljande sitt.

9. Tvisten har sitt ursprung i den invindning som framstilldes av Taiga AB, innehavare av
EU-ordmiérket TAIGA (nedan kallat det &dldre varumairket), mot registreringen av ordkénnetecknet
"tigha” (nedan kallat det sokta varumairket), som ACTC ansokte om for varor som bland annat
omfattades av klass 25 i Nicedverenskommelsen’ och som motsvarade foljande beskrivning:

"Klader: ytterkldder, underkldder, fotbeklddnader, huvudbeklddnader och huvudbonader, skor och
arbetsstovlar, arbetsrockar, fingervantar, bélten och strumpor.”

10. Invindningen grundar sig pa att det foreligger en risk for forvéixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i féorordning nr 207/2009.

11. Invdandningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 9 februari 2015. Taiga overklagade
avslaget. Genom beslut av den 9 december 2016 (nedan kallat det omtvistade beslutet)
ogiltigforklarade fjarde Overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet
(EUIPO) delvis invdndningsenhetens beslut, det vill siga for samtliga aktuella varor som ingar i klass
25 i Nicedverenskommelsen, och ogillade foljaktligen ansokan om registrering gillande dessa varor.

12. Overklagandenimnden fann att det hade styrkts att det &ldre varumirket hade anvints, bland
annat for de varor som omfattades av klass 25 i Nicedverenskommelsen (klader: ytterkldder,
underklader, huvudbekladnader och huvudbonader, arbetsrockar, fingervantar, balten och strumpor).

13. Efter det att overklagandendmnden hade konstaterat att det relevanta omradet var Europeiska
unionen och att konsumenter skulle komma att uppvisa en hog uppmérksamhetsniva vid kép av varor
som omfattades av det dldre varumirket och en medelhog uppmérksamhetsnivd nir det géllde vissa
varor som omfattades av det sokta varumairket (klader, skor, huvudbonader och viskor), fann vidare
overklagandendmnden sidrskilt, i samband med beddmningen av risken for forviaxling, att de aktuella
varorna, som omfattades av klass 25 i Nice6verenskommelsen, var identiska eller liknade de varor som
omfattades av det dldre varumaérket, att de motstaende kdnnetecknen var mycket lika varandra i visuellt
hinseende, identiska i fonetiskt hianseende, atminstone for engelsksprakiga konsumenter, och att dessa
kdannetecken inte kunde associeras med nagot begrepp for den stora delen av omsittningskretsen.
Under dessa omstindigheter konstaterade Overklagandendmnden, betriffande de varor som
omfattades av klass 25 i Niceoverenskommelsen, att det forelag en risk for forvixling mellan de
motstdende varumérkena.

IV. Forfarandet vid tribunalen

14. Den 13 februari 2017 6verklagade klaganden, ACTC GmbH (nedan kallad ACTC), det omtvistade
beslutet till tribunalen och yrkade att det skulle ogiltigforklaras. Till stod for 6verklagandet aberopade
ACTC tva grunder som avsag asidosittande av artikel 42.2 i férordning nr 207/2009, fo6r det forsta, och
artikel 8.1 b i férordningen, for det andra.

15. Genom den 6verklagade domen ogillade tribunalen 6verklagandet i sin helhet.

7 Overenskommelse om internationell klassificering av varor och tjinster vid registrering av varumirken av den 15 juni 1957, med dndringar och
tilligg (nedan kallad Nice6verenskommelsen).
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V. Parternas yrkanden och forfarandet vid domstolen

16. ACTC har i forsta hand yrkat att domstolen ska upphdva den overklagade domen och
ogiltigforklara det omtvistade beslutet och i andra hand upphdva domen och aterfoérvisa malet till
tribunalen. ACTC har dven yrkat att domstolen ska forplikta EUIPO att ersétta réattegangskostnaderna.

17. EUIPO har yrkat att domstolen ska ogilla Overklagandet och forplikta ACTC att ersdtta
rattegdngskostnaderna.

18. Taiga har, a sin sida, yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta ACTC att ersitta
rattegangskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit for Taiga.

VI. Bedomning
19. ACTC har aberopat tva grunder till stod for sitt 6verklagande.

20. Som forsta grund har det gjorts gillande att tribunalen asidosatte artikel 42.2 i forordning
nr 207/2009. Genom forevarande grund har ACTC uppmanat domstolen att uttala sig om de regler
och principer som ér tillampliga vid faststédllandet av en underkategori av varor i samband med att det
styrks att det dldre varumirket har anvénts.®

21. Som andra grund har ACTC gjort gillande att tribunalen &sidosatte artikel 8.1 b i denna
forordning, genom att kritisera tribunalens bedémningar om huruvida det finns en risk for forvaxling
mellan de motstdende varumirkena och sérskilt om hur prévningen av de motstdende kdnnetecknens
begreppsmassiga likhet ska goras.

A. Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 42.2 i forordning nr 207/2009

1. Den overklagade domen

22. Vid tribunalen gjorde ACTC gillande att de bevis pa anvdndning som Taiga hade ingett inte
styrkte att det dldre varumérket verkligen hade anvints for kategorin “klader” i sin helhet, vilka
omfattas av klass 25 i Nice6verenskommelsen. ACTC kritiserade bland annat 6verklagandendmnden
for att inte ha funnit att det foreldg en sjéilvstindig underkategori av varor som omfattades av det éldre
varumairket, vilken endast avsag ytterklader som skyddar mot ovider.’

23. Tribunalen provade ACTC:s argument i punkterna 23-37 i den 6verklagade domen. Tribunalen
erinrade inledningsvis, i punkt 28 i den 6verklagade domen, om artiklarna 15 och 42 i forordning
nr 207/2009. Darefter erinrade tribunalen om de principer som faststdllts i tribunalens egen
rattspraxis, dels i punkterna 29-31 i den Overklagade domen, gillande ratio legis i artikel 42 i
férordningen, dels i punkt 32 i domen, géllande de kriterier som ska tillimpas for att faststédlla om det
finns en sjalvstdndig underkategori av varor i den mening som avses i bestimmelsen.

8 Fragan huruvida det dldre varumirket verkligen har anvénts utgor saledes en sarskild prejudicialfraga. Vid bedémningen av denna fraga provas
namligen huruvida det édldre varumirket — savitt avser invdndningsférfarandet — kan anses vara registrerat for de aktuella varorna eller
tjansterna. Bedomningen av denna fraga gors darmed inte inom ramen for prévningen av den egentliga invindningen, dér det gjorts géllande
att det foreligger risk for att det sokta varumarket forvixlas med det dldre varumérket.

9 I o6verklagandet har ACTC hdvdat att den underkategori av varor som hidvdas existera omfattar foljande varor: "Kldder, underkldder,
huvudbeklddnader och huvudbonader; fingervantar, balten och strumpor; alla ovannimnda varor ska anvindas som ytterkidder som skyddar
mot oviider (endast kyla, vind och/eller regn), arbetsrockar” (min kursivering).

4 ECLIL:EU:C:2019:1139
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. Med avseende pa bedomningen anser jag att det dr lampligt att aterge foljande punkter:

729 De bestammelser i artikel 42 i forordning nr 207/2009 som innebir att det dldre varumarket kan

30

31

32

10
11

anses vara registrerat endast for den del av varorna eller tjdnsterna for vilka verklig anvindning
visats begrdnsar ndmligen varumairkesinnehavarens rittigheter med anledning av registreringen
och det ar dérfor inte dr mojligt att gora en tolkning som innebér att omfattningen av skyddet av
det dldre varumirket otillborligen begrénsas, i synnerhet ndr de varor eller tjanster som
registreringen avser utgor en tillrackligt avgransad kategori. Namnda bestimmelser ska dessutom
vara forenliga med varumairkesinnehavarens legitima intresse av att i framtiden kunna utoka sitt
sortiment av varor eller tjanster, inom ramen for beskrivningen av de varor eller tjanster for vilka
varumarket har registrerats, med stod av det skydd som registreringen av det namnda varumarket
ger honom (se, for ett liknande resonemang, domen i malet Reckitt Benckiser
(Espaiia)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) (punkterna 51 och 53)).

Om ett varumaérke har registrerats for en kategori av varor och tjanster som ér tillrackligt stor for
att flera underkategorier ska kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan
forekomma sjalvstandigt, medfor beviset for verklig anvindning av en del av dessa varor eller
tjidnster, i ett invindningsforfarande, endast skydd for den eller de underkategorier till vilka de
varor eller tjanster for vilka varumarket verkligen har anviants. Om definitionen av de varor eller
tjianster for vilka ett varumérke har registrerats dédremot ar sa exakt och begransad att det inte ar
mojligt att dela upp den berdrda kategorin i flera underkategorier ska, i frdga om invéndningen,
beviset for att varumérket verkligen anvénts for varorna eller tjansterna anses tédcka hela kategorin
(domen i malet Reckitt Benckiser (Espafia)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN)
(punkt 45), och dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana
Pharma (RESPICUR)["] (T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 23)).

Syftet med begreppet delvis anvindning dr forvisso att se till att varumérken vilka endast har
anvénts for en kategori av bestimda varor inte gors indisponibla. Detta far emellertid inte leda till
att innehavaren av det dldre varumarket berovas allt skydd for varor som, utan att vara identiska
med de varor for vilka det har visats att varumairket verkligen anvénts, inte vasentligen skiljer sig
fran dessa och som tillhor en och samma grupp, vilken endast skulle kunna bli foremal for en
godtycklig uppdelning. Det ska noteras att en varumérkesinnehavare i praktiken saknar mojlighet
att visa att varumdrket anvéints for samtliga tdnkbara varianter av de varor som omfattas av
registreringen. Med begreppet ’en del av varorna eller tjinsterna’ ska darfor inte forstas all
kommersiell utveckling av jaimforbara varor eller tjanster, utan enbart varor eller tjénster vilka
skiljer sig tillrackligt at for att kunna utgéra sammanhidngande kategorier eller underkategorier
(domen i malet Reckitt Benckiser (Espana)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN)
(punkt 46), och dom av den 6 mars 2014, Anapurna/Harmoniseringskontoret — Annapurna
(ANNAPURNA) (T-71/13, ej publicerad, EU:T:2014:105, punkt 63).

Vad giller fragan om huruvida varor utgor en del av en sammanhidngande underkategori som kan
forekomma sjéalvstindigt, foljer det av réttspraxis att den ifragavarande varans eller tjanstens
avsedda anvindning eller andamal ar vésentligt ndr konsumenten traffar sitt val, eftersom denne
framfor allt soker en vara eller en tjanst som motsvarar hans sérskilda behov. Eftersom
konsumenterna tillimpar det fore varje kop, dr kriteriet avsedd anvéndning eller andamal dérfor
grundldggande nédr en underkategori varor eller tjanster faststills. De aktuella varornas art och
egenskaper dar ddaremot inte i sig relevanta for att faststélla en underkategori av varor och tjanster
(se dom av den 18 oktober 2016, August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, €j
publicerad, EU:T:2016:615, punkt 32 och dér angiven rittspraxis[ ']).”

Nedan kallad domen i méalet Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR).

Réttspraxisen bestir av domen i malet Mundipharma/Harmoniseringskontoret Altana Pharma (RESPICUR) (punkterna 29 och 31), och dom av
den 16 maj 2013, Aleris/Harmoniseringskontoret — Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, ej publicerad, EU:T:2013:257, punkterna 22 och 23).
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25. Det var efter denna erinran om rattsreglerna och de tillimpliga principerna i réttspraxis som
tribunalen i punkterna 33-36 i den 6verklagade domen provade om den bevisning som Taiga hade
ingett effektivt gjorde att det gick att urskilja en sjdlvstaindig underkategori av varor som endast
omfattade ytterklader som skyddar mot oviader.

26. Till att borja med konstaterade tribunalen att de artiklar som avségs i den bevisning pa anvéandning
som Taiga hade ingett hade "samma dndamal, eftersom de syftar till att ticka ménniskokroppen, skyla,
kld och skydda den mot vider och vind” och det "kan inte under nagra omsténdigheter anses som de
‘vasentligen skiljer sig’ at” i den mening som avses i den rittspraxis som avses i punkt 31 i den
overklagade domen. "

27. Dérefter papekade tribunalen att varornas sérskilda egenskaper i princip saknar betydelse, eftersom
det, enligt den rdttspraxis som anges i punkt 32 i den overklagade domen, inte ar relevant for
faststillandet av en underkategori av varor. "

28. Tribunalen fann fo6ljaktligen i punkt 37 i den 6verklagade domen att talan inte kunde vinna bifall
pa denna grund.

2. Bedomning

29. ACTC har genom den forsta grunden i sitt 6verklagande kritiserat punkt 34 i den 6verklagade
domen, i vilken tribunalen fann att de artiklar som avsigs i den bevisning pa anviandning som Taiga
hade ingett hade samma &dndamal, eftersom de avsdg “att ticka ménniskokroppen, skyla, kld och
skydda den mot vdder och vind”.

30. ACTC har havdat att denna beddmning dr behiftad med felaktig rattstillaimpning i tva avseenden,
eftersom tribunalen frangick de réttsregler och principer som tribunalen sjélv har faststéllt i domarna i
mélen  Reckitt Benckiser (Espana)/Harmoniseringskontoret -  Aladin (ALADIN) och
Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR).

31. Den forsta grunden bestar av tva delar.

32. ACTC har genom den forsta grunden gjort gillande att tribunalen inte grundade sin beddmning pa
varor for vilka det dldre varumarket var registrerat, utan enbart pd de varor som avses i den bevisning
pa anviandning som Taiga hade ingett. Enligt ACTC borde tribunalen ha besvarat frigan om det &ldre
varumirket hade registrerats for en kategori av varor och tjénster som ér tillriackligt stor for att flera
underkategorier ska kunna urskiljas inom kategorin, och om dessa underkategorier kan forekomma
sjalvstandigt, s& att anvdndningen endast avsdg de specifika varor som omfattades av en storre
kategori.

33. I den andra delen av denna grund har ACTC kritiserat tribunalen for att inte ha beaktat den
omstiandigheten att dessa varor ér avsedda for flera anvindningsomraden, namligen att tdcka, skyla,
kla och skydda maénniskokroppen, att de dessutom ar riktade till en annan omsittningskrets och
slutligen att de dven siljs i olika butiker, vilket innebdr att dessa varor skiljer sig fran de kladartiklar
som avses i det sokta varumarket.

12 Se punkt 34 i den Gverklagade domen.
13 Se punkt 35 i den Gverklagade domen.
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34. Jag vill erinra om att det inte ankommer pa domstolen att uttala sig om huruvida det &r styrkt att
det dldre varumairket verkligen har anvénts for en underkategori av varor som ér fristdende fran den
generiska underkategorin av kldder som omfattas av klass 25 i Nice6verenskommelsen. Det ér en fraga
som avser bedomningen av de relevanta omstindigheterna och bevisningen, vilken enligt fast
rittspraxis i princip enbart omfattas av tribunalens behorighet. **

35. Daremot ankommer det pa domstolen att uttala sig om de principer och réttsregler som tribunalen
har tillimpat i sin bedomning. Begreppet "del av varorna eller tjansterna” som avses i artikel 42.2 i
forordning nr 207/2009 syftar namligen till att precisera anviandningens materiella omfattning, vilket
utgor en vasentlig komponent vid bedomningen av om varumérket verkligen har anvénts.

36. Aven om ACTC inte har framfért nagon kritik betriffande tribunalens praxis i domarna i malen
Reckitt Benckiser (Espaiia)/Harmoniseringskontoret - Aladin (ALADIN) och
Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), anser jag att det dr nodvandigt
att domstolen uttalar sig om denna réttspraxis for inte endast prova ACTC:s anmirkningar i
overklagandet, utan dven bekrifta eller vederldgga en réttspraxis som tribunalen grundar sig pa sedan
flera ar tillbaka.

a) Regler och principer som tribunalen har faststillt i domarna i madlen
(Espaiia)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) och
Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR)

37. Det ska inledningsvis preciseras att jag delar tribunalens 6verviganden i domarna i malen Reckitt
Benckiser (Espafia)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) och
Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), som jag atergav ovan i
punkt 24.

38. Jag anser ndmligen att tribunalens tolkning av begreppet “del av varorna eller tjansterna” i
artikel 42.2 i forordning nr 207/2009 framfor allt gor det mojligt att sdkerstdlla varumairkets
grundldggande funktion. Tolkning Overensstimmer saledes med de bestimmelser som
unionslagstiftaren har uppstdllt i forordningen och med domstolens rattspraxis av tolkningen av
begreppet verklig anvindning av det dldre varumaérket.

39. Varumirkets funktion &r, som tidigare namnts, att, i frdga om en vara eller tjanst som
kénnetecknas av varumairket, garantera konsumenten varans eller tjdnstens ursprung, sa att det ar
mojligt att utan risk for forvixling sdrskilja denna vara eller tjanst fran andra med ett annat

ursprung. **

40. For att denna funktion ska kunna sékerstillas ger forordning nr 207/2009 innehavaren av
varumirket ett antal rattigheter och befogenheter for att genom ensamritten att anvdnda det
sarskiljande tecknet, och den dirav foljande identifikationen av de tillhandahéllna varorna och
tjidnsterna, pa marknaden upprétta en lojal och icke snedvriden konkurrens. Dessa rattigheter ska dock
begrinsas till vad som dr absolut nodvindigt for att uppna detta mél. Detta giller i &n hogre grad,
eftersom i motsats till det skydd som ges genom andra immaterialrittsliga och industriella réttigheter,
kan det skydd som ges genom varumairkesritten gilla pa obestdmd tid.

14 Se dom av den 5 september 2019, Europeiska unionen/Guardian Europe och Guardian Europe/Europeiska unionen (C-447/17 P
och C-479/17 P, EU:C:2019:672, punkt 137 och ddr angiven rittspraxis), och dom av den 13 november 2019, Outsource Professional
Services/EUIPO (C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 47 och dér angiven réttspraxis).

15 Se, bland annat, dom av den 17 oktober 2019, Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, €j publicerad,
EU:C:2019:878, punkt 37 och dar angiven réttspraxis).
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41. Unionslagstiftaren har siledes sett till att varumdrken kan fylla sin grundldggande funktion och
samtidigt sdkerstdlla att varumdrkesrdtten inte missbrukas for att erhalla en otillborlig
konkurrensfordel.

42. Det foljer séledes av artikel 15 i forordning nr 207/2009 att skyddet for ett dldre varumarke endast
ar motiverat om innehavaren "har gjort verkligt bruk av EU-varumérket i unionen for de varor eller

tjanster for vilka det registrerats”.'®

43. I detta syfte foreskriver artikel 42.2 i forordningen att sékanden av ett EU-varumirke kan begéra
bevisning for att det dldre varumairket “verkligen har anvénts” inom unionen under en femarsperiod
fore offentliggorandet av en ansokan om varumirke som ér foremal for en invindning. '
Unionslagstiftaren ansag saledes att en femarsperiod var rimlig for att kunna bedéma om det var fraga
om en verklig anvindning.

44. Det framgar av domstolens praxis att begreppet verklig anvindning &r ett sjélvstandigt begrepp i
unionsritten. " Enligt domstolen dr kravet pa verklig anvindning uppfyllt nér ett varumérke anvinds i
enlighet med dess grundldggande funktion. Detta krav ar inte uppfyllt ndr varumérket anviands pa ett
fiktivt sitt som enbart har till syfte att bibehalla ritten till varumirket.” Domstolen ansdg ndmligen
att ett varumérke som inte anvinds kan utgora ett hinder for inte endast konkurrensen — eftersom
det begriansar vilka kdnnetecken som kan registreras av andra som varumirken samt berdva
konkurrenterna méjligheten att anvénda detta eller ett liknande varumairke vid saluféringen av varor
eller tjanster pa den inre marknaden vilka dr identiska med eller av liknande slag som dem som
skyddas av varumiérket i fraga — utan dven for den fria rorligheten for varor och friheten att
tillhandahélla tjanster.*

45. Jag konstaterar att de principer som tribunalen har faststéllt i domarna i malen Reckitt Benckiser
(Espaina)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret —
Altana Pharma (RESPICUR) ér linje med domstolens praxis.

46. I domen i malet Reckitt Benckiser (Espafia)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) provade
tribunalen, mot bakgrund av artikel 43.2 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken® (nu artikel 42.2 i forordning nr 207/2009), fragan om omfattningen av
det skydd som ska ges for det fall det dldre varumarket anvénds delvis, det vill sdga ett varumarke for
vilket verklig anvindning endast har visats for en "del av de varor eller tjanster” for vilka det
registrerats. Utifran konstaterandet att artikel 43 i forordning nr 40/94 (nu artikel 42 i forordning
nr 207/2009) begrinsar varumérkesinnehavarens réttigheter med anledning av registreringen, tolkade
tribunalen begreppet ”del av varorna eller tjansterna” i bestimmelsen sa, att det dldre varumairket
framfor allt kan fylla sin grundldggande funktion. Med forevarande tolkning strévar tribunalen efter
att hitta ratt balans mellan & ena sidan vidhallandet och skyddet av de ensamritter som innehavaren
av det dldre varumirket ges i detta syfte, & andra sidan begrdnsningen av ensamritterna for att
undvika att ett varumdrke som bara anvdnds delvis kommer i atnjutande av ett utstrackt skydd
uteslutande med anledning av att det har registrerats for ett stort antal varor eller tjanster.*

16 Se, dven, skal 10 i forordningen.

17 Se, i detta avseende, unionslagstiftarens preciseringar i reglerna 15-22 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, 1995, s. 1), som dr tillimplig pa férordning
nr 207/2009.

18 Se, bland annat, dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punkterna 25-31).

19 Se beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, punkt 27), och dom av den 17 oktober 2019, Landeskammer fiir
Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:878, punkt 36 och dir angiven réttspraxis).

20 Se dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).
21 EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omréde 17, volym 2, s. 3.
22 Se domen i malet Reckitt Benckiser (Espaina)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) (punkt 51).
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47. Omfattningen av de varu- eller tjianstekategorier for vilka det éldre varumérket har registrerats ar
avgorande for denna balans.”

48. Tribunalen faststdllde saledes tva typer av situationer.

49. I den forsta situationen har det dldre varumarket registrerats for varor eller tjanster som definierats
sdrskilt “exakt och begréinsa[t]”, och utgér dirmed en mer homogen kategori av varor och tjanster. I
detta fall anser tribunalen att det inte dr mdjligt att dela upp den berdrda kategorin i flera
underkategorier, och, i fraga om inviandningen, ska saledes beviset for att varumirket verkligen
anvints for varorna eller tjansterna anses ticka hela kategorin.**

50. Jag delar tribunalens resonemang. Nér det ror sig om varor som omfattas av en kategori av varor
som dr mer eller mindre homogena, tinker eller riskerar den konsument som vill képa en vara som
omfattas av denna kategori att tinka pa det dldre varumirket och pa vad varumairket garanterar
i fraga om till exempel varans kvalitet. Under dessa omstdndigheter &r det enligt min mening
motiverat och tillrdckligt att styrka att varumérket verkligen har anvints for en del av de varor som
omfattas av kategorin. Séledes undviks inte endast den risk for forvaxling som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009, utan dessutom skyddas de kommersiella intressen som innehavaren av det
dldre varumarket har. De ensamritter som innehavaren atnjuter att utoka sitt sortiment av varor inom
samma homogena kategori far ndmligen inte felaktigt begrénsas genom att kréva orimlig bevisning pa
verklig anvdndning.

51. I den andra situationen har det dldre varumairket registrerats for en stor heterogen kategori av
varor eller tjanster. I detta fall forutsitter tribunalen att det dr mojligt att beakta flera underkategorier
som kan bedomas sjadlvstindigt, under forutséttning att underkategorierna ar sammanhéngande, vilket
innebér att de omfattar varor eller tjanster som dr “jamforbara” eller som inte "vdsentligen skiljer sig”
4t.” 1 det fallet anser tribunalen att beviset fér verklig anvindning av en del av dessa varor eller
tjanster, i ett invindningsforfarande, endast medfor skydd for den eller de underkategorier till vilka de
varor eller tjanster for vilka varumirket verkligen har anvénts.*

52. Jag instimmer ocksa i denna bedomning. Nar det giller varor som omfattas av en kategori av
heterogena varor som likvdl omfattas av samma klass av varor, finns det namligen inte endast en
mindre risk for forvaxling hos omsittningskretsen, utan dven firre skil att skydda kommersiella
intressen hos en innehavare av det dldre varumarket. Om innehavaren har registrerat sitt varumaérke
for ett stort antal varor som eventuellt kan komma att saluféras, men som uppenbarligen &dnnu inte
har sldppts ut pa marknaden, blockerar innehavaren sina konkurrenter tilltrdde till en bred
varumarknad. Den 16sning som tribunalen valde gor det siledes mojligt att sdkerstilla iakttagandet av
de rattigheter som innehavaren av det dldre varumaérket tillerkdnns, i synnerhet ritten att atnjuta
skydd mot varor eller tjanster som é&r jaimforbara med de varor for vilka innehavararen har kunnat
bevisa att de verkligen har anvints och rdtten att utoka sitt sortiment av varor till de sistndimnda,
samtidigt som varumaérket gors tillgéngligt for varor eller tjdnster som omfattas av en annan kategori

eller underkategori av varor eller tjanster i och med att de "skiljer sig tillrickligt &t”.*

23 Ibidem (punkt 44).
24 Ibidem (punkt 45).

25 Jag upprepar hir den formulering som anvénts av tribunalen i domen i malet Reckitt Benckiser (Espana)/Harmoniseringskontoret — Aladin
(ALADIN) (punkt 46).

26 Se domen i malet Reckitt Benckiser (Espana)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) (punkt 45).
27 Ibidem (punkt 46).

ECLILEU:C:2019:1139 9



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SHARPSTON — MAL C-714/18 P
ACTC mot EUIPO

53. For att identifiera en "sammanhédngande” underkategori av varor som kan férekomma sjélvstiandigt,
har tribunalen dessutom grundat sig pa kriteriet om den aktuella varans eller tjanstens avsedda
anvindning eller dndamal, eftersom deras art och egenskaper, enligt tribunalen, saknar relevans vid
denna bedémning.*

54. Aterigen kan jag bara ansluta mig till denna bedémning,

55. Bedomningen gor det enligt min mening for det forsta mojligt att pa basta siatt skydda de
ensamritter som innehavare av det dldre varumérket atnjuter. En definition av en sjdlvstindig
underkategori av varor som inte enbart tar hénsyn till den avsedda anvdndningen, utan &ven till
varornas art och sirskilda egenskaper medfér namligen en alltfor restriktiv begrédnsning av det
materiella omrade dar rétterna utévas och i synnerhet innehavarnas rétt att utveckla och utoka sitt
sortiment av varor for vilka det dldre varumirket ar registrerat. Aven om kriterierna om varornas art
och egenskaper i sig ar viktiga kriterier, &r de &n mer relevanta vid definition av omséttningskretsen
och vid bedémningen av risken for forvixling.

56. For det andra vill jag papeka att domstolen godkénde tribunalens tillvigagangssitt vid
bedomningen av om en begrdnsning av varor som sokanden av ett varumérke foreslog i enlighet med
artikel 43.1 i férordning nr 207/2009 var valgrundad.

57. 1 domen av den 11 december 2014, Harmoniseringskontoret/Kessel medintim,” slog domstolen
namligen fast att kriteriet om den aktuella varans avsedda anvindning och dndamal utgjorde ett
kriterium som gjorde det mojligt att pa tillrackligt precist sitt avgriansa en underkategori av varor som
omfattades av ansokan om registrering som EU-varumairke, och uppfyllde séledes det krav pa tydlighet
som uppstills i artikel 43.1 i férordning nr 207/2009.%° Sasom implicit foljer av punkt 39 i domen®
bekriftade domstolen den praxis som tribunalen har slagit fast i domen i malet
Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), enligt vilken den aktuella
varans eller tjanstens avsedda anvdndning utgdr ett avgorande kriterium vid faststillandet av en
underkategori av varor eller tjanster, eftersom konsumenten framfor allt soker en vara eller en tjanst
som motsvarar hans eller hennes sirskilda behov. *

58. Jag anser inte att finns nigra hinder for att domstolens analys i domen av den 11 december 2014,
Harmoniseringskontoret/Kessel medintim,* nir det giller faststillandet av en underkategori av varor
vid tillimpningen av artikel 43.1 i forordning nr 207/2009, 6verfors pa tillimpningen av artikel 42.2 i
forordningen. Jag anser namligen att faststédllandet av en underkategori av varor, oavsett om det gors
inom ramen for en invindning eller en begransning, ska grundas péa identiska kriterier, sa att det i
samband med beddmningen av risken for forvixling kan goras en jamforelse mellan de aktuella
varorna, definierade utifran samma kriterier.

59. Mot bakgrund av dessa omstiandigheter anser jag foljaktligen att domstolen ska faststélla de regler
och principer som tribunalen slog fast i domarna i malen Reckitt Benckiser
(Espana)/Harmoniseringskontoret — Aladin (ALADIN) och Mundipharma/Harmoniseringskontoret —
Altana Pharma (RESPICUR) i samband med faststéllandet av en underkategori av varor eller tjénster i
samband med tillimpningen av artikel 42.2 i forordning nr 207/20009.

28 Det framgér av den rittspraxis som bygger pd domen i mélet Mundipharma/Harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR). Se, dven,
punkt 32 i den 6verklagade domen.

29 C-31/14 P, €j publicerad, EU:C:2014:2436.
30 Se punkt 37 i ndmnda dom.

31 I punkten har domstolen uttryckligen hénvisat till punkterna 48-50 i dom av den 8 november 2013, Kessel/Harmoniseringskontoret —
Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, ej publicerad, EU:T:2013:586). I dessa punkter sammanfattas tribunalens resonemang i punkterna 43-47 i
domen.

32 Se punkt 29 i ndmnda dom.
33 C-31/14 P, ¢j publicerad, EU:C:2014:2436.
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60. Det ska séiledes provas om ACTC:s forsta grund, som bestar av tva delar, ar vilgrundad.

b) Den forsta grundens forsta del: Felaktig tilldimpning av den metod som dr avsedd att faststilla
en sjdlvstandig underkategori av varor

61. I den forsta grundens forsta del har ACTC havdat att tribunalen gjorde en felaktig bedomning i
punkt 34 i den 6verklagade domen genom att bedoma om det fanns en sjéilvstindig underkategori av
varor enbart pa grundval de varor som avses i den bevisning for anvindning som Taiga hade ingett.
Enligt ACTC borde tribunalen ha provat om det &dldre varumairket var registrerat for en kategori av
varor som dr tillrackligt stor for att flera underkategorier skulle kunna urskiljas inom kategorin, och
om dessa underkategorier kunde forekomma sjalvstandigt.

62. Jag anser att denna delgrund saknar stod.

63. Eftersom innehavaren av det dldre varumarket har visat att varumairket verkligen har anvénts for en
del av de varor for vilka det registrerats, ska frdgan om huruvida dessa varor omfattas av en
underkategori som kan forekomma sjilvstindigt bedomas konkret mot bakgrund av framfor allt dessa
varor. Det dr saledes inte fridga om att abstrakt faststéilla underkategorier av varor, utan om att beakta
de varor for vilka det dldre varumaérket verkligen har anvénts i forhéllande till den kategori av varor
som omfattas av ans6kan om registrering av detta varumaérke.

64. Vid en genomldsning av punkterna 33 och 34 i den 6verklagade domen kan det konstateras att
tribunalen gick tillviga pa det sittet. Det framgar ndmligen av punkt 33 i domen att tribunalen
provade om de artiklar som avsags i den bevisning pa anvindning som Taiga hade ingett utgjorde en
sjalvstandig underkategori ”7i forhdllande till de varor som omfattas av klass 25 [i
Niceodverenskommelsen]”, det vill sdga i forhallande till den mer generella kategorin av varor som
omfattas av det dldre varumirket. Genom att tribunalen i punkt 34 i den dverklagade domen slog fast
att det "inte under nagra omstdndigheter kan anses att artiklarna ’vdsentligen skiljer sig’ at i den
mening som avses i [domen i malet Reckitt Benckiser (Espana)/Harmoniseringskontoret — Aladin
(ALADIN)]”, beaktade tribunalen korrekt de artiklar for vilka anvindning av det &ldre varumérket
hade styrkts med varor som omfattas av den mer generella kategorin klédder for vilka varumaérket var
registrerat.

65. Jag foreslar foljaktligen att domstolen inte ska bifalla 6verklagandet savitt avser den forsta grundens
forsta del.

¢) Den forsta grundens andra del: Felaktig tillimpning av de kriterier som dr avsedda att
Jaststilla en sjdlvstindig underkategori av varor

66. Den forsta grundens andra del bestar av tva anmérkningar.

1) Den forsta anmdrkningen: Kriteriet om varornas avsedda anvéindning och dndamadl

67. ACTC har till stod for sin forsta anmérkning kritiserat tribunalen for att inte ha tillaimpat kriteriet
om de aktuella varornas avsedda anvindning och dndamaél korrekt vid identifieringen av en
sammanhédngande underkategori av varor som kan forekomma sjélvstindigt. ACTC har havdat att vid
denna identifiering beaktade inte tribunalen att varornas avsedda anvindning skilde sig at eller att
varorna var avsedda for flera anvindningsomraden, eftersom anvdndningen bland annat bestod i att
’kla” eller “skydda” ménniskokroppen, vilket enligt ACTC utesluter varandra.
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68. Jag anser att denna anmérkning kan tas upp till sakprovning, eftersom ACTC inte har bestridit
tribunalens konstateranden om den avsedda anviandningen och éndamalet med de varorna for vilka en
verklig anvindning hade visats, utan hur tribunalen tillimpade kriteriet om avsedd anvéndning och
andamal i syfte att faststdlla en sjéilvstindig underkategori i den mening som avses i artikel 42.2 i
férordning nr 207/2009.

69. ACTC:s kritik saknar emellertid grund.

70. Kriteriet om varornas avsedda anviandning och é@ndamal syftar inte till att pa ett abstrakt eller
konstgjort sitt definiera sjdlvstindiga underkategorier av varor, utan det ska tillimpas pa ett
sammanhingande och konkret sitt.

71. En vara tjdnar avsedda anvdndningsomraden som med framsteg och know-how blir allt fler. Till
exempel ar inte ldngre tval endast avsedd att rengéra hunden utan dven att varda den, bade i ett
medicinskt och i ett icke medicinskt hdnseende. Forutom att kladartiklar uppfyller sin primira
funktion, namligen att tdcka, skyla eller dven skydda ménniskokroppen mot ovéder, fyller de en
estetisk funktion genom att bidra till den berérda konsumentens yttre bild. Om konsumenten letar
efter ett kladesplagg for att skydda sig mot regn, oavsett om det ror sig om ytterklader eller en
huvudbonad, eller for att skydda sig mot kyla, sasom underkldder, fingervantar eller strumpor, ér det
inte uteslutet att konsumenten letar efter det mest estetiska klddesplagget. Var och en av dessa
anvdndningsomraden kan sjélvfallet inte beaktas enskilt for att faststilla om det finns en separat
underkategori av varor. Om sa var fallet skulle det aterigen begrénsa den ritt som innehavaren av det
dldre varumaérket har att utvidga och berika sitt sortiment av varor. Det &r for 6vrigt uppenbart att det
skulle avskricka fran forskning och utveckling, vilket varumarkesratten just forsoker att uppmuntra.

72. 1 den overklagade domen gjorde saledes tribunalen, enligt min uppfattning, rétt i att inte skilja
anvandning som bestod i att “skydda” méanniskokroppen fran att "kld” eller "skyla” eller "ticka” den,
vilket kladartiklar syftar till, eftersom dessa olika anvindningsomraden, som inte alls utesluter
varandra, kombineras i syfte att sldppa ut varorna pa marknaden.

73. Jag vill dock papeka att de olika avsedda anvdndningarna utgor en omstédndighet som kan beaktas
vid bedomningen av omsittningskretsen, dess uppmérksamhetsniva samt risken for forvixling.

74. Mot bakgrund av dessa omstdndigheter foreslar jag saledes att domstolen ogillar 6verklagandet
savitt avser den forsta anmarkningen i den forsta grundens andra del.

2) Den andra anmdrkningen: Kriterierna om de aktuella varornas art och egenskaper

75. 1 den andra anmérkningen har ACTC kritiserat tribunalen for att inte i vederborlig ordning ha
beaktat att de aktuella varorna var riktade till en annan omséttningskrets och att de dessutom saldes i
olika butiker. Saledes skilde sig dessa varor fran de kladartiklar som avses i det sokta varumarket.

76. Anmirkningen ska genast underkénnas.

77. Det framgér ndmligen av den réttspraxis som jag har redovisat ovan att andra kriterier dn varornas
avsedda anvindning och éndamadl, till exempel den omsittningskrets som de vinder sig till eller deras
distributionskedja, generellt ér irrelevanta vid faststidllandet av en underkategori som kan forekomma
sjalvstandigt. Under dessa omstindigheter kan tribunalen inte kritiseras for att ha gjort en felaktig
rattstillampning genom att inte ha beaktat dessa kriterier i sin beddmning.

78. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag foljaktligen att domstolen ogillar 6verklagandet
savitt avser den forsta grunden.
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B. Riktad provning av den andra grunden

79. I enlighet med domstolens begiran &r forevarande forslag till avgérande begrénsat till en analys av
den andra grundens forsta del och sdrskilt den tredje anmérkningen.

80. For att béattre forsta ramen for anmarkningen vill jag papeka att ACTC genom sin andra grund har
havdat att tribunalen felaktigt slog fast att det forelag en risk for forviaxling mellan de motstiende
varumairkena. Den forsta delen av denna grund avser en felaktig bedomning av om de aktuella varorna
och tjénsterna dr av liknande slag eller ar identiska. Den andra delen av férevarande grund bestar av tre
anmarkningar som avser beddomningen av de motstaende kénnetecknens visuella, fonetiska och
begreppsmadssiga likhet. Den andra grundens tredje del avser slutligen tribunalens helhetsbedomning
av risken for forvixling.

81. Vad sirskilt géller den tredje anmérkningen i den andra delen av den andra grunden, avser den att
tribunalen har gjort en felaktig bedomning av de begreppsmaissiga likheterna mellan de motstaende
kdannetecknen. ACTC har kritiserat tribunalens beddémning att de begreppsmadssiga skillnaderna
mellan det sokta varumairket och det dldre varumairket inte hade styrkts i sela unionen, vilket innebar
att de inte kunde forta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstaende
kannetecknen.

82. Till stod for denna anmirkning har ACTC anfort tvd argument.

83. Vad giller det forsta argumentet har ACTC kritiserat tribunalens bedémning i punkt 71 i den
overklagade domen att ACTC inte hade lyckats visa att ordet tajga hade en exakt innebord for
genomsnittskonsumenter i den sodra delen av den europeiska kontinenten och for engelsksprakiga
konsumenter.

84. Enligt ACTC é&r det en felaktig bedomning. I punkt 18 i ansokan genom vilken talan vécktes vid
tribunalen fordjupade ACTC detta argument och visade pa ett obestridligt sitt att ordet dr en del av
det dagliga franska sprakbruket och i 6vrigt omfattas den allmidnna undervisningen i Europa med
hénsyn till hur utbrett det omrade till vilket det ar hénforligt.

85. Enligt min uppfattning ér det uppenbart att detta argument inte kan tas upp till sakprovning.

86. Det ska papekas att tribunalen i punkt 71 i den 6verklagade domen konstaterade att "det inte
fla]Jnns nadgon uppgift i handlingarna som [kunde] styrka att ordet tajga har en exakt och omedelbar
innebord for genomsnittskonsumenter som befinner sig i andra delar av unionen &n i de norra och
Ostra delarna av den europeiska kontinenten och som utgdr en visentlig del av konsumenterna i
unionen” och att det séledes forholl sig sa for “bland annat genomsnittskonsumenter i den sodra
delen av den europeiska kontinenten och for engelsksprakiga konsumenter”.

87. Det framgér emellertid av fast réttspraxis att tribunalen dr ensam behorig att bedoma vilket varde
som uppgifterna i malet ska tillméatas. Bedomningen av bevisningen utgor saledes inte, med undantag
for da tribunalen har missuppfattat bevisningen, en rittsfriga som ska provas av domstolen.™

88. Jag konstaterar att ACTC i sitt 6verklagande inte har styrkt eller ens pastitt att bedomningen i
punkt 71 i den Overklagade domen bygger pd en missuppfattning av bevisningen. Vidare vill jag i
andra hand papeka att ACTC, i motsats till vad bolaget har pastatt, inte utvecklade sina argument i
punkt 18 i ansokan.

34 Se dom av den 5 september 2019, Europeiska unionen/Guardian Europe och Guardian Europe/Europeiska unionen (C-447/17 P
och C-479/17 P, EU:C:2019:672, punkt 137 och dér angiven rittspraxis), och dom av den 13 november 2019, Outsource Professional
Services/EUIPO (C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 47 och dér angiven réttspraxis).
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89. Jag anser foljaktligen att det dr uppenbart att det forsta argumentet inte kan tas upp till
sakprovning.

90. Vad giller det andra argumentet har ACTC kritiserat tribunalen for att ha asidosatt sin egen
rattspraxis avseende bedomningen av den begreppsmaissiga likheten mellan de motstaende
kénnetecknen.

91. ACTC anser namligen att beddmningen i punkt 67 i den oOverklagade domen, enligt vilken
tribunalen ansag att ACTC inte hade visat att ordet tajga hade en klar och bestimd innebord for den
omsattningskrets som utgoérs av konsumenter i hela unionen, saknar stod i den réttspraxis som
tribunalen uttryckligen hinvisade till, ndmligen domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van
Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*. ACTC har hivdat
att enligt domen av den 11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret — Panini
(PANINI),* ar det tillrackligt att ett ord endast forstds i en del av unionen for att sla fast att det finns
skillnader i begreppsmaéssigt hinseende mellan de motstaende kdannetecknen.

92. Efter en genomgang av denna rittspraxis anser jag att det inte finns grund for nagon av dessa tva
invandningar.

93. Vad giller den forsta del av kritiken, som avser en felaktig hénvisning till domen av den
14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS),” ska det erinras om att i punkt 54 i domen fann tribunalen att skillnaderna i begreppsmassigt
hénseende mellan de motstaende kidnnetecknen kan forta verkan av de visuella och fonetiska likheterna
om ett av de aktuella varumirkena har en klar och bestimd innebord fér de personer som utgor
omsittningskretsen, sa att inneborden omedelbart kan forstds av dessa personer.

94. Jag vill inledningsvis papeka att mot bakgrund av de ord som tribunalen anvinde i domen, gjorde
tribunalen en riktig bedomning nir den i den 6verklagade domen slog fast att ordet tajga inte klart
och  omedelbart paminde samtliga konsumenter i unionens 28 medlemsstater om
geografiundervisningen, sa att de latt associerar ordet med det boreala barrskogsbaltet.

95. Jag vill faktiskt papeka att i domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van
Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),* hinvisade
tribunalen till "malgruppen”, utan nadgot annat omnédmnande eller ndgon precision, medan tribunalen i
punkt 67 i den overklagade domen preciserade att det rorde sig som en omsittningskrets som ”bestar
av konsumenter fran hela unionen”. Det &r preciseringen "hela” som ACTC har bestridit i forevarande
mal.

96. Jag anser emellertid inte att tribunalen har asidosatt sin rattspraxis eller gjort sig skyldig till felaktig
rattstillaimpning genom att lagga till forevarande precisering.

97. Sasom framgar av punkt 67 i den 6verklagade domen é&r syftet med preciseringen “hela” att visa att
hansyn tas till uppfattningen hos konsumenter som befinner sig i alla stater som utgor unionen. Den
gor det saledes mojligt for tribunalen att avfirda ACTC:s argument om uppfattningen hos
konsumenter ”i manga liander [i unionen]”.

35 T-292/01, EU:T:2003:264.

36 T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637.
37 T-292/01, EU:T:2003:264.

38 Ibidem.
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98. Tribunalen tillimpade saledes sin praxis av vilken det framgar att ”[n]ar det dldre varumarkets
skydd omfattar hela Europeiska unionen ska det beaktas hur de motstdende varumérkena uppfattas av
konsumenterna av de aktuella varorna eller tjinsterna i det omradet”.” I motsats till det mél som
avgjorde genom domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),” dir omsittningskretsen bestod av tyska konsumenter,
bestar emellertid omsattningskretsen i det aktuella fallet, vilket framgar av punkterna 38 och 39 i den
overklagade domen, av konsumenter i unionen.

99. Slutligen vill jag papeka att fore hdnvisningen till domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van
Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),* anges uttrycket “se,
for ett liknande resonemang”. Uttrycket "for ett liknande resonemang” vittnar om tribunalens avsikt
att hénvisa till den princip som slogs fast i den aktuella domen samtidigt som principen tillimpades
pa ett sarskilt satt i forevarande fall. Uttrycket krivde saledes inte att tribunalen i identiska ordalag
atergav den princip som slogs fast i den dom som det hanvisades till och gjorde tvirtom sa att det var
mojligt for tribunalen att i punkt 67 i den 6verklagade domen beakta de sérskilda omstdndigheterna i
det aktuella fallet.

100. Under dessa omstandigheter anser jag inte att tribunalen kan kritiseras for att ha gjort fel for att
ha hénvisat till punkt 54 i domen av den 14 oktober 2003, Phillips-Van
Heusen/Harmoniseringskontoret - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS).*

101. Vad giller den andra delen av kritiken om att tribunalen asidosatte domen av den
11 december 2013, Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret — Panini (PANINI),* anser jag att dven
den saknar grund.

102. I motsats till vad ACTC har hévdat framgar det ndmligen inte av domen att det ricker att ett ord
forstas i en del av unionen for att sla fast att det foreligger begreppsmassiga skillnader som kan forta
verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstidende kdnnetecknen.

103. Jag vill inledningsvis erinra om omstandigheterna i det mal som avgjordes genom ndmnda dom.

104. I malet skulle tribunalen prova huruvida det hos den omsittningskrets som bestod av
konsumenter i unionen fanns en tydlig begreppsmassig skillnad mellan bestandsdelen ”panini” som
var foremal for det sokta varumidrket och bestandsdelen “granini” som var foremal for det dldre
varumarket.

105. Efter att forst ha konstaterat att bestandsdelen "granini” saknade betydelse undersokte tribunalen i
vilken utstrackning omséttningskretsen associerade bestandsdelen “panini” med ett sdrskilt begrepp. I
detta syfte skilde tribunalen pa, for det forsta, den italiensksprdkiga omséttningskretsen, som
tribunalen ansag kunde associera bestandsdelen "panini” med sma brod eller dubbelsmorgasar som é&r
gjorda med dessa sma brod och for vilka det fanns en tydlig begreppsmaissig skillnad mellan de
motstdende kidnnetecknen, for det andra, den icke italiensksprakiga omséttningskretsen, till exempel
den spansk- eller fransksprakiga omsattningskretsen, som éven kunde associera bestandsdelen ”panini”
med ett sdrskilt begrepp, och slutligen for det tredje, den omséttningskrets for vilken bestandsdelen
”panini” diremot saknade betydelse.*

39 Dom av den 13 juni 2013, Hostel drap/Harmoniseringskontoret — Aznar textil (MY drap) (T-636/11, ej publicerad, EU:T:2013:314, punkt 22).
Min kursivering.

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Punkt 43 i domen.

42 T-292/01, EU:T:2003:264.

43 Ibidem.

44 T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637.

45 Se dom av 11 december 2013 den Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret — Panini (PANINI) (T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637,
punkt 56).
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106. Efter ~ denna  analys  bekriftade  tribunalen  &verklagandendmndens  bedémning.
Overklagandenimnden hade ansett att i vissa medlemsstater, sdsom i Italien och i Spanien, var de
motstdende kénnetecknen olika i begreppsmissigt hénseende, medan i andra medlemsstater, déar
bestindsdelen “panini” saknade betydelse, var det inte mojligt att jamfora de motstaende
kidnnetecknen i begreppsmissigt hinseende. *

107. I motsats till vad ACTC har hdvdat ansag inte tribunalen i domen av den 11 december 2013,
Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret — Panini (PANINI),* att det rickte att endast en del av
omsittningskretsen associerar ordet i fraga med ett sdrskilt begrepp for att sla fast begreppsmaissiga
skillnader som kan forta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstaende
kdnnetecknen.

108. Under dessa omstidndigheter kan inte tribunalen kritiseras for att i den overklagade domen ha
asidosatt de regler som tillimpades i domen av den 11  december 2013,
Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret — Panini (PANINI).*

109. I den overklagade domen foljde i sjdlva verket tribunalen en bedomningsmodell som var
jamforbar med den som tribunalen hade antagits i domen av den 11 december 2013,
Eckes-Granini/Harmoniseringskontoret — Panini (PANINI),* eftersom tribunalen prévade i vilken
utstrackning omséttningskretsen, som jag erinrar om bestir av konsumenter i unionen, kunde
associera ordet tajga med ett sdrskilt begrepp. Tribunen skilde bland annat pa féljande:

— Konsumenter som befinner sig i norra och ostra delen av den europeiska kontinenten som med
mycket stor sannolikhet kan associera ordet tajga med det boreala barrskogsbéltet och for vilka det
séledes finns en skillnad i begreppsmissigt hinseende mellan de motstiende kannetecknen.

— “Genomsnittskonsumenter” som befinner sig i andra delar av unionen &n den nordliga och den
ostra delen av den europeiska kontinenten, sdrskilt konsumenter i den sodra delen av den
europeiska kontinenten och engelsksprakiga konsumenter, vilka utgér en visentlig del av
omsittningskretsen och for vilka det inte har faststdlls att det finns en tydlig begreppsmassig
skillnad mellan de motstiende kannetecknen.”

110. Eftersom betydelsen av ett ord, i enlighet med angiven réttspraxis, ska bedomas i forhéallande till
hela omsiattningskretsens forstaelse och inte begrénsas till uppfattningen hos konsumenter i endast en
del av det relevanta omradet, avfirdade foljaktligen tribunalen, i punkt 73 i den 6verklagade domen,
ACTC:s argument att inneborden av ordet tajga kunde forta verkan av de visuella och fonetiska
likheterna mellan de motstdende kdnnetecknen. Tribunalen kan darfor inte kritiseras for att ha gjort
en felaktig réttstillampning.

111. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag foljaktligen att overklagandet ska ogillas séavitt
avser den tredje anmérkningen i den andra grundens andra del, eftersom det dr uppenbart att den
delvis inte kan tas upp till sakprovning och delvis &r ogrundad.

46 Ibidem (punkt 58).

47 T-487/12, ej publicerad, EU:T:2013:637.
48 Ibidem.

49 Ibidem.

50 Se punkt 70 i den 6verklagade domen.
51 Se punkt 71 i den 6verklagade domen.
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VII. Forslag till avgorande

112. Mot bakgrund av ovanndmnda Overviganden foreslar jag foljande. Utan att préva om
overklagandet kan tas upp till sakprévning, om de 6vriga grunderna i det 6verklagande som ingetts av
ACTC GmbH iér vélgrundade, eller prova yrkandena om rattegangskostnader, forslar jag att domstolen
slar fast att den forsta grunden for overklagandet inte kan leda till bifall och att den tredje
anmirkningen i den andra grundens andra del inte heller kan leda till bifall, eftersom det ar
uppenbart att den delvis inte kan tas upp till sakprovning och i 6vriga delar dr ogrundad.
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