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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)

den 10 juni 2015*

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumarke av ordmérket AGRI.CAPITAL — De éldre gemenskapsordmirkena AgriCapital
och AGRICAPITAL — Relativt registreringshinder — Tjédnsterna &r inte av liknande slag — Artikel 8.1

b i forordning (EG) nr 207/2009”
I mal T-514/13,
AgriCapital Corp., New York (Forenta staterna), foretrétt av advokaterna P. Meyer och M. Gramsch,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av P. Geroulakos, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

agri.capital GmbH, Miinster (Tyskland), foretrétt av advokaten A. Nordemann-Schiffel,
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréns andra 6verklagandenamnd
den 10 juli 2013 (drende R 2236/2012-2) om ett invindningsforfarande mellan AgriCapital Corp. och
agri.capital GmbH,
meddelar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)
sammansatt av ordféranden D. Gratsias samt domarna M. Kancheva (referent) och C. Wetter,
justitiesekreterare: handldaggaren J. Weychert,

med beaktande av anstkan som inkom till tribunalens kansli den 23 september 2013,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
17 december 2013,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 6 januari 2014,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 24 april 2014,
efter forhandlingen den 10 december 2014,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten, agri.capital Gmb, ingav den 4 juni 2009 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets foérordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumadrket utgors av ordkannetecknet AGRI.CAPITAL.

De tjanster som registreringsansokan avsag omfattas, efter den begrinsning som gjorts under
forfarandet vid harmoniseringsbyran, bland annat av klass 36 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning: "Tjanster tillhandahallna av en byggherre,
namligen speciellt i samband med anldggningar for alstring och distribution av elektrisk och termisk
energi fran fornybara energikillor; utveckling av nyttjandekoncept (avtal avseende facility
management); forvaltning av byggnader; markforvaltning; fastighetsforvaltning samt formedling,
uthyrning och utarrendering av fastigheter (facility management); fastighetsverksamhet; utarrendering
av lantgardar; ndimnda tjanster ej i samband med forlagstjanster och/eller forlagsprodukter.”

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 59/2009 av den
14 december 2009.

Den 12 mars 2010 framstéllde sokandebolaget, AgriCapital Corp., med stod av artikel 41 i férordning
nr 207/2009, en invindning mot registreringen av det sokta varumaérket for alla tjanster i klass 36.

Invindningen grundade sig pa foljande dldre gemenskapsvarumarken:
— Gemenskapsordmairket AgriCapital, vilket registrerats den 24 augusti 2007 under nummer 6192322.
— Gemenskapsordmérket AGRICAPITAL, vilket registrerats den 7 juli 2006 under nummer 4589339.

De tjanster for vilka det dldre gemenskapsordmarket AgriCapital har registrerats omfattas av klass 36
och motsvarar foljande beskrivning: "Finansieringstjanster; finansieringskonsultation.”

De tjanster for vilka det dldre gemenskapsordmiarket AGRICAPITAL har registrerats omfattas ocksa av
klass 36 och motsvarar féljande beskrivning: "Konsult- och investeringstjanster inom bankvésendet for

foretag inom jordbrukssektorn.”

Till stod for invandningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009.
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Harmoniseringsbyrans invandningsenhet avslog invdndningen i beslut av den 2 oktober 2012 med
motiveringen att de tjdnster som omfattas av det sokta varumérket och de tjanster i klass 36 som
omfattas av de dldre varumairkena &r av olika slag och att ett av villkoren for att tillimpa artikel 8.1 b
i férordning nr 207/2009, namligen att tjdnsterna &r identiska eller av liknande slag, saledes inte var

uppfyllt.

Den 3 december 2012 overklagade sokandebolaget invandningsenhetens  beslut till
harmoniseringsbyran med stod av artiklarna 58—-64 i forordning nr 207/2009.

Harmoniseringsbyrans andra overklagandendmnd avslog 6verklagandet i beslut av den 10 juli 2013
(nedan kallat det angripna beslutet). I samma beslut forpliktades sokandebolaget att betala 850 euro
for de kostnader som uppkommit for varumirkessokanden i samband med invindningen och
overklagandet. Némnden fann sdrskilt att omsdttningskretsen ska anses utgoras av
genomsnittskonsumenten i alla Europeiska unionens medlemsstater och att denna konsument maste
anses vara mycket uppmairksam, eftersom finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner ror
betydande belopp. Darefter jamférde ndmnden de tjanster i klass 36 som omfattas av det sokta
varumirket med de tjanster for vilka de édldre varumérkena hade registrerats. Efter att ha gjort denna
jamforelse drog ndmnden slutsatsen att de tjanster i klass 36 som det sokta varumérket omfattar och
de tjinster som de ildre varumirkena omfattar #r av olika slag. Overklagandenimnden fann
foljaktligen att det inte kan foreligga nagon risk for forvaxling mellan det sokta varumiérket och de
dldre varumédrkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, eftersom ett av
kriterierna for tillimpning av denna bestammelse inte var uppfyllt.

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta sokandebolaget att ersétta réattegangskostnaderna.
Rittslig bedomning

Huruvida de handlingar som sékandebolaget dberopade vid forhandlingen kan tilldtas som bevisning

Vid forhandlingen ansokte sokandebolaget om tribunalens tillstand att aberopa ett e-postmeddelande
av den 21 oktober 2014 som bolaget hade mottagit fran en konferensorganisator, till styrkande av att
den punkt som &r placerad mellan orden "agri’och "capital” i det sokta varumarket inte riacker for att
utesluta att det finns en risk for forvixling mellan detta varumirke och sokandebolagets é&ldre
varumirke AgriCapital.

Harmoniseringsbyran gjorde gillande att denna handling inte kan tillitas som bevisning av det skalet

att den hade aberopats for sent och att varken harmoniseringsbyran eller tribunalen saledes hade
kunnat ta del av den.
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Tribunalen tog del av handlingen vid forhandlingen, varvid den tillkdnnagav att beslut huruvida
handlingen kan tillatas som bevisning skulle meddelas senare.

Tribunalen finner i denna del att den aktuella handlingen, vilken &beropats forst vid tribunalen, inte
kan beaktas. Talan vid tribunalen syftar ndmligen till att tribunalen ska prova lagenligheten av
overklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i forordning nr 207/2009, och
tribunalen ska darfor inte bedoma de faktiska omstédndigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar
som for forsta gangen har aberopats vid tribunalen. Ovanndmnda handling ska séaledes avvisas som
otillaiten bevisning utan att det dr nodvindigt att bedoma dess bevisvirde (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR
ET FELICIE), T-346/04, REG, EU:T:2005:420, punkt 19 och dér angiven rattspraxis).

Provning i sak

Sokandebolaget har till stod for sin talan som enda grund aberopat att artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 har asidosatts.

Sokandebolaget har ifrdgasatt dverklagandendmndens konstaterande att de tjanster i klass 36 som
omfattas av det sokta varumairket inte ér av liknande slag som de tjanster som omfattas av de éldre
varumirkena. Bolaget har sirskilt anfort foljande. Enligt rdttspraxis ska det, vid bedomningen av
huruvida tjansterna ar av liknande slag, beaktas huruvida tjansterna konkurrerar med varandra eller
kompletterar varandra. En annan faktor som ska beaktas ér tjdnsternas distributionskanaler. I detta fall
har 6verklagandendmnden emellertid inte beaktat den omstidndigheten att "tjanster tillhandahéllna av
en byggherre”, "fastighetsforvaltnings- och fastighetsformedlingstjénster” och tjansten "utveckling av
nyttjandekoncept”, vilka omfattas av det sokta varumarket, och "finansiella tjanster” och "konsult- och
investeringstjdnster inom bankvisendet for foretag inom jordbrukssektorn”, vilka omfattas av de éldre
varumirkena, kompletterar varandra. Ndamnden har dessutom felaktigt avfirdat att dessa tjanster
skulle kunna tillhandahéllas via samma distributionskanaler. Med beaktande av de dldre varumarkenas
sarskiljningsformaga samt det faktum att de motstdende varumairkena liknar varandra i visuellt
hénseende och ér identiska i fonetiskt hédnseende, &sidosatte 6verklagandendmnden séledes artikel 8.1
b i forordning nr 207/2009 nér den fann att det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan de
aktuella varumérkena i den mening som avses i denna bestimmelse.

Tribunalen gor foljande bedémning. Det framgér av lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 att
om innehavaren av ett dldre varumairke invédnder, ska det varumirke som ansdkan giller inte kunna
registreras om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar ett dldre varumérke och de varor
eller tjanster som omfattas av varumaérkena &r identiska eller ér av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dar det dldre varumérket ar skyddat. Risken for forvixling
inbegriper risken for att varumérket associeras med det dldre varumarket.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allmdnheten kan tro att de
aktuella varorna eller tjansterna kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band.
Vid provningen av huruvida det foreligger risk for forviaxling hos allmdnheten ska det, enligt samma
rattspraxis, goras en helhetsbedomning, utifrain hur omséttningskretsen uppfattar de aktuella
kdnnetecknen och varorna eller tjansterna, mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet, daribland samspelet mellan varumaérkeslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (se dom av
den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30-33 och dér angiven rittspraxis).
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Vid denna helhetsbedomning foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, déribland
varumairkeslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes
kompenseras av hog varumirkeslikhet och omvidnt (dom av den 13 september 2007, II Ponte
Finanziaria/harmoniseringsbyran, C-234/06 P, REG, EU:C:2007:514, punkt 48, och dom GIORGIO
BEVERLY HILLS, punkt 22 ovan, EU:T:2003:199, punkt 32).

For att det ska foreligga risk for forvaxling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 kravs saval att
de motstaende varumérkena ér identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjénster som avses
ar identiska eller av liknande slag. Det ér fraga om kumulativa villkor (se dom av den 22 januari 2009,
Commercy/harmoniseringsbyran — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, REG, EU:T:2009:14,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som tribunalen ska prova huruvida éverklagandendmnden
gjorde en riktig bedomning nidr den fann att det inte finns ndgon risk for forvixling mellan de
motstdende varumarkena.

Omsattningskretsen

Enligt rattspraxis ska en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument av det aktuella varuslaget beaktas vid helhetsbedomningen av risken for
forviaxling. Det ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmarksamhet kan variera beroende
pa vilket varu- eller tjansteslag det &ar frdga om (se dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringsbyran — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46,
punkt 42 och dér angiven rattspraxis).

Overklagandenimnden fann, i punkt 16 i det angripna beslutet, att de tjinster som omfattas av de
motstdende varumirkena riktar sig till genomsnittskonsumenten i alla unionens medlemsstater, men
att denna genomsnittskonsument kan antas vara mycket uppmérksam med hénsyn till de betydande
belopp det ror sig om nér det géller finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner.

Parterna har inte bestritt den definition av omsdttningskretsen som 6verklagandendmnden har gjort i
det angripna beslutet. Med beaktande av vad som angetts i detta beslut finns det inte heller nagon
anledning att ifrdgasitta definitionen i detta mal. Eftersom banktjénster och finansiella tjénster, liksom
fastighetstjdnster, oftast ror betydande belopp, kan det sérskilt konstateras att omsittningskretsen &r
mycket uppmirksam (se, for ett liknande resonemang, dom av den 9 september 2011,
BVR/harmoniseringsbyran — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der
Raiffeisen-Bankengruppe Osterreich), T-197/10, EU:T:2011:455, punkt 20).

Jamforelsen mellan de aktuella varorna

Vid beddomningen av tjdnsteslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som ar kdnnetecknande for
forhallandet mellan tjansterna beaktas, sdrskilt tjansternas art, avsedda &ndamal och
anvandningsomrade samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (dom av den
29 september 1998, Canon, C-39/97, REG, EU:C:1998:442, punkt 23). Aven andra faktorer kan
beaktas, som exempelvis de aktuella tjansternas distributionskanaler (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 21 april 2005, Ampafrance/harmoniseringsbyran — Johnson & Johnson (monBeBé),
T-164/03, REG, EU:T:2005:140, punkt 53).

Tribunalen konstaterar harvidlag inledningsvis att 6verklagandendmnden, vid jamforelsen av de tjanster
som omfattas av de dldre varumirkena och de tjanster som omfattas av det sokta varumarket, delade in
sistnamnda tjanster i tre grupper. Den fOrsta gruppen bestir av “tjanster tillhandahallna av en
byggherre, ... speciellt i samband med anldggningar for alstring och distribution av elektrisk och
termisk energi fran fornybara energikillor; nimnda tjanster ej i samband med forlagstjanster och/eller
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forlagsprodukter”. Den andra gruppen bestar av tjdnsterna “fastighetsforvaltning och formedling,
uthyrning och utarrendering av fastigheter (facility management); fastighetsverksamhet; utarrendering
av lantgardar; ndmnda tjdnster ej i samband med forlagstjanster och/eller forlagsprodukter”. Den
tredje gruppen bestir av tjansterna “utveckling av nyttjandekoncept (avtal avseende facility
management); forvaltning av byggnader; markforvaltning; ndmnda tjanster ej i samband med
forlagstjanster och/eller forlagsprodukter”.

Denna indelning visar att de tjdnster som omfattas av det sokta varumairket skiljer sig at nar det géller
deras art, avsedda dndamal och anvindningsomride, och detta har inte bestritts av sékandebolaget.
Tribunalen ska séaledes bara prova huruvida 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning néar
den slog fast att de tjanster som omfattas av det sokta varumérket, sisom de indelats av ndmnden,
inte &r av liknande slag som de tjanster som omfattas av de éldre varumérkena.

— Huruvida "fastighetsforvaltnings- och fastighetsformedlingstjdanster”och “finansiella tjanster” &ér av
liknande slag

I punkterna 23-28 i det angripna beslutet definierade Overklagandendmnden inledningsvis
"fastighetsverksamhet”sdsom omfattande fastighetsforvaltning, fastighetsmékleri och vérdering av
fastigheter samt ddrmed sammanhingande radgivning och information. Dessa tjanster bestér, enligt
overklagandendmnden, huvudsakligen i att hitta en fastighet, att visa fastigheten for potentiella kopare
och att fungera som formedlare, exempelvis genom att tillhandahalla bitrdde inte endast vid kopet,
forsaljningen eller uthyrningen av fastigheten, utan dven vid avtalsforhandlingar mellan en kopare och
en séljare av en fastighet eller en tomt. Héri ingar &ven, enligt 6verklagandendmnden, utarrendering av
lantgardar, i den man sadan utarrendering forstas i en vidare bemaérkelse, eftersom utarrendering ar ett
avtal genom vilket en egendom upplats till en person under en viss period, som huvudregel genom ett
hyresavtal. Namnden angav dven att “fastighetsverksamhet” dven kunde omfatta kop av en fastighet,
vilken séljs vidare med vinst.

Vidare konstaterade 6verklagandendmnden att "finansiella tjanster”, vilka nimnden hade definierat i en
foregaende punkt, tillhandhalls av banker och kreditinstitut, medan fastighetsverksamhet som
huvudregel utévas av fastighetsméklare eller byggherrar. Namnden fann dven att dessa tjanster ar hart
reglerade och i manga fall maste tillhandahallas av olika, fran varandra skilda tjansteleverantorer.
Namnden drog hidrav slutsatsen att konsumenten uppfattar fastighetsmiklare som klart atskilda fran
banker, finansinstitut och forsikringsbolag, vilka tillhandahaller andra varor och tjanster som inte ar
utbytbara.

Overklagandenimnden slog slutligen fast att dven om ”fastighetsverksamhet’kriver finansiering, ricker
inte detta for att visa att det finns ett ndra samband mellan denna verksamhet och "finansiella tjanster”.
Namnden konstaterade dven att de bada tjansteslagen i slutindan endast ar indirekt och avlagset
forbundna med varandra. Ndmnden angav hirvid féljande: "Aven om det vid manga typer av forviry
(sasom kop av egendom eller bildande av ett bolag) kan finnas behov av finansiell radgivning och
forsiktiga kopare kan soka information for att sékra kopet eller bolagsbildandet, innebar detta inte att
den ena tjdnsten dr absolut nodviandig for den andra eller att konsumenterna tror att det d&r samma
tjansteleverantor som ansvarar for bada tjansterna.”

Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen att tjinsterna “fastighetsférvaltning och férmedling,
uthyrning och utarrendering av fastigheter (facility management); fastighetsverksamhet; utarrendering
av lantgardar; ndmnda tjanster ej i samband med forlagstjanster och/eller forlagsprodukter”’som
omfattas av det sokta varumirket skiljer sig fran de ’finansiella tjdnster” som omfattas av
sokandebolagets dldre varumaérken.
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Sokandebolaget har lagt 6verklagandendmnden till last att den fokuserade pa att fastighetsforvaltnings-
och fastighetsformedlingstjanster, & ena sidan, och finansiella tjanster, & andra sidan, inte dr utbytbara
och att den inte provade om dessa tjanster kompletterar varandra. Sokandebolaget har harvid anfort
foljande: Overklagandenimndens definition av finansiella tjinster #r alltfér sndv. Det dr brukligt att
banker och finansinstitut utbjuder fastigheter till forsdljning, antingen sjilva eller genom ett
dotterbolag. Detta framgar av att man gor reklam for dessa tva tjdnsteslag tillsammans. Hérav foljer, i
motsats till vad ndmnden har funnit, att "fastighetsforvaltnings- och fastighetsformedlingstjéanster’har
ett ndra samband med "finansiella tjanster” och att de bada tjénsterna siledes kompletterar varandra.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandebolagets argument.

Tribunalen gor i denna del f6ljande bedomning. For det forsta har tribunalen — nér det géller arten av,
det avsedda dndamalet med och anvdndningsomradet for de aktuella tjdnsterna — redan slagit fast att
finansiella tjanster inte dr av samma art, och inte heller har samma avsedda &ndamal eller
anvdandningsomrade, som fastighetstjanster. Medan finansiella tjanster tillhandahalls av finansinstitut
som ett led i forvaltningen av kundernas penningmedel och bland annat bestar i handhavande av
insatta medel, penningdverforingar och beviljande av lan eller i diverse finansiella transaktioner, ror
fastighetstjanster namligen en fastighet, det vill sdga sérskilt hyra, kop, forsdljning eller forvaltning av
en fastighet (dom av den 11 juli 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/harmoniseringsbyran
— MIP Metro (METRO), T-197/12, EU:T:2013:375, punkt 42).

Harav foljer att 6verklagandendmnden, i motsats till vad sokandebolaget har hivdat, inte definierade de
"finansiella tjdnster” som omfattas av de dldre varumérkena for snévt.

For det andra framgar det av punkt 34 ovan att 6verklagandendmnden inte begrénsade sin prévning till
fragan huruvida fastighetsverksamhet”ar utbytbar med “finansiella tjéanster”, utan den prdvade rent
faktiskt om dessa tjanster kompletterar varandra.

Dessutom ska det ndmnas att sokandebolaget, till stod for sitt argument att de aktuella tjansterna
kompletterar varandra, endast har pastatt att fastighetsforsiljning ar en tjanst som ofta erbjuds av
finansinstitut.

Nar det giller det faktum att de aktuella tjansterna skulle kunna ha samma distributionskanaler, finner
tribunalen att fastighetstjianster, sasom redan har slagits fast, i princip inte tillhandahalls i samma
lokaler som finansiella tjanster (dom METRO, punkt 38 ovan, EU:T:2013:375, punkt 43).

De handlingar som s6kandebolaget dberopade i det administrativa forfarandet (bilaga A5 till ansokan)
foranleder inte ndgon annan bedomning. De fastighetstjanster som utfors av finansinstitut
tillhandahalls namligen av separata kontor, vilket innebdr att den finansiella verksamheten ar skild
fran eventuell fastighetsverksamhet (dom METRO, punkt 38 ovan, EU:T:2013:375, punkt 45).

Hirav foljer att overklagandendmnden inte gjorde fel ndr den fann att tjansterna "fastighetsférvaltning
och formedling, uthyrning och utarrendering av fastigheter (facility ~management);
fastighetsverksamhet; utarrendering av lantgardar; ndimnda tjénster ej i samband med forlagstjénster
och/eller forlagsprodukter’som omfattas av det sokta varumirket skiljer sig fran de “finansiella
tjidnster” som omfattas av sokandebolagets dldre varumérken.

— Huruvida "tjanster tillhandahallna av en byggherre”’och "finansiella tjédnster” ar av liknande slag
I punkterna 19-21 i det angripna beslutet slog 6verklagandendmnden fast att tjanster tillhandahéllna av

en byggherre dr en mangfasetterad verksamhet som omfattar allt fran renovering av existerande
fastigheter till kop av ramark och forsdljning av iordningstillda markomréden eller tomter till
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utomstdende. Namnden fann &ven att det klart framgir av formuleringen av beskrivningen i
registreringsansokan att dessa tjanster specifikt avser anldggningar for alstring och distribution av
elektrisk och termisk energi fran férnybara energikéllor.

Namnden fann vidare att de finansiella tjdnster som omfattas av de dldre varumédrkena déremot bestar i
tillhandahallande av alla de tjanster for sparande eller for kommersiella éndamal som rér mottagande,
utlaning, vixling, investering och tryggande av penningmedel, utstillande av sedlar och utférande av
andra finansiella transaktioner. Némnden preciserade ocksa att dven om de leverantérer som
tillhandahaller de tjanster som omfattas av de dldre varumirkena kan tillhandahalla tjanster avseende
byggfinansiering och byggprojektering, och ménga byggprojekt inom den agroindustriella sektorn é&r
beroende av investeringar eller ekonomiskt stod, sd dr det hogst osannolikt att dessa leverantorer
tillhandahaller sadana specifika tjanster som tillhandahélls av en byggherre, eftersom sadana tjdnster
kraver sdrskild teknisk kompetens eller sérskild know-how. Néamnden drog hidrav slutsatsen att de
aktuella tjansterna skiljer sig at till sin art och sitt avsedda dndamal.

Overklagandenimnden fann vidare att de aktuella tjinsterna hér till tvd olika sektorer, det vill siga
fastighetssektorn och finanssektorn, och saledes inte tillhandahélls av samma foretag eller av anknutna
foretag samt att de inte har samma distributionskanaler.

Sokandebolaget har gjort gillande att de tjanster tillhandahallna av en byggherre som omfattas av det
sokta varumairket och de finansiella tjanster som omfattas av sokandebolagets dldre varumirken ar av
liknande slag.

Sokandebolaget har hiarvid anfort foljande. I de tjanster tillhandahallna av en byggherre som omfattas
av det sokta varumarket ingar viss kommersiell verksamhet som Gverlappar sddana finansiella tjanster
som dem som omfattas av sokandebolagets &ldre varumérken. Detta framgar av praxis bland
byggherrar, vars verksamhet bland annat bestar i att soka finansiering och vilka ofta erbjuder sina
klienter radgivning om finansiering av byggprojekt.

De tjanster som omfattas av de motstdende varumirkena har under alla omsténdigheter ett ndra
samband genom att de kompletterar varandra. Detta framgir av att foretag som tillhandahaller
finansiella tjanster, sjilva eller genom dotterbolag, utovar fastighetsformedlingsverksamhet samt av
sjalva ordalydelsen i den forklarande anmérkningen till klass 36.

I motsats till vad harmoniseringsbyran har angett, d4r sddana tjanster tillhandahéllna av en byggherre
som omfattas av det sokta varumairket inte begrinsade till omradet "anliaggningar for alstring och
distribution av elektrisk och termisk energi fran férnybara energikéllor”. Under alla forhallanden
paverkar en sadan begransning inte bedomningen av huruvida de tjanster som omfattas av det sokta
varumadrket dr av liknande slag som de tjanster som omfattas av det dldre varumarket AGRICAPITAL,
eftersom alla dessa tjanster, pd samma sitt, gor det mojligt att tillhandahalla fastigheter pa vilka
anldggningar for alstring av energi fran fornybara energikéllor kan uppforas och exploateras.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandebolagets argument.

Tribunalen gor i denna del foljande beddmning. Tribunalen delar 6verklagandendmndens bedomning
att tjanster tillhandahallna av en byggherre omfattar flera olika typer av verksamhet, fran renovering
av existerande byggnader till kop av ramark och forsiljning av iordningstillda markomréaden eller
tomter till andra.

Sasom sokandebolaget har gjort gillande innebdar denna verksamhet att byggherren maste soka
finansiering for sina forvarv av byggnader eller markomraden. Sokandet efter sddan finansiering kan
emellertid inte anses som en finansiell tjdnst som byggherren direkt tillhandahaller sina kunder och
som kan jamstéillas med maéklarverksamhet. Byggherrens sokande efter finansiering syftar namligen
endast till att byggherren, till en borjan, ska kunna béra kostnaderna for forvirv av de byggnader som
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ska renoveras eller de markomraden som ska stillas i ordning innan kostnaderna, i ett senare skede,
kan o6verviltras pa de kunder som koper den fastighet som ar resultatet av det aktuella byggnads- eller
renoveringsprojektet.

Sokandebolagets péastaende att det &dr vanligt att byggherrar, inom ramen for sina fastighetsprojekt,
tillhandahaller radgivning till sina kunder nédr det géller finansiering av deras forvarv ar visserligen
riktigt, men detta kan inte anses utgéra sadan finansiell radgivning som den som omfattas av
sokandebolagets édldre varumairken. Denna radgivning fran byggherrens sida kan ndmligen likstdllas
med den radgivning som alla sdljare av egendom av ett visst virde — sasom exempelvis en bat, en
affirsverksamhet eller ett konstverk — kan tdnkas erbjuda sina kunder vad betréffar det ekonomiska
intresse de skulle kunna ha av att kopa den aktuella egendomen. Detta innebdr inte att den séljare
som erbjuder radgivningen darmed tillhandahaller en finansiell tjanst.

Vidare kan det konstateras att den bevisning som sokandebolaget i det administrativa forfarandet har
aberopat till stod for detta pastdende bestar i kopior av webbsidor fran ett investeringsbolag som ar
specialiserat i fastigheter, fran en formedlare av fastighetskrediter och fran ett fastighetskreditbolag. De
har inte nagot samband med tjanster tillhandahéllna av en byggherre (bilaga A4 till ansokan).

Tribunalen kan inte heller godta sokandebolagets pastdende att de tjanster som omfattas av de
motstdende varumirkena har ett ndra samband genom att de kompletterar varandra.

Det framgar harvid av fast réttspraxis att kompletterande varor eller tjanster dr sadana mellan vilka det
finns ett ndra samband, i den meningen att den ena dr nddvéandig eller viktig for anviandningen av den
andra, och att konsumenterna darfor kan tro att ett och samma foretag ansvarar for tillverkningen av
varorna  eller tillhandahéallandet av  tjinsterna (se dom av den 9 april 2014,
Comsa/harmoniseringsbyran — COMSA (COMSA), T-144/12, EU:T:2014:197, punkt 44 och dir
angiven réttspraxis).

Detta innebér att kompletterande tjanster ska kunna anvéndas tillsammans, vilket forutsitter att de
riktar sig till samma omséttningskrets (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2012,
Hand Held Products/harmoniseringsbyran - Orange Brand Services (DOLPHIN), T-361/11,
EU:T:2012:377, punkt 48 och dér angiven rittspraxis).

I det nu aktuella fallet riktar sig de tjanster tillhandahallna av en byggherre som omfattas av det sokta
varumirket och de finansiella tjanster som omfattas av sokandebolagets dldre varumérken till
genomsnittskonsumenten inom unionen och denna konsument kan anvénda tjénsterna tillsammans.

Dessutom rader det inget tvivel om att finansiella tjanster, med tanke pa att fastighetstransaktioner
oftast ror betydande belopp, ar viktiga for att genomsnittskonsumenten ska kunna utnyttja tjénster
tillhandahallna av en byggherre. Det ska emellertid noteras att en stor del av den verksamhet som
bedrivs i en marknadsekonomi kréver finansiering eller investeringar. Finansiella tjanster kan saledes, i
sakens natur, forknippas med de allra flesta verksamheter och inte bara med verksamhet bedriven av
en byggherre (se, for ett liknande resonemang, dom METRO, punkt 38 ovan, EU:T:2013:375,
punkterna 47-49).

Tribunalen konstaterar siledes att det inte finns ett tillrdckligt ndra samband mellan tjénster
tillhandahallna av en byggherre och finansiella tjanster fér att omsattningskretsen — det vill sdga, i detta
fall, en genomsnittskonsument som é&r sérskilt uppmérksam - ska kunna tro att tjansterna
tillhandahalls av ett och samma foretag (se, for ett liknande resonemang, dom METRO,
punkt 38 ovan, EU:T:2013:375, punkt 50).

Sokandebolagets argument att tjanster tillhandahallna av en byggherre utbjuds genom samma

distributionskanaler som de finansiella tjanster som omfattas av de dldre varumairkena foranleder inte
nagon annan beddmning. Tjédnster tillhandahéllna av en byggherre tillhandahalls nédmligen i princip
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inte i samma lokaler som finansiella tjédnster. Dessutom avser de handlingar som sokandebolaget
aberopade till stod for detta argument i det administrativa forfarandet inte verksamhet bedriven av en
byggherre (bilaga A5 till ansokan).

Sokandebolaget har dven pastitt att det framgar av den forklarande anmérkningen till klass 36 att
tjianster tillhandahallna av en foretagare inom fastighetssektorn och finansiella tjanster har ett nira
samband genom att de kompletterar varandra. Inte heller detta argument paverkar tribunalens
bedomning i denna del. Det framgar ndamligen av sjédlva ordalydelsen i den forklarande anmérkningen
till klass 36 att dven om "leasing av fast egendom”och "tjanster avseende administrering av fastigheter,
d.v.s. uthyrning, viardering eller finansiering” ingar i klass 36, sd utgor de separata underrubriker till
rubriken “tjdnster avseende finansiella och monetdra verksamheter”, vilken bland annat omfattar
"tjanster utforda av banker eller av inrédttningar som har anknytningar till dem”, "tjanster utférda av
kreditinstitut, som inte &ar banker’och ”“madklartjanster avseende aktier och fastigheter”. Den
forklarande anmairkningen till klass 36 kan séledes inte skapa ett nira samband mellan de finansiella
tjidnster som omfattas av de dldre varumirkena och de tjanster tillhandahallna av en byggherre som
omfattas av det sokta varumarket.

Vidare erinrar tribunalen om att det framgar av regel 2.4 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95
av den 13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumdrke (EGT L 303, s. 1) att ”[k]lassificeringen av varor och tjanster anvinds
uteslutande for administrativa dndamal”. Enligt samma bestdmmelse far déarfor ”[v]aror och tjénster ...
inte bedomas likna varandra pa den grunden att de klassificeras i samma klass enligt
Nice-klassificeringen, och varor och tjanster far inte bedomas vara olika varandra pa den grunden att
de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen”.

Hirav foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde fel nér den fann att de tjénster tillhandahéllna av en
byggherre som omfattas av det sokta varumarket till sin art skiljer sig fran de finansiella tjanster som
omfattas av sokandebolagets dldre varumarken.

Mot bakgrund hirav saknas anledning att prova sokandebolagets invindning att 6verklagandendmnden
begrinsat det avsedda dndamalet med de tjanster som omfattas av det sokta varumarket pa ett felaktigt
satt.

— Huruvida tjansten "utveckling av nyttjandekoncept”och "finansiella tjénster” ér av liknande slag

Sokandebolaget har gjort gillande att tjansten “utveckling av nyttjandekoncept’har en lika néra
anknytning till “finansiella tjdnster” som den har till "tjanster tillhandahallna av en byggherre”. Enligt
sokandebolaget dr namligen exploatering och forvaltning av fastigheter tva aspekter av samma
verksamhet, vilka bada skapar behov av finansiell radgivning och finansieringslosningar.
Sokandebolaget har darfor nojt sig med att hénvisa till de argument som bolaget framfort avseende
tjidnsteslagslikheten nér det géller tjanster tillhandahéllna av en byggherre och “finansiella tjanster”.

Eftersom sistndmnda argument redan har underkédnts i punkterna 45-67 ovan, kan tribunalen, i
avsaknad av specifika argument avseende tjansten “utveckling av nyttjandekoncept”, inte annat &én
konstatera att sokandebolaget inte har visat att overklagandendmnden gjorde fel ndr den fann att
denna tjanst inte &dr av liknande slag som de finansiella tjanster som omfattas av sokandebolagets éldre
varumarken.

Mot denna bakgrund konstaterar tribunalen att 6verklagandendmnden inte gjorde fel ndr den fann att

de tjanster som omfattas av sokandebolagets dldre varumairken inte dr av liknande slag som de tjénster
som avses i ansokan om registrering av varumirket AGRI.CAPITAL.
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De éldre varumarkenas sérskiljningsforméga och likheten mellan de motstaende kanntetecknen

I det angripna beslutet slog dverklagandendmnen fast att ett av kriterierna for tillimpning av artikel 8.1
b i férordning nr 207/2009, det vill sdga att det ska vara fraga om tjénster av liknande slag, inte var
uppfyllt och att det dirmed inte finns risk foér forvixling. Overklagandenimnden prévade hirvid inte
huruvida de dldre varumirkena har sarskiljningsforméga eller huruvida de motstdende kianntetecknen
liknar varandra.

Sokandebolaget har gjort gillande att skillnaden mellan de tjdnster som omfattas av det sokta
varumérket och de som omfattas av de é&ldre varumirkena till fullo kompenseras, vid en
helhetsbedomning, av att varumirkena dr mycket lika varandra i visuellt hidnseende och att de &r
identiska i fonetiskt hdnseende. I motsats till vad 6verklagandendmnden har angett, finns det saledes,
enligt sokandebolaget, risk for forvixling mellan de motstaende varumérkena i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sékandebolagets argument.

I denna del finner tribunalen det tillrackligt att ndmna att risken for att allmédnheten forvaxlar
varumérkena inom det omrade dér det dldre varumérket ar skyddat, ska bedomas utifran kumulativa
forutsattningar, det vill sdga att de motstdende varumérkena &r identiska eller liknar varandra och att
de varor och tjanster som omfattas av respektive varumirke ar identiska eller av liknande slag. Detta
framgar, sasom namnts i punkt 24 ovan, av artikel 8.1 b i forordning nr 207/20009.

I motsats till vad sokandebolaget har hévdat, kan det faktum att de tjanster som omfattas av
sokandebolagets dldre varumirken och de som avses i ansokan om registrering av varumairket
AGRI.CAPITAL inte ar av liknande slag, vilket tribunalen konstaterat i punkt 70 ovan, vid
bedomningen av risken for forvixling inte kompenseras av att de motstaende varumérkena liknar
varandra, dven om det &dr friga om en hog varumarkeslikhet (se, for ett liknande resonemang, beslut
av den 9 mars 2007, Alecansan/harmoniseringsbyran, C-196/06 P, EU:C:2007:159, punkterna 24—-26).

Med hénsyn till vad som ovan anforts, finner tribunalen att 6verklagandendmnden inte gjorde fel nar
den, mot bakgrund av att de tjanster som omfattas av de motstdende varumérkena inte ar av liknande
slag, slog fast att ett av kriterierna for tillimpning av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte var
uppfyllt och att det ddrmed inte finns nagon risk for forvixling mellan dessa varumérken.

Hirav foljer att talan inte kan vinna bifall savitt avser sokandebolagets enda grund. Talan ska ddarmed
ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 87.2 i tribunalens rattegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att
sokandebolaget ska forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna. Eftersom sokandebolaget har tappat
malet, ska harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)
foljande:

1) Talan ogillas.

ECLILEU:T:2015:372 11



DOM AV DEN 10.6.2015 — MAL T-514/13
AGRICAPITAL MOT HARMONISERINGSBYRAN — AGRI.CAPITAL (AGRL.CAPITAL)

2) AgriCapital Corp. ska ersitta rittegangskostnaderna.
Gratsias Kancheva
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 10 juni 2015.

Underskrifter

12

Wetter

ECLL:EU:T:2015:372



	Tribunalens dom (åttonde avdelningen)
	Dom
	Bakgrund till tvisten
	Parternas yrkanden
	Rättslig bedömning
	Huruvida de handlingar som sökandebolaget åberopade vid förhandlingen kan tillåtas som bevisning
	Prövning i sak
	Omsättningskretsen
	Jämförelsen mellan de aktuella varorna
	– Huruvida ”fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster”och ”finansiella tjänster” är av liknande slag
	– Huruvida ”tjänster tillhandahållna av en byggherre”och ”finansiella tjänster” är av liknande slag
	– Huruvida tjänsten ”utveckling av nyttjandekoncept”och ”finansiella tjänster” är av liknande slag

	De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga och likheten mellan de motstående känntetecknen


	Rättegångskostnader



