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FORSLAG TILL AVGORANDJE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 25 januari 2017"

Mal C-437/15 P

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)
mot
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

"Overklagande — EU-varumirke — Figurmirke som innehaller ordet 'deluxe’ — Granskarens avslag
pa registreringsansokan”

1. Foretaget Deluxe Entertainment Service Group Inc. (nedan kallat Deluxe Inc.)> ansdkte om
registrering som EU-varumirke® av ett figurmirke innehallande ordet "deluxe”, for att beteckna ett
stort antal (drygt nittio) varor och tjinster. Ansokan avslogs av granskaren och av
overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (nedan kallad EUIPO), pa
grund av att det sokta varumarket saknade sérskiljningsformaga med avseende pa samtliga dessa varor
och tjanster.

2. Deluxe Inc. vickte talan mot overklagandendmndens beslut vid tribunalen, som ogiltigforklarade
beslutet i dom av den 4 juni 2015 (nedan kallad den 6verklagade domen),* eftersom den konstaterade
ett fel i motiveringen till beslutet. Enligt tribunalen hade Overklagandenimnden inte bedomt
varumérkets sérskiljningsforméga med avseende pa samtliga varor och tjanster, eller atminstone inte
med avseende pa de kategorier som dessa kan inga i.

3. EUIPO har o6verklagat tribunalens dom och i korthet gjort gillande att motiveringen till det
ogiltigforklarade beslutet var riktig.

1 — Originalsprék: spanska.

2 — Eftertradare till foretaget Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Begreppet "EU-varumirke” overensstimmer med artikel 1.2 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den
16 december 2015 om dndring av radets férordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 om genomforande av rédets foérordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om upphévande 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). Jag kommer genomgaende att anvinda mig av begreppet "EU-varumérke”.

4 — Mal T-222/14, Deluxe Laboratories/harmoniseringskontoret (deluxe) (ej publicerad, EU:T.2015:364).
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4. Overklagandet aktualiserar frigor av olika slag som rér sdvil sirskiljningsformégan hos
kidnnetecknet "deluxe”, som har en viss reklammaissig® eller lovordande® prigel 6ver sig med avseende
pa — atminstone vissa av — de varor och tjanster som det dar avsett att skydda, som mdgjligheten for
EUIPO att, ndr det foreligger ett absolut registreringshinder, avsta fran att gora en detaljerad
beddmning av sambandet mellan det varumidrke som sokanden vill registrera och dessa varor eller
tjanster.

5. EUIPO har i sitt 6verklagande endast gjort géllande att artikel 75 i férordning (EG) nr 207/2009,”
jamford med artikel 7.1 b i samma forordning, har asidosatts. EUIPO har saledes inte tagit upp de

problem som kan uppkomma kring det absoluta registreringshinder for EU-varumérken som avses i
artikel 7.1 c, vilket jag ska aterkomma till.

I. Tillimpliga bestimmelser

Forordning nr 207/2009
6. Artikel 4 har foljande lydelse:

"Ett [EU-varumairke] kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt ... forutsatt att tecknet i fraga
kan sérskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

7. Under rubriken "Absoluta registreringshinder” foreskrivs foljande i artikel 7:
”1. Foljande far inte registreras:

a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumirken som saknar sarskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviandning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.

2. Punkt 1 ska tillimpas dven om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen.

”»

8. I artikel 75, som har rubriken ”"Beslutets grunder”, foreskrivs foljande:

"[Immaterialrdttsmyndighetens] beslut ska innehalla beslutets grunder. Beslut far endast grunda sig pa
omstindigheter som parterna har haft tillfalle att yttra sig 6ver.”

5 — Det finns en omfattande rittspraxis vid domstolen som rér varumirken som innehéller en reklamslogan. Se bland annat dom av den
21 oktober 2004, harmoniseringskontoret/Erpo Mobelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 35), och dom av den 21 januari 2010,
Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

6 — Betriffande réttspraxis som ror lovordande kénnetecken, se dom av den 13 januari 2011, Media-Saturn-Holding/harmoniseringskontoret
(C-92/10 P, €j publicerad, EU:C:2011:15, punkt 51), och beslut av den 11 december 2014, FTI Touristik/harmoniseringskontoret (C-253/14 P,
ej publicerad, nedan kallad BigXtra, EU:C:2014:2445, punkt 35).

7 — Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 2009, s. 1). Forordning nr 2015/2424 ar
inte tillimplig av tidsméssiga skal.
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II. Saken

1. Det administrativa forfarandet

9. Deluxe Inc. ingav den 10 oktober 2012 en anstkan om registrering som gemenskapsvarumarke, i
enlighet med forordning nr 207/2009, avseende detta figurkdnnetecken:
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10. I ansdkan® angavs varor och tjanster i klasserna 9, 35, 37, 39-42 och 45 i Niceéverenskommelsen,’
namligen foljande: "

— Klass 9: ”"Biograffilmer och tv-filmer inom genrerna musikvideo, action/dventyr, komedi, drama,
skriack, familj, barn, tecknat, sport, dokumentir, reklam, science fiction, historia, utbildning, live
action, datorgenererade, animerade, 2D, 3D, trailrar, meddelanden till allménheten, fiction,
non-fiction, reality och thrillers; digitala medier, ndrmare bestimt dvd-skivor, dvd hd-skivor,
optiska skivor inom genrerna musikvideo, action och aventyr, komedi, drama, skréck, familj, barn,
tecknat, sport, dokumentdr, reklam, science fiction, historia, utbildning, live action,
datorgenererade, animerade, 2D, 3D, trailrar, meddelanden till allmédnheten, fiction, non-fiction,
reality och thrillers; samt nedladdningsbara ljud- och bildinspelningar med biograffilmer,
tv-program och videoprogram.”

— Klass 35: "Lagerstyrning och datorstyrd sparning av paket i transit, reklam och marknadsforing av
biograffilmer, tv-program och reklam; utarbetande av audiovisuella presentationer med anknytning
till musik, biograffilmer, tv-program och reklam; utarbetande av audiovisuella presentationer for att
anvindas inom reklam; redigeringstjanster som efterproduktion av bild- och ljudreklam;
marknadsféring av  produkter; formedling av tjinster avseende utkontraktering av
Oversdttningstjanster i samband med o6verforing av information for for- och eftertexter och
undertexter till audiovisuella verk; affirsforvaltning av tillgdngar i form av tv-program,
biograffilmer och reklam, samt kommersiellt, industriellt och foretagsrelaterat audiovisuellt
medieinnehéll; anordnande och ledning av maéssor och utstdllningar for kommersiella dndamal

8 — Den offentliggjordes i bulletinen for gemenskapsvarumaérken nr 2009/044 av den 16 november 2009.
9 — Om internationell klassificering av varor och tjénster vid registrering av varumérken av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

10 — I den version av domen som upprittades pa rittegangsspraket (spanska), beskrevs varorna och tjansterna pa engelska, vilket dven var fallet i
overklagandet till tribunalen. Den 6versittning som anvénds har dr saledes inte officiell.
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eller reklamédndamal inom omradena underhallning, television, programvara och videospel;
organisationstjanster i form av indexering av filer med film-, video-, ljud-, bild- och
dokumentinnehdll, for efterproduktionsbranscher, hantering av digitala filer med film-, video-,
ljud-, bild- och dokumentinnehall, for efterproduktionsbranscher; lagerstyrning i form av
lokalisering av digitala filer med film-, video-, ljud-, bild- och dokumentinnehdll, for
efterproduktionsbranscher; affdrsledningstjanster i form av forvaltning av digitala och immateriella
tillgangar.”

Klass 37: "Restaurering av filmer, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra
inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, ndrmare bestimt rengéring av
filmer, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala,
nedladdningsbara och onlinebaserade medier.”

Klass 39: "Forvaring och transport av kameror, filmer, video, digitala medier, databehandling och
tillbehor; lagring och forvaring av filmmedier, digitala medier och videomedier,
marknadsforingsmaterial med anknytning till biograffilmer, tv-program och reklam, ndrmare
bestamt kldder, affischer och utklippsfigurer for filmer, tv-program och reklam; elektronisk lagring
av digitala bilder och videobilder, digitala- film och ljudinspelningar; lagring av filmer, tv-program,
reklam, digital film, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala och
onlinebaserade medier; lagring av mastervideoskivor, ljudband och original-cd-romskivor med
musik och bilder; hantering av medier, nirmare bestamt flyttning, arkivering och transport av
digitala filer med film-, video-, ljud-, foto- och dokumentinnehéll, for efterproduktionsbranscher;
forpackning av artiklar for transport; leverans av varor med lastbil; magasinering av varor;
forpackning av varor for andra, ndrmare bestimt av musik, video, dvd-skivor, dvd hd-skivor,
optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier samt
specialanpassade forpackningstjanster for ljud-, video- och datainspelningar, enligt andras
specifikationer och uppdrag.”

Klass 40: "Kopiering och reproduktion av biograffilmer, tv-program, reklam och videoprogram pa
film, videoband, dvd-skivor dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala,
nedladdningsbara och onlinebaserade medier; masterproduktion och kopiering av positiv och
negativ fran filmer till videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade,
digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier; klippning av negativ; uthyrning av skrivare
och apparater for framkallning och utskrift for foto-, film och tv-branschen; firgforstarkning av
svartvit biograffilm; textning av film och video; digital korrigering av videor och digital
videooverforing, narmare bestamt fargkorrigering och omvandling av biograf-, tv- och reklamfilm
till videofilm; reproduktion av film och andra videomedier, nirmare bestimt Gverforing av film
fran ett format till ett annat; och legotillverkning av dvd-skivor; kopiering av videoband,
dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och
onlinebaserade medier i alla professionella format; videotjanster, nédrmare bestdmt
masterproduktion och kopiering av professionella videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska
skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medieformat;
filmframkallningstjanster; tjdnster for overforing av film, videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor,
optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, narmare
bestimt omvandling av biograf-, tv- och reklamfilm till videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor,
optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier;
bevarande och skydd av biograffilmer och andra videomedier, ndrmare bestamt digitalt bevarande
och restaurering av biograffilmer; tryckningstjanster for ljud-, video och datainspelningar;
bearbetning och tryckning av biograf-, tv- och reklamfilmer; omvandling av biograf-, tv- och
reklamfilmer frdn 2D till 3D; drift av laboratorier for bearbetning av biograf-, tv- och reklamfilmer;
formatering och omvandling av digitala medier och data; digital omvandling av biograf-, tv- och
reklamfilmer till videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala,
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nedladdningsbara och onlinebaserade medier; tjanster avseende digital 6verforing av film till band,
ndrmare bestdmt overforing av film till dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra
inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier.”

— Klass 41: "Laboratorie- och efterproduktionstjanster for biograf-, tv- och reklamfilm, digital video
och videoband, nidrmare bestimt hogupplost inskanning av film, digital féargtiming,
laserfilminspelning av digital video och hogupplosta bilder till film; digital och videobaserad
masterproduktion for biograffilm, tv-program och reklam; digital bildbehandling; digital och
elektronisk manipulering av bilder for biograf-, tv- och reklamfilmer; upptagning av digitala bilder
pad film; video- och ljudmedieproduktion, ndrmare bestamt produktion av videoband och
dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och
onlinebaserade medier for andra; produktion av visuella, optiska och digitala specialeffekter for
andra, for tv, biograffilmer, reklam, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade,
digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade medier, ndrmare bestamt digital bio; ljudinspelning
och produktion; filmredigeringstjanster; elektronisk produktion av biograf-, tv- och reklamfilm fran
videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara
och onlinebaserade medier; produktion av visuella specialeffekter for videoband, dvd-skivor, dvd
hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och onlinebaserade
medier; produktion och distribution av biograf-, tv- och reklamfilmer; tillhandahallande av
speakertexter for videoband, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala,
nedladdningsbara och onlinebaserade medier; konsulttjanster i anslutning till filmproduktion och
distribution; produktion av videoskivor, ljudband och original-cd-romskivor med musik och bilder;
ombesorjande av distribution eller spridning av biograf-, tv- och reklamfilmer; distributionstjénster
for film, band, dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala,
nedladdningsbara och onlinebaserade medier; videoredigeringstjanster; dubbningstjédnster och
filmredigering; video och ljudspér for film, tv och reklam.”

— Klass 42: ”Skapande och utveckling av programvara; produktforskning och -utveckling;
tillhandahallande av vardtjanster for webbplatser for andra; utformning av webbplatser for andra;
digital vattenmirkning; grafiska formgivningstjanster for tryckta medier inom ndjesomradet;
utformning av dvd-menyer for andra; utformning av forpackningar for musik, video, dvd-skivor
och digitala medier for andra; kvalitetskontroll fér andra av kopiering, reproduktion och
distribution av digital film och video; innehallsskapande tjanster, ndrmare bestamt, utformning och
utveckling av interaktiv programvara och av annat multimediainnehall; utformning och utveckling
av multimediaprodukter, ndrmare bestimt utformning av dvd-menyer for andra; hdmtning av
digitala filmer med film-, video-, ljud-, foto- och dokumentinnehall, for efterproduktionsbranscher;
omvandling av data eller dokument fran fysiska till elektroniska medier; skapande tjanster for
dvd-skivor, dvd hd-skivor, optiska skivor och andra inspelade, digitala, nedladdningsbara och
onlinebaserade medier; digital datakompression; digital kompression av ljud- och videodata; digital
kompression av film- och videodata; kompressionstjanster for mediedata och digitala data.”

— Klass 45: "Radgivningstjanster rorande produktsikerhet inom film-, tv- och reklambranscherna,
ndrmare bestaimt dkthetsprovning och pavisande av piratkopiering av produkter, samt registrering
och sparning av digitala data; sdkerhetstryckning, ndrmare bestamt kodning av medier och digitala
data for att anvdndas vid sparning av kéllor till otillatna kopior samt tillhandahéllande av kodning
och omkodning av medier och digitala data; kodning av biograf-, tv- och reklamfilmer for att
anvindas vid sparning av kallor till otillaitna kopior; skydd av inspelat innehall; forvaltning av
antipiratkopieringsrattigheter, nérmare bestamt produktsdkerhetstjanster inom film-, tv- och
reklambranscherna; sdkerhetsrelaterad teknik och sidkerhetsrelaterade tjénster, ndrmare bestamt
sparning och uppfoljning for att garantera och spara kodade filmer for att motverka bedrégeri,
piratkopiering och forfalskning; tillhandahallande av skydd av elektroniskt innehéll, forskning och
utveckling med anknytning till olaglig nedladdning och lagring av filer med digitala biograf-, tv- och
reklamfilmer.”
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11. Genom beslut av den 13 juni 2013 avslog granskaren ansokan for samtliga angivna varor och
tjanster, eftersom denne ansdg att varumirket “deluxe” saknade sarskiljningsformaga och endast
upplyste kunderna om de omtvistade varornas och tjansternas kvalitet, i enlighet med artikel 7.1 b och
c i férordning nr 207/20009.

12. Granskarens beslut 6verklagades till harmoniseringskontoret och dess andra 6verklagandendamnd
faststillde det i sitt beslut av den 22 januari 2014 (nedan kallat det angripna beslutet) pa grundval av
artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, samtidigt som den godtog granskarens resonemang med
avseende pa artikel 7.1 c.

13. Overklagandenimnden fann bland annat att i den del av Europeiska unionen dir engelska forstas,
ar ordet "deluxe” i sig inte tillracklig for att sarskilja sokandens varor och tjanster fran konkurrenternas,
eftersom det dr ett slags allmdn marknadsforingsetikett och endast utgors av ett "pastdende om en hog
kvalitet”. Overklagandenimnden angav ocksa att ordet "deluxe” tillhér en kategori som ska undantas
fran varumérkesmonopolet och att det figurelement som atfoljde det inte var tillrackligt for att det
sokta  varumirket skulle anses ha sdrskiljningsformdga. Av samma skdl faststéillde
overklagandendmnden granskarens beslut i det avseendet att varumérket i fraga upplyser
konsumenterna om de omtvistade varornas och tjdnsternas kvalitet. Avslutningsvis slog
overklagandendmnden fast att varumairket inte hade uppnétt en sarkskiljningsformaga till foljd av dess
anviandning i unionen.

2. Den overklagade domen

14. Deluxe Inc. var inte nojt med overklagandendmndens beslut och 6verklagade darfor beslutet till
tribunalen den 10 april 2014.

15. Overklagandet byggde pa fem &sidosittanden som dverklagandenimnden enligt Deluxe Inc. hade
gjort sig skyldig till i det 6verklagade beslutet och som lég till grund for ett antal ytterligare grunder for
ogiltigforklaring. Enligt Deluxe Inc. hade o6verklagandendmnden asidosatt foljande bestammelser i
forordning nr 207/2009: 1) artikel 75, enligt vilken EUIPO ar skyldig att ange grunden for sina beslut,
2) artikel 7.1 b, betriffande tecknets sirskiljningsformaga, 3) artikel 7.1 ¢, betriffande tecknets
beskrivande karaktir, 4) artikel 7.3, betriffande att varumirket eventuellt har uppnatt en
sarskiljningsformaga till foljd av dess anvdndning, och 5) principerna om berittigade forvéntningar,
skydd for forvirvade réttigheter och att gemenskapens rattsakter ska vara rattsenliga.

16. Tribunalen provade endast, tillsammans, de tva forsta grunderna for éverklagandet,'' och eftersom
den bifoll overklagandet savitt avsag dessa grunder ogiltigforklarade den det angripna beslutet och
forpliktade EUIPO att ersdtta rittegangskostnaderna.

17. Tribunalen erinrade i den 6verklagade domen om domstolens praxis. Domstolen har slagit fast att
nidr en ansdkan om registrering av ett varumirke avser flera olika varor eller tjdnster, ska
overklagandendmnden med avseende pa var och en av dessa varor eller tjanster i det konkreta fallet
kontrollera att varumérket inte omfattas av nagot av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i
forordning nr 207/2009. Overklagandenimnden kan dirvid géra olika bedémningar beroende pa vilka
varor eller tjanster som ér i fraga. Nér 6verklagandendmnden avslar en ansokan om registrering av ett
varumirke, dr den saledes skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den kommit fram till betraffande

11 — Se punkterna 22—24 i den 6verklagade domen.

6 ECLLILEU:C:2017:41



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — MAL C-437/15 P
EUIPO MOT DELUXE ENTERTAINMENT SERVICES GROUP

var och en av de varor och tjanster som avses i registreringsansokan, oberoende av hur denna ansékan
formulerats. Ndr samma registreringshinder anfors mot en kategori eller en grupp av varor eller
tjianster kan den behoriga myndigheten emellertid begransa motiveringen till en enda motivering som
géller for samtliga berorda varor eller tjanster. "

18. Enligt tribunalen hade 6verklagandendmnden granskat sarskiljningsformégan hos tecknet "deluxe”
utan att hénvisa till var och en av de varor och tjinster som angavs i ansékan med avseende pa
klasserna 9, 35, 37, 39-42 och 45. Den hade saledes lamnat en enda motivering som géillde for
samtliga dessa varor och tjdnster, utan att ange att det fanns ett samband mellan dem som var
tillrdckligt direkt och konkret for att de skulle kunna anses utgora en enhetlig kategori, vilket strider
mot rattspraxis.

III. Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

19. EUIPO:s overklagande inkom till domstolens kansli den 10 augusti 2015 och Deluxe Inc.:s
svaromal inkom den 25 april 2016.

20. EUIPO har yrkat att domstolen ska upphdva den overklagade domen och forplikta Deluxe Inc. att
ersitta rittegangskostnaderna.

21. Deluxe Inc. har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta EUIPO att ersitta
Deluxe Inc.:s rattegangskostnader i bada instanserna.

22. Pa yrkande av Deluxe Inc., i enlighet med artikel 76.1 i domstolens rattegangsregler, holls
férhandling den 9 november 2016, vid vilken bada parterna medverkade.

IV. Parternas argument

23. Overklagandet bygger pa en enda grund som #r uppdelad i tva delar. I den férsta delen har EUIPO
gjort gillande att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rattstillimpning, nér den begrénsat
mdjligheten for EUIPO att ldmna en 6vergripande motivering till sina beslut till de fall dér varorna
eller tjansterna utgor en enhetlig kategori. EUIPO anser att ndr ett tecken som ”deluxe” direkt
formedlar ett lovordande budskap som dr tillaimpligt pa alla industri- och tjanstesektorer, far en
overgripande motivering anvindas for att avsla ansokan. En sddan motivering gor det mojligt for den
beslutet riktar sig mot att angripa de anforda skélen och for tribunalen att préva rattsenligheten.

24. Enligt EUIPO utgor varornas och tjansternas enhetlighet inte heller ett nddvéandigt villkor. Det
racker att de har en egenskap gemensamt for att en dvergripande motivering som omfattar samtliga
ska vara mojlig. I forevarande mal dr den gemensamma egenskapen att var och en av varorna och
tjidnsterna, utan undantag, kan hélla en mer eller mindre hog kvalitet, vilket innebdr att upplysningen
om en hog kvalitet, som é&r forknippad med ordet “deluxe”, kan uppfattas som ett rent
forsiljningsargument med avseende pa samtliga varor och tjanster.

12 — Tribunalen hénvisade bland annat till beslutet av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153,
punkterna 37 och 38), och, analogt, dven till domen av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05,
EU:C:2007:99, punkterna 32, 34 och 38).
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25. EUIPO har hénvisat till domstolens resonemang i domen i mélet BigXtra,* i vilket den slog fast att
det fanns ett samband som var tillrickligt direkt och konkret mellan de varor och tjdnster som avsigs'*
(ndmligen att alla kunde bli foremal for rabatter eller sarskilda fordelar), vilket gjorde att en
overgripande motivering kunde godtas. Mot bakgrund av detta gemensamma drag skulle
ordkdnnetecknet "BigXtra” kunna uppfattas som en upplysning om den positiva egenskapen hos dessa
varor och tjanster. Det skulle alltsd kunna uppfattas som ett reklamlofte.

26. EUIPO anser att tribunalen avvek fran domstolens praxis, ndr den i den 6verklagade domen slog
fast att 6verklagandenimnden inte hade angett grunderna for det angripna beslutet.” Tribunalen
gjorde sig skyldig till en felaktig rittstillimpning da den fann att den lovordande och reklammaéssiga
karaktdren hos tecknet “deluxe”, som ér tillimpligt pa alla de omtvistade varorna och tjénsterna,
saknade relevans.

27. Enligt EUIPO redogjorde 6verklagandendmnden i tillrdcklig man for skilen till att "deluxe” saknar
sarskiljningsformaga med avseende pa var och en av varorna och tjdnsterna. Dessa skdl gjorde det
mojligt'® for Deluxe Inc. att bemota pastiendet att det sokta tecknet kan uppfattas som en ren
upplysning om varornas och tjansternas fortrafflighet eller som ett lovordande av deras hoga kvalitet i
marknadsforingssyfte.

28. Skulle det kravas att overklagandendmnden gjorde en detaljerad bedomning av varje vara och tjénst
(eller av varje kategori), skulle det enligt EUIPO leda till en systematisk och formell upprepning av
grunden for avslaget, det vill sdga att tecknet saknar sarskiljningsférmaga for var och en av varorna och
tjansterna. En sadan upprepning skulle inte tillféra nagot till det resonemang som ligger till grund for
beslutet att inte registrera varumérket (att det saknar sérskiljningsformaga).

29. Avslutningsvis har EUIPO gjort géllande att tribunalen i en rad domar har godtagit avsaknaden av
sarskiljningsformaga for vissa slogans med avseende pd en rad olika varor och tjénster, trots att
kénnetecknet omedelbart och undantagslost uppfattas som ett vanligt reklambudskap med avseende
pa alla dessa."”

30. I den andra delen av den enda grunden for 6verklagandet har EUIPO foresprakat en vid tolkning
av begreppet enhetlighet, med avseende pa den 6vergripande motiveringen. Det ricker att varorna och
tjidnsterna i fraga har en egenskap gemensamt och detta skulle till och med kunna gélla mellan varor
eller tjanster som tillhor helt olika sektorer, utan att det nodvéindigtvis behover bero pa en likhet
mellan varorna och tjdnsterna med avseende pa deras karaktér eller syfte. EUIPO vinder sig, liksom
tribunalen gjorde i den &verklagade domen,"™ mot att det ska faststillas ett samband mellan
forekomsten av en “enhetlig kategori” och beskrivningen av varorna och tjénsterna.

13 — Beslut av den 11 december 2014 (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445, punkterna 48 och 49).

14 — I det mélet avség de varor och tjanster for vilka varumirkesskydd soktes klasserna 16, 35, 39, 41, 42 och 43 i Nice6verenskommelsen.
15 — Bland annat punkterna 23 och 24 i domen.

16 — Och dérigenom uppfyllde 6verklagandendmnden sin motiveringsskyldighet.

17 — Tribunalens dom av den 12 mars 2008, Suez/harmoniseringskontoret (Delivering the essentials of life) (T-128/07, ej publicerad,
EU:T:2008:72, punkt 33), dom av den 25 mars 2014, Deutsche Bank/harmoniseringskontoret (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, ej
publicerad, EU:T:2014:154, punkt 16), och dom av den 12 december 2014, Wilo/harmoniseringskontoret (Pioneering for You) (T-601/13, €j
publicerad, EU:T:2014:1067, punkt 37).

18 — I punkterna 20 och 21.
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31. Enligt EUIPO krévs det visserligen enligt rittspraxis™ ett samband som ir tillrackligt direkt och
konkret mellan varorna och tjansterna for att de ska bilda en kategori som ar tillrackligt enhetlig
(vilket mojliggor en Gvergripande motivering), med dar anges inte vilken karaktdr detta samband ska
ha, utan bara att det ska finnas ett. EUIPO har i detta sammanhang papekat att det inte heller
framgédr av réttspraxis® att de kriterier som dr relevanta for att beddma enhetligheten skulle vara
forutbestamda pa ett uttémmande sitt eller att de skulle vara kumulativa.

32. EUIPO menar att nir tribunalen i den 6verklagade domen kridvde att enhetlighetskriteriet skulle
hiarledas fran beskrivningen av de varor och tjanster for vilka Deluxe Inc. ansokte om
varumirkesskydd, feltolkade den begreppet kategori av varor eller tjanster som dar ’tillrackligt
enhetlig”, vilket forekommer i réttspraxis, och ddrmed begreppet “samband som éar tillrackligt direkt
och konkret” for att en sadan kategori ska foreligga.

33. Den gemensamma egenskap som overklagandendmnden har identifierat i det hdar malet (det vill
sdga att "samtliga varor kan beskrivas som varor som haller en 'hog’ kvalitet, medan samtliga tjdnster
kan beskrivas som tjinster som ger en ’hog kvalitet”),” innebdr diremot ett kriterium som &r
tillrackligt for att anse att de alla utgor en enhetlig kategori som kan mojliggora en Overgripande
motivering, &ven om det inte framgar direkt av beskrivningen av dem i den meningen att det ar ett
exklusivt kannetecken som definierar dem. Enligt EUIPO har tribunalen inte angett varfor denna
gemensamma egenskap inte utgor ett samband som ar tillrdckligt direkt och konkret.

34. Foretaget Deluxe Inc. har tillbakavisat EUIPO:s argument. Deluxe Inc. anser inte att dess
varumirke dr lovordande med avseende pa varorna och tjdnsterna i fraga, ur omsittningskretsens
synvinkel.

35. Vad betréffar den forsta delen av 6verklagandet har Deluxe Inc. gjort gillande att EUIPO felaktigt
stodjer sig pd beslutet i malet BigXtra,* ett mal som inte kan likstillas med férevarande, eftersom
tribunalen dir slog fast att kdnnetecknet i fraga lovordade metoderna for forséljningen av varorna.
Deluxe Inc. anser inte heller att de domar rorande slogans® som EUIPO har hinvisat till ar
tillampliga, eftersom de rérde sammanhang som skiljer sig fran det har aktuella.

36. Vad betréffar den andra delen av grunden for overklagandet anser Deluxe Inc. att de varor och
tjanster for vilka varumairkesskyddet soktes inte &r enhetliga och att EUIPO under alla forhéallanden
inte har motiverat varfor de skulle vara det. Eftersom Deluxe Inc. anser att den avgorande faktorn i
denna tvist utgors av tecknets lovordande karaktér, har foretaget angett exempel pa tjanster och varor
for vilka ordet "deluxe” ar av lovordande karaktér.

37. Vid forhandlingen kritiserade Deluxe Inc. EUIPO fo6r att utan vidare ha tillimpat ett alltfor allméant
antagande som innebér att uttrycket "deluxe” inte har sirskiljningsformaga, pa alla de varor och
tjianster som ansokan avsag.

38. For att motivera att det i forevarande mal borde ha gjorts en detaljerad bedomning av innebdrden
av ordet "deluxe” atminstone i forhallande till vissa av varorna och tjdnsterna, papekade Deluxe Inc.
dels a) att det bland varorna och tjinsterna finns vissa som saknar ett kvalitetsspektrum som é&r
tillrdckligt for att detta uttryck ska fora tankarna till en hog kvalitet eller lyx, ndr de omfattas av

19 — Punkt 17 i den 6verklagade domen, i vilken det hénvisas till beslutet av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P,
EU:C:2010:153, punkt 40), och till domarna av den 2 april 2009, Zuffa/harmoniseringskontoret (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)
(T-118/06, EU:T:2009:100, punkt 28), och av den 23 september 2009, France Télécom/harmoniseringskontoret (T-396/07, ej publicerad,
EU:T:2009:353, punkt 28).

20 — Med hénvisning till domen av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 46).
21 — Punkt 23 i det angripna beslutet.

22 — Beslut av den 11 december 2014 (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445).

23 — Se punkt 29 i detta forslag till avgorande och den tillhérande fotnoten.
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varumirket,” dels b) att kundkretsen foér dessa varor och tjinster bestdr av fackmin med
specialistkompetens som ar sarskilt uppmérksamma och som inte skulle uppfatta ordet "deluxe” som
en hénsyftning till hog kvalitet. Mot den bakgrunden kunde det inte utan atskillnad slas fast att
varumirket saknar sdrskiljningsformaga utan att den forst bedomdes i forhallande till varorna och
tjidnsterna i fraga.

V. Rittslig bedomning

39. Jag anser att det dr lampligast att behandla de tva fall av felaktig rattstillimpning som gors gallande
i den enda grunden for 6verklagandet tillsammans. Det skulle vara konstlat att dela upp dem, eftersom
det strangt taget ror sig om samma rattsliga kritik och tvisten handlar om ett hogst specifikt problem,
ndmligen huruvida den 6vergripande motivering som EUIPO har ldmnat i sitt beslut ar lamplig eller
inte. Tolkningen av begreppet "kategori [av varor eller tjanster] som ar tillrackligt enhetlig”, pa vilken
en sddan motivering skulle kunna tillimpas, dr bara en vytterligare (underordnad) aspekt av den
diskussionen.

40. Tribunalen har i den 6verklagade domen ldmnat en — enligt min uppfattning korrekt — redogorelse
for de principer som domstolen har slagit fast i sin praxis.” Jag ska anvinda dem som utgéngspunkt
vid min granskning av 6verklagandet, efter att ha sammanfattat deras centrala innehall.

41. Nar EUIPO, med avseende pa artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009, bedémer
sdrskiljningsformagan hos ett tecken for vilket registrering soks for flera olika varor och tjénster
a) undersoker EUIPO om tecknet &r dgnat att identifiera dessa varor och tjanster sdsom hirrorande
frén ett visst foretag och att sirskilja dem fran andra foretags,” b) ska EUIPO, om det har
sarskiljningsformaga, bedoma den med avseende pa de varor och tjanster som omfattas av
registreringsansokan, varvid EUIPO fir komma fram till olika slutsatser for var och en av dem,”
och c) ska beslutet i princip vara motiverat med avseende pa var och en av dessa varor eller tjanster
om ansokan om registrering avslas.*

42. Fran dessa regler far emellertid ett viktigt undantag goras: Om EUIPO bedémer att ett och samma
registreringshinder kan utstrickas till att omfatta en kategori eller grupp av varor eller tjanster, kan
EUIPO begrinsa motiveringen till en motivering som giller fér samtliga berérda varor eller tjanster.*

43. Det framgar visserligen av samma rattspraxis att sérskiljningsformagan ska bedomas med
beaktande av hur omsittningskretsen uppfattar det berérda kinnetecknet,® vilket kan paverka
forevarande tvist d&ven om det dr av mindre betydelse.

24 — Deluxe Inc. angav foljande exempel: forvaltning av digitala tillgdngar och immateriella réttigheter (klass 35); forvaring och transport av
kameror (klass 39); drift av laboratorier for bearbetning av biograf-, tv- och reklamfilmer (klass 40); hdmtning av digitala filer med
filminnehall (klass 42); samt forskning och utveckling med anknytning till olaglig nedladdning och lagring av filer med digitala biograf-, tv-
och reklamfilmer (klass 45).

25 — Bland annat i punkterna 15-18.

26 — Dom av den 8 maj 2008, Eurohypo/harmoniseringskontoret (C-304/06 P, EU:C:2008:261, punkt 59).

27 — Dom av den 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punkt 32 och dir angiven
rittspraxis).

28 — Beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 37 och dér angiven praxis).

29 — Beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punkt 38 och dér angiven praxis).

30 — Detta angav tribunalen, med rétta, i punkt 18 i den 6verklagade domen.
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44. EUIPO anser att nér tribunalen kriavde en motivering av avslaget pa ansokan om registrering av
varumarket “deluxe” for var och en av de varor eller tjanster som ansokan omfattar, gjorde den sig
skyldig till en felaktig rattstillimpning, eftersom ordets lovordande karaktir motiverade en
overgripande bedomning. I det hdr sammanhanget kritiserar EUIPO tribunalen for att den i den
overklagade domen anvinde sig av begreppet kategori av varor och tjdnster som é&r “tillrackligt
enhetlig”, vilket EUIPO anser strider mot rattspraxis.

45. Mot bakgrund av detta ar det ldttare att forstd problemet om det — inom ramen for forfarandets
tidsmassiga forlopp — forldaggs till den tidspunkt da EUIPO péborjar sin undersokning av det tecken
som registreringsansokan avser.

46. Som jag tidigare papekat ska EUIPO vid denna inledande tidpunkt specifikt prova om kidnnetecknet
omfattas av nagot av registreringshindren i artikel 7.1 i forordning nr 207/2009, med avseende pa
varorna och tjansterna. Bedomningen av tecknets sérskiljningsformaga ska vara strikt och fullstindig.
Den ska séledes inte inskréinka sig till ett eventuellt minimum,* eftersom det skulle strida mot kraven
pa rattssakerhet och god forvaltning. Dessa krav ar avsedda att forhindra en otillborlig registrering av
varumirken som inte uppfyller de lagstadgade kriterierna.*

47. Ett sarskilt fall ar det som ror registrering av varuméarken ”som bestar av tecken eller upplysningar
vilka dessutom anvinds som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att kopa de
varor eller tjdnster som avses med varumadrket”. Domstolen forbjuder inte kategoriskt registreringen av
sddana varumirken. *

48. Domstolen har betonat att "ett ordmérkes lovordande konnotation likvdl inte innebér att
varumirket inte kan sédkerstélla for konsumenterna att de varor eller tjdnster som avses har ett visst
ursprung. Ett sddant ordmirke kan saledes av omsittningskretsen samtidigt uppfattas som ett
reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjansternas kommersiella ursprung. Hérav foljer att i
den mén som omsittningskretsen uppfattar varumaérket som en upplysning om detta ursprung, saknar
den omsténdigheten att det samtidigt, eller till och med i forsta hand, uppfattas som ett reklambudskap
betydelse for varumirkets sirskiljningsférmaga.”*

49. Dessa citat harrér fran en rdttspraxis som ror registrering av ordmirken som bestar av
upplysningar eller tecken som anvdnds som slogans eller kvalitetsbeteckningar. Trots att domstolen
har medgett att "det finns ... svarigheter som det dr befogat att beakta ... vid beddomningen av huruvida
[varumédrkena] har sérskiljningsformaga” anser den inte att det &r motiverat att bedéoma dem med
“sirskilda kriterier som ska tilliggas eller utgora ett undantag frén” de allminna.”

50. Om si ér fallet finns det dn storre anledning att tillimpa de allménna kriterierna for att bedoma
sarskiljningsformagan hos varumérken som forutom ordelement innehaller grafiska bestandsdelar och
som alltsa ar figurmirken. Sa &r just fallet i forevarande mal, i vilket en ansokan gjorts om registrering
av ett varumirke som ar sammansatt av en fonetisk eller verbal bestindsdel (ordet "deluxe”) och en
grafisk bestandsdel (en cirkel med en réd bakgrund som tonar bort i kanten, och som ordet ér placerat

i).

31 — Domstolen har underforstatt slagit fast att den behoériga myndigheten inte fir gora en bedomning av sirskiljningsformagan som begrénsar
sig till ett minimum, eftersom det skulle ge myndigheten mojlighet att registrera vilket tecken som helst fran och med den tidpunkt d& det
konstateras att den uppvisar minsta antydan till att skilja sig fran konkurrenternas tecken. Se dom av den 19 september 2002, DKV
(C-104/00 P, EU:C:2002:506, punkterna 13 och 20).

32 — Dom av den 6 maj 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 59 och dar angiven praxis).

33 — Dom av den 21 oktober 2004, harmoniseringskontoret/Erpo Mobelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 41).
34 — Dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45).

35 — Dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29,, punkt 38).

ECLILEU:C:2017:41 11



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — MAL C-437/15 P
EUIPO MOT DELUXE ENTERTAINMENT SERVICES GROUP

51. Det kan naturligtvis finnas tecken som helt saknar sérskiljningsformaga. Bland dem finns ganska
sannolikt vissa slogans och &n mer sannolikt vissa lovordande beskrivningar. Om nagra av dessa
uppenbart saknar forméga eller inte alls dr dgnade att ha en sirskiljande verkan, dr det logiskt att de
behoriga myndigheterna avslar dem utan att gora efterfoljande — och meningslésa — undersokningar
med avseende pa de varor och tjanster som de var avsedda att skydda.

52. Jag anser att EUIPO har réitt da myndigheten i princip godtar det har tillvigagangssattet. Nar det
vél har konstaterats att ett tecken helt saknar sérskiljningsformaga och detta generellt kan utstrickas
till att omfatta alla slags varor och tjinster, dr det svart att se varfor det dérefter ska goras en
bedomning av denna (avsaknad av) sérskiljningsformaga med avseende pa vissa enskilda varor eller
tjianster. P4 samma sitt dr avslaget pa ansdkan om registrering av det nya varumirket tillrackligt
motiverat, liksom beslutet i vilket den uppenbara och fullstindiga ("universella”) avsaknaden av
sarskiljningsformaga hos det sokta varumarket slas fast tillrackligt motiverat.

53. Den réttspraxis som tribunalen har hanvisat till i den 6verklagade domen bor séledes nyanseras,
ndr det uppnas en sadan grad av visshet att avsaknaden av formaga hos ett tecken att sdrskilja ett
foretags varor eller tjanster fran ett annat foretags utan risk for misstag kan betecknas som en
uppenbar avsaknad av sdrskiljningsformaga, oavsett vilka varor eller tjdnster som avses.

54. Dessa villkor dr emellertid inte uppfyllda ndr det géller varumirket "deluxe” och det av tva skal.
Det forsta (och kanske minst viktiga) ar att det som omséttningskretsen i det hir fallet skulle kunna
uppfatta som en upplysning om hog kvalitet, dr ett sammansatt tecken eller figurtecken som till sin
karaktir dr sadant att det utover att bara uppfattas som ett lovordande budskap kréver en sensorisk
eller intellektuell anstrangning. Denna anstringning kan utgora en av de faktorer som talar for att
varumairket “deluxe” har sarskiljningsformaga, atminstone for vissa av de varor eller tjanster som det
syftade till att skydda.

55. Det andra skilet ror inneborden av ordet “deluxe”, som just (dock enbart i vissa ldnder) leder
tankarna till nagot luxudst eller overdadigt. Dessa ér attribut som kan tillskrivas vissa varor eller
tjanster™ men inte andra, vilkas anvindning till sin natur skiljer sig frén de forstndamndas.” Det ar
déarfér som det var logiskt att anta att det tecken som ansokan om registrering som EU-varumairke
avsag kunde ha sirskiljningsformaga, dtminstone med avseende pa vissa av varorna eller tjansterna.

56. Detta hade dessutom godtagits av flera nationella myndigheter i unionens medlemsstater (och i
andra ldnder)*® och av EUIPO sjilv, just betriffande varumirket “deluxe”® och andra likande
varumirken, med avseende pa olika varor eller tjinster. Dessa precedensfall &r visserligen inte
bindande, men de kan ses som indikationer pé att det tecken som ansdkan avsag, inte initialt och pa
ett allomfattande vis (det vill sdga frikopplat fran de enskilda varorna eller tjansterna) skulle avslas av
EUIPO med hinvisning till att de helt saknade sérskiljningsformaga.

36 — EUIPO har forsokt att likstilla lyx med hég kvalitet, men den semantiska kopplingen ér inte uppenbar eller ofrdnkomlig. Det kan & ena
sidan finnas varor, dven vanliga konsumtionsvaror, som haller en hog kvalitet (till exempel vatten) utan att vara lyxbetonade. A andra sidan
kan det finnas varor eller tjanster som dr av lyxkaraktdr (framfoér allt pa grund av att de &r ovanliga eller unika), men som inte
nodvindigtvis har en exceptionellt hog kvalitet.

37 — Det ér till exempel svart att forestilla sig ett “luxudst” digitalt datakompressionssystem eller en “luxuds” sparning av piratkopierat digitalt
innehall, for att bara ndmna tva av de tjanster som det omtvistade varumérket avsag att skydda.

38 — Vid forhandlingen bekriftade Deluxe Inc. det som foretaget tidigare hade gjort géllande vid EUIPO:s 6verklagandendmnd utan att det
bestreds, namligen att samma tecken som det nu omtvistade hade registrerats i Spanien, Italien, Australien, Kanada, USA och Férenade
kungariket, vilket enligt foretaget bevisade att det till sin natur var sdrpraglat”.

39 — Det ror sig om figurmirket “deluxe” nr 006891949, som bestar av det ordet omgivet av en rod cirkel. Registreringen beviljades av EUIPO, pa
ansokan av Deluxe Entertainment Services Group Inc. for varor i klasserna 35, 39, 40, 41, 42 och 45, vilka motsvarar de klasser som det
aktuella omtvistade tecknet avser.

40 — Dessa 6vervdganden hindrar inte att varumarket "deluxe” kan sakna sérskiljningsforméga med avseende pa vissa enskilda varor. Detta hade
tribunalen slagit fast i en dom som féregick den nu 6verklagade domen och som tribunalen meddelade den 17 december 2014 i malet Lidl
Stiftung/harmoniseringskontoret (Deluxe) (T-344/14, ej publicerad, EU:T:2014:1097, punkt 28).
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57. Det har séledes godtagits i réttspraxis att praxis i en medlemsstat, i den man den kan vara relevant
for en bedomning inom unionssfiren, ska tjdna som en anvéndbar indikation som EUIPO kan beakta i
sin bedémning av ett kinneteckens sirskiljningsférmaga.*

58. Domstolen har @n mer specifikt slagit fast att i ett invdndningsforfarande ar det "inte heller mojligt
att ... konstatera att det betrdffande ett kdnnetecken som dr identiskt med ett varumirke som é&r
skyddat i en medlemsstat finns ett absolut registreringshinder, sasom att det saknar
sdrskiljningsformaga enligt vad som foreskrivs i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, liksom i
artikel 3.1 b i [direktiven® for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning]”.*

59. Det ovan anforda ér enligt min uppfattning tillriackligt for att tillbakavisa det antagande som ligger
till grund for den efterfoljande utvecklingen av grunden for 6verklagandet. Den bygger pa en premiss
(att kdnnetecknet “"deluxe” helt saknar sirskiljningsférmaga for alla varor och tjanster)* som helt
enkelt inte kan anses styrkt. Eftersom denna grundforutsittning saknas finns det direkt skal for att
ogilla overklagandet. Nar det ror sig om ett tecken, som eventuellt kan anvindas for att identifiera
varor eller tjanster, ska EUIPO namligen i samband med sin kontroll fore registreringen av
varumérket bedoma (och motivera) om det kan foreligga en sérskiljningsformaga med avseende pa
dessa varor och tjanster, var och en for sig eller ssmmanforda i kategorier.

60. Jag ska dirfor, i andra hand,* behandla den kritik som EUIPO har riktat mot den overklagade
domen betriffande motiveringen till 6verklagandendmndens beslut och begreppet “enhetlig kategori”.
Samtidigt vill jag papeka att jag anser att det finns en viss brist pd konsekvens i EUIPO:s standpunkt.
Det maste vara det ena eller det andra. Antingen saknar ordet “deluxe” ens en minimal
sarskiljningsformaga och da ar det irrelevant huruvida de varor eller tjanster som omfattas av det kan
placeras in i en eller flera grupper eller kategorier och vad det dr som definierar dessa, eller sa har
ordet sérskiljningsformaga i vissa fall och da &ar det nodvéndigt att undersoka de berorda varorna eller
tjansterna (var och en for sig eller kategori for kategori), vilket EUIPO inte har gjort.

61. Enligt tribunalen kunde den lovordande och reklammaéssiga karaktiren hos ordet “deluxe”
("forutsatt att detta forhallande har bevisats”)* inte rittfirdiga 6verklagandenimndens évergripande
motivering.” Jag kan inte uppfatta ndgot rittsligt fel i forevarande mal, for dels kan man mot
bakgrund av ovanndmnda rittspraxis inte utan vidare dra slutsatsen att ett lovordande eller
sdljfraimjande tecken saknar sdrskiljningsformaga, dels har tribunalen inte nekat EUIPO mojligheten
att ldmna en Overgripande motivering. Den har ddremot slagit fast att om EUIPO finner att tecknet
saknar sdrskiljningsforméga, maste den motivera det med skél som inte bara bygger pa att det faller
under kategorin reklam eller lovordande budskap.

41 — Forslag till avgorande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer i malet DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), punkt 91), vilket domstolen
néstan ordagrant atergav i punkt 39 i sin dom av den 19 september 2002 (EU:C:2002:506).

42 — Radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgédva, omrade 13, volym 17, s. 178) och
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 (EUT L 299, 2008, s. 25).

43 — Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 41), och av den
8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, punkt 66). I det férstndmnda mélet handlade tvisten om att tribunalen hade slagit
fast att tecknet "F1” saknade sirskiljningsformaga, trots att det tidigare hade registrerats som nationellt varumirke. Aven om
omsténdigheterna i det malet var annorlunda &n i det har aktuella, kan slutsatserna i domen av den 24 maj 2012 tillimpas har.

44 — Vid férhandlingen uppgav EUIPO att den anser att ordet "deluxe” helt saknar férméga att sérskilja ndgra varor eller tjinster.

45 — Pa fraga fran domstolen medgav EUIPO ocksa vid forhandlingen att dess huvudargument byggde pa avsaknaden av formaga hos tecknet
"deluxe” att identifiera varor eller tjinster och dess alternativa argument pa att om en genomgang gors av dessa varor eller tjinster, maste
det undersokas om de har nigra gemensamma drag som gor att de kan foras samman i en eller flera kategorier.

46 — Punkt 27, in fine, i den 6verklagade domen.

47 — Aven om detta argument iterfinns i slutet av den éverklagade domen #r det lampligt att ta upp det hir, eftersom det tydliggér tribunalens
ratio decidendi for domen.
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62. Efter att ha gétt igenom de varor och tjinster som omfattas av Deluxe Inc.:s ansokan,* papekade
tribunalen vidare att det var mdjligt att dela in dem i &tminstone sju kategorier, eftersom
beskrivningen av dem visade att det fanns betydande inbordes skillnader mellan dem betréffande deras
art, egenskaper, anvindningsomréde och marknadsforingsmetod.® Direfter” konstaterade tribunalen
att bedomningen inte hade gjorts med avseende pa var och en av varorna och tjinsterna (eller av
eventuella grupper) och att overklagandendmnden inte hade funnit att det fanns nagot samband
mellan dem som var tillrackligt direkt och konkret for att de skulle kunna utgora en enhetlig kategori.

63. Domstolen slog fast de kriterier som ar relevanta for att bedoma om varorna och tjansternas ar
enhetliga i punkt 46 i beslutet i mélet CFCMCEE/harmoniseringskontoret,” da den prévade och
bekréftade att de kriterier som tribunalen hade beaktat, det vill sdga varornas och tjansternas karaktar,
grundldggande gemensamma egenskaper och deras funktioner, var lampliga och korrekta.

64. Tribunalens slutsats i den overklagade domen bygger bara pa de kriterier som domstolen angav i
beslutet i malet CFCMCEE/harmoniseringskontoret.” Tribunalen beaktade alltsi varornas och
tjidnsternas karaktdr, grundlaggande gemensamma egenskaper och deras funktioner, for att betona
skillnaderna mellan dem.”® Tribunalen foljde siledes de riktlinjer som lagts fast i ovannimnda
rattspraxis och gjorde sig inte skyldig till ndgon felaktig rattstillampning betraffande detta.

65. Det stammer att tecknets avsaknad av sdrskiljningsformaga med avseende pa varorna eller
tjansterna, enligt 6verklagandenimnden berodde pa att de alla, "utan undantag”,” i marknadsféringen
kunde framstillas som om de holl en hog kvalitet. Enligt EUIPO é&r det inte ndgot nodvéndigt villkor
att den egenskap som dr gemensam for samtliga varor och tjanster framgar av beskrivningen. Det
racker att det finns ett samband, som ér tillrackligt konkret och direkt, for att de olika varorna och

tjidnsterna ska kunna foras samman i en kategori som é&r "tillrackligt enhetlig”.

66. Det verkliga syftet med Overklagandet &r darfor att utvidga denna réttspraxis sa att den
gemensamma egenskap som EUIPO hianvisar till, det vill sdga att alla varor och tjanster i
marknadsforingen kan framstillas som om de haller en "hog kvalitet”, ocksa godtas som kriterium.

67. Jag kan inte instimma med forslaget fran EUIPO, som enligt min uppfattning blandar ihop de tva
momenten i forfarandet for att bedoma sarskiljningsformagan. Nér det undersoks hur tecknet uppfattas
av omsattningskretsen, handlar det om att sl fast om denna omsittningskrets kan identifiera varornas
och tjansternas kommersiella ursprung genom det lovordande budskapet, eller om det i stillet
uppfattas som en ren kvalitetsangivelse. For att kunna faststélla varukategorier med avseende pa vilka
varumirkets sdrskiljningsformaga kan identifieras, maste ddaremot sambandet kunna hérledas frén
varorna sjilva, det vill sdga fran deras gemensamma egenskaper, deras sérskilda beskaffenhet eller deras
funktioner.

48 — Punkterna 20 och 21 i den 6verklagade domen.

49 — Enligt tribunalen "omfattar det s6kta varumarket mer &n nittio varor och tjanster som ingar i atta olika klasser och avser sa olika omraden
som biograffilmer, reklam, lagring och transport av varor, produktforskning och -utveckling, sékerhet, fritidsverksamhet och IT” (punkt 20 i
den 6verklagade domen).

50 — Ibidem, punkt 22.
51 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).
52 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — ”Att det finns ett sidant samband mellan till exempel biograffilmer, varuleveranser med lastbil, lagring av varor, produktforskning och
-utveckling, samt vardtjanster for och utformning av webbplatser for andra, dr inte uppenbart och under alla forhillanden framgar det inte
av lydelsen av det angripna beslutet” (punkt 27 i den 6verklagade domen).

54 — Punkt 22 i det angripna beslutet.
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68. Med andra ord ska det forst goras en identifiering, och i forekommande fall en indelning, av de
inneboende bestandsdelar och samband som knyter samman de olika varorna och tjansterna i
kategorier, och sedan ska dessa kategorier jamforas med det tecken vars sdrskiljningsforméga
undersoks. Det dr bara om det konstateras att det finns en gemensam bestdndsdel hos dessa varor och
tjidnster som gor att de kan anses ha en viss grad av enhetlighet, som det kan goras en overgripande
bedomning av varumairkets sarskiljningsformaga med avseende pa den enhetliga kategori av varorna
och tjansterna som faststillts pa det viset.”

69. Den péstadda gemensamma egenskap hos varorna och tjansterna som varumairket “deluxe” syftar
till att skydda, kan enligt EUIPO hirledas fran det lovordande budskapet i sig. Jag vill emellertid
betona att denna slutsats inte bygger pa bedomningen av varorna och tjansterna, utan pa
bedomningen av tecknet i forhallande till omséttningskretsen. For att skapa enhetliga kategorier av
varor och tjdnster maste egenskaperna hos de varor och tjanster som man vill skydda av nédvéindighet
beaktas, eftersom de inneboende bestandsdelar som kan jamforas for att sla fast likheter och skillnader
endast kan hdrrora fran dessa varor och tjdnster. Avslutningsvis dr det tillvigagangssittet mer objektivt
och skapar ddrmed en storre rittssikerhet for de ekonomiska aktorerna.

70. Jag instimmer siledes inte med EUIPO:s resonemang som syftar till att, pd det ovan beskrivna
sittet, utvidga metoden for att identifiera direkta och konkreta samband som gor varor och tjanster
enhetliga och som mojliggéor en Overgripande virdering med avseende pad bedomningen av deras
sarskiljningsformaga. Néar den mdojligheten saledes har uteslutits, och eftersom tribunalen anvinde sig
av de kriterier som domstolen angett i beslutet i malet CFCMCEE/harmoniseringskontoret™ (det vill
sdga varornas och tjansternas karaktér, grundldggande gemensamma egenskaper och deras funktioner)
for att peka pa skillnaderna mellan dem, f6ljde den samtidigt ovanndmnda réttspraxis och gjorde sig
inte skyldig till ndgon felaktig rattstillampning.

71. EUIPO har dven som stod for sitt overklagande hénvisat till domstolens beslut i mélet som roérde
varumirket "BigXtra”.”” I punkterna 48 och 49 i det beslutet tog domstolen emellertid inte upp
grunden rorande ett tillrackligt direkt och konkret samband mellan varorna och tjansterna i fraga,
utan den kritik som riktats mot tribunalen, vilken enligt klaganden hade tillimpat en omvind
bevisborda for att styrka att det inte foreldg nagot absolut registreringshinder.

72. 1 den dom som hade 6verklagats i det mélet®® néjde sig tribunalen med att beméta argumenten
fran klaganden, vilken gjorde gillande att oOverklagandenimnden inte hade bedomt tecknets
sdrskiljningsformaga med avseende pa de varor och tjinster som ansokan avsag. I det efterfoljande
overklagade maélet fick domstolen saledes inte ta stdllning till huruvida den omstdndigheten att
samtliga varor och tjanster kunde bli foremal for stora prissinkningar, betydande fordelar eller en
sarskild erséttning, innebar att det fanns ett tillriackligt samband mellan dessa, utan bara till kritiken
rorande fordelningen av bevisbordan, vilken domstolen inte godtog utan faststéllde den 6verklagade
domen. Foljaktligen kan domstolens beslut i malet BigXtra® inte tillimpas i forevarande mal.

55 — Skulle en gemensam egenskap som hdrleds ur varumdrkets “budskap” godtas, skulle det innebdra en ombkastning av den logiska
slutledningsprocess som syftar till att sla fast om det finns ett tillrickligt direkt och konkret samband mellan varor och tjénster.

56 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).
57 — Beslut av den 11 december 2014, BigXtra, (C-253/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2445). Se punkt 25 i detta forslag till avgérande.

58 — Tribunalens dom av den 21 mars 2014, FTI Touristik/harmoniseringskontoret (BigXtra) (T-81/13, ej publicerad, EU:T:2014:140,
punkterna 43-47).

59 — Beslut av den 18 mars 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).
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73. Jag instimmer inte heller med argumentet att det skulle leda till en onddig upprepning av
grundorsaken till avslagsbeslutet for var och en av varorna eller tjansterna, om EUIPO:s forslag till
utvidgning av réttspraxis inte skulle godtas. En sddan konsekvens ér inte nédvandig eller oundviklig,
eftersom det inte krévs enligt den 6verklagade domen och det heller inte kan uteslutas att samma
skal for avslag kan gilla for olika kategorier av varor och tjanster, varvid det rdcker att helt enkelt
tillhandahalla gemensamma forklaringar rérande denna giltighet.

74. Som jag aviserade i borjan av detta forslag till avgérande® ska jag avslutningsvis kort &dterkomma
till artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009. Det é&r i artikel 7.1 c, och inte i artikel 7.1 b som ar den
enda som har aberopats i Overklagandet, som de absoluta registreringshindren for beskrivande
kdannetecken aterfinns, det vill siga for de fall dar varumirkena “endast bestar av tecken eller
upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjansternas ... kvalitet ... eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna”.

75. Som jag tidigare papekat anvinde sig tribunalen av sin befogenhet att inte prova de Ovriga
grunderna for 6verklagandet nir den godtar en av dem (i det hér fallet den som rorde artikel 7.1 b),
vilket innebar att den inte provade grunden rorande asidosédttande av artikel 7.1 c. Domstolen har
visserligen slagit fast att tillimpningsomradena for artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i viss man
overlappar varandra men att den forstnamnda bestammelsen skiljer sig fran den andra, pa sa sitt att
den omfattar samtliga situationer dir ett kdnnetecken inte kan sérskilja ett foretags varor eller tjéanster
frén andra foretags,® vilket skulle kunna ge stod for tribunalens stdindpunkt i den 6verklagade domen
att inte prova grunden for overklagandet rorande artikel 7.1 c.

76. For att artikel 7.1 i forordning nr 207/2009 ska tillimpas pa ett korrekt sétt, papekade domstolen
emellertid i samma dom att det &r viktigt att se till att tillimpningen av det registreringshinder som
anges i artikel 7.1 ¢ férbehélls de fall som faktiskt avses med registreringshindret.® Denna bedémning
ska ses mot bakgrund av det bakomliggande allminintresset att sikerstilla att alla varumérken som
endast bestar av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varor eller tjanster i den mening
som avses i den bestimmelsen kan anvindas fritt av alla och inte far registreras.®

77. Om ett beslut angrips med aberopande av de tva registreringshindren i artikel 7.1 b och ¢, anser jag
emellertid att overlappningen av deras respektive tillimpningsomraden bor medféra att tribunalen
provar bada, dven om den bara godtar ett av dem. I likhet med andra generaladvokater anser jag till
och med att det dr lampligt att férst gora bedomningen enligt artikel 7.1 ¢,* och att det inom den
lagstiftningsram som varumaérkesférordningen utgor, ér att foredra att varken smalta samman de tva
kriterierna eller betrakta dem som till sin natur beroende av varandra.®

78. Aven om det ricker att det foreligger ett absolut registreringshinder fér att en ansékan om
registrering ska avslas,* kan det saledes genom en prévning av och ett stillningstagande till de 6vriga
hinder som har aberopats, vid fall av ogiltigforklaring undvikas att saken behover provas pa nytt.

60 — Se punkt 5 i detta forslag till avgorande.

61 — Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 47).

62 — Dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 48).

63 — Dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. (C-53/01, EU:C:2003:206, punkt 74). Kénnetecknet “deluxe” var utan tvekan sammansatt, men
eftersom bade granskaren och 6verklagandendmnden framholl figurdelens “banala” karaktir och darfor inte tillmdtte det nagon som helst
betydelse for bedomningen av sarskiljningsformagan, borde de i konsekvensens namn ha likstéllt detta tecken med ett som endast bestar av
en eventuell upplysning om varornas kvalitet.

64 — Se forslag till avgorande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers i malet Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02,
EU:C:2004:151, punkt 20).

65 — Forslag till avgérande av generaladvokaten Jacobs i malet harmoniseringskontoret/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, punkterna 51
och 53).

66 — Beslut av den 13 februari 2008, Indorata-Servigos e Gestdo/harmonisteringskontoret (C-212/07 P, ej publicerat, EU:C:2008:83, punkt 27 och
dér angiven réttspraxis).
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79. Eftersom EUIPO:s argument rorande det omtvistade tecknets avsaknad av sdrskiljningsforméga
byggde pa att det utgjorde ett uttryck for hog kvalitet, d&r ovanstaende overvaganden tillimpliga pa saval
artikel 7.1 b som artikel 7.1 c (delen "upplysningar om kvalitet”) i férordning nr 207/2009.

80. Sammanfattningsvis anser jag att den enda grunden for overklagandet inte kan godtas, eftersom
tribunalen i den 6verklagade domen inte har gjort sig skyldig till den felaktiga rattstillimpning som
EUIPO har gjort gillande, och att 6verklagandet dérfor ska ogillas.

VI. Forslag till avgorande

81. Mot bakgrund av vad som ovan anforts foreslar jag att domstolen

1) ogillar Europeiska unionens immaterialridttsmyndighets (EUIPO) 6verklagande av tribunalens dom
av den 4 juni 2015 i mal T-222/14, Deluxe Laboratories/harmoniseringskontoret (deluxe).

2) forpliktar EUIPO att ersdtta Deluxe Entertainment Services Group Inc.:s rattegangskostnader.
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