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Puma SE
mot
Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet

Tribunalens beslut (férsta avdelningen) av den 22 maj 2019

"EU-varumirke — Invdndningsférfarande — Internationell registrering som designerar
Europeiska unionen — Figurmirket CMS Italy — Aldre internationella figurmiarken som aterger
ett kattdjur som hoppar at vanster — Relativa registreringshinder — De dldre varumérkenas
renommé — Artikel 8.5 i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i férordning
(EU) 2017/1001) — Bevis for renommé — Tidigare beslut fran EUIPO i vilka det konstaterats att
de dldre varumirkena dr kinda — Beaktande av dessa beslut — Motiveringsskyldighet —
Principen om god forvaltningssed”

1. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invéindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre kint varumdrke -
Skyddet for det dldre kinda varumdrket omfattar dven varor eller tjgnster av annat slag —
Villkor — Huruvida varumdrket dr kint i medlemsstaten eller i unionen - Bevis for
renommé — Tidigare beslut fran EUIPO ddr det dldre varumdrkets renommé slagits fast
(Radets forordning nr 207/2009, artikel 8.5; kommissionens forordning nr 2868/95, artikel 1,
regel 19.2 c)

(se punkterna 30 och 31)

2. EU-varumdrke — Immaterialrdttsmyndighetens beslut — Principen om likabehandling —
Principen om god forvaltning — Immaterialrittsmyndighetens tidigare beslutspraxis —
Legalitetsprincipen — En strikt och fullstindig bedémning mdste goras i varje konkret fall
(Rddets forordning nr 207/2009, artikel 75)

(se punkterna 32 och 33)

3.  EU-varumdirke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invéindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre kint varumdrke -
Skyddet for det dldre kinda varumdrket omfattar dven varor eller tjinster av annat slag —
Villkor — Huruvida varumdrket dr kint i medlemsstaten eller i unionen — Beslut genom
vilket immaterialrittsmyndighetens tidigare beslutspraxis betrdffande det dldre varumdrkets
renommeé tillbakavisas — Motiveringsskyldighet — Principen om god forvaltning
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(Rddets forordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 75)
(se punkterna 34, 46 och 48)

Resumé

Bakgrunden till malet Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy) (T-161/16), i vilket tribunalen meddelade
sitt beslut den 22 maj 2019, var den foljande: PUMA hade invdnt mot registreringen av
figurmérket CMS Italy, vars huvudsakliga figurelement utgors av ett kattdjur som hoppar at
hoger. Till stod for invindningen hade PUMA aberopat tre internationella registreringar av
figurmaérken, vilkas enda eller huvudsakliga bestandsdel utgors av ett kattdjur som hoppar ét
vénster, och som har rattsverkan i fler olika medlemsstater. PUMA:s invindning grundade sig pa
det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009' (nu artikel 8.5 i
forordning nr 2017/10012).

Invindningen hade avslagits med motiveringen att det inte hade styrkts att de dldre varumarkena
var kdnda. Invindningsenheten hade bland annat végrat att beakta ett antal tidigare beslut fran
Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), i vilka det hade slagits fast att vissa av
dessa varumirken var kinda, och vilka invindaren hade &beropat som bevis. Som skél for detta
hade invindningsenheten angett att laglighetsprovningen av EUIPO:s beslut ska ske pa grundval
av forordning nr 207/2009, saisom den har tolkats av EU-domstolen, och inte p& grundval av en
tidigare beslutspraxis. Overklagandet av detta beslut hade avslagits av &verklagandenimnden,
vilken underforstatt hade godtagit denna bedémning och tillbakavisat den bevisning som
klaganden hade lagt fram infér nimnden, huvudsakligen med motiveringen att det inte rorde sig
om "kompletterande” bevisning utan om huvudbevisning.

Tribunalen faststdllde genom ett sdrskilt uppsatt beslut med stod av artikel 132 i
rattegdngsreglerna att det var uppenbart att talan var valgrundad med beaktande av domen av den
28 juni 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), och sammanfattade lirdomarna av den
domen. Tribunalen erinrade sarskilt om att nér de tidigare beslut fran EUIPO som en invéndare
aberopar som bevisning, i den del det i dessa beslut har konstaterats att det dldre varuméarke som
aberopas till stod for invandningen enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 var ként, ér utforliga
vad giller bevisunderlaget och de omsténdigheter som ligger till grund for detta konstaterande, sa
utgor dessa beslut en viktig indikation pa att varumirket dven inom ramen for det pagaende
invdndningsforfarandet kan betraktas som ként i den mening som avses i den bestimmelsen.

Tribunalen konstaterade i forevarande fall att klaganden pa ett precist sétt till styrkande av att de
dldre varumarkena var kénda, hade aberopat tre tidigare beslut fran EUIPO som utgjorde en farsk
beslutspraxis i vilken det hade faststdllts att tva av de tre dldre varumérkena — som avsag varor
som var identiska med eller liknade de aktuella varorna och avsag vissa av de medlemsstater som
berordes i det aktuella fallet — var kdnda. Det ankom séledes pa overklagandendmnden att beakta
dessa beslut fran EUIPO och utreda fragan huruvida det fanns anledning eller inte att besluta pa
samma sédtt och att, om sa inte befanns vara fallet, uttryckligen motivera denna avvikande
bedémning. Overklagandenimnden hade genom att finna att besluten helt saknade relevans
asidosatt principen om god forvaltningssed.

Tribunalen ogiltigforklarade saledes 6verklagandendmndens beslut.

! Rédets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken (EUT L 78, 2009, s. 1).
*  Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumairken (EUT L 154, 2017, s. 1).
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