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Malen T-84/19 och T-88/19-T-98/19

Cinkciarz.pl sp. z o.0.
mot
Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet

Tribunalens dom (attonde avdelningen) av den 28 maj 2020

"EU-varumirke — Invdndningsférfarande — Ansoékningar om registrering som EU-varumaérke av
figurmérkena We IntelliGence the World, currencymachineassistant, robodealer,
currencyassistant, tradingcurrencyassistant, CKPL, moneypersonalassistant, moneyassistant,
currencypersonalassistant, CNTX Trading, Aldealer och CNTX — De dldre EU-figurmérkena
och brittiska figurmérkena som aterger tva ssmmanflatade cirklar eller tva dverlappande skivor —
Vilandeforklaring av forfarandet — Artikel 71.1 i den delegerade férordningen (EU) 2018/625”

1. EU-varumirke —  Overklagande -  Overklagande till éverklagandendmnden — —
Vilandeforklaring av forfarandet — Villkor
(Kommissionens delegerade forordning 2018/625, skél 17, artikel 71.1)

(se punkterna 45—54 och 81)

2. EU-varumdrke -  Overklagande —  Overklagande till overklagandenimnden — —
Vilandeforklaring av forfarandet — Frdgan huruvida forfarandet ska vilandeforklaras ska
provas innan overklagandet préovas
(Kommissionens delegerade forordning 2018/625, artikel 71.1)

(se punkterna 55, 56, 75 och 76)

3. EU-varumdrke —  Overklagande —  Overklagande till éverklagandendimnden — —
Vilandeforklaring av forfarandet — Motiveringsskyldighet — Rdckvidd
(Kommissionens delegerade forordning 2018/625, artikel 71.1)

(se punkterna 57, 73 och 74)
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Resumé

Genom domen av den 28 maj 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We
IntelliGence the World) (T-84/19 och T-88/19-T-98/19), ogiltigférklarade tribunalen de beslut
som meddelats av Overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet
(EUIPO) med motiveringen att 6verklagandendmnden inte hade vilandeforklarat de aktuella
overklagandeforfarandena trots att den hade funnit att vilandeforklaringen var motiverad pa
grund av att det pagick parallella férfaranden.

I forevarande fall ingav Cinkciarz.pl sp. z o.0., klaganden, tolv ans6kningar om registrering av
EU-figurmirken. MasterCard International, intervenienten, invinde mot registreringen av dessa
figurmérken. Invindningarna grundade sig pa sju dldre EU-varumairken, ddribland tva svartvita
figurmédrken som aterger sammanflitade cirklar och svartvita skivor, mot vilka klaganden
ansokte om ogiltighetsforklaring. Dessutom pagick dven ett forfarande vid EUIPO avseende
registrering som varumirke av det rena figurkdnnetecknet €$, vilket exakt motsvarar
figurelementet i fyra av de tolv aktuella varumérkena.’

Invindningsenheten avslog invdndningarna genom tolv beslut, efter att ha funnit att de
motstdende kinnetecknen inte liknade varandra. Overklagandenimnden ansag att det de aktuella
kinnetecknen uppvisade en lag grad av visuell likhet. Overklagandenimnden upphivde dirfér
invdndningsenhetens beslut och aterforvisade drendena till invindningsenheten och anmodade
den att vilandeforklara invandningsforfarandet till dess att slutliga beslut fattats avseende
giltigheten av de é&ldre svartvita varumirkena och avseende registreringen av det rena
figurmérket €$.

Klaganden gjorde gillande att Overklagandenidmnden inte hade vilandeforklarat de olika
invdndningsfoérfarandena trots att den hade konstaterat att vilandeforklaringen var motiverad.

Tribunalen pépekade inledningsvis att oOverklagandendmnden kan besluta att lata
invindningsforfarandet vila, antingen pa eget initiativ eller pd motiverad begiran fran en av
parterna, om det dr lampligt med hénsyn till omstandigheterna i fallet.? Det stora utrymme for
skonsmadssig bedomning som overklagandendmnden har i detta avseende innebér dessutom att
EU-domstolens provning i sak dr begrénsad till en kontroll av huruvida det foreligger en
uppenbart oriktig bedomning eller har forekommit maktmissbruk. Forekomsten av ett parallellt
forfarande vars utgang kan péverka invindningsforfarandet innebar siledes inte att
invandningsforfarandet med noédvéndighet vilandeforklaras eller att den omstédndigheten att
forfarandet inte har vilandeforklarats i sig ar tillrdacklig for att kvalificeras som en uppenbart
oriktig bedéomning. Beslutet avseende vilandeforklaringen ska ndmligen vara resultatet av en
avvigning mellan de féreliggande intressena. Overklagandenimnden ska i samband med den
avvigningen gora en prima facie-bedomning av sannolikheten for att det parallella forfarande
som eventuellt dr relevant leder till ett beslut som kan paverka 6verklagandeforfarandet.

! Detta forfarande resulterade i den dom som meddelades den 8 mars 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T-665/16, ej publicerad,
EU:T:2018:125), genom vilken tribunalen ogiltigforklarade 6verklagandenimndens beslut att avsld ans6kan om registrering av
figurmérket €% pd grund av att det saknades motivering. Till foljd av denna dom var drendet pd nytt anhidngigt vid en
overklagandendmnd.

Enligt artikel 71.1 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av férordning
(EU) 2017/1001 och om upphévande av delegerad forordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).
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Tribunalen papekade darefter att 6verklagandendmnden hade provat de aktuella 6verklagandena
utan att motivera sitt slutliga beslut att inte vilandeforklara forfarandena, trots att den ansag att
det var motiverat att vilandeforklara dem. Sadana Overvdganden motsvarade emellertid den
bedémning som innebar att forfarandet skulle vilandeforklaras. Dessa &vervdganden innebar
dessutom att det fanns stor sannolikhet for att de parallella forfaranden skulle leda till beslut som
skulle kunna paverka oOverklagandeforfarandena, vilket innebar att avvdgningen mellan de
foreliggande intressena skulle vara till fordel for klaganden. Eftersom allménna och kategoriska
uttalanden inte kan laggas till grund for slutsatsen att 6verklagandendmnden faktiskt har anvént
det stora utrymme for skonsmassig bedomning som den har, giller detta i 4n hogre grad nir det
inte har ldmnats nagon motivering avseende den avgérande bedomningen av den fraga som ar
foliden av avvigningen mellan de foreliggande intressena, och siarskilt nar
overklagandendmndens beslut innehéller tvetydiga 6verviganden avseende den bedomningen.

Tribunalen papekade slutligen att provningen av fragan om forfarandet vid 6verklagandendamnden
ska vilandeforklaras ska ske innan det prévas huruvida det foreligger risk for forvixling. Om
overklagandendmnden anser att det dr motiverat att vilandeforklara forfarandet har den
foljaktligen inte nagot annat val dn att vilandeforklara férfarandet och den kan saledes inte prova
overklagandet. Tribunalen fann saledes att 6verklagandendmnden, eftersom den anség att det var
motiverat att vilandeforklara forfarandena, inte kunde avgora overklagandena och den kunde inte
lamna nagon som helst anmodan till invindningsenheten, eftersom varje aterforvisning av
drendena till invindningsenheten innebar att 6verklagandena hade provats och utgjorde séledes
en felaktig rattstillaimpning.
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