g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen i utokad sammansattning)

den 1 september 2021 *

"EU-varumiérke — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av ordmérket Limbic® Types —
Absoluta registreringshinder — Beslut som meddelas till {6ljd av tribunalens ogiltigforklaring av
ett tidigare beslut — Aterforvisning till stora 6verklagandendmnden — Artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i forordning 2017/1001) — Felaktig rattstillimpning — Provning av
sakforhallandena pa eget initiativ — Artikel 95.1 i forordning 2017/1001 — Rattskraft —
Artikel 72.6 i forordning 2017/1001 — Stora overklagandendmndens sammansittning”
I mél T-96/20,
Gruppe Nymphenburg Consult AG, Miinchen (Tyskland), foretratt av advokaten R. Kunze,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av D. Hanf, i egenskap av
ombud,

motpart,
angaende ett 6verklagande av det beslut som EUIPO:s stora overklagandendmnd meddelade den
2 december 2019 (drende R 1276/2017-G), om en ansdkan om registrering som EU-varumaérke av

ordkdannetecknet Limbic® Types,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen i utékad sammansittning),

sammansatt av S. Papasavvas, ordféranden samt domarna D. Spielmann (referent), U. Oberg,
O. Spineanu-Matei och R. Mastroianni,

justitiesekreterare: handldggaren R. Ukelyte,
med beaktande av ansdkan, som inkom till tribunalens kansli den 20 februari 2020,
med beaktande av svarsinlagan, som inkom till tribunalens kansli den 22 maj 2020,

med beaktande av tribunalens skriftliga fraga till raittegdngsdeltagarna av den 18 november 2020,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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efter forhandlingen den 16 mars 2021,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Den 15 november 2013 ingav klaganden, Gruppe Nymphenburg Consult AG, en ansdkan om
registrering av EU-varumdrke till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i
enlighet med radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumairket utgors av ordkdnnetecknet Limbic® Types.

De varor som registreringsansokan avsig omfattas av klasserna 16, 35 och 41 i
Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilligg, och motsvarar, for
respektive klass, foljande beskrivning:

— Klass 16: "Trycksaker, speciellt bocker, tidskrifter, tidningar och broschyrer inom omradet
foretagsradgivning och personalrddgivning samt varuméarkesmanualer”,

— Klass 35: "Annons- och reklamverksamhet, féretags- och personalrddgivning, sérskilt inom
varumaérkesutveckling, varumairkespositionering, utveckling av foretagskultur,
modellutveckling, personalurval, motivering av arbetstagare, reklam och marknadsforing,
presentation av artiklar och marknadsundersékningar”,

— Klass 41: "Undervisning eller utbildning; Underhéllning; Sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet, Konferenser, undervisning och utbildning inom varumaérkesutveckling,
varumirkespositionering, utveckling av foretagskultur, modellutveckling, personalurval,
motivering av arbetstagare, reklam och marknadsforing, presentation av artiklar och
marknadsundersokningar, utgivning av bocker, tidskrifter, tidningar och broschyrer inom
omrédet foretagsradgivning och personalradgivning samt varumérkesmanualer”.

Genom beslut av den 30 maj 2014 avslog granskaren registreringsansokan med stod av
artikel 7.1 b och ¢ i férordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b och c i férordning 2017/1001),
jamford med artikel 7.2 i samma forordning (nu artikel 7.2 i férordning 2017/1001), med
avseende pé de varor och tjdnster som avses i punkt 3 ovan.

Klaganden o6verklagade den 29 juli 2014 granskarens beslut till EUIPO med stod av
artiklarna 58-64 i férordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66—71 i férordning nr 2017/1001).

Genom beslut av den 23 juni 2015 avslog EUIPO:s forsta 6verklagandendmnd o6verklagandet.
Overklagandenimnden ansig att kinnetecknet Limbic® Types var av beskrivande karaktir i
forhallande till de ifragavarande varorna och tjénsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009.
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Klaganden vickte genom ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 7 september 2015 talan
om ogiltigférklaring av beslutet av den 23 juni 2015, vilken registrerades med malnummer
T-516/15.

Genom dom av den 16 februari 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)
(T-516/15, ej publicerad, EU:T:2017:83) (nedan kallad domen om ogiltigforklaring), bifoll
tribunalen klagandens 6verklagande och ogiltigforklarade beslutet av den 23 juni 2015, med
motiveringen att overklagandendmnden gjort en felaktig bedomning av det sokta varumaérkets
beskrivande karaktir, i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009.

Genom beslut av presidiet for overklagandendmnderna av den 16 juni 2017 hanskdts drendet till
stora Overklagandendmnden med drendenummer R 1276/2017-G, fér ny prévning. Klaganden
informerades om detta beslut genom skrivelse av den 2 augusti 2017 fran
overklagandendmndernas kansli.

Genom skrivelse av den 29 maj 2018 underrittade stora dverklagandendmnden klaganden om att
den ansag att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b och c i forordning 2017/1001
innebar hinder for registrering av det sokta varumairket vad avser de ifragavarande varorna och
tjdansterna och begdrde att klaganden skulle yttra sig. Klaganden efterkom denna begiran
den 21 september 2018.

Genom beslut av den 2 december 2019 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog stora
overklagandendmnden overklagandet. For det forsta konstaterade overklagandendmnden att
tribunalen i domen om ogiltigforklaring hade bedomt att den bevisning som forsta
overklagandendmnden hade lagt till grund for sitt beslut av den 23 juni 2015 inte var tillracklig
for att dra slutsatsen att det sokta varumidrket var av beskrivande karaktdr. Eftersom
overklagandendmnden ansdg att det forelag ytterligare omstandigheter och bevisning bedémde
den att det, enligt artikel 95.1 i forordning 2017/1001, ankom pa den att géra en ny prévning av
huruvida det sokta varumarket var av beskrivande karaktér. For att bedoma huruvida det sokta
varumairket var av beskrivande karaktiar papekade overklagandendmnden, for det andra, att de
ifragavarande varorna och tjidnsterna var avsedda for den breda allménheten och for fackmén
inom foretagsradgivning, radgivning om personalférvaltning, reklam, marknadsforing,
rekrytering, foretagsledning, yrkesutbildning, professionell idrott, trdning, underhallning och
kultur. Overklagandenimnden konstaterade direfter att det sokta varumirket kunde 6versittas
med "limbiska typer” och bedomde att den engelsksprakiga omsattningskretsen skulle uppfatta
varumirket som att det i huvudsak avser en klassificering av individer enligt de profiler eller
personlighetstyper som faststéllts inom det limbiska systemet. Mot bakgrund av dessa
overviganden beddémde oOverklagandendmnden slutligen att det sokta varumérket var av
beskrivande karaktédr vad avser de ifrdgavarande varorna och tjansterna. For det tredje bedomde
overklagandendmnden att det sokta varumiérket saknade sdrskiljningsformaga. Stora
overklagandendmnden avslog foljaktligen 6verklagandet.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersétta rattegangskostnaderna.

ECLI:EU:T:2021:527 3
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EUIPO har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta klaganden att ersétta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Klaganden har aberopat sex grunder till stéd for sin talan. Den forsta grunden avser asidoséttande
av vasentliga formforeskrifter. Som andra grund har det gjorts géllande att artikel 72.6 i férordning
nr 2017/1001 har ésidosatts. Den tredje grunden avser dsidosdttande av artikel 7.1 ¢ i ndmnda
forordning. Som fjirde grund har klaganden anfort att artikel 7.1 b i samma foérordning har
asidosatts. Den femte grunden avser asidosdttande av artikel 94.1 i forordningen och den sjitte
grunden asidosdttande av artikel 96 i férordningen.

Inledande synpunkter

Med beaktande av det datum d& ansékan om registrering av varumarket ingavs, ndmligen den
15 november 2013, vilket dr avgorande for att faststdlla vilka materiella bestimmelser som é&r
tillampliga, ar det bestimmelserna i férordning nr 207/2009 som ér tillaimpliga pa forevarande
forfarande (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 5 oktober 2004,
Alcon/harmoniseringskontoret, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punkterna 39 och 40, samt dom av
den 23 april 2020, Gugler France/Gugler och EUIPO, C-736/18 P, ej publicerad, EU:C:2020:308,
punkt 3 samt dir angiven rattspraxis).

Vad giller de materiella bestimmelserna ska f6ljaktligen 6verklagandenimndens héanvisningar i
det overklagande beslutet och klagandens argumentation avseende artikel 7.1 b och c i férordning
2017/1001 anses avse artikel 7.1 b och c i forordning nr 207/2009, som ar identisk till innehallet.

I den man forfaranderegler, enligt fast rattspraxis, i allménhet anses vara tillampliga vid den
tidpunkt da de trader i kraft (se dom av den 11 december 2012, kommissionen/Spanien,
C-610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 och dir angiven rattspraxis), dr det forfarandereglerna i
forordningarna nr 207/2009 och 2017/1001, beroende pa tidpunkten for de relevanta
hiandelserna, som ér tillimpliga i malet.

Den forsta grunden: Asidosdttande av visentliga formforeskrifter

Till stod for denna grund har klaganden gjort tre invandningar.

Den forsta och den andra invidndningen: Bristfdillig kommunikation och otillrdcklig motivering av
beslutet om hénskjutande till stora overklagandendmnden

Genom den forsta invindningen har klaganden gjort gillande att presidiets beslut av den
16 juni 2017, genom vilket drendet hdnskats till stora 6verklagandendmnden, inte hade delgivits
den som saddant. Klaganden hade endast underrittats om detta beslut genom meddelande av den
2 augusti 2017, i strid med artiklarna 165.3 a och 166.4 a i férordning 2017/1001, samt
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artiklarna 35.1, 35.4 och artikel 37.2 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2018/625 av den
5 mars 2018 om komplettering av férordning 2017/1001 och om upphédvande av delegerad
forordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).

Genom den andra invindningen har klaganden gjort gillande att det beslut som
overklagandendmndernas presidium antog den 16 juni 2017 innebar ett asidosittande av
motiveringsskyldigheten enligt artikel 94 i férordning 2017/1001, eftersom skilen for ndmnda
hanskjutande, vilka foreskrivs i artikel 165 i samma forordning, inte nidmndes i beslutet.
Klaganden har tillagt att en sddan motivering var én mer nddvindig, dels eftersom forsta
overklagandendmnden, som antog det ovan i punkt 6 nimnda beslutet av den 23 juni 2015,
bestod av en enda ledamot, dels eftersom det inte var mojligt att veta pa vilken grund drendet
hade hanskjutits till stora 6verklagandendmnden.

EUIPO har bestritt att dessa invdndningar kan tas upp till sakprévning, eftersom de inte riktar sig
mot det angripna beslutet, utan mot det beslut som 6verklagandendmndernas presidium antog
den 16 juni 2017, vilket ar ett beslut som inte gar klaganden emot. EUIPO har dven bestritt att
overklagandet kan vinna bifall savitt avser den andra invindningen, eftersom klaganden i
skrivelsen av den 29 maj 2018 hade underrittats om skélen till att drendet aterforvisats till stora
overklagandendmnden och att klaganden hade beretts tillfille att yttra sig over detta meddelande.

Det foljer av artikel 72.1 i forordning nr 2017/1001 att talan vid unionsdomstolen endast far vickas
mot 6verklagandendmndernas beslut. Vid en saddan talan kan séledes endast grunder som ror
overklagandendmndens eget beslut upptas till sakprovning (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 7 juni 2005, Lidl Stiftung/harmoniseringsbyran — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03,
EU:T:2005:200, punkt 59, och dom av den 16 maj 2019, KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi),
T-354/18, ej publicerad, EU:T:2019:333, punkt 99 samt dér angiven rattspraxis).

Tribunalen konstaterar att de oegentligheter som klaganden har invint mot &r av sadan art att de
kan paverka det beslut som 6verklagandendmndernas presidiums antog den 16 juni 2017, men
inte det angripna beslutet.

Den forsta och den andra invindningen som aberopats till stod for den forsta grunden kan saledes
inte tas upp till sakprovning.

Den tredje invindningen: Asidosdttande av artikel 169.1 i forordning nr 2017/1001

Klaganden har gjort géllande att sammansdttningen av stora 6verklagandendmnden, som antog
det overklagade beslutet, stred mot artikel 169.1 i forordning 2017/1001, eftersom en ledamot av
stora overklagandendmnden var den enda ledamoten i forsta 6verklagandendimnden som antog
beslutet av den 23 juni 2015.

EUIPO har bestritt klagandens resonemang.

Enligt artikel 169.1 i forordning 2017/1001 far ledaméterna i 6verklagandendmnderna inte delta i
handldggningen av 6verklaganden om de har deltagit i det beslut som 6verklagas.

En dom om ogiltigférklaring har vidare retroaktiv verkan (ex tumc) och undanréjer séledes
retroaktivt den ogiltigférklarade rattsakten fran réttsordningen (se dom av den 25 mars 2009,
Kaul/harmoniseringsbyran — Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punkt 21 och dir angiven
rattspraxis).
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I forevarande fall avslogs ansokan om registrering av det sokta varumirket genom det beslut som
EUIPO:s granskare antog den 30 maj 2014 och forsta overklagandendmnden faststéllde, efter
klagandens overklagande, avslaget pa registreringsansokan genom beslut av den 23 juni 2015.
Detta sistndimnda beslut ogiltigférklarades emellertid genom domen om ogiltigférklaring, vilken
har vunnit laga kraft, pa s& sitt att beslutet retroaktivt har undanroéjts ur réttsordningen. Det
beslut som &r foremal for 6verklagandet, i den mening som avses i artikel 169.1 i férordning
2017/1001, till stora 6verklagandendmnden é&r siledes inte beslutet av den 23 juni 2015, utan
granskarens beslut av den 30 maj 2014.

I artikel 35.4 i delegerad forordning 2018/625 foreskrivs dessutom féljande:

"Néar ett beslut av en 6verklagandendmnd i ett drende har annullerats eller dndrats genom en
lagakraftvunnen dom i tribunalen ..., ska direktoren for 6verklagandendmnderna for att folja den
domen i enlighet med artikel 72.6 i forordning (EU) 2017/1001 omfordela drendet i enlighet med
punkt 1 till en 6verklagandendmnd, dér inga av de ledamoter som fattade det annullerade beslutet
sitter, utom i de fall da drendet hénskjuts till den stora 6verklagandendmnden ...”

Eftersom drendet i forevarande fall hénskjots till den stora o6verklagandendmnden, kunde
foljaktligen den enda ledamot av forsta overklagandendmnden som antog beslutet av den
23 juni 2015 ingd i ndmndens sammansattning.

Av det ovan anforda foljer att sammansattningen av stora dverklagandendmnden, som antog det
angripna beslutet, inte var behdftad med nagot fel som kunde medféra att ndimnda beslut var
rittsstridigt. Overklagandet kan saledes inte vinna bifall svitt avser den tredje invindningen och
ddrmed inte heller savitt avser den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosdttande av principen om rdttskraft

Klaganden har i huvudsak gjort géllande att det 6verklagade beslutet har antagits i strid med
principen om réttskraft (res judicata), med avseende pa artikel 72.6 i forordning 2017/1001, i den
man stora oOverklagandendmnden &sidosatte sin skyldighet att vidta de atgdrder som ar
nodvindiga for att verkstilla domen om ogiltigforklaring. Stora overklagandendmnden har
diarmed asidosatt den absoluta rattskraft som foljer av domskalen och domslutet i den domen. I
domen slog nédmligen tribunalen fast att det sokta varumarket inte var av beskrivande karaktar i
forhallande till de ifrdgavarande varorna, i den mening som avses i artikel 7.1 c i foérordning
nr 207/2009, och inte att 6verklagandendmnden inte i tillracklig utstrackning hade faststallt att
detta varumairke var av beskrivande karaktar. Eftersom tribunalen sadlunda avgjorde malet i sak,
drog klaganden slutsatsen att stora dverklagandendmnden inte med giltig verkan kunde gora en
ny provning av huruvida kédnnetecknet var av beskrivande karaktar.

EUIPO har bestritt klagandes argument. EUIPO har for det forsta gjort gillande att beslutet av den
23 juni 2015 har ogiltigforklarats och inte dndrats genom domen om ogiltigférklaring, varfor den
domen inte innebar nagon skyldighet for EUIPO att tillata registrering av det sokta varumaérket.
Med beaktande av fordelningen av behorighet mellan tribunalen och EUIPO kan domen om
ogiltigforklaring inte anses innefatta nagot slutligt konstaterande avseende huruvida det sokta
varumairket kan registreras eller vad giller fragan huruvida det foreligger nagot sadant absolut
registreringshinder som avses i artikel 7.1 c¢ i forordning nr 207/2009. Av domen om
ogiltigforklaring framgar endast att den bevisning som lag till grund for den forsta
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overklagandendmndens bedomning i beslutet av den 23 juni 2015 var otillriacklig for att kunna dra
slutsatsen att varumairket var av beskrivande karaktér i férhallande till de ifrdgavarande varorna
och tjansterna.

EUIPO har for det andra anfort att den skyldighet att pa eget initiativ prova sakférhéllandena som
aligger EUIPO enligt artikel 95.1 i forordning 2017/1001, vad géller absoluta registreringshinder,
ar tillamplig fram till tidpunkten for registreringen. Enligt artikel 45.3 i forordning 2017/1001 kan
EUIPO siéledes, niar som helst fore registreringen och pa eget initiativ, ateruppta provningen av ett
absolut registreringshinder om det framkommer nya omsténdigheter till foljd av yttranden fran
tredje man, konstateranden som gjorts under ett senare invindningsforfarande, eller, sasom ar
fallet i forevarande mal, som till f6ljd av en lagakraftvunnen dom om ogiltigforklaring motiverar
en sadan provning.

EUIPO har for det tredje havdat att klaganden felaktigt har klandrat stora 6verklagandendmnden
for att ha gjort en ny provning av det sokta varumdirkets beskrivande karaktir, eftersom
overklagandendmndens provning avsdg andra faktiska omstdndigheter och annan bevisning dn
dem som lag till grund for beslutet av den 23 juni 2015.

Tribunalen erinrar inledningsvis om att eftersom domen om ogiltigférklaring inte har 6verklagats
har den vunnit laga kraft.

I rattspraxis har det redan betonats att principen om rattskraft dger stor betydelse i savil
unionsriatten som de nationella rattsordningarna. For att sékerstilla savil en stabil riattsordning
och stabila rattsforhéllanden som en god rdttskipning dr det namligen viktigt att
domstolsavgoranden som vunnit laga kraft efter det att tillgdngliga rattsmedel har uttomts eller
fristerna for dessa har 1opt ut inte ldngre kan angripas (dom av den 19 april 2012,
Artegodan/kommissionen, C-221/10 P, EU:C:2012:216, punkt 86 och dér angiven réttspraxis).

Enligt artikel 72.6 i forordning nr 2017/1001 &r EUIPO vidare skyldig att vidta de atgarder som
kravs for att folja Europeiska unionens domstols dom.

Det ar utrett att 6verklagandendmnden genom beslutet av den 23 juni 2015 avslog ansokan om
registrering av det sokta varumarket pa grund av att det ansags vara av beskrivande karaktér vad
avser de ifrdgavarande varorna och tjénsterna. I domen om ogiltigforklaring har tribunalen
godtagit den forsta grunden som géillde asidosittande av artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009. I
punkt 1 i domslutet ogiltigforklarade tribunalen i den domen beslutet av den 23 juni 2015.

Skilen till att tribunalen bifoll talan pa den forsta grunden, vilka anges i punkterna 34—52 i domen
om ogiltigforklaring, var f6ljande:

734 [T]ribunalen konstaterar att oOverklagandenimnden inte har formétt visa att
omsittningskretsen i forevarande fall, omedelbart och utan eftertanke, kommer att se ett
konkret och direkt samband mellan de ifragavarande varorna och tjansterna, & ena sidan,
och kdnnetecknet Limbic® Types, a andra sidan.

35 Symbolen ™ och ordet "Types’, varvid den forstndmnda representerar ett kinnetecken for ett
registrerat varumairke och den sistndmnda utgor ett vanligt forekommande engelskt ord som
hénvisar till en allmén form, kan visserligen av omsattningskretsen uppfattas som strukturen
eller den sérskiljande karaktiren av en typ, grupp eller viss klass av levande varelser eller
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foremal. Inneborden av dessa tva bestandsdelar enligt omséttningskretsens uppfattning,
sasom denna tolkats av Overklagandendmnden, har inte bestritts av klaganden och ska
faststéllas av samma skél som dem som angetts i det 6verklagade beslutet.

Det dr emellertid inte tillrackligt att en eller flera bestindsdelar av ett kdnnetecken é&r
beskrivande. Den beskrivande karaktiren ska faststillas for kiannetecknet i dess helhet, i
forevarande fall inbegripet vad avser den tredje delen, ndmligen ordet 'Limbic’ (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 26 februari 2016, provima
Warenhandels/harmoniseringsbyran — Renfro (HOT SOX), T-543/14, ej publicerad,
EU:T:2016:102, punkt 29).

Sasom EUIPO har papekat i likhet med granskaren och 6verklagandendmnden, hanfor sig
ordet 'Limbic’, vilket bekréftas bland annat i Oxford English Dictionary, till det limbiska
systemet (limbic system’ pa engelska) som betecknar en region i hjarnan dir hormonerna
regleras och som paverkar det autonoma nervsystemet. Klaganden instimde i denna
definition under forfarandet.

Tribunalen finner emellertid, i likhet med vad klaganden har gjort gillande, att
kombinationen av de tre orden i det sokta varumirket dr ovanlig med avseende pa de
ifragavarande varorna och tjansterna.

Det framgar ndmligen av de olika definitionerna i ordboken som granskaren och
overklagandendmnden har hanvisat till att ordet limbic’ normalt anvénds pa engelska som
en del av de kidnda uttrycken ’limbic system’ eller "limbic lobe’, vilka beskriver en viss del av
hjarnan.

Niér det géller det sokta varumaérket har ordet ’limbic’ emellertid separerats fran de uttryck
som normalt ger det dess innebord. Ordet ‘limbic’ har pa detta sétt berdvats sin klara och
direkta betydelse.
Detta ord forekommer vidare i det sokta varumaérket i kombination med symbolen " och
ordet "types’, det vill sdga i en struktur som inte &dr vanlig eller normalt férekommande i det
engelska spréket.

Pa grund av den ovanliga karaktiren av denna kombination med avseende pa de
ifragavarande varorna och tjdnsterna, ger den formulering av varumirket som
registreringsansokan avser ett intryck som é&r fjarran intrycket av en enkel forening av de
bestiandsdelar som varumaérket bestar av, vilket i sig innebér att det sokta varumaérket inte &r
av beskrivande karaktar i forhallande till de ifrdgavarande varorna och tjansterna (se, for ett
liknande resonemang, ovan i punkt 21 angiven réttspraxis).

Tribunalen konstaterar vidare, i likhet med vad klaganden med rétta har gjort gillande, att
ordet 'limbic’, som avser det limbiska systemet, utgor en medicinsk term inom omradet
neurologi och saledes ar mycket specialiserad.

Det kan i detta avseende papekas att Overklagandendmnden endast konstaterade att

omsattningskretsen skulle uppfatta varumiérket som en hénvisning till olika
personlighetstyper, som reagerar olika pa stimulering av det limbiska systemet.
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Det har emellertid inte faststillts, i enlighet med den rattspraxis som angetts ovan i punkt 22,
att omsattningskretsen, som inte omfattar medicinska yrken, omedelbart och utan vidare
eftertanke kommer att uppfatta ordet limbic’ som en hénvisning till en del av hjdrnan eller
atminstone till den del av hjarnan som péverkar den hormonella regleringen och det
autonoma nervsystemet. Det har inte heller visats att omsittningskretsen, utan vidare
eftertanke, uppfattar kombinationen av de tre bestandsdelarna av det sokta varumérket som
ett uttryck for olika personlighetstyper, vilka reagerar olika pa stimulering av den del av
hjarnan som paverkar den hormonella regleringen och det autonoma nervsystemet och
saledes som en beskrivande upplysning om de ifragavarande varorna och tjansterna eller om
deras egenskaper.

Den omstindigheten att de ifragavarande tjansterna (som omfattas av klasserna 35 och 41)
kan vara avsedda att informera om olika limbiska typerna och mojliggor for foretagen att
lattare avgora vilken marknadsforings- och forsdljningsstrategi de ska tillimpa med hénsyn
till olika personlighetstyper, sdésom Overklagandenimnden konstaterade i punkterna 22
och 23 i det angripna beslutet, ar slutligen inte tillracklig for att det sokta varumairket ska
anses vara av beskrivande karaktér i forhallande till ndmnda tjanster.

Forutom den omsténdigheten att ett ord som anvidnds i en ovanlig kombination och som
berdvats sin klara och tydliga innebdrd anvands i det sokta varumairket, dr det ndmligen inte
styrkt att den genomsnittlige ndringsidkaren, bland annat inom omradet reklam, kommersiell
forvaltning samt personal- och foéretagsforvaltning, ndr denne konfronteras med en
specialiserad medicinsk term, atminstone inte forsoker tolka denna, vilket innefattar en viss
tid for reflektion, for att forstd inneborden av det varumirke som foreslagits for de
ifragavarande tjansterna. Ett sadant tolkningsforsok &r emellertid oférenligt med
erkdnnandet av en beskrivande karaktédr vars innebord maste kunna uppfattas omedelbart
utan nagon eftertanke (se, for ett liknande resonemang, dom av den 7 juni 2011, Psytech
International/harmoniseringsbyrdn — Institute for Personality & Ability Testing (16PF),
T-507/08, ej publicerad, EU:T:2011:253, punkt 40).

Av samma skal (se punkt 47 ovan) ska det papekas att &ven om det antas att de ifrdgavarande
varorna pa omradet foretags- och personalrddgivning (som omfattas av klass 16) kan utgora
upplysningar om de olika limbiska typerna och deras beteende samt det bésta sittet att
faststdlla dem, sasom 6verklagandendmnden angav i punkt 21 i det angripna beslutet, riacker
inte detta konstaterande for att det sokta varumaérket ska anses vara av beskrivande karaktar i
forhallande till dessa varor.

Nér det giller bedomningen av huruvida det sokta varumaérket ar av beskrivande karaktér
med avseende pa hur den breda allmdnheten uppfattar varumaérket, racker det att papeka att
denna uppfattning i dnnu hogre grad kommer att innefatta ett tolkningsforsok som é&r
oforenligt med erkdnnandet av en beskrivande karaktar hos ett varumaérke (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 7 juni 2011, 16PF, T-507/08, ej publicerad, EU:T:2011:253,
punkt 43).

Vad giller den rattspraxis som EUIPO har aberopat, enligt vilken registrering av ett
ordkdnnetecken ska vigras med tillimpning av artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009, om
atminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berérda varorna eller
tjidnsterna (dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringskontoret/Wrigley, C-191/01 P,
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EU:C:2003:579, punkt 32), racker det att, mot bakgrund av det ovan anforda, papeka att det
sokta varumadrket inte har en tillrackligt klar och direkt innebord fér att omsattningskretsen
ska kunna uppfatta det som en beskrivning av de ifrdgavarande varorna och tjansterna.

51 Overklagandenimndens bedémning att den relevanta malgruppen kommer att uppfatta
kdnnetecknet Limbic® Types som att det innebér olika personlighetstyper vilka reagerar olika
pa stimulering av det limbiska systemet &r saledes felaktig.

52 Overklagandenimnden gjorde dven en felaktig bedémning nir den fann att kinnetecknet
hade ett tillrackligt direkt och konkret samband med de berérda varorna och tjénsterna i
klasserna 16, 35 och 41.”

Sasom tribunalen har erinrat om ovan i punkt 28 har en dom om ogiltigforklaring retroaktiv
verkan (ex tunc) och undanrojer sadledes retroaktivt den ogiltigforklarade réttsakten fran
rattsordningen.

Enligt fast rattspraxis omfattar réttskraften endast de sak- och réttsfragor som faktiskt eller med
nodvindighet har provats genom det aktuella domstolsavgorandet (se dom av den 19 april 2012,
Artegodan/kommissionen, C-221/10 P, EU:C:2012:216, punkt 87 och dér angiven réttspraxis).

For att ritta sig efter domen om ogiltigforklaring och f6lja den fullt ut, krdvs det att den institution
vars rattsakt har ogiltigforklarats iakttar inte bara domslutet utan dven de domskél som domslutet
grundar sig pa och som utgor det nédvindiga stodet for detta. I dessa domskaél preciseras namligen
vilken bestdmmelse som anses vara rittsstridig, och redovisas de exakta skilen for den
rattsstridighet som slas fast i domslutet, och institutionen ska beakta dessa domskél nir den
ersitter den ogiltigforklarade réttsakten (se dom av den 1 mars 2018, Shoe Branding
Europe/EUIPO - Adidas (Tva parallella randers position pa en sko), T-629/16, EU:T:2018:108,
punkt 102 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande fall blev klagandens 6verklagande mot granskarens beslut av den 30 maj 2014 ater
anhéngigt vid EUIPO till f6ljd av domen om ogiltigférklaring. For att fullgora sin skyldighet enligt
artikel 72.6 i forordning nr 2017/1001, ndrmare bestamt vidta de atgdrder som ar nodvandiga for
att folja domstolens dom, var EUIPO skyldig att se till att 6verklagandet prévades i ett nytt beslut
fran en av Overklagandendmnderna. Stora Overklagandendmnden, till vilken &drendet
aterforvisades, underriattade klaganden genom skrivelse av den 29 maj 2018 om att den ansag att
de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och c i féorordning nr 207/2009 utgjorde
hinder for registrering av det sokta varumaérket for de ifrdgavarande varorna och tjansterna och
att den hade befogenhet att prova dessa registreringshinder pa nytt.

I det angripna beslutet fann stora dverklagandenidmnden, med héanvisning till artikel 72.6 i
forordning 2017/1001, att EUIPO endast var bunden av domslutet i en dom i den man de
omstiandigheter och rittsliga fragor som lag till grund for det var identiska. Ndmnden hévdade
dven att tribunalen i domen om ogiltigférklaring hade bedomt att den bevisning som hittills”
forebringats inte var tillracklig for att styrka det absoluta registreringshinder som avses i
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009. Ndamnden citerade hdrvid domskilen i domen om
ogiltigforklaring, frdn punkterna 34 och 45-48 i domen, vilka den ansag kunde utgora stod for
detta pastaende. Eftersom nimnden ansag att den kunde stodja sig pa ny bevisning och tillimpa
artikel 95.1 i forordning 2017/1001, bedomde den att det var tillatet och nodvéndigt att gora en
ny provning av huruvida det sokta varumirket kunde registreras. De avgorande skélen i domen
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om ogiltigforklaring utgjorde ndmligen inte hinder for en omprévning, pa grundval av ny
bevisning, av ett absolut registreringshinder. Stora overklagandendmnden ansag séledes att den
var skyldig att omprova detta registreringshinder.

Enligt artikel 95.1 i féorordning 2017/1001 ska granskarna vid EUIPO och, vid &verklagande,
overklagandeniamnderna vid EUIPO, utan sérskilt yrkande prova sakforhallandena for att
faststélla huruvida det sokta varumérket omfattas av nagot av de absoluta registreringshindren.
Harav foljer att de kan komma att grunda sina avgoranden pa sakforhallanden som inte har
dberopats av den som ansokt om registrering av ett varumirke (dom av den 19 april 2007,
harmoniseringsbyran/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punkt 38).

Enligt artikel 45.3 i férordning 2017/1001 och artikel 27.1 i delegerad férordning 2018/625 har
overklagandendmnden ratt att, nar som helst fore registreringen av ett varumarke, pa nytt inleda
en provning av de absoluta registreringshindren pa eget initiativ, om den finner det lampligt.
Denna ritt innefattar att prova registreringshinder som dnnu inte har aberopats i det 6verklagade
beslutet (dom av den 12 december 2019, Refan Bulgaria/EUIPO (Formen pa en blomma), ej
publicerad, T-747/18).

EUIPO kan emellertid endast utéva den befogenhet som foljer av dessa bestimmelser i den man
den iakttar sin skyldighet, enligt artikel 72.6 i férordning 2017/1001, att vidta de atgédrder som
krévs for att folja en dom som meddelats av unionsdomstolen.

I forevarande fall hade stora overklagandendmnden saledes rdtt att pa eget initiativ prova
sakforhallandena pa nytt for att avgora huruvida det sokta varumirket omfattades av ett absolut
registreringshinder. Inom ramen for denna nya provning pa eget initiativ var ndmnden
emellertid skyldig att iaktta savédl domslutet i domen om ogiltigforklaring som de domskal som
foranlett domslutet.

Sasom stora oOverklagandendmnden papekade i det oOverklagade beslutet och EUIPO i
svarsskrivelsen, fann tribunalen, sdrskilt i punkterna 45-48 i domen om ogiltigforklaring, vilka
dterges ovan i punkt 41, att vissa av de bedomningar som forsta 6verklagandendmnden gjorde i
beslutet av den 23 juni 2015 inte var tillrackligt belagda och inte gjorde det mgjligt att faststélla
en beskrivande karaktir hos det sokta varumarket. Tribunalen bedomde darigenom att de inte
kunde ligga till grund for forsta 6verklagandendmndens slutsats att det sokta varumaérkets var av
beskrivande karaktér.

I de skdl som anges i punkterna 50—52 i domen om ogiltigforklaring, vilka aterges ovan i punkt 41,
gjorde tribunalen dessutom en provning av huruvida det sokta varumairket var av beskrivande
karaktar i férhallande till de ifrdgavarande varorna och tjansterna. Tribunalen bedémde dérvid
att en sddan beskrivande karaktdr saknades och att registreringen av varumarket felaktigt hade
nekats pa grund av det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 207/20009.

Fragan om det sokta varumairkets beskrivande karaktér ska foljaktligen betraktas som en sak- och
rattsfraga som faktiskt har avgjorts genom domen om ogiltigforklaring, i den mening som avses i
den rattspraxis som angetts ovan i punkt 43. Domskélen i punkterna 45-48 och 50-52 i domen
om ogiltigforklaring, avseende avsaknaden av en sddan beskrivande karaktdr, var avgorande for
att underbygga punkt 1 i domslutet i ndimnda dom, genom vilken beslutet av den 23 juni 2015
ogiltigforklarades och utgjorde det nodvéndiga stodet for detta. Dessa domskél omfattas siledes
av den réttskraft som denna dom besitter.
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Denna slutsats paverkas inte av EUIPO:s argument att tribunalen i domen om ogiltigférklaring
inte pa ett uttommande sétt har identifierat de omstandigheter som é&r relevanta for att bedoma
huruvida varumairket kan registreras, och inte heller av argumenten avseende omfattningen av
den provning av sakforhallandena pa eget initiativ som foreskrivs i artikel 95.1 i forordning
2017/1001, enligt vilka unionsdomstolens provning i princip ska ske uteslutande pa grundval av
de sakforhéallanden och den bevisning som 6verklagandendmnden har faststallt.

Aven om domen om ogiltigférklaring, sisom har konstaterats, innehaller domskil enligt vilka
vissa av forsta overklagandendmndens bedomningar inte var tillriackligt belagda och inte gjorde
det maojligt att faststélla en beskrivande karaktir hos det sokta varumaérket, innehéller domen dven
skél som innebér att 6verklagandendmnden gjorde felaktiga bedomningar i sak pa grundval av de
sakforhallanden som har faststallts. I domen om ogiltigforklaring konstaterade saledes tribunalen
att forsta overklagandendmndens beslut var behiftat med en felaktig bedomning avseende
villkoren for tillimpning av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009, vad giller det sokta
varumadrkets beskrivande karaktar.

EUIPO:s behorighet att pa eget initiativ prova sakforhallandena innebar inte heller att den kan
ifragasdtta tribunalens bedomning av faktiska och rittsliga omsténdigheter, pa det sétt som avses
i den rattspraxis som angetts ovan i punkt 43. Den omstdndigheten att stora
overklagandendmnden grundade sin prévning av det sokta varumairkets beskrivande karaktar pa
de faktiska omstdndigheter som forsta 6verklagandendmnden inte hade beaktat genom sitt beslut
av den 23 juni 2015 innebdr ndmligen inte att den beddmning som tribunalen gjorde i punkt 50-52
i den oOverklagade domen av det sokta varumairkets beskrivande karaktdr ska anses sakna
rattskraft.

Tribunalen kan dessutom inte godta EUIPO:s argument avseende en analogi mellan omfattningen
av dess provning pa eget initiativ av sakférhallandena, inom ramen foér ansékan om registrering,
och ett ogiltighetsforfarande pa grund av absoluta registreringshinder. Den omstdndigheten som
aberopas av EUIPO - att mojligheten att ogiltigforklara ett varumarke efter registreringen av det
bekraftar att lagstiftaren var medveten om den eventualiteten att samtliga relevanta
omstédndigheter, vid tidpunkten fér den forsta provningen av huruvida det foreldg absoluta
registreringshinder, inte nodvandigtvis var kdnda eller faststdllda - innebdr ndmligen inte att
EUIPO, inom ramen f{or ett forfarande for registrering av ett varumairke, kan asidositta den
rattskraft som tillkommer unionsdomstolens bedomning av huruvida ett varumérke ar av
beskrivande karaktdr, i en dom om ogiltigforklaring av ett beslut som antagits av en
overklagandendmnd inom ramen for ett registreringsforfarande.

Av ovan angivna 6verviganden foljer att stora overklagandendmnden asidosatte den rattskraft
som domen om ogiltigforklaring besitter och saledes har brutit mot kraven i artikel 72.6 i
forordning 2017/1001, genom att avsla ansdkan om registrering av det sokta varumérket med
motiveringen att detta varumérke var av beskrivande karaktir i den mening som avses i
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009.

Overklagandet ska saledes vinna bifall savitt avser den andra grunden.

Den fjiirde grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009
Klaganden har gjort gillande att 6verklagandendmnden asidosatte artikel 7.1 b i forordning

nr 207/2009 nér den fann att det sokta varumaérket saknade sarskiljningsformaga med avseende
pa de ifragavarande varorna och tjinsterna. Klaganden har sérskilt anfort att provningen av detta
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varumadrkes sarskiljningsformaga grundar sig pa bedomningar som redan har gjorts inom ramen
for bedomningen av varumaérkets beskrivande karaktér och pa pastaendet att detta varumarke ar
av beskrivande karaktér.

EUIPO har bestritt klagandens argument och har i detta avseende hénvisat till skilen i det
angripna beslutet.

Aven om det antas att ett kinnetecken, som #r foremal foér en ansékan om registrering som
EU-varumairke, av tribunalen - till skillnad fran vad EUIPO har bedémt - inte skulle bedomas
falla in under nagot av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordning
nr 207/2009, skulle tribunalens ogiltigforklaring av beslutet att neka registrering av det sokta
varumérket med nodvéandighet foranleda EUIPO, som ér skyldig att rétta sig efter domslutet och
domskilen i tribunalens dom, att pa nytt ta upp forfarandet for att granska ansokan om
registrering av varumaérket och avsla denna ansokan, om den anser att det aktuella kinnetecknet
faller in under ett annat absolut registreringshinder som avses i den bestimmelsen (se, dom av den
6 oktober 2011, Bang & Olufsen/harmoniseringsbyran (Atergivning av en hogtalare), T-508/08,
EU:T:2011:575, punkt 33 och dir angiven réttspraxis).

Vart och ett av de registreringshinder som riaknas upp i artikel 7.1 i férordning nr 207/2009 ska
namligen tillimpas oberoende av varandra och provas separat (se dom av den 29 april 2004,
Henkel/harmoniseringsbyran, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 45 samt dér
angiven réttspraxis).

Stora 6verklagandendmnden hade saledes, sasom den framholl, fog for att i det angripna beslutet
prova det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, enligt
vilket varumérken som saknar sérskiljningsformaga inte far registreras.

Enligt réttspraxis ska dessa registreringshinder tolkas mot bakgrund av det allménintresse som
ligger bakom vart och ett av dem. Det allménintresse som beaktas vid prévningen av vart och ett
av dessa hinder kan, eller till och med bor, aterspegla olika hidnsynstaganden beroende pa vilket
hinder det giller (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 april 2004,
Henkel/harmoniseringsbyran, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 46).

Ett varumarkes sérskiljningsforméga innebér att detta varumirke gor det mojligt att sékerstélla att
den vara som ar foremal for registreringsansokan hérror fran ett visst foretag och saledes gor det
mojligt att sérskilja denna vara fran andra foretags varor (se dom av den 21 januari 2010,
Audi/harmoniseringsbyran, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 33 och dér angiven réttspraxis).

Det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009 sammanfaller
uppenbarligen med varumirkets grundlidggande funktion som ir att, i friga om en vara eller
tjdnst som kdnnetecknas av varumaérket, garantera konsumenten eller slutanvéindaren varans
eller tjdnstens ursprung, sa att det ar mojligt att utan risk for forvéaxling sérskilja denna vara eller
tjdnst fran andra med ett annat ursprung (se, for ett liknande resonemang, dom av den
29 april 2004, Henkel/harmoniseringsbyran, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258,
punkt 48).

Visserligen saknar de beskrivande kdnnetecken som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009
sarskiljningsformaga, utan att detta paverkar mojligheten att forvirva sarskiljningsférmaga genom
anviandning. Om atminstone en av kidnnetecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de
ifragavarande varorna eller tjinsterna, ska kédnnetecknet vidare enligt réittspraxis anses vara av
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beskrivande karaktdr i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringsbyran/Wrigley, C-191/01 P,
EU:C:2003:579, punkterna 30 och 32).

Denna rittspraxis avseende artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 kan emellertid inte 6verforas
analogt pa tillimpningen av artikel 7.1 b i denna forordning nar det sokta varumairkets
sarskiljningsformaga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009, ifrdgasitts
av andra skal dn dess beskrivande karaktdr (dom av den 3 september 2020, achtung!/EUIPO,
C-214/19 P, €j publicerad, EU:C:2020:632, punkt 36).

I forevarande fall uppgav stora 6verklagandendmnden att den specialiserade omsattningskretsen
uppfattade att det sokta varumairket formedlade ett rent informativt budskap, och inte som ett
kommersiellt kinnetecken for publikationer i klasserna 16 och 41, tjanster inom underhallning,
idrott och kultur samt utbildning och fortbildning, i klass 41, och tjanster pa omradet for
marknadsforing, foretags- och personalradgivning, i klass 35, i vilka det ar fraga om skapande
eller anvandning av personlighetsprofiler pa grundval av det limbiska systemet.

Stora overklagandendmnden tillade att detsamma géllde for fackmén inom omradet kultur, idrott
och underhallning, vilka skulle férutsdtta att de ifragavarande tjansterna helt enkelt beaktade de
senaste upptickterna om olika limbiska profiler och sidledes motsvarade ett mervirde jamfort
med traditionella tjanster av samma slag.

Stora overklagandendmnden bestred dven ett av klagandens argument som hénvisade till domen
av den 5 juli 2012, Deutscher Ring/harmoniseringsbyran (Deutscher  Ring
Sachversicherungs-AG) (T-209/10, ej publicerad, EU:T:2012:347), med motiveringen att det
mal som avgjordes genom den domen avsag andra kdnnetecken samt varor och tjanster och att
det kdnnetecknet skulle uppfattas som en fantasibendmning, medan det sokta kdnnetecknet hade
en klart beskrivande innebord.

Stora 6verklagandendmnden anférde slutligen att den ordfdljd som det sokta varumaérket bestod
av inte inneholl nagon grafisk eller semantisk dndring, pa sa sdtt att det sokta varumaérket,
betraktat i sin helhet, inte hade nagon egenskap som kunde sérskilja dess varor och tjanster fran
andra foretags varor och tjanster.

Tribunalen konstaterar att de skil, som anges ovan i punkterna 70 et 71, genom vilka stora
overklagandendmnden fann att det sokta varumairket skulle uppfattas som ett faktabudskap med
rent informativt syfte, i forekommande fall syftar till att visa att detta varumérke eventuellt ar av
beskrivande karaktér i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009, eftersom
det sokta varumairket i handeln skulle kunna anvéndas for att sérskilt ange de ifragavarande
varornas och tjansternas kvalitet, avsedda déndamal eller andra egenskaper, i den mening som
avses i denna bestammelse.

Stora 6verklagandendmnden erinrade dessutom om att den ansag att det sokta varumaérket hade
en klart beskrivande innebord.

Nar det géller det skdl som aterges ovan i punkt 73 vilar det, & ena sidan, pa stora
overklagandendmndens felaktiga bedomning att det sokta varumairket dr av beskrivande karaktér
i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009. Av det atergivna skélet framgar, a
andra sidan, tillimpningen av ett felaktigt kriterium for att bedoma huruvida det sokta varumarket
kunde registreras. Enligt det tillimpade kriteriet kunde nédmligen ett varumérke uppfylla kraven
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for att registreras om det finns en mérkbar skillnad mellan kédnnetecknet och blotta summan av
dess sammanlagda bestandsdelar. Aven om ett sddant kriterium visserligen innebir att det kan
uteslutas att ett varumérke anvéinds for att beskriva en vara eller en tjénst, kan detta kriterium
emellertid inte ligga till grund fér en beddémning av om ett varumirke kan garantera
konsumenten eller slutanvindaren ursprunget for den vara eller tjanst som kdnnetecknas av
varumadrket.

Av det ovan anforda foljer att stora overklagandendmnden inte har gjort ndgon prévning av det
registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b i féorordning nr 207/2009 oberoende av den
provning som avsag det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i samma férordning.
Stora overklagandendmnden grundade ndmligen sitt resonemang pa antagandet att det sokta
varumadrket dr av beskrivande karaktédr i den mening som avses i den sistndmnda bestdmmelsen,
och har foljaktligen underlatit att beakta det allménintresse som artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009 sarskilt syftar till att beskydda. Stora 6verklagandendmnden har dirigenom gjort sig
skyldig till felaktig rattstillaimpning vid tillimpningen av sistndmnda bestimmelse.

Overklagandet ska siledes vinna bifall svitt avser den fjirde grunden.

Av ovan anforda 6verviganden foljer att det angripna beslutet ska ogiltigforklaras i sin helhet, utan
att det ar nodvandigt att prova den femte och den sjitte grunden avseende asidosittande av
artikel 94.1 i forordning nr 2017/1001 respektive asidosdttande av artikel 96 i namnda
forordning. Det ar inte heller nédvéndigt att prova den tredje grunden avseende asidosittande av
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009, eftersom, sdsom angetts ovan i punkt 53, tribunalens

bedomning av det aktuella varumairkets beskrivande karaktéir i domen om ogiltigférklaring hade
rattskraft i detta avseende.

Riéttegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande rittegdngsdeltagare forpliktas att
ersitta rattegangskostnaderna om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska forpliktas
att ersétta rattegangskostnaderna. EUIPO har tappat malet och ska darfor forpliktas att béara sina
rattegangskostnader och ersitta klagandens rattegangskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (femte avdelningen i utokad sammanséttning)

foljande:
1) Det beslut som meddelades av stora éverklagandenimnden vid Europeiska unionens

immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 2 december 2019 (irende R 1276/2017-QG)

ogiltigforklaras.

2) EUIPO ska ersitta rittegangskostnaderna.

Papasavvas Spielmann Oberg

Spineanu-Matei Mastroianni
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Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 1 september 2021.

Underskrifter
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