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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 16 mars 2022*

"EU-varumiérke — Invindningsférfarande — Ansékan om registrering som EU-varumirke av
figurmérket APE TEES — Aldre nationella icke registrerade figurmérken som aterger en apa —
Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i
forordning (EU) 2017/1001) — Regler for talan om renommésnyltning (action for passing off)
enligt common law — Avtalet om Forenade kungarikets uttrdde ur unionen och Euratom”

I mal T-281/21,
Nowhere Co. Ltd, Tokyo (Japan), foretratt av R. Kunze, avocat,
klagande,

mot

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

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd var
Junguo Ye, Elche (Spanien),
angaende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra 6verklagandenamnd
den 10 februari 2021 (drende R 2474/2017-2) om ett invindningsforfarande mellan Nowhere Co.

och Junguo Ye,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),
sammansatt av ordféranden G. De Baere, samt domarna V. Kreuschitz (referent) och G. Steinfatt,
justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 21 maj 2021,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 30 juli 2021,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av att ingen av parterna en manad efter delgivningen av underréttelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begidran om muntlig férhandling, och av
att tribunalen séledes, med tillimpning av artikel 106.3 i tribunalens rattegangsregler, har beslutat
att avgora malet pa handlingarna,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 30 juni 2015 inkom Junguo Ye med en ansdkan om registrering av EU-varumarke till
Europeiska unionens immaterialraittsmyndighet (EUIPO), enligt radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i andrad lydelse
(ersatt av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumairken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumarket utgors av nedanstaende figurkannetecken:

APE TEES

De varor och tjanster som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 3, 9, 14, 18,25 och 35 i
Nicebverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 234/2015 av den
9 december 2015.

Den 8 mars 2016 framstdllde klaganden Nowhere Co. Ltd, med stod av artikel 41 i férordning

nr 207/2009 (nu artikel 46 i férordning 2017/1001) en invdndning mot registreringen av det sokta
varumadrket for de varor och tjdnster som avses i punkt 3 ovan.
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Invindningen grundade sig bland annat pa foljande tre édldre icke registrerade figurmérken som
anvénds i ndringsverksamhet i bland annat Férenade kungariket:

Till stod for invandningen dberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.4 i férordning
nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i forordning 2017/1001) med avseende pa de éldre icke registrerade
varumaérkena.

Den 20 september 2017 avslog invindningsenheten invindningen.

Den 17 november 2017 overklagade klaganden med stod av artiklarna 66-71 i forordning
2017/1001 invdndningsenhetens beslut vid EUIPO.

Genom beslut av den 8 oktober 2018 (nedan kallat 6verklagandendmndens forsta beslut) avslog
andra overklagandendmnden 6verklagandet.

ECLI:EU:T:2022:139 3
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Genom en handling som ingavs till tribunalens kansli den 7 januari 2019 ingav klaganden ett
overklagande i syfte att overklagandendmndens forsta beslut skulle ogiltigforklaras.

Genom meddelande av den 29 april 2019 underrittade 6verklagandendmndens referent parterna i
forfarandet vid overklagandendmnden om att nimnden hade for avsikt att aterkalla sitt forsta
beslut.

Genom beslut av den 17 juli 2019 (drende R 2474/2017-2 (REV)) aterkallade andra
overklagandendmnden sitt forsta beslut, i enlighet med artikel 103 i féorordning 2017/1001 och
artikel 70 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om
komplettering av forordning 2017/1001 och om upphdvande av delegerad foérordning
(EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1), pa grund av ett uppenbart fel som kunde tillskrivas
EUIPO.

Genom beslut av den 18 december 2019, Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (T-12/19, e€j
publicerat, EU:T:2019:907), konstaterade tribunalen att det inte langre fanns anledning att prova
det o6verklagande av oOverklagandendmndens forsta beslut som klaganden hade ingett till
tribunalens kansli den 7 januari 2019.

Genom beslut av den 10 februari 2021 (nedan kallat det dverklagade beslutet) avslog EUIPO:s
andra overklagandendmnd oOverklagandet. Vad sérskilt giller den invdndning som grundade sig
pa de dldre icke registrerade varumaérkena, ansag 6verklagandendmnden att klaganden, efter det
att Forenade konungariket Storbritannien och Nordirland lamnat Europeiska unionen och efter
utgangen av overgangsperioden den 31 december 2020, inte lingre kunde aberopa regler for
talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law med stéd av Forenade
kungarikets réttsordning enligt artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 (punkterna 24-27 i det
overklagade beslutet).

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

ogiltigforklara det dverklagade beslutet, och

avsld ansokan om registrering av det sokta varumarket,

alternativt aterforvisa drendet till EUIPO for ny prévning, och

forplikta EUIPO att ersétta rattegangskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersdtta EUIPO:s rattegangskostnader.
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Rittslig bedomning

Med beaktande av tidpunkten f6r ingivande av den aktuella registreringsansokan, det vill siga den
30 juni 2015 (se ovan punkt 1), som &r avgorande for faststéllandet av tillimplig materiell ritt,
regleras de faktiska omstédndigheterna i mélet av de materiella bestimmelserna i forordning
nr 207/2009, i deras lydelse fore de éndringar som inférdes genom Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om éandring av foérordning
nr 207/2009 och kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke och om upphdvande av kommissionens
forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21) (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P,
EU:C:2014:305, punkt 12, och dom av den 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P,
EU:C:2020:489, punkt 2 och dér angiven réttspraxis).

Vad giller de materiella bestimmelserna ska det foljaktligen i forevarande fall anses att
overklagandendmndens hénvisningar till forordning 2017/1001 i det overklagade beslutet och
parternas hédnvisningar till samma forordning avser bestimmelser med samma innehall i
forordning nr 207/2009.

Till stod for sitt overklagande har klaganden anfort en enda grund, ndmligen att artikel 8.4 i
forordning nr 207/2009 har ésidosatts.

Det framgar dessutom av punkterna 2 och 7 i 6verklagandet att klaganden endast har ifrdgasatt det
overklagade beslutet i den man overklagandendmnden dérigenom faststillde beslutet att avsla
invindningen — och darefter avslog 6verklagandet — i den del den grundade sig pa de éldre icke
registrerade varumirkena, och detta endast i den man dessa varumirken anvidndes i
ndringsverksamhet i Forenade kungariket.

I punkt 24 i det 6verklagade beslutet fann 6verklagandendmnden namligen att de rattigheter som
kunde innehas i Forenade kungariket inte lingre utgjorde en grund for ett invindningsfoérfarande,
bland annat med stod av artikel 8.4 i férordning nr 207/2009, efter Forenade kungarikets uttrade
ur unionen och efter utgangen av overgangsperioden den 31 december 2020. I punkt 26 i det
overklagade beslutet fann 6verklagandendmnden att klaganden séaledes inte kunde gora gillande
reglerna om talan om renommésnyltning i common law enligt Forenade kungarikets
rattsordning med stod av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009. Det framgar av punkt 27 i det
overklagade beslutet att dverklagandendmnden, vad giller de réttigheter som kan foreligga i
Forenade kungariket och déribland, bland annat de som grundar sig pa dldre icke registrerade
varumérken och artikel 8.4 i forordning nr 207/2009, faststillde beslutet om avslag pa
invdndningen enbart pa den grunden.

Klaganden har gjort gillande att den tidpunkt som &r relevant for att faststidlla huruvida det
foreligger en dldre rattighet som aberopats till stod for en invandning mot registreringen av ett
EU-varumirke ér den tidpunkt da registreringsansokan gavs in. EUIPO anser ddremot att en
sadan dldre réttighet ska foreligga inte bara vid denna tidpunkt, utan dven vid den tidpunkt da
EUIPO meddelar sitt slutliga beslut om invindningen, det vill séga i férevarande fall den dag da
det overklagade beslutet antogs.
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Avtalet om Forenade konungariket Storbritannien och Nordirlands uttrdde ur Europeiska
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 7) (nedan kallat
uttridesavtalet), som ingicks med stod av artikel 50.2 FEU, tradde i kraft den 1 februari 2020 (se
meddelandet om ikrafttrddande av avtalet om Forenade konungariket Storbritannien och
Nordirlands uttrdde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
(EUT L 29, 2020, s. 189). Saledes upphorde unionsrétten att vara tillimplig pa Forenade
kungariket fran och med den dagen (se dven fjarde skilet i uttrddesavtalet). Det framgar
emellertid av artikel 126 jamford med artikel 127.1 forsta meningen i uttrddesavtalet att om inget
annat foreskrivs ska unionsrétten fortsitta att vara tillamplig pa och i Forenade kungariket under
en Overgangsperiod, vilken borjade 16pa den dag da avtalet trddde i kraft och upphorde den
31 december 2020 (nedan kallad 6vergéngsperioden).

Av bestimmelserna i uttrddesavtalet om immateriella réttigheter i avdelning IV i tredje delen
(artiklarna 54—61) framgar emellertid inte vad som géller med avseende pa en invindning som
framstallts innan uttrddesavtalet tradde i kraft pa grundval av en i Forenade kungariket skyddad
dldre réttighet mot registreringen av ett EU-varumaérke, varvid ansékan om registrering av det
varumarket ocksa ingavs innan detta avtal tradde i kraft.

I forevarande fall dr det namligen utrett att ingivandet av ansokan om registrering av det sokta
varumirket (se punkt 1 ovan), ingivandet av invindningen mot registreringen av det sokta
varumaérket (se punkt 5 ovan), invdndningsenhetens beslut om avslag pa den invindningen (se
punkt 8 ovan), dverklagandendmndens forsta beslut (se punkt 10 ovan), 6verklagandendmndens
beslut att aterkalla det beslutet (se punkt 13 ovan) och beslutet att det inte lingre fanns nagon
anledning att préva klagandens overklagande av oOverklagandendmndens forsta beslut (se
punkt 14 ovan) dgde rum innan uttrddesavtalet tradde i kraft och med andra ord under alla
omstdndigheter innan 6vergangsperioden 16pte ut.

En genomgang av handlingarna i drendet vid EUIPO visar att de inte innehaller ndgon handling
fran den period pa ndstan 18 manader som forflot mellan den 22 augusti 2019 da parterna i
forfarandet vid 6verklagandendmnden delgavs beslutet om aterkallelse och antagandet av det
overklagade beslutet den 10 februari 2021. Det framgar saledes att den enda relevanta
omstiandigheten for forevarande mal som agt rum efter det att uttrddesavtalet tradde i kraft och
efter det att 6vergangsperioden 16pte ut dr det 6verklagade beslutet.

I likhet med domstolens praxis av vilken det foljer att det &r tidpunkten for ingivandet av ansékan
om registrering av det varumérke mot vilken en invindning har framstéllts som &r avgérande for
faststillelsen av vilken materiell ratt som ar tillimplig (se punkt 18 ovan), foljer det av numera fast
rattspraxis att fragan om huruvida det foreligger ett relativt registreringshinder ska beddmas
utifrdn situationen vid tidpunkten for ingivandet av ansdkan om registrering av det
EU-varumirke mot vilken invindningen har framstéllts (dom av den 30 januari 2020, Grupo
Textil Brownie/EUIPO - The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22,
punkt 19; dom av den 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO - Weinstein (MUSIKISS),
T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 34; dom av den 1 september 2021, Sony Interactive
Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING), T-463/20, ej publicerad, 6verklagad till
domstolen, EU:T:2021:530, punkt 118, och av den 1 december 2021, Inditex/EUIPO - Ffauf Italia
(ZARA), T-467/20, ej publicerad, EU:T:2021:842, punkt 58).

Den omsténdigheten att det dldre varumarket kan forlora sin stédllning som ett i en medlemsstat

registrerat varumarke vid en senare tidpunkt én den tidpunkt da ansékan om registrering av det
EU-varumairke mot vilken invindningen har framstallts har getts in, bland annat till f6ljd av den

6 ECLL:EU:T:2022:139



30

31

32

33

34

35

36

Dom Av DEN 16. 03. 2021 — MAL T-281/21
Nownere/EUIPO — Y (APE TEES)

berérda medlemsstatens eventuella uttrdde ur unionen, saknar i princip betydelse f6r provningen
av denna invidndning (dom av den 30 januari 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punkt 19;
dom av den 23 september 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punkt 35, och dom av den
1 december 2021, ZARA, T-467/20, ej publicerad, EU:T:2021:842, punkt 59).

Att en invindning med stod av artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 grundar sig pa éldre icke
registrerade varumirken som anvints i naringsverksamhet i Forenade kungariket och pa den i
Forenade kungarikets rittsordning foreskrivna rdtt som roér renommésnyltning saknar
foljaktligen betydelse for en invindning mot en ansdkan om registrering av ett EU-varumairke
som getts in fore ikrafttradandet av uttrddesavtalet och utgédngen av 6vergéngsperioden (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 1 september 2021, GT Racing, T-463/20, ej publicerad,
overklagad till domstolen, EU:T:2021:530, punkterna 119 och 120).

Eftersom ansdkan om registrering av det sokta varumairket ldimnades in fore 6vergangsperiodens
utgéng, och till och med fore uttridesavtalets ikrafttriadande (se punkterna 1 och 26 ovan),
konstaterar tribunalen att de éldre icke registrerade varumairkena, i den mén de anvénts i
ndringsverksamhet i Forenade kungariket, i princip kunde utgéra grund for att framstélla en
invindning i forevarande fall. S&som klaganden med rdtta har anfért borde
overklagandendmnden saledes ha beaktat detta vid sin bedomning, vilket den emellertid underlat
att gora enbart pa grund av att 6vergangsperioden hade 16pt ut vid tidpunkten for antagandet av
det 6verklagade beslutet (se punkt 22 ovan).

I forevarande fall foranleder inte de argument som anforts av EUIPO nagon annan beddmning.

EUIPO har for det forsta gjort gillande att man i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 anvénder
presens for att faststilla inte bara kravet pa att det ska foreligga en dldre rattighet (artikel 8.4 a i
niamnda forordning), utan éven kravet pa att kidnnetecknet "ger” innehavaren ritt att "forbjuda”
anviandning av ett yngre varumaérke (artikel 8.4 b i samma férordning).

I motsats till vad EUIPO har gjort gillande gor blott anviandningen av presens indikativ i en
bestdmmelse det inte mojligt att dra nagon slutsats betrdffande dess tolkning. Vad géller
ordalydelsen i artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 ska det papekas att denna bestaimmelse inleds
med orden ”[e]fter invindning fran innehavaren av ett icke registrerat varumarke”. Det kan
saledes inte uteslutas att de presensformer som senare anviands i denna bestimmelse snarare
hanfor sig till den tidpunkt da invdndningen framstilldes och inte till den tidpunkt da det
overklagade beslutet antogs.

For det andra har EUIPO insisterat pa att det enligt regel 19 d i kommissionens férordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomfoérande av radets férordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumirke (EGT L 303, 1995, s. 1) krdvs att den invdndande parten ska ligga fram
bevis pa dess forvirv, fortsatta forekomst och omfattningen av skyddet for den éldre réttigheten, i
den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 207/2009, och att det av regel 20.1 i férordning
nr 2868/95 foljer att om detta krav inte uppfylls ska invdndningen avslas som ogrundad.
Tribunalen papekar hérvidlag att dessa forfaranderegler i forordning nr 2868/95 r tillampliga i
forevarande fall enligt artikel 80 och artikel 82.2 b i férordning nr 2018/625.

Det framgar emellertid av ordalydelsen i regel 20.1 i forordning nr 2868/95 att bevis pa forekomst,

giltighet och omfattning av skyddet for den éldre réttigheten ska ldggas fram innan den tidsfrist
l16per ut som avses i regel 19.1 i ndimnda férordning. Det framgar av handlingarna i drendet vid
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EUIPO att denna tidsfrist i forevarande fall faststélldes till den 2 augusti 2016 och forlingdes en
enda gang till och med den 2 oktober 2016, med andra ord till en tidpunkt langt fore
uttradesavtalets ikrafttradande och 6vergéngsperiodens utgang.

Tribunalen konstaterar siledes att EUIPO:s uppfattning att den relevanta tidpunkten for
bedomningen av om det foreligger dldre réttigheter i forevarande fall &r den dag da det
overklagade beslutet antogs inte dr forenlig med de bestimmelser i forordning nr 2868/95 som
den myndigheten har &beropat.

I den man EUIPO har hénvisat till den omstidndigheten att en invindning som grundar sig pa ett
dldre varumairke enligt artikel 42.2 och 42.3 i forordning nr 207/2009 ska avslas om den
invindande parten inte verkligen har anvént detta varumairke, ska det for det tredje papekas att
provningen av en invidndning inte systematiskt innebédr en provning av huruvida det ildre
varumadrket verkligen har anvénts. Det framgar namligen otvetydigt av artikel 42.2 i férordning
nr 207/2009, till vilken artikel 42.3 i samma forordning hénvisar, att det endast ar pa begéran av
sokanden som den invindande parten ska visa att det dldre varumérke som aberopats till stod for
invindningen verkligen har anvants. EUIPO kan inte prova denna aspekt pa eget initiativ.

Det kan under alla omstandigheter konstateras att artikel 42.2 i férordning nr 207/2009, i dess
lydelse som ér tillamplig i forevarande fall (se punkt 18 ovan), hanfor sig till de fem &r som
foregar dagen for offentliggdrandet av ansokan om registrering av EU-varumadrke, och inte till
den tidsperiod som avslutas vid den tidpunkt dd& EUIPO meddelar sitt slutliga beslut med
avseende pa invdandningen. Denna bestimmelse utgor sdledes inte heller stod for EUIPO:s
uppfattning att det &r sistnamnda tidpunkt som ar relevant.

Vad for det fjarde betriffar de olika hdanvisningar som gjorts till bestimmelser och réttspraxis som
ror ansokningar om ogiltighetsforklaring, har tribunalen redan slagit fast att sadana bestimmelser
och sddan réttspraxis inte med nodvandighet ér relevanta inom ramen for en tvist som ror ett
invdndningsforfarande (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, Abresham
Super Basmati Selaa Grade One World’s Best, T-342/20, 6verklagad, EU:T:2021:651, punkt 22).

Da EUIPO anser att det fran och med 6vergangsperiodens utgang inte kan uppkomma nagon
motsdttning mellan det sokta varumairket och de icke registrerade dldre varumérkena, i den man
dessa anvédnds i ndringsverksamhet i Forenade kungariket, har den myndigheten for det femte
bortsett fran den omstdndigheten att det sokta varumarket, i enlighet med artikel 51 i férordning
2017/1001, registreras om en framstdlld invindning har avskrivits bland annat genom avslag. Det
framgar uttryckligen av artikel 52 i forordning 2017/1001 att registreringen ska gélla fran och med
den dag da ansokan ldmnas in och inte forst frdn och med den dag da en eventuell invindning
slutgiltigt avslas.

Harav foljer att 4&ven om det skulle medges att en motsittning mellan de aktuella varumaérkena inte
langre kan uppsta efter overgangsperiodens utgang, skulle en sddan motsattning, for det fall det
sokta varumirket registrerades, anda ha kunnat foreligga under perioden mellan dagen for
ingivandet av ans6kan om registrering av EU-varumirket och utgangen av 6vergangsperioden,
det vill sdga i forevarande fall perioden frin den 30 juni 2015 (se punkt 1 ovan) till den
31 december 2020 (se punkt 24 ovan), det vill sdga en period pa fem och ett halvt ar. Det &r svart
att forsta varfor klaganden skulle nekas skydd for sina éldre icke registrerade varumirken som
anvédnds i naringsverksamhet i Forenade kungariket &ven under denna period, bland annat vad
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giller den potentiella anvdndningen av det sokta varumaérket, som klaganden anser star i strid med
de forstndmnda varumairkena. Det ska siledes dven medges att klaganden har ett beréttigat
intresse av att na framgang med sin invindning med avseende pa denna period.

Déaremot hade motparten i forfarandet vid 6verklagandendmnden kunnat ldmna in en ny ansékan
om registrering av det sokta varumdrket redan vid utgadngen av 6vergingsperioden. En sddan
ansOkan skulle under alla omstédndigheter inte lingre ha statt i strid med de aldre icke
registrerade varumairkena i den méan de hade anvénts i naringsverksamhet i Forenade kungariket.

For det sjatte underkénner tribunalen dven EUIPO:s argument att klaganden, med tillimpning av
artikel 139 i forordning 2017/1001, skulle kunna omvandla sin ansokan om registrering av
EU-varumirke till ansokningar om registrering av nationella varumirken i samtliga
medlemsstater i unionen, bland annat om forstndimnda ansdkan avslas pa grundval av
invdndningen i fraga, samtidigt som ansokningsdagen forblir densamma. Enligt EUIPO kan den
som ansoker om registrering séledes erhalla skydd for samma varumirke inom samma
geografiska omrade pa ett omstdndligt och kostsamt sitt, samtidigt som hindret for registrering
inte ldngre foreligger i unionen.

Dessa dverviganden éger i princip samma giltighet for alla invéindningsforfaranden (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2021, Abresham Super Basmati Selaa Grade One
World’s Best, T-342/20, overklagad, EU:T:2021:651, punkt 26). Vidare, med hénsyn till att
EUIPO sjédlv med rétta har understrukit att det av artikel 139.3 i férordning 2017/1001 foljer att
for den ansdkan om registrering av nationellt varumérke som é&r resultatet av en omvandling av
en ansokan om registrering av EU-varumairke, ska i den berérda medlemsstaten dagen for
sistndmnda ansokan gilla, konstaterar tribunalen pa nytt att det siledes skulle ha kunnat
foreligga en motsittning under tidsperioden mellan dagen for ingivandet av ansdkan om
registrering av EU-varumarket och utgangen av 6vergéngsperioden (se punkt 42 ovan).

Inget av EUIPO:s argument kan saledes utgora stod for dess standpunkt att tidpunkten for
antagandet av det overklagade beslutet, som i forevarande fall var den enda omstindighet som
hade intréffat efter 6vergangsperiodens utgéng, var den relevanta tidpunkten vid avgoérandet av
forevarande tvist. Overklagandet ska siledes bifallas savitt avser den enda grunden och det
overklagade beslutet ska ogiltigforklaras, i enlighet med klagandens forsta yrkande.

Klaganden har genom sitt andra yrkande begirt att tribunalen ska avsla ansdkan om registrering
av det sokta varumarket, vilket ska forstas som ett yrkande om att tribunalen ska anta det beslut
som EUIPO, enligt klaganden, borde ha fattat och, f6ljaktligen, som en begiran om dndring enligt
artikel 72.3 i férordning 2017/1001. Tribunalens behorighet att dndra 6verklagandendmndens
beslut innebir inte att den far ersdtta 6verklagandendmndens bedomning med sin egen. Inte
heller far tribunalen géra bedomningar i fragor dér 6verklagandendmnden dnnu inte uttalat sig.
Tribunalens behorighet att dndra beslut ska saledes utovas i de fall dir tribunalen, efter att ha
provat o6verklagandendmndens bedomning, pa grundval av fastlagda rattsliga och faktiska
omstiandigheter kan faststilla det beslut som 6verklagandendamnden var skyldig att fatta (dom av
den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).

I forevarande fall har overklagandenimnden emellertid endast fornekat att de dldre icke
registrerade varumarkena ar relevanta i den man de har anvénts i naringsverksamhet i Forenade
kungariket (se punkterna 22 och 31 ovan). Overklagandenimnden gjorde inte ndgon bedémning
av huruvida den grund f6r invindning som féreskrivs i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009,
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vilken avsag dessa varumaérken, var vilgrundad. Det ankommer dérfor inte pa tribunalen att gora
en sadan beddmning inom ramen for provningen av ett yrkande om dndring av namnda beslut.
Klagandens andra yrkande ska saledes ogillas.

Efter ett Overklagande till unionsdomstolen av ett beslut fran en av EUIPO:s
overklagandendmnder ar EUIPO dessutom, enligt artikel 72.6 i forordning 2017/1001, skyldig att
vidta de atgdrder som krévs for att f6lja unionsdomstolens dom. Det ankommer saledes pa EUIPO
att rdtta sig efter domslutet och domskilen i unionsdomstolens domar (se dom av den
31 januari 2019, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR), T-215/17, ej publicerad,
EU:T:2019:45, punkt 81 och dar angiven rittspraxis). I den man klaganden genom sitt tredje
yrkande och i andra hand har yrkat att tribunalen ska aterforvisa malet till EUIPO for ny
provning, konstaterar tribunalen att ett sidant yrkande inte har nagot eget foremal, eftersom det
endast dr en foljd av det forsta yrkandet om ogiltigforklaring av det 6verklagade beslutet.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens rdttegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska ersitta
rattegangskostnaderna. Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat maélet, ska klagandens yrkande
bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som meddelades av andra 6verklagandeniamnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 10 februari 2021 (drende R 2474/2017-2)
ogiltigforklaras.

2) Overklagandet ogillas i 6vrigt.

3) EUIPO ska ersitta rittegangskostnaderna.

De Baere Kreuschitz Steinfatt

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 16 mars 2022.

Underskrifter
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