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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen)

den 13 oktober 2021 *

"EU-varumérke — Invdndningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumairke av ett
figurmérke som aterger en pil med vinge — Det dldre EU-figurmarket som aterger en pil med
vinge — Relativt registreringshinder — Delvist avslag pa invindningen —
Invindningens omfattning har i samband med 6verklagandet till 6verklagandendmnden
begrinsats — Delvist dterkallande av invindningen — Grund som har provats pa eget initiativ av
overklagandendimnden — Forbud mot att doma utéver vad som har yrkats av parterna (ultra
petita)”

I mal T-712/20,
Skoda Investment a.s., Plzen (Tjeckien), foretritt av advokaten L. Lorenc,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av D. G4ja, i egenskap av
ombud,

motpart,

varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen,
var

Skoda Auto a.s., Mlada Boleslav (Tjeckien), foretritt av J. Fesenmair, avocat,
angdende ett 6verklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde éverklagandenimnd
den 6 oktober 2020 (drende R 284/2020-4) om ett invindningsforfarande mellan Skoda

Investment och Skoda Auto,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen),
sammansatt av ordforanden A. Kornezov samt domarna G. Hesse och D. Petrlik (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 3 december 2020,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 2 februari 2021,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
10 februari 2021,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten, Skoda Auto a.s., ingav den 26 november 2018 en ansékan om registrering av EU-
varumirke till Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) i enlighet med
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-
varumédrken (EUT L 154, 2017, s. 1), tillsammans med ett yrkande om prioritet for
registreringsansokan nr 88468 avseende ett libanesiskt varumarke, vilken ingavs den 30 maj 2018
(nedan kallad ansokan om registrering av det libanesiska varumairket).

Det sokta varumairket utgors av nedanstaende figurkdannetecken:

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 12 och 36-39 i
Nicedverenskommelsen om internationell Kklassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarar ett stort
antal varor och tjénster.

Ansokan om registrering av det libanesiska varumairket avser ett figurkdnnetecken som ér
identiskt med det som anges i punkt 2 ovan och avser varor och tjanster som omfattas av klasserna
9, 12 och 36-39.

Registreringsansokan offentliggjordes i Tidningen om EU-varumdrken nr 2019/031 av den
14 februari 2019.

Klaganden, Skoda Investment a.s., framstillde den 13 maj 2019, med stod av artikel 46 i

forordning 2017/1001, en invdndning mot registrering av det sokta varumaérket for det stora antal
varor och tjanster som avses i punkt 3 ovan.
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Invindningen grundade sig pa en ansokan om registrering av EU-varumérke som ingavs den
27 augusti 2018, tillsammans med ett yrkande om prioritet for registreringsansékan nr 550086
avseende ett tjeckiskt varumirke, vilken ingavs den 24 augusti 2018. Niémnda
registreringsansokningar avsag varor och tjanster som omfattas av klasserna 9, 12 och 36-39 och
avsag nedanstaende figurkédnnetecken:

Till stod for inviandningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 aoch 8.1 b i
forordning 2017/1001.

Den 14 juni 2019 meddelade EUIPO klaganden att det framgick av prévningen av invdndningen
att den skulle avvisas enligt artikel 52 och 5.3 i kommissionens delegerade forordning
(EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av foérordning 2017/1001 och om
upphévande av delegerad forordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).

Efter att ha mottagit klagandens yttrande avvisade invdndningsenheten invindningen genom
beslut av den 9 december 2019. Invdndningsenheten péapekade att det sokta varumirket
grundade sig pa yrkandet om prioritet for ansokan om registrering av det libanesiska varumarket,
vilken hade ingetts tidigare én den registreringsansokan som klagandens yrkande om prioritet
avsag. Invindningsenheten ansag vidare att samtliga villkor som foreskrivs i artikel 34 i férordning
2017/1001 for ett yrkande om prioritet for ansékan om registrering av det libanesiska varumarket
var uppfyllda.

Den 6 februari 2020 6verklagade klaganden, med stod av artiklarna 6671 i férordning 2017/1001,
invindningsenhetens beslut till EUIPO.

Den 27 april 2020 ingav klaganden en inlaga till EUIPO med grunderna for 6éverklagandet, i vilken
klaganden gjorde gillande att invdndningsenhetens beslut var felaktigt, eftersom
invindningsenheten, i strid med artikel 34.1 i forordning 2017/1001, inte hade iakttagit kravet pa
att de varor och tjanster som avses i ans6kan om registrering av EU-varumairke ska vara identiska
med de varor och tjanster som omfattas av det varumérke som ligger till grund for ratten till
prioritet. Klaganden medgav att ett stort antal av de varor och tjanster som omfattas av det sokta
varumadrket antingen &r identiska med eller ingar bland de varor och tjanster som avses i ansokan
om registrering av det libanesiska varumairket. Klaganden ansdg ddremot att vissa varor och
tjdnster i klasserna 9, 38 och 39, som omfattas av det sokta varumirket, ndmligen
“informationsutrustning; utrustning for navigering, kontroll, sparning, malriktning och
kartografi; programvara for navigering” i klass 9, “elektroniska datakommunikationer;
tillhandahallande av elektroniska kommunikationstjanster” i klass 38, och ”“anordnande av
utflykter; formedling av transporttjanster” i klass 39, varken var identiska med eller ingick bland
de varor och tjdnster som avses i ansdokan om registrering av det libanesiska varumarket.
Klaganden ansag dérfor att det sokta varumarket inte kunde komma att omfattas av yrkandet om
prioritet for dessa varor och tjinster i klasserna 9, 38 och 39. Klaganden yrkade dérfor i samma
inlaga att invdndningsenhetens beslut delvis skulle ogiltigforklaras i den del det endast avsag
dessa varor och tjanster.
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Genom beslut av den 6 oktober 2020 (nedan kallat det 6verklagade beslutet) upphivde EUIPO:s
fjarde overklagandendamnd delvis invindningsenhetens beslut i den del invindningsenheten hade
avvisat invindningen med avseende pa de varor och tjanster i klasserna 9, 38 och 39, som anges i
punkt 12 ovan, och aterforvisade drendet till invindningsenheten for vidare prévning av dessa
varor och tjianster. Overklagandenimnden konstaterade att invindningen uppfyllde samtliga
sakprovningsforutsdttningar som anges i artikel 2 i delegerad féorordning 2018/625, vilket innebar
att invindningen kunde tas upp till sakprévning.

Rittegangsdeltagarnas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

upphéva invindningsenhetens beslut,

aterforvisa drendet till invindningsenheten for provning av samtliga varor och tjanster som
omfattas av det sokta varumarket, och

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

— forplikta klaganden att ersétta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

I punkt 15 i det overklagade beslutet konstaterade &verklagandendmnden att klaganden i sin
inlaga med grunderna for 6verklagandet hade begrinsat omfattningen av 6verklagandet genom
att yrka dels att invdndningsenhetens beslut skulle upphévas i den del invandningsenheten hade
avslagit invindningen avseende de varor och tjinster i klasserna 9, 38 och 39 som anges i
punkt 12 ovan, dels att invindningsforfarandet avseende dessa varor och tjinster skulle
aterupptas. Overklagandenimnden drog dirav slutsatsen att klaganden hade Aaterkallat
overklagandet vad géller de ovriga varor och tjanster som omfattas av det sokta varumairket. I
punkt 16 i det overklagade beslutet fann overklagandendmnden att den delvisa aterkallelsen
medforde att de varor och tjanster som inte ndmnts i inlagan med grunderna fér 6verklagandet
inte lingre omfattades av invindningsforfarandet och att avslaget pa invindningen hade vunnit
laga kraft i forhallande till dem.

Klaganden har gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig rattstillaimpning nér den
faststéllde rattsverkningarna av den rattsstridighet i forfarandet som invindningsenhetens beslut
ar behiftat med, det vill siga konstaterandet att invdndningen inte kunde tas upp till sakprévning.
En sadan rattsstridighet utgor ett asidosédttande av visentliga formforeskrifter som ska provas pa
eget initiativ och som borde ha lett till att dverklagandendmnden pa eget initiativ upphévde
ndamnda beslut i dess helhet, sa att samtliga verkningar for parterna helt och héllet undanrojs fran
rattsordningen.
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Klaganden har dessutom gjort gillande att den, ndr den avgrinsade omfattningen av
overklagandet till EUIPO, hade fullt fortroende for att invindningsenhetens beslut formellt sett
var korrekt. Klaganden anser sig saledes ha ritt att aberopa principen om skydd for beréttigade
forvantningar i fraga om invindningsenhetens behorighet att prova fragan om huruvida yrkandet
om prioritet for det sokta varumaérket i det inledande skedet av invindningsforfarandet var giltigt.
Klaganden har havdat att motiveringen i ndmnda beslut gav intryck av att beslutet var korrekt i
processuellt hinseende, eftersom den rattsstridighet som 6verklagandenamnden konstaterade
inte var uppenbar i den mening som avses i rattspraxis. Klaganden har vidare gjort géllande att
detta dr skilet till att den uteslutande har inriktat sig pa sakfragan och féljaktligen pa de varor
och tjdnster som avses i nimnda registreringsansokan, vilka varken var identiska med eller ingick
i de varor och tjanster som avses i ansokan om registrering av det libanesiska varumarket.

EUIPO och intervenienten anser att klagandens argument inte kan godtas.

Tribunalen konstaterar inledningsvis att det ar ostridigt att klaganden i sin inlaga med grunderna
for overklagandet endast yrkade delvis ogiltigférklaring av invdndningsenhetens beslut i den del
invdndningsenheten hade avslagit invindningen avseende de varor och tjanster i klasserna 9, 38
och 39 som anges i punkt 12 ovan.

Det foljer vidare av artikel 95.1 i férordning 2017/1001 att 6verklagandendmndens provning av
overklagandet i sak dr begrénsad till vad parterna aberopat och yrkat. Det framgar vidare av
artikel 47.5 forsta meningen i ndmnda forordning att om prévningen av invindningen visar att
varumadrket inte kan registreras for vissa eller samtliga av de varor eller tjanster for vilka ansdkan
om EU-varumirke har gjorts, ska ansokan avslas savitt avser dessa varor eller tjanster. I
artikel 21.1 e i delegerad forordning 2018/625 preciseras dessutom att ett 6verklagande som
lamnas in i enlighet med artikel 68.1 i férordning 2017/1001, nér det 6verklagade beslutet endast
ifragasatts delvis, ska innehélla en tydlig och otvetydig angivelse av de varor eller tjinster som
overklagandet géller.

Det framgar av de ovanndmnda bestammelserna (punkt 21), jaimforda med artikel 71.1 forsta
meningen i férordning 2017/1001, att dverklagandendmnden, inom ramen for ett 6verklagande
som ror ett relativt registreringshinder for ett varumirke och som riktas mot ett beslut av
invindningsenheten, inte far avgora drendet pa ett siatt som gar utover foremalet for
overklagandet. Overklagandenimnden kan siledes endast ogiltigférklara ett sddant beslut inom
ramen for de yrkanden som en klagande har framstillt i 6verklagandet av det sistnamnda beslutet
eller, i forekommande fall, som motparten har framstéllt i sitt yttrande 6ver 6verklagandet (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Gagliardi/harmoniseringskontoret —
Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANU MANU MANU), T-392/04, ej publicerad,
EU:T:2006:400, punkt 45, och dom av den 19 september 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO —
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Eddy’s Snackcompany), T-652/17, ej publicerad,
EU:T:2018:564, punkt 20).

Enligt EU-domstolen innebar for oOvrigt den ordning som giller for sddana mal vid
unionsdomstolen som ror réttsakters lagenlighet att det dr parterna som har initiativet i
processen och som avgrénsar saken i malet, bland annat genom att i sina yrkanden ange den
rattsakt, eller den del av en réttsakt, som de vill att unionsdomstolen ska prova (dom av den
14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punkt 87).
Tribunalen anser att dessa principer i tillimpliga delar &r tillampliga pd Overklaganden till
overklagandendmnderna i ett forfarande som ror relativa registreringshinder for ett varumarke.
Sasom framgar av de bestimmelser som anges i punkt 21 ovan och av den rittspraxis som det
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erinrats om i punkt 22 ovan, kan dverklagandendmnderna — i likhet med den behorighet som
unionsdomstolen har i samband med den ordning som giller for sidana mal som ror rattsakters
lagenlighet — i ett invdndningsforfarande endast ogiltigforklara invindningsenhetens beslut inom
ramen for de yrkanden som en klagande har framstillt i 6verklagandet av sistndmnda beslut.

Slutligen dr det riktigt att overklagandendmnden i forfaranden mellan parter (inter partes), i
enlighet med artikel 27.2 i delegerad forordning 2018/625, pa eget initiativ ska prova de grunder
som ror réttsfragor som inte har tagits upp av parterna, men som ror vasentliga formkrav. Bland
dessa formkrav aterfinns sérskilt regler fér upptagande till sakprovning av en invindning mot
registrering av ett EU-varumarke.

Overklagandenimndens behorighet att gora detta innebir emellertid inte pa nagot sitt att den ar
behorig att pa eget initiativ dndra de yrkanden som en klagande har framstallt i ett 6verklagande
till den, eftersom ett sddant agerande skulle innebara att skillnaden mellan grunder och yrkanden
i ett overklagande inte beaktas. Det dr ndmligen sé att &ven om grunderna utgor det nédvindiga
stodet for yrkandena i ett 6verklagande, sa ar grunder nodvandigtvis nagot annat dn yrkanden,
och det dr yrkandena som avgrénsar ett sidant overklagande (se, for ett liknande resonemang och
analogt, dom av den 14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-122/16 P,
EU:C:2017:861, punkt 89).

Det betyder saledes att dven om det forvisso ér sa att dverklagandendmnden inte gér utanfor
ramen for den tvist som den har att prova, och inte pa nagot sitt asidositter forfarandereglerna
avseende framstéllningen av foremalet for overklagandet, genom att pa eget initiativ prova en
grund avseende visentliga formkrav som, i princip, inte har dberopats av parterna, forhaller det
sig dock pa ett annat sdtt om Overklagandendmnden, efter att ha provat det beslut som har
overklagats, forordnar, med stdd av en sddan provning pa eget initiativ, om en ogiltigférklaring
som gar langre &n vad som begirts i de yrkanden som framstéllts i vederborlig ordning, med
motiveringen att det dr nodvindigt med en siddan ogiltigforklaring for att avhjdlpa den
rattsstridighet som pa eget initiativ har konstaterats vid nimnda provning (se, for ett liknande
resonemang och analogt, dom av den 14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-
122/16 P, EU:C:2017:861, punkt 90).

Under dessa omstdndigheter har klaganden inte fog for att hdavda att 6verklagandendmnden borde
ha ogiltigforklarat invindningsenhetens beslut i dess helhet, eftersom detta skulle ha lett till att
overklagandendmnden hade avgjort drendet pa ett sitt som gér utover foremalet for
overklagandet sasom det definierats av klaganden.

Vad giller klagandens argument om att principen om skydd for berdttigade forvantningar har
asidosatts ska det erinras om att réitten att aberopa ndmnda princip tillkommer varje enskild
person hos vilken en forvaltningsmyndighet har viackt grundade forhoppningar genom att ge
vederborande tydliga forsikringar (se dom av den 21 februari 2018, Kreuzmayr, C-628/16,
EU:C:2018:84, punkt 46 och dir angiven réttspraxis).

I forevarande fall kan klagandens pastddda overtygelse om att invindningsenhetens beslut
uppfyllde forfarandereglerna, trots det forfarandefel som invdndningsenheten gjort, inte vicka
grundade forhoppningar hos klaganden om att beslutet formellt sett var korrekt. Sa linge ett
sadant beslut inte har vunnit laga kraft kan ndmligen dess giltighet provas av
overklagandendmnden om det oOverklagas, vilket for Ovrigt har skett i forevarande fall.
Overklagandenimndens roll dr nimligen att ritta till sdidana férfarandefel och, foljaktligen, att
eventuellt ogiltigforklara ett beslut som ar behaftat med ett sddant fel.
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Av det ovan anforda foljer att forevarande 6verklagande ska ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens réittegangsregler ska tappande réttegangsdeltagare forpliktas att
ersitta riattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. I forevarande fall har klaganden tappat malet,
och EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna for forevarande forfarande. Klaganden ska déarfor béara sina
rattegangskostnader och ersitta de kostnader som uppkommit for EUIPO och intervenienten i
forevarande forfarande.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.
2) Skoda Investment a.s. ska bira sina rittegangskostnader och ersitta de kostnader som

uppkommit for Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) och Skoda
Auto a.s. i forfarandet vid tribunalen.

Kornezov Hesse Petrlik

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 13 oktober 2021.

Underskrifter
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