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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (forsta avdelningen)

den 18 oktober 2016*

"EU-varumiérke — Ansokan om registrering som EU-varumairke av ordméarket BRAUWELT —
Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktiar — Sarskiljningsformaga saknas — Artikel 7.1 b
och c i férordning (EG) nr 207/2009 — Sarskiljningsférmaga som forvarvats till f6ljd av anvdndning —
Artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 — Rétten att yttra sig — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i
forordning nr 207/2009”

I mal T-56/15,

Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG, Niirnberg (Tyskland), foretritt av
advokaten M. Hofler,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretrddd av A. Schifko, i egenskap av
ombud,

motpart,
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde overklagandendamnd den
4 december 2014 (drende R 1121/2014-4) om en ansokan om registrering av ordmérket BRAUWELT
som EU-varumairke,
meddelar

TRIBUNALEN (forsta avdelningen)

sammansatt, vid overlaggningen, av ordféranden H. Kanninen samt domarna I. Pelikdnova (referent)
och E. Buttigieg,

justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 2 februari 2015,
med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 21 april 2015,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 6 juli 2015,

* Rattegangssprak: tyska.
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med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrittelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begéran om muntlig forhandling, och av att
tribunalen saledes, pa grundval av referentens rapport och med tillimpning av artikel 106.3 i
tribunalens rattegangsregler, har beslutat att avgora mélet pa handlingarna,

foljande

Dom

Tvistens bakgrund

Klaganden, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG, ingav den 2 augusti 2013 en
ansokan om registrering av EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet
(EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Det sokta EU-varumaérket utgors av ordkannetecknet BRAUWELT.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 16, 32, 35, 38, 41, 42
och 43 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med &éndringar och tillagg, och motsvarar for var och en
av dessa klasser foljande beskrivning:

Klass 9: ”Dataprogram och datorer, i synnerhet tillimpningsprogram (applikationer for
nedladdning), lagringsmedia (registrerade eller inte),

Klass 16: "Trycksaker, tidskrifter, kataloger, bocker, dven i form av l6sbladssystem”,
Klass 32: "Ol, humleextrakt for 6ltillverkning”,

Klass 35: "Anordnande av missor och utstdllningar inom bryggeri, drycker och livsmedel i
ekonomiskt syfte och marknadsforingssyfte, dokumentationstjanster for ekonomiska adndamal,
riktad marknadsforing, insamling och tillgédngliggorande av material fran internet, det vill siga
uppgifter for marknadsforing och distribution, anordnande och genomférande av maéssor, dven i
digital form”,

Klass 38: "Tillhandahéllande av tillgang till uppgifter pa internet, tillgang till dataprogram och
applikationer (dataapplikationer) pa internet, tillhandahallande av tillgang till internetportaler for
tredje man, tillhandahédllande av tillgang till uppgifter pa internet, tillgang till databaser,
tillhandahallande av tillgang till program, sammanstillning, tillhandahallande och sdndning av
meddelanden péa internet, uppgifter, bilder, ljudfiler eller bildfiler pa internet, elektroniska
skylttjanster”,

Klass 41: "Anordnande och genomférande av seminarium och workshops, dven i digital form,
idrotts- och kulturaktiviteter, anordnande och genomférande av musikaliska, kulturella, turistiska
eller andra rekreationsforestéllningar, information om underhallningsforestillningar och
rekreationsforestéllningar, utbildning, underhallning, utgivningsverksambhet, sarskilt
online-publicering av bocker och tidskrifter liksom textredigering, online-marknadsféring, sarskilt
inom livsmedel och dryck (livsmedelsutbildning)”,
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— Klass 42: ”Utformning och utveckling av dataprogram, sérskilt tillimpningsapplikationer,
tillgdngliggérande pa olika plattformar pa internet, tillhandahallande av en plattform for e-handel
pé internet”,

— Klass 43: "Restaurangtjanster”.

Genom beslut av den 14 mars 2014 avslog granskaren ansokan om registrering for samtliga berérda
varor och tjinster, eftersom det sokta varumidrket var beskrivande i den mening som avses i
artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 och saknade sirskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i samma forordning.

Den 24 april 2014 6verklagade klaganden granskarens beslut till EUIPO med stod av artiklarna 58—-64 i
férordning nr 207/2009.

EUIPO:s fjarde overklagandenimnd avslog klagandens oOverklagande genom beslut av den
4 december 2014 (nedan kallat det Overklagade beslutet). Den ansag for det forsta att det sokta
ordmaérket bestod av en sammansittning av tyska ord och att omséttningskretsen utgjordes av tyska
och osterrikiska slutkonsumenter och fackméan. For det andra ansidg den att det sokta varumairket
hinvisade till “bryggerivirlden” eller “bryggningsvirlden” och beskrev, for den tysktalande
konsumenten, en forséljningsplats dér det erbjuds en lang rad varor eller tjinster som har samband
med bryggning. For det tredje ansag den att det sokta varumirket med avseende pa de varor eller
tjdnster som omfattades avsag deras syfte eller tematiska inriktning, deras forsiljningsstille eller
presentation. Den ansdg att samtliga varor och tjanster som omfattades av det sokta varumirket
kunde vara foremal for en lang rad av olika typer av information och andra tjanster rérande bryggeri
eller bryggning. Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen att det sokta varumirket var beskrivande
avseende arten av eller syftet med varorna och tjdnsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009. For det fjarde ansidg overklagandendmnden att eftersom det sokta varumarket
var beskrivande saknade det sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i féorordning
nr 207/2009. For det femte anforde 6verklagandendmnden att de bevis som klaganden lagt fram var
otillrackliga for att visa att det sokta varumaérket forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av anvindning
i den mening som avses i artikel 7.3 i férordning nr 207/2009.

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

— dndra det 6verklagade beslutet och registrera det sokta varumérket for samtliga varor och tjénster
som ansokan avser, och

— alternativt dndra det Overklagade beslutet och registrera det sokta varumérket for varorna
”specialtidskrifter inom oltillverkning”, samt

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska
— lamna 6verklagandet utan bifall och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
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Rittslig bedomning

1. Upptagande till sakprovning av det andra och det tredje yrkandet

EUIPO har gjort gillande att det andra och det tredje yrkandet ska avvisas eftersom de syftar till att
tribunalen ska utfarda ett foreldggande mot EUIPO.

Klaganden har bestritt vad EUIPO anfort och forklarat att det andra yrkandet avser en tillaten begiran
om dndring samt att det tredje yrkandet innebér en villkorad begriansning av omfattningen av varor
och tjanster som ansokan om registrering av varumarket avser.

Oavsett om det tredje yrkandet utgor en villkorad begransning av de varor och tjédnster som avses med
det sokta varumarket, innebédr det — liksom det andra yrkandet — en begdran om éandring i syfte att
tribunalen ska registrera varumérket.

Tribunalen 4ar visserligen, enligt artikel 653 i forordning nr 207/2009, behorig att &ndra
overklagandendmndens beslut. Denna behorighet att dndra innebdr emellertid att tribunalen far fatta
ett beslut som overklagandendmnden borde ha fattat enligt bestimmelserna i férordning nr 207/2009,
vilket innebar att frigan om avvisning av ett yrkande om éndring ska bedémas utifran den behdrighet
som Overklagandendimnden har (beslut av den 30 juni 2009, Securvita/harmoniseringskontoret
(Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punkterna 14 och 15).

Aven om ett EU-varumirke registreras sedan det har konstaterats att villkoren i artikel 45 i férordning
nr 207/2009 ar uppfyllda, fattar EUIPO:s olika enheter i fraga om registrering av EU-varumérken
hirvid inte ndgot formellt beslut som kan éverklagas. Overklagandenimnden, som enligt artikel 64.1 i
forordning nr 207/2009 antingen far vidta de atgédrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat
det overklagade beslutet eller aterforvisa drendet till denna enhet for handliaggning, dr saledes inte
behorig att prova ett yrkande om registrering av ett EU-varumaérke. Séledes ankommer det inte heller
pa tribunalen att prova ett yrkande om dndring som syftar till att &ndra ett beslut av en
overklagandendmnd i detta avseende (se, for ett liknande synsitt, beslut av den 30 juni 2009,
Natur-Aktien-Index, T-285/08, EU:T:2009:230, punkterna 16—23).

Det foljer av det ovan anforda att det andra och det tredje yrkandet ska avvisas.

2. Handlingar som inte lagts fram forrdn i tribunalen

EUIPO har yrkat att bilagorna K.24-K.30 och K.33 till 6verklagandet ska avvisas, eftersom de inte lagts
fram forrén i tribunalen, och alltsé inte dterfinns i EUIPO:s akt.

Det erinras om att ett 6verklagande vid tribunalen syftar till att rétten ska prova lagenligheten av
overklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i forordning nr 207/2009, och
tribunalen ska darfor inte bedoma de faktiska omstédndigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar
som getts in forst vid tribunalen. Bilagorna K.24-K.30 och K.33 till 6verklagandet ska saledes avvisas
utan att det dr nodvindigt att prova deras bevisvirde (se, for ett liknande synsitt, dom av den
24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04,
EU:T:2005:420, punkt 19 och dér angiven rattspraxis).
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3. Provning i sak

Klaganden har aberopat tre grunder till stod for sitt 6verklagande. Den forsta &r att artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009, jamford med artikel 75 i samma forordning, har asidosatts. Den andra ar att
artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 har &sidosatts. Den tredje &r att artikel 7.3 i forordning
nr 207/2009, jamford med artikel 75 i samma forordning, har asidosatts.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009, jimford med artikel 75 i
samma forordning

Klaganden har gjort gillande att Overklagandendmnden har asidosatt motiveringsskyldigheten, att
namnden felaktigt ansett det sokta varumérket vara beskrivande for samtliga varor och tjanster samt
att den asidosatt klagandens ritt att yttra sig.

Asidosittande av motiveringsskyldigheten

Klaganden har gjort gillande att 6verklagandendmnden asidosatt motiveringsskyldigheten genom att
inte préva om det sokta varumirket var beskrivande for varje vara och varje tjanst som avsags i
ansdkan om registrering, utan enbart hdnvisat allmint till samtliga produkter inom var och en av
klasserna.

EUIPO har bestritt vad klaganden anfort.

Nar registrering begérs av ett varumdrke for olika varor eller tjanster, ska, enligt rattspraxis,
overklagandendmnden kontrollera in concreto att varumirket inte omfattas av nagot av de
registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordning nr 207/2009 i férhallande till var och en av
dessa varor eller tjanster. Bedomningen kan leda till olika slutsatser beroende pé vilken vara eller
tjainst som avses. Overklagandenamnden ska dirfor, nir den avslar en ansékan om registrering, i sitt
beslut ange sin slutsats betréffande var och en av de varor eller tjanster som ansokan om registrering
avser, oavsett hur ansokan utformats (se dom av den 2 april 2009, Zuffa/harmoniseringskontoret
(ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, punkt 27 och dar angiven
rattspraxis).

Nir samma registreringshinder anférs mot en kategori eller en grupp av varor eller tjanster kan
overklagandendmnden emellertid begransa motiveringen till en enda motivering som géller for
samtliga berdrda varor eller tjanster, pa villkor att samtliga faktiska och rittsliga Gverviganden i
beslutsskélen dels i tillricklig utstrackning forklarar hur 6verklagandendmnden resonerat betréffande
var och en av varorna eller tjansterna i kategorin, dels kan tillimpas utan étskillnad pa var och en av
de berorda varorna och tjansterna. Enbart den omstidndigheten att varorna eller tjansterna ingar i
samma klass i Nicedverenskommelsen ér emellertid inte tillrdcklig i detta avseende (se, for ett liknande
synsiatt, dom av den 2 april 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T-118/06,
EU:T:2009:100, punkterna 27 och 28 samt dir angiven réttspraxis).

Overklagandenimnden har i punkt 16 i det &verklagade beslutet hinvisat till “datorprogram”, som
innefattar "programvara”, och till "lagringsmedia” som omfattas av klass 9, liksom till "trycksaker”,
“tidskrifter”, "kataloger” och "bocker”, vilka omfattas av klass 16. I punkt 17 i det 6verklagade beslutet
har prévningen avsett "6l” och "humleextrakt” som omfattas av klass 32, liksom “restaurangtjianster” i
klass 43. I punkt 18 i det overklagade beslutet har overklagandendmnden delat upp de tjénster som
omfattas av klass 35 i tva underkategorier. Den forsta dr marknadsféring och den andra é&r
anordnande av maissor. I punkt 19 i det 6verklagade beslutet ror motiveringen olika tjanster i
klasserna 38 och 42, uppdelad i tre underkategorier, avseende tillhandahallande av internetportaler,
tillhandahallande av tillgang till information, datorprogram och databaser, och slutligen motsvarande
programmeringstjanster. Slutligen har 6verklagandendmnden i punkt 20 i det 6verklagade beslutet
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skilt mellan fyra underkategorier av de tjanster som omfattas av klass 41, namligen grundutbildning
och vidareutbildning, idrottsaktiviteter = och  kulturella  aktiviteter, = underhédllning och
utgivningsverksamhet.

Overklagandenimnden har — genom att préva fragan om det sokta varumirket ar beskrivande for varje
kategori av varor eller tjanster, vilka kategoriers relevans inte bestritts av klaganden — upptritt i
enlighet med de bestimmelser som redovisats i punkterna 21 och 22 ovan.

Denna invandning kan foljaktligen inte godtas.

Huruvida det sokta varumaérket ar beskrivande for de varor och tjanster som ansokan avser

Klaganden har gjort gillande att det var fel av Overklagandendmnden att sla fast att det sokta
varumérket var beskrivande for de varor och tjédnster som avsags i den mening som avses i artikel 7.1
c i forordning nr 207/20009.

EUIPO har bestritt vad klaganden anfort.

Enligt artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 far inte varumdrken registreras som endast bestar av
tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjéansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anviandning, vdrde, geografiska ursprung, tiden for deras framstéillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna.

Det framgdr av réttspraxis att artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 utgér hinder for att kdnnetecken
eller upplysningar som avses i den bestimmelsen forbehalls ett enda foretag genom att de registreras
som varumdrke. Bestimmelsen tjdnar saledes ett syfte av allménintresse, ndmligen att sddana
kdannetecken och upplysningar skall kunna anvdndas fritt av alla (dom av den 23 oktober 2003,
harmoniseringskontoret/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkt 31).

Dessutom anses tecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaperna hos den vara eller tjanst
som ansokan giller enligt artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 inte kunna fylla ett varumarkes
grundliggande funktion, ndmligen att ange varans eller tjanstens kommersiella ursprung sa att den
konsument som koper den vara eller den tjanst som kénnetecknas av varumairket kan géra samma val
vid ett senare kop, om erfarenheten varit positiv, eller gora ett annat val, om den varit negativ (dom av
den 23 oktober 2003, harmoniseringskontoret/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkt 30).

De tecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i féorordning nr 207/2009 ar de som, vid normal
anvdndning frdn omséttningskretsens synpunkt, antingen direkt eller genom att ndmna en av varans
eller tjdnstens vasentliga egenskaper, kan anvindas for att ange den vara eller tjanst for vilken ansokan
om registrering har gjorts (dom av den 20 september 2001, Procter & Gamble/harmoniseringskontoret,
C-383/99 P, EU:C:2001:461, punkt 39).

Det foljer av ovanstdende Overviganden att ett kidnnetecken omfattas av forbudet i artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009 bara om det har ett tillrdckligt direkt och konkret samband med de
ifragavarande varorna eller tjansterna, sa att omsittningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke
kan uppfatta en beskrivning av de ifrdgavarande varorna eller tjansterna eller av en av deras egenskaper
(dom av den 14 juni 2007, Europig/harmoniseringskontoret (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179,
punkt 27).

For att ett varumérke som bestir av en nybildning eller av ett ord som dr en kombination av olika
bestiandsdelar ska anses vara beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 207/2009, ar det inte tillrdckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har
beskrivande karaktéir. En sddan maste dven konstateras hos nybildningen eller ordet i sig (dom av den
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12 januari 2005, Wieland-Werke/harmoniseringskontoret ~ (Sn'TEM,  SnPUR, SnMIX),
T-367/02-T-369/02, EU:T:2005:3, punkt 31, se dven, analogt, dom av den 12 februari 2004,
Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 96, och dom av den 12 februari 2004,
Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, punkt 37).

Ett varumairke som utgors av en nybildning, eller av ett ord som bestar av olika delar som var for sig
beskriver egenskaper hos de varor eller tjdnster som registreringsansokan avser, beskriver i sig
nidmnda egenskaper hos dessa varor eller tjinster, i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning
nr 207/2009, om det inte finns en madrkbar skillnad mellan nybildningen eller ordet och enbart
summan av de delar som nybildningen eller ordet bestar av. En forutséttning for att en sddan skillnad
ska anses foreligga dr att nybildningen eller ordet, pa grund av sammanséttningens ovanliga karaktar i
forhallande till ndmnda varor eller tjanster, skapar ett intryck som ér tillrackligt avlagset fran det
intryck som ges genom att de upplysningar som erhaélls genom de delar som ordet bestér av bara laggs
samman, sa att nybildningen eller ordet blir ndgot mer &n summan av ndmnda delar. I detta avseende
kan en bedémning av termen i fraga utifran lexikala och grammatiska regler ocksa vara relevant (dom
av den 12 januari 2005, SnTEM, SnPUR, SnMIX, T-367/02-T-369/02, EU:T:2005:3, punkt 32, se dven,
analogt, dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86,
punkt 104, och dom av den 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, punkt 43).

Klaganden har i férevarande mal inte bestritt dverklagandendmndens konstateranden att de varor och
tjianster for vilka registrering av varumarket sokts dr avsedda for savil slutkonsumenter som fackmén
och att det sdkta varumirket riktar sig till i huvudsak tyskatalande personer i Tyskland och Osterrike
eftersom mairket bestar av tyska begrepp. Da dessa konstateranden inte &r felaktiga ska de ligga till
grund for tribunalens bedémning.

Klaganden har ddremot invdant mot overklagandendimndens bedomning avseende det sokta varumaérkets
innebord och att det skulle vara beskrivande. Klaganden har vidare anfort att dverklagandendmnden
borde ha beaktat tidigare registreringar av ordmérket Brauwelt som klaganden ar innehavare av, samt
andra registreringar och beslut rérande identiska eller liknande varumérken.

— Det sokta varumairkets innebord

Nar det for det forsta giller delen "brau” har klaganden gjort gillande att det, tviartemot vad som
fastslagits i granskarens beslut, inte framgar av on-lineordboken Duden att detta utgér en
ordbestindsdel. Bestandsdelen finns heller inte upptagen i sig i andra referensverk. P4 samma sétt
rorde de enda resultaten av sokningar med sokmotorer pa internet antingen termen “brau”,
familjenamnet Brau eller anvindningen av uttrycket "brau” som varumaérke eller niaringskdnnetecken.

Aven om uttrycket "brau” faktiskt skulle utgéra en ordbestandsdel ir den i sig svag och saknar konkret
innebord, eftersom den tolkning enligt vilken den refererar till 6lbryggning i allménhet &r alltfor vag.

Overklagandenimnden har i detta avseende, i punkt 13 i det 6verklagade beslutet, anfort att delen
"brau” dr en ordbestandsdel som i ordassociationer hanvisar till oltillverkning. Den har till stod for
denna slutsats hanvisat till ett flertal exempel pa sammansatta ord i vilka delen "brau” férekommer,
utifrdn den forteckning av varor som det sokta varumirket avser, de bevis som klaganden lagt fram
och utifran on-lineordboken Duden.

Dessa exempel visar att omsattningskretsen, ndr delen "brau” anvénds i ett sammansatt ord, kommer

att uppfatta det som en hinvisning till oltillverkning, vilket innebér att Overklagandendmndens
konstaterande ar korrekt.
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Denna slutsats paverkas inte av vad klaganden anfort. Aven om klaganden anfort att delen ”brau” inte i
sig forekommer i referensuppslagsverken till skillnad fran vad granskaren menat, har klaganden dock
inte bestritt att de sammansatta ord som 6verklagandendmnden hénvisat till finns och tolkats korrekt.
De delar som klaganden hénvisat till avseende resultaten av tysksprakiga sokningar med hjilp av
sokmotorer pa internet ror snarare anvindningen av delen "brau” i sig dn dess anvdandning i ett
sammansatt ord, sasom "brauwelt” i forevarande fall.

Vidare har, tvirtemot vad klaganden pastatt, den tolkning av delen "brau” som 6verklagandendmnden
gjort ett konkret semantiskt innehaéll, da 6lbryggning &r en bestimd ménsklig verksamhet.

Mot bakgrund av vad som ovan anforts dr 6verklagandendmndens bedomning av inneborden av delen
"brau” korrekt.

Klaganden har, for det andra, gjort géllande att delen "welt” inte dr detsamma som forsiljningsstille. Pa
samma sétt, och tvdartemot granskarens slutsats, utpekar delen "welt” inte nagon plats for 6lbryggning
eftersom Brauwelt inte ar en plats.

Overklagandenimnden har i punkt 14 i det 6verklagade beslutet ansett att orddelen "welt” i bokstavlig
mening betecknar ett stingt omrade eller en stingd miljo och att den ofta anvénds for att beteckna
forsaljningsstillen med ett brett sortiment eller stort utbud av varor och tjanster inom ett bestamt
omrade, i likhet med det engelska motsvarande ordet "world”.

Medan overklagandendmnden grundat sitt konstaterande att termen “welt” ofta anvénds for att
beteckna ett forsédljningsstille pd hédnvisningar till avgéranden fran tribunalen och fran EUIPO, har
klaganden inte stott sitt motsatta pastdende pa nigra argument eller nagon konkret omstdndighet.

Klagandens argument att omséttningskretsen inte uppfattar delen "welt” som en hénvisning till platsen
for olbryggning saknar verkan, d& dverklagandendmnden inte for sin del har upprepat vad granskaren
anfort i detta avseende.

Mot denna bakgrund ska den beddomning av innebdrden av delen "welt” som &verklagandendmnden
gjort godtas.

Nar det, for det tredje, giller den samlade inneborden av det sokta varumirket har klaganden gjort
gillande att den provning som oOverklagandenimnden gjort angdende detta varit otillracklig.
Klaganden har dérvid upprepat sin argumentation om att orddelen "brau” i sig saknar konkret
semantiskt innehall, vilket innebér att det pa tyska alltid maste atfoljas av en annan del som preciserar
dess innebord. Da inte heller orddelen "welt” har nagot konkret innehall inom ramen for 6ltillverkning,
ar uttrycket “brauwelt” fullstindigt obestimt, ovanligt och originellt. De betydelser som
overklagandendmnden hénvisat till 4r ndmligen extremt vaga.

Overklagandenimnden har i punkt 15 i det 6verklagade beslutet anfort att uttrycket “brauwelt”
betraktat som en helhet hdnvisar till “bryggerivirlden” eller ”bryggningsviarlden” och avser en
forséljningsplats for eller ett stort utbud av varor och tjanster som hor samman med oltillverkning.

I motsats till vad klaganden gjort gillande har saledes oOverklagandendmnden provat den samlade
inneborden av det sokta varumaérket. Dess provning ér vidare korrekt och kan inte ifragasittas utifran
klagandens argument.

Det ska ndmligen framhallas att det sokta varumérket bestar av en enkel sammanstillning i enlighet
med syntaktiska och grammatiska regler for det tyska spraket av tva delar som var och en har en
konkret semantisk innebord. Det forhallandet att uttrycket "brauwelt” inte ndmns i referensverk
saknar betydelse i detta avseende (se, for ett liknande och analogt synsitt, dom av den
12 januari 2000, DKV/harmoniseringskontoret (COMPANYLINE), T-19/99, EU:T:2000:4, punkt 26).
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For ovrigt leder inte kombinationen av dessa tva delar till ndgot utéver summan av de hénvisningar
som delarna avser och utgér en nybildning med en bestimd samlad betydelse, avseende ett
omfattande kommersiellt utbud i samband med oltillverkning.

Mot denna bakgrund ska det sokta varumirkets samlade innebord anses vara den som
overklagandendmnden slagit fast.

— Sambandet mellan det sokta varumérket och de varor och tjanster som avses

Klaganden har gjort géllande att det sokta varumadrket inte dr beskrivande for de avsedda varorna och
tjansterna.

EUIPO har bestritt klagandens argument.

Klaganden har inledningsvis gjort géllande att orddelen "brau” inte betecknar nagon vara eller tjénst
eller nagot sdrdrag hos en sadan. Vad giller orddelen "welt” avser den i sig "forsdljningsplats” eller
"produktutbud” och kan inte beskriva de varor eller tjanster som avses, i synnerhet inte affirstjanster i
klass 35. Detta giller dan mer eftersom orddelen "brau” inte kan identifiera de konkreta varor eller
tjianster som utbjuds till forséljning. Mot denna bakgrund ar enligt klaganden det sokta varumairket
alltfor vagt for att det ska anses foreligga ett sa direkt och konkret samband som krivs enligt
artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009.

Detta argument kan inte godtas. Som framgar av provningen i punkterna 37-54 ovan, hanvisar det
sokta varumaérket sett i sin helhet till en forséljningsplats eller ett omfattande utbud av varor och
tjdnster som har samband med Ooltillverkning. Séledes kan, sasom o6verklagandendmnden i sak
konstaterat i punkterna 15 och 21 i det o6verklagade beslutet, det sokta varumirket ur allmén
synpunkt overféra en hdnvisning till varans eller tjanstens tematiska foremal, dess art och den plats
dér den séljs eller utfors.

Nar det giller fragan om sadana hdnvisningar faktiskt dr beskrivande for de varor och tjanster som
avses av det sokta varumairket, har klaganden anfort en rad argument.

Klaganden har, for det forsta, gjort gillande att, tvart emot vad overklagandendmnden anfort, det inte
finns nagon “bryggarvarld”, forstadd som ett tematiskt foremal for produkter i klasserna 9 och 16.
Klaganden har tillagt att de uppgifter och lagringsstod som omfattas av klass 9, liksom i férléngningen
produkter i klass 16, i allmadnhet inte kidnnetecknas genom sitt innehall.

Overklagandenimnden har i detta avseende, i punkt 16 i det 6verklagade beslutet, ansett att det sokta
varumairket avser det tematiska foremalet for dels "datorprogram” och "lagringsmedia”, i klass 9, dels

»” »

"trycksaker”, "tidskrifter”, "kataloger” och "bocker” i klass 16, namligen oltillverkning.

Denna bedomning &r korrekt. Tvirtemot vad klaganden gjort géllande kan varor och tjénster i
klasserna 9 och 16 avse verksamheten oltillverkning. I synnerhet kan — i motsats till vad klaganden
anfort — det sokta varumirket anbringas pa “lagringsmedia” och di vara av den arten att det
informerar omséttningskretsen om ett vésentligt sirdrag hos denna vara, ndmligen dess tematiska
foremél (se, analogt, dom av den 17 september 2008, Prana Haus/harmoniseringskontoret
(PRANAHAUS), T-226/07, EU:T:2008:381, punkt 33). Vidare dr det vanligt att titeln pa en bok, en
katalog eller en trycksak liksom ett namn pa en tidskrift hanvisar till det tematiska innehallet i sddana
publikationer, och savdl konsumenter som fackmén véljer i allménhet att ldsa publikationer
huvudsakligen beroende pa deras innehall eller det &mne de behandlar (se, for ett liknande synsitt,
dom av den 23 september 2015, Reed Exhibitions/harmoniseringskontoret (INFOSECURITY),
T-633/13, ej publicerad, EU:T:2015:674, punkt 54).
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Klaganden har, for det andra, anfort att nar det giller varor i klass 32 och tjanster i klass 43 det sokta
varumadrket, tviartemot vad granskaren ansett, mot bakgrund av den anvéndning av varumirken som
oltillverkarna har, inte kan uppfattas som att det hanvisar till platsen for oltillverkning.

Overklagandenimnden har i detta avseende, i punkt 17 i det 6verklagade beslutet, ansett att det sokta
varumirket av omséttningskretsen uppfattas som en hanvisning till forsaljningsstéllet eller platsen dar
ol eller humleextrakt i klass 32 eller restaurangtjanster i klass 43 tillhandahalls.

Denna bedomning é&r inte felaktig. Den grundas heller inte pa den tolkningen att det sokta varumarket
héanvisar till platsen for oltillverkning, vilket innebdr att det argument som redovisats i punkt 63 ovan
saknar verkan.

Klaganden har, for det tredje, niar det giller tjanster i klass 35 gjort géllande att 6verklagandendmnden
dels erként att det inte dr vanligt att beteckna dessa utifran dess tematiska inriktning, dels dnda pastatt
att omsattningskretsen uppfattar det sokta varumairket som en hénvisning till &mnet for massor eller
utstdllningar som organiseras. Klaganden har gjort géllande att varumérken for specialiserade méssor
ofta bestar av hdnvisningar och har svag sarskiljningsformaga utan att vara beskrivande.

Overklagandenimnden har i punkt 18 i det 6verklagade beslutet ansett att det sokta varumirket
betecknade temat for tjansterna i fraga, namligen méssor eller utstéllningar om oltillverkning och att
marknadsforingstjédnsterna var specifikt inriktade pa bryggeriverksamhet. Den tillade att dven om det
skulle vara sd att det inte &r vanligt att beteckna ifrdgavarande tjanster utifrdn deras tematiska foremal,
kan omsittningskretsen direkt forstd denna hanvisning nér den stills infoér det sokta varumaérket.

Dessa konstateranden &r inte motsigelsefulla, vilket klaganden forefaller ha péstatt. Sasom framgar av
punkt 67 ovan har 6verklagandendmnden némligen inte kategoriskt konstaterat att det var ovanligt att
kategorisera tjanster i klass 35 utifran deras tematiska foremal, utan endast att det var mojligt att sa &r
fallet for att konstatera att detta inte paverkade uppfattningen i omséttningskretsen.

Vidare ir 6verklagandenimndens bedémning riktig. Aven om det dr méjligt att varumirken for
specialiserade méassor och utstéllningar ofta bestar av hénvisningar utan att vara beskrivande, dr sa
inte fallet med det sokta varumairket, som direkt upplyser omsittningskretsen om att méssan eller
utstéllningen ror oltillverkning. Nér det giller marknadsforingstjanster har klaganden inte bestritt
overklagandendmndens korrekta konstaterande att de specifikt kan avse oltillverkning, sa att
omsittningskretsen sannolikt uppfattar det sokta varumérket som en hénvisning till deras féremal.

Klaganden har, for det fjarde, nar det giller tjanster i klasserna 38 och 42, gjort géllande att de ar av
teknisk karaktir och att det sokta varumirket inte ér beskrivande med avseende pa dem, utan tvirtom
ar tamligen originellt. Klaganden har tillagt att 6verklagandendmnden har blandat samman ett namn pa
en hemsida pa internet med tekniska tjanster som tillhandahalls utomstaende for att driva en saddan
hemsida, vilket ar vad det sokta varumarket avser.

Overklagandenimnden har i detta avseende, i punkt 19 i det éverklagade beslutet, anfort att tjansterna
i klasserna 38 och 42 utgor tre grupper av tjanster avseende tillhandahallande av hemsidor, tillgang till
information, dataprogram och databaser samt motsvarande programmeringstjinster. Den ansag att det
sokta varumirket betecknade den omstindigheten att de ifragavarande hemsidetjansterna avsag
oltillverkning eller rorde information pa det omradet.

Denna bedémning ar korrekt. Det sokta varumarket kan av omséttningskretsen uppfattas som att det
betecknar temat for hemsidor eller information som berérs av de ifrdgavarande tjdnsterna. Utifran
overklagandendmndens resonemang framstar det inte som om den i sin beddomning sammanblandat
tekniska tjanster som &dr nodvindiga for att en Oltillverkningsportal pa internet ska fungera med
namnet pa hemsidan i fraga.
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Klaganden har, for det femte, nir det giller tjanster i klass 41, bestritt att det sokta varumarket skulle
vara beskrivande ndr det géller "idrottsaktiviteter” samt "anordnande och genomfdérande av musikaliska
rekreationsforestallningar”.

Nar det giller ”idrottsaktiviteter” var det korrekt av overklagandendmnden att i punkt 20 i det
overklagade beslutet konstatera att Oltillverkning &r en del av en tradition och har stor kulturell
betydelse i Tyskland och Osterrike, vilket gett upphov till en rad fester dir idrottsaktiviteter
férekommer, sasom att tévla i att rulla 6ltunnor.

Visserligen ar det sd, vilket klaganden pastitt i sak, att de ifragavarande aktiviteterna inte ar sérskilt
utbredda sportgrenar och att de innehaller betydande inslag av rekreation. Begreppet idrottsaktivitet dr
emellertid inte pa nagot sitt oforenligt med begreppet rekreation. Vidare dr aktiviteterna i fraga en
tavlingsverksamhet som kréver fysisk anstrangning fran deltagarnas sida, vilket innebér att det inte var
felaktigt av 6verklagandendmnden att bedoma att de omfattades av begreppet ”idrottsaktiviteter”.

Niar det giller "anordnande och genomférande av musikaliska rekreationsforestéillningar” var det,
tvartemot vad klaganden gjort gillande utan stdod i nagra konkreta argument, korrekt av
overklagandendmnden att i punkt 20 i det 6verklagade beslutet anse att forestdllningarna i fraga
kunde ha samband med oltillverkning, sa att det sokta varumérket av omsattningskretsen kunde tolkas
som en hénvisning till detta sdrdrag.

— Beaktande av tidigare registreringar och beslut

Klaganden har gjort géllande att 6verklagandendmnden har underlatit att beakta tidigare registreringar
av ordtecknet Brauwelt som klaganden ar innehavare av. Klaganden har understrukit att i den man
som dessa registreringar hindrar utomstdende fran att anvdnda detta tecken, gor sig
frihallningsbehovet som ligger till grund for det absoluta registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 inte gillande i férevarande fall.

Klaganden har vidare anmairkt att det framgar av den andra 6verklagandendmndens beslut av den
22 november 2005 (drende R 137/2005-2) att tecknet Brauwelt inte dr beskrivande ndr det géller
tjanster i klasserna 35, 41 och 42 som var identiska eller likvirdiga med dem som dr i fraga i
forevarande mal.

Klaganden har slutligen hénvisat till en rad registreringar av med det sokta varumarket identiska eller
likvardiga tecken som aberopats vid overklagandenamnden.

EUIPO har bestritt klagandens argument.

Enligt rattspraxis ska EUIPO, utifran principerna om likabehandling och god forvaltningssed, nédr den
behandlar en registreringsansokan av ett EU-varumarke beakta de beslut som redan fattats i friga om
liknande ansokningar och &dgna sirskild uppmairksamhet &t fragan huruvida det finns anledning att
besluta pa samma sitt (se, for ett liknande synsitt, dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza
Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 73 och 74).

EUIPO ska dven, vid sidan om principerna om likabehandling och god foérvaltningssed, iaktta
legalitetsprincipen. Den som ansoker om registrering av ett kénnetecken som EU-varumérke kan
foljaktligen inte till sin egen formén aberopa en eventuell réttsstridig atgiard som vidtagits tidigare for
att uppna ett likadant beslut. Med hénsyn till kraven pa rattssiakerhet och god forvaltning ska
bedomningen av en registreringsansokan vara strikt och fullstindig for att forhindra att varumérken
registreras pa ett otillborligt siatt. En sddan bedomning maste goras i varje enskilt fall. En registrering
av ett kdnnetecken som varumirke ska provas utifran specifika villkor som ér tillimpliga inom ramen
for de faktiska omstdndigheterna i det aktuella fallet och som visar om det foreligger nagot
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registreringshinder for kdnnetecknet i fraga (se, for ett liknande synsitt, dom av den 10 mars 2011,
Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 75—
77).

Mot denna bakgrund — med beaktande av den beddmning som redovisats i punkterna 28—76 ovan,
namligen att det var korrekt av oOverklagandendmnden att sld fast att det sokta varumadrket var
beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 fér samtliga varor och
tjidnster som avsags — kan klaganden inte vinna framgang med de tidigare registreringar och beslut som
aberopats.

Mot bakgrund av vad som ovan anforts ska invindningen om att det sokta varumérket inte var
beskrivande for de varor och tjanster som avsags lamnas utan avseende.

Asidosittande av klagandens ritt att yttra sig

Klaganden har gjort gillande att dverklagandendmnden har asidosatt klagandens ritt att yttra sig
genom att forst i det 6verklagade beslutet anfora dels att "brau” utgjorde en orddel, dels att tavlingar i
att rulla tunnor var ett exempel pé idrottsverksamhet med anknytning till 6ltillverkning.

Enligt artikel 75 andra meningen i férordning nr 207/2009, som inom varumérkesritten roér den
allmanna principen om rétten till forsvar och i synnerhet ritten att yttra sig, far EUIPO:s beslut
endast grunda sig pa omsténdigheter som parterna haft tillfille att yttra sig over.

Nar det i forevarande mal giller klagandens forsta argument har granskaren visserligen inte
uttryckligen hénvisat till den omstindigheten att "brau” utgjorde en orddel, men vil ansett att
omsittningskretsen uppfattade inneborden av denna orddel i den utstrackning som den kénde till ord
eller uttryck som inneholl orddelen. Salunda har granskaren i praktiken hénvisat till att "brau” utgjorde
en orddel och klaganden har kunnat forsta detta argument, eftersom klaganden har bestritt sévil dess
riktighet som dess relevans infoér 6verklagandendmnden.

Vad giller det andra argumentet dar det visserligen riktigt att granskaren inte i sitt beslut har hanvisat
till tavlingar i att rulla 6ltunnor. Sd&som EUIPO har gjort gillande utgjorde overklagandendmndens
omnidmnande av sadana tdvlingar endast ett exempel som skulle illustrera det allmédnna
konstaterandet att det sokta varumérket kunde uppfattas som en hénvisning till “idrottsverksamhet” i
klass 41 som har samband med oltillverkning och dédrmed éar beskrivande for dessa tjanster i den
mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009. Da det konstaterandet hérrér fran
granskarens beslut kan det overklagade beslutet i detta avseende inte anses grundat pa skil som
klaganden inte haft mojlighet att ta stéllning till.

Klagandens invindning om att dennes ratt att yttra sig har asidosatts ska saledes lamnas utan avseende.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan kan dverklagandet inte vinna bifall pa den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosdittande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009

Klaganden har kritiserat 6verklagandendmnden for att ha konstaterat att det sokta varumarket till foljd
av att det ar beskrivande saknat sdrskiljningsformaga, utan att gora nagon sdrskild provning av
tillampningen av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 och utan att sérskilt motivera tillimpningen av
den bestimmelsen med avseende pé var och en de olika varor och tjinster som avses med det sokta
varumadrket.
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Enligt fast rdttspraxis saknar ett ordmérke som éar beskrivande for varors eller tjansters egenskaper i
den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 av denna anledning med nddvéandighet
sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i ndimnda forordning i férhallande till dessa
varor eller tjanster (se dom av den 8 juli 2004, TELEPHARMACY SOLUTIONS, T-289/02,
EU:T:2004:227, punkt 24 och dir angiven rittspraxis, och dom av den 1 februari 2013,
Ferrari/harmoniseringskontoret (PERLE’), T-104/11, ej publicerad, EU:T:2013:51, punkt 32 och dar
angiven réttspraxis).

I och med att det var korrekt av 6verklagandendmnden att sla fast att varumérket BRAUWELT var
beskrivande med avseende pé de ifragavarande varorna och tjansterna i den mening som avses i
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009, sa kunde den, mot bakgrund av denna réttspraxis, ddrav dra
slutsatsen att registrering dven skulle vigras enligt artikel 7.1 b i samma forordning utan att det var
nodvéndigt att sdrskilt motivera detta.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall pd den andra grunden.

Den tredje grunden: Asidosdittande av artikel 7.3 i forordning nr 207/2009, jimford med artikel 75 i
samma forordning

Klaganden har, for det forsta, gjort gillande att 6verklagandendmnden har asidosatt klagandens ratt att
yttra sig enligt artikel 75 i férordning nr 207/2009, da klaganden inte fatt mojlighet att yttra sig 6ver de
brister som Overklagandendmnden konstaterat nir det giller de bevis som lagts fram for att visa att
sarskiljningsformaga forvarvats till f6ljd av anvdndning i den mening som avses i artikel 7.3 i
férordning nr 207/20009.

For det andra har klaganden anfort att overklagandendmnden inte tillrackligt motiverat vigran att
tillampa artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 ndr det giller specialtidskrifter, seminarier,
informationstjénster, tekniktjanster och andra varor och tjdnster som inte nimns i det overklagade
beslutet.

For det tredje har overklagandendmnden enligt klaganden asidosatt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009
genom att sla fast att klaganden inte visat att sarskiljningsformaga forvarvats for specialtidskrifter,
utstédllningskataloger, anordnande av méssor och 6l

Klaganden har i detta avseende alternativt anfort att for det fall klagandens talan inte skulle bifallas,
ansoker klaganden om registrering av det sokta varumiérket pa grund av forvdarvad
sarskiljningsformaga till foljd av anvéndning for “specialtidskrifter inom oltillverkning” och éterkallar
ansokan om registrering av varumairke for de varor och tjanster for vilka tecknet Brauwelt inte kan
vinna skydd.

EUIPO har bestritt klagandens argument.

Innan tribunalen provar klagandens tre invindningar ska den inledningsvis behandla tvistens foremal
savitt géller tillimpningen av artikel 7.3 i forordning nr 207/2009, med beaktande av forfarandet vid
overklagandendmnden och vad klaganden anfort i punkt 98 ovan.

Tvistens foremal

Nar det, for det forsta, giller omfattningen av kravet pa forvirv av sdrskiljningsforméga till foljd av
anviandning och dirmed foremalet for den tredje grunden, ska det framhallas att klaganden, i det
inledande avsnittet i del V i den skrivelse dar skilen for overklagandet vid 6verklagandendmnden
anges, kortfattat har hénvisat till att det sokta varumarket i sig forvarvat sarskiljningsféormaga till foljd
av anvandning.
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Klaganden har darefter uttryckligen gjort géllande en forvarvad sarskiljningsforméaga enbart for
specialtidskrifter, informationstjanster, seminarier och bocker. Vidare har klaganden &beropat en
“omfattande anvindning” av det sokta varumairket nér det giller utstallningskataloger, anordnande av
missor och utstéllningar, 6l och firdigstillande av hemsidor inom &ltillverkning. Aven om klaganden
pastatt att det sokta varumarket blivit "vdlkdnt” har klaganden inte uttryckligen kvalificerat de réttsliga
konsekvenser som foljer av detta.

Overklagandenimnden har i punkt 7 i det 6verklagade beslutet anfort att forvirv av
sarskiljningsformaga  till foljld av anvdndning har gjorts gillande for specialtidskrifter,
informationstjénster, seminarier och bocker. Den har vidare, trots franvaron av ett uttryckligt
aberopande, bedomt pastidendet om forvirv av sérskiljningsformaga till f6ljd av anvindning avseende
utstéllningskataloger, anordnande av méssor och utstillningar samt 6l.

Mot den bakgrunden kan de invdndningar klaganden anfort inom ramen for den tredje grunden endast
provas med avseende pd de varor och tjanster som innefattas i de kategorier som rdknas upp i
punkt 103 ovan. Tillimpningen av artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 med avseende pa de varor och
tjidnster i forhallande till vilka det inte skett nagot uttryckligt eller underforstatt dberopande av
forvarvad sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning har ndmligen inte varit féremal for prévning
vid overklagandendmnden och omfattas f6ljaktligen inte av det 6verklagade beslutet.

Tviartemot vad klaganden anfort innefattar foremalet for den tredje grunden inte tekniktjéanster inom
ramen for telekommunikations- och datatjanster i klasserna 38 och 42. Det har inte uttryckligen
pastatts att sérskiljningsformaga for dessa tjanster har forvarvats till foljd av anvdndning. Vidare
innefattar inte de argument och bevis som klaganden lagt fram infor 6verklagandendmnden nagot
underforstatt aberopande, i synnerhet mot bakgrund av att den enda omstdndighet som pa nagot sitt
alls avser data- och telekommunikationer, ndmligen att klaganden fardigstéller hemsidor pa internet,
avser tillhandahallande av informationstjénster och inte tekniktjénster.

For det andra framgar det av den inlaga i vilken klaganden redogjort for grunderna for 6verklagandet
vid Overklagandendmnden att klaganden &beropat och avsett att bevisa en forvirvad
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvédndning ndr det géller underkategorin “specialtidskrifter”, snarare
an den mer omfattande kategorin tidskrifter som &terfinns i den forteckning 6ver varor och tjanster
som det sokta varumarket avser.

Det ska erinras om att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b, ¢ och d i férordning
nr 207/2009, enligt artikel 7.3 i ndmnda foérordning, inte utgdr hinder for registrering av ett
varumirke om detta till foljd av anvandning har forvarvat sarskiljningsformaga i fraiga om de varor
eller tjanster som registreringsansokan avser.

Foljaktligen ska ett forvarv av sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning i princip bevisas for hela den
kategori av varor eller tjanster som det berdrda registreringshindret giller for, sasom det angivits i
forteckningen Over varor eller tjdnster som avses med det sokta varumirket, och inte for nagon
underkategori dirav.

Denna regel paverkas inte av att den som ansoker om ett varumarke enligt artikel 43.1 i forordning
nr 207/2009 nidr som helst kan aterkalla sin ansdkan om unionsvarumairke eller begrinsa den dari
ingaende forteckningen over varor eller tjanster.

Aven om klaganden i forevarande mal uttryckligen har gjort gillande att sirskiljningsférmaga
forvarvats till foljd av anvdndning for underkategorin “specialtidskrifter” framgar det inte av
handlingarna i mélet, och i synnerhet inte av den skrivelse i vilken klaganden redovisat grunderna for
overklagandet vid Overklagandendmnden, att klaganden dérmed samtidigt begrénsat kategorin
"tidskrifter” som éterfinns i uppréikningen av varor och tjéanster som det sokta varumaérket avser.
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Det var darfor korrekt av 6verklagandendmnden att i punkt 27 i det 6verklagade beslutet sla fast att en
forvarvad sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning skulle bevisas for hela kategorin "tidskrifter”.

Nar det, for det tredje, giller den subsididra begransningen av kategorin “tidskrifter” till
"specialtidskrifter inom o6ltillverkning” och det villkorade é&terkallandet av ansékan om registrering av
varumérke for sadana varor och tjanster som tecknet Brauwelt inte kunde vinna skydd for, vilket
klaganden gjort géllande vid tribunalen, omfattas detta enligt sin lydelse av det tredje yrkandet. Det
yrkandet ska, av de skdl som anges i punkterna 11-14 ovan, avvisas. Andamalet med dessa
processhandlingar har séledes forfallit.

Aven om begrinsningen av kategorin “tidskrifter” skulle ha skett inom ramen for det forsta yrkandet,
ska det under alla forhallanden framhallas att en begrdnsning i den mening som avses i artikel 43.1 i
forordning nr 207/2009 som skett efter antagandet av det Overklagade beslutet kan beaktas av
tribunalen ndr sokanden har begrdnsat foremalet for talan genom att aterkalla vissa kategorier av
varor eller tjanster fran forteckningen over de varor och tjanster som det sokta varumaérket avser. Nar
denna begrinsning diremot medfér en dndring av foremalet for talan, vilket &dr fallet ndr nya
omstédndigheter anfors, vilka inte anforts infor overklagandendmndens antagande av det 6verklagade
beslutet, kan den i princip inte beaktas av tribunalen. S& dr i synnerhet fallet nér begréansningen av
varor och tjdnster utgérs av en ndrmare specificering som kan paverka omfattningen av
omsattningskretsen och ddarmed dndra den faktiska ramen for provningen vid 6verklagandendmnden
(se, for ett liknande synsitt, dom av den 27 februari 2008, Citigroup/harmoniseringskontoret — Link
Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, punkterna 26 och 27).

I forevarande mal utgdrs den begransning som klaganden gjort av en specificering av kategorin
"tidskrifter” med tillagget “specialiserade ... inom Oltillverkning”. Denna specificering péverkar
definitionen av omsittningskretsen, eftersom den dérigenom utesluter den breda allmanheten.
Diarmed dndras den faktiska ramen for 6verklagandendmndens provning. Begrinsningen kan séledes
inte beaktas i tribunalen.

Nar det giller det villkorade aterkallandet av begéran om registrering avseende Ovriga kategorier av
varor och tjanster dr den aterkallelsens tillaimplighet uttryckligen villkorad av utfallet av prévningen av
overklagandet, och kan ddrmed inte paverka omfattningen av den tvist som tribunalen har att prova.
Tribunalen kan saledes inte beakta denna villkorade aterkallelse.

Asidosittande av klagandens ritt att yttra sig

klaganden har gjort géllande att i den man som forvirvande av sdrskiljningsformaga till foljd av
anvindning enligt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 far aberopas for forsta gangen vid
overklagandendmnden, kan det inte medféra nagon nackdel for klaganden att &beropa den
bestimmelsen pa detta stadium i foérfarandet. Klaganden anser déarfor att dverklagandendmnden borde
ha antingen ldmnat klaganden tillfalle att yttra sig 6ver de lamnade bevisens pastadda otillracklighet
eller aterforvisat arendet till granskaren for en ny provning av dessa i forsta instans. Genom att direkt
prova tillimpningen av artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 har éverklagandenamnden saledes asidosatt
klagandens rétt att yttra sig, enligt artikel 75 i samma forordning, vilket medfort att klagandens sak
provats i en instans mindre.

EUIPO har bestritt klagandens argument.
Nar det, for det forsta, giller fragan huruvida 6verklagandendmnden var skyldig att aterforvisa drendet

till granskaren ar det visserligen sd, att ingen bestimmelse i forordning nr 207/2009 hindrar att en
forvarvad sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning av det sokta varumirket i den mening som
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avses i artikel 7.3 i samma forordning aberopas forst vid 6verklagandendmnden, efter granskarens
beslut att det ifragavarande varumarket i sig omfattas av ett av de absoluta registreringshinder som
anges i artikel 7.1 b—d i samma forordning.

Det framgar av artikel 64.1 i férordning nr 207/2009 att overklagandendmnden, efter det att den har
provat om 6verklagandet dr befogat, ska avgora overklagandet, och att den darvid far vidta de atgarder
som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det overklagade beslutet. Det foljer av denna
bestimmelse att overklagandendmnden, till foljd av att granskarens beslut att avsla ansokan har
overklagats, kan gora en ny, fullstindig provning av registreringsansokan i sak, det vill siga bade en
riattslig provning och en provning av de faktiska omstdndigheterna (dom av den 3 juli 2013,
Airbus/EUIPO (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, punkt 21). Foljaktligen ar o6verklagandendmnden
bland annat behorig att prova ett péastdende om att det sokta varumirket forvarvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvédndning i den mening som avses i artikel 7.3 i foérordning
nr 207/20009.

Overklagandenimnden kan inte forlora denna behorighet enbart pd grund av att den som anséker om
registrering av ett varumadrke véljer att forst vid overklagandet till denna aberopa att det forvérvat
sarskiljningsformaga till f6ljd av anvandning. Den forlust av ratt till provning i flera instanser som
klaganden vint sig mot uppkommer namligen uteslutande pa grund av klagandens eget upptradande
och dr inte foljden av nagot é&sidosittande av klagandens processuella rittigheter som skett inom
EUIPO.

Overklagandenimnden var sdledes inte skyldig att aterférvisa drendet till granskaren.

Nar det, for det andra, ror fraigan om oOverklagandendmnden var skyldig att ge klaganden tillfille att
yttra sig over otillrackligheten av de bevis som klaganden lagt fram har det redan, i punkt 86 ovan,
framhallits att artikel 75 andra meningen i forordning nr 207/2009 ror den allménna principen inom
varumarkesrétten om ratten till forsvar och i synnerhet ritten att yttra sig.

Denna rittighet innebar emellertid inte nagot krav pa att overklagandendmnden, innan den antar sitt
slutliga beslut angdende bedomningen av de omstindigheter som en part har anfort, bereder parten
en ny mojlighet att yttra sig Over ndmnda omstindigheter (se dom av den 19 januari 2012,
harmoniseringskontoret/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punkt 53 och dér angiven
rattspraxis).

Overklagandenimnden var siledes varken skyldig att informera klaganden om att den ansig de
argument och bevis som klaganden lagt fram var otillrackliga eller att ge klaganden ett ytterligare
tillfalle att yttra sig eller lagga fram ytterligare bevis.

Det var for ovrigt felaktigt av klaganden att gora gillande att 6verklagandendmnden var skyldig att pa
forhand meddela om den avsag att i det overklagade beslutet tillimpa ett nytt registreringshinder enligt
artikel 7.3 i forordning nr 207/2009. Den bestimmelsen, vars tillimpning ska ske pa
varumirkessokandens initiativ, utgéor namligen inte nagot absolut registreringshinder, utan tvirtom ett
undantag fran de absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b—d i samma férordning.

Invindningen om asidosdttande av rdtten att yttra sig ska saledes lamnas utan avseende.

Asidosittande av motiveringsskyldigheten

For det forsta ska, mot bakgrund av vad som konstaterats i punkterna 101-105 ovan nidr det géller
omfattningen av pastdendet om forvarv av sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning, invdndningen
om asidosittande av motiveringsskyldigheten inte provas nir det géller andra varor och tjénster én de
som motsvaras av de kategorier som uppraknats i punkt 103 ovan, i synnerhet tekniktjénster.
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Tviartemot vad klaganden gjort géllande har, for det andra, 6verklagandendmnden i punkterna 26-28 i
det 6verklagade beslutet provat anvandningen av det sokta varumaérket nar det géller specialtidskriften
Brauwelt utifrdn de bevis som lagts fram i detta avseende, i synnerhet forsiljningssiffrorna for den
tidskriften. Overklagandenimnden har saledes inte asidosatt motiveringsskyldigheten nir det giller
kategorin "tidskrifter”.

Klaganden har, for det tredje, i den skrivelse i vilken grunderna for overklagandet vid
overklagandendmnden anges, gjort gillande att eftersom dessa tidskrifter tjanat till att sprida
information pé olika omraden har forvarvandet av sérskiljningsformaga till f6ljd av anvindning nér det
giller “tidskrifter” dven omfattat informationstjénster, bocker och seminarier. Detta argument fran
klaganden har atergivits i den sammanfattning av klagandens argumentation som aterfinns i punkt 7 i
det overklagade beslutet. Mot den bakgrunden omfattar de skidl som 6verklagandendmnden ldmnat i
punkterna 26-28 i det Overklagade beslutet nidr det giller kategorin "tidskrifter” &ven, underforstatt
men med nodvindighet, informationstjanster, bocker och seminarier. Detta giller sa mycket mer som
det i punkt 27 i det 6verklagade beslutet inte bara hanvisas till varor utan dven till de tjanster som
avses.

Visserligen har klaganden till stod for pastdendet om forvirv av sdrskiljningsformaga nar det giller
informationstjinster, bocker och seminarier anfort ytterligare omstandigheter, ndmligen dels en edlig
forsakran av M. S. (nedan kallad den edliga forsékran), vilken i huvudsak avser utgivning av bocker
och upprittande av hemsidor pé internet inom oltillverkning, dels en reklambroschyr for ett
seminarium inom samma omrade som klaganden anordnade (nedan kallad broschyren).

Den edliga forsdkran och broschyren har i punkt 6 i det 6verklagade beslutet angetts som av klaganden
aberopade bevis, vilket innebdr att de utgér omstdndigheter som beaktats av 6verklagandendmnden vid
sin bedomning. De skdl som oOverklagandenimnden angivit i punkterna 26-28 i det 6verklagade
beslutet giller dirmed &ven de bevis som avsett visa ett forvirv av sdrskiljningsformaga till foljd av
anvindning for informationstjénster, bocker och seminarier.

Inviandningen om asidosittande av motiveringsskyldigheten ska saledes lamnas utan avseende.

Bevisningen om forvirv av sdrskiljningsformaga till f6ljd av anvéandning

Enligt artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 utgoér de absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 b—d i forordningen inte hinder for registrering av ett varumirke om detta till foljd av
anvindning har forvdrvat sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster som omfattas av
registreringsansokan.

For att ett varumérke ska anses ha forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av anviandning krévs enligt
fast rattspraxis att atminstone en betydande andel av omsittningskretsen tack vare varumirket kan
ange att varan eller tjansten harror fran ett visst foretag (se dom av den 29 april 2004,
Eurocermex/harmoniseringskontoret (En 6lflaskas form), T-399/02, EU:T:2004:120, punkt 42 och dér
angiven rattspraxis).

Klaganden har i forevarande mal, till stod for pastdendet om forvirv av sarskiljningsformaga till f6ljd av
anvindning, lagt fram féljande bevis vid 6verklagandendmnden:

— en enkdt genomford av ett bolag dar 200 fackmén inom tysk och osterrikisk oltillverkning tillfragats
(nedan kallad enkiten),

— en edlig forsdkran,

— en artikel fran on-lineuppslagsverket Wikipedia angdende tidskriften Brauwelt,
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— ett exemplar av tidskriften Brauwelt,
— utdrag ur publikationer angaende utstillningen “drinktec”,
— bilder av en utstillningsmonter,

— slutrapport fran utstdllningen “drinktec” och utdrag fran webbplatsen for utstéllningen
"BrauBeviale”,

— en reklambroschyr for ett seminarium om 6ltillverkning,
— etiketter fran olflaskor.

Overklagandenimnden har, i punkterna 26-29 i det 6verklagade beslutet, konstaterat att dessa bevis
inte var tillrackliga for att visa att det sokta varumairket hade forviarvat sarskiljningsformaga till f6ljd
av anvdndning for de varor och tjanster for vilka detta gjorts géllande.

Klaganden har, for det forsta, mot denna bedomning gjort géllande att forvarv av sirskiljningsformaga
till f6ljd av anvindning av det sokta varumérket for tidskriften visas genom enkiten, den edliga
forsakran, Wikipediaartikeln och det exemplar av tidskriften som lagts fram.

Sasom konstaterats i punkt 111 ovan var det korrekt av overklagandendmnden att sl fast att forvéarv av
sarskiljningsformaga till f6ljd av anviandning skulle visas for kategorin "tidskrifter”. Da denna kategori
av varor riktar sig till saval fackmidn som till den breda allmédnheten, ska omsittningskretsen i
forhallande till vilken forvarv av sdrskiljningsformaga till foljd av anvédndning ska visas innefatta bada
dessa grupper, vilket 6verklagandendmnden konstaterat i punkt 27 i det overklagade beslutet.

Eftersom, sasom Overklagandendmnden anfort, tidskriften Brauwelt som klaganden gett ut ar en
specialtidskrift, ger de bevis som klaganden lagt fram enbart stod for anviandning och uppfattning av
det sokta varumairket infor fackmaén, vilket klaganden for ovrigt inte bestritt.

I den man som klaganden, for det andra, gjort gillande att sérskiljningsférmaga nar det géller
informationstjénster, bocker och seminarier forvarvats till foljd av anvindning av det sokta varumaérket
for specialtidskrifter, gor sig de skdl som oOverklagandendmnden angett i punkterna 26-28 i det
overklagade beslutet, vilka atergivits i punkterna 138 och 139 ovan, om att anvidndning av varumaérket
endast visats ndr det giller en del av omsittningskretsen, pa samma satt gillande. Pa samma sétt som
nér det giller tidskrifter kan namligen de tre ovanndmnda kategorierna av varor och tjénster vinda sig
till saval fackmén som till den breda allmanheten.

Samma synpunkter gor sig gillande betriaffande de 6vriga bevis som klaganden lagt fram avseende de
tre berérda kategorierna av varor och tjinster. Aven om uppgifterna om upprittande av hemsidor pa
internet som anges i den edliga forsikran ror kategorin informationstjdnster, kan de inte leda till
slutsatsen att de ifrdgavarande hemsidorna besokts av en betydande del av den breda allmanheten.
Vidare framgar det av uppgifterna i reklambroschyren att det seminarium som klaganden anordnat
var avsett for en specialiserad malgrupp, i synnerhet dgare av mindre och medelstora bryggerier.
Slutligen framgér det av den edliga forsakran att de bocker som klaganden gett ut med anvandning av
det sokta varumairket var fackbocker som inte riktade sig till den breda allmédnheten.

Nar det, for det tredje, giller utstéllningskataloger och anordnande av missor och utstéllningar har
klaganden kritiserat att 6verklagandendmnden inte beaktat den edliga forsakran, av vilken det framgar
att klaganden publicerat katalogerna for utstillningarna "BrauBeviale” och "drinktec”, utdrag ur tva
publikationer avseende utstéllningen “drinktec” och foton fran en utstillningsmonter som bevis for
forvarv av sarskiljningsformaga till foljd av anvindning av det sokta varumarket.
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Det ska i detta avseende inledningsvis konstateras att den edliga forsikran &ér gjord av en person som
har en yrkesmadssig relation till klaganden. Forsdkran kan ddrmed inte i sig utgora ett tillrackligt bevis
for forvarv av sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdandning av det sokta varumairket (se, analogt, dom
av den 15 december 2005, BIC/harmoniseringskontoret (Formen pa en cigarettindare med stift),
T-262/04, EU:T:2005:463, punkt 79). De Ovriga bevis som klaganden lagt fram ror inte utstéllningen
"BrauBeviale”. Den péastadda publiceringen av kataloger for den utstéllningen kan saledes inte beaktas.

Nér det vidare giller publikationerna avseende utstédllningen ”drinktec” har klaganden kritiserat
overklagandendmndens konstaterande att uttrycket ”i samarbete med” pa omslaget inte gor det
mojligt att identifiera nagon forbindelse mellan klaganden och den som anordnat utstdllningen.
Tvirtemot vad klaganden gjort géllande kan inte omséattningskretsen tolka detta omnédmnande som att
klaganden deltagit i anordnandet av den ifrdgavarande utstéllningen och utgivningen av katalogen for
denna, eftersom de utdrag som lagts fram inte innehaller nagot som tyder pa att s skulle ha varit
fallet. Tvartom visar rattighetsangivelserna avseende publikationer rorande utstéllningen “drinktec
2013” tydligt att det ror sig om en specialbilaga till tidskriften Brauwelt, som klaganden givit ut med
anledning av denna utstillning. Det framgéar heller inte av publikationerna avseende utstéllningen
"drinktec” att klaganden skulle ha varit ansvarig for anordnandet av denna eller att klaganden skulle
ha gett ut och distribuerat nagon katalog som inte hade samband med denna tidskrift.

Slutligen var det, tvartemot vad klaganden gjort gillande, korrekt av oOverklagandendmnden att
konstatera att bilderna av en utstillningsmonter som klaganden lagt fram inte visar att det sokta
varumirket anvants for utstdllningskataloger och anordnande av maissor och utstdllningar, utan
snarare for specialtidskrifter och utgivning av facklitteratur. Den ifragavarande montern innehaller
inget som visar att klaganden anordnade utstdllningen eller att klaganden distribuerade
utstdllningskatalogerna. Tvirtom framgar det tydligt att utstéillaren star som som ’utgivare av
specialtidskrifter” och att montern innehaller en del som é&r avsedd for "prenumerationstjénster”.

Nar det, for det fjarde, giller 6l har klaganden kritiserat 6verklagandendmndens konstaterande att de
Oletiketter som klaganden lagt fram tyder pa att det ror sig om presentartiklar och att klagandens
omsittning inom 6lforséljning inte har visats. Klaganden anser att de ifragavarande etiketterna visar
att klaganden finns pa marknaden sedan 150 &r och darmed ar mycket vilkdnd. Vidare har klaganden
lagt till att det inte &r nodvdndigt att visa att det forekommer Olforséljning for att visa att
sarskiljningsformaga forvarvats till foljd av anvdndning av denna vara.

Det framgéar i detta avseende av den edliga forsikran som klaganden sjilv lagt fram att det
ifragavarande oOlet, totalt 1350 flaskor, tillverkats vid tva tillfdllen, for att erbjudas kunder vid firandet
av tidskriften Brauwelts 150-arsjubileum. Sasom overklagandendmnden konstaterat ror en sadan
anvandning av det sokta varumairket snarare marknadsforing av tidskriften i fraga dn en anvindning
inom ramen for forsiljning av 6l och &r i alla héndelser inte tillracklig for att visa att det sokta
varumadrket forvarvat séarskiljningsforméga inom en betydande del av omsdttningskretsen avseende den
varan.

Mot bakgrund av vad som ovan anforts var det korrekt av 6verklagandendmnden att konstatera att
klaganden inte visat att det sokta varumaérket forvarvat sérskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.3 i forordning nr 207/2009.

Overklagandet kan saledes inte vinna bifall pd den tredje grunden. Overklagandet ska dirfor i sin
helhet ldamnas utan bifall.
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DOM AV DEN 18.10.2016 — MAL T-56/15
RAIMUND SCHMITT VERPACHTUNGSGESELLSCHAFT MOT EUIPO (BRAUWELT)

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (forsta avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG ska ersitta
rittegangskostnaderna.

Kanninen Pelikdanova Buttigieg
Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 18 oktober 2016.

Underskrifter
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DOM AV DEN 18.10.2016 — MAL T-56/15
RAIMUND SCHMITT VERPACHTUNGSGESELLSCHAFT MOT EUIPO (BRAUWELT)

Innehallsférteckning

Tvistens bakgrund ... ... ...
Parternas yrkanden .......... ...
Réttslig bedOmNing .. ...
1. Upptagande till sakprévning av det andra och det tredje yrkandet ............... .. .. ... ...
2. Handlingar som inte lagts fram forrdn i tribunalen .......... ... .. . i i
30 Provning 1 Sak .. ..o e

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009, jamford med artikel 75

I samma fOrordning ... ......ou ottt e e
Asidosittande av motiveringsskyldigheten . ..................ooiiiiiiieeiiiiiiiieeean.
Huruvida det sokta varumaérket dr beskrivande for de varor och tjanster som ansékan avser ......
— Det sokta varumirkets innebOrd . ...... ... . L

— Sambandet mellan det sokta varumérket och de varor och tjanster som avses...............

— Beaktande av tidigare registreringar och beslut ......... ... ... ... ... L
Asidosittande av klagandens ratt att YHra Sig. ... ........ovuuunneeeiitiieee et
Den andra grunden: Asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009. .. ....................

Den tredje grunden: Asidosittande av artikel 7.3 i férordning nr 207/2009, jamford med artikel 75 i
samma fOrordning . . ... ...ttt e

Tvistens fOremal . ... ... ..o
Asidosittande av klagandens ratt att YHra Sig. ... ........ovuuunneeriiitieeeee e
Asidosittande av motiveringsskyldigheten .. .................oueeiiineeiiiieeiiiieeaiieaaiinn.
Bevisningen om forvirv av sérskiljningsforméga till foljd av anvindning ................ ... ...

RaAttegaANgSKOStNAder . ... ...ttt e e
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