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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (forsta avdelningen)

den 7 maj 2019*

"EU-varumirke — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av ett figurmérke forestillande en bil i
en pratbubbla — Huruvida 6verklagandet till 6verklagandendmnden kunde tas upp till sakprovning —
Artikel 49.1 i forordning (EU) 2017/1001 — Begransning av forteckningen over varor eller tjanster som
ska omfattas av det sokta varumarket — Artikel 27.5 i den delegerade férordningen (EU) 2018/625 —
Omfattningen av 6verklagandendmndens provning — Skyldighet att prova en ansékan om begransning”

I mal T-629/18,
mobile.de GmbH, Dreilinden (Tyskland), foretrddd av advokaten T. Liihrig,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av M. Fischer, i egenskap av
ombud,

motpart,
angdende ett dverklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd den
7 augusti 2018 (drende R 2653/2017-4), om en ansdkan om registrering som EU-varumirke av ett
figurkdnnetecken som forestéller en bil i en pratbubbla,
meddelar

TRIBUNALEN (forsta avdelningen),

sammansatt av ordforanden I. Pelikdinova samt domarna P. Nihoul och ]. Svenningsen (referent),
justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 18 oktober 2018,
med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 20 december 2018,
med beaktande av att ingen av parterna inom tre veckor efter delgivningen av underrittelsen om att
det skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begidran om muntlig férhandling och av
att tribunalen saledes, med tillimpning av artikel 106.3 i tribunalens réttegangsregler, har beslutat att

avgora malet pa handlingarna,

foljande

* Rattegangssprak: tyska.
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Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden, mobile.de GmbH, ingav den 30 juni 2016 en ansdkan om registrering av EU-varumarke till
Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse
(ersatt av Europaparlamentets och ridets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumairken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumairket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

De varor och tjénster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 12, 16, 25, 28, 35-38, 41,
42 och 45 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg.

Genom skrivelse av den 22 juli 2016 invdnde granskaren vid EUIPO mot registrering av det sokta
varumirket for en del av de berorda varorna och tjdnsterna med hénvisning till artikel 7.1 b i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i férordning 2017/1001), med motiveringen att det saknade
sarskiljningsformaga.

Den 25 november 2016 yttrade sig klaganden, som svar pa granskarens skrivelse, och bestred samtliga
invindningar som granskaren gjort géllande.

Genom skrivelse av den 23 mars 2017 aterkallade granskaren delvis sina invédndningar for en del av de
varor och tjdnster som skrivelsen av den 22 juli 2016 ursprungligen riktat sig mot. Klaganden bereddes
tillfalle att yttra sig eller att forete annan bevisning for att styrka att det sokta varumérket forvarvat
sarskiljningsforméga genom anvindning for de varor och tjanster som fortfarande omfattades av
granskarens invandningar. Sokanden ingav detta kompletterande yttrande den 24 juli 2017.

Genom beslut av den 3 oktober 2017 avslog granskaren ansdkan om registrering av det sokta
varumarket for de varor och tjanster som ndmndes i dennes skrivelse av den 23 mars 2017, i enlighet
med artikel 7.1 i b och artikel 42.2 i forordning 2017/1001.

Den 15 december 2017 lamnade klaganden in ett 6verklagande till EUIPO och yrkade att granskarens
beslut skulle upphévas i den mén denne hade avslagit ansokan om registrering av det sokta
varumarket.

Den 16 februari 2018 ingav klaganden tva handlingar till EUIPO. Den ena innehdll en ansdkan om att
begrinsa forteckningen 6ver de varor och tjanster som omfattades av den ursprungliga ansékan om
registrering av varumirket. Denna ansokan om begransning avsag alla de varor och tjanster for vilka
granskaren hade avslagit ansokan om registrering.
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Samma dag ingav klaganden en handling, med rubriken “Redogérelse for grunderna for
overklagandet/meddelande angdende begrdnsning av varumérkesansokan”, vilken som bilaga inneholl
den ansdkan om begrinsning som tidigare ingetts.

Den 6 april 2018, till foljd av en begédran fran EUIPO, ingav klaganden aterigen sin begidran om att
begrinsa forteckningen 6ver de varor och tjanster som omfattades av ansokan om registrering av
varumarket, i ett annat format (pdf) och i dndrad form, men fortfarande med samma innehall.

Den 10 maj 2018 bekriftade 6verklagandendmndernas kansli mottagandet av tva ansokningar om
begrinsning, ingivna den 16 februari respektive den 6 april 2018.

Genom skrivelse av den 6 juni 2018 underrdttade EUIPO klaganden om att dverklagandet, i enlighet
med artikel 69.2 i forordning 2017/1001, hade 6verldmnats till fjarde 6verklagandendmnden, eftersom
granskaren inte hade éndrat sitt beslut.

EUIPO:s fjarde overklagandendmnd avvisade 6verklagandet genom beslut av den 7 augusti 2018 (nedan
kallat det 6verklagade beslutet), i enlighet med artikel 68.1 tredje meningen i férordning 2017/1001,
jamford med artikel 23.1 d i kommissionens delegerade férordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018
om komplettering av forordning 2017/1001 och om upphdvande av delegerad forordning (EU)
2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1). Beslutet motiverades med att den andra handling som sokanden
ingett den 16 februari 2018 med rubriken "Redogorelse for grunderna for 6verklagandet/meddelande
angdende begriansning av varumairkesansokan”, inte uppfyllde de nodvéindiga kraven for att utgora en
redogorelse for grunderna till 6verklagandet i den mening som avses i artikel 22.1 b i den delegerade
forordningen.

Overklagandenimnden angav att klaganden, i nimnda handling av den 16 februari 2018, endast hade
hanvisat till den bilaga som inneholl ansokan om begriansning av forteckningen over de varor och
tjidnster som omfattades av ansokan om registrering av varumdrket, i avsikt att forklara att denna
ansOkan om begrinsning avsag samtliga de varor och tjanster for vilka granskaren hade avslagit
ansOkan om registrering och som var det enda syftet med 6verklagandet, och att klaganden dérmed
hade beslutat att inge en begiran om att anledning saknas att doma i saken. Pa grundval av dessa
overviganden ansag oOverklagandenidmnden att denna handling inte inneholl ndgon uppgift som
motiverade att granskarens beslut skulle upphdvas och att 6verklagandet dérfor borde avvisas.
Eftersom det siledes inte hade lamnats nagon giltig redogorelse for grunderna for overklagandet fore
utgangen av fristen pa fyra maénader fran dagen for delgivning av granskarens beslut, fann
overklagandendmnden att detta beslut hade vunnit laga kraft.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna.

EUIPO ansluter sig till klagandens yrkanden, &ven med avseende pé rittegangskostnaderna.

Rittslig bedomning
Det ska inledningsvis, med avseende pa EUIPO:s stillning i forfarandet, papekas att EUIPO inte é&r

skyldig att systematiskt forsvara beslut av en 6verklagandenimnd som oOverklagats eller att yrka att
varje talan som vicks mot ett sadant beslut ska ogillas, och ingenting hindrar att EUIPO stiller sig

ECLILEU:T:2019:292 3


http:MOBILE.DE

19

20

21

22

23

24

25

Dowm av DEN 7. 5. 2019 — MAL T-629/18
MOBILE.DE MOT EUIPO (BILD AV EN BIL I EN PRATBUBBLA)

bakom ett yrkande som klaganden framstdllt (se, for ett liknande resonemang, dom av den
25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/harmoniseringsbyran (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373,
punkt 22).

I forevarande fall kan EUIPO:s yrkanden tas upp till sakprovning, eftersom de och de argument som
framforts till stod for dem inte gar utéver de yrkanden och grunder som klaganden har framfort.

Aven om parterna ir eniga i sakfragan i férevarande mal har féremélet for talan inte forfallit. Trots
parternas enighet har det 6verklagade beslutet ndmligen, enligt handlingarna i malet, varken &ndrats
eller upphévts av overklagandendmnden, da EUIPO varken har rdtt att gora detta eller att ge
instruktioner om detta till 6verklagandendmnderna, vilkas oavhéngighet faststdlls i artikel 166.7 i
forordning 2017/1001. Tribunalen ar saledes inte befriad fran att préva huruvida det overklagade
beslutet &r lagenligt med hénsyn till de grunder som anforts i 6verklagandet och det finns fortfarande
anledning att doma i saken (se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2005,
Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, punkterna 28 och 29).

Klaganden har till stod for sitt 6verklagande aberopat fyra grunder. Den forsta grunden avser ett
asidoséttande av artikel 49.1 i forordning 2017/1001, den andra avser ett asidosdttande av artikel 71.1
andra meningen i denna forordning, den tredje avser ett dsidosittande av artikel 68.1 fjairde meningen
i forordning 2017/1001, jamford med artikel 23.1 d i den delegerade foérordningen 2018/625, och den
fjarde avser ett asidosédttande av artikel 68.1 fjarde meningen i férordning 2017/1001, jamford med
artiklarna 23.1 e och 22.1 b i den delegerade férordningen 2018/625.

Klaganden har till utveckling av den forsta grunden gjort gillande att 6verklagandendmnden asidosatte
foretagets ratt enligt artikel 49.1 i férordning 2017/1001 att begransa den forteckning 6ver varor och
tjidnster som ingetts i samband med varumirkesansokan. Klaganden anser ndmligen att denna rétt att
begréansa forteckningen kan tillimpas nar som helst under forfarandets gang, dven vid forfarandet infor
overklagandendmnden. Eftersom klaganden ingav sin ansokan medan granskarens beslut fortfarande
hade en suspensiv verkan pa grund av overklagandet, var overklagandendmnden skyldig att utova de
befogenheter som tillkom den instans som hade fattat det ursprungliga beslutet, det vill séiga
granskaren, och att "beakta” den begrénsning av varor och tjanster som omfattades av ansokan om
registrering av det berdrda varumairket. Denna begransning — som o6verensstimde med de varor och
tjanster for vilka granskaren hade avslagit registreringsansokan - borde ha foranlett
overklagandendmnden att dra slutsatsen att det ursprungliga beslutet inte lingre hade nigon verkan
och att det inte langre fanns nagon anledning att doma i saken.

EUIPO har i huvudsak anslutit sig till klagandens argument och preciserat att 6éverklagandendmnden
ska prova en ansokan om begrinsning av forteckningen over berdrda varor och tjédnster som ingetts
av en varumirkessokande under oOverklagandeforfarandet i enlighet med artikel 49.1 i férordning
2017/1001, senast i sitt beslut om 6verklagandet, enligt artikel 27.5 i delegerad férordning 2018/625.

I detta hdanseende kan det papekas att 6verklagandendmnden, efter det att ett 6verklagande ingetts, &r
den instans som dr behorig att prova ansokan om registrering av ett varumarke. Eftersom klaganden, i
egenskap av varumairkessokande, gav in en ansokan om begransning av forteckningen over de varor
och tjanster som omfattas av ansokan om registrering av det aktuella varumaérket vid en tidpunkt da
granskarens beslut om avslag pa ansokan om registrering av detta varumirke hade overklagats till
overklagandendmnden, var denna ndmnd behdrig att préva en sddan ansékan om begransning (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 16 mars 2017, Capella/EUIPO — Abus (APUS), T-473/15, ej
publicerad, EU:T:2017:174, punkt 36).

Nér det giller riatten for varumérkessokanden att begrénsa forteckningen 6ver de varor och tjénster
som omfattas av registreringsansokan, kan det papekas att varumirkessokanden, enligt artikel 49.1 i
forordning 2017/1001 "nér som helst [kan] aterkalla sin ansokan om EU-varumirke eller begransa den
dari ingaende forteckningen 6ver varor eller tjanster”.
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Enligt artikel 49.1 i forordning 2017/1001 &r det saledes mojligt att ndr som helst begrinsa
forteckningen 6ver de varor eller tjdnster som avses i en ansokan om EU-varumairke, och féljaktligen
aven under forfarandet vid overklagandendmnden (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 mars 2017, APUS, T-473/15, ej publicerad, EU:T:2017:174, punkt 37).

I forevarande fall dr det utrett att de tva handlingar som klaganden ingav den 16 februari 2018
lamnades in efter det att overklagandet ingetts till 6verklagandendmnden och inom den tidsfrist for att
inge en inlaga med en redogorelse for grunderna for 6verklagandet som foreskrivs i artikel 68.1 sista
meningen i forordning 2017/1001. Ansokan om begransning ingavs saledes under forfarandet infor
overklagandendmnden i 6verensstimmelse med artikel 49.1 i samma forordning.

I artikel 275 forsta meningen i den delegerade forordningen 2018/625 foreskrivs att
overklagandendmnden ska préva en sadan ansokan om begrdnsning, som lamnats in i enlighet med
artikel 49 i forordning 2017/1001, senast i sitt beslut om 6verklagandet. Denna skyldighet att préva en
sadan ansokan om begrinsning éligger overklagandendmnden oberoende av om en redogorelse for
grunderna till 6verklagandet har ingetts i enlighet med artikel 22.1 b i den delegerade férordningen
2018/625.

I och med att klaganden hade ingett en ans6kan om begransning av forteckningen 6ver de varor eller
tjanster som omfattades av foretagets ansokan om registrering av det aktuella varumairket, enligt
artikel 49.1 i forordning nr 2017/1001, fore utgangen av den tidsfrist for att inge en inlaga med
grunderna for Overklagandet som foreskrivs i artikel 68.1 sista meningen i foérordningen, var
overklagandendmnden skyldig att préva ansokan.

Eftersom overklagandendmnden avvisade Overklagandet, med motiveringen att handlingen av den
16 februari 2018, med rubriken "Redogorelse for grunderna for overklagandet/meddelande angaende
begriansning av varumérkesansokan”, som klaganden ingett, inte uppfyllde kraven for att betraktas som
en redogorelse for grunderna for overklagandet, underlit 6verklagandendmnden att prova den ansokan
om begrdnsning av forteckningen 6ver varor och tjanster som klaganden ingett, vilket strider mot
artikel 49.1 i férordning 2017/1001, jamfoérd med artikel 27.5 i den delegerade forordningen 2018/625.

Talan ska siledes bifallas pa klagandens forsta grund, och det o6verklagade beslutet ska darfor
ogiltigforklaras i sin helhet. Det saknas skal att prova klagandens dvriga grunder.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegangsregler ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden och EUIPO har yrkat att EUIPO ska forpliktas
att ersdtta rittegangskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat malet, ska EUIPO:s och klagandens
yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (forsta avdelningen)
foljande dom:
1) Det beslut som meddelades av fjirde oOverklagandenimnden vid Europeiska unionens

immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 7 augusti 2018 (drende R 2653/2017-4)
ogiltigforklaras.

2) EUIPO ska ersitta rittegangskostnaderna.
Pelikdnova Nihoul Svenningsen
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 7 maj 2019.

Underskrifter
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