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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PRIIT PIKAMAE
foredraget den 12 september 2024

Mal C-93/23 P

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)
mot

Neoperl AG

"Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 4 —
Kénnetecken som kan utgora ett EU-varumédrke — Ansokan om registrering av ett taktilt
positionsmirke som aterger en cylindrisk sanitdir komponent — Artikel 7 —

Absoluta registreringshinder — Avslag pa ansokan — Forordning (EU) 2017/1001 —
Artikel 72.3 — Overklagande — Prévningstillstdind — Fraga som ir av vikt fér enhetligheten eller
konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsratten”

I. Inledning

1. Genom sitt 6verklagande har Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) yrkat
att domstolen ska upphiva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den
7 december 2022, Neoperl/EUIPO (Atergivning av en cylindrisk sanitir komponent) (T-487/21,
nedan kallad den 6verklagade domen, EU:T:2022:780), i vilken tribunalen ogiltigférklarade det
beslut som meddelades av femte 6verklagandendmnden vid EUIPO den 3 juni 2021 (drende R
2327/2019-5) om registrering som EU-varumirke av ett taktilt positionsmirke som &terger en
cylindrisk sanitér insatskomponent (nedan kallat det omtvistade beslutet).

2. Till stod for overklagandet har EUIPO dberopat en enda grund, ndmligen att tribunalen har
asidosatt artikel 72.3 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumirken.? EUIPO:s argument vicker emellertid viktiga fragor om
omfattningen av tribunalens provmning av ett beslut som fattats av éverklagandendmnden vid
EUIPO. Genom forevarande dverklagande har domstolen ndrmare bestimt anmodats att uttala
sig om omfattningen av och villkoren for tribunalens behorighet att dndra ett beslut fran
overklagandendmnden med stod av ovanndmnda bestammelse. Eftersom det ror sig om fragor
som ror tilldelning av befogenheter ror det sig om fragor av konstitutionell karaktar. Svaret pa
dessa fragor kan dessutom fa en betydande inverkan som gar langt utover tvisten i det nationella
malet och komma att paverka unionens domstolssystem i dess helhet.

' Originalsprék: franska.
2 EUT L 154, 2017, s. 1.
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3. Detta dr huvudskilen till att forevarande overklagande har godtagits inom ramen for den
mekanism fo6r provningstillstand for éverklaganden (nedan kallad mekanismen for filtrering av
overklaganden) som har inforts genom artikel 58a i stadgan for Europeiska unionens domstol.
Sedan denna mekanism inférdes den 1 maj 2019 har domstolen endast godtagit ett fatal
overklaganden, bland annat pad grund av att strikta villkor maste vara uppfyllda. De
overklaganden som berors av denna mekanism kan nédmligen endast godtas om de aktualiserar
en fraga som &r av vikt for enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrétten.
Domstolens kommande dom kommer séledes att bidra till att klargora hur dessa kriterier ska
tolkas i réattspraxis.

II. Tillampliga bestimmelser

4. Eftersom dagen for ingivandet av den aktuella ansokan, det vill siga den 1 september 2016, var
avgorande for faststillandet av tillimplig materiell ratt vid provningen av huruvida det forelag
absoluta registreringshinder reglerades tvisten vid tribunalen av de materiella bestimmelserna i
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken,?® i
forekommande fall i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om éndring av radets forordning (EG) nr 207/2009 och
av kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 samt om upphdvande av kommissionens
forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumaérken, monster och modeller).* Férordning nr 207/2009 har ersatts av
forordning 2017/1001. Sistndmnda forordning ar tillimplig pa forevarande mals processuella
aspekter.

Forordning nr 207/2009

5.1 artikel 4 i forordning nr 207/2009, med rubriken "Tecken som kan utgéra ett
[EU-varumarke]”, foreskrivs foljande:

"Ett [EU-varumaérke] kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sarskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att
tecknet i fraga kan sérskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

6. I artikel 7 i denna férordning, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, i dess lydelse enligt
forordning 2015/2424, men med samma innehall vad giller de bestimmelser som é&r relevanta for
provningen av ett overklagande till tribunalen, foreskrivs féljande:

”1. Foljande far inte registreras:

a) Tecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumirken som saknar sérskiljningsférméga.

»

3 EUTL78,2009,s. 1.
¢ EUT L 341, 2015, s. 21.
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7. Artikel 26 i denna forordning har rubriken "Krav pa ansokan”. I artikel 26.1 d och 26.3
foreskrivs foljande:

”1. En ansokan om [EU-varumirke] ska innehélla

d) en atergivning av varumarket.

3. En ansokan om [EU-varumaérke] ska uppfylla kraven i de tillimpningsforeskrifter som avses i
artikel 162.1 ...”.

8. Artikel 162 i denna forordning har rubriken "Tillimpningsforeskrifter ...” Artikel 162.1 har
foljande lydelse:

"Narmare tillimpningsforeskrifter for denna forordning ska antas.”

Forordning 2017/1001

9. Artikel 41 i férordning 2017/1001 har rubriken "Prévning av forutséttningarna for ansokan”. I
artikel 41.2 och 41.4 foreskrivs f6ljande:

72. Om ans6kan om EU-varumirke inte uppfyller kraven i punkt 1 ska

immaterialraittsmyndigheten foreldgga sokanden att inom tvd ménader fran mottagandet av
delgivningen avhjélpa bristerna eller betala bristande belopp.

4. Om de brister som konstaterats enligt punkt 1 b inte har avhjélpts inom foreskriven tid, ska
immaterialrattsmyndigheten avsla ansokan.”

10. I artikel 66 i denna férordning, med rubriken "Beslut som kan 6verklagas”, foreskrivs foljande:
”1. Beslut av immaterialrdttsmyndighetens beslutsfattande instanser som anges i artikel 159 a—d
och, i tillampliga fall, led f i den artikeln far dverklagas. Dessa beslut ska fa verkan forst fran och
med dagen for utgangen av den 6verklagandeperiod som avses i artikel 68. Ingivandet av

overklagandet ska ha suspensiv verkan.

2. Beslut som inte avslutar handldggningen for nagon part far endast 6verklagas i samband med
att det slutliga beslutet 6verklagas, om det inte i beslutet foreskrivs att det far 6verklagas sarskilt.”

11. Artikel 70 i denna forordning har rubriken” Provning av &verklaganden”. I artikel 70.1
foreskrivs foljande:

”Om 6verklagandet inte avvisas ska 6verklagandendmnden préva om 6verklagandet ér befogat.”
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12. T artikel 71 i forordning 2017/1001, med rubriken ”Beslut i drenden om o6verklagande”,
foreskrivs foljande:

”1. Efter provning av om o&verklagandet &r befogat ska overklagandenimnden avgora
overklagandet. Overklagandenimnden fir antingen vidta de &tgirder som kunnat vidtas av den
enhet som meddelat det overklagade beslutet eller aterforvisa drendet till denna enhet for
handldggning.

2. Om overklagandendmnden aterforvisar drendet for handlaggning till den enhet som meddelat
det Overklagade beslutet, ska denna enhet vara bunden av den rittsliga bedomning som
overklagandendmnden lagt till grund for sitt beslut, i den man sakforhallandena ér desamma.

3. Beslut av overklagandendmnden ska inte vinna laga kraft forrdn efter utgangen av den tidsfrist
som avses i artikel 72.5 eller, om talan har vickts infor tribunalen inom denna tidsfrist, fran dagen
da siddan talan eller da eventuella 6verklaganden till domstolen av tribunalens beslut avvisats.”

13. I artikel 72 i denna foérordning, med rubriken “Overklagande till Europeiska unionens
domstol”, foreskrivs foljande:

”1. Beslut av 6verklagandendmnden i fraga om 6verklaganden far 6verklagas till tribunalen.
2. Ett overklagande far grundas pa bristande behorighet, asidosdttande av visentliga
formforeskrifter, &sidosdttande av EUF-fordraget, asidosdttande av denna forordning eller
asidosdttande av nagon réttsregel som géller deras tillimpning eller rorande maktmissbruk.

3. Tribunalen ska vara behorig att undanroéja eller éndra ett overklagat beslut.

4. Var och en som varit part i forfarandet vid 6verklagandendmnden ska ha ritt att 6verklaga
beslut som gatt denne emot.

5. Overklagandet ska ske till tribunalen inom tvd manader frin dagen fér delgivning av
overklagandendmndens beslut.

6. Immaterialraittsmyndigheten ska vidta de atgdrder som krévs for att folja tribunalens dom
eller, vid 6verklagande av denna dom, domstolens dom.”

14. I artikel 94 i denna forordning, med rubriken ”Beslut och underrittelser fran
immaterialrattsmyndigheten”, féreskrivs foljande

”1. Immaterialrattsmyndighetens beslut ska innehélla beslutets grunder. Beslut far endast grunda
sig pa omsténdigheter eller bevis som parterna har haft tillfalle att yttra sig 6ver. ...

”

15. I artikel 95 i samma forordning, med rubriken "Provning av sakforhallandena pa eget
initiativ”, foreskrivs foljande:

”1. Vid forfarande infér immaterialrattsmyndigheten ska denna utan sérskilt yrkande prova

sakforhallandena; dock ska i drenden om relativa registreringshinder prévningen vara begransad
till vad parterna dberopat och yrkat ...

4 ECLI:EU:C:2024:751
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16. Artikel 151 i forordning 2017/1001 har rubriken "Immaterialrattsmyndighetens uppgifter”. I
artikel 151.1 a foreskrivs foljande:

“Immaterialrattsmyndigheten ska ha foljande uppgifter:
a) Attadministrera och frimja det EU-varumaérkessystem som inréttas genom denna férordning.”
17. I artikel 159 i denna forordning, med rubriken "Behorighet”, foreskrivs foljande:

"Foljande ska vara behoriga att besluta i samband med de forfaranden som anges i denna
forordning:

a) Granskarna.

b) Invindningsenheterna.

c) En avdelning som ar ansvarig for att fora registret.

d) Annulleringsenheterna.

e) Overklagandenimnderna.

f) En annan enhet eller person som utses av den verkstillande direktoren for detta andamal.”

18. Artikel 165 i denna férordning har rubriken ”Overklagandenimnder”. I artikel 165.1
foreskrivs foljande:

?Overklagandenimnderna ska svara for att besluta om 6éverklaganden av beslut som fattats enligt
artiklarna 160—164.”

III. Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

19. Neoperl ingav den 1 september 2016 en ansdkan om registrering av EU-varumarke till EUIPO
i enlighet med férordning nr 207/2009 for féljande kdannetecken:

ECLI:EU:C:2024:751 5
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20. I registreringsansokan klassificerades det sokta varumairket som ett "taktilt positionsmarke”,
och beskrevs pa foljande satt:

21. "Varumarket ar ett taktilt positionsmarke. Skydd begérs for en struktur placerad i den yttre
dnden av en cylindrisk sanitdr insatskomponent avsedd for avrinning av vatten, vilken ar riktad
utat genom en oelastisk botten. Denna struktur bestar av cirkuldra, koncentriska och elastiska
lameller som dr nagra millimeter hoga och fordelade 6ver hela dnden av cylindern. De elastiska
lamellerna dndrar form om man trycker med ett finger parallellt mot botten. Det gors inte
ansprak pa skydd for de oOvriga delarna av den insatskomponenten, vilka har streckats i
atergivningen.”

22. De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klass 11 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med &dndringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning: "Sanitdra insatskomponenter,
sarskilt munstycken for tappkranar och vattenspridare”.

23. Registreringsansokan foranledde invindningar pa grund av de formella registreringshinder
som foreskrivs i artikel 26.1 d i férordning nr 207/2009 [sedermera artikel 31.1 d i férordning
2017/1001], jamford med regel 9.3 a i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumiarke (EGT L 303, 1995, s. 1) [sedermera artikel 41.2 i forordning 2017/1001],
av det skalet att "taktila varumérken i allménhet inte godtas av EUIPO”. EUIPO féreslog saledes
att Neoperl skulle omklassificera det sokta varumirket till ett positionsmaérke.

24. Genom skrivelse av den 22 december 2016 vigrade Neoperl att omklassificera det sokta
varumirket och vidholl dels klassificeringen av varumaérket som taktilt positionsmarke, dels
beskrivningen av detta varumarke.

25. Genom beslut av den 11 oktober 2019 avslog granskaren registreringsansokan med stod av
artikel 41.4 i férordning 2017/1001, jamférd med bland annat artikel 4 och artikel 31.3 i samma
forordning, av formella skél, eftersom ansokan — savitt den avsag registrering av ett taktilt marke
— inte var tillrackligt precis i den mening som avses i dessa bestimmelser.

26. Den 16 oktober 2019 overklagade Neoperl granskarens beslut till EUIPO. Den 22 januari 2020
inkom Neoperl med sin redogorelse for grunderna for 6verklagandet.

27. Genom ett meddelande av den 3 augusti 2020 underrdttade EUIPO:s 6verklagandendmnds
referent Neoperl om att ndmnden var av uppfattningen att oberoende av huruvida
varumérkesansokan uppfyllde kraven i artikel 31 i forordning 2017/1001 eller ej, var det absoluta
registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i ndimnda férordning tillampligt, och att det sokta
varumaérket saknade sérskiljningsforméga i den mening som avses i sistndmnda bestimmelse.

28. Den 3 mars 2021 yttrade sig Neoperl 6ver meddelandet av den 3 augusti 2020.
29. Genom det overklagade beslutet slog femte 6verklagandendmnden vid EUIPO fast att det

kdnnetecken som registreringsansokan avsag saknade sirskiljningsforméaga i den mening som
avses i artikel 7.1 b i férordning 2017/1001, och avslog saledes dverklagandet.

6 ECLI:EU:C:2024:751
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IV. Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

30. Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 10 augusti 2021 vickte Neoperl talan
om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet och yrkade att EUIPO skulle forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna.

31. Till stod for overklagandet aberopade Neoperl tva grunder, varav den forsta avsag ett
asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009, och den andra avsag ett asidosédttande av
artikel 95.1 forsta meningen i forordning 2017/1001. Neoperl gjorde i huvudsak gillande att
overklagandendmnden inte i tillracklig utstrackning hade beaktat det sokta varumaérkets sardrag
sasom taktilt positionsmaérke, och klandrade 6verklagandenamnden for att den — i strid med dess
skyldighet enligt artikel 95 i forordning 2017/1001 att pa eget initiativ prova de relevanta
sakforhallandena — inte hade sokt styrka det taktila intryck som munstycken fér tappkranar
vanligtvis ger upphov till, eller det intryck som det sokta kidnnetecknet ger, och inte heller den
omstdndigheten att de lameller som kénnetecknet bestar av ger ett mjukt taktilt intryck som
nodvéndigtvis associeras med en funktionell egenskap hos de aktuella varorna. I motsats till vad
overklagandendmnden hade funnit, drog Neoperl hédrav slutsatsen att kédnnetecknet hade
sarskiljningsformaga.

32. EUIPO bestred Neoperls argument och gjorde gillande att dverklagandendmnden gjorde en
riktig bedomning ndr den, efter att ha utfort en fullstindig och exakt bedémning av
sakforhallandena, fann att det kdnnetecken som registreringsansokan avsdg saknade
sarskiljningsformaga.

33. Genom den 6verklagade domen ogiltigforklarade tribunalen det omtvistade beslutet.

34. Vid sin prévning av ovanndmnda tva grunder inledde tribunalen med att i punkterna 20-22 i
den oOverklagade domen erinra om att granskaren avslog registreringsansokan med stod av
artikel 41.4 i férordning 2017/1001, och att 6verklagandendmnden valde att endast prova det
absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, samt noterade att fragan
huruvida det sokta kdnnetecknet dven skulle nekas registrering med stod av artikel 41.4 i
forordning 2017/1001 saknade relevans.

35. I punkt 23 i den 6verklagade domen péapekade tribunalen att Neoperl inte har aberopat nagon
grund avseende ett &sidosittande av lagens tillimpningsomrade for att bestrida
overklagandendmndens val att prova registreringsansokan enbart mot bakgrund av
bestimmelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009. Tribunalen prévade dock inte huruvida
det aktuella kdnnetecknet kunde anses utgora ett EU-varumirke enligt artikel 4 i samma
forordning.

36. Vad giller en provning ex officio av en grund som inte har tagits upp av en part, framholl
tribunalen i punkterna 26 och 27 i den o6verklagade domen att unionsdomstolarna har
befogenhet, och i forekommande fall en skyldighet, att préva vissa grunder rorande materiell
lagenlighet ex officio, exempelvis en grund som avser fragan om absolut rattskraft. En grund
avseende lagens tillimpningsomrade utgor saledes tvingande réitt och det ankommer pa
tribunalen att prova den ex officio, med beaktande av den kontradiktoriska principen. I
forevarande fall anmodade tribunalen parterna, vid férhandlingen och — som en atgard for
processledning — genom en fraga som skulle besvaras skriftligen vid forhandlingen, att yttra sig
over huruvida 6verklagandendmnden i forekommande fall var skyldig att prova huruvida det
sokta varumairket uppfyllde kravet pa grafisk atergivning i artikel 4 i forordning nr 207/2009 och
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om detta varumadrke foljaktligen kunde strida mot det absoluta registreringshinder som foreskrivs
i artikel 7.1 a i denna férordning, bland annat mot bakgrund av tribunalens praxis.®

37. I punkterna 35 och 36 i den 6verklagade domen underkénde tribunalen EUIPO:s argument att
overklagandendmnden inte begick négot fel vid bedomningen av sirskiljningsformagan nar den
inte kontrollerade huruvida de villkor som foljer av artiklarna 4 och 7.1 a i férordning
nr 207/2009 var uppfyllda, eftersom den provade tillimpningen av artikel 7.1 b i foérordning
nr 207/2009 pa ett sa fullstindigt siatt som mojligt. Tribunalen grundade sin slutsats pa en
bokstavstolkning av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009.

38. Tolkningen av relevanta rittsregler, och sérskilt fragan huruvida det kdnnetecken som
registreringsansokan avser uppfyller villkoren i artikel 4 i férordning nr 207/2009, daribland
villkoret att det ska kunna aterges grafiskt, och saledes kan utgdra ett varumérke, utgor i
forevarande fall en preliminédr fraga som maste besvaras innan man kan préva de grunder for
overklagandet som avser ett asidosdttande av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009 och
artikel 95.1 i forordning 2017/1001. Tribunalen skulle saledes asidosdtta sin skyldighet att
ex officio prova lagenligheten dels om den underldt att notera — dven om parterna inte har
bestritt detta — att det omtvistade beslutet har antagits pa grundval av en bestimmelse som inte
kan vara tillamplig i det aktuella fallet, ndrmare bestamt artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009,
for det fall det kidnnetecken som registreringsansokan avser inte utgor ett varumirke i den
mening som avses i artikel 4 i samma férordning och 6verklagandendamnden inte har kontrollerat
detta, dels om den, till f6ljd av detta, avgjorde den anhéngiga tvisten genom att tillimpa denna
bestammelse.

39. Vad giller fragan huruvida talan kunde bifallas pa den grund som avsag &sidosidttande av
lagens tillimpningsomrade fann tribunalen i punkt 55 i den 6verklagade domen, vad géller fragan
huruvida det sokta kdnnetecknet uppfyller de villkor for registrering som foreskrivs i artikel 4 i
forordning nr 207/2009, att kdnnetecknets struktur — som bestar av nagra millimeter hoga
cirkuldra, koncentriska, elastiska lameller som ér fordelade 6ver hela d&nden av cylindern — kan
aterges grafiskt. Sa dr daremot inte fallet med det taktila intryck som denna struktur ger upphov
till, vad galler lamellernas elasticitet och den omsténdigheten att de éndrar form om man trycker
med ett finger parallellt mot botten.

40. Som tribunalen erinrade om i punkt 34 i den 6verklagade domen kan ett kdnnetecken utgora
ett EU-varumirke om det uppfyller de villkor som anges i denna bestimmelse, dédribland villkoret
att det ska kunna aterges grafiskt. Denna atergivning maste bland annat vara klar, precis,
fullstidndig i sig sjalv, lattillganglig, tydlig, bestédndig och objektiv.

41. I punkt 53 i den 6verklagade domen underkénde tribunalen, med tillimpning av artikel 3.2 i
genomforandeférordning (EU) 2018/626,° EUIPO:s argument att det taktila intryck som det
sokta kidnnetecknet ger upphov till inte framgér av den grafiska atergivningen, utan endast av den
beskrivning som atfoljer denna grafiska atergivning Tribunalen framholl saledes att artikel 3 i
denna genomforandeférordning omfattas av forordningens avdelning II. Aven om denna
genomforandeférordning var i kraft ndr det Overklagade beslutet antogs, foreskrivs det i
artikel 39.2 a att avdelning II inte ska tillimpas pa ansokningar om EU-varumérke som

5 Dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Atergivning av bigar mellan tva parallella linjer)
(T-124/20, ej publicerad, EU:T:2021:668).

¢ Kommissionens genomfoérandeférordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om faststéllande av tillimpningsforeskrifter for vissa
bestimmelser i Europaparlamentets och rédets férordning (EU) 2017/1001 om EU-varumirken och om upphédvande av
genomférandeférordning (EU) 2017/1431 (EUT L 104, 2018, s. 37).

8 ECLI:EU:C:2024:751



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT PIKAMAE — MAL C-93/23 P
EUIPO/NEOPERL

registrerats fore den 1 oktober 2017. I motsats till vad EUIPO:s argument forutsétter, &r
genomforandeférordning 2018/626 séledes inte tillamplig i forevarande fall, eftersom ansékan
om registrering av det aktuella varumaérket limnades in den 1 september 2016. Det ska for 6vrigt
noteras att i enlighet med overgangsbestimmelserna i artikel 37 i denna genomférandeférordning
ska bestimmelserna i forordning nr 2868/95 fortsitta att tillampas pa pagaende forfaranden dar
genomforandeférordningen inte géller, till dess att dessa férfaranden har avslutats.

42. Mot denna bakgrund konstaterade tribunalen i punkt 57 i den 6verklagade domen att det
taktila intrycket av det sokta kidnnetecknet inte pa ett precist och fullstindigt satt framgar av den
grafiska atergivningen av kdnnetecknet som sddan, utan pa sin hdjd av den atfdljande
beskrivningen. Denna beskrivning preciserar ddarmed inte den grafiska atergivningen av
kdnnetecknet, i den mening som avses i den rdttspraxis det erinrats om i punkt 56 i den
overklagade domen, utan kan tviartom ge upphov till tvivel om féremaélet for och omfattningen av
denna grafiska atergivning, eftersom den forsoker utvidga foremalet for det skydd som sokts. Det
kdnnetecken som registreringsansokan avser uppfyller inte villkoren i artikel 4 i forordning
nr 207/2009 och star foljaktligen i strid med det absoluta registreringshinder som foéreskrivs i
artikel 7.1 a i denna férordning.

43. I punkt 60 i den 6verklagade domen fann tribunalen att artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009
inte var tillimplig vid provningen av ansokan om registrering som EU-varumaérke av det aktuella
kinnetecknet. Overklagandenimnden kunde saledes inte med lagenlig verkan ligga denna
bestammelse till grund for beslutet att limna pa avslag pa 6verklagandet av granskarens beslut att
inte registrera kidnnetecknet.

44. Det overklagade beslutet antogs foljaktligen i strid med lagens tillimpningsomrade och
ogiltigforklarades darfor.

V. Parternas yrkanden och forfarandet vid domstolen

45. Genom beslut av den 11 juli 20237 meddelade domstolen provningstillstand, efter att ha
konstaterat att EUIPO:s ansdkan om provningstillstdind i tillracklig utstrdckning visar att
overklagandet aktualiserar en friga som é&r av vikt for enhetligheten och konsekvensen i, och
utvecklingen av, unionsrétten.

46. Isitt 6verklagande har EUIPO yrkat att domstolen ska

— upphéva den overklagade domen,

— ogilla 6verklagandet av det omtvistade beslutet, och

— forplikta vardera parten att béra sina rittegangskostnader.

47. Neoperl har yrkat att domstolen ska

— bifalla EUIPO:s 6verklagande i den del det avser upphévande av den 6verklagade domen och
ogilla 6verklagandet i 6vrigt,

7 Beslut av den 11 juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).
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— ogiltigforklara det omtvistade beslutet pa grund av underlatenheten att beakta Neoperls grund
om att EUIPO har asidosatt artikel 71.1 i férordning 2017/1001, jamférd med artikel 7.1 a och
artikel 94.1 forsta meningen i samma foérordning,

— aterforvisa forfarandet till EUIPO for en forsta provning av villkoren i artikel 7.1 a i férordning
nr 207/2009, jamford med artikel 4 i samma férordning, och

— forplikta EUIPO att ersitta rittegangskostnaderna.

48. Domstolen har i enlighet med artikel 76.2 i domstolens réttegangsregler beslutat att avgora
malet utan att halla nagon muntligt férhandling.

VI. Rittslig bedomning

A. Inledande anmirkningar

1. Mekanismen for filtrering overklaganden

49. Mekanismen for filtrering av dverklaganden ingar i de reformétgdrder som domstolen har
vidtagit mot bakgrund av domstolens stadigt 6kande arbetsborda och i syfte att gora det mojligt
for domstolen att fortsdtta att utféra den uppgift som den tilldelats av fordragets upphovsman,
namligen att inom rimlig tid ”sdkerstdlla att lag och ratt foljs vid tolkning och tillimpning av
fordragen”, sasom kravs enligt artikel 19.1 FEU. Denna mekanism ér tillamplig pa 6verklaganden
av domar eller beslut fran tribunalen angdende beslut meddelade av de 6verklagandendmnder som
ar sjilvstindiga i forhallande till unionens organ eller byrder och dit ett beslut maste ha
overklagats innan ett 6verklagande kan ske vid tribunalen.®

50. Reformen grundar sig pa konstaterandet att i en betydande del av alla anhidngiggjorda mal
maste talan avvisas eller ogillas, trots att de aktuella mélen redan har varit féremal for tva rittsliga
provningar, forst av overklagandendmnder som ar sjalvstdndiga i forhallande till unionens byraer
och darefter av tribunalen. Eftersom det ansags nodvéndigt att forvalta domstolens resurser pa
basta mojliga sétt beslutades det att en tredje domstolsprovning endast skulle tilldtas i
undantagsfall, ndmligen i de fall dar klaganden pa ett 6vertygande sétt har visat att tribunalen i
sitt avgorande har gjort sig skyldig till en allvarlig felaktig réttstillaimpning som kan paverka de
framtida mal som den har att préva.

51. Domstolen har inspirerats av medlemsstaternas réttssystem, enligt vilka det ofta krédvs att
vissa villkor ska vara uppfyllda for att en 6verklagande till en hogre instans ska kunna tas upp till
sakprévning, sasom kravet pa att malet ska vara "av visentlig betydelse” eller att det omtvistade
domstolsavgorandet “avviker fran hogsta domstolarnas réttspraxis”. For att garantera
rattssikerheten kravs det enligt medlemsstaternas rattssystem i sa fall ett avgorande fran den
hogsta rittsinstansen. Som jag papekade i inledningen till forevarande forslag till avgérande kan
de 6verklaganden som berors av filtreringsmekanismen endast godtas om de aktualiserar en friaga
som dr av vikt for enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrétten, vilket ger
domstolen ett utrymme for skonsmaissig beddmning.

8 Se begiran framstélld av domstolen med stod av artikel 281 andra stycket i férdraget om Europeiska unionens funktionssitt, om dndring
av  protokoll nr 3 om stadgan for Europeiska unionens domstol, tillginglig pad foljande internetadress:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/sv/ (s. 1 och 7).
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52. De mal i vilka domstolen hittills har ansett att detta villkor har varit uppfyllt ger en
uppfattning om vilken typ av mal som ska beaktas och om det slutliga syfte som efterstrédvas med
den filtreringsmekanism som utgor en del av rattsmedelssystemet. I dessa mal behandlas fragor
som huruvida internationella avtal som binder unionen ér tillimpliga vid unionsdomstolarna,’
foljderna av en medlemsstats uttride ur unionens varumirkessystem' och kravet pa att
foretrddas av en oberoende advokat med héansyn till intresset av en god rattskipning.' Det ror sig
om grundldggande unionsréttsliga fragor som gar utover ramen for overklagandet och darfor
kréver ett klargérande av den hogsta tolkningsinstansen.

2. Fragor som motiverar att provningstillstand meddelas

53. Om man jamfor de centrala rattsfragorna i forevarande mal med de fall som réknas upp i
foregdende punkt, rader det inget tvivel om att villkoret for att meddela provningstillstand ar
uppfyllt i forevarande fall, och det av de skdl som domstolen angav i sitt beslut av den
11 juli 2023, och som jag sammanfattar nedan for att ge en battre forstaelse for bedomningen av
overklagandet.

54. For det forsta ér fragan huruvida tribunalen 6verskred grianserna for sin behorighet genom att
i praktiken &ndra o6verklagandendmndens beslut efter att ex officio ha provat en grund av
horisontell karaktdr.

55. For det andra ér fragan om tilldelning av behorighet en viktig fraga av konstitutionell karaktdr,
eftersom tribunalen &r rittsligt skyldig att handla inom ramen fér den behorighet och de
befogenheter som den har tilldelats genom unionens rattsordning.

56. For det tredje ér fragan om villkoren for och omfattningen av tribunalens behorighet att dndra
overklagandendmndens beslut av sérskild betydelse, eftersom 6verskridandet av denna behorighet
paverkar overklagandendmndernas exklusiva befogenheter, det rattsliga skyddet for de personer
som berdrs av EUIPO:s beslut och, rent allmént, rétten till ett effektivt domstolsskydd.

57. For det fjarde utgor fragan om villkoren for och omfattningen av tribunalens behorighet att
dndra beslut en viktig fraga, eftersom den fragan inte dr begrinsad till immaterialréitten utan
dven kan avse beslut som fattats av andra unionsbyraer, och ar foremal fér unionsdomstolens
lagenlighetsprévning.

58. Jag papekar i detta sammanhang att EUIPO i sin ansdkan om proévningstillstand uppfyllde
kravet pa att pa ett precist och tydligt satt beskriva den felaktiga rittstillimpning som EUIPO har
kritiserat tribunalen for att ha gjort sig skyldig till. EUIPO har i synnerhet angett savil de punkter i
den oOverklagade domen som EUIPO bestrider som den unionsrittsliga bestimmelse som
tribunalen pastas ha asidosatt.

59. Efter dessa inledande anméirkningar om mekanismen for filtrering av overklaganden, och
denna redogorelse for skilen till att domstolen beslutade att meddela provningstillstand for
EUIPO:s overklagande, kommer jag att foreta en ndrmare undersokning av huruvida
overklagandet &r valgrundat.

> Se beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).
10 Se beslut av den 7 april 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

1 Se beslut av den 30 januari 2023, bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

12 Beslut av den 11 juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).
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B. Den enda grund som anforts till stod for 6verklagandet

1. Parternas argument

60. EUIPO har till stod for sitt 6verklagande aberopat en enda grund, namligen att artikel 72.3 i
forordning 2017/1001 har asidosatts. EUIPO har gjort géllande att tribunalen 6verskred sin
behorighet enligt denna bestimmelse genom att for forsta gangen prova det registreringshinder
och den grund avseende artikel 7.1 a i férordning nr 207/2009, jamford med artikel 4 i samma
forordning, som Neoperl hade aberopat vid oOverklagandendmnden, men som
overklagandendmnden uttryckligen avstod fran att prova i det omtvistade beslutet, och att
tribunalen, i stéllet for 6verklagandendmnden, darmed sjélv avgjorde drendet i sak.

61. Enligt EUIPO ankom det inte pa tribunalen att gora detta, eftersom den inte var behorig att
prova granskarens beslut, utan endast huruvida oéverklagandendmndens omtvistade beslut var
lagenligt. I forevarande fall har tribunalen saledes frantagit Overklagandenidmnden den
ursprungliga befogenhet att genomfora provningen som tillkommer denna ndmnd enligt
artiklarna 165.1, 66.1 och 70.1 i férordning 2017/1001, och vars grundldggande betydelse for
behorighetsfordelningen mellan EUIPO, 6verklagandendmnden, tribunalen och domstolen inom
ramen for ett system med fullstdndigt, lampligt och effektivt réttsligt skydd, inbegripet EUIPO:s
beslut, lagstiftaren vid flera tillfallen uttryckligen har bekraftat.

62. Overklagandet avser foljande aspekter av den 6verklagade domen: i) konstaterandet att
tribunalen &r materiellt behorig att prova fragan huruvida villkoren i artikel 7.1 a i forordning
nr 207/2009, jamford med artikel 4, i samma forordning, ér tillimpliga i sak, mot bakgrund av
den grund som tribunalen hade tagit upp ex officio, ii) tribunalens prévning, pa denna grund, av
huruvida villkoren i artikel 7.1 a i férordning nr 207/2009, jamford med artikel 4 i samma
forordning, &r tillimpliga i sak, iii) konstaterandet att Lkénnetecknet omfattas av
registreringshindret i artikel 7.1 a i férordning nr 207/2009 och iv) yrkandet om ogiltigférklaring
av det omtvistade beslutet.

63. Neoperl anser att EUIPO har fog for sitt 6verklagande vad géller de delar av den 6verklagade
domen som ndmns i foregdende punkt. Neoperl konstaterar vidare att EUIPO gjorde en riktig
bedomning nidr denna myndighet fann att det inte var nédvéndigt att for tribunalen att gora en
provning i sak av artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009, jamférd med artikel 4 i samma
forordning. Enligt Neoperl bor tribunalens dom upphévas och malet aterforvisas till EUIPO for
en fullstdndig provning av artikel 7.1 a i férordning nr 207/2009, jamférd med artikel 4 i samma
forordning.

64. Vad giller den 6verklagade domens verkningar har Neoperl hévdat att tribunalens pastadda
asidosdttanden krdnker bolagets ratt att yttra sig. Efter tribunalens ogiltigforklaring av det
omtvistade beslutet borde saledes en annan 6verklagandendmnd vid EUIPO ha ombetts att uttala
sig i fragan huruvida det sokta kidnnetecknet uppfyllde kraven i artikel 4 i forordning nr 207/2009.
Till skillnad fran tribunalen, vars bedomning &dr begrénsad till en lagenlighetsprovning, skulle
denna andra Overklagandendamnd vid EUIPO ha kunnat utéva savdl de befogenheter som
tillkommer granskaren i forsta instans som pa eget initiativ bedoma sakforhallandena och beakta
nya omstandigheter och ny bevisning.

65. Med beaktande av tribunalens 6verviganden i punkterna 47-58 i den 6verklagade domen ar

denna oOverklagandenimnd emellertid skyldig att, utan ytterligare bedémning av
sakforhallandena, avsld ansokan om registrering av det sokta kédnnetecknet pa grundval av
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pastaendet att det inte kan aterges grafiskt, eftersom tribunalen anser att konstaterandena i
punkterna 47-58 i den 6verklagade domen ar bindande. Neoperl har understrukit att det inte gar
att vacka talan vid tribunalen mot ett sddant beslut, eftersom tribunalen redan funnit att det ar
omdijligt att grafiskt aterge det sokta kannetecknet. Tribunalens 6verviganden i punkterna 47-58
i den 6verklagade domen utgor séledes ett asidosdttande av Neoperls rétt att yttra sig.

2. Bedomning

a) Huruvida det dr nodvindigt att undersoka varje steg i resonemanget i den overklagade
domen

66. EUIPO har i huvudsak kritiserat tribunalen for att ha overskridit den behorighet att dndra ett
beslut som tribunalen tilldelas i artikel 72.3 i forordning 2017/1001. Det ar viktigt att notera att det
rittsliga resonemang som tribunalen for i den 6verklagade domen ar relativt komplicerat. Av detta
skl dr det inte ldtt att avgora exakt vilken del av argumentationen som avser den “ursprungliga”
felaktiga rattstillimpningen. Innan tribunalen utévade sin behorighet att dndra ett beslut var den
namligen tvungen att ta stéllning till en rad prejudiciella rdttsfrdagor.

67. Rent konkret provade tribunalen forst ex officio en grund avseende asidosittande av lagens
tillimpningsomrade och uttalade sig darefter om huruvida prévningen av det registreringshinder
som avses i artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009 ska ges fortur. Det var forst efter att ha funnit att
EUIPO:s 6verklagandendmnd hade underlatit att beakta denna pastadda fortur som tribunalen
beslutade sig for att ogiltigforklara 6verklagandenamndens beslut. De aspekter som tribunalen
tog upp dr néra forbundna med varandra och fortjanar darfor en ingaende provning.

68. Av ovan angivna skl anser jag att det av tydlighetsskal ar nodvéndigt att undersoka varje steg i
det réttsliga resonemang fran tribunalens sida som é&r foremal for forevarande 6verklagande. Min
bedomning nedan utgir dérfor fran dessa steg. Som jag kommer att forklara finns det vissa
rattsfragor som behover undersokas inom ramen for denna bedémning och som dnnu inte har
behandlats i domstolens praxis. Syftet med bedémningen dr att faststilla exakt pd vilken punkt
tribunalens resonemang avviker fran kravemn i unionsrdtten, och diarmed utgér en felaktig
rattstillimpning som motiverar att den dverklagade domen upphévs.

b) Huruvida det dr mojligt att ex officio prova en grund som avser dsidosdttande av lagens
tillimpningsomrdde

69. I punkterna 18—49 i den overklagade domen tog tribunalen upp fragan om mojligheten att
ex officio prova en grund avseende asidosattande av lagens tillimpningsomrade. Beddmningen av
denna fraga motiveras av att overklagandendmnden, enligt tribunalens uppfattning, borde ha
provat huruvida det sokta kannetecknet uppfyllde kraven i artikel 7.1 a i férordning nr 207/2009
och, ndrmare bestamt, huruvida det uppfyllde kravet pa grafisk étergivning i artikel 4 i denna
forordning, innan 6verklagandenidmnden provade kiénnetecknet mot bakgrund av villkoren i
artikel 7.1 b i namnda férordning.

70. Tribunalen anser med andra ord att overklagandendmnden har gjort sig skyldig till felaktig

rattstillimpning genom att inte prova en prejudiciell fraga som maste avgoras for att kunna prova
de grunder for 6verklagandet som avser asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009
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och artikel 95.1 i forordning 2017/1001. Tribunalen star saledes infor en situation dér den, pa
begéran av parterna i tvisten, ska prova lagenligheten av 6verklagandendmndens tillimpning av en
bestammelse, trots att denna bestimmelse enligt tribunalen 6ver huvud taget inte ar tillaimplig.

71. I punkt 48 iden 6verklagade domen slog tribunalen fast att den skulle asidositta sin skyldighet
att ex officio prova lagenligheten dels om den underlét att notera — dven om parterna inte har
bestritt detta — att det 6verklagade beslutet har antagits pa grundval av en bestimmelse som inte
kan vara tillamplig i det aktuella fallet, ndarmare bestamt artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, f6r
det fall att det kdinnetecken som registreringsansokan avser inte utgor ett varumarke i den mening
som avses i artikel 4 i samma forordning och 6verklagandendmnden inte har kontrollerat detta,
dels om den, till foljd hiarav, avgjorde den anhidngiga tvisten genom att tillimpa denna
bestammelse.

72. Jag delar inte den uppfattningen. Som garant for lagenligheten ska unionsdomstolen sjéilv
iaktta unionsrdtten och meddela avgoranden som inte dr behdftade med fel. Denna uppgift kréaver
enligt min mening att begreppet “en grund som avser den allménna lagenligheten” utvidgas till att
omfatta sdkerstéllandet av den materiella ritten.? Jag erinrar i detta ssmmanhang om att enligt
personaldomstolens praxis utgor grunden avseende asidoséittande av lagens tillimpningsomréade
en grund som avser tvingande rétt. Denna standpunkt bekréftades i den principiellt viktiga
domen av den 21 februari 2008, Putterie-De-Beukelaer/kommissionen,* och i det prejudikat som
tribunalen utvecklade i domen av den 15 juli 1994, Browet m.fl./kommissionen, ** avseende de krav
som uppstills inom ramen for den provning av lagenligheten som gors ex officio. Som
personaldomstolen slog fast skulle den ”ndmligen &sidosdtta sitt aliggande att beddma
lagenligheten om den avstod fran att papeka, dven om parterna inte har gjort négra
anmarkningar i det avseendet, att det beslut som den ska ta stéillning till har antagits med stod av
en bestimmelse som inte kan vara tillamplig i det aktuella fallet och om den till {6ljd av detta
avgjorde den anhdngiga tvisten genom att sjélv tillimpa en sadan bestimmelse”.'* Denna domstols
specialisering, som gor det mojligt for den att kontrollera komplexiteten i den lagstiftning som &r
tillamplig pa detta rattsomrade, har utan tvekan bidragit till att skapa denna rattspraxis.

73. Aven om det idr ganska sillsynt med liknande exempel i andra unionsdomstolar rittspraxis
saknas det objektiv grund for att inte erkdnna att denna grund avser tvingande ritt dven inom
deras respektive behorighetsomraden. Det dr ndmligen otvivelaktigt sa att unionsdomstolen
ex officio kan kontrollera de bestimmelser som den tillimpar och tolkar. Det finns manga
exempel som visar att bade domstolen och tribunalen ar beredda att ex officio faststilla tillaimplig
lag. Tribunalen réttar saledes pa eget initiativ den rittsliga grund som en part har dberopat genom
att ersitta de bestimmelser som ér tillimpliga i tiden (ratione temporis) med de bestimmelser
som denna part har &beropat.” Den omtolkar en anmairkning om ett asidosdttande av
sekundérratten sa att den avser ett asidosdattande av en allmén rattsprincip.' Domstolen tvekar

13 Se, for ett liknande resonemang, Clausen, F., Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de I'Union européenne, Bryssel, 2018,
s. 309-317.

4 Dom av den 21 februari 2008 (F-31/07, EU:F:2008:23).
> Se dom av den 15 juli 1994 (T-576/93-T-582/93, EU:T:1994:93, punkt 35).
® Dom av den 21 februari 2008, Putterie-De-Beukelaer/kommissionen (F-31/07, EU:F:2008:23, punkt 50 och f6ljande punkter).

7 Se dom av den 6 september 2013, Europdisch-Iranische Handelsbank/radet (T-434/11, EU:T:2013:405, punkt 123), och dom av den
10 oktober 2014, Marchiani/parlamentet (T-479/13, ej publicerad, EU:T:2014:866, punkt 71).

18 Se dom av den 10 oktober 2014, Marchiani/parlamentet (T-479/13, ej publicerad, EU:T:2014:866, punkt 81).

14 ECLI:EU:C:2024:751



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT PIKAMAE — MAL C-93/23 P
EUIPO/NEOPERL

inte att i samband med en begiran om forhandsavgorande ex officio kontrollera eller precisera
tillaimpningsomradet for den bestimmelse som den nationella domstolen har hanvisat till, och i
forekommande fall rétta ett fel som den nationella domstolen har begétt i detta avseende."

74. Av ovan angivna skél anser jag att unionsdomstolen ska ges majlighet att ex officio prova en
grund som avser dsidosdttande av lagens tillimpningsomrdde nér sa kravs. Utovandet av denna
befogenhet maéste emellertid vara underkastat tillrackligt precisa villkor, ndmligen att en
bestimmelse inte &r tillimplig i det enskilda fallet och att det finns risk for att domstolen avgor
tvisten i strid med denna bestammelse om den avstar fran att préva denna grund. Dessa villkor ar
enligt min mening formellt uppfyllda i forevarande fall, oberoende av huruvida tribunalens
antagande om tillimpligheten av den materiella rédtten i fraga ar korrekt, vilket kommer att
provas langre fram.

75. Eftersom tribunalen i den 6verklagade domen fann att 6verklagandenamnden hade fattat ett
beslut med stod av en felaktig réttslig grund och att det var nddvéndigt att ex officio préva denna
aspekt for att inte faststélla ett beslut som tillkommit genom felaktig rattstillampning, anser jag att
detta resonemang i rittslig mening inte kan angripas i forevarande mal om 6verklagande. Om
tribunalen under dessa omstandigheter hade agerat annorlunda hade den ndmligen varit tvungen
att fatta ett beslut som dven det hade stridit mot unionsrdtten, vilket skulle ha varit oférenligt med
domstolens uppgift att prova réttsakters lagenlighet.

76. Jag anser darfor att tribunalen, atminstone ur ett rent formellt perspektiv, inte kan kritiseras
for att ha gjort sig skyldig till felaktig réttstillampning nér den ex officio provade en grund
avseende asidosdttande av lagens tillimpningsomrade.

¢) Huruvida tilldmpningen av artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009 ska ges fortur

77. Aven om slutsatsen i denna del inte paverkar fragan huruvida éverklagandenimnden faktiskt
grundade sitt beslut pa en felaktig réttslig grund, vilket tribunalen utgar fran, grundar sig detta
antagande pa den tolkning som den hdnskjutande domstolen har férordat, ndmligen att det &r
logiskt att prova artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009 fore artikel 7.1 b i samma férordning och
den ena av dessa bestimmelser saledes ska ges fortur framfér den andra.

78. I punkt 46 i den Overklagade domen papekade tribunalen att overklagandendmnden hade
provat huruvida det sokta varumirket hade forvirvat sdrskiljningsformaga till foljd av
anviandning i den mening som avses i artikel 7.3 i forordning nr 207/2009. Tribunalen angav
emellertid att en sddan beddmning inte ens &r tdnkbar om det aktuella kdnnetecknet inte kan
aterges grafiskt i den mening som avses i artikel 4 i denna forordning, och foljaktligen ska nekas
registrering i enlighet med artikel 7.1 a i samma férordning.

79. I punkt 47 i den 6verklagade domen slog tribunalen fast att fragan huruvida det kdnnetecken
ansOkan om registrering som EU-varumérke avser uppfyller villkoren i artikel 4 i forordning
nr 207/2009, déribland villkoret att det ska kunna éterges grafiskt, och huruvida kdnnetecknet
saledes kan utgora ett varumarke, i forevarande fall utgor en preliminér fraga som maste besvaras
innan man kan proéva de grunder fo6r 6verklagandet som avser ett asidosdttande av artikel 7.1 b i
forordning nr 207/2009 och artikel 95.1 i férordning 2017/1001.

1 Se dom av den 24 november 1993, Keck och Mithouard (C-267/91 och C-268/91, EU:C:1993:905, punkterna 6—10), dom av den
23 april 2009, Riffler (C-544/07, EU:C:2009:258, punkterna 50-59), dom av den 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124,
punkterna 39 och 40), och dom av den 12 december 2013, Imfeld och Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, punkterna 35-39).
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80. Savitt jag vet speglar denna tolkning tribunalens senaste réttspraxis.”® I punkt 46 i den
overklagade domen hénvisade tribunalen till sin dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch
International/EUIPO — 135 Kirkstall (Atergivning av bagar mellan tva parallella linjer),?" som
denna nya rattspraxis forefaller bygga pa. Fragan ér siledes huruvida denna rattspraxis har stod i
unionsratten.

81. Jag erinrar till att borja med om att enligt réttspraxis ska alla de registreringshinder som
raknas upp i artikel 7.1 i férordning nr 207/2009 tilldmpas oberoende av varandra.” Domstolen
har for 6vrigt redan slagit fast att dessa hinder ska tolkas mot bakgrund av det allménintresse
som ligger bakom vart och ett av dem. Det allménintresse som beaktas vid provningen av vart
och ett av dessa hinder kan, eller till och med bor, aterspegla olika hansynstaganden beroende pa
vilket hinder det géller.?

82. Ovanndmnda rattspraxis, som uppenbarligen utgér fran principen att de absoluta
registreringshinder som réknas upp i artikel 7.1 i forordning nr 207/2009 ska betraktas var for
sig, utesluter enligt min mening inte med nodvéindighet tribunalens tolkning att det forst ska
provas huruvida det aktuella kdnnetecknet uppfyller villkoren i artikel 4 i denna férordning,
vilket kravs enligt artikel 7.1 a i samma forordning. Denna tolkning kan enligt min mening
snarare forstds som en instruktion riktad till myndigheterna och till den som utévar rdtten att
Sframfor allt kontrollera huruvida de mest grundldggande kraven for registrering av kinnetecken dr
uppfyllda. Framfor allt anser jag inte att en sddan tolkning paverkar tillaimpningsomradet for
ovriga registreringshinder. Om det visar sig att artikel 7.1 a inte kan tillimpas i férevarande fall,
vilket det ankommer pa EUIPO att prova, kvarstar saledes skyldigheten att &ven prova huruvida
de oOvriga registreringshindren kan tillimpas. Sett ur denna synvinkel rader det inte
nodvandigtvis ndgon motsédgelse mellan denna nya réttspraxis som tribunalen har skapat och
domstolens fasta rattspraxis.

83. Trots detta finns det nagra argument som talar for tribunalens tolkning, vilket jag kommer att
redogora for nedan.

84. For det forsta talar sjilva lydelsen av artikel 7.1 a eller b i forordning nr 207/2009 {6r en sadan
fortur. Medan det i artikel 7.1 b hénvisas till "varumirken”, talas det i artikel 7.1 a om "tecken”.
Inom ramen for artikel 7.1 a ska det séledes forst provas huruvida kdnnetecknet i fraga kan
utgora ett varumérke i den mening som avses i artikel 4 i denna forordning. Artikel 7.1 b ror
dérefter fragan huruvida ett kdnnetecken som i princip kan utgora ett varumairke éven kan fylla
sin funktion att ange ursprunget.

85. For det andra foljer det d@ven av den inneboende systematiken i artikel 7 i forordning
nr 207/2009 att artikel 7.1 a har fortur framfor artikel 7.1 b. I artikel 7.3 foreskrivs ndmligen att
ett varumarkes avsaknad av sdrskiljningsformaga kan overvinnas om varumarket till f6ljd av dess
anviandning har uppnatt en sérskiljningsformaga. Rent logiskt innebéar detta emellertid att det
sokta kdnnetecknet dven kan utgdra ett varumérke i den mening som avses i artikel 7.1 a i denna
forordning, eftersom detta registreringshinder inte kan 6vervinnas genom anvéndning.

2 Se Biischer, W., Kochendorfer, M., Unionsmarkenverordnung Beck’scher Online-Kommentar, trettioandra upplagan, artikel 7.77.

2 Dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Atergivning av bigar mellan tva parallella linjer)
(T-124/20, ej publicerad, EU:T:2021:668, punkt 47).

2 Se dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. (C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 67), och dom av den 21 oktober 2004,
harmoniseringsbyran/Erpo Mébelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 39).

% Se dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringsbyran (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkterna 45 och 46).
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86. For det tredje talar dven de ovanndmnda bestimmelsernas innebérd och syfte for en sadan
fortur. Fragan om ett varumaérkes sarskiljningsformaga kan namligen logiskt sett endast bedomas
under forutsittning att det dessforinnan har faststéllts vilket kédnnetecken som konkret ska ha
sarskiljningsformaga. Det ska séledes forst faststillas huruvida det kénnetecken som
registreringsansokan avser i tillrackligt hog grad kan aterges grafiskt eller om det ér tillrackligt
precist for att ligga till grund fér bedéomningen av huruvida det konkreta kdnnetecknet har
sarskiljningsformaga.

87. Mot bakgrund av det ovan anférda anser jag att tribunalen, genom sin tolkning att det
registreringshinder som avses i artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009 ska ges fortur, inte har gjort
sig skyldig till felaktig réttstillimpning. Hérav f6ljer att tribunalen gjorde en riktig bedémning nér
den i malet rorande huvudsaken ex officio provade en grund avseende ett asidosittande av lagens
tillampningsomrade. Som jag har nidmnt ovan forefaller domstolens ingripande under de
beskrivna omstdndigheterna ha varit nodvandigt for att undvika att en felaktig rdttstillimpning
fran overklagandendmndens sida skulle bestd.*

d) Huruvida den behorighet att dndra ett beslut som tribunalen ges i artikel 72.3 i
forordning 2017/1001 har utévats pa ett réittsstridigt sditt

88. Didremot anser jag att tribunalens utévande av den behorighet att éndra ett beslut som den ges
i artikel 72.3 i férordning 2017/1001, for att kunna gora géllande sin tolkning av artikel 7.1 i
forordning nr 207/2009, &ar rattsligt tvivelaktig. Enligt min mening har tribunalen genom sitt
resonemang gjort sig skyldig till en allvarlig felaktig rattstillimpning som motiverar att den
overklagade domen upphévs. De relevanta avsnitten i nimnda dom behover undersokas narmare.

89. I punkt 50 i den overklagade domen slog tribunalen fast att det for att avgoéra huruvida
artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 var tillamplig vid provningen av registreringsansdkan var
nodvéndigt att undersoka huruvida det kidnnetecken som registreringsansékan avsag uppfyllde
de villkor for registrering som avses i artikel 4 i samma forordning, sdrskilt villkoret att
kéannetecknet ska kunna aterges grafiskt.

90. I punkterna 55-57 i den 6verklagade domen gjorde tribunalen sjélv en ingdende beddmning
av det aktuella kidnnetecknet for att i punkt 58 i den domen dra slutsatsen att kinnetecknet inte
uppfyller villkoren i artikel 4 i forordning nr 207/2009 och att det foljaktligen star i strid med det
absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 a i denna férordning. Genom att gora en
egen bedomning av de faktiska omstdndigheterna trdder tribunalen i EUIPO:s stille och har
tribunalen saledes oOvertritt sina befogenheter enligt unionsréitten. Detta konstaterande
foranleder nagra allmdnna anmérkningar om domstolsskyddet for immateriella réttigheter.

1) Behdirighet att bedoma faktiska omstiandigheter pd immaterialrdittens omrdde

91. Jag erinrar om att det uteslutande ankommer pa de behériga instanserna inom EUIPO att
gora en sddan bedomning av de faktiska omstdndigheterna.” Det ror sig for det forsta om
granskarna, som enligt artikel 160 i forordning 2017/1001 "svarar for att pa [EUIPO:s] vagnar
fatta beslut om ansokningar om registrering av ett EU-varumdrke”. En av de uppgifter som
granskarna har anfortrotts dr att faststédlla huruvida det foreligger hinder for registrering av ett

% Se punkt 75 i forevarande forslag till avgérande.

% Se Chirulli, P., De Lucia, L., Non-Judicial Remedies and EU Administration, kapitel IV (”Administrative review before the EU agencies’
Boards of Appeal”), forsta upplagan, London, 2021, s. 134 och f6ljande sidor.
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kdnnetecken som EU-varumairke. For det andra har dven 6verklagandendmnderna mojlighet att
gora detta. Enligt artikel 165 i denna forordning ska 6verklagandendmnderna svara for att besluta
om Overklaganden av sddana beslut. Som framgar av artikel 71.1 i ndmnda forordning ska en
overklagandendmnd “efter provning av om Overklagandet ar befogat ... avgora dverklagandet”.
For att kunna gora detta far 6verklagandendmnden "antingen vidta de dtgdrder som kunnat
vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet eller aterforvisa drendet till denna
enhet for handlédggning”.

92. Enligt artikel 72.1 i férordning 2017/1001 saknar tribunalen ddremot denna mojlighet vid en
talan om ogiltigférklaring av ett beslut som fattats av éverklagandenimnden. Aven om det av
artikel 72.3 i denna forordning framgar att ”[t]ribunalen ska vara behorig att undanréja eller
dndra ett overklagat beslut” dr behorigheten att dndra beslut emellertid begrinsad till en
provning av lagenligheten av de angripna besluten,* eftersom unionsdomstolen inte fdr dndra de
faktiska och réttsliga omstdindigheterna i tvisten vid 6verklagandendmnden. Som jag kommer att
forklara nedan innebdr denna behorighet inte pa ndgot sétt att unionsdomstolen far ersitta
overklagandendmndens bedomning med sin egen eller vidta bedomningar i frégor dar
overklagandendmnden énnu inte uttalat sig.?

2) Organiserandet av domstolsskyddet for immateriella réttigheter i unionens rdttsordning

93. Namnda behorighetsfordelning foljer av hur domstolsskyddet f6r immateriella réttigheter &r
organiserat i unionens réttsordning. I ett forsta skede kan de berdrda parterna &verklaga ett
beslut till EUIPO:s 6verklagandendmnder. Dels fungerar dessa som ett filter som minskar antalet
mal som anhédngiggérs vid unionsdomstolen, dels fungerar de som specialiserade
granskningsorgan péa det omrade dar de ingriper, det vill sdga pa immaterialrdttens omrade. I ett
andra skede kan parterna vicka talan vid unionsdomstolen, vars funktion séaledes &r begransad
sig till att prova lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut, men inom vars ram ndmnda
domstol under vissa omstéindigheter dr behorig att dndra de aktuella besluten.

94. Unionslagstiftaren har foreskrivit ett system med administrativa forfaranden och réttsmedel
pa flera nivaer, och pd nivin for faktiska omstindigheter har dverklagandendmnden den centrala
rollen, vilken utgdr frdan tvisteforemdlet.”® Unionsdomstolens provning ska saledes betraktas som
ett “sekundart” ingripande inom vars ram den inte bara kan ogiltigforklara det angripna beslutet
utan dven, under vissa villkor, kan avgora tvisten pa ett snabbt och effektivt siatt med iakttagande
av den institutionella jamvikten. For att parterna ska vinna en véirdefull tid samtidigt som det
berérda specialiserade administrativa organet befrias fran ytterligare en uppgift, tillater
unionslagstiftaren unionsdomstolen att dndra ett beslut fran EUIPO:s overklagandendmnd.
Tanken dr att med beaktande av god forvaltningssed undvika att drendet aterforvisas till
overklagandendmnden nér drendet ar fardigt for avgorande och pa sa sétt gora det mojligt for
domstolen att dterstélla all lagenlighet hos det angripna beslutet.”

* Dom av den 18 december 2008, Les Editions Albert René/harmoniseringsbyran (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 123).
¥ Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).

Se, for ett liknande resonemang, forslag till avgérande av generaladvokaten Kokott i malet Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P,
EU:C:2011:30, punkt 99).

Se Expert, H., Poullet, C., "Le pouvoir de réformation du juge de I'Union en matiére de propriété intellectuelle”, Journal de droit
européen, 2019, nr 255, s. 3.
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3) Villkor for behérigheten att dndra ett beslut

95. Unionsdomstolens utévande av sin behorighet att dndra immateriella réttigheter forutsétter
att mdlet dr fdardigt for avgorande. Det kravs saledes att unionsdomstolen, utan att ens behova
gora en ny fullstindig provning av handlingarna i malet, har tillgang till alla réttsliga och faktiska
omstindigheter som dr nodvdndiga for att den ska kunna dndra beslutet fran EUIPO:s
overklagandendmnd. Om unionsdomstolen finner att en omstindighet som dr relevant for den
begdirda dndringen inte ingdr bland de delar som ligger till grund for det angripna beslutet, kan
den sdledes inte dndra ndmnda beslut. Nér alla relevanta omsténdigheter har provats av EUIPO:s
overklagandendmnd kan unionsdomstolen dédremot éterstélla detta besluts lagenlighet genom att
dndra det.*

96. Om malet ar fardigt for avgorande kan unionsdomstolen éndra det beslut som fattats av
EUIPO:s overklagandendamnd sa att detta beslut Overensstimmer med det beslut som
overklagandendmnden borde ha fattat i enlighet med gillande lagstiftning vid tidpunkten for
ingivandet av 6verklagandet. I ett sddant fall har unionsdomstolen ingen mojlighet att gora en
egen subjektiv bedomning. Det handlar varken om att mekaniskt dra konsekvenserna av det fel
som konstaterats i det angripna beslutet eller om att bedéma huruvida sokandens réttigheter
tillvaratas tillrackligt genom utévandet av behorigheten att ogiltigforklara beslutet, utan att med
héiinsyn till de faktiska och rittsliga omstindigheter som faststdillts, faststélla vilket beslut som
lagligen borde ha antagits.* Tribunalens behorighet att dndra 6verklagandendmndens beslut
stracker sig endast sd langt som oOverklagandendmndens egen behorighet, vilket innebér att
tribunalen till exempel inte har rdtt att ge EUIPO instruktioner om att offentliggora eller
registrera ett varumarke. *

97. Som domstolen papekade i domen av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran, kan
behorigheten att dndra ett beslut pa immaterialrittens omridde endast utovas efter det att
overklagandeniamndens bedémning har provats och det har konstaterats att beslutet dr
rdttsstridigt i sak. Enligt domstolen forutsitter detta att "det [aktuella beslutet] omfattades av
nagon av de grunder for ogiltigforklaring eller dndring som anges i [artikel 72 i
forordning 2007/1001]”.%* Av detta foljer att &ven om det enligt handldggningsreglerna i princip
ankommer pa sokanden att inom ramen for tvisten gora gillande ett av dessa skal for
ogiltigforklaring, finns det inget som hindrar att domstolen ex officio prévar en motsvarande
omstindighet som motiverar en dndring av ett forvaltningsbeslut. Som jag har papekat i
forevarande forslag till avgorande kriaver ndmligen unionsdomstolens roll som garant for
lagenligheten att unionsdomstolen ingriper nér det framstar som motiverat®, naturligtvis under
forutsattning att villkoren for att utéva behorigheten att dndra ett beslut dr uppfyllda.

% Tribunalen har sjilv erként dessa krav, vilket framgér av dess senaste rittspraxis. Se dom av den 11 september 2014, El Corte
Inglés/harmoniseringsbyrdn — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, ej publicerad, EU:T:2014:767, punkt 31),
och dom av den 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Atergivning av bagar mellan tva parallella linjer)
(T-124/20, ej publicerad, EU:T:2021:668, punkt 76).

31 Som generaladvokaten Bobek forklarade i sitt forslag till avgorande i malet Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO
(C-226/15 P, EU:C:2016:250, punkt 74), har tribunalen saledes i princip endast behorighet att dndra beslut i fall dar den, efter att ha
kontrollerat 6verklagandenimndens bedomning, pa grundval av fastlagda rittsliga och faktiska omstindigheter kan faststilla vilket
beslut som 6verklagandendmnden var skyldig att fatta.

2 Se, for ett liknande resonemang, Kur, A., von Bomhard, V., Albrecht, F., Markengesetz, Verordnung iiber die Unionsmarke — Kommentar,
trettiosjunde upplagan, Miinchen, 2014, artikel 72.72.

% Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 71).

#  Se punkt 72 i forevarande forslag till avgérande.
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4) Prévning av tribunalens rdttsliga resonemang mot bakgrund av de bestdmmelser som reglerar
utovandet av behorigheten att dndra ett beslut

98. I forevarande fall konstaterar jag att tribunalen inte iakttog de bestammelser som reglerar
utovandet av behorigheten att édndra ett beslut. Narmare bestamt var drendet inte féirdigt for
avgorande, eftersom Overklagandendmnden hade avstatt fran att prova det absoluta
registreringshindret i artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009. Trots detta gjorde tribunalen sjilv en
sadan provning genom att ex officio préva huruvida lagens tillimpningsomrade hade asidosatts.
Tribunalen bortsag dirigenom fran att behorigheten att dndra 6verklagandendmndens beslut
inte innebédr att tribunalen far ersitta Overklagandenidmndens beddomning med sin egen.
Tribunalen har definitivt inte rdtt att vidta bedomningar i frdagor ddir overklagandendmnden
dnnu inte uttalat sig. Genom att gora en forsta provning av de faktiska omstdndigheterna
utovade tribunalen en behorighet som, sdsom angetts ovan, uteslutande tillkommer
overklagandendmnden. I strid med de bestimmelser som reglerar utovandet av behérigheten att
andra ett beslut begrdnsade sig tribunalen inte till att préva lagenligheten av
overklagandendmndens beslut, utan tog dessutom pd sig att bedoma de faktiska
omstindigheterna.®

99. Tribunalen utévade sin behorighet att dandra 6verklagandendmndens beslut trots att den inte
befann sig i en situation diar den hade mojlighet att faststdlla vilket beslut 6verklagandendmnden
borde ha fattat. Eftersom 6verklagandendmnden avstod fran att uttala sig om tillimpningen av
artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009 var det ndmligen inte mdojligt for tribunalen att med
nodvindig sikerhet faststilla pa vilken rdttslig grund EUIPO i slutdndan grundade sitt beslut att
inte registrera det aktuella kdnnetecknet som EU-varumdrke. Harigenom Overskred tribunalen sin
behorighet. Denna felaktiga rattstillimpning dr enligt min mening sérskilt allvarlig under de givna
omstdndigheterna, eftersom den visar pa ett uppenbart asidosdttande av den bindande
institutionella ramen for den befogenhet att éndra ett beslut pa immaterialrdttens omrade som
avses i artikel 72.3 i forordning 2017/1001.

100. Av samtliga dessa omstdndigheter drar jag slutsatsen att overklagandet bor bifallas savitt
avser den grund som EUIPO har aberopat.

3. Slutanmdrkningar

101. Pa grundval av ovanstaende bedomning foreslér jag att 6verklagandet ska bifallas. EUIPO:s
yrkande ska bifallas och den éverklagade domen upphivas i dess helhet. Aven om den felaktiga
rattstillimpning som tribunalen har gjort sig skyldig till endast avser det sista steget i tribunalens
rattsliga resonemang, rérande utovandet av behorigheten att dndra ett beslut, dr de rattsliga
aspekter som tribunalen provade énda si nédra forbundna med varandra att det ar pa sin plats
med ett helt nytt beslut.

102. Eftersom det aterstar fragor att beddma innan tvisten kan avgoras anser jag att malet inte &r
fardigt for avgorande av domstolen i den mening som avses i artikel 61 forsta stycket i stadgan for
Europeiska unionens domstol. Jag foreslar darfor att malet ska aterforvisas till tribunalen for
avgorande med beaktande av de rittsfragor som har avgjorts genom domstolens beslut.

103. Eftersom jag foreslar att maélet ska aterforvisas till tribunalen ska fragan om
rattegangskostnaderna i forevarande mal om dverklagande ansta.

% Se punkterna 91, 92 och 94 i forevarande forslag till avgoérande.
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VII. Forslag till avgorande

104. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen ska

1) upphédva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 7 december 2022,
Neoperl/EUIPO (Atergivning av en cylindrisk sanitidr komponent) (T-487/21, EU:T:2022:780),
i dess helhet,

2) aterforvisa malet till Europeiska unionens tribunal, och

3) lata fragan om rittegangskostnader ansta.
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