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Asia C-418/16 P

mobile.de GmbH, aiemmin mobile.international GmbH
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO),
muuna osapuolena

Rezon OOD

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut valituslautakuntien péatokset, joilla kumotaan
mitdttomyysosaston paitokset ja palautetaan asiat edelleen paatettaviksi — Se, onko
mitdttomyysosastolla ndissa olosuhteissa 76 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavalta paattad, ottaako se
huomioon myo6héssé esitetyt todisteet vai ei

1. Téassa tavaramerkkivalituksessa mobile.de hakee muutosta 12.5.2016 annettuun unionin yleisen
tuomioistuimen tuomioon mobile.international v. EUIPO — Rezon (mobile.de).” Kyseisessd asiassa
mobile.de riitautti Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jdljempdanda EUIPO tai virasto)
ensimmiisen valituslautakunnan kaksi péitostd.” Unionin yleinen tuomioistuin hylkédsi mobile.de:n
kanteen kokonaisuudessaan. Nyt mobile.de esittdd kyseistd tuomiota koskevan valituksensa tueksi kuusi
perustetta.

2. Unionin  tuomioistuimen  vakiintuneessa  oikeuskdytdnnossd  vahvistetaan, ettd yhteison
tavaramerkistd annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009* mukaisissa menettelyissi EUIPO:n osastoilla ja
valituslautakunnilla on harkintavalta p&attaa, ottavatko ne huomioon asetetun maédrdajan
umpeutumisen jilkeen esitetyt todisteet vai eivit.” Kuudes valitusperuste koskee etenkin asetuksen
N:o 207/2009 64 artiklan ja 76 artiklan 2 kohdan tulkintaa tdmdn harkintavallan kdyton osalta
tilanteessa, jossa valituslautakunta palauttaa asian sen Kkasitelleelle EUIPO:n osastolle edelleen
padtettaviksi. Asiassa tulee esiin uusi oikeuskysymys, ja unionin tuomioistuin on pyytianyt
ratkaisuehdotusta vain téstda kysymyksesta.

Alkuperiinen kieli: englanti.

2 Yhdistetyt asiat T-322/14 ja T-325/14, ei julkaistu, EU:T:2016:297 (jljempéna valituksenalainen tuomio). Kyseisen tuomion antamisen jilkeen
mobile.international GmbH on muuttanut nimensd muotoon mobile.de GmbH.

3 Paatokset on paivitty 9.1.2014 ja 13.2.2014.

4 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1). Tdémi asetus on kumottu ja korvattu Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1), joka tuli voimaan 1.10.2017. Uudella
asetuksella kodifioidaan asetus N:o 207/2009, eikd nyt kasiteltivida sddnnoksid ole muutettu asetuksessa N:o 2017/1001.

5 Tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 42 kohta). Ks. viimeksi tuomio 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans v. SMHV
(C-621/11 P, EU:C:2013:484, 28 ja 30 kohta). Julkisasiamies Maciej Szpunar esittdd hyodyllisen selostuksen kyseisen oikeuskéytdnnon
kehityksesté ratkaisuehdotuksessaan SMHV v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, 39-53 kohta).
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EU:n lainsaadianto

Asetus N:o 207/2009

3. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan “on perusteltua
suojata [EU-]tavaramerkkeja ja toisaalta niitd aikaisempia, rekisterdityja tavaramerkkeja ainoastaan silté
osin, kuin nditd merkkejd todella kéytetdan”.

4. Asetuksen 53 artiklan otsikkona on ”Suhteelliset = mitdttomyysperusteet”.  Asetuksen
53 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitattomaéksi, jos on olemassa
aikaisempi tavaramerkki,® joka on esimerkiksi jossakin jisenvaltiossa rekistersity tavaramerkki, ja jos
8 artiklan 1 tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset taytetddn. Késiteltdvissa asiassa 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta on suoraan merkityksellinen. Kyseistd sddnnostd sovelletaan, ”jos sen vuoksi, etté
[tavaramerkki] on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on
suojattu, on sekaannusvaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd
mielleyhtymasta”.

5. Asetuksen 57 artiklassa saddetdadn seuraavaa:

”1. Tutkiessaan menettimis- tai mitdttomyysvaatimusta virasto pyytdd, niin usein kun on tarpeen,
osapuolia esittdimédn asettamassaan mddrdajassa sen itsensd niille osoittamia ilmoituksia tai muiden
osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.

2. Mitattomyysmenettelyssi osapuolena olevan, aikaisemman [EU-]Jtavaramerkin haltijan on
[EU-]tavaramerkin haltijan pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd mitdttomyysvaatimuksen
tekopdivdd edeltdneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa [EU-]tavaramerkkid on tosiasiallisesti
kdytetty unionissa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin
aikaisemman [EU-]tavaramerkin haltijan vaatimus perustuu, tai ettd kayttamattd jattamiselle on patevit
perusteet, jos tdhdn pdivddn mennessd aikaisempi [EU-]Jtavaramerkki on ollut rekisterditynd véhintdan
viisi vuotta. Lisdksi, jos aikaisempi [EU-]Jtavaramerkki on ollut rekisterditynd véahintddn viisi vuotta
[EU-]tavaramerkkia koskevan hakemuksen julkaisemispdivdnd, aikaisemman [EU-]tavaramerkin
haltijan on myo6s toimitettava todisteet siitd, ettd 42 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli
mainittuna pdivdnd tdytetty. Jos niitd todisteita ei esitetd, mitdttomyysvaatimus hylatdan. Jos
aikaisempaa [EU-]|tavaramerkkid on kaytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetddn mitattomyysvaatimuksen tutkimisessa rekisterdityna
ainoastaan nididen tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kaytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on suojattu, vastaa kiyttoa [Euroopan unionissa].””’

6. Asetuksen VII osaston otsikkona on "Muutoksenhakumenettely”. Asetuksen 58 artiklan 1 kohdan
mukaan EUIPO:n eri osastojen, my0s mitdttomyysosastojen, pédtoksiin voidaan hakea muutosta.
Asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa: “Tutkiessaan valitusta valituslautakunta
kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittimdidn asettamassaan méddrdajassa sen itsensd niille
osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.”

6 Ilmaus “aikaisempi tavaramerkki” maédritelldan 8 artiklan 2 kohdassa. Kyseisessa sadnnoksessd oleva luettelo siséltad kansallisen tavaramerkin,
jollaisesta on kyse nyt kasiteltivissd menettelyssé (ks. 14 kohta jaljempénd) (8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta).

7 Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa sovelletaan viitemenettelyihin, joissa aikaisemman tavaramerkin haltija pyrkii estdméan
EU-tavaramerkin hakijaa rekisteroimistd kyseistd merkkid. Asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa esitetddn rekisterdintihakemusta koskevien
viitteiden tutkimista koskevat sddnnot. Se vastaa toiminnallisesti asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohtaa (joka mainitaan
5 kohdassa edelld).
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7. Asetuksen 64 artiklan otsikkona on "Valitusta koskeva pédtos”, ja siind sdddetddn seuraavaa:

”1. Tutkittuaan valituksen hyviksyttivyyden [oikeammin: Ratkaistuaan, voidaanko valitus ottaa
tutkittavaksi,] valituslautakunta tekee paitoksen valituksesta. Lautakunta voi joko kayttaa kiistetyn
paitoksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tille osastolle edelleen paatettaviksi.

2. Jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen péitettaviksi valituksenalaisen paatoksen tehneelle
osastolle, titd osastoa sitovat valituslautakunnan péitoksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat
samat.”

8. Asetuksen 76 artikla sisdltyy IX osastoon, jonka otsikkona on ”"Menettelysadnnokset”. Kyseisessa
artiklassa  vahvistetaan sddnnot, jotka koskevat tosiseikkojen tutkimista viran puolesta.
Artiklan 2 kohdan mukaan “virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin
osapuolet eivit ole vedonneet tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa”.

Komission asetus (EY) N:o 2868/95

9. Komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95° vahvistetaan asetuksen N:o 207/2009 tiytintoonpanoa
koskevat sdadannot. Taytdntoonpanosddntdjen tarkoituksena on varmistaa “tavaramerkkiasioiden
joustava ja tehokas kisittely virastossa”.’

10. Silloin, kun EU-tavaramerkin haltija pyytdd aikaisemman tavaramerkin haltijaa toimittamaan
todisteet kaytosta asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti, viraston on
taytantoonpanoasetuksen 22 sddnnon 2 kohdan mukaisesti pyydettavd viitteentekijdd toimittamaan
vaaditut todisteet tietyn méadrdajan kuluessa. Jos viitteentekijd ei toimita todisteita maédrdajan kuluessa,
viraston on hylattava viite.

11. Taytdntoonpanoasetuksen 40 sd@nnon 6 kohdassa sdddetddn seuraavaa: "Jos [menettdmistd tai
mitdttomaksi julistamista vaativan] hakijan on [asetuksen 57 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti]
esitettdvd todisteet kaytostd tai siitd, ettd kdyttamattd jattamiselle on olemassa aiheelliset perusteet,
virasto pyytdd asettamansa maéddrdajan kuluessa hakijaa esittimddn todisteita tavaramerkin
tosiasiallisesta kédytostd. Jos todisteita ei toimiteta asetetun madrdajan kuluessa, mitdttomyyshakemus
hylataan. Edelld olevan 22 sddnnon 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.”

Asian tausta

12. Mobile.de jatti 17.11.2008 EUIPO:lle kaksi hakemusta. Yhdelld haettiin rekisterdintid jaljempéana
esitettdville, sellaisia tavaroita ja palveluja varten tarkoitetulle kuviomerkille, jotka kuuluvat tavaroiden
ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevan Nizzan
sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen (jdljempéana
Nizzan luokitus) luokkiin 9, 16, 35, 38 ja 42."" Tavaramerkki rekisteréitiin 26.1.2010.

8 Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytintoonpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL 1995,
L 303, s. 1) (jaljempédnd tdytintdonpanoasetus). Asetusta on muutettu useita kertoja. Vuoden 2009 konsolidoitu versio sisdltdd 29.6.2005
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL 2005, L 172, s. 4) tehdyt muutokset. Tétd versiota sovellettiin tosiseikkojen
tapahtumahetkelld. Téytdntoonpanoasetus on sittemmin kumottu asetuksen (EY) N:o 207/2009 tdydentamisestd ja asetusten (EY) N:o 2868/95
ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta 18.5.2017 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2017/1430 (EUVL 2017, L 205, s. 1).

9 Taytantoonpanoasetuksen johdanto-osan viides ja kuudes perustelukappale.

10 Viitemenettelyja koskevia sadntojé, jotka siséltyvit 42 artiklan 2 kohtaan, sovelletaan soveltuvin osin mitattomyysmenettelyihin.

11 Luokat 9, 16 ja 38 eivit liity nyt késiteltdvadn valitukseen. Luokka 35 kattaa mainontaan, liikkeenjohtoon, yrityshallintoon ja toimistotehtdviin
liittyvat palvelut ja luokka 42 puolestaan tieteelliset ja teknologiset palvelut sekd niihin liittyvdn tutkimuksen ja suunnittelun,
tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelun ja kehittdmisen, tietokoneohjelmistojen vuokrauksen ja internetin hakukoneiden
toimittamisen.
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“ mobile.de

13. Toinen hakemus koski samoihin luokkiin kuin kyseinen kuviomerkki kuuluvia tavaroita ja palveluja
varten tarkoitetun sanamerkin “mobile.de” rekisterointid. Tavaramerkki rekisteroitiin 29.9.2010.

14. Rezon OOD jitti 18.1.2011 kaksi mitdttomyyshakemusta, jotka koskivat mobile.de:n rekisteréimia
kahta EU-tavaramerkkid. Rezon vetosi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohtaan
luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Rezonin hakemukset
perustuivat Nizzan luokituksen luokkiin 35, 39 ja 42 kuuluvia palveluja varten Bulgariassa
rekisterdityyn kuviomerkkiin (jaljempéna aikaisempi tavaramerkki). "

15. Rezonin hakemukset koskivat vain palveluja, jotka kuuluvat luokkiin 35 ja 42. Asetuksen
N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti Rezonia kehotettiin mobile.de:n esittdmén pyynnén
perusteella toimittamaan todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta.

16. EUIPO:n mitattomyysosasto hylkasi 28.3.2013 tekemillddan kahdella paitoksella Rezonin molemmat
mitattomyyshakemukset kokonaisuudessaan. Se katsoi Rezonin jittineen todistamatta, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid olisi tosiasiallisesti kéytetty Bulgariassa. Rezon teki 17.5.2013 valitukset molemmista
paatoksista.

17. Valituslautakunta kumosi mitdttomyysosaston paatokset kahdella paatokselladn (jaljempéana
riildanalaiset padtokset). Asiat palautettiin asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan mukaisesti
mitattomyysosastolle mitidttomyyshakemusten asiasisdllon tutkimista varten. Valituslautakunta katsoi
Rezonin valitustensa tueksi toimittamien lisdtodisteiden perusteella muun muassa, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kaytetty tiettyjen luokkaan 35 kuuluvien mainontapalvelujen osalta
mutta ei kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien palvelujen osalta, kuten Rezon oli vaittinyt, eikd
lainkaan luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.

Oikeudenkiyntimenettely unionin yleisessid tuomioistuimessa

18. Mobile.de nosti 6.5.2014 ja 7.5.2014 unionin yleisessd tuomioistuimessa kanteet riidanalaisista
paiatoksistd. Se  vaitti valituslautakunnan tulkinneen vddrin asetusta N:o 207/2009 ja
taytdntoonpanoasetusta. Unionin yleinen tuomioistuin paitti 4.3.2016 yhdistdd kyseiset kaksi asiaa. Se
hylkdsi molemmat kanteet 12.5.2016 antamallaan tuomiolla.

Oikeudenkidynti unionin tuomioistuimessa
19. Mobile.de wvalitti unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta 27.7.2016. Se vaatii unionin
tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan kaikki

oikeudenkéyntikulut. Mobile.de esittda valituksensa tueksi kuusi perustetta ja viittdd unionin yleisen
tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen tulkitsemalla virheellisesti asetuksen N:o 207/2009

12 Luokka 39 kattaa kuljetuksen, tavaroiden pakkauksen ja varastoinnin sekd matkojen jirjestdmisen.
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seuraavia sadnnoksia: i) 57 artiklan 2 ja 3 kohta luettuina yhdessé taytantoonpanoasetuksen 22 sddnnon
2 kohdan ja 40 sdannon 6 kohdan kanssa, ii) 76 artiklan 2 kohta, iii) 15 artiklan 1 kohdan a alakohta,
iv) 57 artiklan 2 kohta luettuna yhdessé tdytantoonpanoasetuksen 22 sdéannon 3 ja 4 kohdan kanssa, v)
56 artiklan 1 kohta ja 54 artiklan 2 kohta seka vi) 64 artiklan 1 kohta.

20. Rezon vaittdad, ettd valitus on jdtettdva tutkimatta ja/tai ettd se on perusteeton. EUIPO viittda
valituksen olevan perusteeton. Sekd Rezon ettd EUIPO katsovat, ettd mobile.de:n olisi korvattava
oikeudenkayntikulut.

Kuudennen valitusperusteen arviointi — asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan virheellinen tulkinta

Valituksenalainen tuomio
21. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 79-87 kohdassa seuraavaa:

22. Ensinndkin kasitellessidn mobile.de:n viitettd, jonka mukaan mitdttdémyysosaston paétos olisi
pitdinyt kumota ainoastaan Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvien ajoneuvoihin liittyvien
mainontapalvelujen osalta, koska valituslautakunnan mukaan tosiasiallinen kaytté oli todistettu vain
ndiden palvelujen osalta,” unionin yleinen tuomioistuin palautti mieleen, ettdi asetuksen
N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa: "Tutkittuaan valituksen hyviksyttavyyden
valituslautakunta tekee padtoksen valituksesta. Lautakunta voi joko kayttdad kiistetyn péaatoksen
tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tille osastolle edelleen paitettiviksi.”'* Toiseksi se
totesi asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdassa sdddettdvén, ettd jos valituslautakunta palauttaa
asian edelleen pdadtettaviksi valituksenalaisen paatoksen tehneelle osastolle, tdtd osastoa sitovat
valituslautakunnan péatoksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat.' Kolmanneksi se
huomautti, ettd tavaramerkin haltijan esittdimd kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytostd on ennakkokysymys, joka on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta mitdttomyysvaatimuksesta
tehddidn piitos.' Neljanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd valituslautakunnan paitosten
varsinaisia pddtososia luettaessa ja tulkittaessa olisi otettava huomioon kyseisissd paétoksissd esitetyt
perustelut. "’

23. Kyseisessa tapauksessa valituslautakunnan paitosten paitososien kohta, jolla kumottiin Rezonin
mitdttomyyshakemusten hylkddmistd koskevat mitdttomyysosaston paatokset, tarkoitti, ettd
valituslautakunnan péatoksen tekemispdivastd alkaen mitédttomyysosaston pédatosvalta oli rajoitettu. Sité
rajoitti valituslautakunnan arvio, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto oli
todistettu vain tietyn palvelujen alaluokan, luokkaan 35 kuuluvien ajoneuvoihin liittyvien
mainontapalvelujen, osalta.’® Témin kysymyksen arviointi oli myds osa ennakkokysymysti
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd. Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan
mukaan mitittdomyysosaston oli arvioitava juuri tdtd alaluokkaa, kun se tarkasteli
mitdttomyyshakemusten asiasisltod.

24. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ndin ollen rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohtaa kumotessaan mitittomyysosaston paatokset.*

13 Tuomion 79 kohta.
14 Tuomion 79 ja 80 kohta.
15 Tuomion 81 kohta.
16 Tuomion 82 kohta.
17 Tuomion 83 kohta.
18 Tuomion 85 kohta.
19 Tuomion 86 kohta.
20 Tuomion 87 kohta.
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Asian tarkastelu

25. Pohjimmiltaan mobile.de viittda valituslautakunnan tehneen oikeudellisen virheen, koska se ei
tdasmentdnyt riidanalaisten pditosten padtososassa, ettd mitdttomyysosaston padtokset kumottiin vain
tiettyjen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen (nimittdin ajoneuvoihin liittyvien
mainontapalvelujen) osalta. Se katsoo, ettd asia olisi pitdnyt palauttaa mitidttomyysosastolle edelleen
padtettdaviksi vain tdman kysymyksen osalta.

26. En yhdy mobile.de:n ndkemykseen. Ehdotan, ettd kuudes valitusperuste hyldtddn perusteettomana.

27. On totta, ettd unionin yleinen tuomioistuin viittaa asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohtaan
mainitsematta nimenomaisesti ndkemystddn kyseisestd sddnnoksestd. Valituksenalaisen tuomion
81-86 kohdassa esitetyistd perusteluista kuitenkin ilmenee, ettd unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli
sitd, oliko valituslautakunta tutkinut Rezonin mitdttomyyshakemuksen ja tehnyt siitda paatoksen.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd valituslautakunta oli noudattanut 64 artiklan 1 kohdan
vaatimuksia, koska se oli tutkinut hakemuksen ja paittinyt Rezonin todistaneen aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kdyton ainoastaan luokkaan 35 kuuluvien palvelujen tietyn alaluokan osalta.
Valituslautakunta oli siksi paéttinyt kumota mitdttomyysosaston péaidtoksen ja palauttaa sen edelleen
paatettavaksi.

28. Mielestdni unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voidaan tulkita tavalla, joka on asetuksen
N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan mukainen, ja katson valituksenalaisen tuomion olevan siltd osin
perusteltu.

29. Kuudes valitusperuste jakautuu kolmeen osaan. Ensinndkin mobile.de viittdd unionin yleisen
tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen jdttdessddn toteamatta, ettd valituslautakunnan olisi
pitdnyt tdsmentdd padtoksensd paddtOsosassa, ettd mitdttomyysosaston padtds kumotaan vain osittain.
Toiseksi mobile.de ei yhdy (valituksenalaisen tuomion 82 kohdassa esitettyyn) unionin yleisen
tuomioistuimen ndkemykseen siitd, ettd kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta on
ennakkokysymys, joka on ratkaistava mitdittomyysmenettelyn aluksi. Kolmanneksi mobile.de viittaa
unionin yleisen tuomioistuimen tehneen virheen valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, jossa
tarkastellaan  valituslautakunnan  pdatostd. Se  katsoo, ettd kun on kyse asetuksen
N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisen kéyton todistamisesta ja
valituslautakunta palauttaa asian edelleen paitettavaksi 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, aikaisemman
tavaramerkin haltijan ei pitdisi voida toimittaa uusia todisteita mitdttomyysosaston myohempien
menettelyjen yhteydessd. Mobile.de:n mukaan olisi vastoin 76 artiklan 2 kohtaa hyviksyd uusia tai
tdydentavia todisteita tosiasiallisesta kaytosta, ja se johtaisi asetuksen
N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan ja tdytdntdonpanoasetuksen 22 sadnnon 2 kohdan ja 40 sdé@nnén
6 kohdan selvdan rikkomiseen.

30. Mielestédni mobile.de:n viitteet perustuvat sekéd valituksenalaisen tuomion virheelliseen lukemiseen
ettd asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan ja 76 artiklan 2 kohdan védrdan tulkintaan.

31. Mobile.de:n sen valitusperusteen osalta, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitdnyt
todeta virheeksi valituslautakunnan péatoksen epdtismaillisyys, on todettava valituksenalaisesta
tuomiosta kdyvéin selvésti ilmi, ettd unionin yleinen tuomioistuin katsoi kyseisen pddtoksen olevan
niiden vakiintuneessa oikeuskdytdnnossd vahvistettujen vaatimusten mukainen, joiden mukaan
valituslautakunnan perusteluista on selkedsti ja yksiselitteisesti ilmettdva valituslautakunnan paattely
siten, ettd asianosaisille selvidvit paatoksen syyt ja ettd unionin tuomioistuimet voivat tutkia paatoksen
laillisuuden.” Kuten unionin yleinen tuomioistuin tuomionsa 83 kohdassa perustellusti toteaa,

21 Tuomio 20.1.2011, General Quimica ym. v. komissio (C-90/09 P, EU:C:2011:21, 59 kohta oikeuskaytantéviittauksineen).
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riidanalaisten péadtosten pédtososia luettaessa on otettava huomioon perustelut, joita kyseisissé
paitoksissd kokonaisuudessaan esitetdéin.” Katson unionin yleisen tuomioistuimen tavoin, ettd
valituslautakunta totesi lopullisesti, ettd tosiasiallinen kaytto oli todistettu vain yhdenlaisten palvelujen,
eli ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen, osalta.

32. Tastd syystd katson, ettd vaikka valituslautakunnan pdatosten paatososa olisi voitu muotoilla
selkedmmin, unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettd todetessaan
valituslautakunnan katsoneen, ettd Rezon oli todistanut tosiasiallisen kdyton vain tdmén palvelujen
alaluokan osalta. Vaikka valituslautakunta tosiaan kumosi mitdttomyysosaston paatokset ja palautti
molemmat asiat edelleen paatettiviksi, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd valituslautakunnan
paatosten vaikutuksena oli, ettd vain kysymys luokkaan 35 kuuluvien palvelujen yhtd alaluokkaa —
ajoneuvoihin liittyvid mainontapalveluja — koskevien, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisten mitdttomyyshakemusten hyvaksymisesta edellytti lisdtutkintaa. Tamén
tulkinnan vahvistavat valituksenalaisen tuomion 85 ja 86 kohdan sisdltimdt unionin yleisen
tuomioistuimen toteamukset, joiden mukaan valituslautakunta oli lopullisesti pédttinyt, ettei
tosiasiallista  kdyttod ollut todistettu luokkiin 35 (lukuun ottamatta ajoneuvoihin liittyviad
mainontapalveluja) ja 42 kuuluvien yleisten palveluluokkien osalta.

33. Mobile.de:n valitusperustetta voidaan tarkastella myos sen kysymyksen kannalta, tarkoittaako
valituslautakunnan péitos palauttaa molemmat asiat kokonaisuudessaan edelleen péitettaviksi, ettei
mobile.de voi kéyttdad rekisteroimadnsd EU-tavaramerkkid niihin luokkiin (ja alaluokkiin) kuuluvissa
tavaroissa, joiden osalta Rezon ei ole todistanut tosiasiallista kayttod. Mielestdni on selvad, etté
mobile.de voi kayttda tavaramerkkidnsa tdllaisissa tavaroissa ja palveluissa. Tdméd ndkemys perustuu
unionin yleisen tuomioistuimen tulkintaan valituslautakunnan péétoksistd kokonaisuudessaan, eli
péadtososasta luettuna yhdesséd paatoksen perustelujen kanssa.

34. Katson ndin ollen, ettd mobile.de:n kyseinen valitusperuste ei ole perusteltu.

35. Entéd tekikd unionin yleinen tuomioistuin virheen tuomionsa 82 kohdassa todetessaan, ettd kysymys
57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd on
ennakkokysymys?

36. Mielestdni asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ("jos niitd todisteita ei
esitetd, mitittomyysvaatimus hyldtddn”)* seuraa, etti unionin yleinen tuomioistuin on oikeassa.
Kyseisen asetuksen mukaan mitidttoémyysmenettelyssd on eri vaiheita. Ensin aikaisemman tavaramerkin
haltija riitauttaa EU-tavaramerkin; Kkésiteltdvdassa tapauksessa hakemus riitautettiin asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Toiseksi
EU-tavaramerkin haltija voi 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti paittad vastata tdllaiseen riitautukseen
pyytdmalld aikaisemman tavaramerkin haltijaa toimittamaan todisteita tosiasiallisesta kaytostd.
Asetuksen 57 artiklan 2 kohdan tavoitteena on ndin ollen estdd aikaisemman tavaramerkin haltijaa
(joka on kasiteltdvéssd asiassa Rezon) riitauttamasta EU-tavaramerkkié silloin, kun mainittu aikaisempi
tavaramerkki saatetaan julistaa mitattoméksi kayttdméattd jattdmisen vuoksi.** Kyseisen lainsadddnnén
jarjestelmdstd seuraa, ettd jos EU-tavaramerkin haltija voittaa 57 artiklan 2 kohdan mukaisen
mitdttomyysmenettelyn (koska tosiasiallisesta kiytostd ei esitetd todisteita), ei ole tarpeen tutkia
minkddn mitdttomyyshakemuksen (joka on kisiteltdvassd asiassa tehty 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla) aineellisia perusteita ja tdllainen hakemus on hylattavd. Jos sen sijaan

22 Madrdys 10.7.2001, Irish Sugar v. komissio (C-497/99 P, EU:C:2001:393, 15 kohta).
23 Tuomio 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans v. SMHV (C-621/11 P, EU:C:2013:484, 24 kohta).
24 Ks. kymmenes perustelukappale.
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aikaisemman tavaramerkin haltija onnistuu todistamaan tosiasiallisen kadyton, aineelliset perusteet on
tutkittava. Taémd on unionin yleisen tuomioistuimen voimassa pitdmien riidanalaisten péétosten
vaikutus joidenkin mobile.de:n EU-tavaramerkin kattamien palvelujen, nimittidin ajoneuvoihin liittyvien
mainontapalvelujen, osalta.”

37. Katsoessaan, ettd kysymys tosiasiallisesta kéytostd on “ennakkokysymys”, unionin yleinen
tuomioistuin kasittddkseni ainoastaan toteaa, ettd se on tutkittava mitdttomyysmenettelyyn sisdltyvin
arvioinnin alussa.

38. Kuudennen valitusperusteen toinen ja kolmas osa ovat osittain paéllekkiisia yhdessd luettujen
asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan ja 76 artiklan 2 kohdan sekd tdytdntoonpanoasetuksen
22 sadannon 2 kohdan ja 40 sddnnoén 6 kohdan osalta. Niissd on pohjimmiltaan kyse todisteiden
toimittamisesta EUIPO:n asettamien médrdaikojen umpeutumisen jéilkeen.

39. Vakiintuneen oikeuskédytdannon mukaan viraston ensimmaiisen asteen hallintoelinten asettamat
madrdajat eivit lahtokohtaisesti sido valituslautakuntia ja ndmé voivat hyviaksyd myohéssa esitettyja
todisteita asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun harkintavaltansa nojalla, kunhan
ne kayttavit titd harkintavaltaa objektiivisesti ja perustellusti. Unionin tuomioistuin on todennut, ettd
kun kyseisen tavaramerkin kaytostd ei ole esitetty mitddn todistetta asetetussa médrdajassa, viraston on
hylattava vdite viran puolesta. Sitd vastoin silloin, kun todisteita on toimitettu viraston asettamassa
maidriajassa, tiydentidvien todisteiden toimittaminen on edelleen mahdollista.

40. Toinen osa mobile.de:n esittimastd valitusperusteesta, jonka mukaan mydhédssd toimitettuja
todisteita ei voida hyviksyd, on siis hyldttivd perusteettomana, koska vakiintuneesta oikeuskédytdnnosta
seuraa, ettd EUIPO:lla on harkintavalta piattad, ottaako se huomioon tiydentavit todisteet vai ei.”

41. Mielestdni kuudennen valitusperusteen kolmas osa perustuu unionin yleisen tuomioistuimen
tuomion virheelliseen lukemiseen. Unionin yleinen tuomioistuin ei todennut tuomiossaan, etti silloin
kun valituslautakunta palauttaa asian edelleen paitettaviksi asetuksen

N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mitattomyysosasto, jolle asia palautetaan, voi péaattaa
ottaa huomioon lisdtodisteet sellaisten palvelujen tosiasiallisesta kaytostd, jotka kuuluvat luokkaan 35
mutta eivdt vastaa kuvausta “ajoneuvoihin liittyvdt mainontapalvelut” ja jotka toisaalta kuuluvat
luokkaan 42.

42. Mobile.de:n valituksessa tulee kuitenkin esiin uusi oikeuskysymys, koska asetuksen
N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdan seuraava osa on epidselvd: "—— titd osastoa sitovat
valituslautakunnan pdatoksen perusteet ja asiaratkaisu, jos tosiseikat ovat samat’. Kun
valituslautakunta palauttaa asian edelleen paitettaviksi, onko viraston kyseiselld osastolla harkintavalta
ottaa vastaan ja tutkia tdydentédvit todisteet asiassa, josta valituslautakunta on jo tehnyt ratkaisun?

43. Kysymys on yleisesti merkittdvd, koska silld on horisontaalinen rooli asetuksen N:o 207/2009
jarjestelmissi ja sitd sovelletaan kaikkiin menettelyihin, joita kyseiselld asetuksella siénnelldan.*

25 Ks. edelld 17 kohta.

26 Tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, 26 kohta). Tadssa tuomiossa unionin tuomioistuin vahvisti, ettd asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu harkintavalta ei ulotu uusiin todisteisiin, eli tapauksiin, joissa EUIPO:n asettamassa maérdajassa
ei toimiteta kiytostd minkéanlaisia todisteita (ks. 27 kohta).

27 Ks. viimeksi tuomio 4.52017, Comercializadora Eloro v. EUIPO (C-71/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:345, 55-59 kohta
oikeuskéytintoviittauksineen).

28 Niitd menettelyja ovat viite-, menettdmis- ja mitattomyysmenettelyt, ks. tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579,
27 kohta).
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44. Valituksen tutkimisen osalta 64 artiklan 1 kohta viittaa mielestdni tilanteeseen, jossa
valituslautakunta voi kéyttad 76 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa ottamalla huomioon
taydentdvit todisteet unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnon mukaisesti. Jos valituslautakunta tekee
ndiden todisteiden perusteella tosiseikkoja koskevia lopullisia pédtelmid ja palauttaa asian paatoksen
tehneelle EUIPO:n osastolle edelleen paitettaviksi 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, valitusta koskeva
lautakunnan ratkaisu sitoo kyseistd osastoa. Talloin kyseinen osasto ei voi arvioida osapuolen
sellaisessa asiassa toimittamia tdydentdvid todisteita, josta on tehty lopullinen valitusta koskeva
ratkaisu. Mobile.de:n tapauksessa valituslautakunnan ratkaisua ei palautettu edelleen paitettaviksi
asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla siltd osin kuin se koski
luokkaan 35 kuuluvia sellaisia palveluja, jotka eivdt ole ajoneuvoihin liittyvida mainontapalveluja, ja
luokkaan 42 kuuluvia palveluja. Néitd palveluja koskevia tdydentdvid todisteita ei ndin ollen voitu
toimittaa mitattomyysosastolle sen jélkeen, kun valituslautakunta oli tehnyt péadtoksen palauttamisesta
edelleen paatettaviksi.

45. Mitattomyysosaston oli kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 ja tdaytantoonpanoasetuksen sddnnodsten
mukaisesti tutkittava, oliko ajoneuvoihin liittyvien mainontapalvelujen osalta olemassa kyseisen
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Valituslautakunta ei ollut
tutkinut titd kysymystd, eikd siitd ollut tehty lopullista ratkaisua. Tamén tutkinnan yhteydessd on
mahdollista kayttda 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua harkintavaltaa. Mielestdni 64 artiklan 2 kohdan
sanamuoto kattaa juuri tillaisen tilanteen.

46. Korostan kuitenkin, ettd olisi kyseisen lainsddadannon jérjestelmédn vastaista tulkita asetuksen
N:o 207/2009 64 artiklan 2 kohtaa ja 76 artiklan 2 kohtaa niin, ettd viraston osastoilla on oikeus ottaa
huomioon tiydentévit todisteet silloin, kun valituslautakunta on tehnyt tosiseikkoja koskevia péadtelmid
ja lopullisen paiatoksen. Olisi vadrin tulkita ilmauksen ”jos tosiseikat ovat samat” tarkoittavan, ettd
taydentdvid todisteita voi toimittaa ja ettd tosiseikat eivdt siksi ole ”samat” 64 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla. Mielestdni silloin mentdisiin pidemmalle kuin 76 artiklan 2 kohdassa on
tarkoitettu. Silloin my6s heikennettiisiin asetuksen N:o 207/2009 VII osastoa, jossa sdddetddn
muutoksenhakumenettelystd. Valituslautakuntien paatoksista tulisi oikeudellisesti epdvarmoja kaikissa
tapauksissa, joissa tehdddn péaétos palauttamisesta edelleen péitettiaviksi. Téllainen tulkinta rapauttaisi
asetuksella N:o 207/2009 luotua oikeudellista rakennetta. Liséksi se olisi vastoin asetuksen
N:o 207/2009 kiytdnnén tarkoitusta, eli EU-tavaramerkin suojan varmistamista.” Se olisi myos vastoin
oikeusvarmuuden periaatetta.

47. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd kuudes valitusperuste on hylattdva perusteettomana.

Oikeudenkayntikulut

48. Unionin tuomioistuimen tyojéarjestyksen 137 artiklan mukaan ratkaisu oikeudenkayntikuluista
annetaan tuomiossa, jolla asia lopullisesti ratkaistaan.

Ratkaisuehdotus
49. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin
— hylkdd kuudennen valitusperusteen perusteettomana ja

— madrdd oikeudenkdyntikuluista unionin tuomioistuimen tyojdrjestyksen mukaisesti, kun asia
lopullisesti ratkaistaan.

29 Tuomio 5.4.2017, EUIPO v. Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, 39 kohta).
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