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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 5 december 2017

Mal C-478/16 P

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)
mot

Group OOD

"Overklagande — EU-varumirke — Definition och férvirv av EU-varumirke —
Relativa registreringshinder — Invdandning fran innehavaren av ett icke registrerat varumaérke eller av ett
annat tecken som anvinds i niringsverksamhet — Overklagandenimndens prévning — Nya eller
kompletterande bevis — Asidosittande av artiklarna 8.4 och 76.2 i forordning nr 207/2009”

1. Genom forevarande o6verklagande ges domstolen mdjlighet att klargoéra sin praxis om hur den
nationella rdtten ska behandlas i forfaranden vid Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet
(EUIPO). For att kunna gora det maste den forst prova om tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig
rattstillaimpning da den slog fast att EUIPO:s overklagandendmnd péa eget initiativ skulle prova viss
bevisning avseende den nationella rétten.

2. Det mél i vilket tribunalens dom nu har 6verklagats, inleddes nér ett foretag (Group OOD) invinde
mot en ansokan om registrering av ett EU-varumérke och i enlighet med artikel 8.4 i forordning (EG)
nr 207/2009° gjorde gillande att foretaget sjilvt var innehavare av ett annat liknande icke registrerat
varumérke, som bara anviandes pa nationell niva och som &tnjot prioritet.

3. EUIPO:s enheter (ndrmare bestdmt invindningsenheten och 6verklagandendmnden) avslog Group
OOD:s yrkanden, eftersom de ansdg att foretaget inte hade gett in bevisning om innehallet i den
nationella lagstiftning som var tillimplig pa dess icke registrerade varumarke eller att det hade gjort
det for sent.

1 Originalsprék: spanska.
2 Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).
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4. Tribunalen ogiltigforklarade® emellertid éverklagandenimndens slutliga beslut, med motiveringen
att den inte hade anvént sitt utrymme for skonsmaissig bedomning for att pa eget initiativ undersoka
den aberopade nationella lagstiftningens innehall och rackvidd. Tribunalen fann &ven att de uppgifter
som Group OOD hade &beropat vid overklagandendmnden inte var helt nya, vilket skulle kunna ha
rattfardigat overklagandendmndens agerande.

I. Tillampliga bestaimmelser

A. Forordning nr 207/2009*
5. Artikel 8.4 har foljande lydelse:

”4. Efter invdandning fran innehavaren av ett icke registrerat varumarke eller av ett annat tecken som
anvdnds i ndringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning, far det varumirke som ansdkan avser
inte registreras om och i den mén det finns gemenskapslagstiftning eller tillimplig nationell
lagstiftning om detta tecken:

a) Raitten till tecknet har forvirvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering av [EU-]varumérket
eller i forekommande fall tidpunkten for den prioritet som aberopas som grund for ansokan om
registrering av [EU-]varumaérket eller,

b) tecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvédndning av ett yngre varumarke.”
6. I artikel 76, som ror "Provning av sakforhéllandena pé eget initiativ”, foreskrivs foljande:

”1. Vid forfarande infoér byran ska denna utan siarskilt yrkande prova sakforhéllandena; dock ska i
drenden om relativa registreringshinder prévningen vara begrinsad till [°] vad parterna &beropat och
yrkat.

2. Byran behover inte beakta omstiandigheter eller bevis som part inte dberopat eller ingivit i ratt tid.”

3 Dom av den 29 juni 2016, Group OOD/EUIPO - Iliev (Group Company TOURISM & TRAVEL) (T-567/14, EU T:2016:371), nedan kallad den
overklagade domen.

4 Den senaste versionen av denna rittsakt, forordning (EU) 2017/1001 [av den 14 april 2017; EUT L 154 2017, s. 1], som av tidsmaissiga skil inte
ar tillimplig i forevarande mal, dr ett resultat av de dndringar som inférdes genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424
av den 16 december 2015 om éndring av radets férordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av kommissionens férordning
(EG) nr 2868/95 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om upphivande av kommissionens
forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

5 1 den spanska versionen av denna bestimmelse anvidnds ordet "medios”, vilket kan bero pa att det &r en ordagrann Gversittning av franskans
"moyens”. Jag anser emellertid att ordet "motivos” dr bdttre anpassat till den allmdnna processrittsliga terminologin, och det korrigerades ocksa
i forordning 2015/2424.
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B. Forordning nr 2868/95°

7. 1 regel 19, som ror dokumentation som stodjer invindningen, foreskrivs foljande:”1. Byran skall ge
den invindande parten mojlighet att ligga fram fakta, bevis och argument till stod for invdndningen
eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har ldmnats in enligt regel 15.3 inom
den tid som byran bestimmer och som skall vara minst tvd ménader fran och med det datum da
invandningsforfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invdndande parten ocksé limna bevis for forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet av hans dldre maérke eller éldre réttighet och dessutom pavisa sin
ratt att framstélla invdndningen. Framst skall den invindande parten ligga fram f6ljande bevis:

d) Om inviandningen baseras pa en dldre réttighet i den betydelse som avses i artikel 8.4 i [férordning
nr 207/2009], bevis pa dess forvdrv, fortsatta forekomst och omfattningen av skyddet for den
rattigheten.

3. Den information och de bevis som avses i punkterna 1 och 2 skall vara p& processpriket eller
atfoljas av en oOversittning. Oversittningen skall lamnas in inom den tid som géller for inlimning av
originalet.

4. Byran far inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar ddrav som inte har limnats in
eller som inte har dversatts till processpraket inom den tid som byran faststllt.”

8. Regel 20.1 ror provning av invindningen. Dar foreskrivs foljande:”1. Om den invéindande parten inte
innan den tid loper ut som avses i regel 19.1 har bevisat forekomst, giltighet och omfattning av skyddet
for hans dldre mirke eller dldre rattighet liksom hans rétt att framstdlla invdndningen, skall
invdndningen avslas som ogrundad.”

9. Regel 50.1 tredje stycket har foljande lydelse:

"Om overklagandet géller ett beslut av invindningsenheten, skall ndimnden begrdnsa prévningen av
overklagandet till de sakforhallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som faststéllts av
invindningsenheten i enlighet med forordningen och dessa regler, savida inte nimnden anser att
ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis bor beaktas enligt artikel 76.2 i
forordningen.”

6 Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av radets férordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumérke (EGT L 303, 1995, s. 1; nedan dven kallad genomforandeférordningen), dndrad senaste géngen genom férordning
2015/2424, som namns i fotnot 4.
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II. Tvistens bakgrund

10. Kosta Iliev ingav den 13 februari 2012”7 en ansékan om registrering av ett EU-varumairke till
EUIPO for vissa tjanster som omfattas av klasserna 35, 39 och 43 i Nicedéverenskommelsen.® Ansékan
avsag foljande figurkédnnetecken:

GR@UP

TOURISM & TRAVEL

11. Den 11 juli 2012 framstdllde Group OOD, med stod av artikel 41 i forordning nr 207/2009, en
invindning mot registrering av det sokta varumarket. Till stod for sin invindning dberopade Group
OOD att foretaget var innehavare av nedan atergivna icke registrerade figurmirke som anvindes i
Bulgarien, Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien avseende tjinster som omfattas av klass

‘GROUP

TOURISM & TRAVEL

12. Group OOD angav i sin invindning att foretaget hade anvint det icke registrerade varumarket
sedan ar 2003 avseende transporttjanster med buss mellan olika stater och att det hade trafikerat en
reguljar busslinje mellan Sofia (Bulgarien) och Prag (Republiken Tjeckien). Foretaget gav in flera
handlingar till stod for sin invdndning.

13. Genom beslut av den 14 juni 2013 avslog invindningsenheten Group OOD:s invindning, pa grund
av att foretaget varken hade preciserat eller inkommit med bevisning avseende den tillimpliga
nationella lagstiftning som foretaget grundade sin invindning pa och enligt vilken anvdndningen av
det sokta varumairket skulle kunna forbjudas i de aktuella medlemsstaterna.

7 Bulletinen for gemenskapsvarumarken nr 72/2012 av den 16 april 2012.
8 Om internationell klassificering av varor och tjanster vid registrering av varumérken av den 15 juni 1957, med andringar och tilligg.
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14. EUIPO:s fjarde o6verklagandendmnd avslog klagandens oOverklagande av invdndningsenhetens
beslut.” Overklagandenimnden fann i korthet féljande:

a) Group OOD hade inte inkommit med bevisning avseende den tillimpliga nationella lagstiftningen i
invdndningsforfarandet.

b) Vad giller det aberopade icke registrerade bulgariska varumaérket, inneholl de handlingar som getts
in i invandningsforfarandet inte nagon héanvisning till bulgarisk rétt, vilket innebar ett asidosédttande
av villkoren i artikel 19.2 i férordning nr 2868/95.

c¢) Hiénvisningarna till tre rattsliga bestdmmelser i grunderna for oOverklagandet till
overklagandendmnden hade inkommit for sent, eftersom réttsliga grunder ska anges inom de
foreskrivna tidsfristerna under invdndningsforfarandet.

d) Det saknades uppgifter om bulgarisk rétt, sdésom den bulgariska versionen av artikel 12.6 i Zakon za
markite i gueografskite oznachenija' och bevis pa att den hirrérde frén en officiell och tillforlitlig
kalla.

e) Artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 var under alla omstdndigheter inte tillimplig i drendet,
eftersom enbart en hdnvisning till vissa nationella bestimmelser — med de angivna bristerna — inte
kunde utgora omstidndigheter och bevis i den mening som avses i nimnda artikel.

II1. Forfarandet vid tribunalen och den éverklagade domen

15. Group OOD vickte talan vid tribunalen om ogiltigforklaring av 6verklagandenamndens beslut den
1 augusti 2014. Group OOD aberopade tre grunder till stod for sin talan, ndmligen asidosdttande av
artikel 76.1, asidosdttande av artikel 76.2 och &sidosédttande av artikel 8.4 i férordning nr 207/2009.

16. I den overklagade domen delade tribunalen Group OOD:s uppfattning, efter att ha provat de tre
grunderna tillsammans. Eftersom talan rérde Group OOD:s skyldighet att styrka innehéllet i bulgarisk
ratt, enligt regel 192 d i forordning nr 2868/95 behévde det forst provas huruvida
overklagandendamnden, vid vilken dessa uppgifter redovisades for forsta gangen, fick beakta dem.

17. 1 den o6verklagande domen slog tribunalen for det forsta fast att regel 19.2 d i forordning
nr 2868/95 inte innehaller ndgon noggrann och uttémmande upprikning av de handlingar som ska
limnas in till stéd fér en invindning som bygger pa artikel 8.4 i forordning nr 207/2009. I nimnda
bestimmelse anges endast skyldigheten att inkomma med bevis pa forvarv, fortsatt forekomst och
omfattningen av skyddet for den aldre rittigheten i den mening som avses i den artikeln, utan nagon
niarmare precisering.!’ Tribunalen fann att overklagandenimndens utrymme for skonsméssig
bedomning inte ska anvdndas restriktivt i friga om mojligheten att beakta for sent aberopade
omstindigheter och bevis, vilken stadfists i artikel 76.2 i férordning nr 207/2009. "

9 Beslut av den 2 juni 2014 (drende R 1587/2013-4); nedan kallat det 6verklagade beslutet.
10 Den bulgariska lagen om varumirken och geografiska beteckningar (nedan kallad den bulgariska varumérkeslagen).
11 Se punkterna 52—56 i den 6verklagade domen.

12 Tribunalen hinvisade till dom av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrdn (C-120/12 P, EU:C:2013:638), och betonade att domstolen
dér slog fast att 6verklagandendmnden ska anvénda sitt utrymme for skonsmissig bedomning restriktivt nar de handlingar som ska inges till
stod for invandningen dr noggrant och uttommande uppréiknade i regel 19.2 a ii i forordning nr 2868/95. Sa var inte fallet i det malet, med
tanke pa lydelsen av regel 19.2 d i den forordningen.
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18. For det andra forkastade tribunalen EUIPO:s argument att hénvisningarna till de tre
bestimmelserna i bulgarisk ritt inte var kompletterande uppgifter (vilket krévdes for att de skulle fa
aberopas efter det att fristen hade 16pt ut) utan helt nya. Tribunalen hinfoérde denna bevisning till den
som kan styrka forvirv, fortsatt forekomst och omfattningen av skyddet for det icke-registrerade
bulgariska varumarket, i den mening som avses i artikel 8.4.

19. Under alla omsténdigheter fann tribunalen att hanvisningen till bestimmelserna i den bulgariska
ritten omfattades av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, vilken Group OOD hade aberopat vid
overklagandenaimnden. Aven om det antas att den hinvisningen inte ricker for att uppfylla
skyldigheten att styrka innehallet i den nationella rétten, borde 6verklagandendamnden likvél ha anvént
sitt utrymme for skonsmissig bedémning, vilket den inte gjorde.

20. Vad betriffar skyldigheten att lagga fram bevisning avseende den nationella rétten i enlighet med
regel 19.2 d i forordning nr 2868/95, slog tribunalen i den 6verklagade domen fast att det varken i
forordningarna nr 207/2009 och nr 2868/95 eller i domstolens praxis anges hur dess innehdll ska
styrkas. Harav drog tribunalen slutsatsen att 6verklagandenamnden inte kan kréva att invindaren ska
inkomma med ett utdrag ur Darzhaven vestnik (Bulgariens officiella tidning) eller den officiella
bulgariska lagtexten, i synnerhet da handldggningsspraket vid EUIPO idr engelska. Harvid fann
tribunalen att det inte heller dr absolut nodvéndigt att lagtexten kommer fran en officiell killa for att
korrekt identifiera den tillimpliga nationella lagstiftningen och gora det majligt for sokanden att utova
sin ritt till forsvar.™

21. Genom en analog tillimpning av domen harmoniseringsbyran/National Lottery Commission, ' slog
tribunalen fast att det ankommer pa de behoriga enheterna inom EUIPO att bedoma rittsverkan och
rickvidden av de uppgifter som lamnats om den nationella rétten. De borde darfor pa eget initiativ ha
inhdmtat information avseende den berérda medlemsstatens lagstiftning, om sadan information var
nodvéindig for att den skulle kunna bedoma villkoren for tillimpning av registreringshindret och
dérvid bland annat bedoma om de pastddda omstidndigheterna verkligen har &gt rum eller bedoma
forebringade handlingars bevisvirde.

22. Det alag overklagandendmnden att utdva sin kontrollbefogenhet om ndmnden i fraga om den
nationella lagstiftningen var osdker pa huruvida den citerade lydelsen var tillforlitlig, samt pa hur den
bestimmelsen skulle tillimpas och tolkas. EUIPO borde under dessa forhéllanden ha gjort férdjupade
undersokningar avseende de aberopade nationella bestimmelsernas innehéll och réckvidd, antingen pa
eget initiativ eller genom att bereda klaganden tillfille att styrka den information avseende nationell
bulgarisk ritt som &beropats vid EUIPO."

23. Tribunalen konstaterade avslutningsvis att Overklagandendmnden inte kunde bortse fran
hénvisningen till artikel 12.6 i den bulgariska varumairkeslagen som invidndaren gjort i grunderna for
talan, utan att ha utévat sin kontrollbefogenhet. Foljaktligen ogiltigforklarade tribunalen det
overklagade beslutet och forpliktade EUIPO och Kosta Iliev att béra sina egna rittegangskostnader
samt ersdtta de rattegdngskostnader som uppkommit for Group OOD.

IV. Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

24. Overklagandet inkom till domstolens kansli den 19 september 2016. Svaromaélet frain Group OOD
inkom den 23 januari 2017.

13 Punkterna 57-61 i den 6verklagade domen.

14 Punkterna 69 och 70 i den 6verklagade domen.

15 Dom av den 27 mars 2014 (C-530/12 P, EU:C:2014:186).
16 Punkterna 77-82 i den 6verklagade domen.
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25. EUIPO har yrkat att domstolen ska upphdva den 6verklagade domen och forplikta Group OOD att
ersitta rattegangskostnaderna. Group OOD har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och
forplikta EUIPO att ersitta réittegangskostnaderna.

26. Pa yrkande av bada parterna, i enlighet med artikel 76.1 i domstolens rattegangsregler, holls
forhandling den 28 september 2017, i vilken bada parter medverkade.

V. Provning av overklagandet

A. Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 jimford med regel
50.1 i forordning nr 2868/95

1. Sammanfattning av parternas argument

27. EUIPO gor for det forsta gillande att domstolen tydligt faststéllt vilka skyldigheter den som
invinder mot registreringen av ett varumairke har. Denne ska inte bara uppfylla de bada villkoren
rorande den nationella ritten som ndmns i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009, utan éven lagga fram
bevis pé lagstiftningens innehdll.”” En underlatenhet att uppfylla dessa skyldigheter kan inte avhjilpas
vid overklagandendmnden om invédndaren inte i rdtt tid har lamnat information om innehallet i den
nationella lagstiftningen till invindningsenheten.

28. For det andra menar EUIPO att artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, jaimférd med regel 50.1 i
forordning nr 2868/95, endast dr tillaimplig pa omstindigheter och bevis som &beropas for forsta
gangen vid 6verklagandendmnden om de kompletterar de omsténdigheter och bevis som aberopats for
att uppfylla samma villkor i artikel 8.4.

29. For det tredje anser EUIPO att tribunalen gjorde fel da den godtog att all information som lamnas
rorande den nationella lagstiftningen ska anses komplettera den bevisning som tidigare aberopats
rorande tillimpningsvillkoren i artikel 8.4.

30. For det fjarde underlat tribunalen enligt EUIPO att prova huruvida det fanns ett tillriackligt néra
samband mellan den information om den nationella lagstiftningen som ldmnades till
overklagandendmnden och den information som ldmnats till invindningsenheten i ritt tid. Om det
inte finns ett sidant samband ska bevisen anses vara "helt nya” och inte "kompletterande”.

31. Group OOD tillbakavisar EUIPO:s argument. Foretaget gor i synnerhet géllande att hénvisningen
till artikel 12.6 i den bulgariska varumaérkeslagen inte utgor ett helt nytt argument eller bevis och
fornekar att tvisten enbart skulle rora den fragan.

32. Group OOD anser i likhet med tribunalen att utrymmet foér skonsméssig bedomning enligt
artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, far utdvas nédr de bevis som har aberopats har viss betydelse for

tvistens utgang och det skede i forfarandet dér de har lagts fram och omsténdigheterna kring dem inte
utgor hinder for att de beaktas.

17 Betriffande detta hinvisar EUIPO till dom av den 5 juli 2011, Edwin/EUIPO (C-263/09 P EU:C:2011:452), punkt 50.
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33. Enligt Group OOD kréver inte artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 att bevis ska ldggas fram om
den nationella lagstiftningen utan om innehallet i den &ldre rattigheten. Den nationella lagstiftningen
ar bara ett av flera bevis for att styrka att det finns en giltig subjektiv rdtt till ett icke registrerat
varumiérke, som innehavarens invindning grundar sig pa. Dessutom anges det inte nérmare i
forordning nr 2868/95 vilka konkreta bevis som kan styrka innehéllet i den nationella lagstiftning som
reglerar icke registrerade varumérkesrattigheter.

34. Avslutningsvis anser Group OOD, till skillnad fran EUIPO, att 6verklagandendmndens anvéndning
av sitt utrymme for skonsmissig bedomning inte har paverkat Kosta Ilievs rétt till forsvar. De
rattigheter som asidosattes var i stéillet Group OOD:s egna, eftersom dess argument inte diskuterades
nér villkoren i artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 uppfylldes.

2. Bedomning av grunden for overklagandet

35. EUIPO anser att genom att bevisen for den nationella lagstiftningen lades fram i forfarandet forst
vid oOverklagandendmnden borde tribunalen ha slagit fast att bevisen skulle avvisas, eftersom
overklagandenamndens utrymme for skonsmissig bedémning inte innefattar nya bevis. "

36. Provningen av 6verklagandet skulle i princip kunna inskrinkas till att enbart omfatta den rattsliga
kvalificeringen av de bevis (rérande den bulgariska lagstiftningen) som Group OOD har lagt fram. Det
handlar d&d fran denna synvinkel enbart om att avgora om det rorde sig om ”nya” eller
"kompletterande” bevis. Nar denna kvalificering har gjorts, ska det provas vilka rattsliga konsekvenser
detta fick for overklagandendmndens utévande av sitt utrymme f6r skonsmaissig bedomning.

37. Jag anser emellertid att den fragestillning som har uppkommit d&r mer omfattande &n sa, vilket
motiverar en mer ingdende bedomning. Nar overklagandendmndernas funktioner granskas ska hdansyn
bland annat tas till i) den nationella lagstiftningens stéllning i den hir typen av forfaranden, ii)
granserna for utrymmet for skonsméssig bedomning av bevis som lagts fram for sent och iii) nér ett
bevis ska anses vara nytt och nér det ska anses vara kompletterande. Forst efter det att dessa fragor
har klarats ut kan ett svar lamnas avseende EUIPO:s overklagande.

a) Hur den nationella lagstiftningen behandlas i forfaranden enligt artikel 8.4 i forordning nr 207/2009

38. Nar forordning nr 207/2009 hénvisar till den nationella lagstiftningen kan den bli en avgoérande
faktor for att exempelvis faststdlla huruvida det foreligger ett registreringshinder for det sokta
varumérket. S& &r fallet med artikel 84 i den forordningen, dér det anges att savil
“gemenskapslagstiftning” som “tillimplig nationell lagstiftning om detta tecken [ett icke registrerat
varumaérke eller ett annat tecken som anvénds i nédringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning]”
ska beaktas da tvisten avgors.

39. I sadana fall dr det EUIPO:s enheter som har storst intresse av att kdnnetecken som senare kan
komma att angripas med framging i ett ogiltighetsforfarande inte ska kunna registreras. Detta
allmdnintresse motiverar att bevis som har lagts fram for sent beaktas. "

18 EUIPO hénvisar i det hidr sammanhanget till dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), punkt 27, vilken
meddelades efter den dom som ar foremal for 6verklagande hir.

19 Se, for att liknande resonemang, dom av den 13 mars 2007, harmoniseringsbyran/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), punkt 48.
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40. Domstolen har slagit fast att i ogiltighetsforfaranden som handldggs i enlighet med artikel 53.2 i
férordning nr 207/2009, "ar det sokanden som till harmoniseringsbyran ska ge in information som
visar att sokanden uppfyller de villkor i den &beropade nationella lagstiftningen som maste vara
uppfyllda for att ett forbud ska kunna meddelas mot anvindning av ett gemenskapsvarumirke med
stod av en dldre rattighet. Sokanden ska dessutom till harmoniseringsbyran ge in information som
visar innehéllet i den nationella lagstiftningen.”*

41. Att automatiskt tillimpa denna réttspraxis pa invdndningsforfaranden som det har aktuella, &r
behiftat med vissa svarigheter. De krav som foljer av denna réttspraxis bygger pa tolkningen av regel
37 b iii i genomférandeforordningen,” dir nationell lag, i betydelsen nationella bestimmelser,
uttryckligen namns. A andra sidan foreskrivs det i regel 19.2 d i samma forordning att om en
invindning enligt artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 baseras pa en éldre rittighet, kravs det “"bevis pa
dess forvarv, fortsatta forekomst och omfattningen av skyddet for den rittigheten”. Omnamnandet av
nationell lag i betydelsen "nationella bestimmelser” dr i basta fall 6verlappande.

42. Saledes ska regel 19.2 d i genomférandeférordningen beaktas, sasom den processrittsliga
bestimmelse som konkret reglerar den skyldighet som &vilar en invdndare som aberopar ett dldre icke
registrerat varumarke (vilket &r fallet i forevarande mal).

43. Hanvisningen till ”tillamplig nationell lagstiftning om detta tecken” i artikel 8.4 i forordning
nr 207/2009, innebdr att det méste klarliggas vem som dr skyldig att styrka forekomsten av och
innehallet i den (nationella) lagstiftningen. Visserligen aldgger inte regel 19 invindaren att upplysa om
den nationella lagstiftningen om denne finner andra sdtt att styrka forvarvet, forekomsten och
omfattningen av skyddet for hans icke registrerade varumirke. Om hans rattigheter till det icke
registrerade varumadrket (déribland rétten att forbjuda motparten att anvinda det sokta varumérket)
bygger pd den nationella lagstiftning som han &beropar,” méste han emellertid hjilpa till med att
atminstone precisera innehallet i den.

44. 1 detta fall giller de vanliga bestimmelserna om bevisning (den som pastar nagot ska styrka det) i
artikel 76.1 andra meningen i férordning nr 207/2009. Eftersom det ror sig om den nationella
lagstiftningen behover emellertid denna princip nyanseras nagot.

45. Som jag tidigare har ndmnt har EUIPO ett intresse av att kidnnetecken som med framgéng kan
komma att angripas i ogiltighetsforfaranden inte blir registrerade, &ven om det s& bara vore pa grund
av principen om god forvaltning. Med hénsyn till betydelsen av det beslut som de ska fatta, far
EUIPO:s enheter inte avsta fran att gora en fullstindig provning, vilken i forekommande fall innefattar
skyldigheten att pa eget initiativ inhdmta bevis om den nationella ritten. De kan inte forvandlas till
"rena kanslier med ansvar for att registrera de nationella rattigheter som invindarna upplyser dem
om”.” Det innebir att de inte bara ska “godta den nationella ritten sésom den beskrivits av den som

ansokt om ogiltighetsforklaring”. **

20 Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P; EU:C:2011:452), punkt 50.

21 Ibidem, punkt 49. Den regeln har foljande lydelse: "En ansokan till [EUIPO] om hévning eller ogiltigférklaring ... skall innehalla féljande: ...
b) Betriffande grunderna for ansékan ... iii) vid en ansokan i enlighet med artikel 52.2 i forordningen, information om den rittighet pa vilken
ansokan om ogiltigférklaring baseras och information som visar att sékanden &r innehavare av en tidigare rittighet som anges i artikel 52.2 i
forordningen eller att denne under tilldmplig nationell lag, ar berattigad att gora ansprak pa den rattigheten” (min kursivering).

22 Tillimpningsvillkor i artikel 8.4 a respektive b i férordning nr 207/2009.

23 Jag hémtar detta citat, som jag anpassar till invdndningsforfarandet, fran generaladvokaten Bots forslag till avgérande i malet
harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:782), punkt 94.

24 Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyran/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186), punkt 43.
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46. Domstolens praxis inom detta omrade kan betecknas som ambivalent. A ena sidan har den tagit
upp sokandens skyldighet att ligga fram bevis pa anvéndning, forekomst, giltighet och omfattning av
skyddet for ett varumirke.” A andra sidan har den betonat EUIPO:s skyldighet att pa eget initiativ
prova tillimpningsvillkoren fér och rickvidden hos de nationella rittsregler som aberopats.*

47. For att styrka innehallet i den nationella lagstiftning som skyddar ett icke registrerat kdnnetecken,
anser jag att den andra av de tva beskrivna inriktningarna ér den lampligaste. Den tillimpades i domen
harmoniseringsbyran/National Lottery Commission,” i vilken domstolen utan omsvep slog fast att
"tribunalen ... inte [gjorde sig] skyldig till felaktig rattstillimpning ndr den i punkt 20 i den
overklagade domen fann att ’i fall dir harmoniseringsbyran kan vara skyldig att beakta bland annat
den nationella ritten i den medlemsstat dir den &ldre ritt som ansokan om ogiltighetsforklaring
grundar sig pa atnjuter skydd, ska harmoniseringsbyran pd eget initiativ,[*] pa det sitt som den finner
lampligt, inhdmta information avseende den berérda medlemsstatens rattsordning, om sadan
information dr nodvandig for att harmoniseringsbyran ska kunna bedoma villkoren fér tillimpning av
en ogiltighetsgrund som har &beropats, och dérvid bland annat beddma om de péstidda
omstdndigheterna verkligen har dgt rum eller bedéma forebringade handlingars bevisvirde™.

48. EUIPO:s enheter® bor sdledes vara benidgna att komplettera bevisningen om den nationella ritten
sa att uppgifterna i beslutet avseende invandningen &r sa utforliga som mojligt, med tanke pa att det
eventuellt kan komma att 6verklagas senare. Pa sa sitt blir det dessutom léttare for tribunalen att
utova sin (obegridnsade) behorighet att tolka den nationella rdtten, i enlighet med artikel 65.2 i
forordning nr 207/2009.*

49. Denna skyldighet viander inte pa invandarens bevisborda. EUIPO ska inhdmta upplysningar pa eget
initiativ om den forfogar over vissa uppgifter om den nationella ritten, antingen i form av pastaenden
om dess innehdll eller i form av omstédndigheter som har anforts under forfarandets gdng och pastatts
ha bevisvirde®" eller till och med enbart i form av ett indicium.*

50. Huruvida dessa uppgifter ar tillrackliga for att aktivera skyldigheten att pa eget initiativ undersoka
den nationella ritten, ar beroende av omstiandigheterna i varje enskilt fall. En av dessa omsténdigheter
ar just att uppgifterna om den nationella ritten inte har lamnats i tid i forfarandet, i den mening som
avses i artikel 76.2 i forordning nr 207/2009. En annan omsténdighet kan vara att bada parterna kianner
till, eller borde kdnna till, savdl spraket som den omtvistade nationella lagstiftningen, genom att de
bdda har samma nationalitet och, framfor allt, genom att tvisten ursprungligen uppkommer i den
medlemsstaten.

25 Se dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), punkterna 26 och 27, och av den de 18 juli 2013, New Yorker
SHK Jeans/harmoniseringsbyran (C-621/11 P, EU:C:2013:484), punkterna 28 och 29.

26 Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrédn/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186), punkterna 41-44.
27 Ibidem, punkt 45.

28 Min kursivering.

29 I synnerhet 6verklagandendmnderna, med tanke pa deras funktion.

30 Dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265), punkt 38 och ddr angiven praxis.

31 Detta har tribunalen, enligt min uppfattning helt riktigt, slagit fast i flera domar. Se bland annat dom av den 2 mars 2013, El Corte
Inglés/harmoniseringsbyrdn — Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, EU:T:2013:145), punkterna 38—41.

32 I punkt 62 i 6verklagandet tycks EUIPO godta tanken att ett indicium ar tillrackligt.
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b) Bevisning som forebringats for sent vid overklagandendmnderna

51. I artikel 76 i forordning nr 207/2009, vilken EUIPO gor géllande att den har asidosatts, foreskrivs i
den forsta meningen i punkt 1 (den allmédnna) principen att sakforhallandena ska provas utan sarskilt
yrkande, vilken omfattar alla myndighetens enheter. I den andra meningen gors emellertid ett
forbehall for "drenden om relativa registreringshinder”, i vilka prévningen ska vara begrinsad till vad
parterna aberopat och yrkat. Detta forbehall ar ett uttryck for forbudet mot att doma utéver vad som
har yrkats av parterna (ultra petita), vilket inte &r dgnat att forvana eftersom det ror sig om
tvapartsforfaranden, dir parterna bestimmer grinserna.*

52. Mot denna bakgrund infors i punkt 2 i artikel 76 ett undantag fran regeln att omsténdigheter eller
bevis som part inte aberopat eller ingett i ratt tid inte ska tas upp till prévning. Enligt den behover
EUIPO inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte &beropat eller ingett i ratt tid.*

53. I sin praxis® har domstolen undantagslést tolkat denna bestimmelse si att "parterna i allménhet
och om annat inte foreskrivs har mojlighet att aberopa omstindigheter och inge bevisning dven efter
utgdngen av de tidsfrister som faststillts i enlighet med forordning nr 207/2009 och att EUIPO,
inbegripet dess 6verklagandendmnder, inte dr forhindrad att beakta omstandigheter och bevisning som

séledes har &beropats respektive ingetts fér sent”.*

54. Domstolen har dven upprepade ganger slagit fast att genom att det foreskrivs att EUIPO “inte
behover”, ges myndigheten ett omfattande utrymme for skonsmadssig bedomning, som den alltid bor
motivera, for att i varje enskilt fall avgora huruvida bevis som inte har ingetts i ritt tid ska beaktas.®

55. Vad betréffar detta utrymme for skonsmiéssig beddémning inom ramen for ett
invandningsforfarande, foljer det av samma praxis att EUIPO far anvénda det nédr den finner dels att
de uppgifter som ingetts for sent forefaller att verkligen vara av betydelse for utgéngen av
invindningen, och dels att det skede i forfarandet d& de for sent ingivna bevisen ges in och
omstindigheterna kring detta inte utgér hinder for det.

56. 1 en dom som domstolen meddelade efter den hér oOverklagade domen, faststillde den en
begransning® for detta utrymme. I malet EUIPO/Grau Ferrer tolkade domstolen regel 50.1 tredje
stycket i genomforandeforordningen sa, att i invindningsforfaranden ska utrymmet for skonsmaéssig
bedomning inte omfatta nya bevis, eftersom endast kompletterande bevis namns i den
bestimmelsen. *’

33 Déremot ska EUIPO for att virna om allménintresset enligt punkt 1 utan sirskilt yrkande prova sakforhallanden som kan visa att det
kannetecken for vilket registrering soks omfattas av nagot eller nagra av de absoluta registreringshindren i artikel 7 i férordning nr 207/2009.
Se, for ett liknande resonemang, Bender, A. "XI. Verfahren vor dem HABM”, i Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis — Band 1,
Markenverfahrensrecht, C.H. Beck, Miinchen, 2007, s. 497.

34 Denna mojlighet géller samtliga forfaranden, inklusive dem som ror relativa registreringshinder, eftersom det till skillnad fran i punkt 1 inte
foreskrivs nagot undantag for detta.

35 Se sammanfattningen av rdttspraxis i generaladvokaten Szpunars forslag till avgérande i malet EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2),
punkterna 40-53.

36 Dom av den 4 maj 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, EU:C:2017:345), punkt 55 och dir angiven rittspraxis.
37 Ibidem, punkt 56 och ddr angiven réttspraxis.
38 Ibidem, punkt 59 och dar angiven réttspraxis.

39 Det finns en annan begrdnsning som inte &r relevant i forevarande mal, eftersom den ror regel 9.2 a ii i genomfoérandeférordningen. Enligt
domstolen kan invidndaren redan fore ingivandet av invindningen anses kinna till exakt vilka handlingar han behover ge in till stod for den,
eftersom den regeln innehéller en noggrann och uttémmande uppréikning av dem. Under sadana férhallanden ska utrymmet for skonsmaéssig
bedomning anvéndas restriktivt och ett for sent ingivande av sddan bevisning kan endast godtas om omstindigheterna under vilka detta har
skett kan motivera klagandens drojsmal med att ldgga fram den bevisning som krdvs (dom av den 3 oktober 2013,
Rintisch/harmoniseringsbyran (C-120/12 P, EU:C:2013:638), punkt 39).

40 Dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P; EU:C:2016:579), punkt 27.
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57. EUIPO bygger en stor del av sitt 6verklagande* pé& detta klargérande i rittspraxis. Jag anser
emellertid inte att olika fragor bor likstillas: a) Malet EUIPO/Grau Ferrer handlade om bevis om ett
nationellt varumdrkes forekomst och giltighet.* b) I forevarande mal handlar det didremot om bevis
om nationell lagstiftning, med de skillnader som det innebdr.

58. Den nationella rétt som ska tillimpas vid genomforandet av forordning nr 207/2009 utgor i det har
sammanhanget inte en rent faktisk omstindighet, utan ska enligt artikel 65.2 i nimnda foérordning
underkastas en fullstindig lagenlighetsprévning fran tribunalen, atminstone EUIPO:s enheters tolkning
av den, och tribunalen har mojlighet att ex officio faststélla innehallet och tillimpningsvillkoren i den
nationella ritten.* Jag ska strax aterkomma till denna dubbla karaktir.

¢) Nya eller kompletterande bevis

59. I sitt overklagande har EUIPO gjort gillande att for att kompletterande bevis om den nationella
lagstiftningen ska beaktas, maste det forst ha lagts fram andra bevis om denna lagstiftning i rétt tid. Sa
ar enligt EUIPO inte fallet i forevarande mal, eftersom Group OOD gav in uppgifter om den bulgariska
ratten forst vid overklagandendmnden (och inte vid invdndningsenheten, som é&r den foregaende
instansen).

60. Vad som utmairker ett nytt bevis,* i den mening som &r av intresse hir, dr att det inte har nagot
samband med nagon annan handling som har getts in tidigare, och att det ges in for sent. Ett
kompletterande bevis dr diremot ett som tillkommer utover andra bevis som tidigare getts in, i rdtt
tid.

61. Denna skillnad, samt réttsverkningarna av respektive beviskategori, ligger till grund f6r domstolens
praxis: ”i de fall ddr det 6ver huvud taget inte har ingetts nagon bevisning for anvindningen av det
berérda varumirket inom den frist som immaterialrittsmyndigheten har faststéllt, ska denna
myndighet avsla invindningen ex officio. Nar det ddremot har getts in bevisning inom den frist som
immaterialriattsmyndigheten har faststillt, dr det dven efter utgdngen av ndmnda frist mojligt att ge in
kompletterande bevisning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK
Jeans/harmoniseringsbyran, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkterna 28 och 30)”.*

62. Innehallet i den nationella rédtten kombinerar, i det har sammanhanget, faktiska omstédndigheter
(det krdvs att de aberopas och atminstone ett indicium fran den som &beropar dem) och rent rittsliga
omsténdigheter (det ankommer pa tribunalen och i forekommande fall pa domstolen att prova
huruvida detta innehall har blivit ritt eller fel tolkat av EUIPO:s enheter).

63. Just denna symbios kréver att EUIPO:s enheter intar en aktiv héllning for att utréna innebérden
och riackvidden av de nationella bestimmelserna, om de har aberopats vid dessa enheter pa ett sadant
sdtt att man kan tala om ett indicium. P& grundval av detta dberopande, med ett minimum av skriftligt
stod, kan bevisning som senare ges in till 6verklagandendmnderna betecknas som kompletterande och
inte ny.

41 I punkterna 48-53 i 6verklagandet.
42 Det framgér av punkt 10 i dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579).
43 Forslag till avgorande av generaladvokaten Kokott i malet EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2016:915), punkt 54 och ddr angiven rittspraxis.

44 1 dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P; EU:C:2016:579), punkt 27, slog domstolen fast att “nya” bevis inte far ges in, efter
att den i punkt 23 jamfort de tyska, spanska och engelska versionerna av regel 50 (dér "ytterligare” omsténdigheter och bevis nimns), med den
franska (som hénvisar till "nya eller kompletterande” bevis och omstédndigheter”).

45 Dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P; EU:C:2016:579), punkt 26.
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64. Fragan dr emellertid om négon av dessa beteckningar Overensstimmer med bevis om den
nationella rétten i en situation som den i férevarande mal, dir bada parterna har samma nationalitet,
omfattas av samma nationella réttsordning och har anhéngiggjort en tvist vid EUIPO som de tidigare
hade paborjat i sitt hemland Bulgarien.

d) Tillémpning av tolkningsriktlinjer som foregdtt forevarande mdl

65. I punkt 57 i den 6verklagade domen slog tribunalen fast att de hénvisningar till tre bestaimmelser i
bulgarisk lagstiftning som Group OOD inkommit med till 6verklagandendmnden inte &r ny bevisning,
utan ska anses utgora en del av den bevisning som syftar till att styrka forvérv, fortsatt forekomst och
omfattningen av skyddet for det icke registrerade bulgariska varumérke som aberopats i
invindningen. *°

66. Vad betraffar den rittsliga kvalificeringen fir domstolen i princip 6verprova beddmningen av
bevisens karaktir.* Har bor dock vissa preciseringar goras.

67. For det forsta bor punkt 27 i domen Grau Ferrer jaimforas med punkt 26 i samma dom, av vilken
framgar att malet handlade om bevis pa anvindningen, och eftersom det inte hade ingetts nagon sddan
bevisning var EUIPO tvungen att avsléd invindningen ex officio.* Invindaren hade i det mélet inte
ingett nagot bevis pa forekomsten av det varumirke som delvis lag till grund for hans inviandning till
invindningsenheten. I forevarande mal har det didremot inte ifragasatts om det finns bevis pa
anviandningen, bland annat i Bulgarien, av det icke registrerade motstdende varumairket, oberoende av
hur trovirdiga de ar.

68. Under dessa forhallanden kompletterade den bevisning om bulgarisk rdtt som aberopades vid
overklagandendmnden, i rittsligt hinseende, forvirvet, den fortsatta forekomsten och (i synnerhet)
omfattningen av skyddet for det icke registrerade varumirket, i enlighet med regel 192 d i
genomforandeforordningen. Ur denna synvinkel gjorde tribunalen saledes inte fel da den betecknade
bevisen som kompletterande.

69. For det andra foljer det av punkt 35 i den 6verklagade domen att Group OOD inte hade lagt fram
nagon bevisning om den tillimpliga nationella lagstiftningen for invdndningsenheten. Vid
forhandlingen klargjordes det att de uttryckliga hdnvisningarna till artikel 12.6 i den bulgariska
varumirkeslagen gjordes forst vid éverklagandendmnden.®

70. For det tredje gar det emellertid inte att bortse fran att savél sokanden av det nya varumirket som
Group OOD var bulgarer och foretriddes av sakkunniga personer som kunde antas ha kdnnedom om
den bulgariska lagstiftningen, bland annat rérande skydd av icke registrerade varumérken. Till skillnad
fran vad EUIPO har gjort gillande, uppkommer det i det fallet inte nagon inskrankning av rétten till
forsvar eller ndgon sidan rittsosidkerhet som den pekat pa.*

46 I samma punkt i den domen hénvisade tribunalen dessutom till en annan passage (punkt 35) i den, i vilken de olika bevisen pa det icke
registrerade kdnnetecknets anvandning ndmns.

47 Domstolens beslut av den 3 juni 2015, The Sunrider Corporation/harmoniseringsbyran (C-142/14 P, EU:C:2015:371), punkt 56.

48 I sjilva domen hénvisas det till en annan dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringsbyran (C-621/11 P, EU:C:2013:484),
punkterna 28 och 30.

49 Det framgick vid forhandlingen att Group OOD vid invéndningsenheten endast kryssade i rutan rérande den bulgariska rétten i det aktuella
formuldret, utan att limna nigra nirmare uppgifter om vilka konkreta bestimmelser som &beropades. Detta forklarar saval punkt 4 i
inviandningsenhetens beslut, ddr det anges att "the table 'national law’ annexed to the Guidelines could be helpful but would not relieve the
opponent from filing proof of the respective national law”, som invandningsenhetens beslut, i vilket f6ljande uttryckligen anges i tredje stycket i
avsnittet "The law governing the sign”: "It is not sufficient to make a general reference to the national law, which is listed merely for information
purposes in the Table with National Legislation’ of the Office’s Manual Concerning Opposition on Article 8(4) CTMR.”

50 I punkt 71 i 6verklagandet anfér EUIPO dessa tva argument for att visa att det redan i invandningsskedet kan krévas att invidndaren ska ligga
fram s omfattande bevisning som mojligt om den nationella ratt som denne &beropar.
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71. Dessutom finns det inga uppgifter om att de tvad parterna vid invindningsenheten skulle ha
ifragasatt innehallet i den nationella rdtt som var tillimplig pd dem. Den som hade ansokt om
registrering av det nya kdnnetecknet (Kosta Iliev), som &r bulgarisk medborgare, hade forsvarats av
bulgariska advokater i de bulgariska domstolarna och aberopat bulgarisk rétt, innan han foérde tvisten
till EUIPO da han ansokte om registrering av ett EU-varumirke. Mot bakgrund av detta kunde Group
OOD fa uppfattningen att den bevisning som skulle ligga till grund for invdndningen endast avsag de
relevanta faktiska omstindigheterna (det vill siga anvdndningen av det icke registrerade é&ldre
kannetecknet i naringsverksamhet som inte bara var lokal) och inte den nationella rdtten, vars
innehall inte tycktes ifragaséttas. Hur forhéller det sig d& med EUIPO?

72. Nar det giller den nationella lagstiftningen har EUIPO en egenartad stdllning nar den handldgger
invindningsforfaranden enligt artikel 8.4 i férordning nr 207/2009. Den bulgariska lagstiftning som
Group OOD éberopade var den som angavs i den tabell 6ver nationella lagstiftningar som EUIPO
offentliggér i sina riktlinjer fér provning av EU-varumiérken (ndrmare bestdmt i kapitlet rérande
framstéllningar om invindning som gors pa grundval av den artikeln).”" Det dr mot bakgrund av detta
och av hur forbindelserna tidigare har sett ut mellan sokanden och invdndaren, forstaeligt att
invindaren vid invdndningsenheten inte kénde sig tvingad att gora héanvisningar till nationella
bestammelser som var mer uttryckliga &n dem som é&terfanns i de riktlinjerna.

73. Under dessa speciella forhallanden hade invdndningsenheten utan svérighet kunnat uppmana
invdndaren att gora klargoranden rorande den nationella rétten, utan att for den skull asidositta
principen om ett kontradiktoriskt forfarande, eftersom den andra parten senare hade kunnat
framstdlla de argument rorande detta som denne fann lampliga. Det fanns till exempel inget som
hindrade att invdndningsenheten gjorde en bevisupptagning i enlighet med artikel 78.1 i férordning
nr 207/2009,”> om den hyste tvivel om tillimpligheten och tolkningen av den &beropade nationella
ritten, for att pa sd sitt utéva sin kontrollbefogenhet, sdsom tribunalen papekade.*

74. Avslutningsvis anser jag att om det skulle krévas att bevis om vart och ett av de fyra villkoren i
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 ges in redan fran borjan i invdndningsforfarandet, vilket EUIPO
tycks anse, skulle det innebdra en alltfor striang formalism som strider mot syftet att forhindra
registrering av varumérken som senare kan komma att ogiltigférklaras. Ett sadant krav skulle
dessutom inskrdnka utrymmet for skonsméssig bedomning for att godta for sent ingiven bevisning till
ett minimum, nigot som enligt domstolen sjilv utgér en "allmén regel”.*

75. Sammanfattningsvis anser jag att det fanns tillrackliga skal for att anse att bevisningen rérande de
tre bestimmelser i den bulgariska ratten som &beropades vid 6verklagandendmnden kompletterade de
ovriga bevis som getts in till invdndningsenheten. Foljaktligen kan jag inte se att tribunalen skulle ha
gjort sig skyldig till nagon felaktig rattstillimpning i den 6verklagade domen, med avseende pa regel
50 i tillimpningsforordningen. Tribunalen kunde tviartom sla fast att hdnvisningarna till den
bulgariska ritten vid dverklagandenamnden var kompletterande och inte nya.”

76. Pa grundval av detta gjorde tribunalen inte heller sig skyldig till nagot felaktig rattstillampning da
den slog fast a) att "6verklagandendmndens utrymme for skonsmissig bedomning inte ska anvidndas
restriktivt i fraga om mojligheten att beakta for sent aberopade omstédndigheter och bevis”, ett
konstaterande som EUIPO inte har vint sig mot i &verklagandet,” och b) att "det var ... fel av

51 Se, numera, EUIPO, Riktlinjer for provning av EU-varumirken — del C — Invéndning — avsnitt 4 — Réttigheter som foreskrivs i artikel 8.4
och 8.4a i Europeiska unionens varumirkesférordning [version av den 1.08.2016], s. 40.

52 Nu artikel 97 i Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 (EUT L 154, 2017, s. 1).
53 Punkt 81 i den 6verklagade domen.

54 Se punkt 53 i detta forslag till avgérande och ddr angiven rittspraxis.

55 Punkt 57 i den 6verklagade domen.

56 Ibidem, punkt 56.
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overklagandendmnden att inte anvidnda sitt utrymme for skonsmaissig bedomning och att pa grundval
av den motiveringen vigra beakta de héanvisningar till bulgarisk lagstiftning som &aberopats vid
namnden. Hérav foljer att 6verklagandendmnden &sidosatte artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 och
regel 50.1 tredje stycket i férordning nr 2868/95.”"

77. Overklagandet bor séledes inte bifallas savitt avser den férsta grunden.

B. Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 jimford med regel
19.2 i genomforandeforordningen

1. Sammanfattning av parternas standpunkter

78. I den andra grunden for overklagandet gor EUIPO géllande att tribunalen i den 6verklagade domen
asidosatte regel 19.2 d i genomforandeférordningen, da den slog fast att det inte finns nagra formella
krav rorande bevis om den nationella lagstiftningen. EUIPO anser vidare att respekten for ratten till
forsvar i tvapartsforfaranden, kréaver att en viss formalism iakttas.

79. Mot bakgrund av principen om “formell 6verensstimmelse”, ska beviskraven for registrering av
varumérken i regel 19.2 a ii i forordning nr 2868/95, tillimpas analogt pa bevis om den nationella
lagstiftning som ger réttsverkan at icke registrerade varumarken.

80. Group OOD motsitter sig en sadan analog tillimpning och gor gillande att de fall som avses i
saval regel 19.2 a i genomforandeférordningen, som de som avses i de ovriga delarna av den punkten,
skiljer sig at nér det géller vilken bevisning som krévs, beroende pa vilken dldre subjektiv rattighet som
aberopas vid invandningen. I denna regel faststills inte en enda form av bevisning for de olika fallen
(registrerat, sokt, vilkdnt, renommerat, icke registrerat och till och med pa ett bedrégligt sitt
registrerat nationellt varumarke).

81. Under alla forhdllanden aldgger regel 19.2 d inte invdndaren att 6verlimna en kopia av den
officiella lydelsen, pa originalspraket, av den aberopade nationella lagstiftningen till EUIPO. EUIPO
har en befogenhet att kontrollera och granska den nationella lagstiftningen for att utrona dess exakta
innehall.

2. Bedomning av grunden for éverklagandet

82. Sa som EUIPO har formulerat den andra grunden for overklagandet anser jag inte att den ar
overtygande.

83. For det forsta delar jag Group OOD:s uppfattning nér det giller jamforelsen med den bevisning
som kravs i fall med registrerade varumirken (regel 19.2 a ii i genomforandeforordningen).
Lagstiftaren har anpassat de bevishandlingar som krévs till den subjektiva ritt som aberopas i varje
enskilt fall.

84. For registrerade varumirken &r det logiskt att den har foreskrivit att det ska foretes sadana intyg,
om registrering och dylikt, som i allménhet utfirdas da de registreras, vilka dr handlingar vars
bevisvirde star utom allt tvivel. Det kan forutséttas att innehavaren av ett registrerat varumarke, om
han &r normalt omsorgsfull, forfogar 6ver sadana intyg eller kan skaffa fram dem utan storre
svarigheter.

57 Ibidem, punkt 61.
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85. Det ér lika logiskt att krava siddana intyg om invdndaren aberopar ett registrerat varumérke med
renommé (regel 19.2 c) samt "bevisning om att mérket har renommé”. Det finns inga begridnsningar
for att med de medel som varje innehavare finner lampliga, styrka detta pastadda renommé, vilket inte
brukar framgar av officiella handlingar.

86. Samma logik ligger bakom den bevisning som krévs vid icke registrerade varumarken. Eftersom det
pa grund av mirkenas karaktdr saknas officiella uppgifter om dem i registren, ér det begripligt att
beskrivningen av de medel som kréavs for att styrka deras anvdndning och de rittigheter som ér
knutna till denna &r vagare, just for att undvika stringa formkrav inom ett omrade dir sadana inte kan
finnas.

87. Vidare ér den bevisning som en innehavare av ett icke registrerat kidnnetecken som invinder mot
registrering av ett nytt varumirke ska forebringa, framst knuten till den subjektiva rdtt som han
aberopar. Forvirv, fortsatt forekomst och omfattningen av skyddet for dessa icke registrerade
varumirken, kan styrkas om deras innehavare har tillerkdnts foretrddesrdtt for att anvdnda
kdannetecknet och forbjuda anvindning av senare kidnnetecken, enligt nationella (eller i forekommande
fall, dock inte hédr, unionsrittsliga) bestaimmelser.

88. Att foreskriva en formalism ndr det géller bevisningen dér lagstiftaren avsiktligt har valt (enligt min
uppfattning med rétta) att ge en viss frihet, skulle vara liktydigt med att omformulera innehallet i
genomforandeforordningen pa ett sitt som inte dverensstimmer med unionslagstiftarens avsikt.

89. For det andra skulle hypotetiskt sett ett krav pa att ge in en Oversdttning av de nationella
bestimmelser som aberopats i invindningen ndr motparten (det vill siga den som ansoker om
varumirket) inte har forméga att forsta dem, kunna godtas. Det racker emellertid att erinra om att
sokanden i forevarande mal, Kosta Iliev, ocksa var bulgarisk medborgare och att det inte finns négra
uppgifter om att han inte skulle ha behérskat spraket i den medlemsstaten.

90. For det tredje ar det valdigt langsokt att hianvisa till den formella 6verensstimmelsen pa grundval
av artikel 94 b i domstolens rittegidngsregler, i vilken de nationella domstolarna uppmanas att
forutom tolkningsfragorna ange lydelsen av de nationella bestimmelser som kan vara tillampliga och, i
forekommande fall, relevant nationell rattspraxis. Dessa handlingar hjalper domstolen att battre forsta
den rattsliga fraga som den nationella domstolen stiller och denna vigledning dr nodvéindig for att
domstolen med verkan erga omnes ska kunna meddela en dom déir en réttsakt tolkas.

91. Det ér uppenbart att det inte finns nagon likhet med forfaranden for invindning mot registreringen
av ett varumarke. I sddana forfaranden inges och aberopas bevis eller innehallet i den nationella rétten
for att gora gillande en subjektiv rédtt gentemot en motpart, inom ramen for ett administrativt
tvapartsforfarande vars utgang bara beror dessa parter. Det behover knappast papekas att domstolens
funktion d& den besvarar tolkningsfragor inte kan likstéllas med den funktion som EUIPO:s enheter
har.

92. Foljaktligen kan jag inte se att tribunalen i den dverklagade domen skulle ha asidosatt artikel 8.4 i
férordning nr 207/2009, jamford med regel 19.2 i genomforandeforordningen, da den slog fast, i
synnerhet i punkterna 69, 70 och 81, att det inte finns nagra formella krav pad hur innehallet i den
nationella lagstiftningen ska bevisas.

93. Overklagandet bér siledes inte bifallas savitt avser den andra grunden och eftersom sa dven ar
fallet med den forsta grunden, bor 6verklagandet ogillas i sin helhet.

94. 1 enlighet med artikel 138.1 i domstolens rattegangsregler ska EUIPO forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, eftersom EUIPO har tappat malet och Group OOD har yrkat det.
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VI. Forslag till avgorande
95. Mot bakgrund av det anforda foreslar jag att domstolen ska
1) ogilla 6verklagandet,

2) forplikta EUIPO att ersitta rattegdngskostnaderna i detta mal.
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