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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 28 februari 2018*

"Overklagande — EU-varumirke — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 15.1 — Artikel 57.2
och 57.3 — Artikel 64 — Artikel 76.2 — Forordning (EG) nr 2868/95 — Regel 22.2 — Regel 40.6 —
Ogiltighetsforfarande — Ansokningar om ogiltighetsforklaring med ett dldre nationellt varumiarke som
grund — Verkligt bruk av det dldre varumérket — Bevis — Avslag pa ansokningarna — Beaktande av
overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) av ny bevisning —
Upphivande av beslut meddelade av EUIPO:s annulleringsenhet — Aterforvisning — Foljder”

I mal C-418/16 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, vilket ingavs
den 27 juli 2016,

mobile.de GmbH, med tidigare firman mobile.international GmbH, Kleinmachnow (Tyskland),
foretrétt av T. Liithrig, Rechtsanwalt,

klagande,
i vilket de andra parterna ér:

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

svarande i forsta instans
Rezon OOD, Sofia (Bulgarien), foretritt av P. Kanchev, advokat,
intervenient i forsta instans
meddelar
DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden R. Silva de Lapuerta samt domarna C.G. Fernlund,
A. Arabadjiev, S. Rodin och E. Regan (referent),

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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och efter att den 23 november 2017 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

mobile.de GmbH, med tidigare firman mobile.international GmbH, har yrkat att domstolen ska
upphdva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 12 maj 2016,
mobile.international EUIPO - Rezon (mobile.de) (T-322/14 och T-325/14, e€j publicerad,
EU:T:2016:297) (nedan kallad den oOverklagade domen). Genom denna dom ogillade tribunalen
overklagandena i dessa bada mal dir det yrkats ogiltigférklaring av de beslut som meddelats av forsta
overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) den 9 januari 2014
(arende R 922/2013-1) och den 13 februari 2014 (drende R 951/2013-1) (nedan kallade de omtvistade
besluten), angaende tva ogiltighetsforfaranden mellan mobile.international och Rezon OOD.

Tillimpliga bestimmelser

Forordning (EG) nr 207/2009

Artikel 8 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424
av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad forordning nr 207/2009), har foljande
lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumarke invénder ska det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras

b) om det — pé grund av att det ar identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumérkena ér identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumaérket ér skyddat, inbegripet risken
for att varumarket associeras med det dldre varumérket.

2. Med éldre varumirken avses i punkt 1
a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansokan om registrering gjorts tidigare &n ansokan om

registrering av gemenskapsvarumarket, med vederborlig hansyn tagen till de anspréak som kan goras
pa prioritet for dessa varumérken:

ii) Varumairken som har registrerats i en medlemsstat...

I artikel 15 i forordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
EU-varumairket i unionen for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om saddant bruk inte
skett inom en period av fem ar i f6ljd, ska EU-varumaérket bli foremal for de sanktioner som bestdms i
denna forordning, under forutséttning att det inte finns skilig grund foér att EU-varumairket inte
anvants.
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Aven foljande utgér bruk i den mening som avses i forsta stycket:

a) Anvindning av EU-varumirket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar markets
sarskiljningsformaga sa som det registrerats, oavsett om EU-varumairket i den form det anvdnds
ocksa dr registrerat i innehavarens namn.

Artikel 53.1 i denna forordning har foljande lydelse:
"Efter ansokan till [EUIPO]... ska ett EU-varumarke forklaras ogiltigt i f6ljande fall:

a) Om det finns ett sddant dldre varumérke som avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den
artikeln ar uppfyllda.

Artikel 54 i forordningen avser rattighetsforlust till f6ljd av passivitet.
I artikel 57 i férordningen stadgas foljande:

”1. Vid sin provning av en ansékan om upphévande eller ogiltighetsforklaring ska [EUIPO] vid behov
anmoda parterna att inom viss tid och sa ofta som det dr nodvéindigt avge yttrande 6ver meddelanden
fran [EUIPO] eller over skrivelser fran ovriga parter.

2. Pa begiran av innehavaren av ett EU-varumairke ska en innehavare av ett dldre EU-varumaérke vilken
ar part i ogiltighetsforfarandet, lagga fram bevis for att det dldre EU-varumérket under en femarsperiod
fore dagen for ansokan om ogiltighetsforklaring verkligen har anvénts inom unionen f6r de varor eller
tjidnster for vilka det dr registrerat och som innehavaren av det éldre varumérket aberopar som
motivering for sin ansokan, eller for att det finns giltiga skal till att det inte anvénts, forutsatt att det
aldre EU-varumaérket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar.... I avsaknad av saddan
bevisning ska ansokan om ogiltighetsférklaring avslas. Om det &ldre EU-varumirket endast har
anvints for en del av de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat, ska det vid prévning av
ansokan om ogiltighetsforklaring anses vara registrerat endast for denna del av varorna eller
tjdnsterna.

3. Punkt 2 ska tillimpas nédr det giller de dldre nationella varuméirken som avses i artikel 8.2 a, varvid
anvindningen i den medlemsstat i vilken det &ldre nationella varumirket skyddas ska motsvara
anvdndning i unionen.

5. Om provningen av ansokan om upphévande eller ogiltighetsforklaring visar att varumérket inte
borde ha registrerats for vissa eller samtliga de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat, ska
innehavarens rittigheter till EU-varumaérket forklaras upphévda eller varumarket forklaras ogiltigt for
varorna eller tjansterna i fraga. I annat fall ska ansokan om upphédvande eller ogiltighetsforklaring
avslas.

»

I artikel 63.2 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"Vid provningen av 6verklagandet ska dverklagandendmnden vid behov anmoda parterna att inom viss
tid avge yttrande 6ver skrivelser fran overklagandendmnden eller inlaga fran annan part.”
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I artikel 64 i denna forordning foreskrivs foljande:

"1. Efter proévning om &verklagandet dr befogat ska 6verklagandenimnden avgéra overklagandet.
Overklagandendmnden far antingen vidta de atgdrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat
det 6verklagade beslutet eller aterforvisa drendet till denna enhet for handlaggning.

2. Om overklagandendamnden &terforvisar drendet for handldggning 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 sakfoérhallandena dr desamma.

»

Artikel 76.2 i férordningen har féljande lydelse:

"[EUIPO] behover inte beakta omstdndigheter eller bevis som part inte aberopat eller ingivit i ratt tid.”

Genomforandeforordningen

I regel 22.2 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande
av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérken (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess lydelse
enligt kommissionens foérordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4)
(nedan kallad genomférandeforordningen), foreskrivs foljande:

"Da den invindande parten maste tillhandahalla bevis om anvéndning eller visa att det finns verkliga
skal till icke-anvandning, skall [EUIPO] uppmana denne att tillhandahélla de bevis som krdvs inom
den tid som [EUIPO] faststiller. Om den invindande parten inte tillhandahaller sadana bevis fore
tidsfristens utgéng, skall [EUIPO] avsla invdndningen.”

Regel 22.3 och 22.4 i genomférandeforordningen avser de uppgifter och bevis som ska aberopas till
styrkande av att varumaérket anvénts.

Regel 40.6 i forordningen har foljande lydelse:

"Om sokanden skall lagga fram bevisning om anvéndning eller bevisning om att det finns skalig grund
for att market inte anvénts enligt artikel [57].2 eller [57].3 i forordning [nr 207/2009], skall [EUIPO]
uppmana sokanden att lamna bevis pa verklig anvindning av varumaérket inom den tidsperiod som den
faststiller. Om bevisning inte limnas in inom faststélld tid skall ansékan om ogiltighetsforklaring
avslas. Regel 22.2... ska tillimpas i tillaimpliga delar.”

Regel 50.1 i genomforandeforordningen har foljande lydelse:

”Savida inte annat anges skall bestimmelserna om forfaranden vid den avdelning som har fattat det
beslut mot vilket overklagandet riktas gélla for besvarsforfaranden i tillimpliga delar.

Om o6verklagandet giller ett beslut av invindningsenheten, skall nimnden begrénsa provningen av
overklagandet till de sakforhallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som faststéllts av
invindningsenheten i enlighet med forordning [nr 2007/2009] och dessa regler, savida inte nimnden
anser att ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis bor beaktas enligt artikel [76].2 i
forordning [nr 207/2009].”
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Bakgrund till tvisten

Klaganden ingav den 17 november 2008 tva ansokningar om registrering av EU-varumarke till EUIPO.
Ansokningarna avsag dels ordkdnnetecknet mobile.de (nedan kallat ordmérket) och det nedan
atergivna figurkédnnetecknet (nedan kallat figurmarket):

mobile.de

De varor och tjanster som registreringsansokan avseende dessa bdda varumirken avsig omfattas av
klasserna 9, 16, 35, 38 och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjianster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen).

Figurmérket och ordmarket registrerades den 26 januari respektive den 29 september 2010.
Rezon ingav den 18 januari 2011 till EUIPO tva ansokningar om ogiltighetsforklaring av figurmarket
och av ordmarket, i enlighet med artikel 53.1 i férordning nr 207/2009, jamford med artikel 8.1 b i

forordningen. Till stod for sina ansokningar dberopade Rezon det den 20 april 2005 registrerade
bulgariska figurmérket (nedan kallat det aktuella &ldre nationella varumérket), vilket dterges nedan:

Det aktuella dldre nationella varumérket hade registrerats for tjanster i klasserna 35, 39 och 42 i
Niceoverenskommelsen, vilka motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 35: "Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster”;

— Klass 39: "Transport; emballering och foérvaring av gods; anordnande av rundresor”, och

— Klass 42: ”Vetenskapliga och teknologiska tjanster och forskningsarbeten jamte liknande
konstruktionstjanster; forskningstjanster och tjanster avseende industriell analys: konstruktion och

utveckling av IT-materiel och mjukvaror; juridisk radgivning”.

Ansokningarna om ogiltighetsforklaring grundades emellertid endast pa tjanster i klasserna 35 och 42 i
Nicedverenskommelsen.

Vid EUIPO:s annulleringsenhet (nedan kallad annulleringsenheten) begérde klaganden att Rezon skulle
inkomma med bevisning till styrkande av att det aktuella dldre nationella varumairket anvints, i
enlighet med artikel 57.2 och 57.3 i férordning nr 207/2009 for tjansterna i dessa bada klasser.

I tvd beslut av den 28 mars 2013 avslog annulleringsenheten ansokningarna om ogiltighetsforklaring.
Som skal for sina beslut angav enheten att Rezon inte hade inkommit med nagon bevisning.
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Rezon oOverklagade dessa bada beslut till overklagandenimnden. Med beaktande, i enlighet med
artikel 76.2 i férordning nr 207/2009, av en rad ytterligare bevis som aberopats for forsta gangen i
overklagandet, fann overklagandendmnden i punkt 61 i de omtvistade besluten att Rezon hade styrkt
att det verkligen anvént det aktuella éldre nationella varumairket for annons- och reklamverksamhet
avseende bilar i klass 35 i Nicedverenskommelsen. I punkt 62 i ndmnda beslut upphdvde
overklagandendmnden foljaktligen annulleringsenhetens beslut. Mot bakgrund av att parterna inte
framfort nagra argument avseende tillimpningen av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, och av att
annulleringsenheten inte foretagit nagon provning av risken for forviaxling, aterforvisade
overklagandendmnden, i punkt 62 i nimnda beslut, drendena till annulleringsenheten for sakprévning
av ansokningarna om ogiltighetsforklaring, i enlighet med artikel 64 i forordningen.

Overklagandena till tribunalen och den éverklagade domen

I tva overklaganden som ingavs till tribunalen den 6 maj 2014 (mal T-325/14) och den 7 maj 2014
(mal T-322/14), yrkade klaganden att tribunalen skulle ogiltigforklara de omtvistade besluten.

Efter att i beslut av den 4 mars 2016 ha foérenat malen T-322/14 och T-325/14 vad giller domen,
ogillade tribunalen, i den 6verklagade domen, de bada 6verklagandena i deras helhet.

Parternas yrkanden

Klaganden har i sitt overklagande yrkat att domstolen ska
— upphéva den 6verklagade domen, och

— forplikta EUIPO att ersétta rattegdngskostnaderna.

EUIPO och Rezon har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta klaganden att ersitta
rattegangskostnaderna.

Begiran om aterupptagande av det muntliga forfarandet

Med anledning av generaladvokatens forslag till avgorande har klaganden, i skrivelse som inkom till
domstolens kansli den 26 januari 2018, begirt att den muntliga delen av forfarandet ska éterupptas.
Klaganden har dérvid anfort foljande. Det framgar av artikel 10.7 och artikel 19.2 i kommissionens
delegerade forordning (EU) 2017/1430 av den 18 maj 2017 om komplettering av radets forordning
(EG) nr 207/2009 om EU-varumirken samt om upphdvande av forordningarna (EG) nr 2868/95
och (EG) nr 216/96 (EUT L 205, 2017, s. 1), som bortsett fran vissa undantag ar tillimplig fran och
med den 1 oktober 2017, att det endast &r giltiga skdl som kan motivera att EUIPO med stod av
artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 beaktar sadana ytterligare bevis till styrkande av bruk av ett dldre
varumirke som &beropats av den som ansoker om ogiltighetsforklaring utanfér angiven tidsfrist.
Diarmed anser klaganden att overklagandet ska bifallas savitt avser den andra grunden. I punkt 40 i
forslaget till avgorande angav generaladvokaten att klaganden inte kan vinna framgang med den sjatte
grunden, eftersom EUIPO har ett utrymme for skonsmaéssig bedémning for att beakta tillaggsbevisning,
och ddarmed har generaladvokaten inte besvarat fragan huruvida detta utrymme for skonsmassig
bedomning har utovats utan felaktig rattstillimpning.

Varken i stadgan for Europeiska unionens domstol eller i domstolens rattegangsregler foreskrivs det

nagon mojlighet for parterna att inkomma med yttranden 6ver generaladvokatens forslag till avgérande
(dom av den 4 september 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:146, punkt 30 och dir angiven rattspraxis).
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Enligt artikel 252 andra stycket FEUF ska generaladvokaterna vid offentliga domstolssessioner,
fullstandigt opartiskt och oavhingigt, ligga fram motiverade yttranden i drenden som enligt stadgan
for Europeiska unionens domstol kraver deras deltagande. Domstolen &r varken bunden av
generaladvokatens forslag till avgorande eller av den motivering som ligger till grund for forslaget
(dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 25).

Att en av parterna inte delar det synsitt som generaladvokaten antagit i forslaget till avgorande, oavsett
vilka fridgor som denne viljer att prova, kan foljaktligen i sig inte utgora ett tillrackligt skal for att
ateruppta det muntliga forfarandet (dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen,
C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 26).

I enlighet med artikel 83 i domstolens rittegangsregler fir domstolen, efter att ha hort
generaladvokaten, ndr som helst besluta att den muntliga delen av forfarandet ska aterupptas, bland
annat om domstolen anser att den inte har tillricklig kinnedom om omstédndigheterna i malet, eller
om malet ska avgoras pa grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna eller de
berérda som avses i artikel 23 i stadgan for Europeiska unionens domstol (dom av den 29 april 2015,
Nordzucker, C-148/14, EU:C:2015:287, punkt 24).

Detta ér inte fallet i forevarande mal. Liksom EUIPO och Rezon har klaganden under den skriftliga
delen av forfarandet kunnat redogora for samtliga argument avseende faktiska och rittsliga
omstindigheter som de aberopat, daribland de argument som rdr mojligheten att under
ogiltighetsforfarandet inkomma med ytterligare bevis till styrkande av bruk av ett dldre varumarke,
enligt artikel 76.2 i foérordning nr 207/2009. Domstolen anser sig siledes — efter att ha hort
generaladvokaten — ha tillricklig kinnedom om omsténdigheterna i malet f6r att kunna avgora maélet
och anser att dessa omsténdigheter har avhandlats vid domstolen.

Domstolen finner mot denna bakgrund att det saknas anledning att ateruppta den muntliga delen av
forfarandet.

Provning av overklagandet

Huruvida éverklagandet kan tas upp till sakprovning

Rezon har gjort gillande att det i 6verklagandet inte tydligt anges varfor det ar nodvéandigt att fa till
stand en omproévning av den 6verklagade domen. Klaganden har inte heller visat vare sig ett réttsligt
intresse av att Overklaga eller ett intresse av att fa sin sak provad. I den fullmakt som bifogats
overklagandet ges det ndmligen inte uttryck for en vilja att eventuellt lata sig foretrddas vid
unionsdomstolen. Fullmakten hanfor sig till tidigare forfaranden, och den ar inte tillrackligt tydligt
utformad for att kunna anses utgora en fullmakt giltig vid unionsdomstolen.

Enligt domstolens fasta praxis framgar det av artikel 256.1 andra stycket FEUF, av artikel 58 forsta
stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol och av artikel 168.1 d i domstolens
rattegangsregler att det i ett overklagande klart ska anges pa vilka punkter den 6verklagade domen
ifragasatts samt vilka de rdttsliga grunder som sérskilt aberopas till stod for yrkandet om upphédvande
ar. Det krdvs i detta avseende enligt artikel 169.2 i rdttegangsreglerna att det genom aberopade
grunder och argument avseende rittsliga omstandigheter i detalj ska anges pa vilka punkter klaganden
anser att tribunalens avgorande ér felaktigt (dom av den 20 september 2016, Mallis m.fl./kommissionen
och ECB, C-105/15 P-C-109/15 P, EU:C:2016:702, punkterna 33 och 34).

Det ér i forevarande mal uppenbart att dessa krav dr uppfyllda. I 6verklagandet har det ndmligen med
all erforderlig tydlighet angetts pa vilka punkter den 6verklagade domen ifragasdtts samt vilka grunder
och argument som aberopas till stod for att domstolen ska upphédva domen.
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I artikel 56 andra stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol foreskrivs dessutom att varje part
som helt eller delvis inte har vunnit bifall till sin talan har rdtt att 6verklaga. Andra intervenienter &n
medlemsstaterna och unionens institutioner far emellertid endast dverklaga om tribunalens avgérande
paverkar dem direkt.

mobile.de var klagande vid tribunalen, inte intervenient, och bolagets yrkanden ogillades till fullo.
Bolaget har redan dérigenom styrkt att det har talerdtt och att det har ett intresse av att fa sin sak
provad i detta Overklagande, och det saknas darvid anledning for bolaget att styrka att den
overklagade domen péverkar bolaget direkt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 5 april 2017,
EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 24).

Slutligen finner domstolen att den advokat som foretrader klaganden i detta mal om 6verklagande har,
i enlighet med artikel 44.1 b i domstolens rattegangsregler, styrkt sin behorighet medelst en fullmakt
fran bolaget om ratt att foretrada bolaget i varumarkesrittsliga tvister.

Overklagandet kan dirmed inte avvisas utan vidare prévning.
Provning i sak
Den forsta och den andra grunden

— Parternas argument

Klaganden har som forsta grund gjort gillande att tribunalen &sidosatt artikel 57.2 och 57.3 i
forordning nr 207/2009 samt regel 22.2 och regel 40.6 i genomférandeférordningen, i det att
tribunalen slog fast att overklagandendmnden fick beakta de bevis pa verkligt bruk av det aktuella
dldre nationella varumirket som aberopats for forsta gangen vid ndmnden. I punkterna 27 och 28 i
den overklagade domen gjorde tribunalen en felaktig bedéomning da den fann att handlaggningen av
ogiltighetsforfarandet i princip skulle fortsatta da vissa bevis till styrkande av verkligt bruk hade
aberopats inom den av EUIPO angivna tidfristen.

Detta resonemang strider enligt klaganden savédl mot lydelsen i dessa olika bestimmelser som mot
systematiken bakom dessa. Begreppet bevis, i den mening som avses i artikel 57.2 i foérordning
nr 207/2009, kriaver namligen att den som ansoker om ogiltighetsforklaring faktiskt bevisar att det
aktuella dldre varumirket verkligen har anvénts. I avsaknad av sadan bevisning ska ansdkan om
ogiltighetsforklaring  avsldas. Vidare preciseras det i regel 222 och i regel 40.6 i
genomforandeforordningen att invdndningen och ansdkan om ogiltighetsforklaring ska avslds om
nagra bevis till styrkande av anvindning inte &beropats inom angiven frist. De mer speciella
foreskrifterna i artikel 57.2 i forordning nr 207/2009 och i nimnda regler ska tillimpas fore den
allménna handlaggningsforeskriften i artikel 57.1 i forordningen.

Som andra grund har klaganden — med aberopande av att tribunalen asidosatt artikel 76.2 i férordning
nr 207/2009 — for det forsta gjort gillande att tribunalen inte borde ha tillimpat denna bestammelse.
Denna bestammelse ska namligen bara tillimpas savida inget annat foreskrivs. Regel 22.2 och regel
40.6 i genomforandeforordningen utgor emellertid just sadana andra foreskrifter. Medan regel 50.1
tredje stycket i forordningen innehaller en specialregel som ger 6verklagandendimnden mojlighet att
beakta nya omstdndigheter i ett invindningsforfarande, sa finns det inte nagon sddan specialregel nir
det giller ogiltighetsforfaranden. Det skulle for Gvrigt sta i Overensstimmelse med dndamalet med
dessa bestimmelser om Overklagandendmnden hade denna mdojlighet endast i invdndningsforfarandet,
eftersom innehavaren av en éldre rattighet — till skillnad fran invindaren som ska beakta en mycket
kort tidsfrist — sjdlv kan bestimma tidpunkten for att inleda ogiltighetsforfarandet och om nagon
invindning inte framstills sa kan varumairkesinnehavaren legitimt utga fran att varumaérket géller.
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For det andra har tribunalen — i punkterna 40-44 i den 6verklagade domen — endast grundat sig pa
den omstiandigheten att de bevis som aberopats for sent verkligen var relevanta, utan att darvid prova
vare sig ndr under drendets handlidggning som bevisen aberopades eller om omstindigheterna var
sddana att de inte borde ha beaktas. Den som ansokt om ogiltighetsférklaring hade emellertid tillgang
till bevisen redan da forfarandet paborjades, och densamme har vid flera tillfillen haft mojlighet att ta
stdllning till klagandens invindningar vad géller bevisens bevisvirde.

For det tredje har klaganden — i motsats till vad som slagits fast av tribunalen i punkt 42 i den
overklagade domen — gjort gillande att de fakturor som aberopats vid 6verklagandendmnden inte
utgér nagon bekriftelse eller nagot klargorande av de fakturaforteckningar som aberopats vid
annulleringsenheten. I punkt 43 i domen missuppfattade tribunalen omstidndigheterna och
bevisningen. Tribunalens resonemang var namligen motstridigt da den bade fann att forteckningarna
redan hade ett betydande bevisvirde vid annulleringsenheten och sedan fann att det bara var tack vare
dessa fakturor som det gick att forsta att forteckningarna utgjorde fakturaforteckningar. Vidare
missuppfattade tribunalen omsténdigheterna da den slog fast att klaganden hade uppgett sig kunna
forsta hanvisningen “reklam pa mobile.bg” pa bulgariska, eftersom klaganden inte utifrdn dessa
forteckningar kunnat identifiera ndgon sadan hanvisning till reklamtjanster.

EUIPO har med stod av Rezon gjort géllande att overklagandet inte kan vinna bifall pa dessa bada
grunder.

— Domstolens bedomning

Enligt artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 behéver EUIPO inte beakta omstiandigheter eller bevis som
part inte aberopat eller gett in i rétt tid.

Sasom domstolen redan har angett i fast praxis (som tribunalen erinrat om i punkt 25 i den
overklagade domen) foljer det av bestimmelsens lydelse att parterna — som regel och savida inget
annat foreskrivs — har mojlighet att dberopa omstidndigheter och inge bevisning dven efter utgédngen
av de tidsfrister som géller enligt bestimmelserna i férordning nr 207/2009 och att EUIPO inte pa
nagot sitt ar forhindrad att beakta omstédndigheter och bevisning som séledes har aberopats respektive
ingetts for sent (dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162,
punkt 42, och dom av den 4 maj 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, ej publicerad,
EU:C:2017:345, punkt 55).

Genom att det i ovanndmnda bestimmelse anges att EUIPO i ett sddant fall "inte behover” beakta
saddana bevis tillerkdnns EUIPO ett stort utrymme for att skonsmaissigt besluta, med angivande av en
motivering till sitt beslut, huruvida dessa bevis ska beaktas eller inte (dom av den 13 mars 2007,
harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkterna 43, 63 och 68, och dom av den
4 maj 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, €j publicerad, EU:C:2017:345, punkt 56).

Eftersom klagandens forsta och andra grund avser overklagandendmndens utrymme f6r skonsmassig
behandling, kommer domstolen — for att avgora om nagot annat foreskrivs dn artikel 76.2 i férordning
nr 207/2009 som skulle kunna franta EUIPO detta utrymme f6r skonsmaissig bedomning — att hanfora
sig till de regler som reglerar forfarandet vid 6verklagandendmnden.

I regel 50.1 forsta stycket i genomforandeforordningen foreskrivs att sidvida inget annat anges ska

bestimmelserna om forfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket 6verklagandet
riktas galla for forfaranden vid 6verklagandendmnden i tillimpliga delar.
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Vad giller aberopande av bevisning till styrkande av att det dldre varumarket verkligen anvints enligt
artikel 57.2 eller 57.3 i forordning nr 207/2009 i — som hér — ett ogiltighetsforfarande som paborjats i
enlighet med artikel 53.1 a i forordningen, sa foreskriver regel 40.6 i genomforandeférordningen att
EUIPO ska anmoda innehavaren av det dldre varumairket att bevisa att det verkligen anvénts, inom en
frist som ndrmare anges av EUIPO.

Det framgar visserligen av denna regel att EUIPO ska avsla ogiltighetsansokan ex officio om nagon
bevisning pa verkligt bruk av det aktuella varumaérket inte getts in inom den av EUIPO angivna
fristen. Denna slutsats gor sig ddremot inte géllande — sasom tribunalen riktigt angett i punkt 27 i den
overklagade domen — da viss bevisning till styrkande av sddant bruk har getts in inom fristen (se,
analogt, dom av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och
centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 86, och dom av den 4 maj 2017,
Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, €j publicerad, EU:C:2017:345, punkt 58).

I sadana fall, och under forutsittning att bevisningen inte helt saknar relevans for att styrka att det
dldre varumirket verkligen har anvints, ska drendets handldaggning gé vidare. EUIPO ska da séledes
bland annat, sasom foreskrivs i artikel 57.1 i férordning nr 207/2009, anmoda parterna att sa ofta som
det dr nodvindigt avge yttrande 6ver meddelanden fran EUIPO eller 6ver skrivelser fran dvriga parter.
I ett sddant sammanhang ska EUIPO, om ogiltighetsansokan avslas eftersom det aktuella dldre
varumarket inte varit foremal for verkligt bruk, inte tillimpa regel 40.6 i genomférandeférordningen,
som i allt vésentligt d&r en handldggningsregel, utan enbart de materiella bestimmelserna i artikel 57.2
eller 57.3 i forordning nr 207/2009 (se, analogt, dom av den 26 september 2013, Centrotherm
Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593,
punkt 87).

Hirav foljer — sdsom riktigt angetts av tribunalen i punkt 29 i den 6verklagade domen — att det ar
mojligt att efter utgangen av fristen ge in bevis pd anvindning av det &ldre varumérket som
kompletterar sidana bevis som har forebringats inom den frist som EUIPO faststillt enligt regel 40.6 i
genomforandeforordningen, och att EUIPO inte pa nagot sitt dr forhindrad att beakta kompletterande
bevis som salunda har ingetts for sent, med tillimpning av det utrymme for skonsméssig bedomning
som EUIPO har enligt artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 (se, analogt, dom av den 26 september
2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions,
C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 88, och beslut av den 16 juni 2016, L’Oréal/EUIPO, C-611/15 D, ej
publicerat, EU:C:2016:463, punkt 25).

Regel 40.6 i genomforandeforordningen kan darmed inte anses — vilket ddremot gjorts gillande av
klaganden — vara en bestimmelse som foreskriver nagot annat én vad som foreskrivs i artikel 76.2 i
forordning nr 207/2009, vilket skulle innebara att overklagandenidmnden inte fick beakta
kompletterande bevis till styrkande av verkligt bruk av det &ldre varumirket vilka aberopats av
ogiltighetssokanden i 6verklagandet till 6verklagandendmnden (se, analogt, dom av den 26 september
2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions,
C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 88).

Vad giller forfarandet vid overklagandendmnden har domstolen redan slagit fast att det foljer av
artikel 63.2 i forordning nr 207/2009, jamford med artikel 76.2 déri, att 6verklagandendmnden, vid
provningen i sak av overklagandet, vid behov ska anmoda parterna att inom angiven frist avge
yttrande Over skrivelser fran ndmnden, och att den ocksa kan besluta om atgiarder for
bevisupptagning, varibland inhdmtande av uppgifter om faktiska omstdndigheter eller ingivande av
bevis ingar. Dessa bestammelser visar pa mojligheten att faktaunderlaget utokas under forfarandets
olika etapper vid EUIPO (se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 mars 2007,
harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 58).
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Klaganden kan inte heller vinna framgang med argumentet att regel 50.1 tredje stycket i
genomforandeforordningen utgér en bestimmelse som foreskriver annat dn vad som foreskrivs i
artikel 76.2 i férordning nr 207/20009.

Av lydelsen i regel 50.1 tredje stycket framgar att dverklagandendmnden, om o6verklagandet géller ett
beslut av invdndningsenheten, ska begridnsa provningen av 6verklagandet till de sakforhéllanden och
de bevis som laggs fram inom de tidsfrister som faststéllts av invdndningsenheten, savida inte
nidmnden anser att ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis bor beaktas i enlighet
med artikel 76.2 i forordning nr 207/20009.

Saledes foreskriver genomforandeférordningen uttryckligen att 6verklagandendmnden, nir den provar
ett overklagande av ett beslut frdn en invindningsenhet, forfogar 6ver det utrymme for skonsmaéssig
bedomning som foljer av regel 50.1 tredje stycket i genomfdrandeforordningen och artikel 76.2 i
férordning nr 207/2009 ndr det giller att besluta huruvida ytterligare eller kompletterande
sakforhallanden och bevis som inte har aberopats respektive ingetts inom de tidsfrister som faststéllts
av invindningsenheten ska beaktas (dom av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringskontoret,
C-122/12 P, EU:C:2013:628, punkt 33).

Det dr emellertid inte mojligt att hdrav gora en e contrario—slutledning som ger vid handen att
overklagandendmnden, vid provningen av ett overklagande av annulleringsenhetens beslut, inte har
nagot sddant utrymme for skonsméssig bedomning. Sdasom redan slagits fast av domstolen utgor regel
50.1 tredje stycket i genomforandeférordningen ndmligen endast ett uttryck, vad giller provningen av
ett overklagande av ett beslut fran invdndningsenheten, for den princip som foljer av artikel 76.2 i
férordning nr 207/2009, som &r den rattsliga grunden for regel 50 och som innehaller en bestimmelse
som har en horisontell funktion i forordningens system och som foljaktligen ér tillamplig oberoende av
forfarandetyp (se, for ett liknande resonemang, dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer,
C-597/14 P, EU:C:2016:579, punkterna 25 och 27).

Saledes gjorde tribunalen inte nagon felaktig rattstillimpning d& den i punkterna 24-29 i den
overklagade domen slog fast att dverklagandendmnden — vid sin provning av ett overklagande av ett
beslut fran annulleringsenheten — far beakta sadan kompletterande bevisning till styrkande av att det
aktuella édldre varumairket verkligen anvints som inte getts in inom den frist som angetts av enheten.

Vad sedan giller den del dér klaganden gjort géllande att tribunalen gjorde en ofullsténdig provning av
de kriterier som ska vara uppfyllda for att sddan bevisning ska fa beaktas, erinrar domstolen om
foljande. Det kan vara sdrskilt befogat att EUIPO inom ramen for ett ogiltighetsforfarande beaktar for
sent aberopade omstandigheter och bevis niar EUIPO anser dels att det som har ingetts for sent vid
ett forsta paseende forefaller kunna fa en faktisk inverkan pa utgangen i ogiltighetsforfarandet, dels att
det inte foreligger nagra hinder for ett sadant beaktande med hansyn till pa vilket stadium i forfarandet
som denna bevisning har ingetts och under vilka omstdndigheter det har skett (se, analogt, dom av den
13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 44, och dom av den
4 maj 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:345, punkt 59).

Det riacker emellertid att konstatera att tribunalen — i punkterna 39—44 i den 6verklagade domen —
inte endast provat om de bevis som aberopats for sent verkligen var relevanta, utan dven provat om
tidpunkten da bevisen dberopades och omstidndigheterna i 6vrigt var sadana att de inte hindrade att
bevisningen beaktades.

Vad slutligen giller klagandens argument att tribunalen gjort en felaktig bevisvirdering samt
missuppfattat viss bevisning, erinrar domstolen om att det foljer av artikel 256 FEUF och av artikel 58
forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol att 6verklagandet endast ska avse rattsfragor.
Tribunalen ér séledes ensam behorig att faststdlla och bedoma de relevanta faktiska omstédndigheterna
och att bedoma bevisningen. Bedomningen av dessa omstdndigheter och bevisningen utgor séledes
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inte, under forutsittning att de inte har missuppfattats, en réttsfraga som i sig kan provas i ett mal om
overklagande vid domstolen (dom av den 17 mars 2016, Naazneen
Investments/harmoniseringskontoret, C-252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 59).

Med beaktande av att ett pastiende om en sadan missuppfattning utgor ett undantagsfall, kravs det
enligt savdl de ovanndmnda bestimmelserna som artikel 168.1 d i domstolens réttegangsregler sarskilt
att klaganden tydligt anger de omstédndigheter och den bevisning som ska ha missuppfattats av
tribunalen och visar vilka fel i bedomningen som enligt klaganden utgdr en sddan missuppfattning. En
sddan missuppfattning ska dessutom framgd uppenbart av handlingarna i malet utan att det ar
nodviandigt att gora en ny bedomning av de faktiska omsténdigheterna och av bevisningen (dom av den
22 september 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:720, punkterna 21
och 60).

Klaganden har i mélet gjort gdllande att tribunalen missuppfattat bevisningen, men i sjilva verket vill
klaganden fa till stand att domstolen gor en ny provning av bevisningen vad giller fragan huruvida de
fakturor som for forsta gangen aberopats vid overklagandendmnden kunde anses — vilket tribunalen
kom fram till i punkt 42 i den 6verklagade domen — forstidrka och klargora innehallet i den bevisning
som daberopats vid annulleringsenheten. Klaganden har ddremot inte — med angivande av exakt vilka
omstidndigheter som ska ha missuppfattats — forsokt bevisa att tribunalen gjort bedomningar som
uppenbart strider mot processmaterialet, eller att tribunalen tillmétt processmaterialet ett innehall
som det uppenbarligen inte har.

Klagandens argument ska darfor avvisas i denna del.

Overklagandet ska siledes, vad giller den férsta och den andra grunden, delvis avvisas och i 6vriga
delar ogillas.

Den tredje grunden

— Parternas argument

Klaganden har som tredje grund gjort gillande att tribunalen asidosatt artikel 15.1 a i forordning
nr 207/2009. Enligt klaganden har tribunalen ndmligen inte beaktat de fonetiska och begreppsmassiga
olikheter som finns mellan de aktuella kédnnetecknen.

For det forsta underldt tribunalen — i punkterna 51-61 i den 6verklagade domen — att gora en fonetisk
bedomning av de aktuella varumérkena. Det aktuella dldre nationella varumaérkets sérskiljningsforméga
har ndmligen ur fonetisk synvinkel kraftigt forandrats genom tilldgget av ordelementen ”.bg”.

Vidare gjorde tribunalen en felaktig réttstillampning da den fann att sdrskiljningsforméagan inte
forandrats genom tillagget av figurelementen och ordelementen. I punkt 56 i den &verklagade domen
grundade tribunalen sig endast pa de aktuella varumirkenas olika bestandsdelar och inte pa det
helhetsintryck som mirkena astadkommer. Mot bakgrund av att ordet “mobile” har lag
sarskiljningsformaga inom ramen for helhetsintrycket, innebdar avsaknaden av figurelement en sadan
skillnad i anvdndningsformerna "mobile.bg” och "mobile bg” att sirskiljningsformagan blir begrinsad.
Vidare har tribunalen — inom ramen for sin bedéomning av det helhetsintryck som det aktuella éldre
nationella varumarket dstadkommer — inte heller beaktat tillagget av ordelementet ”.bg”, trots att detta
inskrénker sdrskiljningsformaga for detta globala kédnnetecken.

Slutligen underlét tribunalen att prova den begreppsmaissiga inneborden av kdnnetecknet "mobilen.bg”.
Till skillnad fran "mobile” &r "mobilen” namligen ett bulgariskt ord i géngse sprakbruk som betyder
"mobil, flyttbar”. En divergerande begreppsmissig betydelse skulle emellertid nodvéindigtvis innebéra
en inskrankning av sdrskiljningsférmagan.
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EUIPO har hédvdat att klaganden inte kan vinna framgang med sin tredje grund.

— Domstolens bedomning

Klaganden har gjort gillande att tribunalen underldt att préva den fonetiska och begreppsmaissiga
likheten mellan det aktuella &ldre nationella varumérket, sdsom det registrerats, och de olika
ordkdnnetecknen och figurkdnnetecken som aberopats till styrkande av att varumaérket verkligen har
anvints; domstolen konstaterar emellertid att klaganden i denna del har missuppfattat den 6verklagade
domen.

Det framgar namligen klart och tydligt av punkterna 56-58 i den oOverklagade domen (som
punkterna 59 och 60 delvis hdnvisar till) att tribunalen — nir den provade om skillnaderna mellan det
aktuella dldre nationella varumérket och dessa kiénnetecken fordndrade varumarkets
sarskiljningsformaga — provade saval deras fonetiska likhet (varvid det sdrskilt betonades att de har
ordet "mobile” gemensamt och att tilligget av vissa begrepp, sasom ”.bg”, "bg” eller "n”, i tecknen
visar pa forsumbara skillnader) som deras begreppsmaissiga likhet (dar tribunalen lyfte fram det
meddelande som vart och ett av kdnnetecknen gav uttryck for och hur de uppfattades av

allménheten).

Vidare har klaganden missforstatt den Overklagade domen i det att klaganden gjort géllande att
tribunalen inte beaktade det helhetsintryck som de olika kénnetecknen &astadkommer. Tribunalen
foretog namligen uttryckligen en sadan bedomning i punkterna 58 och 59 i den 6verklagade domen. I
punkt 59 i den overklagade domen papekade tribunalen — i motsats till vad som gjorts gillande av
klaganden — att de aberopade ordkdnnetecknen, med beaktande av att det inte finns nagot
figurelement och att vissa bestindsdelar lagts till, vid en sammantagen bedomning motsvarar det
aktuella dldre nationella varumarket.

Dessutom finner domstolen att klaganden med sina argument i denna grund dmnar bestrida
tribunalens bedomning i punkterna 56—60 i den overklagade domen av sakomstidndigheterna, detta for
att fi domstolen att gora en ny bedomning i detta avseende; enligt réittspraxis (se punkt 65 ovan)
omfattas detta dock inte av domstolens behorighet i ett mal om 6verklagande.

Overklagandet ska saledes, vad giller den tredje grunden, delvis avvisas och i évriga delar ogillas.
Den fjérde grunden

— Parternas argument

Klaganden har som fjarde grund anfort foljande. Tribunalen &sidosatte artikel 57.2 i forordning
nr 207/2009, jamford med regel 22.3 och 22.4 i genomfoérandeférordningen, i det att tribunalen, i
punkterna 66—69 i den Overklagade domen, fann att 6verklagandendimndens bedomning av var, nir, i
vilken omfattning och pa vilket sétt det aktuella dldre nationella varumairket anvénts inte var felaktig.
Tribunalen gjorde enligt klaganden i synnerhet fel da den beaktade odaterade bevis och bevis som inte
avsag den relevanta tidsperioden.

EUIPO anser att dverklagandet inte kan bifallas savitt avser den fjarde grunden.

— Domstolens bedomning
Klaganden har i den fjirde grunden inte gjort gillande att tribunalen skulle ha missuppfattat

bevisningen; i stéllet har klaganden bestritt tribunalens bedémning i punkterna 66—69 i den
overklagade domen vad giller relevansen av de bevis som Rezon aberopat till styrkande av att det
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aktuella dldre nationella varumirket verkligen anvints. Klaganden vill dédrigenom fi till stind en ny
bedomning av dessa bevis, vilket enligt réttspraxis (se punkt 65 ovan) inte omfattas av domstolens
behorighet i ett mal om 6verklagande.

Overklagandet ska dirfor avvisas savitt avser den fjirde grunden.
Den femte grunden

— Parternas argument

Klaganden har som femte grund anfort foljande. Tribunalen asidosatte artikel 54.2, artikel 56.1 a och
artikel 64.1 i forordning nr 207/2009, i det att tribunalen, i punkterna 75-77 i den 6verklagade
domen, fann att det inte alag overklagandendmnden att uttala sig om innehavaren av det aktuella
aldre nationella varumarket eventuellt var i ond tro.

Denna fragestillning avsdg namligen fridgan om ansokan om ogiltighetsforklaring kunde tas upp till
provning och den ska darfor alltid bli foremal for provning, nar den som ansdker om
ogiltighetsforklaring ska ha ett intresse av att fa sin sak provad. Denne kan emellertid inte anses ha
nagot sadant intresse dd denne forvirvat sina rattigheter till det dldre nationella varumairket pa ett
otillborligt sétt, och dessutom aberopar nimnda varumirke pa ett sddant otillborligt satt. Tribunalen
borde déarfor ha utovat de befogenheter som tillkommer den enhet som antagit de omtvistade
besluten. Tribunalen underldt dessutom att prova invindningen om rattighetsforlust till foljd av
passivitet, vilket innebér att tribunalen asidosatte artikel 54.1 i forordning nr 207/2009.

EUIPO har gjort gdllande att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser den femte grunden.

— Domstolens bedomning

Domstolen erinrar om vad som foreskrivs i artikel 57.2 och 57.3 i férordning nr 207/2009: Om den
innehavare av ett dldre nationellt varumirke som inlett ett ogiltighetsforfarande géllande ett
EU-varumirke inte, pa begiran av EU-varumirkesinnehavaren, bevisar att det dldre nationella
varumairket verkligen anvénts i den medlemsstat dédr det skyddas under en tid av fem ar fore dagen
for ansokan om ogiltighetsforklaring for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och som
laggs till stod for ansokan om ogiltighet, sa ska ndmnda ansokan avslas.

Om det éldre varumairket inte varit foremal for verkligt bruk ska — da detta gors gillande av
innehavaren av ett EU-varumirke som bestrids i en ansdkan om ogiltighet — detta enligt
bestaimmelsens ordalydelse anses vara ett tillrackligt skal i sig for att avsla ansokan. Tribunalen gjorde
saledes inte nagon felaktig rattstillimpning da den i punkt 76 i den 6verklagade domen slog fast att
fragan om bevis péa verkligt bruk ska avgoras innan stéllning tas till ansokan om ogiltighetsforklaring i
sig, och att denna fraga ddrmed &r att anse som en "prejudiciell fraga”.

Overklagandenimnden ansdg i forevarande fall att innehavaren av det aktuella dldre nationella
varumirket hade styrkt verkligt bruk savitt avser vissa av de tjanster som lag till grund for
ogiltighetsansokningarna, och dverklagandendmnden upphdvde redan av denna anledning de beslut
som meddelats av annulleringsenheten; mot denna bakgrund gjorde tribunalen i punkt 77 i den
overklagade domen en riktig bedomning da den fann att 6verklagandendmnden kunde i enlighet med
artikel 64.1 i forordning nr 207/2009 aterforvisa provningen av ogiltighetsansékningarna till
annulleringsenheten sa att denna kunde uttala sig om bland annat klagandens argument att dessa
ansokningar skulle avvisas i enlighet med artikel 54 i forordningen pa grund av att den som ansokt
om ogiltighetsforklaring var i ond tro.
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Det framgar namligen av artikel 64.1 att 6verklagandendmnden, da den provar ett 6verklagande, inte ar
skyldig att vidta de atgérder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet,
och att namnden dérvid har ett stort utrymme for skonsmassig bedomning.

Klaganden kan inte heller vinna framgéng med argumentet att tribunalen inte provat klagandens
argument om att ogiltighetsansékningarna skulle avvisas pad grund av rattighetsforlust pa grund av
passivitet; det framgar ndamligen av ansokan till tribunalen att detta argument hidnger ndra samman
med argumentet om att sokanden var i ond tro.

Tribunalen har saledes — genom sitt resonemang i punkterna 76 och 77 i den 6verklagade domen —
underforstatt men med nodvindighet avslagit klagandens argument som i slutindan hénforde sig till
sokandens onda tro.

Overklagandet kan séledes inte vinna bifall savitt avser den femte grunden.
Den sjétte grunden

— Parternas argument

Klaganden har som sjitte grund anfort att tribunalen ésidosatte artikel 64.1 i forordning nr 207/20009, i
det att tribunalen i punkterna 79-87 i den oOverklagade domen underlit att beakta att
overklagandendmnden gjorde fel da den upphévde annulleringsenhetens beslut i deras helhet.

Eftersom o6verklagandendmnden fann att det styrkts att det aktuella dldre nationella varumérket varit
foremal for verkligt bruk endast avseende annons- och reklamtjanster for bilar, borde nimnden ha
upphévt nimnda beslut avseende endast dessa tjanster. Vad giller ovriga tjanster betriffande vilka
verkligt bruk inte styrkts, borde overklagandendmnden — i enlighet med artikel 57.2 i forordning
nr 207/2009 samt regel 22.2 och regel 40.6 i genomférandeférordningen — ha avgjort arendet och latit
det delvisa avslaget pa ogiltighetsansokningarna ingd i sjdlva beslutsavgorandet som kan vinna laga
kraft.

Den invindning som grundas pa avsaknad av verkligt bruk utgér namligen inte — till skillnad fran vad
som framhallits av tribunalen i punkt 82 i den 6verklagade domen — en prejudiciell fraga; den borde ha
varit foremal for provning sasom sakprovningsforutsittningarna eller forekomsten av risk for
forvixling. Overklagandenimnden borde dirmed ha upphivt annulleringsenhetens beslut och
aterforvisat drendet till enheten, med angivande av att fragan om risk for forvaxling skulle prévas
endast avseende annons- och reklamtjanster for bilar.

I punkt 85 i den overklagade domen slog tribunalen fast att annulleringsenheten, nér ett drende
aterforvisats dit, ar bunden av oOverklagandendmndens bedémning; tribunalen underlit darvid att
beakta att annulleringsenheten i enlighet med artikel 64.2 i férordning nr 207/2009 ar bunden av
éverklagandenamndens beslutsskil endast ”i den man sakférhillandena 4r desamma”. Aven om den
som ansokt om ogiltighetsforklaring ska — till foljd av att drendet aterforvisats till annulleringsenheten
— inkomma med ny bevisning till styrkande av att det aktuella dldre nationella varumarket verkligen
anvédnts, och dven om annulleringsenheten borde finna att denna bevisning kan beaktas enligt
artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, sa var sakforhallandena inte lingre desamma. Mot denna
bakgrund kunde de bevis till styrkande av verkligt bruk som &beropats i efterhand beaktas avseende
andra tjanster 4n annons- och reklamtjénster for bilar.

EUIPO har gjort gdllande att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser den sjatte grunden.
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— Domstolens bedoémning

Med angivande av samma domskdl som i punkterna 87 och 88 ovan, finner domstolen att
overklagandet inte kan bifallas savitt avser den sjitte grunden i det att klaganden gjort géllande att
tribunalen — i punkt 82 i den overklagade domen — slagit fast att fragan om bevis till styrkande av att
ett dldre nationellt varumirke verkligen anvints, i den mening som avses i artikel 57.2 i férordning
nr 207/2009, utgor en prejudiciell fraga som ska avgoras innan ogiltighetsansokningarna avgors.

Vad vidare giller klagandens argument att tribunalen underlétit att beakta att 6verklagandendmnden
gjorde fel da den upphévde annulleringsenhetens beslut i deras helhet, erinrar domstolen om att,
vilket tribunalen &ven angav i punkt 83 i den Gverklagade domen, sjilva avgorandet ska lasa utifran
skilen (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 10 juli 2001, Irish Sugar/kommissionen,
C-497/99 P, EU:C:2001:393, punkt 15, och dom av den 22 oktober 2013, kommissionen/Tyskland,
C-95/12, EU:C:2013:676, punkt 40).

Det anges uttryckligen i artikel 64.2 i forordning nr 207/2009 att om Overklagandendmnden
aterforvisar drendet for handldaggning till den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet, ska denna
enhet vara bunden av den rittsliga bedomning som 6verklagandendmnden lagt till grund for sitt beslut,
i den man sakfoérhallandena ar desamma.

Det ar emellertid utrett att 6verklagandendmnden — sdsom framgar av punkt 61 i vart och ett av de
omtvistade besluten — upphévde annulleringsenhetens beslut, med angivande av att
varumdrkesinnehavaren, till skillnad fran vad som angetts i namnda beslut, styrkt att det aktuella aldre
nationella varumairket verkligen anvints endast vad giller annons- och reklamtjanster for bilar,
ingdende i klass 35 i Nicedverenskommelsen.

Sésom &ven angetts av tribunalen i punkt 86 i den 6verklagade domen var annulleringsenheten séledes
bunden av dessa skal nér 6verklagandendmnden aterforvisat drendet dit enligt artikel 64.2 i forordning
nr 207/2009; overklagandendmndens upphdvande, i punkt 62 i de omtvistade besluten, av
annulleringsenhetens beslut maste dairmed nodvandigtvis forstas pa sa sitt att det endast avser dessa
beslut, i det att de avslog ogiltighetsansokningarna pa grund av att det inte styrkts att det &ldre
nationella varumirket inte hade varit foremal for verkligt bruk for ndmnda annons- och
reklamtjénster for bilar.

I och med att Overklagandendmnden ansdg att varumirkesinnehavaren inte styrkt att det é&ldre
nationella varumirket verkligen anviants for de andra tjinster som var foremal for
ogiltighetsansokningarna — det vill sdga tjénster i klass 35 i Nicedverenskommelsen andra dn annons-
och reklamtjinster for bilar och tjanster i klass 42 i Nicedverenskommelsen -, ska
annulleringsenhetens beslut, mot bakgrund av att nidgot 6verklagande inte ingetts till tribunalen i detta
avseende, anses ha avslagit ogiltighetsansokningarna avseende dessa tjdnster (se, analogt, dom av den
14 november 2017, British Airways/kommissionen, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punkterna 82—-85 och
dér angiven rattspraxis).

Tribunalen gjorde saledes inte nagon felaktig rattstillimpning da den i punkt 86 i den 6verklagade
domen slog fast att annulleringsenheten — inom ramen for &aterforvisningen enligt artikel 64.2 i
forordning nr 207/2009 — endast kan, vid sin bedomning i sak av ogiltighetsansokningarna utifran det i
artikel 8.1 b i forordningen angivna relativa registreringshindret, beakta annons- och reklamtjanster for
bilar ingaende i klass 35 i Niceoverenskommelsen.

Sasom dven gjorts gillande av klaganden &r annulleringsenheten visserligen enligt artikel 64.2 i

forordning nr 207/2009 endast bunden av 6verklagandendmndens rittsliga bedomning ”i den mén
sakforhallandena ar desamma”.
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Sasom &ven frambhallits av generaladvokaten i punkterna 44 och 46 i forslaget till avgorande, far
annulleringsenheten emellertid — med risk for att den annars éventyrar réttskraften i sina egna beslut
och ddrmed asidosdtter réttssakerheten — inte prova, enligt artikel 76.2 i férordning nr 207/2009, ny
bevisning till styrkande av att det aktuella &dldre nationella varumairket verkligen anvints avseende
tjidnster betriffande vilka overklagandendmnden, utan att detta bestritts av den som ansokt om
ogiltighetsforklaring genom 6verklagande till tribunalen, funnit att nagon bevisning inte &beropats.

Overklagandet kan saledes inte vinna bifall pa den sjitte grunden. Overklagandet ska féljaktligen ogillas
i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegdngsregler ska domstolen besluta om rittegangskostnaderna nar
overklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i rdattegdngsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillimpas i
mél om oOverklagande, ska tappande part forpliktas att ersdtta réttegangskostnaderna, om detta har
yrkats.

EUIPO och Rezon har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna. Eftersom
klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s och Rezons yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) féljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) mobile.de GmbH ska ersitta de rittegangskostnader som uppkommit for Europeiska
unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) och Rezon ODD.

Underskrifter
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