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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (ensimmiinen jaosto)

22 péivand toukokuuta 2019*

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Euroopan unionin nimeéva kansainvélinen rekisteréinti —
Kuviomerkki CMS Italy — Vasemmalle loikkaavaa kissaeldinté esittdvit aikaisemmat kansainvéliset
kuviomerkit — Suhteelliset hylkdysperusteet — Aikaisempien tavaramerkkien maine — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta] —
Mainetta koskevat todisteet — EUIPO:n aiemmat paatokset, joissa todetaan aikaisempien
tavaramerkkien olevan laajalti tunnettuja — Néiden péaidtdsten huomioon ottaminen —
Perusteluvelvollisuus — Hyvén hallinnon periaate

Asiassa T-161/16,

Puma SE, kotipaikka Herzogenaurach (Saksa), edustajanaan asianajaja P. Gonzalez-Bueno Catalan de
Ocon,

kantajana,
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenddn D. Walicka,

vastaajana,
ja jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa oli
Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) (Alonte, Italia),
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 29.1.2016 tekemésta
péaatoksestd (asia R 229/2015-2, joka koskee Puman ja Costruzione Macchine Specialin (CMS) vilista
viitemenettelyd),

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnova sekd tuomarit P. Nihoul ja J. Svenningsen
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2016 jéitetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.6.2016 jatetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 17.11.2016 tehdyn paidtoksen keskeyttdd menettely,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon 6.7.2018 toteutetun prosessinjohtotoimen sekd Puman ja EUIPO:n unionin yleisen
tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2018 toimittamat vastaukset,

ottaen huomioon 13.2.2019 toteutetun prosessinjohtotoimen sekd Puman ja EUIPO:n unionin yleisen
tuomioistuimen kirjaamoon 15. ja 22.2.2019 toimittamat vastaukset,

on antanut seuraavan

miédriayksen'

Asian tausta

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) on 21.12.2012 nimennyt Euroopan unionin 14.12.2012
lahtien kansainvilisen rekister6innin nro 1150538 suojaamista koskevan pyynnon yhteydessa.

Tavaramerkki, jota kyseinen nimedminen koski, on seuraava kuviomerkki:

Tavarat, joita varten suojaa haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11 ja 37, ja ne vastaavat
kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 7: ”"Kaikenlaisten liammonvaihdinten teolliseen valmistamiseen tarkoitetut laitteet ja
tyostokoneet”

— luokka 11: "Lammitys-, ilmastointi-, jadhdytys-, lammonvaihto-, ilmanvaihto-, hdoyrynkehitys- ja
kuivatusjarjestelmét seka -laitteet”

— luokka 37: "Kaikenlaisten lammonvaihdinten teolliseen valmistamiseen tarkoitettujen laitteiden ja
tyostokoneiden asennus, huolto ja korjaus”.

Suojaamista koskeva pyynto julkaistiin 8.3.2013 yhteison tavaramerkkilehdessé nro 48/2013.

Kantaja, Puma SE, teki 21.11.2013 viitteen, joka perustui Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009
annettuun neuvoston asetukseen (EU) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna [korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)], ja erityisesti asetuksen 156 artiklaan
(josta on tullut asetuksen 2017/1001 196 artikla), luettuna yhdessd asetuksen 41 artiklan kanssa (josta
on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla), ja joka kohdistui Euroopan unionin nimeévad kansainvélista
rekisterointid nro 1150538 vastaan edelld 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

1 Téstd madrdyksestd on otettu tdhdn vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitdd aiheellisena.
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Viite perustui seuraaviin aikaisempiin kansainvalisiin rekisterdinteihin:

— jaljempédnd esitetyn kuviomerkin kansainvélinen rekisterdinti nro 480105, joka on voimassa
Itavallassa, Benelux-maissa, Kroatiassa, Ranskassa, Unkarissa, Italiassa, Portugalissa, TS$ekissd,
Romaniassa, Slovakiassa ja Sloveniassa ja koskee luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita:

— jédljempédnd esitetyn kuviomerkin kansainvilinen rekisterdinti nro 582886, joka on voimassa
Bulgariassa, Benelux-maissa, Tsekissd, Saksassa, Virossa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa,
Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Itdvallassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa,
Sloveniassa, Slovakiassa, Suomessa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja koskee erityisesti luokkiin

18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita:

— jédljempéand esitetyn kuviomerkin kansainvilinen rekisterdinti nro 593987, joka on voimassa
Itdvallassa, Benelux-maissa, Bulgariassa, Kyproksella, Kroatiassa, Espanjassa, Virossa, Suomessa,
Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa, Yhdistyneessa
kuningaskunnassa, Tsekissd, Romaniassa, Sloveniassa ja Slovakiassa ja koskee erityisesti luokkiin 18,
25 ja 28 kuuluvia tavaroita:

&N

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa (josta on tullut asetuksen
2017/1001 8 artiklan 5 kohta) tarkoitettuun perusteeseen.

Viiteosasto hylkasi vditteen 28.11.2014 silla perusteella, ettd aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei
ollut vahvistettu.

Kantaja  teki  26.1.2015  EUIPO:hon  valituksen  vditeosaston  pédtoksestd — asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) nojalla.

EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkési valituksen 29.1.2016 tekemadllddn péadtokselld (jaljempana

riidanalainen pdatos) silld perusteella, ettd kantaja ei ollut esittinyt todistetta aikaisempien
tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta. Se toimi ndin katsoessaan, ettd viiteosastolle toimitetut

ECLIL:EU:T:2019:350 3
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todisteet olivat ilmeisen riittdimattomat, koska ne eivdat sisdltdneet mitddn konkreettisia ja
merkityksellisid tietoja aikaisempien tavaramerkkien maineesta, ja ettei se voinut ottaa huomioon
todisteita, jotka esitettiin ensimmaistd kertaa valitusmenettelyssé.

[--]

Toisaalta valituslautakunta katsoi myos, ettei se voinut ottaa huomioon ensimmadistd kertaa
valituslautakunnassa esitettyja todisteita sovellettaessa yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) [korvattu asetuksen 2017/1001 tdydentdmisestd ja
delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetulla komission delegoidulla
asetuksella (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1)] 50 sddannoén 1 kohdan kolmatta alakohtaa,
luettuna yhdessa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 95 artiklan 2 kohta) kanssa.

Taltda osin valituslautakunta on ensinndkin vahvistanut, ettd viiteosaston asettamassa médrédajassa
esitetty asiakirja-aineisto, johon sisdltyvien asiakirjojen oli tarkoitus todistaa aikaisempien
tavaramerkkien laaja tunnettuus, oli ilmeisen riittdimétonta ja lisdksi asian kannalta osittain
merkityksetontd. Néin ollen valituslautakunnalle madrdajan jalkeen esitetyt todisteet eivit olleet
asetuksen N:o 2868/95 50 sddannon 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja “lisatodisteita”
vaan todellisuudessa aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskeva pédasiallinen todiste,
joten se ei voinut harkintavaltansa nojalla ottaa huomioon kyseisid todisteita. Toiseksi, koska
valituslautakunta on todennut muun muassa, ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnoén 2 kohdan
c alakohdassa ja 3 kohdassa [joita nyt vastaavat delegoidun asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohdan
f alakohta ja 4 kohta] ilmoitetaan tdsmallisesti ja tyhjentdvasti, mitd todisteita kantajan on toimitettava,
se on katsonut voivansa kayttdd harkintavaltaansa téssé tilanteessa joka tapauksessa vain rajoitetusti ja
ainoastaan silloin, jos vditteentekijin toimien viivastymistd olisi voitu perustella tietyilla olosuhteilla.
Valituslautakunnan mukaan véitteentekija ei ollut esittinyt mitddn hyviaksyttavaa syytd talta osin eika
asiakirja-aineistosta ollut kdynyt ilmi mitdén tiettyd olosuhdetta, jolla olisi voitu perustella sitd, ettd
viitteentekija oli toimittanut myohéssa asiakirjoja, joita oli ollut saatavissa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaitoksen ja

— velvoittaa EUIPO:n ja Costruzione Macchine Specialin (CMS) korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 132 artiklassa méadritddn, ettd jos unionin tuomioistuin tai
unionin yleinen tuomioistuin on jo ratkaissut saman oikeuskysymyksen tai samat oikeuskysymykset,
joita kanteen oikeudelliset perusteet koskevat, ja jos unionin yleinen tuomioistuin toteaa asiaa
koskevat tosiseikat selvitetyiksi, se voi asian kasittelyn kirjallisen vaiheen pdittdmisen jilkeen ja
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esittelevan tuomarin kertomuksen perusteella asianosaisia kuultuaan todeta, ettd kanne on selvisti
hyviksyttavd, ja ratkaista asian perustellulla maéaardykselld, jossa viitataan asiaa koskevaan
oikeuskaytdntoon.

[ -]

Kantaja esittdd padasiallisesti kaksi kanneperustetta, joista ensimméinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen perustuvan viitteen yhteydessa
sovellettavien asian selvittdmistd koskevien sdantojen rikkomista ja toinen oikeusvarmuuden,
yhdenvertaisen kohtelun ja hyvén hallinnon periaatteiden loukkaamista.

Ensimmaisessd kanneperusteessa kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se on rikkonut asian
selvittdmistd koskevia sddntojd, joita on sovellettava asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuun perusteeseen perustuvan viitteen yhteydessa, erityisesti kyseisen asetuksen 76 artiklan 1
ja 2 kohtaa (mainitusta 76 artiklan 1 kohdasta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) ja
asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan c¢ alakohtaa, kun se ei ole ottanut huomioon
aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta yleisesti tunnettuna seikkana ja kun se on
kieltaytynyt ottamasta huomioon lisdtodisteita, joita kantaja on esittinyt viiteosaston tekemdédn
paiatokseen kohdistuneen valituksen yhteydessd, vaikka yhtééltd kyseiset lisdtodisteet ovat tdydentdneet
vditeosaston asettamassa mdadrdajassa esitettyjd asian kannalta merkityksellisid todisteita eli lahinna
EUIPO:n aiempia péitoksid, joissa on todettu aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus, ja vaikka
toisaalta kantaja on tuonut esiin syyn, miksi se oli toimittanut mainitut lisdtodisteet
valituslautakunnalle, eli juuri sen, ettd viditeosasto ei ollut ottanut huomioon sille esitettyja asian
kannalta merkityksellisid todisteita.

Toisessa kanneperusteessaan kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se on loukannut
oikeusvarmuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja hyvéin hallinnon periaatteita, kun se on epésuorasti ja
tdysin ilman perusteita jattinyt ottamatta huomioon useita muiden viitemenettelyjen yhteydessa
hyviksyttyja EUIPO:n aiempia paatoksid, jotka perustuvat samojen aikaisempien tavaramerkkien
maineeseen, siltd osin kuin ndissd padtoksissd yhtdédltd on todettu kyseisten tavaramerkkien laaja
tunnettuus ja toisaalta hyviksytty Ranskassa tehtyéd kyselya koskeva viiteilmoituksen liitteen 1 sisdltdva
raportti todisteeksi kyseisessa vditemenettelyssd ilman, ettd liitteestd on vaadittu menettelyn kielen
mukaista kddannosta.

Naita kahta kanneperustetta on syytd tarkastella yhdessd ja tutkia samanaikaisesti ensinndkin toisen
kanneperusteen ensimmaistd véitettd, joka koskee sitd, ettei EUIPO:n aiempia paatoksid, jotka kantaja
on esittdnyt todisteiksi aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta, ole otettu huomioon, ja
ensimmadisen kanneperusteen toista viitettd, joka koskee sitd, ettei todisteita, jotka on liitetty
valituslautakunnalle esitettyyn valituksen perusteet sisdltdvaan kirjelmdén, ole otettu huomioon.

Kantaja moittii ndissa vditteissdadn valituslautakuntaa ennen kaikkea siitd, ettd se on ilman perusteluja
epéasuorasti kieltaytynyt ottamasta huomioon useita EUIPO:n aiempia pédtoksid, joissa on todettu
aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus, vaikka ndihin péaéatoksiin on vedottu kyseisessd
vditemenettelyssd  niin  valituslautakunnassa kuin viiteosastossakin  todisteina  aikaisempien
tavaramerkkien tunnettuudesta.

Lisdksi koska mainittuihin aiempiin péatoksiin vedottiin hyvissd ajoin viiteosastossa ja ne olivat
merkityksellisid todisteita aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, minkd huomiotta
jattdminen véiteosastossa oli ymmarrettavasti yllatys kantajalle, valituslautakunta ei kantajan mukaan
voinut asianmukaisesti paattdd arvioinnissaan, joka sen oli tehtdvd noudatettaessa asetuksen
N:o 2868/95 50 sdadannon 1 kohdan kolmatta alakohtaa, luettuna yhdessd asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan kanssa, ettei kantajan toimittamia lisdtodisteita, jotka oli liitetty
valituksen perusteet sisdltavddn kirjelméddn, voitu ottaa huomioon todisteiden my6héstyneen
toimittamisen oikeuttavien olosuhteiden puuttuessa.
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EUIPO kiistda nédiden viitteiden perusteltavuuden.

Se katsoo, ettei viitteentekijan viittausta EUIPO:n aiempiin pédtoksiin, joissa on todettu aikaisemman
tavaramerkin laaja tunnettuus, johon viitteentekija viitteensd tueksi vetoaa, voida pitdd todisteena
siitd, ettd kyseinen tavaramerkki on laajasti tunnettu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
mukaisesti. Kuten viiteosasto on aivan oikein maininnut, EUIPO:n paitosten laillisuutta on arvioitava
asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eika
aikaisemman péaéatoskaytainnon perusteella.

EUIPO toteaa myos, ettd valituslautakunta on esittdnyt kaksi perustetta sille, miksi se ei ottanut
huomioon kantajan sille toimittamia todisteita. Valituslautakunta on yhtidlta katsonut, ettd koska
vditeosaston asettamassa méadrdajassa toimitetut todisteet aikaisempien tavaramerkkien laajasta
tunnettuudesta olivat ilmeisen riittimattomat, valituksen perusteet sisdltavddn kirjelmédn liitetyt
todisteet eivdt olleet lisitodisteita, vaan pédasiallinen todiste laajasta tunnettuudesta, minkd vuoksi
niitd ei voitu hyviksyd noudatettaessa asetuksen N:o 2868/95 50 sdannon 1 kohdan kolmatta
alakohtaa, luettuna yhdessd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan kanssa. Toisaalta
valituslautakunta on katsonut, ettd jos oletetaan, ettd sen on ndiden sddnnodsten vuoksi harkittava
mahdollisuutta ottaa huomioon sille myohéssd toimitettu pédasiallinen todiste, sen on kuitenkin
kaytettdva harkintavaltaansa rajoitetusti niin, ettd tdma todiste voidaan hyvaksya vain, jos kyseessd on
tietty tdmdn viivdstyksen oikeuttava olosuhde, ja ndin ei EUIPO:n mielestd ole asianlaita, koska
kyseiset asiakirjat olisi voitu toimittaa vditeosaston asettamassa mdidrdajassa. Kantajan asiasta antama
selitys eli se, ettd EUIPO:n aiemmat péaatokset, joihin kantaja oli véiteosastossa vedonnut, olivat todiste
tavaramerkin laajasta tunnettuudesta, on virheellinen, eikd ndiden paatosten todistusarvoon liittyvaa
virhettd voida pitad sellaisena syyn4, jolla voitaisiin perustella todisteiden toimittamista liian myohdan.

Lisdaksi EUIPO mainitsi 6.7.2018 toteutetun prosessinjohtotoimen yhteydessa esitettyyn kysymykseen
antamassaan kirjallisessa vastauksessa, ettd valituslautakunta oli nimenomaisesti vahvistanut, ettd
Ranskassa suoritettua kyselyd koskevaa raporttia ei voitu ottaa huomioon, koska kyseisen raportin
olennaisia osia ei ollut kddnnetty. Se ei siis ollut hyviksynyt viiteosaston pédtdsten, joihin kantaja
vetoaa, pohjana olevaa arviointia ja oli esittdnyt nimenomaisia perusteluja poikkeavalle paiatokselleen.

Téltd osin on syytd palauttaa mieliin unionin tuomioistuimen 28.6.2018 antamassa tuomiossa EUIPO v.
Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509) esitetyt olennaiset seikat, jotka puoltavat unionin yleisen
tuomioistuimen tydjérjestyksen 132 artiklan soveltamista kasiteltdvéssé asiassa.

Asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnoén 2 kohdan c alakohdasta johtuu, ettéd jos viite perustuu asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen, viitteentekija voi lahtokohtaisesti
vapaasti valita niiden todisteiden muodon, jotka se katsoo aiheelliseksi esittdd EUIPO:lle, ja ettd
EUIPO:n on néin ollen arvioitava viitteentekijin esittdmat todisteet, eikéd se voi suoralta kadeltd hylata
tiettyd todistetyyppid sen muodon vuoksi. Viitteentekijd voi siis vapaasti vedota yhteen tai useampaan
EUIPO:n aikaisempaan saman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevaan péitokseen todisteina siitd,
ettd sen viitteensd tueksi esille tuoma aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja EUIPO:n on
talloin otettava huomioon mainitut padtokset (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma,
C-564/16 P, EU:C:2018:509, 58, 69 ja 76 kohta).

Kun EUIPO:n aiemmissa paatoksissd, joihin viitteentekija vetoaa todisteina siltd osin kuin niissd on
todettu viitteen tueksi esitetty aikaisemman tavaramerkin laaja  tunnettuus asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti, esitetddn yksityiskohtaisesti kyseisen toteamisen
perustana oleva ndyttd ja tosiseikat, nama paatokset ovat merkittdva viite siitd, ettd kyseisen
tavaramerkin voidaan katsoa olevan kyseisessd sadnnoksessa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu myos
kdynnissd olevassa viitemenettelyssd (tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509,
94 ja 95 kohta). Tallainen toteaminen on tosiseikkoja koskeva toteamus, joka ei ole riippuvainen

6 ECLLI:EU:T:2019:350



32

33

34

35

36

37

MAARAYS 22.5.2019 — Asia T-161/16 [oTTEINA]
Puma v. EUIPO — CMS (CMS ITALY)

tavaramerkistd, jolle rekisterointida haetaan [ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma,
C-564/16 P, EU:C:2018:509, 81 kohta ja tuomio 9.9.2016, Puma v. EUIPO - Gemma Group
(Loikkaava kissaeldin), T-159/15, EU:T:2016:457, 33 kohta].

On lisdksi muistettava, ettd yhdenvertaisen kohtelun ja hyvan hallinnon periaatteiden nojalla EUIPO:n
on otettava huomioon jo tekeménsa samanlaisia hakemuksia koskevat paatokset ja pohdittava erityisen
huolellisesti sitd, onko tehtdvd samanlainen paatds vai ei, jotta noudatetaan laillisuuden periaatetta.
Tamd velvoite on olemassa paitsi menettelyissd, jotka koskevat rekisterdinnin hylkddmista
ehdottomien perusteiden perusteella, myos menettelyissd, jotka koskevat rekisteroinnin hylkdédmista
suhteellisten perusteiden perusteella (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P,
EU:C:2018:509, 60—63 kohta).

Hyvén hallinnon periaatteeseen sisdltyy myds hallintoelinten velvollisuus perustella paatoksensa. Tama
velvollisuus, joka EUIPO:n padtosten osalta johtuu myos asetuksen N:o 207/2009 75 artiklasta,
edellyttdad, ettd EUIPO tuo esiin selkedsti ja yksiselitteisesti paatosten perusteena olevan péittelyn.
Tutkittaessa, onko mainittua velvollisuutta noudatettu, on otettava huomioon kyseisen paédtoksen
sanamuoto ja asiayhteys sekd kaikki asiaa koskevat oikeussdadnnot. Viitteet, joihin vedotaan
hallinnollisen menettelyn yhteydessd, kuuluvat tihén asiayhteyteen (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018,
EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 64—66 kohta).

Niin ollen, jos vditteentekijd vetoaa viitejaostossa tasmallisesti EUIPO:n aikaisempiin tdmén saman
tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskeviin padtoksiin todisteina aikaisemman tavaramerkin laajasta
tunnettuudesta, johon sen viite pohjautuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti,
EUIPO:n elinten on tutkinta- ja perusteluvelvollisuutensa tdyttamiseksi otettava huomioon jo
tekeménsd paiatokset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitd, onko tehtédvd samanlainen paétos vai ei.
Jos ndmi elimet pédttavat tehdd arvion, joka poikkeaa téllaisissa aikaisemmissa péddtoksissa tehdystd
kyseisen tavaramerkin mainetta koskevasta arviosta, niiden on perusteltava nimenomaisesti tdma
mainituista péaatoksistd poikkeaminen ja mainittava, miksi aikaisemmat péaatokset eivit ole tai eivit ole
enad merkityksellisia (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 66
ja 76 kohta).

Taltd osin on katsottava, ettd viitteentekija vetoaa tdsmaillisesti EUIPO:n aikaisempiin paatoksiin edella
34 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisesti silloin, kun se esittdd niiden olennaisen siséllon
vaiteilmoituksessa viditemenettelyn kielella (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma,
C-564/16 P, EU:C:2018:509, 69 kohta).

Lisaksi on mahdollista, ettd EUIPO:n elin, jossa vedotaan tdmdn saman tavaramerkin laajaa
tunnettuutta koskevan toteamuksen siséltdviin EUIPO:n aiempiin paétoksiin, katsoo, ettei se voi
tayttdd tdssd tapauksessa hyvdn hallinnon periaatteesta johtuvia velvoitteitaan eli tutkia kyseisten
aiempien padtosten merkityksellisyyttd sen pédatoksen suhteen, joka sen itsensd on tehtdvd, ja
tarvittaessa nimenomaisesti perustella poikkeavaa arviota ilman, etti silld on kaytettdvissddn todisteita,
jotka on esitetty mainittuihin aiempiin paatoksiin johtaneiden viitemenettelyjen yhteydessi. Mainitun
elimen on téssd tapauksessa kiytettiva sille asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdan
ja 78 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 70 artiklan 2 kohta ja 97 artikla) nojalla kuuluvaa
mahdollisuutta pyytdd ndiden todisteiden toimittamista, jotta se voi kéyttdd harkintavaltaansa ja ryhtya
tutkimaan véitetta kattavasti (tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 97 ja 98
kohta).

Se, ettd valituslautakunta kéyttdad tata mahdollisuutta, noudattaa asetuksen N:o 2868/95 50 sdd@nnon
1 kohdan kolmatta alakohtaa, luettuna yhdessa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan kanssa,
koska todisteet on esitetty viiteosaston alun perin asettamassa miérdajassa (ks. vastaavasti tuomio
28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 91, 98 ja 99 kohta).
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Kaikki ndamé seikat on otettava huomioon arvioitaessa sitd, ovatko kantajan esittimét edelld
22 kohdassa tarkoitetut kaksi viitettd, joissa se moittii valituslautakuntaa yhtaalta siitd, ettd se ei ole
ottanut huomioon EUIPO:n aiempia paitoksid, joihin oli vedottu asianmukaisesti EUIPO:ssa, ja
toisaalta siitd, ettd se on jattdnyt tutkimatta valituksen perusteet sisaltavdadn kirjelmaén liitetyt todisteet
niiden viivdstyneen toimittamisen ja perustelemattomuuden vuoksi, perusteltuja.

Taltd osin on ensinndkin todettava, ettd kantaja on vedonnut tasmaéllisesti kolmeen EUIPO:n aiempaan
paitokseen todisteina aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta.

Kantaja on nimittdin vditeilmoituksen 1.2 kohdassa ja valituslautakuntaan tehdyn valituksen perusteet
sisaltavan kirjelmdn 2.1. kohdassa vedonnut seuraaviin EUIPO:n péatoksiin: 20.8.2010 annettu paatos
vditemenettelyssé B 1459017, joka koskee aikaisemman tavaramerkin kansainvilistd rekisterdintia
nro 593987, 30.8.2010 annettu paitos vditemenettelyssda B 1287178, joka koskee samaa aikaisempaa
tavaramerkkid, ja 30.5.2011 annettu p&iatds viditemenettelyssa B 1291618, joka koskee mainittua
aikaisempaa tavaramerkkid sekd tavaramerkkid, jonka kansainvalinen rekisterdintinumero on 480105.

Mainittuihin EUIPO:n aiempiin péaétoksiin on vedottu nimenomaisesti todisteina. Kyseisen
vaitemenettelyn yhteydessd on katsottava, ettd mainittuihin aiempiin paédtoksiin on vedottu todisteina
niiden aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, joita mainitut paatokset koskevat.

[--]

Mainittuihin aiempiin paatoksiin on vedottu tdsmallisesti, koska viiteilmoituksessa ja sen jilkeen
valituslautakuntaan tehdyn valituksen perusteet sisdltdvdssd kirjelmdssd on esitetty tiettyja
merkityksellisid osia padtoksistd sen selvittdmiseksi, miten EUIPO on arvioinut kyseisten aiempien
tavaramerkkien tunnettuutta ja mihin seikkoihin arviointi on perustunut.

Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin oli jo todennut 9.9.2016 antamansa loikkaavaa kissaeldinta
koskevan tuomion (T-159/15, EU:T:2016:457) 30 kohdassa, ettd EUIPO:n elinten kolme aiempaa
paatostd, joihin kantaja oli vedonnut, olivat viimeaikaista padtoskaytdntod, jossa oli todettu laajalti
tunnetuiksi ja yleison hyvin tuntemiksi aikaisemmat tavaramerkit, joista kaksi on samoja kuin
kyseisessd viditemenettelyssd kasiteltavand olevat kolme aikaisempaa tavaramerkkida. Lisdksi on
huomattava, ettd ndissd paatoksissd oli kyse samoista tai samankaltaisista tavaroista ja osittain samoista
jasenvaltioista, joista oli kyse kyseisessa tapauksessa.

Valituslautakunnan olisi nédin ollen pitdnyt hyvdn hallinnon periaatteesta johtuvaa tutkinta- ja
perusteluvelvoitetta noudattaen ottaa huomioon EUIPO:n paitokset, joihin kantaja oli vedonnut, ja
pohtia erityisen huolellisesti sitd, oliko tehtdavd samanlainen paétos vai ei, ja kielteisessd tapauksessa
perusteltava nimenomaisesti tdmd mainituista pddtoksistd poikkeaminen sekd mainittava, miksi
aikaisemmat paatokset eivit olleet tai eivit olleet endd merkityksellisia.

Ensinnédkin on todettava, ettd valituslautakunta on epdsuorasti paattinyt olla ottamatta huomioon
EUIPO:n aiempia pédtoksid, joihin kantaja on vedonnut, eikd ole erityisesti perustellut asiassa
tekemédnsd paatostd. Koska se ndin tehdessdén on ratkaissut asian samansuuntaisesti kuin viiteosasto,
on syytd tarkastella myos asiaa koskevaa perustelua, joka on annettu vditeosaston pédtoksessd ja jonka
tiivistelma on esitetty riidanalaisen pditoksen 6 kohdan viimeistd edellisessd luetelmakohdassa, kun
otetaan huomioon viiteosastojen ja valituslautakuntien vélilld vallitseva toiminnallinen jatkuvuus [ks.
vastaavasti tuomio 22.9.2016, Sun Cali v. EUIPO - Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI),
T-512/15, EU:T:2016:527, 46 kohta oikeuskayténtoviittauksineen].

Tamd perustelu, jonka mukaan EUIPO:n pditosten laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen
N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd EUIPO:n
aikaisemman paatoskaytdnnon perusteella, ei kuitenkaan selvéstikddn tdytd hyvdan hallinnon
periaatteesta johtuvia vaatimuksia, kun otetaan huomioon edelld 30-37 kohdassa mainittu
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oikeuskaytanto, silld siind ei oteta huomioon EUIPO:n aiempien pédtosten mahdollista
merkityksellisyytta erityisesti silloin, kun kyseessd ovat paitokset, joissa on jo todettu aikaisemman
tavaramerkin laaja tunnettuus, johon on vedottu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuun perusteeseen perustuvan véitteen tueksi.

Toiseksi riidanalainen péditds on sddntdjenvastainen myos sikdli, ettd valituslautakunta on kieltdytynyt
ottamasta huomioon kantajan toimittamia todisteita, jotka on liitetty valituksen perusteet sisadltavaan
kirjelméén, vaikka tdmé oli véiteilmoituksessa vedonnut asianmukaisesti useihin EUIPO:n aiempiin
paatoksiin, riilppumatta siitd, mitd syita kieltdytymiseen on esitetty.

On siis yhtddlta todettava, ettd koska valituslautakunta on perustellut ndiden todisteiden hylkadmista
péadasiassa silld, ettei kantaja ole esittanyt yhtddn merkityksellistd todistetta véiteosaston asettamassa
madrdajassa, se on loukannut sekd viitteentekijan oikeutta esittdd vapaasti todisteita aikaisemman
tavaramerkin laajasta tunnettuudesta, johon tama on vedonnut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen perustuvan viitteen tueksi, kuten edelld
30 kohdassa on mainittu, ettd sellaisten aikaisempien péddtdsten erityisarvoa, joissa on tunnustettu
saman tavaramerkin laaja tunnettuus.

Toisaalta kyseisten todisteiden huomiotta jdttamisen toissijainen perustelu, jonka mukaan ndiden
aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen liittyvien todisteiden viivastynyttd toimittamista ei ollut
perusteltu milladn syylld, pohjautuu virheelliseen olettamaan, jonka mukaan EUIPO:n aiemmat
paatokset, joissa kahden ndistd tavaramerkeistd todettiin olevan laagjalti tunnettuja, eivit olleet
merkityksellisid todisteita, eikd viiteosaston sen vuoksi tarvinnut ottaa niitd huomioon, vaikka kantaja
olisi vedonnut tasméllisesti ndihin p&adtoksiin viiteosaston asettamassa madrdajassa. Lisdksi on
muistettava, ettd koska mainitut valituslautakunnalle esitetyt todisteet olivat osittain todisteita, joita
EUIPO:n elimet olivat tutkineet mainittuihin aiempiin péétoksiin johtaneiden viitemenettelyjen
yhteydessd, kyse oli todisteista, joiden esittdmistd nyt késiteltédvissd asiassa viiteosaston, tarvittaessa
valituslautakunnan, olisi pitdnyt pyytda, ellei se katsonut voivansa téyttdd hyvan hallinnon periaatteesta
johtuvaa tutkinta- ja perusteluvelvoitettaan, kuten ilmenee asiassa EUIPO v. Puma (C-564/16 P,
EU:C:2018:509) 28.6.2018 annetun tuomion 97 ja 98 kohdasta, jotka mainitaan edelld 36 kohdassa.

Kirjelmassa esitetyt vaitteet ja EUIPO:n huomautukset eivit ole luonteeltaan sellaisia, ettd edelld esitetyt
seikat olisi kyseenalaistettava.

Tamd pitee ensinndkin viitteeseen, jonka mukaan EUIPO:n elinten sellaisten aiempien pédtosten
huomioon ottaminen, joissa sama tavaramerkki on todettu laajalti tunnetuksi muiden viitemenettelyjen
yhteydessd, loukkaisi toisen osapuolen oikeuksia sen vuoksi, ettd tdma ei ole ollut mukana mainittuihin
paatoksiin johtaneissa menettelyissd eikd ole voinut esittdd huomautuksia kyseisten menettelyjen
yhteydessid esitettyjen todisteiden todistusarvosta ja merkityksellisyydesta.

Yhtddltd on niin, ettd kun viitteentekija haluaa todisteena aikaisemman tavaramerkin laajasta
tunnettuudesta vedota EUIPO:n elinten tekemiddn aiempaan padtokseen, jossa kyseinen tavaramerkki
on todettu laajalti tunnetuksi, viitteentekijan on vedottava tdéhdn paédtokseen tdsmiallisesti, mika
tarkoittaa erityisesti sitd, ettd sen on esitettidva kyseisen paatoksen olennainen sisdlto.

Toisaalta EUIPO:n elin, jossa tdllaiseen aiempaan paitokseen tilla tavoin vedotaan, voi kayttad sille
asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdassa ja 78 artiklassa annettua toimivaltaa ja pyytdd aina
tarvittaessa viitteentekijad toimittamaan todisteet, jotka on tutkittu kyseiseen aiempaan paatokseen
johtaneen menettelyn yhteydessa. Todisteiden toimittamista voidaan pyytdd, jotta mainittu elin voi
tayttdd hyvdn hallinnon periaatteen tdssd tilanteessa edellyttdmin tutkinta- ja perusteluvelvoitteensa,
mutta myos sen vuoksi, ettd kyseinen elin voi varmistaa, ettd kontradiktorista periaatetta ja
prosessuaalista yhdenvertaisuutta inter partes -menettelyissd koskevaa periaatetta noudatetaan.
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Toiseksi ei voida pitdad hyvaksyttaviana EUIPO:n viitettd, jonka mukaan EUIPO:n elinten velvollisuus
ottaa huomioon aiemmat pédtokset, joissa on todettu lagjalti tunnetuksi tavaramerkki, joka on
samanlainen kuin tavaramerkki, johon kyseiset elimet ovat vedonneet esittimansd viitteen tueksi,
merkitsisi sitd, ettd valituslautakunta joutuisi aina noudattamaan péitoksessdadn viiteosaston aiempaa
paatostd. Hyvan hallinnon periaatteesta johtuvan tutkinta- ja perusteluvelvoitteen vuoksi EUIPO:n
elimen, jossa vedotaan asianmukaisesti aiempaan paatokseen, on otettava kyseinen paédtos huomioon ja
lisdksi pohdittava sitd, onko tehtdvd samanlainen pédtos vai ei.

[- -]

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd kanne on selvisti hyviksyttava siltd osin kuin kantaja moittii
valituslautakuntaa yhtddlta siitd, ettd se ei ole ottanut huomioon EUIPO:n elinten aiempia paatoksis,
joihin oli asianmukaisesti vedottu valituslautakunnassa, ja toisaalta siitd, ettd se on jattanyt tutkimatta

valituksen perusteet sisdltdavdan kirjelmadn liitetyt todisteet niiden viivdstyneen toimittamisen ja
perustelemattomuuden vuoksi.

[- -]
Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto)
on madrannyt seuraavaa:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 29.1.2016
tekemi piditos (asia R 229/2015-2) kumotaan.

2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkidyntikulut, mukaan lukien Puma SE:n
oikeudenkiyntikulut.

Annettiin Luxemburgissa 22 pdivdnd toukokuuta 2019.

E. Coulon I. Pelikanova
kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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