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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

16 paivana maaliskuuta 2022 *

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin APE TEES rekister6imiseksi
EU-tavaramerkiksi — Apinaa esittavit aikaisemmat rekisteroiméttomat kansalliset kuviomerkit —
Suhteellinen hylkdysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut
asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Common law’n mukainen merkkioikeuden
loukkauskanne (action for passing off) — Sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta
unionista ja Euratomista

Asiassa T-281/21,
Nowhere Co. Ltd, kotipaikka Tokio (Japani), edustajanaan asianajaja R. Kunze,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPQO), asiamiehenédn D. Hanf,
vastaajana,
jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssé menettelyssa oli
Junguo Ye, kotipaikka Elche (Espanja),
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 10.2.2021

tekemadstd paatoksestd (asia R 2474/2017-2), joka koskee Nowhere Co:n ja Yen vilistd
vditemenettelya,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. De Baere sekd tuomarit V. Kreuschitz
(esittelevd tuomari) ja G. Steinfatt,

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.5.2021 jéitetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.7.2021 jédtetyn vastineen,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon, etteivit asianosaiset ole kolmen viikon kuluessa siitd, kun niille on ilmoitettu
kirjallisen kasittelyn padttymisestd, pyytdneet jarjestimédn suullista késittelyd, ja paatettyddn
unionin yleisen tuomioistuimen tyojérjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista asian
ilman suullista késittelya,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Junguo Ye jétti 30.6.2015 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkin
rekisterointihakemuksen unionin tavaramerkista 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna
Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

APE TEES

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkiin 3, 9, 14, 18, 25 ja 35.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin  9.12.2015 pdivityssd yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 234/2015.

Kantaja Nowhere Co. Ltd teki 8.3.2016 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut

asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla viiteilmoituksen tavaramerkin rekisterdintid vastaan
edelld 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.
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Viite perustui muun muassa seuraaviin kolmeen aikaisempaan rekister6imattomaan
kuviomerkkiin, joita kaytetdan liike-eldméssda muun muassa Yhdistyneessd kuningaskunnassa:

Viitteen tueksi vedottiin aikaisempien rekisteroimattomien kuviomerkkien osalta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta)
tarkoitettuun perusteeseen.

Viiteosasto hylkési vditteen 20.9.2017.

Kantaja  valitti  véiteosaston paiatoksesta ~ EUIPO:hon 17.11.2017 asetuksen
2017/1001 66-71 artiklan mukaisesti.

Toinen valituslautakunta hylkédsi valituksen 8.10.2018 tekemailldadn paétokselld (jaljempéana
valituslautakunnan ensimmaéinen p&itos).

ECLI:EU:T:2022:139 3
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Kantaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2019 toimittamallaan asiakirjalla
kanteen, jossa vaaditaan valituslautakunnan ensimmadisen paatoksen kumoamista.

Valituslautakunnan esittelija ilmoitti 29.4.2019 valituslautakunnassa kdydyn menettelyn
osapuolille, ettd valituslautakunta aikoi peruuttaa ensimmaisen péaatoksensa.

Toinen valituslautakunta peruutti ensimmaéisen péaatoksensa 17.7.2019 tekemalldéan paatoksella
(asia R 2474/2017-2 (REV)) asetuksen 2017/1001 103 artiklan ja asetuksen 2017/1001
tdydentdmisestd ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun
komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 70 artiklan mukaisesti
EUIPO:n syyksi luettavan ilmeisen virheen vuoksi.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi 18.12.2019 antamassaan maardyksessd Nowhere v. EUIPO —
Ye (APE TEES) (T-12/19, ei julkaistu, EU:T:2019:907), ettei kantajan unionin yleisen
tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2019 toimittamallaan asiakirjalla nostamasta valituslautakunnan
ensimmadisestéd padtoksesta tehdystd kanteesta ollut enda tarpeen lausua.

Toinen valituslautakunta hylkédsi valituksen 10.2.2021 tekemailldadn péaéatokselld (jaljempéana
riidanalainen paitos). Se totesi erityisesti aikaisempiin rekister6iméttomiin tavaramerkkeihin
perustuvasta viitteestd, ettei kantaja voi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen ja 31.12.2020 paattyneen siirtymakauden jilkeen
endd vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan
oikeudessa sdddettyihin common law’n mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta (action for
passing off) koskeviin sddnnoksiin (riidanalaisen paatoksen 24—27 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen paatoksen

epdd haetun tavaramerkin rekisteréinnin

toissijaisesti palauttaa asian EUIPO:hon uudelleen kasiteltévéksi

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan EUIPO:n oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kun otetaan huomioon nyt késiteltdvdssd asiassa kyseessd olevan rekisterdintihakemuksen
esittdmispédivamaara, eli 30.6.2015 (ks. edelld 1 kohta), joka on sovellettavan aineellisen oikeuden
madrdaytymisen kannalta madrddvd, tdhdn oikeusriitaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009
aineellisia sddnnoksid, sellaisina kuin ne olivat voimassa ennen asetuksen N:o 207/2009 ja
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yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 taytdntoonpanosta annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekda maksuista sisimarkkinoilla toimivalle
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) tehtyja muutoksia (ks. vastaavasti tuomio
8.5.2014, Bimbo v. SMHV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 12 kohta ja tuomio 18.6.2020, Primart v.
EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, 2 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Késiteltavan asian aineellisten sddntdjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa paatoksessa ja
osapuolten tekemissd asetusta 2017/1001 koskevissa viittauksissa on ymmairrettava
tarkoitettavan asetuksen 207/2009 samansisaltoisid kohtia.

Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

Kannekirjelmén 2 ja 7 kohdasta ilmenee lisaksi, ettd kantaja kyseenalaistaa riidanalaisen paatoksen
ainoastaan siltd osin kuin valituslautakunta vahvisti siind véitteen hylkddmisen — ja hylkasi ndin
ollen wvalituksen - siltd osin kuin viite perustui aikaisempiin rekister6iméattomiin
tavaramerkkeihin ja ainoastaan siltd osin kuin niitd kaytettiin liike-elaméssa Yhdistyneessa
kuningaskunnassa.

Valituslautakunta katsoi nimittdin riidanalaisen pédtoksen 24 kohdassa ldhinnd, ettd koska
Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista ja siirtymaaika pééttyi 31.12.2020, Yhdistyneessa
kuningaskunnassa mahdollisesti olemassa olevat oikeudet eivit voi olla endd perustana
vditemenettelylle, joka perustuu muun muassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan.
Valituslautakunta totesi riidanalaisen padatoksen 26 kohdassa, ettei kantaja voi endd vedota
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa
sdaddettyihin common law’n mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta koskeviin sddannoksiin.
Riidanalaisen paiatoksen 27 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta vahvisti viitteen
hylkdamisen pelkéstddn tilla perusteella siltd osin kuin on kyse Yhdistyneessd kuningaskunnassa
mahdollisesti olemassa olevista oikeuksista, erityisesti aikaisempiin rekisteréiméttomiin
tavaramerkkeihin ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuvista oikeuksista.

Kantaja vaittdd ldhinnd, ettd médritettdessd aikaisemman oikeuden, johon EU-tavaramerkin
rekisterdintida =~ vastaan on vedottu, olemassaoloa merkityksellinen ajankohta on
rekisterointihakemuksen jattdmispdivd, mutta EUIPO katsoo, ettd tillaisen aikaisemman
oikeuden on oltava olemassa paitsi kyseisend pédivand myos péivind, jona EUIPO tekee lopullisen
paatoksen viitteestd, eli késiteltavissa asiassa riidanalaisen paatoksen tekopéivéana.

SEU 50 artiklan 2 kohdan nojalla tehty sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisosta
(EUVL 2020, L 29, s. 7; jaljempénd erosopimus) tuli voimaan 1.2.2020 (ks. ilmoitus
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista
ja Euroopan atomienergiayhteisostd koskevan sopimuksen voimaantulosta (EUVL 2020, L 29,
s. 189)), joten unionin oikeutta lakattiin SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltamasta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kyseisend pdivand (ks. my0s erosopimuksen neljds
perustelukappale). Erosopimuksen 126 artiklasta, luettuna yhdessd 127 artiklan 1 kohdan
ensimmadisen virkkeen kanssa, ilmenee kuitenkin, ettd ellei kyseisessd sopimuksessa toisin
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madritd, unionin oikeutta sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessa
kuningaskunnassa siirtymiakaudella, joka alkoi sopimuksen voimaantulopdivdnd ja padttyi
31.12.2020 (jaljempéana siirtymakausi).

Erosopimuksen kolmannen osan IV osastoon sisdltyvissa teollis- ja tekijanoikeuksia koskevissa
médrayksissd (54—61 artikla) ei mainita mitddn viitteestd, joka on tehty ennen erosopimuksen
voimaantuloa Yhdistyneessd kuningaskunnassa suojatun sellaisen aikaisemman oikeuden
perusteella, joka suojaa samoin ennen kyseisen sopimuksen voimaantuloa haetun
EU-tavaramerkin rekisterdinnilta.

Kasiteltavassd asiassa on nimittdin kiistatonta, ettd rekisterointid koskeva hakemus jétettiin (ks.
edelld 1 kohta), haetun merkin rekisterointia koskeva vaiteilmoitus tehtiin (ks. edelld 5 kohta),
vditeosasto hylkdsi tdmédn viitteen (ks. edelld 8 kohta), valituslautakunta teki ensimmadisen
paitoksen (ks. edelld 10 kohta), kyseisen paatoksen peruuttamista koskeva padtos tehtiin (ks.
edelld 13 kohta) ja mdérdys, jossa todettiin, ettei kantajan valituslautakunnan ensimmaisesté
paatoksestd nostamasta kanteesta ollut enédé tarpeen lausua, annettiin (ks. edelld 14 kohta) ennen
erosopimuksen voimaantuloa ja siten joka tapauksessa ennen siirtymékauden péaattymista.

EUIPO:n hallinnollisen asiakirja-aineiston tarkastelusta ilmenee, ettei siihen sisdlly yhtadn
asiakirjaa ldhes 18 kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka kului sen wvililld, kun
peruuttamispddtds annettiin tiedoksi valituslautakunnassa kdydyn menettelyn osapuolille
22.8.2019 ja kun riidanalaisen p&étos tehtiin 10.2.2021. Riidanalainen p&dtos on siten ainoa
erosopimuksen ja siirtymédkauden paattymisen jalkeiseltd ajalta perdisin oleva kisiteltdvian asian
kannalta merkityksellinen asiakirja.

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee tdltd osin ldhinnd, ettd sovellettava
aineellinen  oikeus  mddritetddn  tavaramerkin, jota vastaan vdite on  tehty,
rekisterdintihakemuksen tekopdivan perusteella (ks. edelld 18 kohta), ja sittemmin vakiintuneesta
oikeuskaytinnostd ilmenee, ettd EU-tavaramerkin, jota vastaan viite on tehty, rekisterdintia
koskevan hakemuksen jattdmisajankohta on ratkaiseva arvioitaessa suhteellisen hylkdaysperusteen
olemassaoloa (tuomio 30.1.2020, Grupo Textil Brownie v. EUIPO — The Guide Association
(BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, 19 kohta; tuomio 23.9.2020, Bauer Radio v. EUIPO -
Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, 34 kohta; tuomio 1.9.2021, Sony Interactive
Entertainment Europe v. EUIPO — Wong (GT RACING), T-463/20, ei julkaistu, valitus vireilld,
EU:T:2021:530, 118 kohta ja tuomio 1.12.2021, Inditex v. EUIPO - Ffauf Italia (ZARA),
T-467/20, ei julkaistu, EU:T:2021:842, 58 kohta).

Silld, ettd aikaisempi tavaramerkki voisi menettdd jdsenvaltiossa rekisteréidyn tavaramerkin
aseman EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmispdivan jalkeen erityisesti sen jélkeen,
kun asianomainen jdsenvaltio on mahdollisesti eronnut unionista, ei ldhtokohtaisesti ole
merkitystd viitteen lopputuloksen kannalta (tuomio 30.1.2020, BROWNIE, T-598/18,
EU:T:2020:22, 19 kohta; tuomio 23.9.2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, 35 kohta ja
tuomio 1.12.2021, ZARA, T-467/20, ei julkaistu, EU:T:2021:842, 59 kohta).

Se, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla tehty viite perustuu liike-elamassa
Yhdistyneessd kuningaskunnassa kaytettdviin aikaisempiin rekister6iméattomiin
tavaramerkkeihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa sdddettyyn merkkioikeuden
loukkaamiseen liittyvddn oikeuteen, on siten merkityksetonta tarkasteltaessa vditettd, jolla
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vastustetaan ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymédkauden pédttymistd jatettya
EU-tavaramerkin rekisterdintia koskevaa hakemusta (ks. vastaavasti tuomio 1.9.2021,
GT RACING, T-463/20, ei julkaistu, valitus vireilld, EU:T:2021:530, 119 ja 120 kohta).

Koska haetun tavaramerkin rekisterointid koskeva hakemus jétettiin ennen siirtymékauden
pédttymisté ja jopa ennen erosopimuksen voimaantuloa (ks. edelld 1 ja 26 kohta), on todettava,
ettd viite voi kasiteltaviassd asiassa ldhtokohtaisesti perustua aikaisempiin rekister6iméttomiin
tavaramerkkeihin siltd osin kuin niitd oli kaytetty liike-eldiméssd  Yhdistyneessa
kuningaskunnassa. Kuten kantaja perustellusti toteaa, valituslautakunnan olisi siksi pitdnyt ottaa
tdméd huomioon arvioinnissaan, mitd se ei kuitenkaan tehnyt pelkdstddn silla perusteella, ettd
siirtymékausi oli padttynyt riidanalaisen padtoksen tekoajankohtana (ks. edelld 22 kohta).

EUIPO:n esittamilld viitteilld ei voida kyseenalaistaa tdtd paatelmaa kasiteltdvéssa asiassa.

EUIPO viittad ensinnékin, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa kéytetddn preesensia
sekd aikaisemman oikeuden olemassaoloa koskevassa edellytyksessd (kyseisen asetuksen
8 artiklan 4 kohdan a alakohta) ettd edellytyksessd, jonka mukaan merkin haltijalla "on” oikeus

“kieltdd” myohemmadn tavaramerkin kdyttdminen (saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan
b alakohta).

Toisin kuin EUIPO viittdd, pelkdstdadn sen perusteella, ettd sadnnoksesséd kéytetddn indikatiivin
preesensid, ei voida tehda paatelmia sen tulkinnasta. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan
sanamuodosta on todettava, ettd kyseinen sddnnos alkaa sanoilla “rekister6iméttoman
tavaramerkin — — haltijan vastustuksesta”. Nédin ollen ei voida sulkea pois sitd, ettd kyseisessa
sadnnoksessd myohemmin kaytettdvilla preesensmuodolla viitataan pikemminkin véitteen eika
riidanalaisen péaatoksen tekoajankohtaan.

Toiseksi siltd osin kuin EUIPO korostaa, ettd yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:0 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 19 sddannon 2 kohdan d alakohdassa edellytetéén, ettd
vditteentekija toimittaa todisteet asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun
aikaisemman oikeuden hankkimisesta sekd sen antaman suojan laajuudesta ja voimassaolon
jatkumisesta, ja ettd asetuksen N:o 2868/95 20 sdadnnén 1 kohdan mukaan viite hyldtdan
perusteettomana, jos tdtd vaatimusta ei noudateta, on huomautettava, ettd asetuksen
2018/625 80 artiklan ja 82 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan niitd asetuksen N:o 2868/95
menettelysddnnoksid sovelletaan tosiasiallisesti kasiteltdvéssa asiassa.

Asetuksen N:o 2868/95 20 sadnnoén 1 kohdan sanamuodosta kuitenkin ilmenee, ettd ndama
todisteet aikaisemmasta oikeudesta, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta on
esitettdavd ennen 19 sddnnon 1 kohdassa tarkoitetun maéédrdajan umpeutumista. EUIPO:n
hallinnollisen asiakirja-aineiston mukaan késiteltdvasséd asiassa madraajaksi vahvistettiin 2.8.2016,
ja sitd jatkettiin kerran 2.10.2016 asti, joten se padttyi huomattavasti ennen erosopimuksen
voimaantuloa ja siirtymékauden pédattymista.

Niin ollen on todettava, ettd ainakin nyt kasiteltavissa asiassa asetuksen N:o 2868/95 sadannokset,

joihin EUIPO vetoaa, ovat esteend sen viitteelle, jonka mukaan késiteltdvissd asiassa aikaisempien
oikeuksien olemassaolon kannalta ratkaiseva ajankohta on riidanalaisen paatoksen tekopdiva.
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Kolmanneksi siltd osin kuin EUIPO toteaa, ettéd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaan aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva vidite on hyldttavd, jos viitteentekija ei ole
kayttanyt kyseistéd tavaramerkkia tosiasiallisesti, on aluksi korostettava, ettei viitteen tarkasteluun
liity automaattisesti aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kayton tarkastelua. Asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdasta, johon saman asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa viitataan, kdy
nimittdin yksiselitteisesti ilmi, ettd viitteentekijda on ainoastaan hakijan pyynndstd velvollinen
osoittamaan kéyttdneensd tosiasiallisesti aikaisempaa tavaramerkkid, johon se vetoaa haettua
rekisterdintid vastustaessaan. EUIPO ei voi tutkia tatd nikokohtaa omasta aloitteestaan.

Joka tapauksessa on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin
sitd sovelletaan Kkaisiteltivassd asiassa (ks. edella 18 kohta), viitataan EU-tavaramerkin
julkaisemista edeltdneisiin viiteen vuoteen eikd ajanjaksoon, joka paittyy paivdnd, jona EUIPO
tekee lopullisen padtoksensd viitteestd. Myoskadn tdma sddnnos ei siis tue EUIPO:n viitettd,
jonka mukaan viimeksi mainittu paivd on merkityksellinen.

Neljanneksi unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, ettei eri viittauksilla
mitdttomyysvaatimuksia koskeviin sddnnoksiin ja oikeuskdytdntoon ole vélttamattda merkitysta
vditemenettelyd koskevassa riita-asiassa (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2021, Indo European Foods
v. EUIPO - Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice), T-342/20,
valitus vireilla, EU:T:2021:651, 22 kohta).

Viidenneksi EUIPO:n nédkemyksessd, jonka mukaan haetun tavaramerkin ja aikaisempien
rekisteroiméttomien tavaramerkkien vélilld ei voi siirtymékauden péaédttymisen jalkeen olla enda
ristiriitaa siltd osin kuin aikaisempia rekister6iméttomia tavaramerkkejéa kaytetddn liike-elaméssa
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, ei oteta huomioon sitd, ettd asetuksen 2017/1001 51 artiklan
mukaan haettu tavaramerkki rekisteroidéén, jos tehty viite on lopullisesti kasitelty muun muassa
hylkddmisen takia. Asetuksen 2017/1001 52 artiklasta ilmenee nimenomaisesti, ettd rekisterdinti
tulee voimaan hakemispédivina eiké vasta mahdollisen véitteen lopullisesta hylkddmisesté alkaen.

Vaikka myoOnnettdisiin, ettei kyseessd olevien tavaramerkkien valilla voi siirtymédkauden
paéttymisen jalkeen olla enda ristiriitaa, haetun tavaramerkin rekisterdinnin tapauksessa tillainen
ristiriita olisi siis kuitenkin voinut olla olemassa EU-tavaramerkin hakemispdivin ja
siirtymdkauden paittymisen vilisend aikana eli kasiteltdvéssd asiassa viiden ja puolen vuoden
pituisena ajanjaksona, joka alkoi 30.6.2015 (ks. edelld 1 kohta) ja pdattyi 31.12.2020 (ks. edelld
24 kohta). On kuitenkin vaikea ymmartdd, miksi kantajalta pitdisi evétd sen liike-elamdssa
Yhdistyneessé kuningaskunnassa kéytettyjen aikaisempien rekisterdimattomien tavaramerkkien
suoja my0Os kyseisen ajanjakson aikana, erityisesti siltd osin kuin on kyse haetun tavaramerkin
mahdollisesta kéytostd, jonka se katsoo olevan ristiriidassa sen aikaisempien tavaramerkkien
kanssa. Ndin ollen on myds myonnettivd, ettd kantajalla on viitteensd hyviaksymistd koskeva
oikeutettu intressi kyseisen ajanjakson osalta.

Valituslautakunnassa kidydyn menettelyn toinen osapuoli olisi kuitenkin voinut siirtymédkauden
paatyttya tehdd haetun tavaramerkin rekisterdintia koskevan uuden hakemuksen, silld kyseinen
tavaramerkki ei olisi endd missddn tapauksessa ollut ristiriidassa rekisterimattomien
aikaisempien tavaramerkkien kanssa siltd osin kuin niité oli kédytetty liike-elaméassé Yhdistyneessa
kuningaskunnassa.

Kuudenneksi on hyldttdvd myos EUIPO:n viite, jonka mukaan hakija voi asetuksen

2017/1001 139 artiklan nojalla muuttaa EU-tavaramerkkia koskevan hakemuksensa kansallista
tavaramerkkid koskeviksi hakemuksiksi kaikissa unionin jasenvaltioissa sdilyttden alkuperdisen
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hakemispdivin, etenkin jos tdméd ensimméiinen hakemus hyldtddn kyseessd olevan viitteen
perusteella. EUIPO:n mukaan hakija voi talld tavoin saada samalle tavaramerkille suojan samalla
alueella tyolaalld ja kalliilla menetelmalld, vaikka rekisterdinnille ei ole enda estettd unionissa.

Yhtddltd ndmé toteamukset pétevit lahtokohtaisesti kaikkiin véditemenettelyihin (ks. vastaavasti
tuomio 6.10.2021, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice, T-342/20, valitus
vireilld, EU:T:2021:651, 26 kohta). Toisaalta, koska EUIPO itse korostaa perustellusti, ettd
asetuksen 2017/1001 139 artiklan 3 kohdan mukaan EU-tavaramerkin muuntamisesta johtuvassa
kansallista tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa kyseisessd jasenvaltiossa voidaan hyodyntda
tille hakemukselle hyvaksytty hakemispéivd, on jélleen todettava, ettd ristiriita olisi siis voinut
olla olemassa EU-tavaramerkin hakemispdivin ja siirtymékauden péaéattymispaivan vilisend aikana
(ks. edella 42 kohta).

Niin ollen mikddn EUIPO:n esittdmistd viitteistd ei voi tukea sen kantaa, jonka mukaan
kasiteltdvdn asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen ajankohta on — késiteltdvassé asiassa
ainoan siirtymdajan pééttymisen jéilkeisen seikan muodostavan - riidanalaisen pédtoksen
tekopdivd. Ainoa kanneperuste on siten hyviksyttdvd, ja riidanalainen p&atés on kumottava
kantajan ensimmaisen vaatimuksen mukaisesti.

Kantaja vaatii toisessa vaatimuksessaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin hylkdd haetun
tavaramerkin rekisteréinnin, mikd on ymmaérrettdva vaatimukseksi siitd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin tekee péaitoksen, joka EUIPO:n olisi kantajan mukaan pitdnyt tehd4, ja néin ollen
vaatimukseksi siitd, ettd padatostd muutetaan asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdan nojalla.
Unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu paatosten muuttamista koskeva toimivalta ei anna
sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikd myoskdédn oikeutta
arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut, mutta tétd toimivaltaa on
kaytettdva tilanteissa, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin
tutkittuaan voi maarittdd selvittdmiensa tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella
paiatoksen, joka valituslautakunnan olisi pitinyt tehdd (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHYV,
C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).

Kasiteltdvassd asiassa valituslautakunta on kuitenkin ainoastaan Kkiistdnyt aikaisempien
rekisteroiméttomien tavaramerkkien merkityksen siltd osin kuin niitd on kaytetty liike-elamassa
Yhdistyneessé kuningaskunnassa (ks. edelld 22 ja 31 kohta). Se ei arvioinut millddn tavoin
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa sdddetyn ndihin tavaramerkkeihin perustuvan
vditeperusteen perusteltavuutta, joten unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei ole suorittaa tata
arviointia tutkiessaan mainitun paiatoksen muuttamista koskevaa vaatimusta. Kantajan toinen
vaatimus on ndin ollen hylattava.

Lisdksi unionin tuomioistuimissa EUIPO:n valituslautakunnan paiatoksesta nostetun kanteen
yhteydessd EUIPO:n on asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava
unionin tuomioistuinten tuomion taytdntoon panemiseksi tarvittavat toimenpiteet. EUIPO:n on
ndin ollen toimittava unionin tuomioistuinten antamien tuomioiden tuomiolauselman ja
perustelujen edellyttdmalla tavalla (ks. tuomio 31.1.2019, Pear Technologies v. EUIPO — Apple
(PEAR), T-215/17, ei julkaistu, EU:T:2019:45, 81 kohta oikeuskaytédntoviittauksineen). Siltd osin
kuin kantaja vaatii kolmannella vaatimuksellaan ja toissijaisesti, ettd unionin yleinen
tuomioistuin palauttaa asian EUIPO:hon uudelleen késiteltavaksi, on ndin ollen todettava, ettei
tillaisella vaatimuksella ole omaa kohdetta, koska se on vain seuraus ensimmadisestd
vaatimuksesta, joka koskee riidanalaisen paatoksen kumoamista.
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Oikeudenkiyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitéd vaatinut. Koska
EUIPO on héavinnyt asian olennaisilta osin, se velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut
kantajan vaatimusten mukaisesti.
Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan
10.2.2021 tekemai paitos (asia R 2474/2017-2) kumotaan.

2) Kanne hylitadn muilta osin.

3) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

De Baere Kreuschitz Steinfatt

Julistettiin Luxemburgissa 16 paivand maaliskuuta 2022.

Allekirjoitukset
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