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Asia T-281/21

Nintendo Co. Ltd
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

16.3.2022 annettu unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomio

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin APE TEES rekister6imiseksi
EU-tavaramerkiksi — Apinaa esittivit aikaisemmat rekisteroiméttomat kansalliset kuviomerkit —
Suhteellinen hylkaysperuste — 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

1. EU-tavaramerkki - EU-tavaramerkin — mddritelmd  ja  hankkiminen -
Suhteelliset hylkdysperusteet — —  Suhteellisen hylkdysperusteen tutkimisen kannalta
merkityksellinen  pdivi - Rekisterdintihakemuksen  jattamispdivdi -

Asianomaisen jasenvaltion eroaminen unionista — Vaikutuksettomuus

(SEU 50 artikla, neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artikla, Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan
atomienergiayhteisostd koskevan sopimuksen 126 ja 127 artikla)

(ks. 28—30 kohta)

2. EU-tavaramerkki - EU-tavaramerkin — mddritelmd ja  hankkiminen -
Suhteelliset hylkdysperusteet — Vdite, jonka on tehnyt rekisteroimdttomdn tavaramerkin tai
muun liike-eldmdssd kiytetyn merkin haltija — Yhdistyneessd kuningaskunnassa suojattuun
tavaramerkkiin perustuva vdite — Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista —
Vaikutus - Siirtymdkauden  jéilkeen tehty valituslautakunnan pddtos -
Oikeussuojan tarpeen sdilyminen rekisterointihakemuksen jdttimispdivin ja siirtymdkauden
pddttymisen vilisend ajanjaksona
(SEU 50 artikla, neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta sekd 42 artiklan 2
ja 3 kohta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 51 ja 52 artikla,
komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 19 sddnnon 1 kohta ja 20 sddnnén 1 kohta,
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisostd koskevan sopimuksen 126 ja 127 artikla)

(ks. 34, 36—39, 41-43, 45 ja 46 kohta)

ECLLI:EU:T:2022:139 1




3. EU-tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne unionin tuomioistuimissa —
Unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa riidanalaista pddtostd — Rajat
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohta)

(ks. 47 kohta)
Tiivistelma

Junguo Ye teki Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) hakemuksen kuviomerkin
APE TEES rekisteroimiseksi EU-tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja varten. Nowhere Co. Ltd
teki véiteilmoituksen kyseisen tavaramerkin rekisterointid vastaan kolmen sellaisen aikaisemman
lilke-elaméssd Yhdistyneessd kuningaskunnassa kaytetyn rekisteroimattoman kuvamerkin
perusteella, joiden vuoksi se voi mielestddn kyseisessa valtiossa sovellettavan oikeuden nojalla
estdd haetun tavaramerkin kayton.

EUIPO:n valituslautakunta hylkdsi tdmédn viitteen 10.2.2021 tekemalladn paatoksellda silla
perusteella, ettd koska Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut Euroopan unionista ja
erosopimuksessa'! madrétty siirtymékausi on paattynyt, Nowhere Co. ei voi endd vedota
Common law’'n mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta (action for passing off) koskeviin
saantoihin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden nojalla. Valituslautakunta katsoi yhtéalta, etta
oikeuksien olemassaolon kannalta ratkaiseva ajankohta on riidanalaisen péaatoksen tekopdiva, ja
kyseinen p&dtos tehtiin kasiteltdvassa asiassa siirtymakauden paattymisen jilkeen. Toisaalta sen
mielestd haetun tavaramerkin ja aikaisempien rekisteréiméttomien tavaramerkkien vililld ei voi
siirtymidkauden pédttymisen jdlkeen olla endd ristiriitaa siltd osin kuin aikaisempia
rekisteréimattomid tavaramerkkeja kaytetddn liike-elamiassa Yhdistyneessa kuningaskunnassa.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi EUIPO:n valituslautakunnan péaédtoksen. Unionin yleinen
tuomioistuin katsoo, ettéd vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista ja siirtyméakausi
on padttynyt, Nowhere Co:lla on viitteensd hyviksymistd koskeva oikeutettu intressi
EU-tavaramerkin hakemispdivin ja siirtymékauden péaattymispaivin vélisen ajanjakson osalta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa aluksi, ettd EU-tavaramerkin, jota vastaan véite on tehty,
rekisterointia koskevan hakemuksen jattdmisajankohta on ratkaiseva arvioitaessa suhteellisen
hylkdysperusteen olemassaoloa. Se, ettd asetuksen N:o 207/20092 8 artiklan 4 kohdan nojalla
tehty vaite perustuu liike-eldméssd Yhdistyneessd kuningaskunnassa kéytettdviin aikaisempiin
rekisteroiméttomiin tavaramerkkeihin ja Yhdistyneessa kuningaskunnan oikeudessa sdadettyyn
merkkioikeuden loukkaamiseen liittyvddn oikeuteen, on merkityksetonta tarkasteltaessa viitetts,
jolla vastustetaan ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymikauden paattymistd jétettya
EU-tavaramerkin rekisterdintid koskevaa hakemusta.

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan
atomienergiayhteisostd (EUVL 2020, L 29, s. 7).

2 Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna, 8 artiklan 4 kohdassa sdddetddn, ettd rekister6iméttomén tavaramerkin tai muun liike-elimdssé kédytetyn merkin, jonka
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekister6intid ei mydnneti, jos ja siltd osin kuin
tdhdn merkkiin sovellettavan unionin lainséddannén tai jésenvaltion oikeuden mukaan: a) oikeus merkkiin on saatu ennen péivéd, jona
EU-tavaramerkin rekisterdintihakemus on tehty tai jona EU-tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta; b) merkin
haltijalla on oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kdyttaminen.
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EUIPO:n viitteestd, jonka mukaan késiteltavassd asiassa aikaisempien oikeuksien olemassaolon
kannalta ratkaiseva ajankohta on riidanalaisen péaatoksen tekopdivé, unionin yleinen tuomioistuin
totesi ensinndkin, ettd pelkdstadn sen perusteella, ettd asetuksen

N:o0 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa kéytetddn indikatiivin preesensid, ei voida tehdé péaédtelmid sen
tulkinnasta. Koska kyseinen sédnngs alkaa sanoilla "rekister6iméattomén tavaramerkin — — haltijan
vastustuksesta”, ei voida sulkea pois sitd, ettd kyseisessd sddnnoksessd myohemmin kaytetylld
preesensmuodolla viitataan pikemminkin viitteen eiké riidanalaisen paatoksen tekoajankohtaan.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin korostaa, ettd EUIPO vahvisti ajankohdaksi, jota ennen
todisteet aikaisemmasta oikeudesta, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta on
esitettdvd, pdivdn, joka oli ennen erosopimuksen voimaantuloa ja siirtymékauden paattymista.
Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa, jossa sdddetddn viitteentekijan velvollisuudesta
osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto, viitataan lisdksi EU-tavaramerkin
julkaisemista edelténeisiin viiteen vuoteen eikd ajanjaksoon, joka paattyy pdivind, jona EUIPO
tekee lopullisen péaéatoksensa viitteesta.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd vaikka myonnettdisiin, ettei kyseessa
olevien tavaramerkkien vililld voi siirtymékauden paattymisen jilkeen olla enéd ristiriitaa, haetun
tavaramerkin rekister6innin tapauksessa tillainen ristiriita olisi siis kuitenkin voinut olla olemassa
EU-tavaramerkin hakemispdivén ja siirtymdkauden péaattymisen vilisend aikana. Se siis myontaa,
ettd Nowhere Co:lla on viitteensa hyviksymistd koskeva oikeutettu intressi kyseisen ajanjakson
osalta. Ye olisi kuitenkin voinut siirtymékauden péétyttya tehdd haetun tavaramerkin
rekisterointia koskevan uuden hakemuksen, silld kyseinen tavaramerkki ei olisi endd ollut
ristiriidassa rekisteroimattomien aikaisempien tavaramerkkien kanssa siltd osin kuin niitd oli
kaytetty liike-elaméssa Yhdistyneessd kuningaskunnassa.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa ndin ollen, ettei mikddan EUIPO:n esittdmistd viitteistd voi
tukea sen kantaa, jonka mukaan kaisiteltdvdn asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen
ajankohta on - Kkisiteltdvdssd asiassa ainoan siirtymdajan péadttymisen jélkeisen seikan
muodostavan — riidanalaisen paatoksen tekopdiva.
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