g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

17 paivand huhtikuuta 2024 *

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin in Insajderi rekisterdimiseksi
EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki INSAJDERI ja kuviomerkki in Insajderi
Gazeté online — Suhteellinen hylkdysperuste — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 3 kohta —

Valituslautakunnan tekemén tutkinnan laajuus — Delegoidun asetuksen (EU)
2018/625 27 artiklan 2 kohta — Todisteita ei ole esitetty — Kadnnds — Delegoidun asetuksen
2018/625 7 artikla — Oikeus tulla kuulluksi — Perusoikeuskirjan 41 artikla — Asetuksen
2017/1001 94 artiklan 1 kohta — Valituslautakunnan mahdollisuus hyvéksyé todisteet, jotka
esitetddn sille ensimmaistd kertaa — Delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohta —
Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta
Asiassa T-119/23,
Insider LLC, kotipaikka Pristina (Kosovon tasavalta), edustajanaan asianajaja M. Ketler,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehendidn D. Gdja,
vastaajana,
jossa muuna osapuolena asian kisittelyssa EUIPO:n valituslautakunnassa oli
Florim Alaj, kotipaikka Zoug (Sveitsi),
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Kornezov seka tuomarit K. Kecsmar (esitteleva
tuomari) ja S. Kingston,

kirjaaja: V. Di Bucci,

ottaen huomioon asian kasittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon sen, etteivat asianosaiset ole kolmen viikon kuluessa siita, kun niille on
ilmoitettu kirjallisen késittelyn paattymisestd, pyytdneet jarjestimddn suullista kisittelyd, ja
padtettyddn unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla
ratkaista asian ilman suullista késittelyd,

on antanut seuraavan

tuomion
Kantajana oleva Insider LLC vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (jaljempénd EUIPO) viidennen valituslautakunnan 5.12.2022 tekemén
paétoksen (asia R 1152/2022-5) (jdljempéana riidanalainen péiatos) kumoamista.

Asian tausta

Florim Alaj, joka oli muuna osapuolena asian kisittelyssa EUIPO:n valituslautakunnassa, jatti
16.6.2020 EUIPO:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteroimisestd EU-tavaramerkiksi:

Insajderi

Tavaramerkkid haettiin sellaisia palveluja varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalisestd luokituksesta tavaramerkkien rekisteréimistd varten 15.6.1957 tehdylld Nizzan
sopimuksella, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, vahvistetun luokitusjérjestelmén
luokkaan 41 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Opetukseen, ajanvietteeseen ja urheiluun liittyvien
tietojen, uutisten ja kommenttien tarjoaminen internetin valitykselld ajankohtaisten asioiden
alalla”.

Kantaja teki vditteen haetun tavaramerkin rekisterdintia vastaan edelld 3 kohdassa mainittujen
palvelujen osalta.

Viite perustui kahteen aikaisempaan tavaramerkkiin, joiden rekisterdintia oli haettu 5.5.2020 ja
jotka oli rekisteroity Kosovossa luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvia palveluja varten. Ne olivat seuraavat:

— kosovolainen sanamerkki nro 27 062 INSAJDERI

— kosovolainen kuviomerkki nro 27063

Insajderi

Viitteen tueksi vedottiin Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetun Euroopan
parlamentin ja  neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154,
s. 1) 8 artiklan 3 kohdassa mainittuun perusteeseen.
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Viiteosasto hyviksyi vditteen 10.5.2022 ja hylkési haetun tavaramerkin rekisteréinnin kaikkien
edelld 3 kohdassa mainittujen palvelujen osalta.

Henkilo, joka oli muuna osapuolena asian kasittelyssd valituslautakunnassa, valitti 30.6.2022
vditeosaston paatoksestda EUIPO:lle.

Riidanalaisella péaatokselld valituslautakunta hyviksyi valituksen, kumosi véiteosaston péaéatoksen
ja hylkdsi véitteen kokonaisuudessaan silld perusteella, ettei kantaja ollut osoittanut viitteen
tueksi esitettavien seikkojen, todisteiden ja huomautusten toimittamiselle asetetussa maaraajassa,
ettd aikaisemmat tavaramerkit ovat olemassa ja ettd silld on omistusoikeus ndihin merkkeihin
asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Valituslautakunta
katsoi erityisesti, ettd aikaisempien tavaramerkkien rekisterdintitodistusten oikeaksi todistetut
kaannokset, jotka kantaja oli toimittanut todisteina kyseisten tavaramerkkien olemassaolosta ja
omistusoikeudestaan ndihin merkkeihin (jaljempana kdadannokset), ovat epavirallisia kdédnnoksia,
joissa ei ndy alkuperdistd tekstid, jolloin on tosiasiallisesti mahdotonta tarkastaa, onko
alkuperiisessa todistuksessa mainittu olennaiset tiedot.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut siind tapauksessa, ettd osapuolet
kutsutaan istuntoon.

QOikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ldhinnd kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmdinen
perustuu Euroopan unionin tavaramerkistd annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 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) 27 artiklan 2 kohdan, toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan ja Euroopan unionin
tavaramerkistd annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen
sddnnosten tdytantoonpanoa koskevista yksityiskohtaisista sddnnoistd ja
taytdntoonpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission
tdytantoonpanoasetuksen (EU) 2018/626 (EUVL 2018, L 104, s. 37) 24-26 artiklan ja kolmas
Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jdljempand perusoikeuskirja) 41 artiklan 1 kohdan,
luettuna yhdessa asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan kanssa, rikkomiseen.

Aluksi on tutkittava ensimmaiinen ja sen jilkeen kolmas kanneperuste ja lopuksi tarvittaessa
toinen kanneperuste.

ECLI:EU:T:2024:253 3



14

15

16

17

18

19

Tuomio 17.4.2024 — Asia T-119/23
InsipER V. EUIPO — ALraj (IN INSAJDERI)

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu delegoidun asetuksen
2018/625 27 artiklan 2 kohdan rikkomiseen

Kantaja vdittdd, ettei muu osapuoli kiistdnyt aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa
valituslautakunnassa. =~ Nidin  ollen  valituslautakunta  rikkoi  delegoidun  asetuksen
2018/625 27 artiklan 2 kohtaa, kun se tutki tdimédn seikan ja kddnnosten oikeellisuuden omasta
aloitteestaan. Taltd osin kantaja viittad, ettei valituslautakunta selittédnyt, miksi tdma tutkimus oli
tarpeen, jotta varmistetaan, ettd asetusta 2017/1001 sovelletaan oikein, ja miten se koski
delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja olennaisia
menettelyvaatimuksia. Lisdksi kantaja viittdad, ettd kysymys kddnnosten oikeellisuudesta on
ennemminkin tosiseikkoja kuin oikeudellisia seikkoja koskeva kysymys, joten edelld mainittua
artiklaa ei voida téltd osin soveltaa.

EUIPO kiistda kantajan viitteet.

Aluksi on muistutettava, ettd yhtaalta EUIPO:n eri elinten ja toisaalta valituslautakuntien vélilla
vallitsee toiminnallinen jatkuvuus. Valituslautakuntien harjoittama valvonta ei rajoitu pelkkédan
riidanalaisen péétoksen laillisuusvalvontaan, vaan se edellyttdd valitusmenettelyn devolutiivisen
vaikutuksen vuoksi asian uutta arvioimista kokonaisuutena, ja valituslautakuntien on tutkittava
alkuperdinen viite kokonaan uudelleen ja otettava huomioon maédrdajassa esitetyt todisteet.
Asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdasta seuraa siis, ettd valituslautakunnan on sen
kasiteltavaksi saatetun valituksen johdosta tutkittava péddasia uudelleen kokonaan niin
oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta (ks. vastaavasti tuomio 7.12.2017, Coca-Cola v. EUIPO
— Mitico (Master), T-61/16, EU:T:2017:877, 115 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kuten delegoidun asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohdasta ilmenee, viitteentekijan on esitettava
todisteet aikaisemman tavaramerkkinsd tai oikeutensa olemassaolosta ja pitevyydestd ja sen
antaman suojan laajuudesta muun muassa hakemus-, rekisterdinti- tai uudistamistodistuksilla
sekd todisteet oikeudestaan esittdd vdite méadrdajassa, joka on asetettu tosiseikkojen, todisteiden
ja argumenttien esittimiselle véitteen tueksi. Erityisesti jos vidite perustuu asetuksen
2017/1001 8 artiklan 3 kohtaan, viitteentekijan on esitettdvd todisteet omistusoikeudestaan
aikaisempaan tavaramerkkiin ja suhteestaan asiamieheen tai edustajaan. Asetuksen
2018/625 7 artiklan 4 kohdasta ilmenee myds, ettd hakemus-, rekisterdinti- tai
uudistamistodistukset on esitettivd menettelyssd kaytettdvalld kielelld tai niihin on liitettava
kddannos tlle kielelle.

Naiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta yhtdilta voinut omasta
aloitteestaan ottaa huomioon aikaisempien tavaramerkkien alkuperiisten rekisterdintitodistusten
puuttumisen ja tutkia aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon ja pitevyyden ja niiden
antaman suojan laajuuden sekéd kantajan omistusoikeuden néihin tavaramerkkeihin ja toisaalta
voinut omasta aloitteestaan tutkia kddnnosten oikeellisuuden.

Téltd osin delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 2 kohdan toisesta virkkeestéd ilmenee, etta
valituslautakunta voi tutkia oikeudelliset seikat, joihin osapuolet eivit ole vedonneet, kun niiden
ratkaiseminen on tarpeen, jotta varmistetaan, ettd asetusta 2017/1001 sovelletaan oikein, kun
otetaan huomioon tosiseikat, todisteet ja argumentit, jotka osapuolet ovat esittdneet, tai jos ne
koskevat olennaisia menettelyvaatimuksia.

4 ECLLI:EU:T:2024:253



20

21

22

23

24

25

26

Tuomio 17.4.2024 — Asia T-119/23
InsipER V. EUIPO — ALraj (IN INSAJDERI)

Asetuksen 2018/625 7 artiklasta ilmenee, ettd viitteen tukeminen todisteilla aikaisempien
tavaramerkkien, joihin viite perustuu, olemassaolosta ja pétevyydestd ja niiden antaman suojan
laajuudesta ja sen todistaminen, ettd viitteentekijdlla on oikeus viitteen tekemiseen asetuksen
2017/1001 8 artiklan mukaisesti, ovat vditteen menestymisen vélttamattomia edellytyksia.

Nidin ollen valituslautakunta tutki perustellusti omasta aloitteestaan, oliko aikaisemmat
tavaramerkit ndytetty toteen delegoidun asetuksen 2018/625 7 artiklan mukaisesti, koska
todisteiden esittdminen aikaisempien tavaramerkkien, joihin viite perustuu, olemassaolosta ja
patevyydestd ja niiden antaman suojan laajuudesta seka viitteentekijan omistusoikeudesta néihin
tavaramerkkeihin on vélttdmaton edellytys suhteellisten hylkdysperusteiden soveltamiselle
asetuksen 2017/1001 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tastd seuraa, ettd tdma aikaisempien
oikeuksien toteen ndyttdminen kuuluu delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 2 kohdan
toisen virkkeen soveltamisalaan.

On myos todettava, ettd toisin kuin kantaja vidittdd, kysymys kddnnosten oikeellisuudesta on
oikeudellinen kysymys. Kuten nimittdin edelld 17 kohdassa todettiin, se, onko velvollisuutta
esittdd todisteita viitteen tueksi ja velvollisuutta toimittaa niistd kddnnokset menettelykielelle
noudatettu, on kysymys, joka valituslautakunnan on tutkittava delegoidun asetuksen
2018/625 7 artiklan mukaisesti ja joka voi vaikuttaa sen késiteltdvdnd olevan valituksen
arviointiin. Lisdksi on niin, ettd jollei kddnndsten vastaavuutta alkuperdisiin asiakirjoihin voida
varmistaa, on todenndkdista, ettei tavaramerkin hakijan voida katsoa saaneen tilaisuutta esittda
asianmukaisesti kantaansa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 13.12.2016, Guiral Broto v.
EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL), T-549/15, ei julkaistu, EU:T:2016:719, 28 kohta).

Valituslautakunta menetteli siten perustellusti, kun se yhtddltd omasta aloitteestaan otti
huomioon aikaisempien tavaramerkkien alkuperiisten rekisterdintitodistusten puuttumisen ja
tutki aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon ja patevyyden, niiden antaman suojan laajuuden
sekd kantajan omistusoikeuden ndihin tavaramerkkeihin ja toisaalta omasta aloitteestaan tutki
kaannosten oikeellisuuden.

Tastd seuraa, ettd ensimmadinen kanneperuste on hyléttéva perusteettomana.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan, luettuna
yhdessd asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen kanssa, rikkomiseen

Kantaja vaittaa lahinnd, ettd kun valituslautakunta omasta aloitteestaan otti huomioon yhtaalta
kyseessd olevien tavaramerkkien alkuperdisten rekisterdintitodistusten puuttumisen ja toisaalta
ndistd asiakirjoista toimitettujen kddnnosten oikeellisuudesta herdnneet epdilyt pyytdmaitta ensin
kantajaa esittimddn huomautuksensa tdstd kysymyksestd, valituslautakunta rikkoi
perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohtaa siltd osin kuin se ei antanut kantajalle tilaisuutta tulla
kuulluksi.

EUIPO kiistdd kantajan viitteet ja vidittdd ensinnikin, ettei kantaja toimittanut hallinnollisen
menettelyn aikana aikaisempien tavaramerkkien alkuperiisia rekisterointitodistuksia, vaikka se sai
8.3.2021 tiedonannon, jossa tuotiin esiin, ettd kantaja on velvollinen esittimédn maédrédajassa
todisteet aikaisempien oikeuksiensa tueksi. EUIPO:n mukaan valituslautakunnan ei tarvinnut
nojautua pelkkiin kddnnoksiin eikd se voinut pelkdstddn niiden perusteella tarkastaa, oliko
alkuperdisessd todistuksessa mainittu olennaiset tiedot, kuten hakemispdiva, oikeudenhaltija tai
kyseessd olevien palvelujen luettelo. EUIPO myo0s viittdd, ettei valituslautakunta loukannut
kantajan  oikeutta tulla  kuulluksi, koska kantaja  oli  delegoidun asetuksen
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2018/625 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietoinen velvollisuudestaan esittdd todisteet
aikaisempien tavaramerkkiensd olemassaolosta ja pétevyydestd ja niiden antaman suojan
lagjuudesta seka todisteet oikeudestaan esittdd viite. Kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 ja 9 kohdan
mukaan valituslautakunta ei mydskadn ollut velvollinen ilmoittamaan kantajalle viditteen tueksi
esitettyjen todisteiden puutteista.

Aluksi on muistutettava, ettda asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan
EUIPO:n paitokset voivat perustua vain sellaisiin syihin tai todisteisiin, joihin asianomaiset
osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Kyseinen sddnnods merkitsee puolustautumisoikeuksia
koskevan yleisperiaatteen erityistd soveltamista, ja tdmé periaate on vahvistettu myos Euroopan
unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, jonka mukaan henkildille, joiden
etuihin viranomaisten péaitokset vaikuttavat, on annettava tilaisuus esittdd asianmukaisesti
kantansa (tuomio 8.6.2022, Apple v. EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT), T-26/21-T-28/21,
ei julkaistu, EU:T:2022:350, 40 kohta).

Kaikissa unionin toimenpiteissa on nimittdin kunnioitettava perusoikeuksia, sellaisina kuin ne on
vahvistettu perusoikeuskirjassa, koska tdméd kunnioittaminen on yksi ndiden toimenpiteiden
laillisuuden edellytys, jota unionin tuomioistuinten on valvottava EUT-sopimuksella kayttoon
otetun oikeussuojakeinojen kattavan jarjestelmén avulla, ja perusoikeuskirjan noudattaminen
velvoittaa unionin toimielimid, elimid ja laitoksia (ks. vastaavasti tuomio 3.9.2008, Kadi ja Al
Barakaat International Foundation v. neuvosto ja komissio, C-402/05 P ja C-415/05 P,
EU:C:2008:461, 283-285 kohta ja lausunto 2/13 (Unionin liittyminen Euroopan
ihmisoikeussopimukseen), 18.12.2014, EU:C:2014:2454, 169 ja 171 kohta).

Perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettu oikeus tulla kuulluksi kaikissa
menettelyissé on osa puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaatetta ja silla taataan
jokaiselle henkilolle tilaisuus esittdd hallintomenettelyn aikana hyodylliselld ja tehokkaalla tavalla
kantansa ennen sellaisen paidtoksen tekemistd, joka saattaa vaikuttaa hénen intresseihinsa
epédedullisesti (ks. tuomio 27.7.2022, RT France v. neuvosto, T-125/22, EU:T:2022:483, 75 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Liséksi on niin, ettd oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin
seikkoihin, jotka muodostavat péitosluonteisen toimen perustan, mutta ei sithen hallintoelimen
lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. tuomio 7.2.2007, Kustom Musical Amplification
v. SMHYV (Kitaran muoto), T-317/05, EU:T:2007:39, 27 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

EUIPO:n velvollisuutena on varmistaa, ettd sen elimissi vireilld olevien menettelyjen osapuolet
voivat esittdd kantansa kaikista ndiden elinten paatosten perustana olevista seikoista (ks. tuomio
20.3.2019, Prim v. EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T-138/17, ei
julkaistu, EU:T:2019:174, 27 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Kasiteltdvassd asiassa on riidatonta, ettd valituslautakunta hylkasi vditteen delegoidun asetuksen
2018/625 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti voimatta kuitenkaan ottaa kantaa
riidanalaisen pédtoksen ratkaisevaan perusteluun. Valituslautakunta otti nimittdin omasta
aloitteestaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien rekisterdintitodistusten alkuperiisten
versioiden puuttumisen ja kddnndsten oikeellisuudesta herdnneet epdilyt ja padtteli pelkastdan
tilla perusteella, kuten edelld 9 kohdassa esitettiin, ettei kantaja ollut néyttinyt toteen
aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa eikd omistusoikeuttaan ndihin merkkeihin ja ettd
vdite oli siten hylattdvd. Kuten kantaja vidittdd kolmannessa kanneperusteessaan, se, ettd

6 ECLLI:EU:T:2024:253



33

34

35

36

37

38

39

40

Tuomio 17.4.2024 — Asia T-119/23
InsipER V. EUIPO — ALraj (IN INSAJDERI)

valituslautakunta tutki tdmdn kysymyksen omasta aloitteestaan kuulematta siitd kantajaa, on
menettelyllinen sddntojenvastaisuus (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2016, CAFE DEL SOL,
T-549/15, ei julkaistu, EU:T:2016:719, 31 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Puolustautumisoikeuksien loukkaus voidaan kuitenkin todeta vain, jos asianomaisen osapuolen
kannan huomioon ottamatta jattdiminen on vaikuttanut konkreettisesti tdmdn osapuolen
mahdollisuuteen puolustautua. Kantajaa ei kuitenkaan voida vaatia osoittamaan sitd, ettd
riidanalainen pdatos olisi ollut sisdlloltdén toisenlainen, ellei todettua sddntodjenvastaisuutta olisi
tapahtunut, vaan héntd voidaan ainoastaan vaatia osoittamaan, ettd timd mahdollisuus ei ole
tdysin poissuljettu siitd syystd, ettd kantaja olisi kyennyt varmistamaan puolustuksensa paremmin
ilman tatd menettelyllistd sddntojenvastaisuutta (ks. vastaavasti tuomio 1.10.2009, Foshan Shunde
Yongjian Housewares & Hardware v. neuvosto, C-141/08 P, EU:C:2009:598, 94 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen, ja tuomio 20.3.2019, PRIMED, T-138/17, ei julkaistu,
EU:T:2019:174, 28 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Niin ollen on selvitettévd, onko niin, ettei ole tdysin poissuljettua, ettd menettelyn lopputulos olisi
ollut toisenlainen, jos edelld 32 kohdassa tarkoitettua menettelyllistd sdédntojenvastaisuutta ei olisi
tapahtunut.

Kasiteltavassa tapauksessa tilanne on juuri tillainen. Jos nimittédin valituslautakunta olisi antanut
kantajalle  tilaisuuden esittdd asianmukaisesti kantansa kysymykseen aikaisempien
tavaramerkkien rekisterdintitodistusten alkuperdisten versioiden puuttumisesta, kantaja olisi
voinut toimittaa sille ndma versiot, jolloin valituslautakunta olisi voinut tutkia ne ja varmistua
kddnnosten oikeellisuudesta.

Tastd seuraa, ettd riidanalaista padtostd annettaessa on loukattu perusoikeuskirjan
41 artiklan 2 kohdan a alakohdassa taattua oikeutta tulla kuulluksi.

Tatd padtelmad ei voida kyseenalaistaa EUIPO:n viitteilld. Ensinnékin siitd EUIPO:n viitteests,
jonka mukaan alkuperdisten todistusten toimittaminen tédssé vaiheessa olisi ollut liian myohéistd,
on muistutettava, ettd asetuksen 2017/1001 95 artiklan mukaan EUIPO voi olla ottamatta
huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivdt ole vedonneet tai joita ne eivét ole
esittdneet ajoissa.

Kuten unionin tuomioistuin on todennut, kyseisen sddnnoksen sanamuodosta seuraa, ettd
pddsadnnon mukaan — ja ellei ole toisin sdddetty — asian osapuolet voivat esittda tosiseikkoja ja
todisteita niiden maédrdaikojen péddttymisen jalkeen, jotka niiden esittdmiselle on asetettu
asetuksen 2017/1001 sdadnndsten nojalla, eikd EUIPO:a ole millddn tavoin kielletty ottamasta
huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty télla tavalla liian
myo6héddn (ks. tuomio 20.3.2019, PRIMED, T-138/17, ei julkaistu, EU:T:2019:174, 46 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).

Kyseisessd sadnnoksessd todetaan, ettd EUIPO "voi” pédttdad olla ottamatta huomioon tallaisia
tosiseikkoja ja todisteita, ja annetaan ndin EUIPO:lle laaja harkintavalta péittda perustellen télta
osin paitoksensd, onko ne otettava huomioon vai ei (ks. tuomio 20.3.2019, PRIMED, T-138/17, ei
julkaistu, EU:T:2019:174, 47 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Oikeuskdytdnnostd myo6s ilmenee, ettd mikddn periaatteellinen syy, joka liittyy

valituslautakunnassa kdydyn menettelyn luonteeseen tai lautakunnan toimivaltaan, ei sulje pois
siti mahdollisuutta, ettd se ottaisi sen kasiteltaviaksi saatetun valituksen ratkaisemisessa
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huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka esitetddn ensimmadisen kerran vasta
valituslautakunnassa (ks. tuomio 20.3.2019, PRIMED, T-138/17, ei julkaistu, EU:T:2019:174,
48 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Lisdaksi on niin, ettd delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdan mukaan
valituslautakunta voi hyviksyé todisteita, jotka esitetddn sille ensimmadisté kertaa ainoastaan, jos
kyseiset todisteet tdyttdvdt seuraavat kaksi vaatimusta: yhtdéltd niilla "on lahtokohtaisesti
todennékoisesti merkitystd asian ratkaisuun” ja toisaalta niitd "ei ole esitetty ajoissa pétevistd
syistd, erityisesti jos ne pelkdstddn taydentavat merkityksellisié tosiseikkoja ja todisteita, jotka oli
jo esitetty ajoissa, tai ne jatetddn ensimmadisen elimen omasta aloitteestaan valituksen kohteena
olevassa padtoksessd tekemien tai tutkimien toteamusten kiistamiseksi”.

Koska valituslautakunta kasiteltdvéssa asiassa kyseenalaisti kddnnosten oikeellisuuden ja totesi,
ettd koska kantaja ei ollut toimittanut véitteen kohteena olleiden aikaisempien tavaramerkkien
rekisterdintitodistusten alkuperidisid versioita, se ollut noudattanut delegoidun asetuksen
2018/625 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan vaatimuksia todisteiden esittdmisestd
tavaramerkkien olemassaolosta ja omistusoikeudesta ndihin tavaramerkkeihin, minka
seurauksena sen vdite hylattiin perusteettomana, kuten edelld 35 kohdassa todettiin, ei ole
poissuljettua, ettd jos kantajaa olisi kuultu tdstd kysymyksestd, se olisi voinut toimittaa
todistusten alkuperdiset versiot, ettd valituslautakunta olisi voinut hyviksyd ne delegoidun
asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ettd vditemenettely olisi siten johtanut
toisenlaiseen lopputulokseen.

Toiseksi ei voida katsoa, toisin kuin EUIPO viittdsd, ettd sen 8.3.2021 kantajalle antamassa
tiedoksiannossa olisi kehotettu kantajaa esittiméddn kantansa aikaisempien tavaramerkkien
rekisterdintitodistusten alkuperdisten versioiden puuttumiseen tai kdédnnosten oikeellisuuteen.
Kasiteltdvassd asiassa on nimittdin kyse vakiomuotoisesta tiedoksiannosta, jossa ei ole mitdadn
mainintaa niistd aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloon ja pétevyyteen ja niiden antamaan
suojaan tai niiden omistusoikeuksiin liittyvistd kysymyksistd, jotka valituslautakunta aikoi ottaa
huomioon omasta aloitteestaan delegoidun asetuksen 2018/625 7 artiklan 2 kohdan
ja 8 artiklan 1 kohdan perusteella.

Lisaksi silld, ettd viiteosastossa kdydyssdé menettelyvaiheessa kantajalle ilmoitettiin sen
velvollisuudesta esittdd madrdajassa todisteita aikaisempien tavaramerkkien tueksi, ei ole
merkitystd arvioitaessa sitd, kunnioitettiinko valituslautakunnassa kdydyn menettelyn aikana
puolustautumisoikeuksia. Koska nimittdin valituslautakunnilla on toimivalta tarkistaa EUIPO:n
yksikoiden tekemid paatoksid ja koska kasiteltdvdssd asiassa valituslautakunta otti omasta
aloitteestaan huomioon sen, ettei aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja pétevyydesta ja
niiden antaman suojan laajuudesta ollut esitetty todisteita, ndiden tietojen ei voida katsoa olevan
sellaisia, ettd kantaja on niiden avulla voinut esittdd valituslautakunnassa asianmukaisesti kantansa
silhen, ettd sen viite aiottiin hyldtd aikaisempien tavaramerkkien rekisterdintitodistusten
alkuperdisten versioiden puuttumisen ja todisteista toimitettujen kddnnosten oikeellisuudesta
herdnneiden epdilyjen takia (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 13.12.2016, CAFE DEL SOL,
T-549/15, ei julkaistu, EU:T:2016:719, 43 kohta).

Kolmanneksi delegoidun asetuksen 2018/625 8 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, etti jos
todisteita ei esitetd ennen méidrdajan padttymistd tai jos esitetyt todisteet ovat ilmeisen
merkityksettomid asian kannalta tai ne ovat ilmeisen riittdimattomat tdyttdmadn
7 artiklan 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset minkddn aikaisemman oikeuden osalta, viite
hyldtddn perusteettomana. Téllaista padtelmaa ei kuitenkaan voida tehda silloin, kun osa néista
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todisteista on esitetty méérédajassa tai kun ne eivét ole merkityksettomid asian kannalta eivétka
ilmeisen riittdimattomia. Kasiteltdvdssa asiassa on riidatonta, ettd kantaja toimitti vditeosastolle
madrdajassa kddnnokset aikaisempien tavaramerkkien rekisterointitodistuksista. Namaé todisteet
eivit ole ilmeisen merkityksettomid asian kannalta eivdtkd ilmeisen riittdmattomid, koska siind
tapauksessa, ettd kantajaa olisi kuultu ja se olisi toimittanut ndiden todistusten alkuperdiset
versiot valituslautakunnassa kdydyn menettelyn aikana, viimeksi mainitun ei olisi missdén
tapauksessa tarvinnut hyldtd viitettd delegoidun asetuksen 2018/625 8 artiklan 1 kohdan
perusteella. Kyseinen artikla ei nimittdin ole sellainen sddntd, joka estdisi valituslautakuntaa
kayttamasta sille asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa annettua harkintavaltaa, koska
delegoidun asetuksen 2018/625 8 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd se saadaan
vastaamaan asetuksessa 2017/1001 ja perusoikeuskirjan 41 artiklassa annettuja ylemmaéntasoisia
oikeussddntoja (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2016, CAFE DEL SOL, T-549/15, ei julkaistu,
EU:T:2016:719, 38 kohta).

Neljanneksi silta osin kuin EUIPO viittad, ettei se ole velvollinen nimenomaisesti kehottamaan
osapuolta toimittamaan todisteita, on muistutettava, ettd valituslautakunnan asiana oli varmistaa,
ettd perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan toisessa
virkkeessd sdddettyja edellytyksid noudatetaan, mitd kasiteltdvissd asiassa ei ole tehty (ks.
vastaavasti tuomio 20.3.2019, PRIMED, T-138/17, ei julkaistu, EU:T:2019:174, 44 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Edelld esitetyistd syistd kolmas kanneperuste on hyviksyttdva ja riidanalainen péétos kumottava
ilman, ettd toisesta kanneperusteesta on tarpeen lausua.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitéd vaatinut.

Koska EUIPO on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut kantajan
vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 5.12.2022 tekemia paitos (asia R 1152/2022-5)
kumotaan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Insider
LLC:n oikeudenkiyntikulut.

Kornezov Kecsmar Kingston

Julistettiin Luxemburgissa 17 paivdanéd huhtikuuta 2024.

Allekirjoitukset
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