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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu viides jaosto)

1 pdivana syyskuuta 2021 *

EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Limbic® Types rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi —
Ehdottomat hylkdysperusteet — Paitds, joka on tehty sen jélkeen, kun unionin yleinen
tuomioistuin on kumonnut aikaisemman péadtoksen — Valitus suurelle valituslautakunnalle —
Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen
2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Oikeudellinen virhe — Tosiseikkojen tutkiminen
viran puolesta — Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta — Oikeusvoima — Asetuksen
2017/1001 72 artiklan 6 kohta — Suuren valituslautakunnan kokoonpano

Asiassa T-96/20,

Gruppe Nymphenburg Consult AG, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan asianajaja
R. Kunze,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPQO), asiamiehenéin D. Hanf,
vastaajana,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n suuren valituslautakunnan 2.12.2019 tekemadsta

paatoksesta (asia R 1276/2017-G), joka koskee hakemusta sanamerkin Limbic® Types
rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekd tuomarit D. Spielmann
(esitteleva tuomari), U. Oberg, O. Spineanu-Matei ja R. Mastroianni,

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.2.2020 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.5.2020 jatetyn vastauskirjelmaén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 18.11.2020 esittdmén kirjallisen kysymyksen
asianosaisille,

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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ottaen huomioon 16.3.2021 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, Gruppe Nymphenburg Consult AG, jatti 15.11.2013 EU-tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) 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 (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistad
14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017,
L 154, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki Limbic® Types.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn
Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 16, 35 ja 41 ja
vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: ”Painotuotteet, erityisesti kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja esitteet
yritysneuvonnan ja henkilostohallintoneuvonnan alalta sekd merkkikasikirjat”

— Luokka 35: ”Mainonta; vyritys- ja henkilostohallintoneuvonta, erityisesti merkkien
kehittdminen, merkkien positiointi, yrityskulttuurin kehittdminen, tavoitekuvan kehittdminen,
henkilostonvalinta, henkiloston motivointi, mainonta ja markkinointi, tavaroiden esittely ja
markkinatutkimus”

— Luokka 41: "Koulutus; koulutuksen jarjestiminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat;
esitelmat, koulutus ja opetus merkkien kehittdmisen, merkkien positioinnin, yrityskulttuurin
kehittimisen, tavoitekuvan kehittamisen, henkilostonvalinnan, henkiloston motivoinnin,
mainonnan ja markkinoinnin, tavaroiden esittelyn ja markkinatutkimusten alalta;
yritysneuvontaa ja henkilostohallintoneuvontaa kisittelevien kirjojen, kausijulkaisujen,
sanomalehtien ja esitteiden sekd merkkikéasikirjojen julkaiseminen”.

Tutkija hylkdsi rekisterdintihakemuksen 30.5.2014 tekemallddn paitokselld asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan (joista on tullut asetuksen
2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohta), luettuna yhdessd saman asetuksen
7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) kanssa, perusteella
edelld 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Kantaja valitti 29.7.2014 tutkijan paatoksestda EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 58—64 artiklan
(joista on tullut asetuksen 2017/1001 66—71 artikla) nojalla.

EUIPO:n ensimmadinen valituslautakunta hylkési valituksen 23.6.2015 tekemalldan paatokselld. Se

katsoi, ettd merkki Limbic® Types kuvailee kyseisia tavaroita ja palveluja asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

2 ECLL:EU:T:2021:527



10

11

12

13

Tuomio 1.9.2021 — Asia T-96/20
GrupPE NYMPHENBURG CoNsULT v. EUIPO (Limsic® TYPEs)

Kantaja nosti 23.6.2015 tehdysté péadtoksestd unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2015
jattamallaan kannekirjelmalld kanteen, joka kirjattiin numerolla T-516/15.

Unionin yleinen tuomioistuin hyvéksyi 16.2.2017 antamallaan tuomiolla Gruppe Nymphenburg
Consult v. EUIPO (Limbic® Types) (T-516/15, ei julkaistu, EU:T:2017:83; jdljempéana
kumoamistuomio) kantajan kanteen ja kumosi 23.6.2015 tehdyn paatoksen silld perusteella, ettd
valituslautakunta oli arvioinut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettua haetun tavaramerkin kuvailevuutta.

Valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemadlld pédtokselld asia siirrettiin suureen
valituslautakuntaan viitenumerolla R 1276/2017-G, jotta tdmé& ratkaisisi asian uudelleen.
Kantajalle ilmoitettiin tdstd siirtdmisesta valituslautakuntien kirjaamon 2.8.2017 antamalla
tiedonannolla.

Suuri valituslautakunta ilmoitti kantajalle 29.5.2018 pdivétylld tiedonannolla katsovansa, ettd
asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan mukaiset ehdottomat perusteet estédvit
haetun tavaramerkin rekisterdinnin kyseisille tavaroille ja palveluille, ja pyysi kantajaa esittdméaan
huomautuksensa. Kantaja noudatti tdta pyyntod 21.9.2018.

Suuri valituslautakunta hylkési valituksen 2.12.2019 tekemillddn péatokselld (jaljempéana
riidanalainen p&itos). Ensiksi se totesi, ettd unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut
kumoamistuomiossa, etteivit todisteet, joihin ensimmdinen valituslautakunta oli nojautunut
23.6.2015 tekemissddan padtoksessd, olleet riittdvid haetun tavaramerkin kuvailevuuden
toteamiseksi. Koska se katsoi, ettd oli olemassa lisdseikkoja ja -todisteita, se paitteli, ettd sen on
asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan nojalla lausuttava uudelleen haetun tavaramerkin
kuvailevuudesta. Toiseksi valituslautakunta totesi mainitun kuvailevuuden arvioimiseksi aluksi,
ettd kyseiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu suurelle yleisolle sekd yritysneuvonnan ja
henkildstohallintoneuvonnan, mainonnan, markkinoinnin, henkilostohallinnon, yrityshallinnon,
ammatillisen koulutuksen, ammattilaisurheilun, valmennuksen, viihteen ja kulttuurin
ammattilaisille. Tamaén jélkeen se totesi, ettd haetun tavaramerkin kddannos on "limbiset tyypit” ja
katsoi, ettd englanninkielinen kohdeyleis6 ymmartda kyseisen tavaramerkin tarkoittavan ldhinna
yksiloiden luokittelua limbiseen jdrjestelmddn liittyvien tietojen perusteella laadittujen
henkiloprofiilien tai -tyyppien mukaan. Lopuksi se pédtteli toteamuksistaan, ettd haettu
tavaramerkki kuvailee kyseisid tavaroita ja palveluja. Kolmanneksi se katsoi, ettd haetulta
tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky. Talld perusteella se hylkasi kanteen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

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

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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QOikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kuusi kanneperustetta, joista ensimmaéinen koskee olennaisten
menettelymadrdysten rikkomista, toinen asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan rikkomista,
kolmas mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista, neljas saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, viides tdmén asetuksen 94 artiklan 1 kohdan
rikkomista ja kuudes mainitun asetuksen 96 artiklan rikkomista.

Alustavat huomautukset

Kun otetaan huomioon kyseisen rekisterdintihakemuksen jattamispdivd 15.11.2013, joka on
ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden maédrittdmisessd, kasiteltdavdnd olevaan asiaan
sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia sdédnnoksid (ks. vastaavasti maérdys 5.10.2004,
Alcon v. SMHV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gugler France
v. Gugler ja EUIPO, C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3  kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Kasiteltdvan asian aineellisten sddntdjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa paatoksessa ja
kantajan esittdmissddn perusteluissa tekemilld viittauksilla asetuksen

2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohtaan on siis ymmarrettdvd viitattavan sisalloltaan
samanlaisiin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohtaan.

Lisdksi siltd osin kuin vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan menettelysddntoja katsotaan yleensa
voitavan soveltaa sind pdivdnd, jona ne tulevat voimaan (ks. tuomio 11.12.2012, komissio v.
Espanja, C-610/10, EU:C:2012:781, 45 kohta oikeuskédytantdviittauksineen), riitaan sovelletaan
kyseisten tapahtumien ajankohdan mukaan asetuksen N:o 207/2009 ja asetuksen 2017/1001
menettelysddnnoksia.

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu olennaisten menettelymddrdysten rikkomiseen

Kantaja vetoaa timén kanneperusteen tueksi kolmeen véitteeseen.

Ensimmdinen ja toinen viiite, joiden mukaan pddtostd suureen valituslautakuntaan siirtdmisestd
ei ole annettu tiedoksi eikd sitd ole perusteltu riittivdsti

Ensimmadisessd véitteessddn kantaja viittdd, ettd valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017
tekemdd pddtostd, jolla asia siirrettiin suureen valituslautakuntaan, ei annettu sille tiedoksi
sellaisenaan vaan sille pelkistadan ilmoitettiin téstd paatoksestd 2.8.2017 paivatylld tiedonannolla,
jolloin rikottiin asetuksen 2017/1001 165 artiklan 3 kohdan a alakohtaa ja 166 artiklan 4 kohdan
a alakohtaa sekd asetuksen 2017/1001 tdaydentdmisestd ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430
kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018,
L 104, s. 1) 35 artiklan 1 ja 4 kohtaa ja 37 artiklan 2 kohtaa.

Toisessa viitteessddn kantaja vdittad, ettd valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017
tekemdd pdatostd rasittaa asetuksen 2017/1001 94 artiklassa sdddetyn perusteluvelvollisuuden
laiminlyonti, koska péaédtoksessa ei mainittu siirtdmisen syitd, joista sdddetddn mainitun asetuksen
165 artiklassa. Se lisdd, ettd téllainen perustelu oli sitdkin tarpeellisempi, koska yhtédlta
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ensimmadinen valituslautakunta, joka oli tehnyt edelld 6 kohdassa tarkoitetun 23.6.2015 paivityn
padtoksen, koostui yhdestd ainoasta jasenestd ja koska toisaalta ei ollut mahdollista tietdd, milla
perusteella asia oli siirretty suurelle valituslautakunnalle.

EUIPO kiistad naiden viitteiden tutkittavaksi ottamisen silld perusteella, ettd ne eivit kohdistu
riidanalaiseen paidtokseen vaan valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemaddn
pédtokseen, joka ei ole kantajalle vastainen. Se kiistdd myos viitteiden perusteltavuuden ja toisen
vditteen tehokkuuden sillad perusteella, ettd syyt asian siirtdmiselle suureen valituslautakuntaan oli
saatettu kantajan tietoon 29.5.2018 annetussa tiedonannossa ja ettd kantajaa oli kehotettu
esittdméadn huomautuksia vastauksena mainittuun tiedonantoon.

Asetuksen 2017/1001 72 artiklan 1 kohdan mukaan kanne Euroopan unionin tuomioistuimissa
voidaan nostaa yksinomaan valituslautakuntien paatoksistd. Téllaisen kanteen yhteydessa
voidaan siis ottaa tutkittavaksi ainoastaan kanneperusteet, jotka kohdistuvat valituslautakunnan
paitokseen itseensd (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2005, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral
(Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, 59 kohta ja tuomio 16.5.2019, KID-Systeme v. EUIPO - Sky
(SKYFi), T-354/18, ei julkaistu, EU:T:2019:333, 99 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

On todettava, ettd sddntdjenvastaisuudet, joihin kantaja vetoaa, voivat vaikuttaa
valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.6.2017 tekemadén péidtokseen mutta eivit riidanalaiseen
paatokseen.

Ensimmadisen kanneperusteen ensimmadinen ja toinen vdite on ndin ollen jatettdva tutkimatta.

Asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdan rikkomiseen liittyvi kolmas vdite

Kantaja viittéd, ettd riidanalaisen péaatoksen tehneen suuren valituslautakunnan kokoonpano oli
asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdan sddnndsten vastainen, koska yksi mainitun
lautakunnan jésen oli 23.6.2015 pdivityn paatoksen tehneen valituslautakunnan ainoa jésen.

EUIPO kiistda kantajan perustelun.

Asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakuntien jisenet eivit saa
osallistua valitusmenettelyyn, jos he ovat osallistuneet valituksen kohteena olevan péitoksen
tekemiseen.

Lisdksi on huomattava, ettd kumoamistuomion vaikutukset ovat takautuvia, ja kumottu toimi
poistetaan tédten takautuvasti oikeusjarjestyksestd (ks. tuomio 25.3.2009, Kaul v. SMHV - Bayer
(ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, 21 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Késiteltdvassd asiassa on huomattava, ettd haetun tavaramerkin rekisterdinti evittiin EUIPO:n
tutkijan 30.5.2014 tekemalld padtokselld ja ettd kantajan tekemédn valituksen johdosta
ensimmdinen valituslautakunta vahvisti rekisterdintihakemuksen hylkdédmisen 23.6.2015
tekemalladn paatokselld. Viimeksi mainittu paatos kuitenkin kumottiin lainvoimaiseksi tulleella
kumoamistuomiolla, joten se poistettiin takautuvasti oikeusjarjestyksestd. Néin ollen suuressa
valituslautakunnassa asetuksen 2017/1001 169 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valituksen
kohteena oleva péitos ei ole 23.6.2015 tehty paétos vaan 30.5.2014 tehty tutkijan paatos.

ECLI:EU:T:2021:527 5
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Liséksi delegoidun asetuksen 2018/625 35 artiklan 4 kohdassa sdddetédédn seuraavaa:

"Jos valituslautakunnan asiassa tekemd p&aatos on kumottu tai sitd on muutettu unionin yleisen
tuomioistuimen — — lainvoimaisella paatokselld, valituslautakuntien puheenjohtaja jakaa, tuomion
noudattamiseksi asetuksen (EU) 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaisesti, asian uudelleen timén
artiklan 1 kohdan nojalla valituslautakunnalle, jossa ei ole kumotun paatoksen antaneita jasenid, paitsi
jos asia saatetaan laajennetussa kokoonpanossa toimivan valituslautakunnan — — kasiteltdvaksi — —”

Koska kasiteltdvissd asiassa asia siis palautettiin suurelle valituslautakunnalle, 23.6.2015 paivityn
péadtoksen tehneen valituslautakunnan ainoa jésen on voinut kuulua siihen.

Edelld esitetystd seuraa, ettd riidanalaisen péadtoksen tehneen suuren valituslautakunnan
kokoonpanoon ei liittynyt mitdén sellaista virhettd, jonka johdosta mainittu padtos olisi
lainvastainen. Kolmas véite ja ndin ollen ensimmaéinen kanneperuste on siis hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee oikeusvoiman periaatteen loukkaamista

Kantaja viittad lahinna, ettd riidanalainen péétos on tehty asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohta
huomioon ottaen oikeusvoiman periaatetta loukaten, koska suuri valituslautakunta ei ole
noudattanut velvollisuuttaan toteuttaa kumoamistuomion tdytdntoonpanon edellyttdmaét
toimenpiteet ja se on ndin ollen loukannut kyseisen tuomion perusteluihin ja tuomiolauselmaan
liittyvdd ehdotonta oikeusvoimaa. Unionin yleinen tuomioistuin nimittdin totesi tassa tuomiossa,
ettei haettu tavaramerkki kuvaile kyseisid tavaroita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla eika sitd, ettei valituslautakunta ollut osoittanut oikeudellisesti
riittavalla tavalla tamén tavaramerkin kuvailevuutta. Koska unionin yleinen tuomioistuin ratkaisi
ndin pédasian, kantaja pddttelee téstd, ettei suuri valituslautakunta voinut pétevisti tutkia
uudelleen mainittua kuvailevuutta.

EUIPO kiistdad kantajan viitteet. Ensinndkin se viittdd, ettd 23.6.2015 tehty pddtos kumottiin
kumoamistuomiolla eikd sitd muutettu, joten mainitussa tuomiossa EUIPO:ta ei velvoitettu
hyviksymédn haetun tavaramerkin rekisterdintid. Unionin yleisen tuomioistuimen ja EUIPO:n
toimivallanjaon mukaisesti kumoamistuomio ei sisélld lopullista toteamusta haetun tavaramerkin
rekisterointikelpoisuudesta eikd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun ehdottoman hylkaysperusteen olemassaolosta tai puuttumisesta.
Kumoamistuomiosta ilmenee ainoastaan, ettd todisteet, joihin ensimmaiisen valituslautakunnan
23.6.2015 tekemdssd padtoksessd esittdmét arvioinnit perustuivat, olivat riittdmattomid sen
toteamiseksi, ettd tavaramerkki kuvailee kyseisid tavaroita ja palveluja.

Toiseksi EUIPO viittaa, ettd sille asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvaa
velvollisuutta tutkia tosiseikat viran puolesta sovelletaan rekisterdinnin ehdottomien
hylkédysperusteiden osalta rekisterdintipdivaan saakka ja ettd asetuksen
2017/1001 45 artiklan 3 kohdan nojalla se voi aloittaa ehdottomien hylkdysperusteiden
tutkimisen uudelleen omasta aloitteestaan milloin tahansa ennen rekisterdintid, jos uudet
tosiseikat, jotka johtuvat kolmansien osapuolten huomautuksista, tosiseikkojen toteamisesta
myohemmadssd viitemenettelyssd tai kuten kisiteltdvdssd asiassa, lainvoimaiseksi tulleesta
kumoamistuomiosta, oikeuttavat sen.

EUIPO viittaa kolmanneksi, ettd kantaja moittii virheellisesti suurta valituslautakuntaa siitd, etta

se tutki uudelleen haetun tavaramerkin kuvailevuutta, silla mainitun lautakunnan tutkinta koski
erilaisia tosiseikkoja ja todisteita kuin ne, joihin 23.6.2015 tehty paatos perustui.
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Aluksi on huomattava, etti koska kumoamistuomiosta ei ole valitettu, siitd on tullut
lainvoimainen.

Lisaksi oikeuskdytdnndssd on jo muistutettu oikeusvoiman periaatteen tdrkeydestd sekd unionin
oikeusjdrjestyksessd ettd kansallisissa oikeusjdrjestyksissd. Itse asiassa sekd oikeusrauhan ja
oikeussuhteiden vakauden ettd hyvin lainkdyton varmistamiseksi on térkead, ettd kaikkien
kéytettdvissa olevien oikeussuojakeinojen kéayton tai nditd oikeussuojakeinoja varten sdddettyjen
madrdaikojen umpeenkulumisen jélkeen lopullisiksi tulleita tuomioistuinten paatoksid ei voida
endd saattaa kyseenalaisiksi (ks. tuomio 19.4.2012, Artegodan v. komissio, C-221/10 P,
EU:C:2012:216, 86 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Lisdksi asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdan mukaan EUIPO toteuttaa tarvittavat
toimenpiteet unionin tuomioistuinten tuomioiden noudattamiseksi.

On kiistatonta, ettd valituslautakunta hylkdsi 23.6.2015 tekemadlladn p&édtoksella haetun
tavaramerkin rekisterdinnin, koska tdma tavaramerkki on kuvaileva kyseessd oleville tavaroille ja
palveluille. Unionin yleinen tuomioistuin hyvdksyi kumoamistuomiossa ensimmadisen
kanneperusteen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.
Kyseisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin kumosi 23.6.2015
tehdyn valituslautakunnan paatoksen.

Perusteet, joilla unionin yleinen tuomioistuin hyviksyi ensimmaéisen kanneperusteen, esitetdan
kumoamistuomion 34—52 kohdassa seuraavasti:

”34 On todettava, ettd valituslautakunta ei ole osoittanut, ettd kohdeyleis6 muodostaa
kasiteltdvassa asiassa valittomasti ja asiaa pohtimatta konkreettisen ja suoran yhteyden
yhtéélta kyseisten tavaroiden ja palvelujen ja toisaalta merkin Limbic® Types valille.

35 Kohdeyleiso voi toki ymmartda symbolin ' ja sanan 'tyypit’, koska ensimméinen on merkki,
joka tarkoittaa rekisterdityd tavaramerkkii, ja toinen on yleinen englanninkielinen sana, joka
viittaa elollisten olentojen tai esineiden tyypin, ryhmaén tai tietyn luokan erottavaan yleiseen
muotoon, rakenteeseen tai luonteeseen. Kantaja ei ole kiistdnyt ndiden kahden osatekijan
merkitystd kohdeyleisolle sellaisena, kuin valituslautakunta on sen esittinyt, ja se on
vahvistettava samoista syistéd kuin riidanalaisessa paatoksessa esitetyt syyt.

36 Ei kuitenkaan riitd, ettd yksi tai useampi merkin osatekijoistd on kuvaileva; kuvailevuus on
todettava koko merkin osalta, mukaan lukien késiteltavana olevassa asiassa kolmas termi eli
sana 'limbic' (ks. vastaavasti tuomio 26.2.2016, provima Warenhandels v. SMHV - Renfro
(HOT SOX), T-543/14, ei julkaistu, EU:T:2016:102, 29 kohta).

37 Kuten EUIPO on tutkijan ja valituslautakunnan tavoin todennut, sanalla 'limbic’, sellaisena
kuin muun muassa Oxford English Dictionary sen vahvistaa, viitataan 'limbiseen
jarjestelmédn’ (englanniksi limbic system'), joka tarkoittaa hormonaaliseen sddntelyyn ja
neurovegetatiiviseen jirjestelmddan vaikuttavaa aivon aluetta. Kantaja on hyvaksynyt tdimén
madritelman oikeudenkdynnin aikana.

38 Ensiksi on kuitenkin katsottava, ettd — kuten kantaja perustellusti viittdd — haetun

tavaramerkin sisdltdiman kolmen termin yhdistelma on epiatavallinen kyseisille tavaroille ja
palveluille.
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Tutkijan ja valituslautakunnan mainitsemista sanakirjan eri mééritelmistd nimittdin ilmenee,
ettd termid 'limbic' kdytetddn englannin kielessa tavallisesti osana tunnettuja ilmaisuja 'limbic
system' tai 'limbic lobe', jotka kuvaavat aivojen tiettyd osaa.

Haetussa tavaramerkissd yhtdaltd termi 'limbic' on erillddn ilmaisusta, joka tavanomaisesti
antaa sille merkityksen. Ndin ollen termiltd 'limbic’ puuttuu sen selvé ja suora merkitys.

Toisaalta se esiintyy haetussa tavaramerkissd yhdessd symbolin ' ja sanan 'tyypit' kanssa eli
yhdistelmassd, joka ei ole yleinen tai tavanomainen englannin kielen rakenteessa.

Niin ollen kyseisiin tavaroihin ja palveluihin liittyvin yhdistelméan epédtavallisuuden vuoksi
rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin muotoilu luo vaikutelman, joka eroaa pelkistdian sen
muodostavien osien yhdistdmisestd syntyvéstd vaikutelmasta, minkd vuoksi haettu
tavaramerkki ei ole kuvaileva kyseisille tavaroille ja palveluille (ks. vastaavasti edelld
21 kohdassa mainittu oikeuskaytdnto).

Toiseksi on todettava, kuten kantaja myos perustellusti toteaa, ettd limbiseen jarjestelmadn
viittaava termi 'limbic' on ladketieteen termi, joka liittyy neurologiaan, eli siis erikoisalan
termi.

Taltd osin on todettava, ettd valituslautakunta tyytyi toteamaan, ettd kohdeyleis6 ymmartaa
tavaramerkin viittaavan erilaisiin persoonallisuustyyppeihin, jotka reagoivat eri tavoin
limbisen jérjestelmén stimulointiin.

Edelld 22 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaisesti ei kuitenkaan ole osoitettu, ettd
kohdeyleiso, joka ei sisdlld ladketieteen ammattilaisia, ymmartda termin limbic' vélittomasti
ilman lisépohdintoja viittaavan aivojen osaan tai ainakin siihen aivojen osaan, joka vaikuttaa
hormonisdédntelyyn ja neurovegetatiiviseen jérjestelmddn. Ei ole mydskadn osoitettu, ettd
kohdeyleis6 katsoo ilman lisdépohdintoja, ettd haetun tavaramerkin kolmen osatekijin
yhdistelma valittdd merkityksen erilaisista persoonallisuustyypeistd, jotka reagoivat eri tavoin
hormonaaliseen sddntelyyn ja neurovegetatiiviseen jérjestelmddn vaikuttavan aivojen osan
stimulointiin, ja siten merkinndksi, joka kuvailee kyseisid tavaroita ja palveluja tai jotakin
niiden ominaisuutta.

Lopuksi se, ettéd kyseisilld palveluilla (jotka kuuluvat luokkiin 35 ja 41) voitaisiin antaa tietoa
erilaisista limbisisté tyypeistd ja mahdollistettaisiin se, ettd yritykset méérittavét parhaimman
mainonta- ja myyntistrategiansa erilaisten persoonallisuustyyppien mukaan, kuten
valituslautakunta katsoo riidanalaisen paidtoksen 22 ja 23 kohdassa, ei ole riittdvaa, jotta
haetun tavaramerkin katsottaisiin kuvailevan mainittuja palveluja.

Silla, ettd haetussa tavaramerkissa on termi, jota kédytetddn epétavallisessa yhdistelmaéssa ja
jolla ei ole selvda ja suoraa merkitystd, ei nimittdin ole osoitettu, ettd keskivertokuluttajan ei
varsinkaan mainonnan, liikkeenjohdon ja yritys- ja henkilostohallinnon alalla, kun on kyse
ladketieteen erikoistermistd, ole ainakaan ryhdyttdvdi pohdintaa edellyttivddn
tulkintamenettelyyn ymmartéadkseen kyseisille palveluille haetun tavaramerkin merkityksen.
Tallainen tulkintamenettely on ristiriidassa sellaisen kuvailevuuden tunnustamisen kanssa,
jonka merkitys on voitava valittomasti havaita ilman muuta pohdintaa (ks. vastaavasti tuomio
7.6.2011, Psytech International v. SMHV- Institute for Personality & Ability Testing (16PF),
T-507/08, ei julkaistu, EU:T:2011:253, 40 kohta).
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48 Samoista syistd (ks. edelld 47 kohta) on todettava, ettd vaikka oletettaisiin, ettéd kyseessd olevat
tavarat voisivat yritysneuvonnan ja henkilostohallintoneuvonnan alalla (jotka kuuluvat
luokkaan 16) informoida erilaisista limbisisté tyypeistd ja heiddn kéytoksestddn ja parhaasta
tavasta kisitelld heitd, kuten valituslautakunta katsoo riidanalaisen péadtoksen 21 kohdassa,
tdima toteamus ei ole riittdvd, jotta voitaisiin todeta, ettd haettu tavaramerkki kuvailee
mainittuja tavaroita.

49 Lisdksi haetun tavaramerkin kuvailevuuden arvioinnista suuren yleison kasityksen osalta on
edelld esitetyn valossa riittavad todeta, ettd se edellyttad vield lisdksi tulkintaprosessia, joka ei
sovellu yhteen tavaramerkin kuvailevuuden kanssa (ks. vastaavasti tuomio 7.6.2011, 16PF,
T-507/08, ei julkaistu, EU:T:2011:253, 43 kohta).

50 Sen EUIPO:n mainitseman oikeuskdytinnon osalta, jonka mukaan sanamerkkiin on
sovellettava asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mukaista
hylkdysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistd kuvaa kyseisten
tavaroiden ja palvelujen ominaisuutta (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P,
EU:C:2003:579, 32 kohta), on edelld esitetyn valossa riittdvda todeta, ettei haettu
tavaramerkki valita riittdvan selvad ja suoraa merkitysta, jotta kohdeyleiso voisi mieltda sen
kuvailevan kyseisid tavaroita ja palveluja.

51 On todettava, ettd valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan kohdeyleis6 ymmartda merkin
Limbic® Types tarkoittavan erilaisia persoonallisuustyyppejd, jotka reagoivat eri tavoin
limbisen jérjestelmén stimulointiin, on virheellinen.

52 Valituslautakunta teki samoin arviointivirheen, kun se katsoi, ettd mainitun merkin ja
luokkiin 16, 35 ja 41 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen vililld on riittdvdn suora ja
konkreettinen yhteys.”

Kuten edelld 28 kohdassa on muistutettu, kumoamistuomio vaikuttaa takautuvasti ja poistaa siis
kumotun toimen takautuvasti oikeusjarjestyksesta.

Lisdksi on katsottu, ettd oikeusvoimavaikutus ulottuu ainoastaan niihin tosiasia- ja
oikeuskysymyksiin, jotka kyseiselld tuomioistuinratkaisulla nimenomaisesti tai vdistiméittd on
ratkaistu (ks. tuomio 19.4.2012, Artegodan v. komissio, C-221/10 P, EU:C:2012:216, 87 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Niin ollen kumotun toimen toteuttaneen toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja
pannakseen sen kaikilta osin tdytdntoon paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myds
otettava huomioon siihen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki. Juuri
perusteluissa ndet yhtaalté yksiloidadn nimenomainen toimen kohta, jota pidetdén lainvastaisena,
ja juuri niistd kdyvat tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka
asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella toimella
(ks. tuomio 1.3.2018, Shoe Branding Europe v. EUIPO - adidas (Kahden samansuuntaisen raidan
kuvio kengissd), T-629/16, EU:T:2018:108, 102 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Késiteltdvassd asiassa kantajan valitus tutkijan 30.5.2014 tekemdstd pdatoksestd tuli
kumoamistuomion jilkeen uudelleen vireille EUIPO:ssa. Noudattaakseen asetuksen
2017/1001 72 artiklan 6 kohtaan perustuvaa velvollisuuttaan toteuttaa kumoamistuomion
taytantoonpanon edellyttamét toimenpiteet EUIPO:n oli varmistettava, ettd valitus johti siihen,
ettd valituslautakunta tekee uuden pddtoksen. Suuri valituslautakunta, jolle asia siirrettiin,
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ilmoitti  kantajalle 29.5.2018 pdivdtylla tiedonannolla katsovansa, ettd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut ehdottomat perusteet ovat
esteend haetun tavaramerkin rekisterdinnille kyseisille tavaroille ja palveluille ja ettd silld on
toimivalta tutkia uudelleen ndma rekisterdinnin esteet.

Riidanalaisessa paatoksessa suuri valituslautakunta viittasi asetuksen

2017/1001 72 artiklan 6 kohtaan ja katsoi aluksi, ettd tuomion tuomiolauselma sitoi EUIPO:ta vain
siltd osin kuin sen taustalla olevat tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset olivat samat. Se totesi
myos, ettd kumoamistuomiossa unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut, ettd "tahdn mennessd”
esitetyt todisteet eivit riittdneet osoittamaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettua ehdotonta rekisterdinnin hylkdysperustetta, ja mainitsi
kumoamistuomion perustelut, jotka on tiivistetty tuomion 34 ja 45-48 kohdassa ja joiden se
katsoi tukevan tatd viitettd. Se katsoi voivansa tukeutua uusiin todisteisiin ja nojautua asetuksen
2017/1001 95 artiklan 1 kohdan sddnndksiin ja padtteli, ettd haetun tavaramerkin
rekisterointikelpoisuuden uudelleen tutkiminen oli sallittua ja tarpeellista, koska
kumoamistuomion ratkaisevat perustelut eivit estineet ehdottoman hylkédysperusteen tutkimista
uudelleen uusien todisteiden perusteella. Néin ollen se katsoi, ettd silla oli velvollisuus tutkia
mainittu peruste uudelleen.

On muistutettava, ettd asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan mukaisesti EUIPO:n tutkijoiden
ja valituksen yhteydessd valituslautakuntien on tutkittava tosiseikat viran puolesta, kun ne
madrittavit sitd, koskeeko haettua tavaramerkkia jokin rekisteroinnin hylkdysperusteista. Tasta
seuraa, ettd ne voivat perustaa paatoksensd seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut (tuomio
19.4.2007, SMHYV v. Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, 38 kohta).

Lisaksi asetuksen 2017/1001 45 artiklan 3 kohdan ja delegoidun asetuksen
2018/625 27 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakunnalla on oikeus milloin tahansa ennen
rekisterointid aloittaa viran puolesta uudelleen ehdottomien hylkidysperusteiden tutkinta, jos se
pitéa sitd tarkoituksenmukaisena, mukaan lukien sellaisen tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
hylkdysperusteen esittdminen, johon ei vield ole vedottu valituksen kohteena olevassa paatoksessa
(tuomio 12.12.2019, Refan Bulgaria v. EUIPO (Kukan muoto), T-747/18, ei julkaistu,
EU:T:2019:849, 21 kohta).

EUIPO voi kuitenkin kayttdd sille ndissa sddnnoksissd annettua toimivaltaa vain noudattamalla
asetuksen 2017/1001 72 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua velvollisuuttaan toteuttaa unionin
tuomioistuinten tuomion noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Ndin ollen suurella valituslautakunnalla oli nyt kasiteltdvdssa asiassa oikeus tutkia tosiseikat
uudelleen viran puolesta madrittddkseen, koskiko rekisteroitaviksi haettua tavaramerkkia
rekisterdinnin ehdoton hylkdysperuste. Tamén viran puolesta suoritettavan uuden tutkinnan
yhteydessd sen oli kuitenkin noudatettava kumoamistuomion tuomiolauselman lisdksi sen
antamiseen johtaneita perusteluja.

Kuten suuri valituslautakunta totesi tiltd osin perustellusti riidanalaisessa paatoksessa ja EUIPO
vastineessa, unionin yleinen tuomioistuin katsoi erityisesti edelld 41 kohdassa toistetussa
kumoamistuomion 45-48 kohdassa, ettd tietyt ensimmadisen valituslautakunnan 23.6.2015
tekemdssa padtoksessd esittdmat arvioinnit eivét ole riittdvasti perusteltuja tai niiden perusteella
haettua tavaramerkkid ei voida pitdd kuvailevana. Ndin tehdessddn unionin yleinen tuomioistuin
katsoi, ettei ndilld arvioinneilla voida tukea ensimmadisen valituslautakunnan paiatelméa haetun
tavaramerkin kuvailevuudesta.
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Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin lausui edelld 41 kohdassa mainituilla kumoamistuomion
50-52 kohdassa esitetyilld perusteilla haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen
kuvailevuudesta ja katsoi, ettei se ole kuvaileva ja ettd ndin ollen asetuksen
N:o0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddettyyn ehdottomaan hylkiaysperusteeseen oli
virheellisesti vedottu kyseisen tavaramerkin rekister6innin esteena.

Niin ollen kysymystd haetun tavaramerkin kuvailevuudesta on pidettiva edella 43 kohdassa
mainitussa oikeuskdytinnossd tarkoitettuna tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevana
kysymyksend, joka on tosiasiallisesti ratkaistu = kumoamistuomiossa. Tédltd osin
kumoamistuomion 45-48 ja 50-52 kohtaan siséltyviat perustelut, jotka koskevat téllaisen
ominaisuuden puuttumista, olivat ratkaisevia mainitun tuomion tuomiolauselman 1 kohdalle,
jolla kumottiin 23.6.2015 annettu paitos, ja sen tarpeellinen tuki. Ndin ollen téhdn tuomioon
liittyva oikeusvoima kattaa ne.

Tatd padtelméd ei voida kyseenalaistaa EUIPO:n perusteluilla, joiden mukaan unionin yleinen
tuomioistuin ei ole kumoamistuomiossa yksiloinyt tyhjentavasti merkityksellisia tosiseikkoja
arvioidakseen kyseisen tavaramerkin rekisterdintikelpoisuutta, eikd niilld perusteluilla, jotka
liittyvdt asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdassa sdddettyjen seikkojen viran puolesta
tutkimisen laajuuteen, ja joiden mukaan unionin tuomioistuinten harjoittama valvonta tapahtuu
lahtokohtaisesti yksinomaan valituslautakunnan esittdmien tosiseikkojen ja todisteiden
perusteella.

Vaikka nimittdin kumoamistuomio siséltdd todetulla tavalla perusteita, joiden mukaan tietyt
ensimmadisen valituslautakunnan arvioinnit olivat riittdmattomasti perusteltuja tai eivit antaneet
aihetta pitdd haettua tavaramerkkid kuvailevana, kyseinen tuomio siséltdd myds perusteita, joissa
moititaan tdmédn lautakunnan todettujen tosiseikkojen pohjalta tekemid virheellisid arviointeja.
Nédin ollen unionin yleinen tuomioistuin totesi kumoamistuomiossa, ettd ensimmadisen
valituslautakunnan paatosta rasitti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
soveltamisedellytyksia koskeva arviointivirhe haetun tavaramerkin kuvailevuuden osalta.

Lisdksi EUIPO:lle annettu toimivalta tutkia tosiseikat viran puolesta ei voi mahdollistaa sitd, etta
EUIPO kyseenalaistaa tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevan kysymyksen, jonka unionin
yleinen tuomioistuin on tosiasiallisesti ratkaissut edelld 43 kohdassa mainitussa
oikeuskaytdnnossd tarkoitetulla tavalla. Nimittdin se seikka, ettd suuri valituslautakunta perusti
haetun tavaramerkin kuvailevuuden tutkimisen tosiseikkoihin, joita ensimmadinen
valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon 23.6.2015 tekemissddan paatoksessd, ei voi poistaa
unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomion 50-52 kohdassa tdmén tavaramerkin
kuvailevuudesta tekemien arviointien oikeusvoimaa.

Lisdaksi EUIPO:n perustelu, joka liittyy sen viran puolesta suorittaman tosiseikkojen tutkinnan
laajuuden analogiaan rekisterdintihakemuksen yhteydessa ja ehdottomaan hylkdysperusteeseen
perustuvan mitdttomyysmenettelyn yhteydessd, on hylattava. EUIPO:n esiin tuoma seikka, jonka
mukaan mahdollisuus julistaa tavaramerkki mitéttomaksi sen rekisterdinnin jalkeen vahvistaa,
ettd lainsddtdja oli tietoinen siitd mahdollisuudesta, ettd ehdottomien hylkdysperusteiden
olemassaolon alustavassa tutkinnassa kaikki merkitykselliset tosiseikat eivit valttamattd olleet
tiedossa tai toteenndytettyjd, ei nimittdin merkitse sitd, ettd EUIPO voisi tavaramerkin
rekisterdintimenettelyssa  jattdd huomiotta sen oikeusvoiman, joka liittyy unionin
tuomioistuinten tekemiin arviointeihin tdmén tavaramerkin kuvailevuudesta tuomiossa, jolla on
kumottu rekisterdintimenettelyssé tehty valituslautakunnan paatos.
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Edelld esitetystd seuraa, ettd kun suuri valituslautakunta hylkdsi haetun tavaramerkin
rekisterointihakemuksen  silld  perusteella, ettd tdm&a tavaramerkki oli asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, se loukkasi
kumoamistuomion oikeusvoimaa ja jatti siten huomiotta asetuksen

2017/1001 72 artiklan 6 kohdan vaatimukset.

Niin ollen toinen kanneperuste on hyvaksyttéva.

Neljds kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista

Kantajan mukaan valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
katsoessaan, ettd haetulla tavaramerkillé ei ole erottamiskykyé kyseisten tavaroiden ja palvelujen
osalta. Se viittdd erityisesti, ettd tdmdn tavaramerkin erottamiskyvyn tutkiminen perustuu
arviointeihin, jotka on jo tehty mainitun tavaramerkin kuvailevuuden tutkimisen yhteydessa, seka
viditteeseen, jonka mukaan tdma tavaramerkki on kuvaileva.

EUIPO kiistda kantajan perustelun ja viittaa téltd osin riidanalaisen paatoksen perusteluihin.

Aluksi on huomattava, ettd vaikka oletettaisiin unionin yleisen tuomioistuimen katsoneen, ettei
merkki, jota EU-tavaramerkiksi rekisteroimistd koskeva hakemus koskee, kuulu — toisin kuin
EUIPO oli paattinyt — minkddn asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
ehdottoman rekisterdintiesteen soveltamisalaan, se, ettd unionin yleinen tuomioistuin kumoaa
EUIPO:n paatoksen, jolla eviatddn mainitun tavaramerkin rekisterdinti, edellyttaa vdistamatta sita,
ettdi EUIPO - jonka on otettava huomioon unionin vyleisen tuomioistuimen tuomion
tuomiolauselman  ja  perusteluiden  seuraukset @~ —  aloittaa = kyseessdé  olevan
tavaramerkkihakemuksen tutkintamenettelyn uudelleen ja hylkdd mainitun hakemuksen, jos se
katsoo, ettd kyseessd oleva merkki kuuluu jonkin toisen mainitussa sddnnoksessa tarkoitetun
ehdottoman hylkdysperusteen soveltamisalaan (ks. tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV
(Kaiuttimen ulkoasu), T-508/08, EU:T:2011:575, 33 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Jokainen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisterdintieste on itsendinen
verrattuna muihin rekisterdintiesteisiin, ja jokaista niistd on tarkasteltava erikseen (ks. tuomio
29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 45 kohta
oikeuskaytédntoviittauksineen).

Niin ollen suuri valituslautakunta saattoi, kuten se totesi, perustellusti tutkia riidanalaisessa
paatoksessd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta
hylkdaysperustetta, jonka mukaan tavaramerkkeja, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteroida.

Oikeuskaytannén mukaan hylkaysperusteita on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on
kunkin hylkdysperusteen taustalla. Kutakin tdllaista estettd tutkittaessa huomioon otettu yleinen
etu voi, ja sen jopa tdytyy, heijastaa eri ndkokulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti (ks.
vastaavasti tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258,
46 kohta).

Tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy yksiloimédan
rekisterointihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin
tdmén tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P,
EU:C:2010:29, 33 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).
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Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on ilmiselvasti
sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtdvd, joka on taata kuluttajalle tai loppukayttdjille, ettd
tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai
loppukéyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun
muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperé (ks. vastaavasti tuomio 29.4.2004, Henkel
v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 48 kohta).

Lisdksi on huomattava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltd puuttuu myos erottamiskyky, mikd ei kuitenkaan rajoita
mahdollisuutta tulla erottamiskykyiseksi kiyton perusteella, ja oikeuskdytédnnon mukaan on niin,
ettd jos ainakin yksi merkin mahdollisista merkityksistd kuvailee kyseisten tavaroiden
ominaisuutta, merkkid pidetddn asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailevana ja sen rekisterdinti on ndin ollen hylattava (ks. vastaavasti tuomio
23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 30 ja 32 kohta).

Tatd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyvdd oikeuskdytdntod ei
kuitenkaan voida soveltaa analogisesti tamén asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamiseen silloin, kun haetun tavaramerkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky riitautetaan muista syistd kuin sen kuvailevuuden vuoksi
(tuomio 3.9.2020, achtung! v. EUIPO, C-214/19 P, ei julkaistu, EU:C:2020:632, 36 kohta).

Kasiteltavissa asiassa suuri valituslautakunta totesi, ettd asiantunteva kohdeyleiso katsoo haetun
tavaramerkin vélittdvan puhtaasti informatiivisen tosiseikkoja koskevan viestin eikd olevan
kaupallinen merkki, joka koskee luokkiin 16 ja 41 kuuluvia julkaisuja, luokkaan 41 kuuluvia
viihde-, urheilu-, kulttuuri-, koulutus- ja jatkokoulutuspalveluja sekd luokkaan 35 kuuluvia
markkinointi-, yritysneuvonta- ja henkilostohallintoneuvonnan palveluja, joissa on kyse
limbiseen jérjestelmdan perustuvien henkiloprofiilien luomisesta tai kdytosta.

Suuri valituslautakunta lisdsi, ettd sama pidtee kulttuuri-, urheilu- ja viihdealan
ammattilaisyleiso0n, joka olettaa ainoastaan, ettd kyseessa olevissa palveluissa otetaan huomioon
viimeisimmat tiedot erilaisista limbisistd tyypeistd ja ettd niilld on néin ollen lisdarvoa suhteessa
saman tyyppisiin perinteisiin palveluihin.

Suuri valituslautakunta hylkasi lisdksi 5.7.2012 annettuun tuomioon Deutscher Ring v. SMHV
(Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) (T-209/10, ei julkaistu, EU:T:2012:347) nojautuvan
kantajan perustelun silld perusteella, ettd kyseiseen tuomioon johtanut asia koski erilaista
merkkid ja erilaisia tavaroita ja palveluja ja ettd mainittu merkki ymmaérretddn
mielikuvituksellisena nimityksend, kun taas haetulla merkilld on selvasti kuvaileva merkitys.

Lopuksi suuri valituslautakunta katsoi, ettd sanajono, josta haettu tavaramerkki muodostuu, ei
sisdlld mitddn graafista tai semanttista muutosta, joten silld ei ole mitddn ominaisuutta, joka voisi
saada haetun tavaramerkin kokonaisuutena tarkasteltuna erottamaan sen kattamat tavarat ja
palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

On todettava, ettd edelld 70 ja 71 kohdassa mainituilla perusteilla, joilla suuri valituslautakunta
katsoi, ettd haettu tavaramerkki ymmarretdan puhtaasti informatiiviseksi tosiseikkoja koskevaksi
viestiksi, pyritddn tapauksen mukaan osoittamaan kyseisen tavaramerkin mahdollinen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kuvailevuus siltd osin kuin haettua
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tavaramerkkid voidaan tdssd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla kéyttdd elinkeinotoiminnassa
osoittamaan erityisesti kyseessa olevien tavaroiden ja palvelujen laatua, kdyttotarkoitusta tai muita
ominaisuuksia.

Suuri valituslautakunta muistutti lisiksi katsovansa, etti haetulla tavaramerkilla on selvasti
kuvaileva merkitys.

Edelld 73 kohdassa mainittu peruste yhtééltd nojautuu suuren valituslautakunnan virheellisiin
padtelmiin, joiden mukaan haettu tavaramerkki on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva. Toisaalta tdssd perusteessa osoitetaan, ettd on
kaytetty virheellistd arviointiperustetta sen arvioimiseksi, voidaanko haettu tavaramerkki
rekister6idd, ja tdmén arviointiperusteen mukaan kuvailevista osatekijoistd muodostuva merkki
voisi tayttdad rekisterdinnin edellytykset, jos merkin ja sen muodostavien osatekijéiden pelkdn
summan valilld on havaittavissa oleva ero. Vaikka nimittdin télld arviointiperusteella voidaan estda
se, ettd tavaramerkkid kéytetddn kuvailemaan tavaroita tai palveluja, sen perusteella ei kuitenkaan
voida selvittdd, voiko merkki taata kuluttajalle tai loppukayttijille, ettd silla varustetulla tavaralla
tai palvelulla on tietty alkupera.

Edelld  esitetystd seuraa, ettd suuri valituslautakunta ei tutkinut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddettyd hylkdysperustetta, joka on
riippumaton saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetystd hylkdysperusteesta,
perustaessaan paittelynsd viimeksi mainitussa sddnnoksessa tarkoitettuun haetun tavaramerkin
kuvailevuutta koskevaan olettamaan, eiké néin ollen ottanut huomioon yleistd etua, jota asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa erityisesti pyritdédn suojaamaan. Néin tehdessaan
se on tehnyt oikeudellisen virheen viimeksi mainitun séénnoksen soveltamisessa.

Neljas kanneperuste on néin ollen hyvéksyttava.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd riidanalainen p&idtos on kumottava kokonaisuudessaan
ilman, ettd on tarpeen lausua viidennestd ja kuudennesta kanneperusteesta, jotka koskevat
asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan rikkomista ja mainitun asetuksen 96 artiklan
rikkomista. Ei ole myoskéén tarpeen lausua kolmannesta kanneperusteesta, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rikkomista, koska — kuten edellid 53 kohdassa on
todettu — unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomiossa kyseisen tavaramerkin
kuvailevuudesta tekemilléd arvioinneilla on oikeusvoima.

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 hdvinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan ja se velvoitetaan
korvaamaan kantajan oikeudenkayntikulut viimeksi mainitun vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu viides jaosto)
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on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) suuren valituslautakunnan
2.12.2019 tekemi péaitos (asia R 1276/2017-G) kumotaan.

2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Papasavvas Spielmann Oberg

Spineanu-Matei Mastroianni

Julistettiin Luxemburgissa 1 pédivdna syyskuuta 2021.

Allekirjoitukset
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