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Tuomio 28.6.2018 — Asia C-564/16 P
EUIPO v. Puma

tuomion

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii valituksellaan, ettd on kumottava unionin
yleisen tuomioistuimen 9.9.2016 antama tuomio Puma v. EUIPO - Gemma Group (Loikkaava
kissaeldin) (T-159/15, EU:T:2016:457; jdljempéna valituksenalainen tuomio), jossa tdméd kumosi
EUIPO:n viidennen valituslautakunnan (jdljempéna valituslautakunta) 19.12.2014 tekemén paatoksen
(asia R 1207/2014-5) (jaljempéana riidanalainen p&étds), joka koski Puma SE:n ja Gemma Group Srl:n
vilistd vaitemenettelya (jaljempénd riidanalainen paatos).

Asiaa koskevat oikeussdannot

[EU-]tavaramerkista 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78,
s. 1) 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkédysperusteet”, 5 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jdsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei myodskddn rekisterdidd, jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterditdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivdt tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteroitdvan tavaramerkin kdyttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyviksikéyttod taikka olisi niille haitaksi.”

Tdmdn asetuksen 63 artiklan, joka kuuluu sen VII osastoon, jonka otsikko on
"Muutoksenhakumenettely”, 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittimdin
asettamassaan maérédajassa sen itsensd niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja
koskevia huomautuksia.”

Mainitun asetuksen 75 artiklassa siadetian seuraavaa:

"Virasto perustelee péaidtoksensd. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat
voineet ottaa kantaa.”

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklassa sdddetddn seuraavaa:
”1. Menettelyssd virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkadmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja

osapuolten esittamiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittdneet ajoissa.”

Mainitun asetuksen 78 artiklan 1 kohdassa sdaddetddn seuraavaa:

"Virastossa toimitettavissa menettelyissd voidaan asian selvittaimiseksi toteuttaa seuraavat toimet:
a) osapuolten kuuleminen;

b) tietojen pyytdminen;

c) asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittiminen;
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d) todistajien kuuleminen;
e) asiantuntijalausunnot;

f) valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsdddénnon, jossa ne on tehty,
mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutukset.”

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL 2005, L 172, s. 4)
(jaljempand asetus N:o 2868/95), 19 sddnnon, jonka otsikko on ”Viitteen toteenndytto”, 1
ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Virasto antaa viitteentekijélle tilaisuuden esittda seikkoja, todisteita ja perusteluja viitteensd tueksi
tai tdydentda kaikkia 15 sdadnnon 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluita
viraston asettamassa madrdajassa — —

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitetun maédrdajan kuluessa viitteentekijin on esitettivd myos todisteet
aikaisemman merkkinsa tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen
antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, ettd hdnelld on oikeus tehdd viite. Viitteentekijan on
erityisesti esitettdvd seuraavat todisteet:

a) jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole [EU-tavaramerkki], todisteet aikaisemman
merkin rekisterdinnista tai hakemisesta toimittamalla

ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisteroity, jdljennos asiaa koskevasta
rekisterointitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmadstd uudistamistodistuksesta, joka
osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu maédrdaika ja
mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat perdisin
tavaramerkin rekisterdineeltd hallintoviranomaiselta;

c) jos viite perustuu asetuksen [N:o 207/2009] 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun lagjalti tunnettuun
merkkiin, todisteet tdimén kohdan a alakohdassa tarkoitettujen todisteiden liséksi siitd, ettd merkki
on lagjalti tunnettu, sekd todisteet tai perustelut, jotka osoittavat, ettd haetun tavaramerkin
kayttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeudenmukaista hyviksikayttoa tai olisi niille haitaksi;

”

Asetuksen N:o 2868/95 50 saannon 1 kohdassa saddetaian seuraavaa:

"Jollei toisin sdddetd, valitusmenettelyssd sovelletaan soveltuvin osin sddnnoksid, jotka koskevat
menettelyd valituksenalaisen péaatoksen tehneelld osastolla.

Kun valitus kohdistuu viiteosaston tekemidn péitokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty viditeosaston asetuksen ja ndiden sdéntojen
mukaisesti asettamassa madréajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai
taydentdvia tosiseikkoja ja todisteita [asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan] mukaisesti.”
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Asian tausta

Gemma Group teki 14.2.2013 EUIPO:lle Euroopan unionin tavaramerkin (jéljempénd EU-tavaramerkki)
rekisterointid koskevan hakemuksen asetuksen N:o 207/2009 nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, oli seuraava sininen kuviomerkki:

Ry P

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvalistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 7, ja ne vastasivat seuraavaa
kuvausta: "Puuntydstokoneet; Koneet alumiinin tydstamiseen; PVC:n kisittelykoneet”.

EU-tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 8.4.2013 ilmestyneessé ~Euroopan unionin
tavaramerkkilehdessa nro 66/2013.

Puma esitti 8.7.2013 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla viditteen haetun tavaramerkin
rekisterdintid vastaan kaikkien nyt annettavan tuomion 11 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
Viitteen peruste oli mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu peruste.

Viite perustui erityisesti seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin (jdljempdnd aikaisemmat
tavaramerkit):

— jaljempéna esitetty kansainvalinen kuviomerkki, joka on rekisteroity 30.9.1983 numerolla 480105 ja
uudistettu vuoteen 2023 saakka ja joka on voimassa Benelux-maissa, Italiassa, Itdvallassa,
Kroatiassa, Portugalissa, Ranskassa, Romaniassa, Slovakiassa, Sloveniassa, T$ekissd ja Unkarissa,
kattaa luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita ja vastaa kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Olalla kannettavat laukut ja matkakassit, -arkut ja -laukut, erityisesti urheilulaitteita
ja -vaatteita varten”

— luokka 25: "Vaatteet, saappaat, kengit ja tohvelit”

— luokka 28: "Pelit, lelut; kuntoilulaitteet, voimistelu- ja urheilulaitteet (ei muissa luokissa), myos
urheilupallot™:

— jaljempéna esitetty kansainvalinen kuviomerkki, joka on rekisteroity 17.6.1992 numerolla 593987 ja
uudistettu vuoteen 2022 saakka ja joka on voimassa Benelux-maissa, Bulgariassa, Espanjassa,
Italiassa, Itdvallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa,

4 ECLIL:EU:C:2018:509



15

16

17

18

Tuomio 28.6.2018 — Asia C-564/16 P
EUIPO v. Puma

Ranskassa, Romaniassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa, Ts$ekissd, Unkarissa, Virossa ja
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, kattaa erityisesti luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita ja vastaa
kunkin néistd luokista osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Nahka- ja/tai keinonahkatavarat (tdssd luokassa); késilaukut ja muut kotelot, joita ei
ole mukautettu sellaisia tavaroita varten, joita niissd on tarkoitus sailyttdd, sekd nahkaiset pienet
tavarat, erityisesti kukkarot, lompakot, avaimenperit; kasilaukut, — -”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, péddhineet; jalkineiden osat ja komponentit, kengdnpohjat,
pohjalliset ja korotuspohjalliset, kengén korot, saappaiden varret, — -~

— luokka 28: "Pelit, lelut, myo6s jalkineiden ja pallojen pienoismallit (joita kédytetddn leluina); laitteet
ja valineet fyysiseen harjoitteluun, voimisteluun ja urheiluun (tassa luokassa); — —”

=

Puma vetosi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan viitteensd tueksi aikaisempien
tavaramerkkien maineeseen kaikissa jasenvaltioissa ja kaikkien nyt annettavan tuomion 14 kohdassa
lueteltujen tavaroiden osalta.

EUIPO:n viiteosasto (jdljempdnd viiteosasto) hylkdsi 10.3.2014 viitteen kokonaisuudessaan.
Tunnustettuaan kyseessd olevien merkkien tietynasteisen samankaltaisuuden se katsoi aikaisemman
tavaramerkin nro 593987 maineen osalta, ettd prosessiekonomisista syistd todisteita, joita Puma oli
esittdnyt ndyttadkseen toteen tavaramerkkinsi laajan kdyton ja maineen, ei ollut tarpeen tutkia ja ettd
vditteen tutkinta perustuisi olettamaan, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld oli "huomattava
erottamiskyky”. Vditeosasto katsoi tdmdn lahtokohdan perusteella kuitenkin, ettei merkityksellinen
yleiso havaitse asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa edellytettyd yhteyttd kyseisten
tavaramerkkien vililla kunkin tavaramerkin kattamien tavaroiden vélisten eroavuuksien vuoksi.

Puma valitti 7.5.2014 viiteosaston paatoksesta EUIPO:ssa asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan
nojalla.

Valituslautakunta hylkasi valituksen riidanalaisella paatokselld. Se katsoi ensinndkin, ettd aikaisempien
tavaramerkkien ja haetun tavaramerkin vililld oli tietynasteinen visuaalinen samankaltaisuus ja niihin
kaikkiin liittyi sama puumaa muistuttavan loikkaavan kissaeldimen kasite. Toiseksi valituslautakunta
hylkdasi kuitenkin Puman viitteen, jonka mukaan viitejaosto oli vahvistanut aikaisempien
tavaramerkkien maineen, silla perusteella, ettd viitejaosto oli itse asiassa ainoastaan todennut
prosessiekonomisista syistd, ettei nyt kasiteltdvassd tapauksessa ollut tarpeen arvioida Puman esittdmid
todisteita tavaramerkin maineesta ja ettd tutkinta perustuisi olettamaan, jonka mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilld nro 593987 oli "huomattava erottamiskyky”. Téamidn jdlkeen valituslautakunta tutki
aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat todisteet, jotka koskivat nyt annettavan tuomion
14 kohdassa tarkoitettuja tavaroita, ja hylkdsi ne. Kolmanneksi valituslautakunta katsoi, ettd vaikka
aikaisempien tavaramerkkien mainetta olisi ollut pidettdivd toteen néytettynd, asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuva viite oli hyldttava, koska muut edellytykset eli se, etté
kyseessa olisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettu hyviksikaytto
taikka niille aiheutuva haitta, eivit myoskaan téayttyneet.
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Menettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Puma nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2015 toimittamallaan kannekirjelmalla
riidanalaista péatostd koskevan kumoamiskanteen. Puma esitti kanteensa tueksi padasiallisesti kolme
kanneperustetta, jotka koskivat ensinndkin oikeusvarmuuden ja hyvdn hallinnon periaatteiden
loukkaamista, koska valituslautakunta oli hyldnnyt aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat
todisteet ja katsonut, ettei kyseisten tavaramerkkien mainetta ollut néytetty toteen, toiseksi asetuksen
N:o 207/2009 75 ja 76 artiklan rikkomista, koska valituslautakunta oli tutkinut aikaisempien
tavaramerkkien mainetta koskevat todisteet, vaikka viiteosasto ei ollut tutkinut niitd, ja kolmanneksi
mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

Puma viitti ensimmaiisessd kanneperusteessaan padasiallisesti, ettd valituslautakunta oli hylédtessddn
Puman esittdimit, aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat todisteet ja poiketessaan
aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevasta paatoskaytannostdan loukannut oikeusvarmuuden ja
hyvdn hallinnon periaatteita.

Erityisesti Puman sen vditteen osalta, jonka mukaan valituslautakunta ei ollut esittinyt perusteltuja
syitd sille, miksi se oli poikennut tilld tavalla pédiatoskdaytinnostdadn, unionin yleinen tuomioistuin
palautti mieleen hyvad hallintoa koskevan oikeuden siséllon ja tdsmensi, ettd siihen siséltyy muiden
velvollisuuksien ohella erityisesti hallintoelinten velvollisuus perustella paatoksensa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi myos, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskéytdnnon
mukaan EUIPO:n on yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdn hallinnon periaatteiden mukaan otettava
huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat paatokset ja pohdittava erityisen huolellisesti
sitd, onko tehtdvd samanlainen pddtds vai ei, mutta yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdn hallinnon
periaatteiden noudattaminen on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen noudattamisen
kanssa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, ettd EUIPO oli katsonut
20.8.2010, 30.8.2010 ja 30.5.2011 tekemissdén kolmessa padtoksessa (jaljempéand aikaisemmat kolme
paatostd), ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja ja yleiso tunsi ne hyvin. Unionin
yleinen tuomioistuin selosti samassa kohdassa ndiden pédtosten olennaisen sisdllon sekd Puman
ndiden péiatosten tekemiseen johtaneissa menettelyissd esittdmdt todisteet. Unionin yleinen
tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, ettd vaikka Puma oli valituslautakunnassa
kdydyssa menettelyssd vedonnut néihin padatoksiin asianmukaisesti, valituslautakunta ei ollut tutkinut
niitd eikd edes maininnut niitd riidanalaisessa pddtoksessd vaan oli tyytynyt muistuttamaan, ettei
EUIPO:n aikaisempi péaéatoskaytdnto sido sita.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi siten yhtddlta, ettd EUIPO oli kolmessa aikaisemmassa
paatoksessd, joita useat Puman toimittamat kansallisten tavaramerkkivirastojen paatokset tukivat,
todennut aikaisempien tavaramerkkien olevan laajalti tunnettuja, ja toisaalta, ettd téllainen toteamus
oli tosiseikkoja koskeva toteamus, joka ei ollut riippuvainen haetusta tavaramerkista.

Unionin yleinen tuomioistuin paitteli tdstd valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa seuraavaa:

”[sen] oikeuskdytannon nojalla, jonka mukaan EUIPO:n on otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia
hakemuksia koskevat péiatokset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitd, oliko tehtdvd samanlainen
paatos vai ei, ja kun otetaan huomioon valituslautakunnalle kuuluva perusteluvelvollisuus, se ei voinut
poiketa EUIPO:n péadtoskaytannosté selittdméttd milldén tavalla syitd, joiden perusteella se oli katsonut,
ettd ndissd paatoksissd tehdyt, aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat tosiseikkoja koskevat
toteamukset eivit olleet tai eivét olleet endd merkityksellisid. Valituslautakunta ei néet totea mitdan
siitd, ettd mainittu laaja tunnettuus olisi heikentynyt edelld mainittujen viimeaikaisten pédtosten
tekemisen jéilkeen, eika siitd, ettd tima paatoskaytanto olisi lainvastaista.”
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Unionin yleinen tuomioistuin hylkési tassa yhteydessa EUIPO:n viitteen, jonka mukaan ndita paatoksid
ei ollut tarpeen ottaa huomioon, koska mihinkaén niistd ei ollut liitetty niitd koskevien menettelyjen
yhteydessd toimitettuja, aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevia todisteita. Unionin yleinen
tuomioistuin selosti, ettd valituslautakunnalla on viiteosaston péadtoksestd tehtyd valitusta
kasitellessddn asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnoén 1 kohdan kolmannesta alakohdasta johtuva
harkintavalta sen paattdmiseksi, onko uudet tai tdydentdvit tosiseikat ja todisteet, joita ei ole esitetty
viiteosaston asettamassa madrdajassa, otettava huomioon vai ei.

Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi asiassa ilmenneiden seikkojen vuoksi valituksenalaisen tuomion
37 kohdassa seuraavaa:

”— — kun otetaan huomioon valituslautakunnan aikaisempi viimeaikainen paatoskaytanto, jonka tueksi
on esitetty suhteellisen suuri maard kansallisten tavaramerkkivirastojen péétoksid ja unionin yleisen
tuomioistuimen tuomio, sen olisi pitinyt —— hyvdn hallinnon periaatteen mubkaisesti joko pyytaa
kantajaa toimittamaan lisdtodisteita aikaisempien tavaramerkkien maineesta — vaikka se olisikin
hyldnnyt ne timédn jilkeen — mihin silld oli oikeus asetuksen N:o 2868/95 50 sdénnoén 1 kohdan
kolmannen alakohdan nojalla, tai ilmoittaa syyt, joiden vuoksi se katsoi, ettd kyseisissd aikaisemmissa
paatoksissda aikaisempien tavaramerkkien maineesta tehdyt toteamukset oli jétettdvd huomiotta nyt
kasiteltdvassd asiassa. Tamd oli erityisen vilttiméatontd, koska tietyissd ndistd péddtoksistd mainittiin
hyvin yksityiskohtaisesti todisteet, joihin niiden arviointi aikaisempien tavaramerkkien maineesta
perustui, minka olisi pitanyt kiinnittdé valituslautakunnan huomio niiden olemassaoloon.”

Unionin yleinen tuomioistuin péitteli tastd, ettd EUIPO oli loukannut hyvén hallinnon periaatetta ja
erityisesti velvollisuuttaan perustella paatoksensa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi vield, ettd koska aikaisempien tavaramerkkien maineen
voimakkuus oli otettava huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun haitan
olemassaoloa, josta valituslautakunta oli riidanalaisessa péaatoksessd lausunut ylimaardisend perusteena,
koskevassa kokonaisarvioinnissa, valituslautakunnan tekemadlld oikeudellisella virheelld saattoi olla
ratkaiseva vaikutus vditteen ratkaisulle, koska valituslautakunta ei ollut tutkinut aikaisempien
tavaramerkkien mainetta kokonaisvaltaisesti, minkd vuoksi unionin yleinen tuomioistuin ei voinut
lausua viitetystd edelld mainitun 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta.

Unionin yleinen tuomioistuin hyvdksyi ndin ollen valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa Puman

ensimmadisen kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen pédiatoksen siltd osin kuin valituslautakunta oli
siind hyldnnyt Puman viitteen, eikd se tutkinut muita kanneperusteita.

Valitusasian osapuolten vaatimukset

EUIPO vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion ja

— velvoittaa Puman korvaamaan oikeudenkayntikulut.
Puma vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valituksen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Valituksen tarkastelu

EUIPO vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmadinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ja hyvén hallinnon periaatteen, luettuina yhdessd asetuksen
N:o 2868/95 19 sddannon 2 kohdan c alakohdan ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kanssa,
rikkomista ja toinen koskee asetuksen N:o 2868/95 50 sdadnnon 1 kohdan ja asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Ensimmdinen valitusperuste
EUIPO:n ensimmadinen valitusperuste jakautuu kolmeen osaan.

EUIPO viittdd ensimmaiisen valitusperusteensa ensimmadisen osan yhteydessd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja hyvén hallinnon periaatetta.
Todetessaan, ettd Puma oli "vedonnut” viitteensd tueksi “asianmukaisesti” kolmeen aikaisempaan
paiatokseen, unionin yleinen tuomioistuin on EUIPO:n mukaan katsonut implisiittisesti mutta
valttamattd, ettd yleinen ja epdtdsmallinen viittaus ndihin paétoksiin sisaltyviin toteamuksiin ja Puman
ndiden aikaisempien menettelyjen, joissa oli eri osapuolia, yhteydessd esittdmiin todisteisiin oli pateva
todiste asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnoén 2 kohdan c¢ alakohdassa tarkoitetusta laajasta
tunnettuudesta.

EUIPO tdsmentdd, ettd laaja tunnettuus ei ole tosiseikka, jolla on vaikutuksia erga omnes, vaan
toteamus, jolla on vaikutuksia ainoastaan kyseisen menettelyn osapuoliin ja tuossa menettelyssd, siten,
ettd EUIPO:n aikaisemmat paatokset, joissa todetaan tavaramerkin olevan lagjalti tunnettu, eivit voi
sellaisenaan olla myohemmissd menettelyissd todiste laajasta tunnettuudesta. Viittausta tallaisiin
paatoksiin voidaan sen mukaan siten tulkita asianmukaisesti vain niin, ettd kyseessd on yleinen ja
epatdsmallinen viittaus EUIPO:ssa kdytyjen aikaisempien menettelyjen yhteydessd esitettyihin
asiakirjoihin,  eikd  tdllaista  viittausta  voida  hyviksyd @ —  loukkaamatta  asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa vahvistettua EUIPO:n puolueettomuusvelvollisuutta inter partes
-menettelyissd sekd hyvin hallinnon periaatetta — pdtevdnd todisteena laajasta tunnettuudesta, toisin
kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi. On néet niin, ettd jos viitteentekija ei yksiloi tdsmallisesti
niitd todisteita, joihin se haluaa vedota, EUIPO:n ei ole mahdollista taata merkin rekisterdintia
tavaramerkiksi hakevan osapuolen puolustautumisoikeuksia.

Lisaksi EUIPO vdittdd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksessa jatetddan huomiotta
kontradiktorinen periaate ja prosessuaalista yhdenvertaisuutta inter partes -menettelyissa koskeva
periaate, koska on viitteentekijan eikd EUIPO:n tehtdvdnd mahdollistaa se, ettd tavaramerkin hakija
voi arvioida ja tarvittaessa riitauttaa aikaisempien péaitosten tekemisen perustana olleet tosiseikat.
EUIPO tdsmentda tdssda yhteydessd, ettd nyt kisiteltdvdssa tapauksessa se, ettd se ei voinut yksiloidd
merkityksellisid asiakirjoja, ei johtunut fyysisista seikoista vaan pikemminkin siitd, ettd Puma ei ollut
viitannut tdsmallisesti todisteisiin, joihin se halusi vedota, jolloin EUIPO:n olisi pitanyt etsid aktiivisesti
tavaramerkin laajan tunnettuuden toteen nayttimisen kannalta merkityksellisid asiakirjoja. Tésta syysta
Puman ensimmadistd kertaa unionin tuomioistuimessa esittdmd viite, jonka mukaan kaikki
aikaisemmissa menettelyissd esitetyt asiakirjat ovat joka tapauksessa saatavilla verkossa, on sekd
paikkansapitaiméton ettd merkitykseton, vaikka katsottaisiinkin, ettd se voidaan tutkia.
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EUIPO katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tdmén ensimmadisen oikeudellisen virheen
perusteella tulkinnut riidanalaista p&atostd ilmeisen virheellisesti katsoessaan, ettd aikaisempia
péatoksid ei ollut “edes mainittu” riidanalaisessa paatoksessd, vaikka ne sisdltyivit tiivistelmaédn Puman
lausumista ja valituslautakunta oli tutkinut ne suoraan niiden oikeudellisen sitomattomuuden osalta ja
ylimédraisend perusteena esittimiensd paittelyjen yhteydessa.

EUIPO viittdd ensimmaisen valitusperusteensa toisessa osassa, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt hyvdn hallinnon
periaatteen — sellaisena kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut sitd 10.3.2011 antamassaan tuomiossa
Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, EU:C:2011:139) — nojalla selostaa syy sille,
miksi se ei ollut ottanut huomioon EUIPO:n kolmessa aikaisemmassa padtoksessd tekemid
toteamuksia aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta. Se katsoo, ettd unionin yleisen
tuomioistuimen tdmd toteamus perustuu kahteen virheelliseen ldhtokohtaan, joista ensimmadinen
koskee sitd, ettd se on katsonut, ettd viittaus ndihin aikaisempiin paatoksiin oli patevd, vaikka niin ei
ole, mika kdy ilmi ensimmaisen valitusperusteen ensimmaisen osan yhteydessd esitetyistd vaitteistd.

Toinen virheellinen ldhtokohta koskee sitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, ettd oli
olemassa EUIPO:n “paitoskaytantod”, jossa todettiin, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti
tunnettuja, koska téllaisessa toteamuksessa ei oteta huomioon laajan tunnettuuden kasitettd eika
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sédddettyd rekisterdinnin hylkdysperusteen suhteellista
luonnetta ja saman asetuksen 76 artiklan 1 kohdassa saddettyd menettelyn kontradiktorista luonnetta.

EUIPO:n mukaan on ndet niin, ettd myos nyt kasiteltdvian tapauksen kaltaisessa tapauksessa, jossa
viitteentekijd vetoaa tavaramerkkeihin, joiden EUIPO on aiemmin todennut olevan laajalti tunnettuja,
sen on riitautettava myohemmait tavaramerkkihakemukset tapauskohtaisesti osoittamalla kussakin
tapauksessa, ettd tavaramerkki, johon se vetoaa, on laajalti tunnettu. Sen mukaan aikaisemman
tavaramerkin laaja tunnettuus ei riipu ainoastaan tavaramerkin haltijan esittdmistd todisteista vaan
my0s menettelyn toisen osapuolen vastaviitteista.

EUIPO toteaa, ettd tdstd syystd mainetta koskevan toteamuksen ei voida katsoa olevan pelkka
tosiseikkoja koskeva, padasiallisesti staattinen toteamus, niin kuin unionin yleinen tuomioistuin on
virheellisesti katsonut valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa. Pédinvastoin on niin, ettd vaikka téllainen
toteamus ei lainkaan riipu haetusta tavaramerkistd, siihen on sovellettava kontradiktorista periaatetta
kussakin yksittdisessd vditemenettelyssd. Nyt kasiteltavéssd tapauksessa unionin yleisen tuomioistuimen
arviointi, jonka mukaan kolme aikaisempaa pédédtosta muodostivat "péaiatoskdaytannon”, kuitenkin johtaisi
sithen, ettd hyviksyttdisiin “laajaa tunnettuutta koskeva olettama”, mikd on vastoin asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessd mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan kanssa.

EUIPO:n mukaan tdmi kolmen aikaisemman péétoksen arvon huomiotta jattdminen johti siihen, ettd
unionin yleinen tuomioistuin teki muita oikeudellisia virheitd. Unionin yleinen tuomioistuin ndet
totesi sen mukaan virheellisesti, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt ilmoittaa syyt, joiden vuoksi se
katsoi, ettd kyseisissd kolmessa aikaisemmassa padtoksessd aikaisempien tavaramerkkien maineesta
tehdyt toteamukset oli jéitettdvd huomiotta, ja sovelsi siten 10.3.2011 annettuun tuomioon Agencja
Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, EU:C:2011:139) perustuvaa oikeuskéytantod. Kyseiselld
oikeuskdytannollda on kuitenkin merkitystd vain sellaisten ex parte -menettelyjen kannalta, jotka
koskevat rekisterointihakemuksen hylkdamistd ehdottomien perusteiden perusteella.

EUIPO:n mukaan on joka tapauksessa niin, ettd vaikka tdtd oikeuskéytédntoa voitaisiin soveltaa inter
partes -menettelyihin, ndin olisi vain sellaisten kysymysten osalta, jotka on esitettivd ordre public
-syistd tai joiden EUIPO on katsonut olevan yleisesti tunnettuja seikkoja, tai kun kyseisessd
menettelyssd jo maddritetyn tosiasiallisen tilanteen katsotaan vastaavan aikaisemmassa menettelyssa
madritettyd tosiasiallista tilannetta. Sitd vastoin mainittua oikeuskdytdntod ei voida soveltaa erityisiin
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tosiseikkoihin, joihin on vedottu aikaisemmissa menettelyissd, tai tdllaisissa menettelyissa tehtyihin
todisteita koskeviin arviointeihin, jotta myohemmassd menettelyssa voitaisiin tehdé tosiseikkoja koskeva
toteamus.

EUIPO viittad ensimmadisen valitusperusteensa kolmannen osan yhteydesséd padasiallisesti, ettd unionin
yleinen tuomioistuin ei voinut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja hyvédn hallinnon
periaatetta rikkomatta todeta, niin kuin se teki valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, ettd
valituslautakunnalla oli tdydentdva velvollisuus pyytdd viran puolesta Pumaa esittiméén lisdtodisteita
lagjasta tunnettuudesta, johon se vetosi.

Puma riitauttaa EUIPO:n ensimmaisen valitusperusteen kaikki kolme osaa.

Puma viittdd erityisesti, ettd unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut asianmukaisesti hyvin
hallinnon periaatetta todetessaan, ettd Puma oli “asianmukaisesti vedonnut” EUIPO:n kolmeen
aikaisempaan péadtokseen osana asetuksen N:o 2868/95 19 sdadnnon 2 kohdan c alakohdan mukaista
velvollisuuttaan nayttdd toteen aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus. Sen mukaan on néet
vaikea katsoa, ettd ndihin kolmeen aikaisempaan péédtokseen vetoaminen olisi pelkkd yleinen viittaus
aikaisemmissa menettelyissé esitettyihin asiakirjoihin, kun kyseessd ovat hallintoviranomaisen lopulliset
paatokset, joissa todetaan, ettd vaiteilmoituksessa tdasmallisesti yksiloidyt tavaramerkit ovat laajalti
tunnettuja, ja jotka on julkaistu ja ovat helposti saatavilla EUIPO:n kotisivuilla ja joiden
merkitykselliset osat on esitetty tiivistetysti kyseisessd viiteilmoituksessa viitemenettelyn kielelld.
Puman mukaan téllaiset paatokset ovat siten itsessddn korvaamattomia ja lopullisia todisteita
aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta. Lisdksi laaja tunnettuus on objektiivinen seikka,
jolla on erga omnes -vaikutus, ja vaikka ainoa laajaan tunnettuuteen vaikuttava seikka on ajan
kuluminen, EUIPO ei ole arvioinut millddn tavalla tatd seikkaa.

Puma viittdd EUIPO:n ensimmdisen valitusperusteen toisesta osasta, ettd se, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on luokitellut kolme aikaisempaa péitostd "paatoskdytannoksi”, ei tarkoita, ettd se olisi
jattdnyt huomiotta kyseisen menettelyn kontradiktorisen luonteen tai laajan tunnettuuden késitteen,
koska missddn unionin oikeuden sddnnéssé ei sallita EUIPO:n sulkevan pois yhdenvertaisen kohtelun
ja hyvédn hallinnon periaatteita, jotka velvoittivat sen ottamaan huomioon kolme aikaisempaa paatosta
ja pohtimaan erityisen huolellisesti sitd, oliko tehtdvd samanlainen péétos vai ei, tai ainakin pyytimaan
viran puolesta Pumaa esittamaan lisdtodisteita aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, tai
jattdvan ndma periaatteet huomiotta.

Puma riitauttaa EUIPO:n ensimmadisen valitusperusteen kolmannen osan yhteydessi esittdmait viitteet
ja katsoo padasiallisesti, ettd unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa
selostamat menettelylliset velvoitteet eivdt millddn tavalla loukkaa EUIPO:n asemaa inter partes
-menettelyissa.

Toinen valitusperuste

EUIPO viittaa toisessa valitusperusteessaan, ettd unionin tuomioistuin on todetessaan valituksenalaisen
tuomion 37 kohdassa, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt pyytdd Pumaa esittdmddn lisdtodisteita
aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta, mikd mahdollisuus silld oli asetuksen
N:o 2868/95 50 sadannoén 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla, rikkonut myds samalla asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa. Tdmén sdédnnoksen sanamuodosta, asiayhteydestd ja tarkoituksesta
kday ndet sen mukaan selvisti ilmi, ettd sitd sovelletaan ainoastaan osapuolten omasta aloitteestaan
esille tuomiin tosiseikkoihin ja esittamiin todisteisiin. Sitd ei ole myodskddn mahdollista soveltaa
analogisesti kasiteltdvissd tapauksessa kyseessd olevan kaltaiseen tilanteeseen, kun otetaan huomioon
tamantyyppisten hakemusten erityinen oikeusperusta eli nyt kasiteltdvdssa tapauksessa asetuksen
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N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan c alakohta. EUIPO katsoo siten, ettd nditd kahta sdédnnosté ei voida
kayttda keinona EUIPO:n puolueettomuusvelvollisuuden ja sen taustalla olevan prosessuaalisen
yhdenvertaisuuden periaatteen kiertdmiseksi.

Puma kiistda sen, ettd unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa tekema
arviointi olisi lainvastainen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmdisen valitusperusteen ensimmdinen ja toinen osa

EUIPO riitauttaa ensimmadisen valitusperusteen kahdessa ensimmadisessd osassa, joita on tutkittava
yhdessd, unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnin, joka liittyy Puman sille esittdmaan ensimmaéiseen
kumoamisperusteeseen, joka koski oikeusvarmuuden ja hyvdn hallinnon periaatteiden loukkaamista
siltd osin kuin valituslautakunta oli hylannyt todisteet aikaisempien tavaramerkkien laajasta
tunnettuudesta ja oli paitellyt, ettd ei ollut ndytetty toteen, ettd ne olivat asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettuja.

Erityisesti on todettava, ettd EUIPO viittdd padasiallisesti, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja hyvdn hallinnon periaatetta, luettuina yhdessa
asetuksen  N:o  2868/95 19  sddannén 2 kohdan ¢ alakohdan ja  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kanssa, katsoessaan yhtdadltd, ettd Puma oli "asianmukaisesti
vedonnut” EUIPO:n kolmeen aikaisempaan padtokseen viiteosastossa, ja toisaalta, ettd
valituslautakunnan olisi pitinyt hyvdn hallinnon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden, sellaisina
kuin niitd on tulkittu 10.3.2011 annettuun tuomioon Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV
(C-51/10 P, EU:C:2011:139) perustuvassa oikeuskéytinnossd, nojalla ottaa ndma paédtokset huomioon
ja pohtia erityisen huolellisesti sitd, oliko tehtdvd samanlainen pédtos vai ei, ja ettei valituslautakunta
voinut poiketa EUIPO:n padtoskéaytannosta selittdmattd millaan tavalla syitd, joiden perusteella se oli
katsonut, ettd ndissd paatoksissd tehdyt, aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat tosiseikkoja
koskevat toteamukset eivit olleet tai eivit olleet endd merkityksellisia.

Tassd yhteydessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettd timén
sadnnoksen soveltamisen edellytyksend on kolmen kumulatiivisen edellytyksen tdyttyminen; néisté
ensimmadinen on se, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, toinen se, ettd viitteen
tueksi esille tuotu aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmas se, ettd on olemassa vaara
siitd, ettd rekisterditdvan tavaramerkin kadyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epidoikeutettua hyviksikayttoa taikka olisi niille haitaksi (ks.
vastaavasti médrdays 17.9.2015, Arnoldo Mondadori Editore v. SMHV, C-548/14 P, ei julkaistu,
EU:C:2015:624, 54 kohta).

Erityisesti toisen edellytyksen osalta, jonka mukaan tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu, miké yksin
on riitautettu kisiteltavéissd tapauksessa, unionin tuomioistuimen oikeuskéytinnosta kay ilmi, ettd
tavaramerkki on unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu, kun merkittiva osa tdmén
tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmaéstd tuntee tavaramerkin merkityksellisen
alueen olennaisessa osassa (ks. vastaavasti tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539,
17 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Laajaa tunnettuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki yksittdistapauksessa merkitykselliset
seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kéayttamisen intensiivisyys,
maantieteellinen laajuus ja kesto sekd se, missdé mdiérin yritys on kéyttdnyt varoja tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseen (tuomio 14.9.1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, 27 kohta).
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Vaikka kysymys siitd, ovatko aikaisemmat tavaramerkit tulleet asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuiksi laajalti tunnetuiksi tavaramerkeiksi, johtaa
toteamukseen, joka kuuluu unionin vyleisen tuomioistuimen tekeméddn tosiseikkoja koskevaan
arviointiin, joka ei voi olla muutoksenhaun kohteena sitd tapausta lukuun ottamatta, ettd tille
tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon véairistyneelld tavalla (ks.
vastaavasti tuomio 21.1.2016, Hesse v. SMHV, C-50/15 P, EU:C:2016:34, 29 kohta), kysymys siits,
onko lagjan tunnettuuden tueksi esitetty selvitys saatu asianmukaisesti ja onko todistustaakkaa seka
asian selvittdimistd koskevia menettelysddntoja ja yleisida oikeusperiaatteita noudatettu, on
oikeuskysymys, joka voidaan saattaa unionin tuomioistuimen kisiteltaviksi (ks. vastaavasti tuomio
10.5.2012, Rubinstein ja L’Oréal v. SMHV, C-100/11 P, EU:C:2012:285, 74 kohta).

Todistustaakan ja asian selvittimisen osalta on niin, ettd kun tavaramerkin haltija haluaa vedota
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun rekisteréinnin hylkédysperusteeseen,
asetuksen N:o 2868/95 19 sddannon 1 kohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa sdddetddn, ettd EUIPO antaa
vditteentekijille tilaisuuden esittdd seikkoja, todisteita ja perusteluja viitteensd tueksi, erityisesti
todisteet siitd, ettd aikaisempi merkki on laajalti tunnettu, tai tdydentdd jo toimitettuja seikkoja. Koska
asetuksissa N:o 207/2009 ja N:o 2868/95 ei luetella todisteita, joita viitteentekija voi esittdd voidakseen
osoittaa, ettd aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, tdma voi ldhtokohtaisesti vapaasti valita
niiden todisteiden muodon, jotka se katsoo aiheelliseksi esittdd EUIPO:lle aikaisempaan oikeuteen
perustuvan viitteen yhteydessd, ja EUIPO:n on arvioitava viitteentekijian esittimit todisteet eikd se voi
suoralta kiadeltd hylata tiettyd todistetyyppid sen muodon vuoksi (ks. analogisesti tuomio 19.4.2018,
EUIPO v. Group, C-478/16 P, ei julkaistu, EU:C:2018:268, 56—59 kohta).

Lisdksi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd EUIPO:ssa kaytavassa
menettelyssd virasto tutkii ldhtokohtaisesti tosiseikat viran puolesta. Tdssd samassa sddnnoksessd
sdddetddn kuitenkin, ettd rekisteroinnin hylkdamisen suhteellisia perusteita, kuten saman asetuksen
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua perustetta, koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin,
joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittamiin vaatimuksiin.

Lisdksi unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan EUIPO:n on kaytettava
toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisid periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja
hyvén hallinnon periaatteita (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P,
EU:C:2011:139, 73 kohta ja maarédys 11.4.2013, Asa v. SMHV, C-354/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:238,
41 kohta).

Unionin tuomioistuin on tdsmentdnyt, ettd EUIPO:n on mainittujen periaatteiden nojalla otettava
huomioon jo tekeménsd samanlaisia hakemuksia koskevat pédtokset ja pohdittava erityisen huolellisesti
sitd, onko tehtdvd samanlainen pddtos vai ei, ja ndiden periaatteiden soveltaminen on sovitettava
yhteen, kuten unionin yleinen tuomioistuin on muistuttanut valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa,
laillisuusperiaatteen noudattamisen kanssa, mikéd tarkoittaa, ettd jokaisen rekisterdintihakemuksen
tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, ja tutkinta on tehtdvd jokaisessa konkreettisessa tapauksessa
(ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P,
EU:C:2011:139, 74, 75 ja 77 kohta; tuomio 17.7.2014, Reber Holding v. SMHV, C-141/13 P, ei
julkaistu, EU:C:2014:2089, 45 kohta ja maiardys 14.4.2016, KS Sports v. EUIPO, C-480/15 P, ei
julkaistu, EU:C:2016:266, 37 kohta).

Tassd asiayhteydessd on hylattdva heti aluksi EUIPO:n viite, jonka mukaan unionin yleinen
tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, ettd 10.3.2011 annetussa tuomiossa Agencja
Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, EU:C:2011:139) vahvistettuja periaatteita, jotka on
mainittu nyt annettavan tuomion edellisessi kohdassa, voidaan soveltaa menettelyihin, jotka
perustuvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kaltaiseen suhteelliseen
hylkdysperusteeseen.
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Vaikka nédet on totta, ettd unionin tuomioistuin vahvisti ndmé periaatteet asiassa, joka koski yhteison
tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkédysperustetta, se totesi myohemmin
nimenomaisesti, ettd niitd voitiin soveltaa myos viitemenettelyissd, jotka perustuvat suhteelliseen
hylkdysperusteeseen (ks. vastaavasti tuomio 17.7.2014, Reber Holding v. SMHV, C-141/13 P, ei
julkaistu, EU:C:2014:2089, 46 kohta; madrdys 11.4.2013, Asa v. SMHV, C-354/12 P, ei julkaistu,
EU:C:2013:238, 42 kohta; maardys 15.10.2015, Cantina Broglie 1 v. SMHV, C-33/15 P, ei julkaistu,
EU:C:2015:705, 49 kohta; maardys 15.10.2015, Cantina Broglie 1 v. SMHV, C-34/15 P, ei julkaistu,
EU:C:2015:704, 49 kohta ja madrdys 14.4.2016, KS Sports v. EUIPO, C-480/15 P, ei julkaistu,
EU:C:2016:266, 37 kohta).

Lisdksi unionin tuomioistuin on jo tdsmentdnyt, kuten unionin vyleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 18 ja 19 Lkohdassa, ettd Euroopan unionin perusoikeuskirjan
41 artiklan 2 kohdan mukaan hyvéda hallintoa koskevaan oikeuteen sisdltyy erityisesti hallintoelinten
velvollisuus perustella paatoksensd. Télla myds asetuksen N:o 207/2009 75 artiklasta johtuvalla
velvollisuudella on kaksi padamairad, eli mahdollistaa yhtddltd se, ettd niille, joita toimenpide koskee,
selvidvit sen syyt, jotta ne voivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta se, ettd unionin tuomioistuimet
voivat tutkia kyseisen paatoksen laillisuuden (ks. vastaavasti tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja L’Oréal v.
SMHYV, C-100/11 P, EU:C:2012:285, 111 kohta ja tuomio 17.3.2016, Naazneen Investments v. SMHYV,
C-252/15 D, ei julkaistu, EU:C:2016:178, 29 kohta).

Lisaksi tdlld velvollisuudella on sama ulottuvuus kuin SEUT 296 artiklan toisesta alakohdasta johtuvalla
velvollisuudella, jonka mukaan perusteluista on selkeisti ja yksiselitteisesti ilmettdva toimen tehneen
toimielimen péadttely, mutta ndissé perusteluissa ei tarvitse esittdd kaikkia asiaan liittyvid tosiseikkoja ja
oikeudellisia seikkoja, silld tutkittaessa sitd, tayttdvitko toimen perustelut mainitut vaatimukset, on
otettava huomioon toimen sanamuodon lisiksi myos asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussdaannot
(ks. vastaavasti tuomio 21.10.2004, KWS Saat v. SMHV, C-447/02 P, EU:C:2004:649, 63—-65 kohta ja
madrdys 14.4.2016, KS Sports v. EUIPO, C-480/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:266, 32 kohta).

Edella esitetystd seuraa, ettd tilanteessa, jossa viitteentekijd vetoaa viitejaostossa tasmallisesti todisteena
siitd, ettd sen vditteensd tueksi esille tuoma aikaisempi tavaramerkki on asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu, EUIPO:n aikaisempiin tdmén
saman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskeviin péétoksiin, EUIPO:n elinten on nyt annettavan
tuomion 61 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaan otettava huomioon jo tekemdnsa padtokset
ja pohdittava erityisen huolellisesti sitd, onko tehtivd samanlainen p&étos vai ei. Jos ndmé elimet
paittavat tehdd arvion, joka poikkeaa téllaisissa aikaisemmissa péadtoksissa tehdystd arviosta, niiden on
perusteltava nimenomaisesti tdmd mainituista paatoksistda poikkeaminen, ottaen huomioon se
asiayhteys, jossa ne tekevdt uuden pédtoksensd, ja se, ettd viittaus téllaisiin aikaisempiin paatoksiin
kuuluu tdhén asiayhteyteen.

Edelld tehtyjen toteamusten perusteella on tutkittava, onko, kuten EUIPO viittdd, unionin yleinen
tuomioistuin rikkonut kasiteltdavassd tapauksessa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja hyvidn
hallinnon periaatetta, luettuina yhdessd asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan ¢ alakohdan ja
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kanssa.

Ensinnédkin EUIPO:n viitteestd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen
virheen valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa katsoessaan, ettd Puma oli “asianmukaisesti vedonnut”
kolmeen aikaisempaan padtokseen, joissa todettiin, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti
tunnettuja, on huomattava heti aluksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen
tuomion 30 kohdassa, ettd Puma oli viitannut ndihin kolmeen aikaisempaan péaidtokseen viiteosastolle
osoittamissaan kirjelmissa.
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Kuten nyt annettavan tuomion 58 kohdassa on todettu, viitteentekija voi lahtokohtaisesti vapaasti
valita niiden todisteiden muodon, jotka se katsoo aiheelliseksi esittdd EUIPO:lle. Ndin ollen mikédén ei
ole esteend sille, ettd téllaisessa asiayhteydessd vedotaan todisteena siitd, ettd aikaisempi tavaramerkki
on lagjalti tunnettu, EUIPO:n aikaisempiin péétoksiin, joissa todetaan téllainen laaja tunnettuus
muiden inter partes -menettelyjen yhteydessd, erityisesti, jos ndimé paatokset on yksildity tasmallisesti
ja niiden olennainen siséltd on esitetty viiteilmoituksessa viitemenettelyn kielelld, niin kuin oli nyt
kasiteltdvassa tapauksessa.

EUIPO:n viitteestd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion
31 kohdassa tekemaillddn toteamuksella hyviksynyt, ettd Puman viittaus ndihin paétoksiin oli péteva
viittaus sekéd aikaisemmissa menettelyissd tehtyihin EUIPO:n kaikkiin arvioihin ettd Puman niissa
esittdmiin todisteisiin, joten tdmd viittaus olisi asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu pateva todiste siitd, ettd aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, on
todettava, ettd tdméd viite perustuu virheelliseen tulkintaan mainitusta 31 kohdasta, jota on sitd paitsi
tarkasteltava asiayhteydessaan.

Tassd yhteydessd unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 30 ja 31 kohdassa
suorittamalla analyysilla pyrittiin vastaamaan Puman viitteeseen, joka on esitetty tiivistetysti
valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa ja jonka mukaan valituslautakunta ei voinut poiketa
"padtoskaytannostddan”, jossa todettiin, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja,
selostamatta, miksi tillainen poikkeaminen kolmesta aikaisemmasta paatoksesta oli perusteltua.

Vaikka EUIPO vastasi tdhdn viitteeseen viittaamalla, kuten valituksenalaisen tuomion 29 kohdasta kay
ilmi, riidanalaisen paédtoksen perusteluihin, joiden mukaan EUIPO:n pédtosten laillisuutta on arvioitava
ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella eikda EUIPO:n tai kansallisten tavaramerkkivirastojen
aikaisemman paatoskdytdannon perusteella, unionin yleinen tuomioistuin selosti valituksenalaisen
tuomion 30 kohdassa kolmen aikaisemman paatoksen sisdllon kuvailemalla niihin siséltyvat EUIPO:n
toimivaltaisten elinten arviot ja mainitsemalla todisteet, joihin ndméa paatokset perustuivat.

Kuten valituksenalaisen tuomion 28-30 kohdasta kédy ilmi, unionin yleinen tuomioistuin teki namé
toteamukset vastatakseen kysymykseen, oliko EUIPO riidanalaisen péadtoksen antaessaan tayttanyt nyt
annettavan tuomion 64 ja 65 kohdassa mieleen palautetut hyvdn hallinnon periaatteesta johtuvat
velvoitteensa, erityisesti perusteluvelvollisuutensa, olosuhteissa, joissa Puma oli vedonnut viitteensa
tueksi EUIPO:n aikaisempiin paatoksiin, joissa todettiin, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti
tunnettuja, ja yksiloinyt ne tdsmallisesti, ja oli erityisesti selostanut tiivistetysti vditemenettelyn kielelld
ndiden paatosten merkitykselliset kohdat ja niissd mainitut todisteet.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi siten tdmén asiayhteyden valossa valituksenalaisen tuomion
31 kohdassa, ettd Puma oli “asianmukaisesti vedonnut” kolmeen aikaisempaan péitokseen,
myontamattd kuitenkaan, ettd viittaus naihin paatoksiin oli pateva viittaus EUIPO:n elimissd kdydyissé
aikaisemmissa menettelyissd esitettyihin kaikkiin todisteisiin.

Tastd seuraa, ettd ei voida viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudellisen virheen
katsoessaan valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, ettd Puma oli "asianmukaisesti vedonnut” kyseisiin
kolmeen aikaisempaan péaiatokseen.

Toiseksi EUIPO:n viitteestd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ole noudattanut hyvén
hallinnon periaatetta eikd ymmartianyt EUIPO:lle kuuluvan perusteluvelvollisuuden laajuutta, on
todettava, ettd nyt annettavan tuomion 61, 64 ja 65 kohdassa mainitun oikeuskdytinnén ja nyt
annettavan tuomion 66 kohdassa todetun mukaan EUIPO:n oli otettava huomioon Puman
kasiteltdvassd tapauksessa esille tuomat kolme aikaisempaa pddtostd, ja siind tapauksessa, ettd se
omaksuisi aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskevasta kysymyksestd, jota tutkittiin
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ndissd paatoksissd ja jota tutkitaan kasiteltdvassa tapauksessa, kannan, joka poikkeaa niisté
aikaisemmista paatoksistd, sen oli perusteltava nimenomaisesti tima poikkeaminen, ottaen huomioon
riidanalaisen pédtoksen asiayhteys.

Téssd yhteydessda on muistutettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin tutki Puman viiteosastossa esille
tuomat kolme aikaisempaa pédtostd valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, jonka sisdltod ei ole
riitautettu tdmén valituksen yhteydessd, ja selosti niiden olennaisen sisdllon. Unionin yleinen
tuomioistuin totesi tdmén jalkeen valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, ettd EUIPO oli todennut
aikaisempien tavaramerkkien olevan laajalti tunnettuja nédissd kolmessa paédtoksessd, joita useat
kansalliset paiatokset tukivat, ja ettd ndissd padatoksissad oli kyse samoista aikaisemmista tavaramerkeistd,
samoista tai samankaltaisista tavaroista ja osittain samoista jdsenvaltioista, joista oli kyse tuossa
tapauksessa; lisidksi se totesi, ettd aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskeva toteamus on
tosiseikkoja koskeva toteamus, joka ei ole riippuvainen haetusta tavaramerkista.

Unionin yleinen tuomioistuin pédtteli tdstd valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, ettd ”niissd
olosuhteissa” ja hyvdan hallinnon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteista johtuvien velvollisuuksien
valossa valituslautakunta ”ei voinut poiketa EUIPO:n pdatoskiaytinnostd selittiméttd milldén tavalla
syitd, joiden perusteella se oli katsonut, ettd [kolmessa aikaisemmassa paatoksessd] tehdyt,
aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat tosiseikkoja koskevat toteamukset eivit olleet tai eivit
olleet endd merkityksellisia”.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki siten perustellusti, oliko valituslautakunta tayttinyt
perusteluvelvollisuutensa, kun se oli tyytynyt toteamaan riidanalaisessa paétoksessd, ettei EUIPO:n
aikaisempi paatoskaytanto sitonut sitd, kun otetaan huomioon asiayhteys, jossa tdmé pdiatos on tehty,
sekd asiaa koskevat oikeussdannot, mukaan luettuna hyvin hallinnon ja yhdenvertaisen kohtelun
periaatteet.

Toisin kuin EUIPO viittdd, unionin yleistd tuomioistuinta ei voida arvostella mistddn oikeudellisesta
virheestd mainittujen periaatteiden tulkinnassa. Téssd yhteydessd on totta, ettd EUIPO:n elinten
aikaisemmat padtokset eivat sido automaattisesti kyseisid elimid, koska, kuten unionin yleinen
tuomioistuin on perustellusti todennut valituksenalaisen tuomionsa 20 kohdassa, jokaisen
rekisterointihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta véltettdisiin tavaramerkkien
perusteeton rekisterdinti, joten tutkittaessa, onko tavaramerkki laajalti tunnettu, on otettava huomioon
kunkin konkreettisen tapauksen tosiasialliset olosuhteet (ks. analogisesti méaéréys 12.2.2009, Bild digital
ja ZVS, C-39/08 ja C-43/08, ei julkaistu, EU:C:2009:91, 17 kohta ja vastaavasti tuomio 10.3.2011,
Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta). Tasta ei kuitenkaan
seuraa, ettd ndma elimet olisi vapautettu nyt annettavan tuomion 66 kohdassa mieleen palautetuista,
hyvin hallinnon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteista johtuvista velvollisuuksista, mukaan luettuna
perusteluvelvollisuus.

Perusteluvelvollisuus on erityisen tiarked kasiteltdvin tapauksen kaltaisissa olosuhteissa, jotka on
palautettu mieleen nyt annettavan tuomion 77 kohdassa ja joissa EUIPO:n tiettyjen aikaisempien
padtosten, joihin on vedottu sen elimissd, merkityksellisyyttd sen tutkimiseksi kattavasti, oliko kyseinen
aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ei voida asettaa kyseenalaiseksi, koska, kuten unionin yleinen
tuomioistuin on pédasiallisesti katsonut, tdllainen tutkinta ei lainkaan riipu haetusta tavaramerkista.

Unionin yleinen tuomioistuin on siten katsonut perustellusti, ettd tillaisissa olosuhteissa EUIPO:n
elimet eivit voineet téayttdd perusteluvelvollisuuttaan tyytymélla muistuttamaan, ettd EUIPO:n
paiatosten laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 eikd sen aikaisemman
paatoskaytannon perusteella.
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Lopuksi on todettava, ettd siltd osin kuin EUIPO viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
virheellisesti katsonut valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, ettd riidanalaisessa padtoksessa “ei
tutkittu eikd edes mainittu” kolmea aikaisempaa paatostd, riittdd kun todetaan, ettd tdmd viite ei voi
menestyd, koska ei voida katsoa, ettd unionin yleisen tuomioistuimen toteamus olisi ristiriidassa
mainitun paatoksen sisallon kanssa.

Vaikka ndet onkin totta, ettd valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen osassa, jonka otsikko on
“osapuolten perusteet ja perustelut’, ettd Puma oli esittinyt viitteen, joka koski sitd, ettd “viraston
lukuisissa padtoksissa” oli todettu aikaisempien tavaramerkkien olevan laajalti tunnettuja, on kuitenkin
niin, ettd valituslautakunta ei maininnut "viitteentekijan esittimien lukuisien todisteiden” joukossa
kolmea aikaisempaa pédtostd eikd sen padtoksen osassa, jonka otsikko on "péddtoksen perustelut”,
maininnut néitd kolmea pddtosta eikd tutkinut niitd niiden sisdllon ja todistusarvon osalta suhteessa
kysymykseen, olivatko aikaisemmat tavaramerkit mahdollisesti laajalti tunnettuja, vaikka se toimi ndin
kansallisten tavaramerkkivirastojen useiden paatosten osalta.

Edelld esitettyjen toteamusten perusteella on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei ole
rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja hyvdn hallinnon periaatetta, luettuina yhdessa
asetuksen  N:o  2868/95 19  sddnnén 2  kohdan ¢ alakohdan ja  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kanssa, katsoessaan, ettd valituslautakunta oli tyytyessdadn
muistuttamaan, ettd kasiteltavin tapauksen olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa EUIPO:n péétosten
laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd EUIPO:n tai kansallisten tavaramerkkivirastojen aikaisemman
paatoskdaytdannon perusteella, loukannut hyvdn hallinnon periaatetta ja erityisesti velvollisuutta
perustella paéatoksensd, ja riidanalainen péétos on siten lainvastainen.

Tastd seuraa, ettd ensimmadisen valitusperusteen ensimmaiinen ja toinen osa on hyléttdava
perusteettomina.

Ensimmdisen valitusperusteen kolmas osa ja toinen valitusperuste

EUIPO vaittdd ensimmadisen valitusperusteensa kolmannessa osassa ja toisessa valitusperusteessaan,
joita on tutkittava yhdessd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessd hyvdn hallinnon periaatteen kanssa, sekd saman
asetuksen 76 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessi asetuksen N:o 2868/95 50 sdadannon 1 kohdan kanssa,
katsoessaan valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, ettd valituslautakunnan olisi kasiteltdavin
tapauksen olosuhteissa pitanyt pyytdd Pumaa toimittamaan lisdtodisteita aikaisempien tavaramerkkien
maineesta — vaikka se olisikin hyldnnyt ne tdmén jilkeen —, mihin silld oli oikeus asetuksen
N:o 2868/95 50 sddnnoén 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla.

EUIPO viittaa erityisesti, ettd mainittujen sdédnnosten ja periaatteiden tdllaisella tulkinnalla loukataan
kontradiktorista periaatetta, jota asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta ilmentdda EUIPO:ssa
kdydyissd inter partes -menettelyissd, ja jdtetddn huomiotta, ettd EUIPO:n velvollisuus kayttaa
harkintavaltaansa ottaakseen huomioon tai sivuuttaakseen tosiseikkoja tai todisteita, jotka on esitetty
lilan myo6hddn, koskee ainoastaan osapuolten omasta aloitteestaan esittimia tosiseikkoja ja todisteita.

EUIPO viittdd argumentaatiossaan pddasiallisesti, ettd unionin yleinen tuomioistuin on muuttanut
valituslautakunnalle asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessd asetuksen
N:o 2868/95 50 sadnnoén 1 kohdan kanssa, nojalla kuuluvan harkintavallan — jonka nojalla se voi
paattad, onko tdydentdvit tosiseikat ja lisdtodisteet, joita ei ole esitetty viiteosaston asettamassa
madrdajassa, otettava huomioon vai ei — velvollisuudeksi, joka on EUIPO:n mukaan virheellisesti
ulotettu koskemaan myos sellaisia tosiseikkoja ja todisteita, joita osapuolet eivit ole esittineet omasta
aloitteestaan.
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Tassd yhteydessd valituksenalaisen tuomion 35 kohdasta ilmenee, ettd EUIPO on viittinyt unionin
yleisessd tuomioistuimessa, ettd valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta ottaa huomioon kolmea
aikaisempaa paatosta siksi, ettd Puma ei ollut toimittanut viiteosastolle todisteita, jotka koskivat
aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ja jotka oli esitetty ndiden paatosten tekemiseen
johtaneissa menettelyissd. EUIPO:n mukaan Puman olisi pitdnyt toimittaa uudelleen ndma todisteet tai
viitata niihin tasmallisesti.

Vastauksena tdhdn argumentaatioon unionin yleinen tuomioistuin palautti mieleen valituksenalaisen
tuomion 36 kohdassa perustellusti oikeuskaytannon, jonka mukaan asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 2868/95 50 sddnnon 1 kohdan kolmannessa
alakohdassa annetaan EUIPO:n valituslautakunnalle harkintavalta, jonka nojalla se voi paittdd, onko
uudet tai tdydentédvit tosiseikat ja todisteet, joita ei ole esitetty viiteosaston asettamassa médréajassa,
otettava huomioon vai ei. Ndiden sddnndsten mukaan on ndet niin, ettd kun todisteita on toimitettu
EUIPO:n asettamassa médrdajassa, tdydentdvien todisteiden toimittaminen on edelleen mahdollista (ks.
vastaavasti tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, 26 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

On kuitenkin niin, ettd todetessaan valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, ettd "nyt késiteltdvan asian
kaltaisissa olosuhteissa on niin, ettd kun otetaan huomioon valituslautakunnan aikaisempi
viimeaikainen paatoskaytanto, jonka tueksi on esitetty suhteellisen suuri maédrd kansallisten
tavaramerkkivirastojen pdatoksid ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, sen olisi pitinyt ——
hyvdn hallinnon periaatteen mukaisesti — — pyytdd kantajaa toimittamaan lisdtodisteita aikaisempien
tavaramerkkien maineesta — vaikka se olisikin hyldnnyt ne timén jilkeen — mihin silld oli oikeus
asetuksen N:o 2868/95 50 sdadnnoén 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla”, unionin yleinen
tuomioistuin ei tukeutunut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan ja asetuksen N:o 2868/95 50
sadnnon 1 kohdan kolmanteen alakohtaan, vaan hyvén hallinnon periaatteeseen.

Kasiteltavissa tapauksessa valituksenalaisen tuomion 30, 33 ja 37 kohdasta kdy ilmi, ettd Puma selosti
vaiteilmoituksessa kolmen aikaisemman paatoksen olennaisen sisédllon véditemenettelyn kielelld, joten on
katsottava, ettd niiden sisdltd on annettu tiedoksi sekd viiteosastolle, valituslautakunnalle ettd Gemma
Groupille.

Valituksenalaisen tuomion 30 kohdasta kiy samoin ilmi, ettd EUIPO:n toimivaltaiset elimet olivat
todenneet mainituissa kolmessa aikaisemmassa péaatoksessd, ettd erddn aikaisemman tavaramerkin
osalta oli katsottu “lukuisien todisteiden perusteella”, ettd se oli "hyvin lagjalti tunnettu ainakin
Ranskassa”, ja ettd erddn toisen tavaramerkin oli samoin “lukuisien todisteiden perusteella” katsottu
saavuttaneen "Euroopan unionissa tapahtuneen kayton perusteella hyvin laajan tunnettuisuuden” ja
ettd silla oli "korkea erottamiskyky, joka johtui sen ’pitkddn jatkuneesta ja intensiivisestd’ kaytostd ja
‘'vahvasta tunnistettavuudesta”. Unionin yleinen tuomioistuin totesi myos, ettd tietyissd ndisté
paatoksistd selostettiin hyvin yksityiskohtaisesti todisteet, joiden perusteella oli voitu katsoa, ettd
aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja.

Tallaisessa asiayhteydessd on niin, ettd koska kolmessa aikaisemmassa paatoksessd oli katsottu, ettd
aikaisemmat tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja, ne olivat merkittiava viite siitd, ettd tavaramerkkien
voitiin myos kyseisessd véitemenettelyssd katsoa olevan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettuja, niin kuin nyt annettavan tuomion 81 kohdassa on jo todettu.

Niin ollen, kuten nyt annettavan tuomion 76 kohdassa on todettu, EUIPO:n oli otettava huomioon
Puman esille tuomat kolme aikaisempaa paatostd ja siltd osin kuin se paitti omaksua sen osalta,
ovatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnettuja, lahestymistavan, joka poikkeaa mainituissa
aikaisemmissa padtoksissd kaytetystd ldhestymistavasta, sen oli perusteltava nimenomaisesti
paatoksensa kasiteltdvassd tapauksessa.
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Siind tapauksessa, ettd valituslautakunta olisi itse padtynyt katsomaan, ettd se ei voinut tdyttdd hyvin
hallinnon  periaatteesta  johtuvia  velvoitteitaan, ja  tdssd  asiayhteydessd erityisesti
perusteluvelvollisuuttaan, sellaisena kuin se on palautettu mieleen nyt annettavan tuomion
66 kohdassa, koska silld ei ollut kaytettavissdédan EUIPO:n aikaisemmissa menettelyissd esitettyja
todisteita, on katsottava, samoin kuin unionin vyleinen tuomioistuinkin on tehnyt, ettd
valituslautakunnan olisi pitanyt kayttdad sille kuuluvaa mahdollisuutta pyytdd téllaisten todisteiden
esittdmistd voidakseen kayttad harkintavaltaansa ja tutkia viitteen kattavasti.

Téssd yhteydessd on ndet muistutettava, kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd asetuksen
N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdasta, luettuna yhdessa tdmian asetuksen 78 artiklan kanssa, seuraa, etté
EUIPO:n valituslautakunnassa vireille saatetun valituksen asiakysymyksen tutkimiseksi kyseinen
valituslautakunta kehottaa osapuolia, niin usein kuin on tarpeen, esittimddn huomautuksensa niille
osoittamistaan ilmoituksista asettamassaan madrdajassa, minkd lisdksi se voi p&dattad asian
selvittdmistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden esittdimisestd. Nama sdadnnokset puolestaan
osoittavat, ettd asia-aineistoa on mahdollista kartuttaa EUIPO:ssa kdytdvdn menettelyn eri vaiheissa
(tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 58 kohta ja tuomio 28.2.2018, mobile.de
v. EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, 57 kohta).

Kyseisen oikeuskdytdnnon samoin kuin nyt annettavan tuomion 91 kohdassa mieleen palautetun
oikeuskdytdnnon, jonka mukaan on niin, ettd kun todisteita on toimitettu EUIPO:n asettamassa
madrdajassa, tdydentdvien todisteiden toimittaminen on edelleen mahdollista, valossa unionin yleisen
tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa hyvdn hallinnon periaatteen nojalla
vahvistaman velvollisuuden kaltaisen velvollisuuden ei voida katsoa olevan asetuksen N:o 207/2009
saannosten vastainen.

Niin ollen unionin tuomioistuin saattoi oikeudellista virhettd tekemittd katsoa valituksenalaisen
tuomion mainitussa 37 kohdassa, ettd kasiteltdvan tapauksen olosuhteissa valituslautakunnan olisi
pitdinyt hyvdn hallinnon periaatteen mukaisesti joko ilmoittaa syyt, joiden vuoksi se katsoi, ettd
EUIPO:n kolmessa aikaisemmassa péaitoksessa aikaisempien tavaramerkkien maineesta tekemiét
toteamukset oli jatettdvda huomiotta kasiteltdvassa tapauksessa, tai pyytdd Pumaa toimittamaan
lisdtodisteita aikaisempien tavaramerkkien maineesta.

Kaikkien edelld esitettyjen seikkojen perusteella EUIPO:n ensimmadisen valitusperusteen kolmas osa ja
toinen valitusperuste on hyléttiava perusteettomina.

Koska kaikki valituksen tueksi esitetyt perusteet ja perustelut on hylétty, valitus on hyléttava
kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjérjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, ettd jos valitus on
perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkayntikuluista.

Saman tyo6jarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan sen 184 artiklan 1 kohdan nojalla
valituksen késittelyyn, mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan

oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska EUIPO on havinnyt asian ja Puma on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan
oikeudenkayntikulut, EUIPO on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hyldtiadn.

18 ECLIL:EU:C:2018:509


http:mobile.de

Tuomio 28.6.2018 — Asia C-564/16 P
EUIPO v. Puma

2) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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