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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

7 péivand toukokuuta 2019*

EU-tavaramerkki — Hakemus puhekuplassa olevaa autoa esittavian kuviomerkin rekisterdimiseksi
EU-tavaramerkiksi — Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa — Asetuksen
(EU) N:o 2017/1001 49 artiklan 1 kohta — Haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
luettelon rajoittaminen — Delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 27 artiklan 5 kohta —
Valituslautakunnan suorittaman tutkinnan laajuus — Velvollisuus lausua rajoittamishakemuksesta
Asiassa T-629/18,
mobile.de GmbH, kotipaikka Dreilinden (Saksa), edustajanaan asianajaja T. Liihrig,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenddan M. Fischer,
vastaajana,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 7.8.2018 tekemasta
paatoksestd (asia R 2653/2017-4), joka koskee hakemusta puhekuplassa olevaa autoa esittivin
kuviomerkin rekisteroimiseksi EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnova sekd tuomarit P. Nihoul ja J. Svenningsen
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.10.2018 jatetyn kannekirjelman,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.12.2018 jatetyn vastauskirjelmén,
ottaen huomioon, etteivit asianosaiset ole esittdneet istunnon jérjestamista koskevaa pyyntéd kolmen
viikon kuluessa siitd, kun asian kasittelyn kirjallisen vaiheen pédttymisestd ilmoitettiin, ja paatettydan
unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 106 artiklan 3 kohdan mukaisesti ratkaista kanteen

ilman asian kasittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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MOBILE.DE v. EUIPO (PUHEKUPLASSA OLEVAN AUTON KUVA)

tuomion

Asian tausta

Kantajana oleva mobile.de GmbH jitti 30.6.2016 EU-tavaramerkin rekisteréintihakemuksen 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 tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Tavarat ja palvelut, joille rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 9, 12, 16, 25, 28, 35-38, 41, 42 ja 45.

EUIPO:n tutkija vastusti 22.7.2016 péivatylla kirjeella kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdintia osalle
kyseisistd tavaroista ja palveluista asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on
tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla silla perusteella, ettd haettu
tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen.

Vastauksena mainittuun tutkijan kirjeeseen kantaja esitti 25.11.2016 huomautuksia ja kiisti kaikki
tutkijan véitteet.

Tutkija luopui 23.3.2017 pdivétylla kirjeelld osittain joitakin tavaroita ja palveluja, jotka hén oli
maininnut aiemmin 22.7.2016 paivityssa kirjeessddn, koskevista viitteistd. Kantajaa kehotettiin
esittdimddn huomautuksensa tai toimittamaan lisdtodisteita sen osoittamiseksi, ettd tavaramerkki on
tullut kaytossa erottamiskykyiseksi niille tavaroille ja palveluille, joiden osalta tutkija pysytti véitteensa.
Kantaja toimitti ndma lisshuomautukset 24.7.2017.

Tutkija epdsi 3.10.2017 tekemélldadn paatoksellda kyseisen tavaramerkin rekister6innin 23.3.2017
péivatyssa kirjeessd mainituille tavaroille ja palveluille asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ja 42 artiklan 2 kohdan nojalla.

Kantaja teki 15.12.2017 EUIPO:lle valituksen, jossa vaadittiin kumoamaan tutkijan p&itos siltd osin
kuin silld hylattiin kyseisen tavaramerkin rekisterdintihakemus.

Kantaja toimitti 16.2.2018 EUIPO:lle kaksi asiakirjaa, joista toinen sisilsi tavaroiden ja palveluiden, joita

varten tavaramerkin rekisterdintia oli alun perin haettu, luettelon rajoittamista koskevan hakemuksen.
Rajoittamishakemus kattoi kaikki tavarat ja palvelut, joiden osalta tutkija oli hylannyt rekisterdinnin.
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Samana pdivand kantaja toimitti toisen asiakirjan, jonka otsikko oli "Valituksen perusteet siséltdva
kirjelméa/tavaramerkkihakemuksen rajoittamista koskeva ilmoitus” ja jonka liitteend oli aiemmin esitetty
rajoittamishakemus.

Kantajan oli pitdinyt EUIPO:n pyynndstd toimittaa 6.4.2018 uudelleen kyseisen tavaramerkin
rekisterointihakemuksen sisdltdimien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemus toisessa
muodossa (PDF) ja muutetussa muodossa, mutta samansisaltoisena.

Valituslautakuntien kirjaamo ilmoitti 10.5.2018 vastaanottaneensa kaksi rajoittamishakemusta, jotka oli
jitetty 16.2. ja 6.4.2018.

EUIPO ilmoitti 6.6.2018 pdivatylla kirjeellda kantajalle, ettd wvalitus oli toimitettu neljannelle
valituslautakunnalle asetuksen 2017/1001 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti, koska tutkija ei ollut
hyviksynyt sité.

EUIPO:n neljas valituslautakunta jatti valituksen tutkimatta 7.8.2018 tekemallddn péaatoksella
(jaljempéand riidanalainen p&dtds) asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan kolmannen virkkeen,
luettuna yhdessd asetuksen 2017/1001 tdydentdmisestd ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430
kumoamisesta 5.3.2018 annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1)
23 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, nojalla silla perusteella, ettd toinen kantajan 16.2.2018
toimittama asiakirja, jonka otsikko oli "Valituksen perusteet sisaltava
kirjelmé/tavaramerkkihakemuksen rajoittamista koskeva ilmoitus”, ei tdyttinyt delegoidun asetuksen
22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen valituksen perusteet sisdltdvan kirjelmédn edellytyksia.

Valituslautakunta totesi, ettd 16.2.2018 pdivityssé asiakirjassa kantaja pelkéstdén viittasi liitteeseen, joka
sisdltdd kyseisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen sisdltdmén tavaroiden ja palvelujen luettelon
rajoittamishakemuksen, selittddkseen rajoittamishakemuksen koskevan kaikkia tavaroita ja palveluja,
joiden osalta tutkija oli hyldnnyt rekisterdinnin ja jotka olivat valituksen ainoa kohde ja ettd se oli
tdimén vuoksi pédttinyt vaatia, ettd lausunnon antaminen asiassa raukeaisi. Néiden seikkojen
perusteella valituslautakunta katsoi, ettei tdmia asiakirja sisédltinyt perusteita tutkijan paatoksen
kumoamiselle ja ettd valitus oli ndin ollen jatettdvd tutkimatta. Koska piatevaa valitusperusteita
sisdltdvdd kirjelmda ei ndin ollen ollut toimitettu ennen tutkijan péatoksen tiedoksi antamisesta
alkaneen neljan kuukauden maéérdajan paattymistd, valituslautakunta totesi, ettd péaatoksestd oli tullut
lopullinen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

EUIPO yhtyy kantajan vaatimuksiin oikeudenkdyntikulut mukaan lukien.

Oikeudellinen arviointi

Aluksi on huomattava EUIPO:n asemasta oikeudenkédynnissd, ettei sen tarvitse puolustaa
systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemid kanteen kohteeksi joutuneita paatoksid tai vaatia
tallaisesta padtoksestd nostetun kanteen hylkddmistd, eikd mikddn estd EUIPO:ta yhtymaistd kantajan
vaatimuksiin (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg),
T-379/03, EU:T:2005:373, 22 kohta).
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Nyt kasiteltdvassd asiassa EUIPO:n vaatimukset voidaan ottaa tutkittaviksi siltd osin kuin ne ja niiden
tueksi esitetyt perusteet eivat ylitd kantajan esittdimid vaatimuksia ja kanneperusteita.

Vaikka asianosaisten nidkemykset kasiteltdvdn asian perusteista ovat yhtenevid, kanne ei ole vailla
kohdetta. Asianosaisten yksimielisyydestd huolimatta valituslautakunta ei nimittdin asian kasittelyn
tdssd vaiheessa ole muuttanut tai peruuttanut riidanalaista paatostd, eikd EUIPO:lla ole valtaa tehdé
titd eika lijoin valtaa antaa téllaisia ohjeita valituslautakunnille, joiden riippumattomuus on vahvistettu
asetuksen 2017/1001 166 artiklan 7 kohdassa. Niin ollen unionin yleistd tuomioistuinta ei ole
vapautettu tutkimasta riidanalaisen pédtoksen laillisuutta kanteessa esitettyjen kanneperusteiden
perusteella ja asiasta on yhd lausuttava (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005, Cloppenburg, T-379/03,
EU:T:2005:373, 28 ja 29 kohta).

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljadn kanneperusteeseen, joista ensimmdinen koskee asetuksen
2017/1001 49 artiklan 1 kohdan, toinen saman asetuksen 71 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen, kolmas
asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljannen virkkeen, luettuna yhdessd delegoidun asetuksen
N:o 2018/625 23 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, ja neljas asetuksen
2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljannen virkkeen, luettuna yhdessi delegoidun asetuksen
2018/625 23 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista.

Ensimmiaisessd kanneperusteessaan kantaja viittad, ettd valituslautakunta loukkasi sen oikeutta rajoittaa
tavaramerkkihakemuksen  sisdltdimien  tavaroiden  ja  palvelujen  luetteloa  asetuksen
2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kantajan mukaan silld on tdméi rajoittamisoikeus koko
menettelyn ajan mukaan lukien menettely valituslautakunnassa. Koska sen hakemus esitettiin, kun
tutkijan padtos oli yhd muutoksenhaun kohteena, valituslautakunnan olisi pitanyt kayttda alkuperdisen
paitoksen tehneen elimen eli tutkijan toimivaltaa ja “kirjata” kyseisen tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen sisdltdmien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen. Tdmén johdosta
valituslautakunnan olisi pitdnyt todeta, ettd mainitun rajoittamisen, joka koski niitd tavaroita ja
palveluja, joiden osalta tutkija oli evannyt rekisterdintihakemuksen, vuoksi alkuperiisella paatoksellad ei
ollut enda vaikutusta eika valituksesta ollut endé tarpeen lausua.

EUIPO toteaa ldhinnd kantajan viitteitd tukien, ettd valituslautakunnan on lausuttava tavaramerkin
hakijan asetuksen N:o 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti valitusmenettelyssa tekemasta
tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemuksesta viimeistddn valitusta koskevassa
péaatoksessddn delegoidun asetuksen N:o 2018/625 27 artiklan 5 kohdan nojalla.

Tastd on todettava, ettd valituksen jattamisen jilkeen valituslautakunnasta tulee toimivaltainen elin
lausumaan tavaramerkin rekisterdintihakemuksesta. Koska kantaja tavaramerkin hakijana teki kyseisen
tavaramerkkihakemuksen sisdltdmien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemuksen
ajankohtana, jona tutkijan p&dtos kyseisen tavaramerkin rekisterdinnin epédmisestd oli riitautettu
valituslautakunnassa, mainitusta valituslautakunnasta oli tullut toimivaltainen lausumaan téllaisesta
rajoitushakemuksesta (ks. vastaavasti tuomio 16.3.2017, Capella v. EUIPO — Abus (APUS), T-473/15, ei
julkaistu, EU:T:2017:174, 36 kohta).

Kantajan oikeudesta rajoittaa tavaramerkkihakemuksensa sisdltiméé tavaroiden ja palvelujen luetteloa
on muistutettava, ettd asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin hakija voi
"milloin tahansa peruuttaa EU-tavaramerkkihakemuksensa tai rajoittaa sen siséltdmien tavaroiden tai
palvelujen luetteloa”.

Nidin ollen asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti EU-tavaramerkkihakemuksen
sisdltdimien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittaminen voidaan tehdd milloin tahansa ja siis myos
valituslautakunnan menettelyn aikana (ks. vastaavasti tuomio 16.3.2017, APUS, T-473/15, ei julkaistu,
EU:T:2017:174, 37 kohta).
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Nyt késiteltavissd asiassa on riidatonta, ettd kantajan 16.2.2018 toimittamat kaksi asiakirjaa esitettiin
sen jilkeen, kun valitus valituslautakunnalle oli tehty ja valituksen perusteet sisdltivin kirjelmén
jattdmiselle asetetussa maddrdajassa, josta sdddetddn asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan
viimeisessd virkkeessd. Niin ollen rajoittamishakemus jatettiin valituslautakunnan menettelyn aikana
saman asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Delegoidun asetuksen N:o 2018/625 27 artiklan 5 kohdan ensimmaiisen virkkeen mukaan
valituslautakunnan on lausuttava tdllaisesta asetuksen 2017/1001 49 artiklan mukaisesti tehdysta
rajoittamishakemuksesta viimeistddn valituksesta antamassaan ratkaisussa. Valituslautakunnalla on
velvollisuus lausua rajoittamishakemuksesta riippumatta siitd, onko valituksen perusteet sisaltava
kirjelma jatetty delegoidun asetuksen 2018/625 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Koska kantaja toimitti kyseisen tavaramerkkihakemuksen siséltdmien tavaroiden tai palvelujen luettelon
rajoittamishakemuksen asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen kuin saman
asetuksen 68 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessd tarkoitettu médrdaika valituksen perusteet
sisdltdvan kirjelmédn jattamiselle pééttyi, valituslautakunnan piti tutkia se.

Kun valituslautakunta jatti valituksen tutkimatta silld perusteella, ettd kantajan jattdma 16.2.2018
péivatty asiakirja, jonka otsikko on ”Valituksen perusteet siséltidva kirjelmd/tavaramerkkihakemuksen
rajoittamista koskeva ilmoitus”, ei tdytd valituksen perusteet siséiltivan kirjelmdn edellytyksid, se ei
lausunut kantajan tekemdistd tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoitushakemuksesta ja rikkoi talld
tavoin  asetuksen = 2017/1001 49  artiklan 1  kohtaa ja  delegoidun  asetuksen
2018/625 27 artiklan 5 kohtaa.

Néin ollen ensimmdinen kanneperuste on hyviksyttivd ja riidanalainen pédtés on kumottava
kokonaisuudessaan ilman, ettd on tarpeen tutkia muita kantajan esittdmia kanneperusteita.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojéarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
EUIPO on hidvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut kantajan ja EUIPO:n
vaatimusten mukaisesti.
Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan 7.8.2018
tekema paitos (asia R 2653/2017-4) kumotaan.

2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Pelikdanova Nihoul Svenningsen
Julistettiin Luxemburgissa 7 pédivdna toukokuuta 2019.

Allekirjoitukset
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