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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PRIIT PIKAMAE
12 pdivdna syyskuuta 2024

Asia C-93/23 P

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan

Neoperl AG

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o0 207/2009 — 4 artikla —
EU-tavaramerkin muodostavat merkit — Hakemus sylinterimdisen saniteettikappaleen osaa
esittdvan kosketeltavan sijaintimerkin rekister6imiseksi EU-tavaramerkiksi — 7 artikla —
Ehdottomat hylkdysperusteet — Hakemuksen hylkddaminen — Asetus (EU) 2017/1001 —
72 artiklan 3 kohta — Kanne - Valituslupajdrjestelmd — Asia, johon liittyy unionin oikeuden
yhtendisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys

I Johdanto

1. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii valituksellaan unionin
tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 7.12.2022 antaman tuomion Neoperl
v. EUIPO (Sylinteriméisen saniteettikappaleen osan kuva) (T-487/21, EU:T:2022:780; jdljempana
valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi EUIPO:n viidennen
valituslautakunnan 3.6.2021 tekemén paatoksen (asia R 2327/2019-5), joka koski sylinteriméisen
saniteettikappaleen osaa esittdvian kosketeltavan sijaintimerkin rekisterointia EU-tavaramerkiksi
(jaljempanad riidanalainen p&&tos).

2. Nyt kasiteltdva valitus perustuu vain yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan
unionin yleinen tuomioistuin rikkoi Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 72 artiklan 3 kohtaa.? EUIPO:n
esittdmien argumenttien yhteydessd nousee kuitenkin esiin tarkeita kysymyksid, jotka koskevat
sellaisen wunionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman tuomioistuinvalvonnan laajuutta, joka
koskee kyseisen unionin viraston valituslautakunnan pddtostd. Nyt kasiteltdvéssa valituksessa
erityisesti kehotetaan unionin tuomioistuinta lausumaan edelld mainitussa saidnnoksessa unionin
yleiselle tuomioistuimelle padtoksen muuttamiseen annetun toimivallan laajuudesta ja sen
kayttamisen edellytyksistd. Koska kyse on toimivallan antamiseen liittyvistda kysymyksistd, ne ovat
perustuslaillisia. Liséksi ndihin kysymyksiin annettavalla vastauksella voi olla merkittévé vaikutus,
joka ulottuu paljon pitemmalle kuin péddasiaan, eli merkittdvd vaikutus unionin
tuomioistuinjarjestelméadn kokonaisuudessaan.

! Alkuperdinen kieli: ranska.
2 EUVL2017,L 154, s. 1.
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3. Kyse on niistd pédasiallisista syistd, joiden takia nyt kasiteltdava valitus on otettu kasiteltavaksi
Euroopan unionin tuomioistuimen perussidannon 58 a artiklalla kayttoon otetussa
valituslupajérjestelméssa  (jaljempdnd  muutoksenhakuoikeuden rajoittamista  koskeva
jarjestelmd). Sen jdlkeen, kun kyseinen jérjestelmd on otettu kidyttoon 1.5.2019, unionin
tuomioistuin on myontdnyt vidhdisen maéédrdn valituslupia muun muassa sen takia, ettd
edellytykset, joiden on taytyttdvd, ovat tiukkoja. Kyseisen jérjestelmén piiriin kuuluvat valitukset
voidaan nimittdin ottaa kasiteltdviksi vain silloin, kun niihin liittyy unionin oikeuden
yhtendisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys. Tuleva
unionin tuomioistuimen tuomio myétdvaikuttaa ndin ollen sen selventimiseen, milla tavalla
naité edellytyksia on tulkittava oikeudellisen kdytannon mukaisesti.

II Asiaa koskevat oikeussaannot

4. Kun otetaan huomioon kyseisen hakemuksen jattamispdiva eli 1.9.2016, joka oli ratkaiseva
ehdottomien hylkdysperusteiden olemassaolon tutkimiseen sovellettavan aineellisen oikeuden
madrittdimisen kannalta, unionin yleisessd tuomioistuimessa Kkésiteltyyn asiaan sovellettiin
Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009°
aineellisia sdannoksid, tarvittaessa sellaisina kuin ne olivat muutettuina asetuksen N:o 207/2009
ja asetuksen N:o 2868/95 muuttamisesta sekd maksuista sisdmarkkinoilla toimivalle
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2015/2424.* Asetus N:o 207/2009 korvattiin asetuksella 2017/1001. Viimeksi
mainittua asetusta sovelletaan késiteltavan asian menettelyllisiin ndkokohtiin.

Asetus N:o 207/2009

5. Asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] muodostavat
merkit”, sdddetddn seuraavaa:

"[EU-tavaramerkkind] voi olla mikéd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti
sanat, henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden
paillyksen muoto, jos sellaisella merkilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista.”

6. Kyseisen asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on "Ehdottomat hylkdysperusteet”, sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424 mutta sisalloltdéan samanlaisena siltd osin kuin kyse
on unionin yleisessd tuomioistuimessa nostetun kanteen tutkimista koskevista merkityksellisista
sdadnnoksistd, sdddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeja ei rekisteroida:
a) merkit, jotka eivat ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

”»

3 EUVL 2009, L 78, s. 1.
* EUVL 2015, L 341, s. 21.
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7. Mainitun asetuksen 26 artiklan, jonka otsikko on ”Edellytykset, jotka hakemuksen on
tdytettdva”, 1 kohdan d alakohdassa ja 3 kohdassa sdddetdédn seuraavaa:

”1. [EU-tavaramerkki koskevassa] hakemuksessa on oltava:

d) tavaramerkin kuvaus.

3. [EU-tavaramerkkid] koskevan hakemuksen on téytettdva 162 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa
tdytantoonpanoasetuksessa — — sdddetyt edellytykset.”

8. Saman asetuksen 162 artiklan, jonka otsikko on ”[T]aytantoonpanosdaannokset”, 1 kohdan
sanamuoto on seuraava:

"Tamdn  asetuksen  soveltamista  koskevat  yksityiskohtaiset sddnnot  vahvistetaan
tdytantoonpanoasetuksessa.”

Asetus 2017/1001

9. Asetuksen 2017/1001 41 artiklan, jonka otsikko on "Hakemuksen jéttamisen edellytysten
tutkiminen”, 2 ja 4 kohdassa sdddetdén seuraavaa:

2. Jos EU-tavaramerkkihakemus ei tdytd 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, virasto kehottaa

hakijaa korjaamaan todetut puutteellisuudet tai maksujen laiminlyonnin kahden kuukauden
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

4. Jos 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa todettuja puutteellisuuksia ei ole sdddetyssa
madrdajassa korjattu, virasto hylkaa hakemuksen.”

10. Kyseisen asetuksen 66 artiklassa, jonka otsikko on ”P&dtokset, joista voidaan valittaa”,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Jéljempéna 159 artiklan a—d alakohdassa ja tilanteen mukaan mainitun artiklan f alakohdassa
lueteltujen viraston padtoksentekoelinten paatoksistd voidaan valittaa. Kyseiset paatokset tulevat

voimaan vasta 68 artiklassa tarkoitetun valitusajan paityttyd. Valituksella on lykk&éva vaikutus.

2. Paitoksestd, joka ei padta menettelyd jonkin osapuolen osalta, voidaan valittaa vasta lopullisen
paiatoksen yhteydessd, jollei mainittua padatosta koske erillinen valitus.”

11. Mainitun asetuksen 70 artiklan, jonka otsikko on ”Valituksen tutkiminen”, 1 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

”Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, voidaanko se hyviksya.”
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12. Asetuksen 2017/1001 71 artiklassa, jonka otsikko on "Valitusta koskeva péétos”, sdddetdan
seuraavaa:

”1. Tutkittuaan valituksen hyvéksyttavyyden valituslautakunta tekee péédtoksen valituksesta.
Lautakunta voi joko kayttaa kiistetyn padtoksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian
tille osastolle edelleen paatettavaksi.

2. Jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen paatettaviksi valituksenalaisen paatoksen
tehneelle osastolle, titd osastoa sitovat valituslautakunnan paatoksen perusteet ja asiaratkaisu, jos
tosiseikat ovat samat.

3. Valituslautakunnan paatokset tulevat voimaan vasta 72 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun
madrdajan padtyttya tai, jos asia on tdmaén ajan kuluessa saatettu unionin yleisen tuomioistuimen
késiteltavaksi, tdmdn toimen tai unionin tuomioistuimelle unionin yleisen tuomioistuimen
paidtoksesta tehdyn valituksen hylkdaamisestd alkaen.”

13. Kyseisen asetuksen 72 artiklassa, jonka otsikko on ”Asian saattaminen unionin
tuomioistuimen kisiteltaviksi”, siadetian seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemat valituksia koskevat pédiatokset voidaan saattaa unionin yleisen
tuomioistuimen kasiteltévaksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymadrdayksen
rikkominen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, tdmén asetuksen tai niiden
soveltamista koskevan oikeussadnnon rikkominen taikka harkintavallan vaarinkaytto.

3. Unionin yleiselld tuomioistuimella on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva p&étos tai
muuttaa sita.

4. Kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille paatos on
vastainen.

5. Kanne on nostettava unionin yleisessd tuomioistuimessa kahden kuukauden kuluessa paivasts,
jona valituslautakunnan paatés on annettu tiedoksi.

6. Virasto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion tai, jos
sithen on haettu muutosta, unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi.”

14. Mainitun asetuksen 94 artiklassa, jonka otsikko on ”Viraston paitokset ja tiedonannot”,
sdadetaan seuraavaa:

”1. Virasto perustelee pddtoksensd. Ne voivat perustua vain sellaisiin syihin tai todisteisiin, joihin
asianomaiset osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. — —

»
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15. Saman asetuksen 95 artiklassa, jonka otsikko on "Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”,
sdadetaan seuraavaa:

”1. Menettelyssd virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia

perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat
vedonneet, ja osapuolten esittamiin vaatimuksiin. — —

»

16. Asetuksen 2017/1001 151 artiklan, jonka otsikko on ”Viraston tehtdvdt”, 1 kohdan
a alakohdassa sdadetidan seuraavaa:

"Virastolla on seuraavat tehtavit:

a) tdssa asetuksessa perustettavan EU-tavaramerkkijéarjestelmén hallinto ja edistiminen;”

17. Kyseisen asetuksen 159 artiklassa, jonka otsikko on "Toimivalta”, siddetddn seuraavaa:
"Tassd asetuksessa sdddettyihin menettelyihin liittyvid paatoksid ovat toimivaltaisia tekemaan:
a) tutkijat;

b) viiteosastot;

c) rekisterinpidosta vastuussa oleva osasto;

d) mitdattomyysosastot;

e) valituslautakunnat;

f) muu yksikko tai henkilo, jonka pédjohtaja on nimittényt tassa tarkoituksessa.”

18. Kyseisen asetuksen 165 artiklan, jonka otsikko on ”Valituslautakunnat”, 1 kohdassa séddetdéan
seuraavaa:

"Valituslautakunnat ovat vastuussa 160—164 artiklan nojalla tehtyjéd paatoksia koskevien valitusten
ratkaisemisesta.”

IIT Asian tausta ja riidanalainen paitos

19. Neoperl teki 1.9.2016 EUIPO:lle asetuksen N:o 207/2009 nojalla hakemuksen seuraavan
merkin rekisteroimisestd EU-tavaramerkiksi:
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20. Rekisterointihakemuksessa kyseinen merkki méériteltiin "kosketeltavaksi sijaintimerkiksi” ja
sitd kuvailtiin seuraavasti:

21. "Tavaramerkki on kosketeltava sijaintimerkki. Suojaa vaaditaan rakenteelle, jonka péédssa on
liitettdva sylinterimdinen saniteettiosa, jonka ldpi veden on tarkoitus virrata, ja tdma péd on
suuntautunut ulkopuolelle ja on pidempi kuin perusta, joka ei ole joustava; tdmd rakenne on
tehty joitakin millimetreja korkeista ympyrdnmuotoisista, samankeskisistd ja joustavista
lamelleista, joita on kyseisen pddn koko pinnalla, ja nditd joustavia lamelleja voidaan vaantaa
painamalla sormea perustaa vastaan ja samansuuntaisesti perustan kanssa. Suojaa ei vaadita
liitettavan osan muille &ériviivoille, jotka on esitetty katkoviivoin kuvassa.”

22. Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvalista
luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkaan 11 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Liitettdvdt saniteettiosat, muun muassa
virtauksenrajoittimet ja poresuuttimet”.

23. Rekisterdintihakemusta vastustettiin asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan
d alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 31 artiklan 1 kohdan d alakohta), luettuna
yhdessa yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiaytdantoonpanosta
13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EUVL 1995, L 303, s. 1) 9 sdannon
3 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 41 artiklan 2 kohta) kanssa,
saddettyjen muodollisten rekisterdinnin esteiden perusteella, koska "[EUIPO] ei yleisesti hyviksy
kosketeltavia tavaramerkkejia — —". Néin ollen kantajalle ehdotettiin, ettd se maédrittelisi haetun
tavaramerkin uudelleen sijaintimerkiksi.

24. Kantaja kieltaytyi 22.12.2016 pdivatyssa kirjeessddn maddrittelemastd haettua tavaramerkkia
uudelleen ja korosti tdssd yhteydessd tavaramerkin madrittelemista kosketeltavaksi
sijaintimerkiksi ja esitettyd kuvausta.

25. Tutkija hylkdsi 11.10.2019 tekemallddn péaétokselld rekisterointihakemuksen asetuksen
2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessd muun muassa kyseisen asetuksen 4 artiklan
ja 31 artiklan 3 kohdan kanssa, perusteella muodollisin perustein, koska hakemus, joka koski
kosketeltavan tavaramerkin rekisterointid, ei ollut riittivin tdsmallinen niissd sdaannoksissa
tarkoitetulla tavalla.
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26. Kantaja valitti 16.10.2019 tutkijan paatoksestd EUIPO:n sisdisesti. Se toimitti 22.1.2020
kirjelmaén, jossa se esitti kyseisen valituksen perusteet.

27. Esittelijan 3.8.2020 antamassa tiedonannossa EUIPO:n valituslautakunta totesi kantajalle, etta
riippumatta siitd, tayttiko tavaramerkkihakemus asetuksen 2017/1001 31 artiklan vaatimukset vai
ei, se katsoi, ettd kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton
hylkaysperuste oli merkityksellinen ja ettd haetulta tavaramerkiltd puuttui viimeksi mainitussa
sadnnoksessad tarkoitettu erottamiskyky.

28. Kantaja esitti 3.3.2021 huomautuksensa 3.8.2020 annetusta tiedoksiannosta.

29. EUIPO:n viides valituslautakunta katsoi riidanalaisessa paatoksessd, ettd merkiltd, jonka
rekisterointia EU-tavaramerkiksi oli haettu, puuttui asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja hylkési valituksen.

IV Menettely unionin yleisessid tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

30. Neoperl nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.8.2021 toimittamallaan
kannekirjelmalld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen pédtoksen kumoamista ja EUIPO:n
velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

31. Neoperl vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmdinen koski
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen asetuksen
2017/1001 95 artiklan 1 kohdan ensimmaisen virkkeen rikkomista. Kyseinen osapuoli viitti, ettd
valituslautakunta ei ollut ottanut riittavalld tavalla huomioon kyseisen merkin erityispiirteité
kosketeltavana sijaintimerkking, ja arvosteli valituslautakuntaa siitd, ettd se ei muun muassa sen
asetuksen 2017/1001 95 artiklaan perustuvan velvollisuuden vastaisesti, joka koskee
merkityksellisten tosiseikkojen tutkimista viran puolesta, ollut todennut sitd vaikutelmaa, joka
yleensd saadaan koskettelemalla virtauksenrajoittimia, eikd merkistd, jonka rekisterdintid oli
haettu, saatavaa vaikutelmaa eikd sitd, ettd taméd lamelleja, joista kyseinen merkki muodostuu,
koskettelemalla saatava kimmoisa vaikutelma liittyy viistdmattd kyseessd olevien tuotteiden
toiminnalliseen ominaisuuteen. Kantaja paitteli tdstd, ettd toisin kuin valituslautakunta katsoi,
kyseinen merkki on erottamiskykyinen.

32. EUIPO Kkiisti Neoperlin argumentit ja viitti, ettd valituslautakunta oli sen jdlkeen, kun se oli
madrittdnyt tosiseikat tyhjentdvésti ja tdsmallisesti, katsonut perustellusti, ettd merkiltd, jonka
rekisterdintid oli haettu, puuttui erottamiskyky.

33. Unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidanalaisen paatoksen.

34. Ndiden kahden kanneperusteen tutkimisen yhteydessd unionin yleinen tuomioistuin
muistutti  aluksi valituksenalaisen tuomion 20-22 kohdassa, ettd tutkija hylkasi
rekisterdintihakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan perusteella ja ettd
valituslautakunta paitti tutkia ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkdysperusteen ja totesi, ettd kysymys siitd, oliko
merkin, jonka rekisterdintia = haettiin, rekisterointi  lisdksi  evdttivd  asetuksen
2017/1001 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti, oli merkitykseton.
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35. Valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd Neoperl ei
ollut esittdnyt kanneperustetta, joka koskisi lain soveltamisalan noudattamatta jattamists,
riitauttaakseen valituslautakunnan tekemén valinnan, joka koski rekisterdintihakemuksen
tutkimista ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sddnnoéksen
kannalta tutkimatta, voiko kyseinen merkki olla EU-tavaramerkki kyseisen asetuksen 4 artiklan
nojalla.

36. Siltd osin kuin kyse on perusteen, jota osapuoli ei ole esittidnyt, tutkimisesta viran puolesta
unionin yleinen tuomioistuin korosti valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa sitd, ettd
unionin tuomioistuimilla on toimivalta ja tilanteen mukaan velvollisuus tutkia omasta
aloitteestaan tiettyja aineellista lainmukaisuutta koskevia perusteita, kuten esimerkiksi
ehdottomaan oikeusvoimaan liittyvad perustetta. Ndin ollen lain soveltamisalaa koskeva peruste
kuuluu oikeusjarjestyksen perusteisiin ja unionin yleisen tuomioistuimen on tutkittava se viran
puolesta kontradiktorista periaatetta noudattaen. Kaisiteltdvdssd asiassa unionin yleinen
tuomioistuin kehotti istunnossa ja prosessinjohtotoimena esittdmallddn kysymykselld, johon
pyydettiin vastaamaan Kkirjallisesti, asianosaisia esittdmddn ndkemyksensd siitd, oliko
valituslautakunnalla mahdollisesti velvollisuus tutkia, tayttiko haettu tavaramerkki asetuksen
N:0 207/2009 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen vaatimuksen, ja voiko kyseisen asetuksen
7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkdysperuste ndin ollen estdd kyseisen
tavaramerkin rekisterdinnin, kun otetaan huomioon muun muassa unionin yleisen
tuomioistuimen oikeuskédytanto.?

37. Unionin yleinen tuomioistuin hylkédsi EUIPO:n argumentin, jonka mukaan valituslautakunta
ei tehnyt virhettd tutkiessaan erottamiskykyd, kun se ei tarkistanut, tayttyiviatko asetuksen
N:o 207/2009 4 artiklasta ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ilmenevit edellytykset, koska
valituslautakunta oli tutkinut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamista mahdollisimman tédydellisesti, ja tdltd osin unionin yleinen tuomioistuin tukeutui
valituksenalaisen tuomion 35 ja 36 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan sanamuodon mukaiseen tulkintaan.

38. Merkityksellisten oikeussaantdjen tulkinta ja erityisesti sen kysymyksen tulkinta, tayttaako
merkki, jonka rekisterointid EU-tavaramerkiksi on haettu, asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa
asetetut edellytykset, joihin kuuluu myos se, ettd se voidaan esittdd graafisesti, ja voiko kyseinen
merkki siten olla tavaramerkki, on késiteltavassd asiassa kysymys, jonka ratkaiseminen ensiksi on
vilttamatontd, jotta voidaan tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja
asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet. Unionin yleinen
tuomioistuin nimittédin laiminloisi tehtdvansa laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena,
jos unionin yleinen tuomioistuin yhtaaltd jéttéisi toteamatta, ettd riidanalainen paiatos on tehty
sellaisen oikeussddnnon eli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella,
jonka osalta saattaisi osoittautua, ettd sitd ei voida soveltaa kisiteltdvissd asiassa, siind
tapauksessa, jota valituslautakunta ei ole tutkinut ja jossa merkki, jonka rekisterdintida on haettu,
ei olisi saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, vaikka asianosaiset eivat olisi
riitauttaneet kyseistd seikkaa, ja jos unionin yleinen tuomioistuin toisaalta ratkaisisi
késiteltavakseen saatetun asian soveltamalla itse kyseistd oikeussaantoa.

39. Siltd osin kuin kyse on lain soveltamisalan noudattamatta jattdmistd koskevan perusteen
hyviksymisestd unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa siitd
kysymyksestd,  tayttddkoé ~ merkki, jonka  rekisterdintia =~ on  haettu,  asetuksen

5 Tuomio 6.10.2021, M/S. Indeutsch International v. EUIPO - 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan vilissd olevat sukkulat)
(T-124/20, EU:T:2021:668).
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N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetut rekisterdéinnin edellytykset, ettd kyseisen merkin rakenne
voidaan — siltd osin kuin kyseinen merkki muodostuu joitakin millimetreja korkeista
ympyranmuotoisista ja samankeskisistd lamelleista, joita on kyseisen padn koko pinnalla — esittda
graafisesti. Ndin ei sitd vastoin ole, kun kyse on tdtd rakennetta koskettelemalla saatavasta
vaikutelmasta, joka koskee lamellien, joita voidaan vddntdd painamalla sormea perustaa vastaan ja
samansuuntaisesti perustan kanssa, joustavuutta.

40. Kuten valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa muistutetaan, merkki voi olla EU-tavaramerkki,
jos se tayttdaa kyseisessd sddnnoksessd asetetut edellytykset, joihin kuuluu muun muassa se, ettd se
voidaan esittdd graafisesti, ja tdmén tavaramerkin graafisen esityksen on lisdksi oltava selvd,
tasmallinen, itsessdédn tdydellinen, helposti saatavissa, ymmarrettava, kestéavé ja objektiivinen.

41. Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa EUIPO:n
argumentin, jonka mukaan merkkid, jonka rekisterdintid on haettu, koskettelemalla saatava
vaikutelma ei ilmene kyseisen merkin graafisesta esityksestd vaan se ilmenee vain graafiseen
esitykseen liitetystd kuvauksesta, jota ei voida EUIPO:n mukaan ottaa huomioon
taytdntoonpanoasetuksen (EU) 2018/626 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.® Unionin yleinen
tuomioistuin totesi ndin ollen, ettd kyseisen tdytdntoonpanoasetuksen 3 artikla kuuluu kyseisen
asetuksen II osastoon. Vaikka mainittu tdytdntoonpanoasetus oli voimassa riidanalaisen
paatoksen tekohetkelld, sen 39 artiklan 2 kohdan a alakohdassa kuitenkin sdddetddn, ettd
mainittua II osastoa ei sovelleta ennen 1.10.2017 jétettyihin EU-tavaramerkkihakemuksiin.
Toisin kuin EUIPO:n argumenteissa oletetaan, taytantdonpanoasetusta 2018/626 ei niin ollen
voida soveltaa kasiteltdavassd asiassa, koska kyseisen tavaramerkin rekisterdintihakemus on jatetty
1.9.2016.  Lisdksi  kyseisen  tdytdntoonpanoasetuksen 37  artiklassa  sdddettyjen
siirtymétoimenpiteiden mukaisesti asetuksen N:o 2868/95 sddnndksid sovelletaan meneillddan
oleviin menettelyihin edelleen siihen saakka, ettd menettelyt on saatu péiatokseen, jollei tita
tdytantoonpanoasetusta sovelleta.

42. Tassa tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa,
ettd merkkid, jonka rekisterdintid haettiin, koskettelemalla saatava vaikutelma ei ilmennyt
kyseisen merkin graafisesta esityksestd tasmallisesti ja itsessddn tédydellisesti vaan se ilmeni
korkeintaan graafiseen esitykseen liitetystd kuvauksesta. Nidin ollen tdssd kuvauksessa ei
tdsmennetty kyseisen merkin graafista esitysta valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa mainitussa
oikeuskdytdnnossa tarkoitetulla tavalla, vaan se voi pdinvastoin heréttdd epiilyksia tdmén
graafisen esityksen kohteesta ja laajuudesta, koska silld pyrittiin laajentamaan haetun suojan
kohdetta. Merkki, jonka rekisterointid haettiin, ei tayttdnyt asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa
tarkoitettuja edellytyksid ja nédin ollen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu ehdoton hylkédysperuste esti sen rekisteréinnin.

43. Unionin yleinen tuomioistuin paatteli valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, ettd asetuksen
N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa kasiteltdessd hakemusta, joka koski
kyseisen merkin rekisteréintid EU-tavaramerkiksi. Valituslautakunta ei siten voinut soveltaa
kyseistd sddnnosta laillisesti tehdédkseen paatoksen, jolla hylattiin siitd tutkijan padtoksesta tehty
valitus, jolla evittiin kyseisen merkin rekisterdinti.

44. Tamin vuoksi riidanalainen pdatds oli tehty lain soveltamisalan vastaisesti. Ndin ollen se
kumottiin.

¢ Asetuksen 2017/1001 tiettyjen sddnnosten téytdntoonpanoa koskevista yksityiskohtaisista sddnnoistd ja téytdntéonpanoasetuksen

(EU) 2017/1431 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission tdytintdonpanoasetus (EUVL 2018, L 104, s. 37).
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V Asianosaisten vaatimukset ja menettely unionin tuomioistuimessa

45. Unionin tuomioistuin antoi 11.7.2023 antamallaan madardyksellda” luvan nyt késiteltdvin
valituksen tekemiseen todettuaan, ettd EUIPO:n valituslupahakemuksessa osoitettiin
oikeudellisesti riittdvalla tavalla, ettd valitukseen liittyi unionin oikeuden yhtendisyyden,
johdonmukaisuuden ja kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys.

46. Valituksessaan EUIPO vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— hylkaa riidanalaisesta padtoksesta nostetun kanteen ja

— velvoittaa osapuolet vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan.

47. Neoperl vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hyviksyy EUIPO:n valituksen siltd osin kuin siind vaaditaan valituksenalaisen tuomion
kumoamista ja hylkda sen muilta osin

— kumoaa kyseisen tuomion silld perusteella, ettd vastapuolen esittiméé perustetta, joka koskee
sitd, ettd valittaja on rikkonut asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessé
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, ja 94 artiklan 1 kohdan ensimmdista virketta, ei ole
otettu huomioon

— palauttaa asian EUIPO:hon, jotta tdméa tutkii ensimmdistd kertaa 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa, luettuna asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan kanssa, sdddetyt edellytykset, ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

48. Unionin tuomioistuin péétti tyojarjestyksensa 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ettei istuntoa
asianosaisten kuulemiseksi pideta.

VI Oikeudellinen arviointi
A Alustavat huomautukset

1. Muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskeva jéirjestelmd

49. Muutoksenhakuoikeuden  rajoittamista  koskevan  jdrjestelmdn  taustalla  ovat
uudistustoimenpiteet, jotka unionin tuomioistuin on toteuttanut vastatakseen tyomaéadrdnsa
jatkuvaan lisdédntymiseen, ja sen tarkoituksena on, ettd unionin tuomioistuin kykenee edelleen
tdyttdimaan perussopimuksen laatijoiden sille antaman tehtdvian eli huolehtimaan kohtuullisessa
ajassa siitd, ettd”perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia”, kuten SEU
19 artiklan 1 kohdassa edellytetdadn. Kyseista jarjestelmda sovelletaan valituksiin unionin yleisen

7 Maédrdys 11.7.2023, EUIPO v. Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).
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tuomioistuimen tuomioista tai maarayksistd, jotka koskevat unionin elinten tai laitosten sellaisten
riippumattomien valituslautakuntien péa&atoksia, joiden kasiteltavaksi asia on saatettava ennen kuin
kanne voidaan nostaa unionin yleisessa tuomioistuimessa.®

50. Uudistus perustuu toteamukseen siitd, ettd merkittdvé osa tehdyistd valituksista oli hylattava
sen vuoksi, ettd niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvésti puuttuivat, tai sen vuoksi, ettd
ne olivat ilmeisen perusteettomia, vaikka kyseiset asiat olivat olleet jo kaksi kertaa
tuomioistuinvalvontaa  koskevan = menettelyn = kohteena, ensin  unionin virastojen
riippumattomissa valituslautakunnissa ja tdmén jilkeen unionin yleisessd tuomioistuimessa.
Koska on katsottu, ettd unionin tuomioistuimen resursseja on tarpeen hallinnoida
mahdollisimman tarkasti, on péitetty sallia kolmas tuomioistuinvalvontaa koskeva menettely
vain poikkeustapauksissa eli vain niissd tapauksissa, joissa valittaja on osoittanut vakuuttavasti,
ettd unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa on vakava oikeudellinen virhe, joka voi vaikuttaa
tuleviin kasiteltéviin asioihin.

51. Unionin tuomioistuin on ottanut vaikutteita jasenvaltioiden tuomioistuinjarjestelmistd, joissa
se, ettd valitus otetaan tutkittavaksi ylemmadssd oikeusasteessa, edellyttdd usein tiettyjen
edellytysten tdyttymistd, kuten sellaisen vaatimuksen tayttymistd, ettd asia on “olennaisen tiarked”
tai ettd riitautettu tuomioistuinratkaisu "poikkeaa ylimpien tuomioistuinten oikeuskdytdnndosta”.
Tallaisissa  tapauksissa  jdsenvaltioiden  tuomioistuinjdrjestelmien  mukaan  ylimmaén
tuomioistuimen ratkaisu on vélttdmaton oikeusvarmuuden takaamiseksi. Kuten mainitsin tdmén
ratkaisuehdotuksen johdannossa, rajoitusjarjestelmén piiriin kuuluvat valitukset voidaan ottaa
kasiteltaviksi vain silloin, kun niihin liittyy unionin oikeuden yhteniisyyden, johdonmukaisuuden
tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys, mikd antaa unionin tuomioistuimelle
harkintavaltaa.

52. Niistd asioista, joissa unionin tuomioistuin on tdhédn mennessé katsonut, ettd tima edellytys
on tayttynyt, saa kasityksen siitd, minkatyyppiset asiat tulevat kyseeseen, ja siitd padmadrastd, jota
rajoitusjérjestelmalld loppujen lopuksi tavoitellaan muutoksenhakukeinojen jarjestelméassa. Naissa
asioissa nousee esiin sellaisia kysymyksid kuin unionia sitovien kansainvilisten sopimusten
sovellettavuus unionin tuomioistuimissa,’ jasenvaltion Euroopan unionin
tavaramerkkijarjestelmastéd vetdytymisen seuraukset'® ja vaatimus siitd, ettd edustajana on oltava
riippumaton asianajaja hyvdn oikeudenkdyton varmistamiseksi.” Kyse on unionin oikeuden
perustavanlaatuisista kysymyksistd, jotka ulottuvat valitusta laajemmalle ja joita korkeimman
tulkintoja antavan viranomaisen on ndin ollen selvennettéva.

2. Nyt kdisiteltdvdin valituksen tekemistd koskevan luvan oikeuttavat kysymykset

53. Jos kasiteltavian asian keskeisid oikeudellisia kysymyksid verrataan edellisessd kohdassa
lueteltuihin tilanteisiin, ei jaa epdilystdkadn siitd, ettd mainittu valitusluvan myontédmista koskeva
edellytys tdyttyy kasiteltdvéssd asiassa, ja ndin on niistd syistd, jotka unionin tuomioistuin on
esittanyt 11.7.2023 antamassaan madrdyksessda'” ja joista esitdn seuraavaksi yhteenvedon, jotta
valituksen tarkastelu olisi paremmin ymmarrettévissa.

8 Ks. unionin tuomioistuimen esittdmé Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 281 artiklan toiseen kohtaan perustuva pyynto
Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnostd tehdyn poytdkirjan N:o 3 muuttamisesta, joka on saatavilla osoitteessa:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/fi/ (s. 1 ja 7).

°  Ks. médrdys 10.12.2021, EUIPO v. The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).
1 Ks. madrdys 7.4.2022, EUIPO v. Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

1 Ks. médréys 30.1.2023, bonnanwalt v. EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

12 Méiérdys 11.7.2023, EUIPO v. Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).
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54. Ensinndkin kysymys siitd, onko unionin yleinen tuomioistuin ylittdnyt toimivallalleen séddetyt
rajat muuttaessaan tosiasiallisesti valituslautakunnan paatosta tutkittuaan kumoamisperusteen
omasta aloitteestaan, on luonteeltaan horisontaalinen.

55. Toiseksi annettua toimivaltaa koskeva kysymys on térked perustuslaillinen kysymys, koska
unionin yleinen tuomioistuin on oikeudellisesti velvollinen toimimaan sille unionin
oikeusjdrjestyksessd annetun toimivallan rajoissa.

56. Kolmanneksi kysymys unionin yleiselle tuomioistuimelle paatéksen muuttamiseen annetun
toimivallan edellytyksistd ja laajuudesta on erityisen tédrked, koska tdméan toimivallan ylittdminen
vaikuttaa valituslautakuntien yksinomaiseen toimivaltaan, niille yksildille annettavaan
oikeussuojaan, joita EUIPO:n padtds koskee, ja vyleisestikin tehokkaaseen oikeussuojaan
tuomioistuimissa.

57. Neljanneksi kysymys unionin yleiselle tuomioistuimelle péddtoksen muuttamiseen annetun
toimivallan edellytyksista ja laajuudesta on térked, koska se ei rajoitu vain immateriaalioikeuksiin
vaan voi koskea unionin muidenkin virastojen paatoksid, jotka kuuluvat unionin tuomioistuinten
laillisuusvalvonnan piiriin.

58. Téssd yhteydessd on huomattava myos, ettd EUIPO on tdyttinyt vaatimuksen selostaa
valituslupahakemuksessaan tasmallisesti ja selkedsti, mistd oikeudellinen virhe, josta se arvostelee
unionin yleistd tuomioistuinta, muodostuu. Erityisesti EUIPO on yksiloinyt seka valituksenalaisen
tuomion kohdat, jotka se riitauttaa, ettd unionin oikeuden sédénndksen, jota se vaittdd unionin
yleisen tuomioistuimen rikkoneen.

59. Nididen muutoksenhakuoikeuden rajoittamista koskevaa jarjestelmédd koskevien alustavien
huomautusten ja tdimén niitd syitd koskevan selvityksen, joiden takia unionin tuomioistuin on
paiattanyt myontdd EUIPO:n tekemédd valitusta koskevan valitusluvan, jdlkeen on tarpeen
tarkastella yksityiskohtaisesti kysymysta siitd, onko valitus perusteltu.

B Valituksen ainoa valitusperuste

1. Asianosaisten argumentit

60. EUIPO esittaa valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka perustuu asetuksen
2017/1001 72 artiklan 3 kohdan rikkomiseen. EUIPO viittda, ettd unionin yleinen tuomioistuin
on ylittdnyt kyseisessd sddnnoksessd vahvistetun toimivaltansa rajan tutkiessaan ensimmaisté
kertaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessd kyseisen
asetuksen 4 artiklan kanssa, koskevan hylkédysperusteen ja perusteen, jotka kantaja on nostanut
esiin valituslautakunnassa mutta joita valituslautakunta on nimenomaisesti pidattaytynyt
tutkimasta riidanalaisessa padtoksessd, ja ratkaistessaan tdlld perusteella valituslautakunnan
sijasta valituslautakunnalle tehdyn valituksen itse.

61. EUIPO:n mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtévéna ei ollut toimia néin, koska silla ei
ollut toimivaltaa valvoa tutkijan péitostd vaan ainoastaan toimivalta valvoa valituslautakunnan
riidanalaisen paétoksen laillisuutta. Unionin yleinen tuomioistuin on nédin ollen viime kadessd
vienyt kasiteltdvdssd asiassa valituslautakunnalta lopullisesti valituslautakunnan alkuperdisen
valvontatoimivallan, joka sille on annettu asetuksen

2017/1001 165 artiklan 1 kohdassa, 66 artiklan 1 kohdassa ja 70 artiklan 1 kohdassa ja jonka
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perustavanlaatuisen merkityksen toimivallan jakautumisessa EUIPO:n, sen valituslautakunnan,
unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen valilld jarjestelméssd, jossa annetaan
taydellistd, asianmukaista ja tehokasta oikeussuojaa myos EUIPO:n paitoksia vastaan, lainsaatéja
on nimenomaisesti vahvistanut useaan otteeseen.

62. Valitus koskee seuraavia valituksenalaisen tuomion kohtia: i) toteamus, joka koskee unionin
yleisen tuomioistuimen aineellista toimivaltaa tutkia késiteltdvdssd asiassa asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessé kyseisen asetuksen 4 artiklan
kanssa, asetettujen edellytysten sovellettavuutta asiaan sellaisen perusteen nojalla, jonka unionin
yleinen tuomioistuin tutki viran puolesta; ii) unionin yleisen tuomioistuimen télld perusteella
suorittama tutkinta, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa,
luettuna yhdesséd kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, asetettujen edellytysten sovellettavuutta
asiaan; iii) tdstd seuraava toteamus siitd, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettu hylkdysperuste estédé kyseisen merkin rekisterdinnin, ja iv) riidanalaisen
paatoksen kumoamista koskeva paatelma.

63. Neoperl katsoo, ettd EUIPO:n valitus koskee perustellusti edellisessd kohdassa mainittuja
valituksenalaisen tuomion kohtia. Neoperl huomauttaa myos, ettdi EUIPO on perustellusti
todennut, ettd unionin yleisen tuomioistuimen suorittama asetuksen

N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessé kyseisen asetuksen 4 artiklan
kanssa, aineellinen tutkiminen ei ollut tarpeen. Sen mukaan valituksenalainen tuomio on
kumottava ja asia on palautettava EUIPO:hon, jotta timé tarkastelee itse kattavasti asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdesséd kyseisen asetuksen 4 artiklan
kanssa.

64. Valituksenalaisen tuomion vaikutuksista Neoperl viittad, ettd rikkomiset, joihin unionin
yleisen tuomioistuimen véitetddn syyllistyneen, loukkaavat sen oikeutta tulla kuulluksi. Néin
ollen sen jilkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin oli kumonnut riidanalaisen paitoksen,
jotakin toista EUIPO:n valituslautakuntaa olisi pitdnyt pyytdd ottamaan kantaa siihen, tayttiko
haettu merkki asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan vaatimukset. Toisin kuin unionin yleinen
tuomioistuin, jonka arviointiperuste rajoittuu laillisuusvalvontaan, kyseinen toinen EUIPO:n
valituslautakunta voisi sellaisenaan sekd kiyttdd ensimmadisen asteen tutkijan toimivaltaa ettd
tutkia tosiseikkoja omasta aloitteestaan ja ottaa huomioon uusia tosiseikkoja ja uusia todisteita.

65. Kun otetaan huomioon unionin vyleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion
47-58 kohdassa esittamait seikat, kyseinen valituslautakunta olisi Neoperlin mukaan kuitenkin
ndin ollen velvollinen epddmédn ilman toista tosiseikkojen arviointia haetun merkin
rekisterdinnin sen takia, ettd vaitetysti graafinen esitys ei ole mahdollinen, koska unionin yleinen
tuomioistuin katsoo valituksenalainen tuomion 47-58 kohdassa esitettyjen toteamusten olevan
sitovia. Neoperl korostaa sitd, ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa tillaisesta paatoksestd
nostettavalla kanteella ei olisi mitddan mahdollisuuksia menestyd, koska unionin yleinen
tuomioistuin on jo katsonut, ettd haettua merkkié ei ole mahdollista esittdd graafisesti. Unionin
yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47-58 kohdassa esittamat seikat merkitsevat
ndin ollen sitd, ettd Neoperlin oikeutta tulla kuulluksi on loukattu.
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2. Arviointi

a) Tarve tutkia valituksenalaisessa tuomiossa esitetyn pddttelyn kaikki vaiheet

66. EUIPO arvostelee unionin yleistd tuomioistuinta padasiallisesti siitd, ettd se ylitti sille
asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa paatoksen muuttamiseen annetun toimivallan. Télta
osin on huomattava, ettd unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellinen paittely
valituksenalaisessa tuomiossa on suhteellisen monimutkaista. Tédstd syystd ei ole helppoa
madrittdd ensi silméykselld, missd kohdassa perusteluja "alkuperdinen” oikeudellinen virhe
tarkalleen ottaen sijaitsee. Ennen pdiatoksen muuttamista koskevan toimivaltansa kayttdmista
unionin yleinen tuomioistuin on nimittéin pitanyt késitella useita oikeudellisia esikysymyksid.

67. Tarkemmin sanottuna unionin yleinen tuomioistuin tutki ensinnékin lain soveltamisalan
noudattamatta jattamistd koskevan perusteen viran puolesta ja toiseksi otti kantaa asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hylkdysperusteen ensisijaiseen
sovellettavuuteen. Vasta katsottuaan, ettd EUIPO:n valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon
tatd vaitettyd ensisijaista sovellettavuutta, unionin yleinen tuomioistuin paétti kumota
valituslautakunnan péiatoksen. Unionin yleisen tuomioistuimen esiin nostamat seikat liittyvit
laheisesti toisiinsa, ja niitd on ndin ollen tarkasteltava yksityiskohtaisesti.

68. Edelld esitetyistd syistd on mielestédni vélttamatonta tutkia selkeyden vuoksi nyt késiteltavan
valituksen kohteena olevan unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisen paittelyn kaikki
vaiheet. Ndin ollen jadljempdna esitettdvé tarkastelu on jdsennelty nédiden vaiheiden mukaisesti.
Kuten jidljempdna selitdn, on olemassa oikeudellisia kysymyksid, joita on kisiteltivd tdman
tarkastelun yhteydessd ja joita ei ole vield késitelty unionin tuomioistuimen oikeuskéytannossa.
Tédmdn tarkastelun tavoitteena on tunnistaa se tdasmdllinen kohta, josta alkaen unionin yleisen
tuomioistuimen pddttely poikkeaa unionin oikeuden vaatimuksista, minkd seurauksena siind
tehdéén oikeudellinen virhe, joka oikeuttaa kumoamaan valituksenalaisen tuomion.

b) Mahdollisuus tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jdittimisti koskeva peruste
viran puolesta

69. Unionin yleinen tuomioistuin késittelee valituksenalaisen tuomion 18-49 kohdassa
kysymystd, joka koskee mahdollisuutta tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jattdmistd
koskeva peruste viran puolesta. Tamédn kysymyksen tarkastelu perustuu siihen, ettd unionin
yleisen tuomioistuimen mukaan valituslautakunnan olisi pitdnyt tutkia, tayttiké merkki, jonka
rekisterointid oli haettu, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset, ja
erityisesti tutkia, tayttiko se kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen
vaatimuksen, ennen kuin se tarkasteli merkkid mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa asetettujen edellytysten kannalta.

70. Toisin sanoen unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunta teki oikeudellisen
virheen, kun se ei tutkinut esikysymystd, jonka ratkaiseminen on valttimatontd, jotta voidaan
tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen
2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet. Unionin yleinen
tuomioistuin oli ndin ollen tilanteessa, jossa sen oli oikeusriidan asianosaisten pyynnostd
valvottava sen laillisuutta, ettd valituslautakunta soveltaa tiettyd sddnnostd, vaikka kyseistd
sadnnostd ei unionin yleisen tuomioistuimen mukaan sovelleta.
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71. Valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin selittdd, ettd se
laiminlGisi tehtdavansa laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos se yhtdaltd jattdisi
toteamatta, ettd riidanalainen pé&itos on tehty sellaisen oikeussddannon eli asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jonka osalta saattaisi osoittautua, ettd
sitd ei voida soveltaa kasiteltdvissa asiassa, siind tapauksessa, jota valituslautakunta ei ole tutkinut
ja jossa merkki, jonka rekisterdintid on haettu, ei olisi saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu
tavaramerkki, vaikka asianosaiset eivét olisi riitauttaneet kyseistd seikkaa, ja jos se toisaalta
ratkaisisi kasiteltdvikseen saatetun asian soveltamalla itse kyseistd oikeussdantoa.

72. Voin vain yhtyd téhdn ndkemykseen. Laillisuuden takaajina unionin tuomioistuinten on
noudatettava itse unionin oikeutta ja saatettava pddtokset virheettomiksi. Tama tehtdva
edellyttad mielesténi sitd, ettd késite “oikeusjarjestyksen perusteisiin kuuluva laillisuutta koskeva
peruste” laajennetaan koskemaan aineellisen oikeuden takaamista."® Tdssd yhteydessd on
muistutettava, ettd lain soveltamisalan noudattamatta jattdmistd koskeva peruste kuuluu
virkamiestuomioistuimen oikeuskdytdnnon mukaan oikeusjarjestyksen perusteisiin. Tama
nikemys on vahvistettu 21.2.2008 annetussa uraauurtavassa tuomiossa Putterie-De-Beukelaer v.
komissio' ja ennakkotapauksessa, jonka ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on luonut
15.7.1994 antamassaan tuomiossa Browet ym. v. komissio,” laillisuusvalvontaa harjoittavan
tuomioistuimen tehtdvaan erottamattomasti liittyvien vaatimusten osalta.
Virkamiestuomioistuin on nimittdin katsonut, ettd se "laiminl6isi tehtdvansa laillisuusvalvontaa
harjoittavana tuomioistuimena, jos se jattdisi toteamatta, ettd siind riitautettu paitos on tehty
sellaisen oikeussddnnon perusteella, jota ei voida soveltaa esilld olevassa asiassa, vaikka
asianosaiset eivit olisi riitauttaneet kyseistd seikkaa, ja jos se tdmén seurauksena ratkaisisi
kasiteltdivikseen saatetun asian soveltamalla itse téllaista oikeussddntod”.’® Kyseisen
tuomioistuimen erikoistuminen, jonka perusteella se pystyi hallitsemaan télld oikeudenalalla
sovellettavan lainsddddnndn monimutkaisuutta, on epdilemdttda myoétdvaikuttanut tdmén
oikeuskédytdnnon syntymiseen.

73. Vaikka samankaltaiset esimerkit unionin muiden tuomioistuinten oikeuskdytdnnossda ovat
pikemminkin harvinaisia, ei ole mitddn objektiivista syytd olla tunnustamatta tatd
oikeusjdrjestyksen perusteisiin kuuluvaa perustetta myos niiden toimivallan alalla. On nimittédin
kiistatonta, ettd wumionin tuomioistuimet voivat tutkia viran puolesta niiden soveltamia ja
tulkitsemia oikeussddntojd. Useat esimerkit osoittavat, ettd sekd unionin tuomioistuin ettd
unionin yleinen tuomioistuin ovat valmiita médrittdmédn sovellettavan lainsddddannon viran
puolesta. Ndin ollen unionin yleinen tuomioistuin korjaa omasta aloitteestaan oikeudellisen
perustan, johon osapuoli on vedonnut, korvaamalla ne sddnndkset, joihin mainittu osapuoli
vetoaa, ajallisesti sovellettavilla sddannoksilld.”” Se tulkitsee uudelleen viitettd, jossa vedotaan
johdetun oikeuden rikkomiseen, siten, ettd se koskee yleisen oikeusperiaatteen loukkaamista.'
Unionin tuomioistuin ei tulkintaa koskevan ennakkoratkaisupyynnon yhteydessé epéroi tarkistaa
tai tdsmentdd viran puolesta oikeussddnnon, johon kansallinen tuomioistuin on viitannut,
soveltamisalaa ja tarvittaessa korjata kansallisen tuomioistuimen taltéd osin tekemaa virhetta. "

3 Ks. vastaavasti Clausen, F., Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de I'Union européenne, Bryssel 2018, s. 309-317.
4 Tuomio 21.2.2008 (F-31/07, EU:F:2008:23).

5 Ks. tuomio 15.7.1994 (T-576/93-T-582/93, EU:T:1994:93, 35 kohta).

1 Tuomio 21.2.2008, Putterie-De-Beukelaer v. komissio (F-31/07, EU:F:2008:23, 50 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

7 Ks. tuomio 6.9.2013, Europiisch-Iranische Handelsbank v. neuvosto (T-434/11, EU:T:2013:405, 123 kohta) ja tuomio 10.10.2014,
Marchiani v. parlamentti (T-479/13, ei julkaistu, EU:T:2014:866, 71 kohta).

18 Ks. tuomio 10.10.2014, Marchiani v. parlamentti (T-479/13, ei julkaistu, EU:T:2014:866, 81 kohta).

1 Ks. tuomio 24.11.1993, Keck ja Mithouard (C-267/91 ja C-268/91, EU:C:1993:905, 6—10 kohta), tuomio 23.4.2009, Riiffler (C-544/07,
EU:C:2009:258, 50—59 kohta), tuomio 8.3.2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124, 39 ja 40 kohta) ja tuomio 12.12.2013, Imfeld ja
Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, 35—39 kohta).
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74. Edelld esitetyistd syistd katson, ettd on syytd tunnustaa unionin tuomioistuinten mahdollisuus
tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jattimistd koskeva peruste viran puolesta, kun tillainen
lahestymistapa on valttimaton. Tamén toimivallan kayttamiselle on kuitenkin asetettava riittavan
tasmalliset edellytykset eli se, ettd tiettyd oikeussddntoa ei voida soveltaa kisiteltdvissa asiassa, ja
riski siitd, ettd tuomioistuin ratkaisisi asian kyseisen oikeussddnnon vastaisesti, jos se jdttdisi
ottamatta kyseisen perusteen huomioon viran puolesta. Nama edellytykset nayttaviat mielestédni
tayttyvdan Kkasiteltdvassd asiassa siitd kysymyksestd riippumatta, pitddko unionin yleisen
tuomioistuimen oletus kyseesséd olevan aineellisen oikeuden sovellettavuudesta paikkansa, mita
tarkastellaan myohemmin.

75. Koska unionin vyleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, ettd
valituslautakunta oli tehnyt paatoksen virheellisen oikeudellisen perustan perusteella ja ettd tdma
ndkokohta on otettava huomioon viran puolesta, koska muutoin vahvistettaisiin paatos, jossa on
oikeudellinen virhe, katson néin ollen, ettd kyseistd paattelyd ei voida riitauttaa oikeudellisesti nyt
késiteltavan valituksen yhteydessd. Jos unionin yleinen tuomioistuin olisi nimittdin toiminut toisin
ndissd olosuhteissa, sen olisi pitdnyt tehdd sellainen ratkaisu, joka olisi sekin unionin oikeuden
vastainen, mika olisi ollut tuomioistuimen laillisuusvalvontaa koskevan tehtiavin vastaista.

76. Nidin ollen katson, ettd unionin yleistd tuomioistuinta ei voida ainakaan muodollisesti
arvostella siitd, ettd se olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se tutki lain soveltamisalan
noudattamatta jattamistd koskevan perusteen viran puolesta.

¢) Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensisijainen sovellettavuus

77. Talla vdlipddtelmdlld ei tosin ole mitddn vaikutusta siihen, onko valituslautakunta
tosiasiallisesti perustanut péiatoksensd virheelliseen oikeudelliseen perustaan, kuten unionin
yleinen tuomioistuin olettaa. Tdm& oletus perustuu kyseisen tuomioistuimen puoltamaan
tulkintaan, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on loogisesti
tarkasteltava ennen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja nidin ollen kyse on
ensisijaisesta sovellettavuudesta.

78. Valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin tuo esiin sen tosiseikan,
ettd valituslautakunta oli tutkinut, oliko haettu tavaramerkki kéytossa tullut erottamiskykyiseksi
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin
kuitenkin toteaa, ettd tédllainen tutkiminen ei tule edes kysymykseen, jos kyseistd merkkia ei voida
esittdd graafisesti kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja sen rekisterdinti on nédin
ollen evittdvd mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

79. Valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin selittaa, ettéd se kysymys,
tayttddko  merkki, jonka rekisterdintia =~ EU-tavaramerkiksi on haettu, asetuksen
N:o 207/2009 4 artiklassa asetetut edellytykset, joihin kuuluu myos se, ettd se voidaan esittda
graafisesti, ja voiko kyseinen merkki siten olla tavaramerkki, on kysymys, jonka ratkaiseminen
ensiksi on valttimatontd, jotta voidaan tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ja asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet.

80. Tietdadkseni tama tulkinta kuvastaa unionin yleisen tuomioistuimen viime aikoina kehittdmaa

oikeuskaytdntod.” Téltd osin on huomattava, ettd unionin yleinen tuomioistuin viittaa
valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa 6.10.2021 antamaansa tuomioon M/S. Indeutsch

% Ks. tistd Biischer, W. ja Kochendorfer, M., Unionsmarkenverordnung Beck’scher Online-Kommentar, 32. painos, 7 artikla, 77 kohta.
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International v. EUIPO - 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan vilissa olevat sukkulat),*
johon tdma uusi oikeuskdytdnnossa omaksuttu linja nayttda perustuvan. Néin ollen herda kysymys
siitd, perustuuko kyseinen oikeuskaytdanto unionin oikeuteen.

81. Aluksi on muistutettava, ettd unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskaytdnnén mukaan
jokainen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisterdintieste on itsendinen
verrattuna muihin rekisterdintiesteisiin ja jokaista niistd on tarkasteltava erikseen.?* Lisdksi
yhteisdjen tuomioistuin on jo todennut, ettd kyseisid rekisterdintiesteitd on tulkittava ottaen
huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin esteen tausta-ajatuksena. Kutakin téllaista estetta
tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa téytyy, heijastaa eri nakokulmia aina
kyseisen esteen syyn mukaisesti.?

82. Edelld mainittu oikeuskaytinto, jossa ldhtokohtana on selvdsti jokaisen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkédysperusteen itsendinen luonne, ei
ndytd mielesténi vélttdmattd sulkevan pois unionin yleisen tuomioistuimen puoltaman tulkinnan
kaltaista tulkintaa, jonka mukaan ensiksi on tarpeen tutkia, tayttadko kyseinen merkki kyseisen
asetuksen 4 artiklassa asetetut edellytykset, kuten kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa vaaditaan. Mielestdni ndyttdd siltd, ettd tdmd tulkinta voidaan ymmaértaa
pikemminkin hallintoviranomaiselle ja lainkdyttdjdille osoitettuna ohjeena tarkistaa ennen
kaikkea, téyttyvitko merkkien rekisterdintid koskevat perustavanlaatuisimmat vaatimukset.
Tallaisella tulkinnalla ei mielestdni néytetd etenkddn kyseenalaistettavan muiden
hylkaysperusteiden soveltamisalaa. Jos osoittautuu, ettd 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voida
soveltaa kasiteltdvassa asiassa, mikd EUIPO:n tehtdvand on tutkia, velvollisuus tutkia myos, onko
muita hylkdysperusteita sovellettava, on ndin ollen edelleen olemassa. Taltd kannalta katsottuna
tdmén uuden unionin yleisen tuomioistuimen luoman oikeuskédytdnnossd omaksutun linjan ja
unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytinnon vélillda ei ndytd vilttimiattd olevan
ristiriitaa.

83. Téstd ndkemyksestd riippumatta jotkin argumentit puoltavat unionin yleisen tuomioistuimen
omaksumaa tulkintaa, kuten esitén jaljempéna.

84. Ensinndkin jo asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan sanamuoto tukee
titd ensisijaisuutta. Kyseisen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa puhutaan "merkeistd”, kun taas
7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa viitataan “tavaramerkkeihin”. Kyseisen 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdan yhteydessd on siis tutkittava aluksi, voiko kyseinen merkki muodostaa tdméin
asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin. Tadmén jilkeen 7 artiklan 1 kohdan b alakohta
koskee sitd, voiko merkki, joka voi ldhtokohtaisesti muodostaa tavaramerkin, tdyttdd myos
alkuperén osoittamista koskevan tehtévénsa.

85. Toiseksi my0s asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan rakenteesta seuraa, ettd 7 artiklan 1 kohdan
a alakohta on ensisijainen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan nédhden. Kyseisen 7 artiklan 3 kohdassa
nimittdin sdddetddn, ettd tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen voidaan sivuuttaa, jos
tavaramerkki on kdytossa tullut erottamiskykyiseksi. Tama edellyttad kuitenkin loogisesti sita,
ettd haettu merkki voi myos muodostaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetun tavaramerkin, koska kyseistd hylkdysperustetta ei voida sivuuttaa kaytolla.

2 T-124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 47 kohta.

2 Ks. tuomio 8.4.2003, Linde ym. (C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, 67 kohta) ja tuomio 21.10.2004, SMHV v. Erpo Mobelwerk
(C-64/02 P, EU:C:2004:645, 39 kohta).

# Ks. tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV (C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, 45 ja 46 kohta).
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86. Kolmanneksi myos edelld mainittujen sdédnnosten merkitys ja tarkoitus tukevat tallaista
ensisijaisuutta. Tavaramerkin erottamiskykyd koskevaa kysymystd voidaan nimittdin loogisesti
tarkastella vain silld edellytykselld, ettd ensin on tutkittu, mihin merkkiin erottamiskyvyn on
konkreettisesti liityttdvd. Ensin on siis tutkittava, voidaanko merkki, jonka rekisterdintia on
haettu, esittdd graafisesti riittdvalld tavalla tai onko se riittdvin tdsmallinen, jotta kyseisen
konkreettisen merkin erottamiskyvyn tutkiminen voi perustua siihen.

87. Edella esitetyn perusteella katson, ettd unionin yleisen tuomioistuimen puoltama tulkinta,
joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun
hylkdysperusteen ensisijaista sovellettavuutta, ei ole oikeudellisesti virheellinen. Tédstd seuraa, ettad
unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti tutkinut lain soveltamisalan noudattamatta
jattamistd koskevan perusteen viran puolesta padasiassa. Kuten olen maininnut edelld, unionin
tuomioistuimen puuttuminen asiaan ndyttdd mielesténi olleen tarpeen kuvailluissa olosuhteissa,
jotta vdltetdidn se, ettd valituslautakunnan tekemd oikeudellinen virhe jatkuu.*

d) Unionin vyleiselle tuomioistuimelle asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa
pddtoksen muuttamiseen annetun toimivallan lainvastainen kdytto

88. Sitd vastoin se, ettd wunionin yleinen tuomioistuin kéyttad sille asetuksen
2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa paidtoksen muuttamiseen annettua toimivaltaa voidakseen
vedota asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohtaa koskevaan tulkintaansa, vaikuttaa minusta
oikeudellisesti kyseenalaiselta. Mielestdni tdssd unionin yleisen tuomioistuimen pédttelyn
vaiheessa on tehty vakava oikeudellinen virhe, joka oikeuttaa kumoamaan valituksenalaisen
tuomion. On tarkasteltava yksityiskohtaisesti mainitun tuomion merkityksellisid kohtia.

89. Valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin selittdd, ettd sen
ratkaisemiseksi, voitiinko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltaa
rekisterdintihakemuksen tutkinnassa, oli tutkittava, tdyttiko merkki, jonka rekisterdintid oli
haettu, saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut rekisterdinnin edellytykset eli erityisesti sen,
voitiinko se esittdd graafisesti.

90. Valituksenalaisen tuomion 55-57 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin suorittaa itse
kyseistd merkkid koskevan perusteellisen arvioinnin todetakseen kyseisen tuomion 58 kohdassa,
ettd mainittu merkki ei taytd asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksid ja ndin
ollen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkéysperuste
estdd sen rekisterdinnin. Suorittamalla oman arviointinsa tosiseikoista unionin yleinen
tuomioistuin suorittaa kuitenkin arvioinnin EUIPO:n sijasta ja ylittdd ndin ollen sille unionin
oikeudessa annetun toimivallan. Tastd toteamuksesta on esitettdva joitakin yleisid huomautuksia,
jotka koskevat immateriaalioikeuksien oikeussuojaa.

1) Toimivalta arvioida tosiseikkoja immateriaalioikeuksien alalla

91. Taltd osin muistutan, ettd tillaisen tosiseikkojen arvioinnin suorittaminen on yksinomaan
EUIPO:n toimivaltaisten elinten tehtdvd.” Kyse on ensinndkin tutkijasta, jolla asetuksen
2017/1001 160 artiklan mukaisesti “on toimivalta tehdd [EUIPO:n] nimissd EU-tavaramerkin
rekisterointihakemusta koskevia pddtoksid”. Hanelle annettuihin tehtdviin kuuluu sen

% Ks. tdiméan ratkaisuehdotuksen 74 kohta.

% Ks. tastd Chirulli, P. ja De Lucia, L., Non-Judicial Remedies and EU Administration, IV luku ("Administrative review before the EU
agencies’ Boards of Appeal”), 1. painos, Lontoo 2021, s. 134—.
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selvittiminen, onko olemassa perusteita, jotka ovat esteend merkin rekisteréimiselle
EU-tavaramerkiksi. Tamd mahdollisuus on annettu toiseksi valituslautakunnille, jotka ovat
kyseisen asetuksen 165 artiklan mukaisesti vastuussa mainittuja paatoksia koskevien valitusten
ratkaisemisesta. Kuten mainitun asetuksen 71 artiklan 1 kohdasta ilmenee, “tutkittuaan
valituksen hyviksyttavyyden valituslautakunta tekee pééatoksen valituksesta”. Téltd osin
valituslautakunta voi "joko kdyttdd kiistetyn pddtoksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa
asian télle osastolle edelleen paatettiaviaksi”.

92. Sitd vastoin unionin yleiselld tuomioistuimella ei ole tdtd mahdollisuutta asetuksen
2017/1001 72 artiklan 1 kohdan perusteella valituslautakunnan tekemaéstéd péaiatoksestd nostetun
kumoamiskanteen yhteydessd. Vaikka kyseisen asetuksen 72 artiklan 3 kohdasta ilmenee, ettd
unionin yleiselld tuomioistuimella "on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva pditos tai
muuttaa sitd”, on kuitenkin niin, ettd padatoksen muuttamista koskeva toimivalta rajoittuu tédysin
riidanalaisten pddtosten laillisuuden valvomiseen,” joten unionin tuomioistuimet eivit voi
muuttaa asian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja siitd, millaisina ne on esitetty
valituslautakunnalle. Kuten jéljempéna selitdn, tdmé toimivalta ei merkitse lainkaan tdyden
tuomiovallan kayttamista siten, ettd mainitut tuomioistuimet voisivat korvata valituslautakunnan
arvioinnin omalla arvioinnillaan tai arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole vield
lausunut. ”

2) Immateriaalioikeuksien oikeussuojan jérjestdminen unionin oikeusjdrjestyksessd

93. Tama toimivallan jako johtuu siitd tavasta, jolla immateriaalioikeuksien oikeussuoja on
jarjestetty unionin oikeusjarjestyksessd. Ensinndkin asianomaiset osapuolet voivat tehda
valituksen EUIPO:n valituslautakuntiin, jotka hoitavat kahta tehtdvdd: ne toimivat yhtaalta
suodattimena, joka laskee unionin tuomioistuinten késiteltdviksi saatettavien asioiden maaraa, ja
ne toimivat toisaalta tutkintaelimind, jotka ovat erikoistuneet siihen aihepiiriin, johon liittyvia
asioita ne kisittelevit, eli immateriaalioikeuteen. Toiseksi ne voivat nostaa kanteen unionin
yleisessd tuomioistuimessa, jonka harjoittama valvonta rajoittuu siis valituslautakuntien
paitosten laillisuuden valvontaan, mutta tdmén kanteen yhteydessd mainitulla tuomioistuimella
on tietyin edellytyksin toimivalta muuttaa nditd pddtoksia.

94. Unionin lainsddtdja on sddtdnyt useantasoisesta hallinnollisten ja oikeudellisten
muutoksenhakukeinojen jarjestelmésta siten, ettd tosiseikkojen osalta valituslautakunta on
keskeisessd, riidan kohteen kannalta mddrddvdssd asemassa.” Unionin yleisen tuomioistuinten
suorittamaa valvontaa on ndin ollen pidettdvd “toissijaisena” puuttumisena asiaan, missd
yhteydessd se voi paitsi kumota riidanalaisen padtoksen myds tietyin edellytyksin ratkaista asian
nopeasti ja tehokkaasti eri elinten valistéd tasapainoa kunnioittaen. Osapuolten kallisarvoisen ajan
sadastamiseksi siten, ettd samalla kyseinen erikoistunut hallintoelin vapautuu ylimééréisesta
tehtdvastd, unionin lainsddtdja sallii sen, ettd unionin yleinen tuomioistuin muuttaa EUIPO:n
valituslautakunnan péétostd. Ajatuksena on hyvén hallintokdytannon varmistamiseksi valttaa se,
ettd asia palautetaan valituslautakuntaan silloin, kun asia on ratkaisukelpoinen, ja mahdollistaa
ndin ollen se, ettd tuomioistuin palauttaa riidanalaisen pddtoksen lainmukaisen tilan.”

% Tuomio 18.12.2008, Les Editions Albert René v. SMHV (C-16/06 P, EU:C:2008:739, 123 kohta).
¥ Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).
% Ks. vastaavasti julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 99 kohta).

Ks. tastda Expert, H. ja Corentin P., "Le pouvoir de réformation du juge de 'Union en matiére de propriété intellectuelle”, Journal de droit
européen, 2019, nro 255, s. 3.
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3) Pddtoksen muuttamista koskevan toimivallan kiyttimisen edellytykset

95. Se, ettd unionin yleinen tuomioistuin kéyttda paatoksen muuttamista koskevaa toimivaltaansa
immateriaalioikeuksien alalla, edellyttdd, ettd asia on ratkaisukelpoinen. Mainitulla
tuomioistuimella on siis oltava, ilman, ettd sen tarvitsee edes tutkia asiakirja-aineistoa kokonaan
uudelleen, kaytettavissddn kaikki oikeudelliset seikat ja tosiseikat, jotka ovat tarpeen, jotta se voi
muuttaa EUIPO:n valituslautakunnan péitostd. Ndin ollen on niin, ettd jos unionin yleinen
tuomioistuin toteaa, ettd jokin siltd pyydetyn pddtoksen muuttamisen kannalta merkityksellinen
seikka ei sisdlly niihin seikkoihin, joihin riidanalainen pddtos perustuu, se ei voi muuttaa
mainittua pddtostd. Sita vastoin silloin, kun EUIPO:n valituslautakunta on arvioinut kaikkia tdssa
yhteydessd merkityksellisia seikkoja, mainittu tuomioistuin voi palauttaa kyseisen padatoksen
lainmukaisen tilan muuttamalla kyseistd paatosta.*

96. Silloin, kun asia on ratkaisukelpoinen, unionin yleinen tuomioistuin voi muuttaa EUIPO:n
valituslautakunnan pédtostd, jotta tdmé péaatos vastaa sitd paatostd, joka valituslautakunnan olisi
pitdnyt tehdd voimassa olevan lainsddaddnnon mukaisesti, kun hallinnonsisdinen valitus on
saatettu sen kasiteltdvaksi. Kaikenlaiset unionin yleisen tuomioistuimen subjektiiviset
lahestymistavat ovat ndin ollen téssd yhteydessd poissuljettuja. Kyse ei ole siitd, ettd
riidanalaisessa paatoksessd todetusta virheestd tehtdisiin mekaanisesti johtopaitokset, eikd sen
arvioimisesta, ovatko kantajan oikeudet riittavasti suojattuja kumoamista koskevan toimivallan
kayttamiselld, vaan kyse on sen maédrittamisestd selvitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten
seikkojen perusteella, mika paatos olisi pitdnyt lain mukaan tehdd.* Mainitun tuomioistuimen
paitoksen muuttamista koskeva toimivalta ulottuu vain itse valituslautakunnan pééatoksen
muuttamista koskevaan toimivaltaan, joten unionin yleiselld tuomioistuimella ei ole esimerkiksi
mahdollisuutta antaa EUIPO:lle ohjeita tavaramerkin julkaisemisesta tai rekisterdimisesta. **

97. Kuten unionin tuomioistuin on pédasiallisesti todennut 5.7.2011 antamassaan tuomiossa
Edwin v. SMHV korostaen sitd, ettd pddtoksen muuttamista koskevaa toimivaltaa
immateriaalioikeuksien alalla kaytetddn valituslautakunnan arvioinnin tutkimisen jéilkeen,
tillainen péadtoksen muuttaminen on mahdollista vain, jos kyseisen pddtoksen aineellinen
lainvastaisuus on todettu. Unionin tuomioistuimen mukaan tdma edellyttdd sitd, ettd ”[kyseistd
paitostd koskee] jokin asetuksen [2017/1001 72 artiklassa] mainituista kumoamis- tai
muuttamisperusteista”.*® Téstd seuraa, ettd vaikka asian kasittelyd koskevien sddantdjen mukaisesti
kantajan on ldhtokohtaisesti vedottava johonkin néistd kumoamisperusteista asian yhteydesss,
mikddn ei estd sitd, ettd tuomioistuin voi tutkia viran puolesta vastaavan seikan, joka oikeuttaa
hallinnollisen pddtoksen muuttamisen. Kuten olen todennut tédssa ratkaisuehdotuksessa, unionin
tuomioistuimilla oleva laillisuuden takaajan tehtdvd edellyttdd nimittdin, ettd unionin
tuomioistuimet puuttuvat asiaan, kun tdma vaikuttaa perustellulta,* tietenkin edellyttden, ettd
padtoksen muuttamista koskevan toimivallan kayttamisen edellytykset tayttyvat.

% Unionin yleinen tuomioistuin on itse vahvistanut ndmi vaatimukset, kuten sen viimeaikainen oikeuskédytinto osoittaa. Ks. tuomio
11.9.2014, El Corte Inglés v. SMHV — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, ei julkaistu, EU:T:2014:767,
31 kohta) ja tuomio 6.10.2021, M/S. Indeutsch International v. EUIPO — 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan vilissa olevat
sukkulat) (T-124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 76 kohta).

31 Kuten julkisasiamies Bobek on selittényt ratkaisuehdotuksessaan Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion v. EUIPO (C-226/15 P,
EU:C:2016:250, 74 kohta), padtoksen muuttamista koskevan toimivallan kdytén on lidhtokohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa
unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi maérittdd selvittdimiensd tosiseikkojen ja oikeudellisten
seikkojen perusteella padtoksen, joka valituslautakunnan olisi pitényt tehda.

% Ks. vastaavasti Kur, A., von Bomhard, V. ja Albrecht, F., Markengesetz, Verordnung iiber die Unionsmarke — Kommentar, 37. painos,
Miinchen 2014, 72 artikla, 72 kohta.

% Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHYV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 71 kohta).
3 Ks. timén ratkaisuehdotuksen 71 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
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4) Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisen pddttelyn tarkastelu niiden sddntdjen valossa,
jotka koskevat pddtoksen muuttamista koskevan toimivallan kiyttdmistéi

98. Kasiteltdavdssd asiassa on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut niita
sadntojd, jotka koskevat paatoksen muuttamista koskevan toimivallan kéayttdmistd. Tarkemmin
sanottuna asia ei ollut ratkaisukelpoinen, koska valituslautakunta oli pidattdytynyt tutkimasta
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa ehdotonta hylkdysperustetta.
Tastd huolimatta unionin yleinen tuomioistuin suoritti itse tdllaisen tutkinnan tutkimalla lain
soveltamisalan noudattamatta jattamistd koskevan perusteen viran puolesta. Ndin tehdessdén se
jatti ottamatta huomioon sen, ettd paddtoksen muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille
toimivaltaa korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan. Umnionin yleinen
tuomioistuin ei saa tietenkddn arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole vield
lausunut. Tarkastellessaan tosiseikkoja ensimmaistd kertaa unionin yleinen tuomioistuin kaytti
toimivaltaa, joka, kuten olen edelld todennut, kuuluu yksinomaan valituslautakunnalle. Niiden
sadntojen, jotka koskevat paatoksen muuttamista koskevan toimivallan kéyttdmistd, vastaisesti
unionin yleisen tuomioistuimen harjoittama valvonta ei rajoittunut vain valituslautakunnan
pddtoksen laillisuuden valvontaan, vaan unionin yleinen tuomioistuin omi kaiken liséiksi itselleen
toimivallan arvioida tosiseikkoja.*

99. Unionin yleinen tuomioistuin kaytti paatoksen muuttamista koskevaa toimivaltaansa, vaikka
se ei ollut sellaisessa tilanteessa, jossa silld olisi ollut mahdollisuus todeta, millainen p&aétos
valituslautakunnan olisi pitdnyt tehdé. Koska valituslautakunta oli pidéttdytynyt ottamasta kantaa
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseen, umnionin yleisen
tuomioistuimen ei nimittdin ollut mahdollista mddrittdd riittdvin varmasti sitd, mihin
oikeudelliseen perustaan EUIPO perustaisi loppujen lopuksi sen, ettd se epdd merkin
rekisteroimisen EU-tavaramerkiksi. Nain ollen unionin yleinen tuomioistuin ylitti toimivallalleen
sdddetyt rajat. Taméd oikeudellinen virhe on mielestdni erityisen vakava kyseisissd olosuhteissa,
koska siitd ilmenee, ettd on sivuutettu selvélld tavalla sitova institutionaalinen kehys, johon
asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa vahvistettu pédtoksen muuttamista koskeva
toimivalta liittyy immateriaalioikeuksien alalla.

100. Kaikkien ndiden seikkojen perusteella katson, ettd EUIPO:n esittimé valitusperuste on
todettava perustelluksi.

3. Loppuhuomautukset

101. Edelld esitetyn tarkastelun perusteella ehdotan, ettéd valitus hyviksytdan. EUIPO:n vaatimus
on hyviksyttdvd ja valituksenalainen tuomio on kumottava kokonaisuudessaan. Vaikka unionin
yleisen tuomioistuimen tekemid oikeudellinen virhe koskee vain sen oikeudellisen paittelyn
viimeistd vaihetta, joka koskee péidtoksen muuttamista koskevan toimivallan kéyttdmistd, on
kuitenkin niin, ettd sen tutkimat oikeudelliset ndkokohdat liittyvit erottamattomasti toisiinsa ja
niiden osalta on néin ollen syytd tehdé uusi ratkaisu.

102. Koska asian ratkaisemiseksi on vield tarpeen suorittaa arviointeja, katson, ettd asia ei ole
ratkaisukelpoinen unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin tuomioistuimen perussidannon
61 artiklan ensimmadisessd kohdassa tarkoitetulla tavalla. Taman vuoksi ehdotan asian
palauttamista unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee asian ottaen huomioon
unionin tuomioistuimen asiassa ratkaisemat oikeusseikat.

% Ks. timén ratkaisuehdotuksen 90, 91 ja 93 kohta.
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103. Koska ehdotan, ettd asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, tdhén

muutoksenhakumenettelyyn liittyvistd oikeudenkayntikuluista on paatettdva myohemmin.

VII Ratkaisuehdotus

104. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin

1) kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 7.12.2022 antaman tuomion Neoperl v. EUIPO
(Sylinteriméisen saniteettikappaleen osan kuva) (T-487/21, EU:T:2022:780)
kokonaisuudessaan

2) palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

3) paattda oikeudenkéyntikuluista myohemmin.
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