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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

21 péivand huhtikuuta 2015 *

Yhteison tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity kuviomerkki,
joka esittda kastanjanruskeaa ja beiged ruudukkokuviota — Ehdoton hylkaysperuste —
Erottamiskyvyn puuttuminen — Kéyton perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta — Asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 ja 2 kohta

Asiassa T-359/12,

Louis Vuitton Malletier, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajinaan asianajajat P. Roncaglia,
G. Lazzeretti ja N. Parrotta,

kantajana,
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehenédin P. Bullock,
vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fiir Geschenkartikel & Co. KG, kotipaikka Berliini (Saksa),
edustajinaan asianajajat T. Boddien ja A. Nordemann,

ja jossa on kyse kanteesta SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan 4.5.2012 (asia R 1855/2011-1)
tekemdstda paatoksestd, joka liittyy Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fiir Geschenkartikel &
Co. KG:n ja Louis Vuitton Malletierin viliseen mitattomyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro (esittelevd tuomari) seka tuomarit
S. Gervasoni ja L. Madise,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.8.2012 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.11.2012 jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2012 jétetyn véliintulijan vastineen,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.4.2013 jitetyn kantajan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon unionin vyleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.7.2013 jdtetyn viliintulijan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon 14.2.2014 annetun madadrdyksen asioiden T-359/12 ja T-360/12 yhdistimisesta
suullista kasittelya varten,

ottaen huomioon 4.3.2014 pidetyssé istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon 5.9.2014 annetun maérdyksen menettelyn lykkdaamisests,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja eli Louis Vuitton Malletier teki 18.9.1996 yhteison tavaramerkkida koskevan hakemuksen
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna (asetus on korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1), perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdma sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 18, ja ne
vastaavat kuvausta: "Nahkatuotteet ja nahan jéljitelmit, jotka eivdt sisdlly muihin luokkiin, erityisesti
nahasta tai nahkapahvista tehdyt rasiat, nahasta tai nahan jaljitelméstd tehdyt kotelot;
matkakirstut, -kassit ja toalettilaukut, pukupussit, matka-arkut, -laukut, matkatavarat,
kauneudenhoitotarvikkeille tarkoitetut laukut, selkdreput, kasilaukut, rantakassit, ostoskassit,
olkalaukut, pienet laukut, asiakirjasalkut, salkut, koululaukut, kotelot, nahkatavarat, erityisesti
lompakot, ei-jalometalliset kukkarot, rahapussit, avainkotelot, korttikotelot, sekkivihkokotelot;
sateenvarjot, pdivivarjot, pienet kannettavat péivanvarjot, kivelykepit, keppi-istuimet.”

Tdma hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 16.3.1998 ilmestyneessd numerossa 19/1998.
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Kantajalle  myonnettiin ~ 27.8.1998  edelld = mainittua  kuviomerkkid  koskeva  yhteison
tavaramerkkirekisterdinti numerolla 370445.

Viliintulija Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fiir Geschenkartikel & Co. KG teki 28.9.2009
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohdan, e
alakohdan iii alakohdan ja f alakohdan nojalla mitattomyysvaatimuksen kaikkien niiden tavaroiden
osalta, joita yhteison tavaramerkin rekister6innilld suojattiin. Tdma pyynto perustui siihen seikkaan,
ettd kyseinen tavaramerkki on kuvaileva ja siltd puuttuu erottamiskyky, ettd se on tullut tavalliseksi
yleisessa kielenkaytossé tai hyvian kauppatavan mukaan, ettd se muodostuu yksinomaan tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta ja ettd se on yleisen jarjestyksen tai hyvén tavan vastainen. Lisaksi
valiintulija vaittad, ettd kantaja oli toiminut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla vilpillisessd mielessd hakiessaan tavaramerkkia.

Mitattomyysosasto hyvaksyi 11.7.2011 tekemaéllddn paatokselld asetuksen

N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, luettuna yhdessd saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan
a alakohdan kanssa, ja mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessd saman asetuksen
52 artiklan 2 kohdan kanssa, soveltamalla mitdttomyysvaatimuksen. Mitdttomyysosasto totesi aluksi,
ettd yhteison tavaramerkki koostuu ruudukkokuviosta, jolla on ketju- ja kudosmainen rakenne ja jota
on tarkoitus kayttdd kyseisten tavaroiden pinnalla. Lisdksi se katsoi, ettd tdmd kuvio on yksi
tavallisimmista koristeellisena osatekijana kaytetyistd kuvioista, minkd vuoksi kohdeyleis6 mieltdd sen
pelkastdan koristeelliseksi kuvioksi eikd kyseisten tavaroiden alkuperdn osoittavaksi merkiksi, ja ettei
kyseinen tavaramerkki joka tapauksessa poikkea merkittivasti alan yleisestd kéaytdnnostd tai tavoista.
Lopuksi se katsoi, etteivat yhteison tavaramerkin haltijan toimittamat asiakirjat osoittaneet, etté
yhteison tavaramerkki oli hakemispéivdna tai rekisterointinsa jélkeen tullut erottamiskykyiseksi kéayton
perusteella ainakin olennaisessa osassa Euroopan unionia, nimittdin Tanskassa, Portugalissa, Suomessa
ja Ruotsissa.

Kantaja valitti 9.9.2011 mitittomyysosaston paatoksest.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta vahvisti 4.5.2012 tekemaélldadn paatokselld (jaljempéana
riidanalainen péitos) viiteosaston paitoksen ja siis hylkasi valituksen.

Valituslautakunta totesi aluksi riidanalaisen paatoksen 37 kohdassa, ettd ruudukkokuvio, sellaisena kuin
se esiintyy kyseisessd tavaramerkissd, on hyvin yksinkertaisista osista koostuva arkipdivdinen
peruskuvio, ja ettd oli tunnettua, ettd tdtd kuviota kéytettiin yleisesti erilaisten tavaroiden, mukaan
lukien luokkaan 18 kuuluvat tavarat, koristelussa. Valituslautakunta katsoi edelleen riidanalaisen
paatoksen 41 ja 42 kohdassa, ettd koska kyseisessd tavaramerkissd ei ole osia, jotka erottaisivat sen
muista ruudukkokuvioista, se ei voi tdyttdd olennaista tehtdvddnsd osoittaa tavaramerkin alkuperd.
Valituslautakunta katsoi lisdksi tdman saman péédtoksen 43 ja 47 kohdassa, ettd kyseisen tavaramerkin
ketju- ja kudosmainen rakenne ei ole mainitun tavaramerkin olennainen ominaisuus eikd tee siité
erottamiskykyistd. Lisdksi riidanalaisen paatoksen 46 kohdan mukaan mainitun tavaramerkin ketju- ja
kudosmaisen rakenteen jéljentdiminen ei osoita, ettd kohdeyleiso katsoisi sen osoitukseksi kaupallisesta
alkuperéstd. Sama pitee riidanalaisen padtoksen 48 kohdan mukaan virien eli kastajanruskean ja
beigen erityiseen yhdistelméddn. Valituslautakunta totesi ndin ollen riidanalaisen paatoksen
49 kohdassa, ettd kyseinen tavaramerkki on hyvin yksinkertainen eiki sisilla seikkaa, joka voi yksiloida
sen silld tavoin, ettei se vaikuttaisi yleiseltd perusruudukkokuviolta. Se lisdsi valituksenalaisen padtoksen
50 kohdassa, ettd sellaisia merkkejd, kuten kyseinen tavaramerkki, kéytetddn yleisesti lisamerkkeini,
jotka esiintyvdt valmistajan péadtavaramerkin rinnalla, minkd vuoksi se totesi riidanalaisen paatoksen
51 kohdassa, ettd mainitulta tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky. Valituslautakunta myods katsoi
riidanalaisen péddatoksen 55 kohdassa, etteivit kyseisen tavaramerkin haltijan toimittamat asiakirjat
osoita, ettd kohdeyleisolld olisi tapana tehdéd oletuksia kyseisten tavaroiden kaupallisesta alkuperista
kuvioiden nojalla. Lopuksi valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 73-75 kohdassa, ettei
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kantajan toimittamien todisteiden nojalla ole osoitettu, ettd kyseisestd tavaramerkistd olisi sen
hakemispdivdnd tai sen rekisterdintipdivdand tullut erottamiskykyinen kdyton perusteella kohdealueen
olennaisessa osassa eli Tanskassa, Portugalissa, Suomessa ja Ruotsissa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaitoksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan téstd oikeudenkdynnistd aiheutuvat kulut

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan mitdttomyysosaston ja valituslautakunnan menettelyista
aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen ja
— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Viliintulija luopui suullisessa kasittelyssa vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen
nimenomaisesti lisdperusteista, joihin se oli jo vedonnut alkuperéisessd mitdttomyysvaatimuksessaan ja
jotka se oli toistanut vastauskirjelméssddn ja jotka perustuivat siihen seikkaan, ettd kyseisen
tavaramerkin rekisterdinti oli lisdksi saatu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan,
e alakohdan iii alakohdan ja f alakohdan vastaisesti, mikd merkittiin suullisen kasittelyn poytékirjaan.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimmadinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen
7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ja 52 artiklan 1 kohdan rikkomista

On todettava, ettd ensimmadinen kanneperuste, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan rikkomista, jakaantuu kahteen
osaan. Ensimmadisessd osassa kantaja viittdd, ettei valituslautakunta arvioinut pelkéstddn sitd, onko
kyseiselld tavaramerkilla vahimmadiserottamiskyky, vaan tarkasteli, onko mainitulla tavaramerkilld muita
ominaisuuksia, jotka voivat kiinnittdd merkityksellisen kuluttajan huomion, ja edellytti tdlld tavoin, etté
tama tavaramerkki olisi saavuttanut suuremman erottamiskyvyn. Lisdksi se moittii valituslautakuntaa
siitd, ettd se esitti kyseisen tavaramerkin virheellisesti siten, ettd olisi kyse yleisestd pelkastddn
ruudukkokuviota koskevasta hakemuksesta. Kantaja katsoo myos, ettd valituslautakunta arvioi
virheellisesti yhtddlta kyseistd tavaramerkkid luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja toisaalta
kohdeyleison kasitystd. Toisessa osassa kantaja vaittad, ettd valituslautakunta rikkoi todistustaakkaa
koskevia saantoja.
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Kyseisen tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteison tavaramerkki julistetaan
mitdttoméaksi SMHV:lle tehdylld vaatimuksella, jos se on rekisterdity asetuksen 7 artiklan sddnnosten
vastaisesti.

Oikeuskdytannon mukaan ehdotonta hylkdysperustetta on tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu
huomioon ottaen. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta yleinen etu on
sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtdvd, joka on taata kuluttajalle, ettd tavaramerkilld varustetulla
tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman
sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperd (ks.
tuomio 8.5.2008, Eurohypo v. SMHV, C-304/06 P, Kok. EU:C:2008:261, 55 ja 56 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky
merkitsee sitd, ettd tavaramerkki pystyy yksiloimédn rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun tavaran
tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin timédn tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. tuomio
29.4.2004, Henkel v. SMHV, C-456/01 P ja C-457/01 P, Kok., EU:C:2004:258, 34 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava yhtddltd suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille
sen rekisterdintid on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleiso, joka muodostuu ndiden
tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista
keskivertokuluttajista, mieltdd tavaramerkin (edelld 18 kohdassa mainittu tuomio Henkel v. SMHYV,
EU:C:2004:258, 35 kohta ja tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, Kok., EU:C:2006:422,
25 kohta). Tavanomaisen valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuusaste voi kuitenkin vaihdella kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan
(tuomio 10.10.2007, Bang & Olufsen v. SMHV (kovadénisen muoto), T-460/05, Kok., EU:T:2007:304,
32 kohta).

Niin ikddn vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan itse tavaran muodosta muodostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyd koskevat arviointiperusteet eivit eroa muihin
tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista (ks. tuomio Storck v. SMHYV, edelld 19 kohta,
EU:C:2006:422, 26 kohta oikeuskdytantoviittauksineen; tuomio 19.9.2012, Fraas v. SMHV
(tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen, tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen virinen
ruutukuvio), T-50/11, EU:T:2012:442, 40 kohta).

Niiden perusteiden arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se seikka, ettd keskivertokuluttaja ei
valttdmattd mielld itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkid samalla tavoin
kuin sana- tai kuviomerkkid, joka muodostuu merkistd, joka ei liity silld varustettujen tavaroiden
ulkondkoon (ks. edella 19 kohdassa mainittu tuomio Storck v. SMHV, EU:C:2006:422, 27 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen;  tuomio  tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen,
tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen virinen ruutukuvio, edelld 20 kohta, EU:T:2012:442, 40 kohta).

Keskivertokuluttajat eivdt nimittdin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon
perusteella graafisen tai sanallisen osatekijan puuttuessa, ettd tavaroilla on tietty alkuperd, joten
tallaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykya voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai
kuviomerkin erottamiskykyéd (ks. tuomio Storck v. SMHV, edelld 19 kohta, EU:C:2006:422, 27 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen; edelld 20 kohdassa mainittu tuomio tummanharmaan, vaaleanharmaan,
mustan, beigen, tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen vérinen ruutukuvio, EU:T:2012:442, 40 kohta).

Oikeuskdytinnén mukaan on lisdksi niin, ettd mitd enemmén se muoto, jonka rekisteréimista

tavaramerkiksi on haettu, muistuttaa kyseisen tavaran todennékdisintd muotoa, sitd todenndkoisempad
on, ettd kyseiseltdi muodolta puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b
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alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Néin ollen vain sellaisella tavaramerkilld, joka poikkeaa merkittavasti
yleisestd kéytdnnostd tai toimialalla vallitsevista tavoista ja joka tdstd syystd tdyttdd keskeisen
tehtdvansd alkuperdn osoittajana, on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky (edelld 18 kohdassa mainittu tuomio Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258,
39 kohta ja tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P, Kok., EU:C:2006:20,
31 kohta; ks. myos tuomio 21.4.2010, Schunk v. SMHV (merkki, joka esittdd ruuvi-istukan osaa),
T-7/09, EU:T:2010:153, 19 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Tata oikeuskdytdantod, joka on kehitetty itse tavaran ulkoasusta muodostuville kolmiulotteisille
tavaramerkeille, on sovellettava myds silloin, kun kyseinen tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittda
kyseessd olevan tuotteen kaksiulotteista kuvaa. Tallaisessa tapauksessa tavaramerkki ei nimittdin
myoskdadn muodostu merkistd, joka ei liity silld varustettujen tavaroiden ulkondkoon (ks. vastaavasti
edelld 19 kohdassa mainittu tuomio Storck v. SMHV, EU:C:2006:422, 29 kohta; maarays 13.9.2011,
Wilfer v. SMHV, C-546/10 P, EU:C:2011:574, 59 kohta; tuomio 14.9.2009, Lange Uhren v. SMHV
(Kellotaululla olevat geometriset kentit), T-152/07, EU:T:2009:324, 70 kohta ja edelld 20 kohdassa
mainittu tuomio tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen, tummanpunaisen ja
kirkkaanpunaisen varinen ruutukuvio, EU:T:2012:442, 42 kohta).

Niin on myos sellaisen kuviomerkin tapauksessa, joka koostuu sen kattaman tuotteen muodon osasta
siltd osin kuin kohdeyleiso havaitsee sen vilittomasti ja ilman erityistd harkintaa kyseisen tuotteen
erityisen kiinnostavaksi tai huomiota herdttavaksi yksityiskohdaksi pikemminkin kuin osoitukseksi
kaupallisesta alkuperdstd (tuomio tummanharmaista, vaaleanharmaista, mustista, beigeistd,
tummanpunaisista ja kirkkaanpunaisista ruuduista koostuva merkki, edella 20 kohta, EU:T:2012:442,
43 kohta).

Kantajan viitteitd riidanalaisen padtoksen laillisuutta vastaan on tutkittava ndiden toteamusten valossa.

Ensiksi on todettava, etteivit asianosaiset kiistd valituslautakunnan riidanalaisen péitoksen 29 kohdassa
olevaa arviointia, jonka mukaan kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat pdivittdiskulutustavaroita,
minké vuoksi kohdeyleisé koostuu unionin keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisen valistuneita
ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia. Lisdksi kuten valituslautakunta perustellusti totesi,
mainittujen tavaroiden kuvauksesta ei ilmene, ettd on kyse luksustuotteista tai niin hienostuneista tai
kalliista tuotteista, ettd kohdeyleis6 olisi niiden osalta erityisen tarkkaavainen.

Toiseksi on todettava, ettd kyseisten tavaroiden osalta kyseinen tavaramerkki on muodoltaan kuvio,
joka on tarkoitettu asetettavaksi mainittujen tavaroiden osaan tai peittimédn niiden koko pinnan,
minkd kantaja on nimenomaisesti myontianyt suullisessa késittelyssd vastauksena unionin yleisen
tuomioistuimen kysymykseen.

Kun otetaan huomioon kyseiset tavarat eli nahkatuotteet ja nahan jéljitelmat, erilaiset laukut ja
lompakot sekd sateenvarjot ja pdivinvarjot, jotka voivat sisdltdd kangasosia, kyseinen kuvio voi niin
ollen kattaa niiden suuremman tai pienemmain pinnan, joka siis vastaa niiden ulkoasua (ks. vastaavasti
edelli 20 kohdassa mainittu tuomio tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen,
tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen vérinen ruutukuvio, EU:T:2012:442, 50 kohta).

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisen pédtoksen 33 kohdassa, ettd kyseisen
tavaramerkin maaraava tekija on se seikka, ettd se sekoittuu kyseisen tavaran ulkoasuun.

Nidin ollen vastoin kantajan vditettd siitd, ettd valituslautakunta olisi virheellisesti vaatinut sité
esittdmadn, ettd kyseinen tavaramerkki on saavuttanut suuremman erottamiskyvyn, valituslautakunta
nojautui  perustellusti kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi kolmiulotteisiin
tavaramerkkeihin sovellettaviin periaatteisiin. Edelld 24 ja 25 kohdassa esitetyt toteamukset oikeuttavat
nimittdin edellda 20-23 kohdassa mainitun kolmiulotteisia tavaramerkkeja koskevan oikeuskéytinnon
soveltamisen myds kyseisen tavaran muodosta tai kyseisen tavaran osan muodosta koostuviin
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kuviomerkkeihin, koska téllaiset tavaramerkit eivit myoskddn ole riippumattomia sen tavaran
ulkoasusta, johon se yhdistetddn (ks. vastaavasti tuomio tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan,
beigen, tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen virinen ruutukuvio, edelld 20 kohta, EU:T:2012:442,
53 kohta).

Kolmanneksi on tarkasteltava kantajan viitettd kaytdnnostd, jonka mukaan téllaisia kuviomerkkeja
kéaytetddn kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden kaupassa niiden kaupalliseksi tunnistamiseksi,
minkd vuoksi yleisd tavanomaisesti mieltdd tavaramerkeiksi sanamerkeistd eroavat merkit ja erityisesti
kuvat, jotka kattavat erilaisten nahkatuotteiden koko pinnan. Téstd seuraa kantajan mukaan, ettd
myonnetyn rekisterdinnin  sdilyttdmiseksi on riittdvada, ettd kyseiselld tavaramerkilla on
vahimmaiserottamiskyky.

Tastd on muistettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jo hyldnnyt edelld 24 kohdassa mainitussa
madrdyksessda Wilfer v. SMHV (EU:C:2011:574, 55 kohta) olettaman siitd, ettd sellaiset tavarat, joiden
osalta kuluttaja on tottunut katsomaan tavaran tiettyjen osien muotojen osoittavan sen alkuperén,
jaisivait edelld 23 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon soveltamisalan ulkopuolelle. Unionin
tuomioistuin on sitd vastoin todennut, ettd téstd oikeuskdytdnnostd johtuu, ettd jos tavaroiden tai
niiden osan ulkoasu tietylld alalla osoittaa valmistajan, ndin on vain sen vuoksi, ettd riittdvin méaaran
nditd tuotteita tai niiden osia ulkoasu eroaa merkittivasti yleisestd kdytdnnostd tai toimialalla
vallitsevasta tavasta (edelld 24 kohdassa mainittu maardys Wilfer v. SMHV, EU:C:2011:574, 56 kohta ja
edelli 20 kohdassa mainittu tuomio tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen,
tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen vérinen ruutukuvio, EU:T:2012:442, 58 kohta).

Tastd seuraa, ettd kantajan viite, jonka mukaan kuluttaja tavanomaisesti katsoo kuvion osoitukseksi
tavaroiden kaupallisesta alkuperéstd, on joka tapauksessa merkitykseton, koska se seikka, ettd
kuluttajat katsovat tillaiset merkit tavaramerkeiksi, ei vélttamdtta tarkoita, ettd niilldi on niiden
ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky. Tavaramerkki voi nimittdin tulla erottamiskykyiseksi ajan
kuluessa kiyton kautta (28.9.2010 annettu tuomio Rosenruist v. SMHV (Kahden taskuun painetun,
yhdessé kohdassa ristiin menevén kaaren kuva), T-388/09, EU:T:2010:410, 33 kohta).

Neljanneksi on tutkittava, poikkeaako kyseinen kuvio huomattavasti yleisestd kaytdnnostd tai toimialalla
vallitsevasta tavasta ja voiko kuluttaja téstd syystd tunnistaa kyseisestd muotoa koskevan kuvion olevan
perdisin tietystd yrityksestd ja ndin ollen erottaa sen muista yrityksistd perdisin olevista kuvioista.

Kaésiteltdvissd asiassa kyseessd oleva tavaramerkki koostuu, kuten valituslautakunta perustellusti totesi
riidanalaisen péddtoksen 30 kohdassa, sddnnonmukaisesta ruutukuviosta, jossa vaihtelevat kaksi vérid,
nimittdin kastanjanruskea ja beige, ja muodostavat ruudukon. Kudos- ja ketjurakenne, joka on
kantajan mukaan kuvio kuviossa, 1oytyy my0s ruutujen sisdltd kayttdmallda  sellaista
kudontamenetelmai, jossa kaksi toisiinsa kietoutunutta lankaa nékyy selvasti.

Yhtddltd ruudukko on tavanomainen ja arkipédivdinen kuvio, koska se koostuu sddnnonmukaisesta
sarjasta samankokoisia ruutuja, jotka eroavat toisistaan eri vérien vaihtelulla, tdssd tapauksessa
kastanjanruskean ja beigen. Tdmé kuvio ei ndin ollen ole huomattava muunnelma tavanomaisista
ruudukoista ja se noudattaa tdllaisen kuvion perinteistd mallia. Myoskddn silloin, kun sitd kaytetddn
luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden kaltaisissa tavaroissa, kyseinen kuvio ei eroa yleisestd kaytannosta
tai toimialalla vallitsevasta tavasta, koska téllaiset tavarat on yleensa tehty erilaisista kankaista, jolloin
ruudukko voi sen huomattavan yksinkertaisuuden vuoksi nimenomaan muodostaa yhden néisté
kuvioista.

Tastd on todettava, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen paatoksen 37 kohdassa ja

mitd kantaja ei ole kiistdnyt, ettd ruudukko on kuvio, joka on aina ollut olemassa ja jota on kaytetty
taideteollisuudessa. Viimeksi mainitulla on kuitenkin kantajan kieltdmisestd huolimatta kiistamaton
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yhteys luokkaan 18 kuuluviin tavaroihin. Téaltd osin ja joka tapauksessa SMHV:n asiakirjoihin
sisaltyvistd seikoista ilmenee, ettd tallaista kuviota on yleisesti kaytetty taiteen alalla (erityisesti
vaatteissa ja lattialaatoissa) ja se esiintyy myos Bayeux'n tapeteissa.

Toisaalta jokaisen ruudukon ruudun sisdlla oleva kudos- ja ketjukuvio vastaa toivottua visuaalista
vaikutelmaa kahden eri kankaan paallekkaisyydestd, olivatpa ne mitd materiaalia tahansa (villaa, silkkid,
nahkaa jne.), miké on siis tavanomaista luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden kaltaisten tavaroiden osalta.

Kun sitd kaytetddn kasiteltdvdssd asiassa kyseessd olevissa luokkaan 18 kuuluvissa tavaroissa on
todettava, ettd graafiselta kannalta ruudukon kuva, jossa vaihtelevat kastanjanruskea ja beige viri ja
lankojen toisiinsa kietoutumisen vaikutelma, ei sisdlld mitddn huomattavaa muunnelmaa tillaisten
tavaroiden yleisestd ulkoasusta, minka vuoksi kohdeyleisé havaitsee todellisuudessa vain arkipéivdisen
ja yleisen kuvion.

On todettava, ettd kahden osan, jotka eivit ole sellaisinaan erottamiskykyisid, asettaminen rinnakkain ei
voi muuttaa kohdeyleison kasitystd kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta alun perin.
Ruudukon ja kudos- ja ketjukuvion asettaminen rinnakkain ei nimittdin saa aikaan mitdéan tekijag, joka
eroaa yleisestd kaytdnnosta tai toimialalla vallitsevasta tavasta, minka vuoksi kantajan perustelu, jonka
mukaan kyseinen tavaramerkki on moniosainen, erityinen ja ainutlaatuinen, ei voi menestyd (ks.
vastaavasti edelld 20 kohdassa mainittu tuomio tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen,
tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen vérinen ruutukuvio, EU:T:2012:442, 70 kohta).

Kantaja my0s vaittad virheellisesti, ettd valituslautakunta arvioi virheellisesti kyseistd tavaramerkkia silla
perusteella, ettd se katsoi sen pelkdksi ruudukoksi tarkastelematta sitd sen erityispiirteiden (eli
ruudukon muoto, kudos- ja ketjurakenne ja virit kastanjanruskea ja beige) kannalta.

Kuten kantaja lisdksi totesi, sen lisdksi, ettd valituslautakunta kuvailee asianmukaisesti riidanalaisen
paatoksen 30 kohdassa, ettd kyseinen tavaramerkki koostuu ruudukosta, jossa vaihtelevat
kastanjanruskea ja beige viri ja jolla on kudos- ja ketjurakenne, riidanalaisesta péddtoksestd nimittdin
ilmenee, ettd valituslautakunta tutki perdkkdin aluksi riidanalaisen paatoksen 37-42 kohdassa
ruudukkokuviota, sitten mainitun pédtoksen 43-47 kohdassa kudos- ja ketjurakennetta ja lopuksi
tamin saman padtoksen 48 kohdassa kiytettyjen vérien eli kastanjanruskean ja beigen yhdistelmad
todetakseen riidanalaisen paiatoksen 49-51 kohdassa analysoidessaan tdmén osien rinnakkain
asettamisen kokonaisvaikutelmaa, ettd kyseiseltd tavaramerkiltd puuttuu erottamiskyky.

Vaikka on totta, ettd valituslautakunta tutki kudos- ja ketjurakenteesta koostuvaa kuviota todettuaan
ruudukkokuvion erottamiskyvyn puuttumisen, on muistettava, ettd arvioitaessa useasta osatekijasté
koostuvan tavaramerkin (yhdistelmdmerkin) erottamiskykyd tavaramerkkida on tarkasteltava
kokonaisuutena. Témé ei kuitenkaan estd tarkastelemasta tavaramerkin muodostavia eri osatekijoitd
perdkkdin (tuomio 20.11.2002, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), T-79/01 ja T-86/01, Kok.,
EU:T:2002:279, 22 kohta; ks. myds vastaavasti tuomio 19.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV
(Nelionmuotoinen tabletti, jossa on vihredpilkkuinen valkoinen kerros ja vaaleanvihred kerros),
T-118/00, Kok., EU:T:2001:226, 59 kohta).

Niin ollen valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
yhtdaltd tarkastelemalla perdkkdin kyseisen tavaramerkin eri osia ja toisaalta tarkastelemalla kyseista
tavaramerkkid kokonaisuudessaan (ks. vastaavasti edelld 17 kohdassa mainittu tuomio Eurohypo v.
SMHYV, EU:C:2008:261, 41 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Edelld esitetystd analyysistd ilmenee myos, ettd kantaja viittdd virheellisesti, ettd valituslautakunta

tarkasteli erikseen kyseisen tavaramerkin eri osia sen sijaan, ettd se olisi tarkastellut tavaramerkkid
kokonaisuudessaan.
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Viidenneksi kantajan viitteestd, jonka mukaan muita merkkejd, jotka ovat vastaavia kuin kyseinen
tavaramerkki, olisi rekisteroity yhteison tavaramerkiksi, on muistettava, ettd ne paatokset, jotka
valituslautakuntien on tehtdvd asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin
rekisterointid yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivédtka vapaan harkinnan piiriin.
Valituslautakuntien pédtosten laillisuutta on ndin ollen arvioitava yksinomaan tdmén asetuksen
perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien
aikaisemman paatoksentekokdytdnnon perusteella (tuomio 15.9.2005, BioID v. SMHV, C-37/03 P,
Kok., EU:C:2005:547, 47 kohta ja tuomio 13.4.2011, Air France v. SMHV (Suunnikas), T-159/10,
EU:T:2011:176, 37 kohta).

On lisdttavd, ettd on kuitenkin niin, ettd SMHV:n on kéytettdvd toimivaltaansa noudattaen unionin
oikeuden vyleisid periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdn hallinnon periaatetta (tuomio
10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 73 kohta).

Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, SMHV:n on yhteison tavaramerkkid
koskevassa mitdttomyysmenettelyssa otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia
tavaramerkkirekisterointeja koskevat pddtokset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitd, onko tehtédva
samanlainen péatos vai ei (ks. vastaavasti edelld 48 kohdassa mainittu tuomio Agencja Wydawnicza
Technopol v. SMHV, EU:C:2011:139, 74 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Nidin tehtdessd yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdn hallinnon periaatteet on sovitettava yhteen
laillisuusperiaatteen kanssa.

Niin ollen henkil6, joka vastustaa rekisterdidyn tavaramerkin mitdttomyysvaatimusta, ei voi omaksi
edukseen vedota toisen hyviksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen paitoksen saamiseksi (ks.
vastaavasti edelld 48 kohdassa mainittu tuomio Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHYV,
EU:C:2011:139, 76 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Kasiteltavéssd asiassa on osoittautunut, ettd yhteison tavaramerkkida koskee, kun otetaan huomioon
tavarat, joita varten rekisterointi on myonnetty, ja kohdeyleison Kkasitys, yksi asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessd saman asetuksen
52 artiklan 1 kohdan kanssa, mainituista hylkdysperusteista.

Edelld esitetyistd syistd ensimmadisen kanneperusteen ensimmadinen osa on hyldttava.

Valituslautakunnan viitetty todistustaakkaa koskevien saantéjen rikkominen

Kantajan mukaan on niin, ettd koska kyseinen tavaramerkki on rekisteroity, sen rekister6innin
pétevyyden riitauttavan henkilon on osoitettava vaaréksi sitd koskeva pétevyysolettama.

Kantajan mukaan tédstd olettamasta johtuu, ettd sen, joka kiistdd rekisteréidyn tavaramerkin
erottamiskyvyn, on osoitettava, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, ettd riidanalainen
tavaramerkki voidaan rekisteroida.

Kantaja lisaa, ettei valituslautakunta voi korjata mitattémyyden hakijan puutteita nojautumalla pelkkéadn
"yleiseen kokemukseensa” kyseisen tavaramerkkirekisteréinnin patevyysolettaman kumoamiseksi.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddetddn, ettd yhteison tavaramerkki

julistetaan mitattomaksi, jos mainittu tavaramerkki on rekisterdity saman asetuksen 7 artiklan
sdaannosten vastaisesti.
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Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd tutkiessaan mitdttomyysvaatimusta
SMHV kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittim&ddn asettamassaan madrdajassa sen
itsensd niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.
Tdmin saman sddannoksen 5 kohdan mukaan on niin, ettd jos mitdttdmyysvaatimuksen tutkiminen
osoittaa, ettd tavaramerkin rekisterdinti olisi pitinyt hyldta kaikilta tai joiltakin niiltd tavaroilta tai
palveluilta, joita varten se on rekisteroity, tavaramerkki julistetaan mitattomaksi kyseisten tavaroiden
tai palvelujen osalta.

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessa
SMHV:n valituslautakuntien on tutkittava asiasisilto viran puolesta, kun ne madrittivit sitd, koskeeko
rekisteroitdviksi haettua tavaramerkkid jokin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista
rekisterdintihakemuksen hylkédysperusteista. Tdstd seuraa, ettd SMHV:n toimivaltaiset elimet voivat
perustaa paidtoksensd seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut. SMHV:n on selvitettdvé viran puolesta
sellaiset asiaan liittyvét tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkdysperusteen soveltamiseen
(edella 19 kohdassa mainittu tuomio Storck v. SMHYV, EU:C:2006:422, 50 kohta; tuomio 15.3.2006,
Develey v. SMHV (Muovipullon muoto), T-129/04, Kok., EU:T:2006:84, 16 kohta ja tuomio 12.4.2011,
Fuller Thaler Asset Management v. SMHV (BEHAVIOURAL INDEXING), T-310/09 ja T-383/09,
EU:T:2011:157, 29 kohta).

Valituslautakunnan ei kuitenkaan ole pakko mitdattomyysmenettelyssa selvittdd viran puolesta uudelleen
tutkijan jo selvittdmid asiaan liittyvid tosiseikkoja, jotka voivat johtaa ehdottomien hylkdysperusteiden
soveltamiseen. Asetuksen N:o 207/2009 52 ja 55 artiklasta ilmenee, ettd yhteison tavaramerkkid on
pidettdva patevdnd siihen saakka, kunnes SMHV on julistanut sen mitdttdmyysmenettelyssa
mitdttomaksi. Yhteison tavaramerkkia koskee siis patevyysolettama, joka on looginen seuraus SMHV:n
rekisterointihakemuksen tutkinnan yhteydessd suorittamasta tarkastuksesta (tuomio 13.9.2013,
Furstlich Castell'sches Domanenamt v. SMHV — Castel Fréres (CASTEL), T-320/10, Kok., (otteet),
EU:T:2013:424, 27 kohta).

Tamén patevyysolettaman vuoksi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa mainittu SMHV:n
velvollisuus tutkia viran puolesta sellaiset asiaan liittyvdt tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman
hylkdysperusteen soveltamiseen, koskee ainoastaan viraston tutkijoiden ja valituksen yhteydessa
valituslautakuntien suorittamaa tutkintaa kyseisen tavaramerkin rekisteréintia koskevassa menettelyssa.
Koska rekisteroidyn yhteison tavaramerkin oletetaan mitdttomyysmenettelyssdé olevan pétevd,
mitattomyysvaatimuksen esittdjan on SMHV:ssd vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo
vaikuttavan kyseisen tavaramerkin pétevyyteen (edelli 60 kohdassa mainittu tuomio CASTEL,
EU:T:2013:424, 28 kohta).

Vaikka tdmd olettama rekisterdinnin pétevyydestd rajoittaa SMHV:n velvollisuutta tutkia
merkityksellisid tosiseikkoja, se ei kuitenkaan voi estdd sitd, kun nimittdin otetaan huomioon seikat,
joihin kyseisen tavaramerkin pédtevyyden riitauttava osapuoli vetoaa, nojautumasta paitsi ndihin
viitteisiin sekd mahdollisiin tdmén osapuolen mitdttomyysvaatimukseensa liittdmiin todisteisiin, myos
vastoin kantajan viitetta SMHV:n mitdttomyysmenettelyssd toteamiin tunnettuihin seikkoihin (ks.
vastaavasti tuomio 15.1.2013, Welte-Wenu v. SMHV - komissio (EUROPEAN DRIVESHAFT
SERVICES), T-413/11, EU:T:2013:12, 24 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Koska viliintulija kasiteltdvassd asiassa kiistdd kyseisen tavaramerkin pdtevyyden nojautuen
mitdttomyysvaatimuksensa tueksi esitettyihin seikkoihin, valituslautakunnan tehtdvédna on niin ollen,
kuten se on tehnyt, tutkia nditd seikkoja sekd ottaa huomioon sellaisten tunnettujen seikkojen
olemassaolo, jotka tutkija on mahdollisesti jittinyt ottamatta huomioon rekisterdintimenettelyssa.

Tastd on todettava, ettd valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 37 kohdassa, ettd toteamus,

jonka mukaan ruudukkokuvio on tavallinen ja arkipéivdinen kuvio, joka koostuu hyvin yksinkertaisista
osista, on yleisesti tunnettu seikka (ks. myds vastaavasti riidanalaisen paatoksen 44 kohta), ja katsoi
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myos, ettd titd toteamusta tukevat viliintulijan esittdmait siitd esittimdt seikat, ettei riidanalainen
tavaramerkki ollut alun perin erottamiskykyinen, kun otetaan huomioon ruudukkokuvion kiyton
taideteollisuuden alalla osoittavat seikat.

On todettava, ettei valituslautakunta ndin toimiessaan rikkonut todistustaakkaa koskevia saantoja.

Edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmaéisen kanneperusteen toinen osa ja ndin ollen koko kanneperuste
on hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan
rikkomista

Kantaja moittii valituslautakuntaa ensimmadisen osan yhteydesséd etenkin siitd, ettd se otti huomioon
virheellisen pédivaimédrdn maéadritelldkseen, oliko kyseisestd tavaramerkistd tullut erottamiskykyinen, ja
toisen osan yhteydessa siitd, ettd valituslautakunta vaati, ettd kyseisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi
tulemisesta on esitettdva ndyttod jokaisen jasenvaltion osalta eikd unionin olennaisen osan osalta.

Virhe, joka koskee pédivimadrad, joka on otettava huomioon, kun maddritellddn, onko kyseisestd
tavaramerkistd tullut erottamiskykyinen

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta otti huomioon virheellisen pdiviméadran katsoessaan, ettd
merkitykselliset paivimaarat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan soveltamiselle ovat kyseisen
tavaramerkin hakemispdivd (18.9.1996) ja sen rekisterdintipdivd (27.8.1998). Valituslautakunnan olisi
nimittdin pitdnyt ottaa huomioon tilanne silla hetkelld, jona viliintulija jatti mitaittémyyshakemuksen eli
28.9.2009.

On todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, ettd jos yhteison
tavaramerkki on rekister6ity mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan vastaisesti, sité ei
kuitenkaan voida julistaa mitdttomaksi, jos se on rekisterdinnin jilkeen kdytdon seurauksena tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteroity.

Nidin ollen vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan on niin, ettd voidakseen hyotyd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdasta, tavaramerkin, jonka mitdttomyyttd on vaadittu, on pitdnyt tulla
erottamiskykyiseksi sen rekisterdintipdivin ja mitdttomyysvaatimuksen tekemispdivan vililla.
Tavaramerkin haltijan on toimitettava asianmukaisia ja riittdvid todisteita sen osoittamiseksi, ettéd siitd
on tullut téllainen (méadrdys 2.12.2009, Powerserv Personalservice v. SMHV, C-553/08 P, Kok,
EU:C:2009:745, 91 kohta; ks. tuomio 9.3.2011, Longevity Health Products v. SMHV - Performing
Science (5 HTP), T-190/09, EU:T:2011:78, 46 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kuten kantaja toteaa, vaikka valituslautakunta tosin totesi riidanalaisen péaatoksen 70 kohdassa, ettd
"merkitykselliset pdivamadrat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan
soveltamiselle ovat kyseisen tavaramerkin hakemispédiva (18.9.1996) ja sen rekisterdimispdiva
(27.8.1998)”, on todettava, ettd tilld muotoilulla valituslautakunta pelkdstédén viittasi hetkeen, josta on
kyse yhtdaltd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa, eli haetun tavaramerkin jattamispdivd, ja
toisaalta mainitun asetuksen 52 artiklan 2 kohdan yhteydessd, eli kyseisen tavaramerkin rekister6innin
jalkeen.

Tamé vahvistetaan lisdksi riidanalaisen péaatoksen 71 kohdassa, jossa valituslautakunta pdivamadriin
18.9.1996 ja 27.8.1998 viitaten katsoi, ettd on vahvistettava, ettd ”"joko kyseinen yhteison tavaramerkki
on tullut erottamiskykyiseksi kéyton perusteella viidessitoista unionin jdsenvaltiossa sen
hakemishetkelld tai se on tullut erottamiskykyiseksi kéyton perusteella sen jilkeen, kun se
rekisteroitiin viidessdtoista tuon ajankohdan unionin jasenvaltiossa”.
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Kun néin ollen valituslautakunta viittasi kyseisen tavaramerkin kéyttoon sen rekisteréinnin jalkeen, se
nojautui vélttdmatta todisteisiin, joihin kantaja oli vedonnut ja jotka olivat my6hempid kuin kyseisen
tavaramerkin rekisterdinti.

Lisdksi riidanalaisen péddtoksen 72 kohdasta ilmenee, ettd kun valituslautakunta mainitsi kantajan
esittdimait todisteet, jotka koskevat vuosia 1996 ja 2010 kantajan ndiden kahden vuoden vililla myymid
tavaroita koskevien taulukoiden osalta, se otti huomioon kaikki todisteet eikd jattanyt tutkimatta niitd,
jotka olivat myohempid kuin kyseisen tavaramerkin rekisterdinti tai myohempid kuin mainitun
tavaramerkin mitattomyysvaatimus (28.9.2009).

Tastd johtuu, ettd kuten SMHV lisdksi totesi, riidanalaisen péadtoksen 70 kohdan episelvasta
muotoilusta huolimatta mainitusta péaédtoksestd ei millddn lailla ilmene, ettd valituslautakunta olisi
tehnyt virheen sen pédivimédrdn osalta, joka on otettava huomioon maédriteltdessd, onko kyseisestd
tavaramerkistd tullut erottamiskykyinen kayton perusteella, tai ettd se olisi jattanyt tai kieltdytynyt
ottamasta huomioon kaikkia kantajan esittimid todisteita, olipa niiden laadintahetki mika tahansa,
minké vuoksi kantaja ei voi perustellusti moittia valituslautakuntaa siitd, ettd se on ottanut huomioon
virheellisen pédiviméadran maaritelldkseen, onko kyseisestd tavaramerkisté tullut erottamiskykyinen.

Edelld esitetystd seuraa, ettd toisen kanneperusteen ensimmaéinen osa on hylattava.

Viitetty virhe kyseisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisen madrittelyssa

Sen alueen laajuutta, jolla kyseisestd tavaramerkistd on tullut erottamiskykyinen, koskevasta viitetysta
virheestd kantaja viittaa, ettd valituslautakunta vaati virheellisesti, ettd on toimitettava ndytto jokaisesta
unionin viidestdtoista jdsenvaltiosta, joista unioni tuolloin koostui, vaikka sen olisi pitdnyt vaatia
pelkdstddn nédyton toimittamista siitd, ettd mainittu tavaramerkki on tullut kiytossa erottamiskykyiseksi
olennaisessa osassa unionia, myos kun téhdn liittyvit todisteet eivit koske jokaista jdasenvaltiota.

Kun nimittdin otetaan huomioon, ettd kantajan mukaan valituslautakunnan perusteluista voidaan
johtaa, ettd se katsoi kantajan esittdmat asiakirjat riittaviksi osoittamaan, ettd kyseisestd tavaramerkista
on tullut erottamiskykyinen kayton perusteella ainakin yhdessitoista jasenvaltiossa, kantaja vaittds, ettd
taiméd luku oli enemmain kuin riittdvd “olennaisen osan kynnyksen” ylittymiseksi. Joka tapauksessa
kantaja katsoo, ettd se on myos toimittanut todisteet kyseisen tavaramerkin merkityksellisestd kaytosta
Tanskassa, Portugalissa, Suomessa ja Ruotsissa (11.11.2011 laaditun kirjelman liitteet 4 ja 7, joissa
esitetddn kantajan kanteen perusteet).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa mainittu ehdoton hylkdysperuste ei estd tavaramerkin rekisteréimistd, jos tavaramerkki on
kaytossa tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisterdintia haetaan.

Lisdksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdassa sdddetddn muun muassa, ettd jos yhteison
tavaramerkki on rekisterdity asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti, sitd ei kuitenkaan
voida julistaa mitdttoméksi, jos se on rekisteroinnin jalkeen kdyton perusteella tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteroity.

Téltd osin on myds tarkennettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 1 ja 4 kohdan sdédnndsten
mukaisesti nayttod erottamiskykyiseksi tulemisesta kiyton perusteella ei tarvitse toimittaa kuin niisté
valtioista, jotka olivat unionin jdsenid kyseisen tavaramerkin rekisteréinnin hakemispdivand, eli tédssa
tapauksessa viidessétoista jasenvaltiosta, jotka muodostivat unionin 18.9.1996.

Merkki, jolta puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ja joka on ennen sen rekisterdintié

yhteison tavaramerkiksi koskevan hakemuksen tekopdivaad tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi
rekisterdintihakemuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, on rekisterditivda asetuksen
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N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska ei ole kyse tavaramerkistd, joka on rekisterdity
77 artiklan sddnnosten vastaisesti”. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohta ei siis ole tédssd
tapauksessa mitenkddn merkityksellinen. Viimeksi mainittu sddnnds koskee pikemminkin
tavaramerkkejd, jotka on rekisterdity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohdassa
tarkoitettujen hylkdysperusteiden vastaisesti ja jotka olisi pitdnyt julistaa mitdttoméksi asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan nojalla, ellei ensiksi mainittua sddnnostd olisi. Asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on nimenomaan pitdd voimassa rekisterdinnit, jotka
koskevat ndistd tavaramerkeistd niitd tavaramerkkeja, jotka ovat sittemmin eli rekisterdinnin jilkeen
tulleet kiayton perusteella erottamiskykyisiksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten ne on
rekisteroity, siitd seikasta huolimatta, ettd rekisterdinti oli sen tekohetkelld asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan vastainen (tuomio 15.10.2008, Powerserv Personalservice v. SMHV -
Manpower (MANPOWER), T-405/05, Kok., EU:T:2008:442, 127 kohta).

On myo6s muistettava, ettei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa sdddetd itsendisestd
oikeudesta rekister6ida tavaramerkki. Se sisaltdda poikkeuksen tdméan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—
d alakohdassa sdddetyistd hylkdysperusteista. Sddnnoksen laajuutta on siis tulkittava néiden
hylkdysperusteiden mukaisesti (edelld 24 kohdassa mainittu tuomio kellotaululla olevat geometriset
kentdt, EU:T:2009:324, 121 kohta ja tuomio 17.5.2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon
"Ygeia” v. SMHV (vyeia), T-7/10, EU:T:2011:221, 39 kohta).

On liséksi muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdan mukaan yhteison tavaramerkki
on “yhtendinen”, mikd ilmenee siten, ettd "sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisossd”.
Yhteison tavaramerkin yhtendisyydestd seuraa, ettd merkin rekisterdinti edellyttdd, ettd silld on
erottamiskyky koko unionin alueella. Néin ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaan
tavaramerkkié ei voida rekisterdidd, jos silta puuttuu erottamiskyky osassa unionia (tuomio 30.3.2000,
Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), T-91/99, Kok., EU:T:2000:95, 23—25 kohta). Mainitussa 2 kohdassa
mainittu unionin osa voi muodostua vain yhdestd jasenvaltiosta (edelld 19 kohdassa mainittu tuomio
Storck v. SMHV, EU:C:2006:422, 83 kohta ja tuomio 7.9.2006, Bovemij Verzekeringen, C-108/05,
Kok., EU:C:2006:530, 28 kohta; ks. myos julkisasiamies E. Sharpstonin mainittua tuomiota koskevan
ratkaisuehdotuksen 45 kohta; tuomio 10.11.2004, tuomio Storck v. SMHV (Karamellipaperin muoto),
T-402/02, Kok., EU:T:2004:330, 85, 86, 88 ja 89 kohta; tuomio 12.9.2007, Glaverbel v. SMHV
(Lasipinnan kuviointi), T-141/06, EU:T:2007:273, 35, 38 ja 40 kohta; edelld 24 kohdassa mainittu
tuomio kellotaululla olevat geometriset kentdt), EU:T:2009:324, 134 kohta; tuomio 29.9.2010, CNH
Global v. SMHV (Punaisen, mustan ja harmaan vérin yhdistelmé traktoria varten), T-378/07, Kok.,
EU:T:2010:413, 49 kohta; tuomio 9.12.2010, Earle Beauty v. SMHV (NATURALLY ACTIVE),
T-307/09, EU:T:2010:509, 49 kohta; edelld 83 kohdassa mainittu tuomio vyeia, EU:T:2011:221,
40 kohta; 6.7.2011, Audi ja Volkswagen v. SMHV (TDI), T-318/09, Kok., EU:T:2011:330, 46 kohta ja
tuomio 1.2.2013, Ferrari v. SMHV (PERLE’), T-104/11, EU:T:2013:51, 38 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa, jonka nojalla voidaan rekisteréida sellaiset merkit, jotka
ovat tulleet erottamiskykyisiksi kdyton perusteella, on luettava ndiden vaatimusten valossa. Niin ollen
pitdd osoittaa, ettd kyseinen tavaramerkki on tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi koko silla
alueella, jolla timéd ominaisuus tavaramerkiltd alun perin puuttui (edelld 19 kohdassa mainittu tuomio
Storck v. SMHV, EU:C:2006:422, 83 kohta; edelld 84 kohdassa mainittu tuomio punaisen, mustan ja
harmaan vérin yhdistelma traktoria varten, EU:T:2010:413, 30 kohta ja edelld 83 kohdassa mainittu
tuomio vyeia, EU:T:2011:221, 41 kohta).

Yhteison tavaramerkin yhtendisyydestd seuraa lisdksi, ettd merkin rekisterdinti edellyttad, ettd silld on
joko sen ominaispiirteisiin perustuva tai kdytossa hankittu erottamiskyky koko unionin alueella. Olisi
nimittdin paradoksaalista myontdd yhtaalta jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddantojen ldhentdmisesté
22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25)
3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltamalla, ettd jdsenvaltion pitdd hyldtd sellaisen merkin
rekisterdinti kansalliseksi tavaramerkiksi, jolta puuttuu erottamiskyky sen alueella ja toisaalta ettd
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taman jasenvaltion pitdd hyviksyd yhteison tavaramerkki pelkdstddn siitd syystd, ettd se on tullut
erottamiskyiseksi toisen jdsenvaltion alueella (tuomio 14.12.2011, Vuitton Malletier v. SMHV — Friis
Group International (Lukituslaitteen ulkoasu), T-237/10, EU:T:2011:741, 100 kohta).

Kun kyseessd ovat tavaramerkit, jotka eivdat ole sanamerkkejd, kuten tdssa asiassa, on kuitenkin
oletettava, ettd niiden erottamiskykyéd arvioidaan samalla tavoin koko unionissa, ellei ole olemassa
vastakkaiseen suuntaan osoittavia konkreettisia seikkoja. Koska tédssd asiassa asiakirja-aineistosta ei
ilmene, ettd ndin olisi, on katsottava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu ehdoton hylkaysperuste on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta olemassa koko
unionissa. Téstd tavaramerkistd on ndin ollen pitanyt tulla kdytossa erottamiskykyinen koko unionissa,
jotta se voidaan rekister6ida asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan perusteella (tuomio 29.4.2004,
Eurocermex v. SMHV (Olutpullon muoto), T-399/02, Kok., EU:T:2004:120, 47 kohta; edelld
84 kohdassa mainittu tuomio Karamellipaperin muoto, EU:T:2004:330, 86 kohta; tuomio 10.3.20009,
Piccoli v. SMHV (Simpukan muoto), T-8/08, EU:T:2009:63, 37-39 kohta ja tuomio 17.12.2010,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli v. SMHV (Suklaapupun muoto), T-395/08, EU:T:2010:550,
53 kohta).

Lisaksi oikeuskdytdannon mukaan tavaramerkin tuleminen erottamiskykyiseksi kéyton perusteella
edellyttad, ettd ainakin merkittdvd osa kohdeyleisostd tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella
asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (edelld 87 kohdassa mainittu
tuomio olutpullon muoto, EU:T:2004:120, 42 kohta; tuomio 15.12.2005, BIC v. SMHV
(Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), T-262/04, Kok., EU:T:2005:463, 61 kohta ja edelld
83 kohdassa mainittu tuomio vyeia, EU:T:2011:221, 42 kohta). Tutkittaessa tdmén edellytyksen
tayttymistd erottamiskykyd ei kuitenkaan voida ndyttdd toteen pelkéstddn yleisten ja abstraktien
kriteerien perusteella (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, Kok,
EU:C:1999:230, 45 kohta; edelld 83 kohdassa mainittu tuomio vyeia, EU:T:2011:221, 45 kohta).

Unionin tuomioistuin on tarkentanut, ettd tutkiessaan, onko tavaramerkki tullut kayton perusteella
erottamiskykyiseksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena kaikkia niitd seikkoja,
jotka voivat osoittaa, ettd tavaramerkistd on tullut sellainen, ettd sen perusteella voi tunnistaa
asianomaisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja siis erottaa sen muiden yritysten tavaroista (edelld
88 kohdassa mainittu tuomio Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, 49 kohta; edelld 88 kohdassa
mainittu tuomio sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto, EU:T:2005:463, 63 kohta ja edelld
83 kohdassa mainittu tuomio vyeia, EU:T:2011:221, 43 kohta).

Tassd yhteydessdé on otettava huomioon erityisesti asianomaisen tavaramerkin markkinaosuus,
tavaramerkin kdyton intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, yrityksen tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseen kéyttamét varat, se, missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmaéssé
tunnistetaan tdmdn tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi,
kauppakamarien ja muiden liike-eldmén yhteenliittymien antamat lausunnot seké mielipidetutkimukset
(ks. edelldi 88 kohdassa mainittu tuomio olutpullon muoto, EU:T:2005:463, 64 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen; edelld 83 kohdassa mainittu tuomio vyeia, EU:T:2011:221, 44 kohta).

Edelld esitetystd ja erityisesti edelld 84 kohdasta johtuu valttdmattd, ettd kun kyseiseltd tavaramerkilta
puuttuu erottamiskyky koko unionissa, ndytté mainitun tavaramerkin saavuttamasta erottamiskyvysté
on esitettdva jokaisen jasenvaltion osalta.

Unionin tuomioistuin katsoo kuitenkin, ettd vaikka edelld 19 kohdassa mainitun tuomion Storck v.
SMHV mukaan tavaramerkin tuleminen kéytossd erottamiskykyiseksi on osoitettava siind osassa
unionia, jossa silld ei alun perin ollut erottamiskykyd, olisi kohtuutonta vaatia, ettd todisteet téllaisesta
erottamiskykyiseksi tulemisesta pitdisi esittdd kunkin jasenvaltion osalta erikseen (tuomio 24.5.2012,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli v. SMHV, C-98/11 P, Kok., EU:C:2012:307, 62 kohta).
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On kuitenkin todettava, ettd kun unionin tuomioistuin muistutti edellda 92 kohdassa mainitun tuomion
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli v. SMHV, (EU:C:2012:307) 60 ja 61 kohdassa oikeuskéytannosta,
jonka mukaan tavaramerkki voidaan rekisterdidéd vain, jos toimitetaan todisteet siitd, ettd se on tullut
kaytossd erottamiskykyiseksi siind osassa unionia, jossa silld ei alun perin ollut erottamiskykyd, ja ettd
sen pitdisi olla koko unioni, unionin tuomioistuin ei ole poikennut oikeuskdytdnnostdédn eika erityisesti
tuomiosta Storck v. SMHYV, edella 19 kohta (EU:C:2006:422).

Néamé toteamukset huomioon ottaen on tarkastettava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti,
ettei kantaja ollut toimittanut néyttod kyseisen tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi kayton
perusteella.

Tastd on aluksi tarpeen muistuttaa kaikista seikoista, jotka kantaja on toimittanut SMHV:lle ja jotka
sekd mitattomyysosasto ettd valituslautakunta ovat ottaneet huomioon, ja jotka on lueteltu
riidanalaisen péitoksen 72 kohdassa:

— ’asiakirja 1: asiakirja, jonka nimi on ‘Damier Canvas Trademark Portfolio’ (ruudukkokuvioista
kanavakangasta esittidvien tavaramerkkien salkku), joka on luettelo yhteison tavaramerkin haltijan
eri maissa rekisterdidyistd tavaramerkeistd. Kyseinen tavaramerkki ja samankaltaiset tavaramerkit
sisaltyvit luetteloon. Yhteison tavaramerkin haltija on toimittanut seuraavia tietoja: maa, jossa
tavaramerkki on rekisterdity, tavaroiden/palvelujen kansainvilinen luokka, hakemuksen numero,
hakemuksen pdivamaard, rekisterointinumero, rekisterdintipaivd ja tila (vireilld/rekisteroity).
Tietyissd tapauksissa on ilmoitettu seuraava uudistamispdivd ja muita huomautuksia (ongelmia,
uudistaminen vireilld)

— Asiakirja 2: paivaamattomat kuvat tuotteista, joissa on ruudukkokuvio

— Asiakirja 3: kuvia tuotteista, jotka koskevat kuuluisia kuviotavaramerkkejia (Lady Dior
rottinkikuviolla, Gucci kukkakuviolla, Burberryn kuvio)

— Asiakirja 4: lukutaulukko, joka koskee yhteison tavaramerkin haltijan 1996—-2010 myymié tavaroita,
niiden liikevaihtoa euroissa ja kyseiselld yhteison tavaramerkilli myytyjen tuotteiden
kokonaismadrdd seuraavissa maissa: Luxemburg, Alankomaat, Itdvalta, TsSekin tasavalta, Unkari,
Romania, Kypros, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Tanska, Suomi, Ruotsi, Portugali, Espanja, Irlanti
ja Yhdistynyt kuningaskunta

— Asiakirja 5: kokoelma eri aikakauslehtien artikkeleista ja mainoksista, joissa on tuotteita, jotka
sisdltdvit yhteison tavaramerkin haltijan ruudukkokuvion. Aikakauslehdet ovat perdisin seuraavista
maista: Ranska, Belgia, Luxemburg, Itdvalta, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Sveitsi, Alankomaat,
Espanja, Ruotsi, Italia, T$ekin tasavalta, Kreikka, Turkki, Norja, Unkari ja Romania. Asiakirja 5
sisaltad lisdksi Louis Vuittonia koskevan Wikipediamerkinnéin

— asiakirja 6: Louis Vuitttonin tuotteita koskevia luetteloita ja esitteité

— asiakirja 7: luettelo Louis Vuitton -liikkeistd. Unionin jdsenvaltioiden osalta on lueteltu yhteison
tavaramerkin haltijan liikkeet seuraavissa maissa: Ranska, Itdvalta, Belgia, Kypros, Tsekin tasavalta,
Tanska, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Romania,
Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta

— asiakirja 8: valokuvia tavaroista, joissa on ruudukkokuvioita ja jotka eivdt ole perdisin yhteison

tavaramerkin haltijalta ja joiden véitetddn olevan jdljennoksid yhteison tavaramerkin haltijan
tavaroista.”
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On myos tarkennettava, ettd kantaja vetosi tuekseen mielipidetutkimukseen, jonka valituslautakunta
otti huomioon riidanalaisen péaatoksen 18 ja 55 kohdassa. Lisédksi se viitti, ettd se oli myds toimittanut
todisteita kyseisen tavaramerkin merkityksellisestd kéytostd Tanskassa, Portugalissa, Suomessa ja
Ruotsissa.

Aluksi on muistutettava, ettd SMHV:n menettelyssd, kuten valituslautakunta perustellusti totesi
riidanalaisen paatoksen 63 kohdassa, kantaja ei ole koskaan viittinyt, ettd edelld mainituilla seikoilla
pyriittiin osoittamaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tuleminen kayton perusteella.

Nidin ollen kantaja tarkensi mitdttomyysosastolle 22.9.2010 esittiméssddn kirjelméssd vastauksena
valiintulijan véitteeseen, joka oli katsonut, ettd kantaja vetosi erottamiskykyiseksi tulemiseen kayton
perusteella, ettd “haltija ei ollut koskaan viittanyt, ettd kyseinen tavaramerkki oli tullut kaytossé
erottamiskykyiseksi” ja ettd ”se oli aina katsonut, ettdi RUUDUKKO oli ominaispiirteidensd vuoksi
erottamiskykyinen, ja oli kiinnittdnyt huomiota vain siihen seikkaan, ettd téllainen erottamiskyky oli
vahvistunut melkein 15 vuotta kestdneen intensiivisen kdyton aikana”.

Kantaja muistutti samoin valituslautakunnalle 11.11.2011 jattaméssddn kirjelmédssd, ettd edelld
95 kohdassa mainituilla asiakirjoilla oli tarkoitus osoittaa kyseisen tavaramerkin “kasvanut”
erottamiskyky, mutta niilld ei ollut tarkoitusta osoittaa viimeksi mainitun erottamiskykyiseksi tulemista
kayton perusteella.

Kantajan perustelujen osalta unionin yleisessd tuomioistuimessa, erityisesti siitd, jonka se on toistanut
suullisessa kasittelyssd vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen, ei voida johtaa
riidanalaisesta padtoksestd, ettd valituslautakunta katsoi, ettd kantajan toimittamat asiakirjat, jotka
mainitaan edelld 95 kohdassa, olivat riittdvid osoittamaan erottamiskykyiseksi tulemisen kayton
perusteella ainakin yhdessitoista jasenvaltiossa.

On todettava, ettd mitdttomyysosasto on rajoittunut katsomaan, ettd toteamus kdyton perusteella
erottamiskykyiseksi tulemisen puuttumisesta vihintdan neljassd viidestdtoista jasenvaltiosta koostuvan
unionin jdsenvaltiossa, nimittdin Tanskan kuningaskunnassa, Portugalin tasavallassa, Suomen
tasavallassa ja Ruotsin tasavallassa oli riittdvdd sen katsomiseksi, ettd kantajan toimittama ndytto ei
osoittanut kyseisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemista unionissa.

Nojautuen oikeuskaytantoon, jonka mukaan néytto kéyton perusteella erottamiskykyiseksi tulemisesta
on esitettdvd jokaisesta jdsenvaltiosta, jossa kyseiseltd tavaramerkiltd puuttui se alun perin,
mitdttomyysosasto implisiittisesti mutta vélttamattd katsoi, ettei ollut vélttdmatontd tarkastaa
yhteentoista muuhun jasenvaltioon liittyvien asiakirjojen totuudenmukaisuutta ja todistusvoimaa.

Valituslautakunta vahvisti tdmén toteamuksen riidanalaisen padtoksen 73 ja 74 kohdassa ja totesi
hyviksyvansd mitdttomyysosaston toteamuksen, jonka mukaan muun muassa Tanskan, Portugalin,
Suomen ja Ruotsin osalta "ei ollut mahdollista tehdd minkédnlaista péadtelmdd kohdeyleison
kasityksestd rekisterdityjen tavaramerkkien luettelon (asiakirja 1) tai toimitettujen myynti- tai
liikevaihtolukujen nojalla, kun puuttui selvé viittaus tavaramerkkiin ja kyseisiin tavaroihin (asiakirja 4),
eikd pelkin liikkeen olemassaolon nojalla tietyissd maissa (asiakirja 7)”.

On todettava, ettd neljan kyseisen jasenvaltion, nimittiin Tanskan, Portugalin, Suomen ja Ruotsin,
osalta kantaja ei ole, kun otetaan huomioon edelld 90 kohdassa mainittu oikeuskdytdntd, toimittanut
asiakirjavihkoon —mitdédn asiakirjoja, jotka sisdltdisivit tietoja asianomaisen tavaramerkin
markkinaosuudesta,  yrityksen  tavaramerkin = tunnetuksi  tekemiseen  kéyttimien  varojen
intensiivisyydestd ja merkityksestd, tai siitd, missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmaéssa
tunnistetaan tdmén tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, eikd kauppa- ja
teollisuuskamarien ja muiden liike-elamén yhteenliittymien antamia lausuntoja.
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Suullisessa kasittelyssd kantajan edustaja vahvisti vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen
esittimadn kysymykseen, ettei se ollut toimittanut mitddn edelld 104 kohdassa mainittuja seikkoja silld
perusteella, ettei kantaja tuntenut oikeuskéytdntod ja ettd hallinnollisessa menettelyssd oli kaytetty
pelkastdan hanen kaytettdvikseen annettuja seikkoja.

Vaikka oletetaan, ettd kantaja viittdd, ettd valituslautakunnan arvioitavaksi esitetyt asiakirjat, jotka on
mainittu edelld 95 kohdassa, osoittavat kyseisen tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisen kayton
perusteella Tanskassa, Portugalissa, Suomessa ja Ruotsissa, on tehtdvd seuraavat huomautukset.

Taltd osin on ensiksi todettava kantajalta perdisin olevan asiakirjan osalta, jossa mainitaan kyseiselld
tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynnistd saatu liikevaihto (edelld 95 kohdassa mainittu
asiakirja 4), ettd numerotiedot on laadittu pelkille painetuille papereille, eikd niissé ole muuta
tarkennusta tai varmennusta.

Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, ettd oikeudenkiyntiaineistoon toimitettujen asiakirjojen,
jotka ovat perdisin yritykseltd itseltddn, todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi tarkistettava, ettd siihen
sisdltyvdt tiedot pitdviat todennékoisesti paikkansa. Se lisési, ettd ndin ollen on otettava huomioon
erityisesti asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekd pohdittava, vaikuttaako se
sisalloltadn jarkeenkayvaltd ja luotettavalta (tuomio 7.6.2005, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral
(Salvita), T-303/03, Kok., EU:T:2005:200, 42 kohta ja tuomio 16.11.2011, Dorma v. SMHV - Puertas
Doorsa (doorsa FABRICA DE PUERTAS AUTOMATICAS), T-500/10, EU:T:2011:679, 49 kohta).

Kasiteltavéssa asiassa on todettava, ettd asiakirja, jossa mainitaan kyseiselld tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden myynnistd syntynyt liikevaihto ja joka on perdisin kantajalta itseltddn, ei voi tdma alkuperd
huomioon ottaen olla riittdvd todiste mainitun tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulemisesta. Siihen
sisdltyvdt numerotiedot ovat ainoastaan viitteellisid seikkoja, joita on tuettava muilla vakuuttavilla
todisteilla (ks. vastaavasti edelld 88 kohdassa mainittu tuomio Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen
muoto, EU:T:2005:463, 79 kohta).

Nidin ollen kun ei ole tdahdn asiakirjaan sisdltyvid tietoja tukevia seikkoja, muun muassa muita
kirjanpitoasiakirjoja, jotka varmentamiseen kelpuutettu toimisto on varmentanut, jotka voisivat tukea
siihen jo sisdltyvida numerotietoja, on todettava, ettd timéd asiakirja, jota on tutkittu kaikkien kantajan
hallinnollisessa menettelyssa esittdmien seikkojen valossa, ei voi osoittaa, ettd kyseisestd tavaramerkistd
on tullut erottamiskykyinen kéayton perusteella.

Kaikenlaisten muiden objektiivisten seikkojen puuttuessa olisi perusteluitta luotettu yhteen tavalliselle
vakoiselle paperille painettuun asiakirjaan, mitd seikkaa voisi lisdksi mikd tahansa muu yritys kayttaa
katsoakseen, ettd kdytossd saavutetun erottamiskyvyn ndyton taso voidaan saavuttaa
todenndkoisyyksilld tai olettamilla, mikd on aina hylédtty oikeuskdytdnnossd (ks. vastaavasti tuomio
10.9.2008, Boston Scientific v. SMHV — Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, 34 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Toiseksi liikkeiden olemassaolo eri jasenvaltioissa (edelld 95 kohdassa mainittu asiakirja 7) ei myoskédan
osoita mitéddn siitd, kuinka kohdeyleisé mieltda kyseisen tavaramerkin.

Kolmanneksi luetteloiden ja esitteiden otteet, mainokset seké sellaisten henkiléiden valokuvat, jotka
kayttavat kyseisellda tavaramerkilld varustettua tuotetta, tai kyseiselld tavaramerkilld varustettujen
kantajan tuotteiden erilaiset mallit, kuten myos tuotteiden valokuvat, joissa toistetaan kyseisen
tavaramerkin ruudukkokuvio, jotka on liitetty asiakirjoihin (edelld 95 kohdassa mainitut asiakirjat 2, 5
ja 6), vaikka niitd tutkitaan kaikkien kantajan toimittamien edelld 95 kohdassa mainittujen muiden
seikkojen valossa, eivit ole riittdvid sen osoittamiseksi, ettd merkittivd osa kohdeyleisostd tunnistaa
kyseisen tavaramerkin avulla, ettd kyseiset tavarat ovat perdisin kantajalta.
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Yhtaaltd luettelot ja esitteet on laadittu pelkéstddan ranskaksi ja englanniksi, minka vuoksi siitd
huolimatta, ettei kantaja laadi eriteltyd luetteloa, ne eivdat voi ndyttdd toteen erottamiskykyiseksi
tulemista kdyton perusteella ainakaan neljassa kyseisistd jasenvaltioista. Lisdksi mistdén seikasta ei
ilmene, ettd nditd luetteloita jaetaan kohdeyleisolle eivitka ne ole kantajan sisdinen sen tydntekijoiden
kaytossa oleva viline, joka on ndhtdvand vain myymaéloissd, joissa myydéédn siind mainittuja tuotteita.

Toisaalta kyseiselld tavaramerkilld varustettuja tuotteita kayttdvien eri henkiloiden valokuvat tai
mainokset tdlld tavaramerkilld varustetuista tuotteista osoittavat pelkdstdédn, ettd kantaja on kayttinyt
kastanjanruskeaa ja beiged ruudukkokuviota, mutta ne eivit osoita, ettd kyseisten tavaroiden
kohdeyleis6 mieltdd mainitun tavaramerkin osoitukseksi kaupallisesta alkuperasta (ks. vastaavasti edelld
84 kohdassa mainittu tuomio punaisen, mustan ja harmaan virin yhdistelmd traktoria varten,
EU:T:2010:413, 57 kohta).

Neljanneksi kohdeyleison kasitystda koskevasta mielipidetutkimuksesta, jonka kantaja toimitti
hallinnollisessa menettelyssd ja jonka valituslautakunta otti huomioon riidanalaisen p&adtoksen 18
ja 55 kohdassa, on todettava, ettd timé mielipidetutkimus tehtiin pelkkien nahkaisten luksustuotteiden
kuluttajien keskuudessa ja pelkdstdan Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessd
kuningaskunnassa. Sen lisdksi, ettd tdma tutkimus ei koske unionin keskivertokuluttajia, jotka ovat
tavanomaisen valistuneita ja kohtuullisen huolellisia ja tarkkaavaisia (ks. edelld 27 kohta), vaan
pelkéstdan unionin viiden jasenvaltion luksustuotteiden kuluttajia, se ei koske mitenkddn kasitysta
kyseisestd tavaramerkistd, vaan Louis Vuittonista sellaisenaan, minka vuoksi se ei anna mitdén tietoja
kyseisen tavaramerkin mieltdmisestd tdmén, vaikkakin rajoittuneen, yleison keskuudessa, jonka osalta
tutkimus tehtiin.

Kaikista ndistd syistd on todettava joka tapauksessa olevan niin, ettei kantaja ei ole osoittanut, ettd
kyseinen tavaramerkki olisi tullut kéytossd erottamiskykyiseksi Tanskassa, Portugalissa, Suomessa ja
Ruotsissa.

Edelld 84 kohdassa mainitusta tuomiosta Lasipinnan kuviointi (EU:T:2007:273, 35, 38 ja 40 kohta)
ilmenee, ettd todisteiden puuttuminen Tanskan, Suomen, Ruotsin, Kreikan ja Irlannin osalta riittd&
oikeuttamaan rekister6innin hylkdamisen.

Kantajan perusteluista, jotka nojautuvat laajan tunnettuuden saavuttamista, joka on osoitettava unionin
olennaisessa osassa eikd jokaisessa jdsenvaltiossa, koskevassa oikeuskdytinnossd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan sdadnnoksistd tehtyihin péadtelmiin, unionin yleinen tuomioistuin on
jo katsonut, ettei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa koskevaa oikeuskaytantod pida sekoittaa
silhen  oikeuskdytant6on,  jolla  pyritddn  tdsmentdmiddn, mitd  tarkoittaa  asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmaisu “on laajalti tunnettu”
jasenvaltiossa tai unionissa, eli edellytys, joka rekisteroidyn tavaramerkin on taytettivd saadakseen
suojaa myos sellaisiin tavaroihin tai palveluihin ndhden, jotka eivdt ole samankaltaisia kuin ne, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity. Tassd tilanteessa ei nimittdin arvioida sitd, tdyttddko merkki ne
edellytykset, jotka on asetettu merkin rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi koko unionin alueella.
Kysymys on pikemminkin siité, ettd estetdan merkin kdyttdminen, kun olemassa oleva tavaramerkki on
lagjalti tunnettu joko jésenvaltiossa tai unionissa ja kun merkin kidyttiminen ilman perusteltua syyta
merkitsee kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviaksikayttoa taikka on
niille haitaksi. Néin ollen unionin tuomioistuin on katsonut alueellisen tunnettuuden osalta, ettd laaja
tunnettuus olennaisessa osassa yhteisod riittdd haetun merkin kéayton kieltamiseen (edelld 84 kohdassa
mainittu tuomio punaisen, mustan ja harmaan virin yhdistelmd traktoria varten, EU:T:2010:413,
47 kohta ja tuomio 29.1.2013, Germans Boada v. SMHV (Laattaleikkuri), T-25/11, EU:T:2013:40,
70 kohta; ks. my0s vastaavasti tuomio 14.9.1999, General Motors, C-375/97, Kok., EU:C:1999:408, 28
ja 29 kohta ja tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, Kok., EU:C:2009:611, 27 ja 30 kohta).
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Kantajan on nédytettdvé toteen erottamiskykyiseksi tuleminen kéyton perusteella siind unionin osassa,
jossa kyseiselta tavaramerkiltd puuttui alun perin erottamiskyky eli kasiteltavissd asiassa koko
unionissa. Kuten edelld 104 kohdasta ilmenee, kantaja ei kuitenkaan ole toimittanut asiakirjoihin
mitddn edelld 90 kohdassa mainituista seikoista, eivitka sellaiset sen toimittamat seikat, jota ilmenevét
edelld 95 kohdasta, osoita, ettd kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen Tanskassa, Portugalissa,
Suomessa ja Ruotsissa.

Edelld esitetystd johtuu, ettd toisen kanneperusteen toinen osa on hyldttivd, sekd toinen peruste
kokonaisuudessaan.

Tastd seuraa, ettd kanne on kokonaisuudessaan hylattava.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on
havinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n ja viliintulijan
vaatimusten mukaisesti.
Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylataan.

2) Louis Vuitton Malletier velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Julistettiin Luxemburgissa 21 pdivand huhtikuuta 2015.

Allekirjoitukset
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