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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksés jaosto)

23 pdivédnd syyskuuta 2020*

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteréimiseksi
EU-tavaramerkiksi — Pullossa olevan ruohonkorren muoto — Aikaisempi kansallinen kolmiulotteinen
tavaramerkki — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytté — Asetuksen
(EY) N:o 40/94 15 artiklan 1 kohta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EU)
2017/1001 18 artiklan 1 kohta ja 47 artiklan 2 ja 3 kohta) — Kayton luonne —
Erottamiskyvyn muuttuminen — Kayttd yhdessd muiden tavaramerkkien kanssa — Suojan kohde —
Selkeyttd ja tasmallisyyttd koskeva vaatimus — Kuvauksen ja esityksen vastaavuutta koskeva vaatimus —
Paitos, joka on tehty unionin yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman péiatoksen —
Aiemmin kumotun péitoksen perusteluihin viittaaminen — Perusteluvelvollisuus

Asiassa T-796/16,

CEDC International sp. z o.0., kotipaikka Oborniki Wielkopolskie (Puola), edustajanaan asianajaja
M. Siciarek,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehindén D. Walicka ja V. Ruzek,
vastaajana,

jossa toisena osapuolena asian késittelyssa EUIPO:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana unionin
yleisessd tuomioistuimessa on

Underberg AG, kotipaikka Dietlikon (Sveitsi), edustajanaan asianajaja A. Renck,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 29.8.2016 tekemasta
padatoksestd (asia R 1248/2015-4), joka koskee CEDC Internationalin ja Underbergin vilistd
viitemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Costeira sekd tuomarit D. Gratsias ja M. Kancheva
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhasz-T6th,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.11.2016 toimitetun kannekirjelmén,

% Oikeudenki:

"ntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.2.2017 toimitetun EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2017 toimitetun viliintulijan
vastineen,

ottaen huomioon asian kasittelyn lykkadmisestd 29.5.2017 tehdyn paatoksen,
ottaen huomioon asian késittelyn jatkamisesta 12.8.2019 tehdyn paétoksen,

ottaen huomioon 10.12.2019 toteutetut prosessinjohtotoimet ja asianosaisten unionin yleisen
tuomioistuimen kirjaamoon 23.12.2019 ja 9.1.2020 toimittamat vastaukset,

ottaen huomioon 6.2.2020 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion'’

Asian tausta

Viliintulijana oleva Underberg AG jatti 1.4.1996 EU-tavaramerkiksi rekisteroimistd koskevan
hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteison tavaramerkisté
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, joka puolestaan on
korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EUVL 2017, L 154, s. 1)).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraavalla tavalla esitetty kolmiulotteinen merkki:

&

| -
—

‘l‘.‘
\ gt

Tahédn rekisteroitdavaksi haetun tavaramerkin esitykseen on liitetty seuraava kuvaus: "Tavaramerkin
kohteena on pullossa oleva vihredn ruskehtava ruohonkorsi; ruohonkorren pituus on noin kolme
neljasosaa pullon korkeudesta”.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena

kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Vikevit alkoholijuomat ja likoorit”.

1 Théstd tuomiosta on otettu tihdn vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitaé aiheellisena.
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Tavaramerkkia nro 33266 koskeva hakemus julkaistiin 23.6.2003 ilmestyneessd Yhteison
tavaramerkkilehdessd nro 51/2003.

Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok (Spétka Akcyjna), jonka tilalle kantajana oleva CEDC International
sp. z 0.0. on tullut vuonna 27.7.2011 toteutetun absorptiosulautumisen seurauksena, teki asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla ja sittemmin asetuksen
2017/1001 46 artikla) nojalla véitteen rekisterditaviksi haetun tavaramerkin rekisterdintia vastaan edelld
4 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

Viite perustui erityisesti aikaisempaan kolmiulotteiseen ranskalaiseen tavaramerkkiin, jonka
rekisterdintid haettiin 18.9.1995, joka rekisteroitiin 18.4.1997 numerolla 95588457 ja joka uudistettiin
9.6.2005 ja 13.7.2015 (sen jalkeen, kun se oli annettu kantajalle tiedoksi 28.10.2011) Nizzan
sopimuksen luokkaan 33 kuuluvia "alkoholijuomia” varten, sellaisena kuin se on esitetty alla:

Tahédn aikaisemman ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin esitykseen on liitetty seuraava kuvaus:
"Tavaramerkki koostuu ylla kuvatun kaltaisesta pullosta, jonka sisdlla on ruohonkorsi, joka viistosti
lahes lavistad pullon vartalon”.

[ -]

Viitteen tueksi vedottiin ensinndkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa (joista
on tullut asetuksen N:o 207/2009 ja sittemmin asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohta) tarkoitettuihin perusteisiin edelld 7 kohdassa kuvatun aikaisemman kolmiulotteisen
ranskalaisen tavaramerkin nro 95588457 perusteella, toiseksi asetuksen

N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 ja sittemmin asetuksen
2017/1001 8 artiklan 3 kohta) tarkoitettuun perusteeseen saman tavaramerkin seké edelld 9 kohdassa
mainittujen rekisteroityjen tavaramerkkien perusteella ja kolmanneksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 ja sittemmin asetuksen
2017/1001 8 artiklan 4 kohta) tarkoitettuun perusteeseen edelld 9 kohdassa mainittujen,
rekisteroimattomien merkkien perusteella.

[ -]

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi ensimmadisen paatoksen 11.12.2014 antamallaan tuomiolla CEDC
International v. SMHV - Underberg (Pullossa olevan ruohonkorren muoto) (T-235/12,
EU:T:2014:1058; jdljempdnd kumoamistuomio).

Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi, ettd kantaja riitauttaa EUIPO:n toteamukset ja arvioinnit

kaikkien vditteen tueksi esitettyjen perusteiden eli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa sekd 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa ilmaistujen perusteiden osalta mutta ettd kantaja toteaa
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kuitenkin, ettd sen vditteet rajoittuvat koskemaan ainoastaan valituslautakunnan péadtelmia
tavaramerkin kayttamistd koskevien todisteiden arvioinnista, koska ndma padatelmat koskevat yhtd lailla
kaikkia véitteen tueksi esitettyja perusteita (kumoamistuomion 29 kohta).

[ -]

EUIPO:n neljas valituslautakunta hylkési asiassa R 1248/2015-4 tehdyn valituksen 29.8.2016
tekemailldaan paitokselld (jaljempénd riidanalainen paatos).

Valituslautakunta totesi erityisesti, ettd vaikka se kayttdisi harkintavaltaansa ottaa huomioon kantajan
puolesta lilan myohddn esitettyja todisteita, ndima todisteet eivdt muuttaisi sen aikaisempaa pédtostd,
jonka mukaan kantaja ei ollut nayttinyt toteen aikaisemman kolmiulotteisen ranskalaisen
tavaramerkin kédyton luonnetta ja siten tosiasiallista kayttod asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2
ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti (riidanalaisen
péaétoksen 35 kohta).

Valituslautakunta huomautti aluksi, ettd tavaramerkin suojan laajuus perustuu tavaramerkin graafiseen
esitykseen, sellaisena kuin se on esitetty hakemuksessa, eikd kantajan esittiméddn tavaramerkin
kuvaukseen. Se totesi lisdksi, ettd tavaramerkin kuvauksessa on médriteltdvd se, mitd tavaramerkin
esityksessd nékyy, ja ettd suojaa ei voida laajentaa tulkitsemalla, mitd hakija tarkoittaa esitykselld tai
mitd hakijalla oli mielessddn. Késiteltdvdssd asiassa valituslautakunta totesi, ettd aikaisemman
ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin graafisessa esityksessd oli tavanomaisen muotoinen pullo,
jossa on viiva, joka kulkee viistosti pullon vasemmasta kyljestd aivan pullonkaulan alta pohjan
vastakkaiseen reunaan, ettd pullon vartalon kiintednd osana esitetty viiva on pelkka viistosti kulkeva
suora viiva ja ettd kantajan esittimd kuvaus ei muuta tdtd toteamusta, koska tavaramerkin suojan
lagjuus ei méirdaydy kantajalla tavaramerkkid haettaessa olleiden aikeiden perusteella (riidanalaisen
paatoksen 38 ja 39 kohta).

Valituslautakunta totesi, ettei missddn ensimmadisessd oikeusasteessa toimitetussa todisteessa esitetty
tavaramerkkid sen rekisteroidyssa muodossa eli sellaisena kuin se on graafisesti esitettynd rekisterissa.
Missddn pullossa ei nimittdin ollut yhtendistd viistoa viivaa, saati samanlaista viivaa kuin aikaisemman
tavaramerkin osana ollut viiva, eikd kyseistd viivaa ollut minkdan esitetyn pullon ulkopinnassa eiké sitd
nakynyt etiketissd eikd se kulkenut sen poikki, eikd ollut mahdollista ndahdd, mitd etiketin takana
pullojen sisdllda oli, koska ldpindkymdton etiketti peitti pullon pinnan ldhes kokonaan.
Valituslautakunta totesi lisdksi, ettd kantaja oli esittdnyt sille lisdtodisteita, joissa esitetyistd pulloista
joissakin oli epéselvd etiketti ja joidenkin etiketissd oli teksti "zubrowka bison vodka”, mutta ettd
kaikissa pulloissa, kuten ensimmadisessd oikeusasteessa esitetyissd pulloissa, oli lapindkyméton etiketti,
joka esti nikemdstd sen taakse, eikd pullon ulkopinnassa ollut tai sen etiketin poikki kulkenut
aikaisempaan tavaramerkkiin kuulunutta viistoa viivaa. Myohissa esitetyistéd todisteista ja erityisesti Kin
vakuutuksen liitteend toimitetuista valokuvista pullosta, jonka etiketissd oli teksti "zubréwka bison
vodka” ja jota ei ollut tdlld kertaa esitetty pelkéstddn edestd pdin vaan myds takaa ja kahdelta sivulta,
valituslautakunta totesi, ettd kaikissa kuvissa olleissa sivundkymissd oli havaittavissa pitkd yhtendinen
viiva ja ettd vaikka ndmd viivat olivat hieman erilaisia ndissd kahdessa kuvassa, ne eiviat missddn
tapauksessa olleet samanlaisia kuin aikaisempaan tavaramerkkiin kuulunut suora viisto viiva: ne olivat
esimerkiksi eri asennossa ja huomattavasti pitempid, alkoivat eri kohdasta pullon alaosasta eivitka
olleet tdysin suoria (riidanalaisen paitoksen 40—42 kohta).

Valituslautakunta katsoi, ettei téllainen kantajan osoittama kéytto ollut tavaramerkin kayttoa sellaisena
kuin se oli rekisteroity eikd mydskdadn asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
a alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta)
tarkoitettua kayttod muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta vain sellaisilta osin, ettd
poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn. Se otti tdssd yhteydessdé huomioon, ettd
aikaisemmalla ranskalaisella tavaramerkilld on sellaisenaan varsin heikko erottamiskyky, koska se
koostuu tavanomaisen muotoisesta pullosta, jossa on tietyssd asennossa oleva tietyn pituinen
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yksinkertainen suora viiva, ja ettd tavaramerkin vahdinen erottamiskyky perustuu kokonaisvaikutelman
perusteella tosiasiallisesti tdhédn viivaan ja sen tiettyyn asentoon ja pituuteen. Ndin ollen aikaisemmalla
tavaramerkilld, sellaisena kuin se on maédritelty tavaramerkin graafisessa esityksessd, on erittdin suppea
suoja, joten esitetyissd todisteissa esitetylld tavalla poikkeava muoto ei missddn tapauksessa ole
aikaisemman tavaramerkin kayttoda. Valituslautakunta korosti lisdksi, ettei kantajan selitys, jonka
mukaan esitetyissd  todisteissa olevien pullojen sisdlli on ruohonkorsi, joka on sen
ZUBROWKA-merkkisen vodkan tirked ominaispiirre, ole kantajaa puoltava seikka eiki
merkityksellinen, koska aikaisempi ranskalainen tavaramerkki ei suojaa pullossa olevan ruohonkorren
kasitettd (riidanalaisen paatoksen 43—45 kohta).

Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka otetaan huomioon sille ensimmaistd kertaa esitetyt todisteet,
kantaja ei ole osoittanut aikaisemman ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin kiyton luonnetta,
mikd on vilttdmaton edellytys sille, ettd kyseisen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kéytto
voidaan nayttdd toteen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Se paatteli tasts,
ettd pelkdstddn tistd syystd ei ollut tarpeen tutkia myohéssa esitettyja todisteita timadn enempéa tai sitd,
pitdisikd ndma todisteet ottaa huomioon kokonaisuudessaan. Valituslautakunnan mukaan aikaisempaan
ranskalaiseen kolmiulotteiseen tavaramerkkiin ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja
b kohdassa sdddettyihin perusteisiin perustuva viite oli hyldttivd. Muiden viitteen tueksi esitettyjen
perusteiden ja muiden aikaisempien oikeuksien, joihin vedottiin, osalta valituslautakunta viitta[si]
nimenomaisesti asiassa R 2506/2010-4 26.3.2012 tekeménsd paiatoksen perusteluihin”. Se totesi, ettd
viite hylatddn kaikkien perusteiden ja kaikkien aikaisempien oikeuksien, joihin viite perustui, osalta
(riidanalaisen péaatoksen 46—49 kohta).

Oikeudenkidyntimenettely sekd asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen paatoksen kokonaisuudessaan

— velvoittaa EUIPO:n ja viliintulijan korvaamaan unionin yleisessd tuomioistuimessa ja
valituslautakunnassa kéaydyissd menettelyissd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan  korvaamaan oikeudenkdyntikulut kaikki viliintulijalle aiheutuneet
oikeudenkéyntikulut mukaan lukien.

Oikeudellinen arviointi
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmadinen kanneperuste koskee

asetuksen  N:o  207/2009 65 artiklan 6  kohdan (josta ~on  tullut asetuksen
2017/1001 72 artiklan 6 kohta) rikkomista. Toinen kanneperuste koskee asetuksen
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N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 3 kohdan (josta on tullut
delegoidun asetuksen 2018/625 10 artiklan 3 kohta) sekd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohdan ja 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista. Kolmas kanneperuste koskee asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklan sekd 76 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomista.

Alustavat huomautukset

Ajallisesti sovellettava oikeus

Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd valituslautakunta sovelsi asetusta N:o 207/2009 (ks. riidanalaisen
paatoksen 3 kohta), ettd kantajan esittimét kanneperusteet perustuivat kyseiseen asetukseen (ks.
kannekirjelmén 4 kohta), ettd viliintulijan vastaus perustui kyseiseen asetukseen ja ettd EUIPO vetosi
vastineessaan Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen versioon, jonka sddnnosten numerot vastaavat
edelld mainitun asetuksen sddnnoksid.

Unionin yleisen tuomioistuimen istunnossa esittdmddn kysymykseen vastatessaan EUIPO kuitenkin
totesi, ettd koska tavaramerkkihakemuksen jattimispédivd on ratkaiseva, kasiteltdvissd asiassa on
ainakin asiasiséllon osalta sovellettava asetusta N:o 40/94.

On katsottava, ettd kun otetaan huomioon haetun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmispéiva,
joka on kasiteltdvissd asiassa 1.4.1996 ja joka on ratkaiseva sovellettavan aineelliseen oikeuden
médrittdmisessd (ks. vastaavasti méaérédys 26.10.2015, Popp ja Zech v. SMHV, C-17/15 P, ei julkaistu,
EU:C:2015:728, 2 kohta ja tuomio 12.12.2019, EUIPO v. Wajos, C-783/18 P, ei julkaistu,
EU:C:2019:1073, 2 kohta), ja kun otetaan huomioon riidanalaisen pééatoksen tekopdivd, joka on
kasiteltavassd asiassa 29.8.2016 ja joka on ratkaiseva sovellettavan menettelyoikeuden maérittamisessd,
kasiteltdvadn asiaan sovelletaan yhtdaltd asetuksen N:o 40/94 aineellisia sdédnnoksid ja toisaalta
asetuksen N:o 207/2009 menettelysadannoksid. Nédiden kahden asetuksen kasiteltdvan asian kannalta
merkitykselliset aineelliset sdédnnokset ovat olennaisilta osin samat.

Toisesta kanneperusteesta, joka koskee aineellisen oikeuden eri sdédnndsten rikkomista, on todettava,
ettd unionin yleinen tuomioistuin soveltaa asetuksen N:o 40/94 aineellisia sddnnoksid, koska asetusten
N:o 40/94 ja N:o 207/2009 merkitykselliset sddnnokset ovat olennaisilta osin samoja. On kuitenkin
huomautettava, ettei se, ettd valituslautakunta sovelsi asetuksen N:o 207/2009 samoja sdédnnoksid, mité
kantaja ei myoskadn ole kiistanyt, voi johtaa riidanalaisen paatoksen kumoamiseen. Jommankumman
asetuksen ajallinen soveltaminen ei nimittdin johda erilaiseen tulokseen, ja kaikki kyseisen paétoksen
kyseenalaistaminen tdlld perusteella olisi tehotonta.

Ensimmadisestd ja kolmannesta kanneperusteesta, jotka koskevat useiden menettelysddnnosten
rikkomista, on todettava, ettd koska riidanalainen paitos tehtiin 29.8.2016, niihin sovelletaan asetuksen
N:o 207/2009 saannoksia, tarvittaessa sellaisina kuin ne ovat 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
(EUVL 2015, L 341, s. 21) (ks. vastaavasti tuomio 31.10.2019, Repower v. EUIPO, C-281/18 P,
EU:C:2019:916, 2 ja 3 kohta). Tarkemmin sanoen asetuksen 2015/2424 4 artiklassa sdddetddn, ettd
kyseinen asetus tulee voimaan 23.3.2016, mutta tiettyja asetuksen N:o 207/2009 sddannoksid, myos
75 artiklaa, sovelletaan vasta 1.10.2017 alkaen. Kyseessd olevan paatoksen tekopéivan perusteella siithen
sovelletaan kasiteltdvdssd asiassa asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa sen alkuperdisessdé muodossa.
Siirtymésaannoksen puuttuessa asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa ja 76 artiklan 1 kohtaa
sovelletaan sen sijaan kyseiseen paitokseen sellaisina kuin ne ovat muutettuina asetuksella 2015/2424.

6 ECLL:EU:T:2020:439
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Asetuksen N:o 207/2009 menettelysadnnosten alkuperdisten tai muutettujen versioiden ajallinen
soveltaminen ei johda viime kiddessé erilaiseen tulokseen ensimmdisen ja kolmannen kanneperusteen
tarkastelussa.

[--]

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, asetuksen
N:o 2868/95 22 sddnnon 3 kohdan sekd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdan ja 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista

Toisessa kanneperusteessa kantaja moittii valituslautakuntaa ldhinna siitd, ettd sen arvioinnin mukaan
(vditeosastolle ja valituslautakunnalle) esitetyt todisteet eivédt osoittaneet aikaisemman ranskalaisen
kolmiulotteisen tavaramerkin tosiasiallista kayttod asian kannalta merkityksellisend ajanjaksona.
Kantaja esittdd talta osin nelja vaitetta.

[--]

On todettava, ettd tdimi kanneperuste koskee lahinna sitd, onko aikaisempaa tavaramerkkia kaytetty sen
rekisteroidyssd muodossa (tai vain hieman muunnellussa muodossa, joka ei muuta sité), ja ndin ollen
kyseisen tavaramerkin antaman suojan tasmallistd kohdetta.

[ -]

Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka otetaan huomioon sille ensimmaistd kertaa esitetyt todisteet,
kantaja ei ole osoittanut aikaisemman ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin kayton luonnetta,
mika on valttamaton edellytys sille, ettd kyseisen tavaramerkin tosiasiallinen kaytté voidaan nayttaa
toteen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

Ensinndkin sovellettavasta aineellisesta oikeudesta on todettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan silloin,
kun EU-tavaramerkin haltija vaatii esittimddn néyttod tosiasiallisesta kaytostd, tdmd kayttd on
edellytys, joka sekd EU-tavaramerkkien ettd aikaisempien kansallisten tavaramerkkien, joihin vedotaan
kyseisen EU-tavaramerkin vastaisen viitteen tueksi, on asetuksen N:o 40/94 nojalla téytettivd. Nain
ollen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan soveltaminen aikaisempiin kansallisiin
tavaramerkkeihin kyseisen artiklan 3 kohdan nojalla tarkoittaa, ettd tosiasiallisen kayton kisite on
madriteltdavd saman asetuksen 15 artiklan eikd kansallisen oikeuden mukaisesti (ks. analogisesti
mitdttomyysmenettelyn osalta tuomio 12.7.2019, mobile.de v. EUIPO - Droujestvo S Ogranichena
Otgovornost "Rezon” (mobile.ro), T-412/18, ei julkaistu, EU:T:2019:516, 23 kohta). Valituslautakunta
ei siis tehnyt kasiteltdvissd asiassa oikeudellista virhettd arvioidessaan, oliko aikaisempi kansallinen
tavaramerkki otettu viimeksi mainitussa unionin sddnnoksessd eikd Ranskan oikeudessa tarkoitettuun
tosiasialliseen kayttoon.

[ -]

Jotta voidaan madritelld, osoittavatko kyseessd olevat todisteet aikaisemman tavaramerkin kayton
luonteen, ensin on mairitettdva oikein sen antaman suojan kohde.

[- -]

Ensimmdinen vdite, joka koskee aikaisemman tavaramerkin virheellistd yksilointidi

Ensimmiaisessd viitteessd kantaja toteaa, ettei valituslautakunta yksiloinyt aikaisempaa merkkia oikein ja
ettd kyseessd oli pullo, jossa on ruohonkorsi.
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— Lainsddddnto ja oikeuskdytdnto

On palautettava mieleen asian taustalla oleva lainsdddanto ja oikeuskéytdnto, jotka liittyvat
aikaisemman tavaramerkin kaltaisen kolmiulotteisen tavaramerkin antaman suojan kohteeseen, sen
esityksen selkeyttd ja tdsmallisyyttd koskevaan vaatimukseen sekd tillaisen tavaramerkin esityksen ja
mahdollisen kuvauksen vastaavuutta koskevaan vaatimukseen.

EU-tavaramerkkeja ~ koskevaan  oikeuteen liittyvdn  unionin tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskdytdannon mukaan merkki voidaan rekisteroidd tavaramerkiksi vain, jos hakija on tehnyt siitd
graafisen esityksen asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 ja
sittemmin asetuksen 2017/1001 4 artikla) olevan vaatimuksen mukaisesti siten, ettd haetun suojan
kohde ja laajuus on maddritetty selvésti ja tdsmallisesti (ks. vastaavasti tuomio 29.7.2019, Red Bull v.
EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, 36 kohta; ks. vastaavasti ja analogisesti myos tuomio 27.3.2019,
Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, 38 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kun hakemukseen on liitetty merkin sanallinen kuvaus, tdssd kuvauksessa on tdsmennettdva
tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan laajuus, eikd tdllaisen kuvauksen pitdisi olla ristiriidassa
tavaramerkin graafisen esityksen kanssa tai heréttdd epdilyksid timén graafisen esityksen kohteesta ja
lagjuudesta (ks. vastaavasti tuomio 29.7.2019, Red Bull v. EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641,
37 kohta; ks. vastaavasti ja analogisesti myds tuomio 27.3.2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, 39
ja 40 kohta).

Graafisen esityksen on mahdollistettava merkin esittdminen visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen
tai kirjoitusmerkkien avulla siten, ettd se voidaan tunnistaa tdsmallisesti. Ensinndkin graafisen
esityksen vaatimuksen tehtdvdnd on erityisesti tdsmentda itse tavaramerkki, jotta voidaan maédrittaa
rekisterdidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde. Jotta tdmd toteutuu
toimivaltaisia viranomaisia ja yleis6d seké erityisesti taloudellisia toimijoita ajatellen, graafisen esityksen
on lisdksi oltava selked, tarkka, sellaisenaan taydellinen, helppotajuinen, ymmarrettdvd, muuttumaton ja
objektiivinen (ks. vastaavasti tuomio 21.6.2017, M/S. Indeutsch International v. EUIPO - Crafts
Americana Group (Kahden samansuuntaisen viivan vilissd olevat sukkulat), T-20/16, EU:T:2017:410,
33 ja 34 kohta oikeuskaytantoviittauksineen; ks. vastaavasti ja analogisesti myos tuomio 12.12.2002,
Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, 46 ja 48-55 Lkohta ja tuomio 24.6.2004, Heidelberger
Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 25 ja 27-32 kohta). Esityksen tarkoituksena on etenkin juuri
poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista. Néin ollen graafisen
esityksen tavan on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio
12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, 54 kohta).

Graafisen esityksen, joka ei ole riittdvan tasmallinen ja selked, avulla ei voida mééritelld hakemuksen
kohteena olevan suojelun laajuutta (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 27.11.2003, Shield Mark,
C-283/01, EU:C:2003:641, 59 kohta). Tavaramerkin antaman suojan laajuuden kannalta ratkaiseva
tekija on se kasitys, joka tavarasta saadaan pelkdn tavaramerkin perusteella sen rekisteroidyssa
muodossa (ks. vastaavasti tuomio 17.1.2018, Deichmann v. EUIPO — Munich (Urheilukengén sivussa
oleva risti), T-68/16, EU:T:2018:7, 44 kohta). Graafisen esityksen vaatimuksen tehtdvind on erityisesti
tdsmentdd itse tavaramerkki, jotta voidaan madrittdd rekister6idyn tavaramerkin haltijalleen antaman
suojan tarkka kohde. Néin ollen hakijan on jétettiavd tavaramerkin graafinen esitys, joka vastaa tarkasti
sen suojan kohdetta, jonka hén tahtoo saada. Tavaramerkin rekisterdinnin jdlkeen tavaramerkin haltija
ei voi vaatia kyseistd graafista esitystd laajempaa suojaa tai suojaa, joka ei vastaa sitd (ks. vastaavasti
tuomio 30.11.2017, Red Bull v. EUIPO - Optimum Mark (Virien sininen ja hopea yhdistelma),
T-101/15 ja T-102/15, EU:T:2017:852, 71 kohta ja tuomio 19.6.2019, adidas v. EUIPO - Shoe
Branding Europe (Kolme samansuuntaista raitaa), T-307/17, EU:T:2019:427, 30 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).
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Lisdksi asetuksen N:o 2868/95 3 sddnnon 3 kohdassa sdddetddn, etté rekisterdintihakemuksessa "voi olla
sanallinen kuvaus merkistd”, joten se on valinnainen. Jos rekisterdintihakemukseen sisdltyy kuvaus,
kyseistd kuvausta on siksi tarkasteltava yhdessd graafisen esityksen kanssa. Nimittdin 6.5.2003
annetusta tuomiosta Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244) ilmenee, ettd merkin kuvaus voi olla tarpeen
asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan vaatimusten tdyttamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 30.11.2017,
Virien sininen ja hopea yhdistelma, T-101/15 ja T-102/15, EU:T:2017:852, 79 ja 80 kohta ja tuomio
19.6.2019, Kolme samansuuntaista raitaa, T-307/17, EU:T:2019:427, 31 kohta). Kuvauksen
tarkasteleminen yhdesséd graafisen esityksen kanssa ei voi kuitenkaan laajentaa esityksessd maddritettya
suojan tarkkaa kohdetta (ks. edelld 108 kohta) vaan ainoastaan auttaa selventimién ja tdsmentdméén
sita.

Kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta asetuksen N:o 2868/95 3 sddnnon 4 kohdassa (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 tiettyjen sddnndsten tdytdntoonpanoa koskevista yksityiskohtaisista sdédnnoistd ja
taytantoonpanoasetuksen  (EU)  2017/1431  kumoamisesta  5.3.2018 annetun  komission
taytantoonpanoasetuksen 2018/626 (EUVL 2018, L 104, s. 37) 3 artiklan 3 kohdan c alakohta), jossa ei
edellytetd téllaisten tavaramerkkien kuvausta, sdddetddn seuraavaa:

"Haettaessa kolmiulotteisen merkin rekisterdintia on tdméi mainittava hakemuksessa. Kuvauksena on
oltava merkin valokuva tai graafinen malli. Kuvaus voi sisdltdd enintddn kuusi erilaista perspektiivikuvaa
merkista.”

Edella esitetyn perusteella EU-tavaramerkkejd koskevan oikeuden tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan
todeta, ettd rekisterdinnin antaman suojan laajuus maardytyy tavaramerkin esityksen, jonka on oltava
selked ja tarkka, perusteella. Esitykseen mahdollisesti liitetyn kuvauksen on lisdksi vastattava esitysta
sellaisena kuin se on rekisterdity, eikd silld voida laajentaa ndin madritettyd tavaramerkin
soveltamisalaa. Taméd mahdollisen kuvauksen ja esityksen vastaavuutta koskeva vaatimus on néin ollen
véliton seuraus suojan kohteen madrittelevin esityksen selkeyttd ja tarkkuutta koskevasta
vaatimuksesta.

Niiden periaatteiden perusteella valituslautakunta totesi riidanalaisen pédtoksen 38 kohdassa
perustellusti, ettd tavaramerkin suojan laajuus madrdytyy hakemukseen sisdltyvéin tavaramerkin
(tuolloin graafisen) esityksen eikd kantajan toimittaman merkin kuvauksen perusteella, ja huomautti
taman jalkeen, ettd tavaramerkin kuvauksessa on madriteltavd, mitd tavaramerkin esityksessd nakyy, ja
ettei suojaa voida laajentaa tulkitsemalla, mitd hakija tarkoittaa tdlld esitykselld tai mitd hakijalla oli
mielessédn.

— Soveltaminen kiisiteltdvissd asiassa aikaisemman tavaramerkin antaman tarkan suojan
mddrittamiseen sekd sen kuvauksen ja esityksen vastaavuuteen

Kasiteltdvissd asiassa Institut national de la propriété industriellen (INPI) (kansallinen teollisoikeuksien
virasto, Ranska) antamasta aikaisemman ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin
rekisterdintitodistuksesta ilmenee, ettd kyseiseen tavaramerkkiin siséltyy (edelld 7 kohdassa kuvattu)
esitys, johon liitetyn kuvauksen mukaan "tavaramerkki koostuu ylld kuvatun kaltaisesta pullosta, jonka
sisdlld on ruohonkorsi, joka viistosti lahes lavistdd pullon vartalon”.

Kyseisen rekisterdintitodistuksen osalta on aluksi korostettava, ettei aikaisemman tavaramerkin kuvaus
vastaa sen esitystd. On nimittdin todettava, ettd esityksessd on viiva eikd kuvailtu ruohonkorsi.
Esityksessd viiva ndyttdd olevan lisdksi pikemminkin pullon vartalon paalla eika selvasti pullon sisalla.
Koska kyseisen tavaramerkin kuvaus ei vastaa sen esitystd, kuvauksella ei myoskéaédn voida selventda tai
tdsmentaa sita.
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Valituslautakunta totesi ndin ollen riidanalaisen paatoksen 39 kohdassa perustellusti, ettd aikaisemman
tavaramerkin graafisessa esityksessd oli "tavanomaisen muotoinen pullo, jossa on [suora] viiva, joka
kulkee viistosti pullon vasemmasta kyljestd aivan pullonkaulan alta pohjan vastakkaiseen reunaan”, etté
pullon vartalon kiintednd osana esitetty viiva on pelkka viistosti kulkeva suora viiva ja ettd kantajan
esittdmd kuvaus ei muuta tdtd toteamusta, koska tavaramerkin suojan laajuus ei madrdydy kantajalla
tavaramerkkid haettaessa olleiden aikeiden perusteella.

Kuten viliintulija huomauttaa, téssd valituslautakunnan arvioinnissa noudatetaan kolmiulotteisen
tavaramerkin oikean yksiloinnin kannalta merkityksellisid periaatteita, joiden mukaan esitykselld on
ratkaiseva merkitys téllaisen tavaramerkin suojan laajuutta mééritettdessd eikd kuvauksen perusteella
voida muuttaa tai tulkita kyseisen tavaramerkin esitysta.

Tata toteamusta ei voida kyseenalaistaa kantajan argumenteilla, joiden mukaan aikaisemman
ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin mieltdminen siten, ettd pullon sisélla on ruohonkorsi, vastaa
ensinndkin unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomiossa esittimid toteamuksia, toiseksi
kyseisen tavaramerkin rekisterdintitodistukseen sisdltyvid tavaramerkin esitystd, tyyppid ja kuvausta
sekd kolmanneksi esitettyja todisteita.

Unionin yleinen tuomioistuin ei ensinndkddn antanut kumoamistuomiossa mitddn asiaratkaisua
aikaisemman ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin antaman suojan tarkasta kohteesta. Se
ainoastaan hyviksyi ensimmdisen kanteen kolmannen kanneperusteen, joka perustui perustelujen
puuttumiseen ja harkintavallan kéyttamétta jattdmiseen ensimméisen kerran valituslautakunnassa
esitettyjen tavaramerkin kayttamistd koskevien todisteiden osalta, toisin sanoen menettelyyn liittyvén
perusteen, joka koskee kiyttamistd koskevien todisteiden huomiotta jdttamistd eikd suojan kohteen
maédrittdmistd (ks. myos edella 70-82 kohdassa ensimmaiseen kanneperusteeseen annettu vastaus).

Toiseksi valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki suojaa ”“tavanomaisen
muotoista pulloa, jossa on suora viiva, joka kulkee viistosti pullon vasemmasta kyljestd aivan
pullonkaulan alta pohjan vastakkaiseen reunaan”, perustuu nimenomaan aikaisemman ranskalaisen
kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdintitodistukseen siséltyvdadn kyseisen tavaramerkin esitykseen.
Viitetyn ruohonkorren esiintyminen ei sitd vastoin ilmene téstd esityksestd vaan ainoastaan
kuvauksesta.

Kuten valiintulija vaittdd, esitystd tulkitaan kuitenkin véérin kyseisessd kuvauksessa, koska viivan
graafista osatekijad tulkitaan laajemmin kuin mitd on ndhtdvissd toteamalla, ettd tdmia osatekija on
ruohonkorsi. Mustavalkoisessa esityksessé (joka ei siten rajoitu mihinkédn tiettyyn vériin, kuten vihreén
ruskehtavaan, vaan kattaa kaikki vdrit) graafinen osatekijda on nimittdin erittdin suora musta viiva, jossa
ei ole mitddn mutkia tai epasdadannollisyyksid, vaikka ruohonkorsi ei yleensa ole suora, vaan siind on
mutkia ja epdsdaannollisyyksid. Kyseisestd esityksestd ei myoskddn kéy selvésti ilmi, ettd viiva on pullon
sisdlld, vaan se ndyttdd pikemminkin olevan sen vartalon p&dlld. Néin ollen kaikenlainen esityksen
tulkitseminen tai muuttaminen kuvauksen avulla olisi edelldi 104-112 kohdassa mainittujen
periaatteiden vastaista.

Viliintulija toteaa lisdksi, ettd jos kantaja olisi halunnut suojata pullossa olevan ruohonkorren, sen olisi

pitdnyt sisallyttdd hakemukseen tédysin totuuden mukainen kuva, kuten kantajan rekister6imien muiden
tavaramerkkien kohdalla on tehty.
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122 Téltd osin on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jo lausunut kantajan alla esitetyn
puolalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin nro 189866 antaman suojan tarkasta kohteesta:

\

LY

it "

123 Unionin yleinen tuomioistuin totesi 12.11.2015 antamansa tuomion CEDC International v. SMHV -
Fabryka Woédek Polmos kLancut (WISENT) (T-449/13, ei julkaistu, EU:T:2015:839) 94, 95, 97
ja 98 kohdassa sekd 12.11.2015 antamansa tuomion CEDC International v. SMHV — Fabryka Wdédek
Polmos Lancut (WISENT VODKA) (T-450/13, ei julkaistu, EU:T:2015:841) 96, 97, 99 ja 100 kohdassa,
ettd ristiriidassa olevaan aikaisempaan tavaramerkkiin siséltyy kuvio-osa, jossa on pullon poikki kulkeva
ohut viiva, ettd kyseinen viiva on suora, hieman vasemmalle kallistuva ja vériltdan vihred ja ettd etiketti
katkaisee sen. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan néitd kaaviomaisia esityksid siitd, mika voisi olla
ruohonkorsi, ei kuitenkaan voida mieltdd todelliseksi ruohonkorreksi. Ristiriidassa olevissa
tavaramerkeissd, sellaisina kuin ne on esitetty ja rekisteroity, oleva piirre mielletddn sellaiseksi kuin se
on esitetty, nimittdin pelkdksi viivaksi eikd ruohonkorreksi. Ainoastaan realistisempi esitys
ruohonkorresta tai oikea kuva pullon sisddn asetetusta ruohonkorresta voisi viitata ruohonkorren
kuvaan, joka voitaisiin lisédksi vahvistaa sen kuvauksella. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan niin
ei kuitenkaan ole kasiteltdvdssd asiassa. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan valituslautakunta
totesi — sen perusteella, ettd kyseinen kuvio-osa mielletdén pelkéksi pullon poikki kulkevaksi hieman
kallistuvaksi tai viistoksi suoraksi viivaksi — siis perustellusti, ettd muiden kuvio-osien olemassaolon
vuoksi kyseinen osa on vihemmain erottamiskykyinen ja ettd silld on toissijainen merkitys arvioitaessa
ristiriidassa olevien merkkien samankaltaisuutta. Tatd padtelmédd ei unionin yleisen tuomioistuimen
mukaan voida kumota kantajan viitteelld, jonka mukaan ruohonkorsi on erityisen huomiota herattéva
ja omaperdinen osatekiji. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tdssd yhteydessd on muistutettava,
ettd ristiriidassa olevissa tavaramerkeissd, sellaisina kuin ne on esitetty ja rekisteroity, oleva kuvio-osa
on hieman kallistuva tai viisto suora viiva, joka mielletddn pullon poikki kulkevaksi viivaksi eika
ruohonkorreksi. Koska kyseinen viiva on muodoltaan yksinkertainen, se ei vaikuta erityisen
omaperdiseltd tai huomiota herdttavéltd. Sekd haetussa tavaramerkissd ettd aikaisemmassa
tavaramerkissd kyseiselld viivalla on lisdksi toissijainen merkitys kyseisissd tavaramerkeissd olevien
muiden sana- ja kuvaosien vuoksi. Taméd vidhentdd sen ndkyvyyttd ja siten sen kykya kiinnittdd
kuluttajan huomio.
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Kasiteltavissa asiassa kyseessd olevasta aikaisemmasta ranskalaisesta kolmiulotteisesta tavaramerkisté
on sitdkin suuremmalla syylld todettava, ettd ainoastaan realistisempi esitys ruohonkorresta tai oikea
kuva pullon sisdén asetetusta ruohonkorresta olisi voinut selvisti ja tarkasti osoittaa ruohonkorren
olemassaolon kyseisessé tavaramerkissd, miké olisi lisdksi voitu vahvistaa tavaramerkin kuvauksella,
joka olisi talloin vastannut esitystd. Ndin ei kuitenkaan ole kisiteltdvéssé asiassa.

Kolmanneksi esitetyt kayttod koskevat todisteet eividt ldhtokohtaisesti voi vaikuttaa tavaramerkin
antaman suojan tarkan kohteen maddrittimiseen. Suojan kohde maddrdytyy nimittdin
rekisterointitodistukseen siséltyvian tavaramerkin esityksen perusteella, ja sitd voidaan selventdd ja
tarkentaa kuvauksella, jos kuvaus vastaa esitystd, mutta tavaramerkin tosiasiallinen kaytté markkinoilla
ei voi milldédn tavoin muuttaa suojan kohdetta. Myoskadn asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohta
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 43 kohdan 2 kohta ja sittemmin asetuksen
2017/1001 49 artiklan 2 kohta) ei mahdollista sitd, ettd hakemukseen myohemmin tehty muutos
vaikuttaa oleellisesti tavaramerkkiin.

Lisaksi kasiteltdvdssa asiassa esityksen, johon on liitetty sen sanallinen kuvaus, riittiméattoman
selkeyden ja tdsmillisyyden vahvistaa pikemminkin se, ettd kantaja on esittinyt kayttod koskevia
todisteita, joissa aikaisempi tavaramerkki ilmenee hyvin eri tavalla suhteessa rekisterdintitodistuksessa
esitetyn viivan luonteeseen, pituuteen ja asentoon (ks. vastaavasti tuomio 29.7.2019, Red Bull v.
EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, 45 kohta ja tuomio 30.11.2017, Virien sininen ja hopea
yhdistelmd, T-101/15 ja T-102/15, EU:T:2017:852, 65 kohta).

Valituslautakunta tdsmensi riidanalaisen péaatoksen 45 kohdassa lisdksi perustellusti, ettei aikaisempi
tavaramerkki voi suojata pullossa olevan ruohonkorren késitetta.

Unionin tuomioistuin katsoi tdssd yhteydessd, ettd kisitteen abstrakti esitys kaikissa ajateltavissa
olevissa muodoissa ei osoita sellaista tdsmallisyyttd ja muuttumattomuutta, jota vaaditaan asetuksen
N:o 40/94 4 artiklassa. Téllainen esitystapa mahdollistaisi nimittdin lukuisia eri yhdistelmid, ja tésta
syystd kuluttaja ei voisi tunnistaa ja painaa mieleenséd sellaista erityistd yhdistelmdd, jota hin voisi
kayttda varmuudella hyvikseen myohempédd ostosta tehdessddn, eivitkd myoskddn toimivaltaiset
viranomaiset ja taloudelliset toimijat voisi tietdd tavaramerkin haltijan suojattujen oikeuksien laajuutta
(ks. vastaavasti tuomio 29.7.2019, Red Bull v. EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, 38 kohta; ks.
vastaavasti ja analogisesti myds tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384,
33-35 kohta).

Unionin tuomioistuin totesi liséksi, ettd sellaisen tavaramerkkihakemuksen kohde, joka kattaa tavaran
tai tavaran osan kaikki ajateltavissa olevat muodot, ei ole asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa tarkoitettu
merkki ja ettd se ei siten voi olla siind tarkoitettu tavaramerkki (ks. analogisesti tuomio 25.1.2007,
Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, 40 kohta).

Tastd seuraa, ettd tavaramerkkilainsddddnnon perusteella ei voida suojata kisitettd tai ideaa vaan
ainoastaan késitteen tai idean konkreettinen ilmaisu sellaisena kuin se siséltyy merkkiin ja sellaisena
kuin se maédritelldédn kyseisen merkin esityksessa.

Kantaja itse myontdd, ettei se aio vaatia yksinoikeutta kaikkiin pullossa oleviin ruohonkorren esityksiin
vaan ainoastaan ndiden kahden osatekijan konkreettiseen esitykseen, joka on osa sen tavaramerkkis.

Tarkasteltaessa kyseisen tavaramerkin kayton luonnetta aikaisemman tavaramerkin konkreettisella

esitykselld on ndin ollen ratkaiseva merkitys kyseisen merkin antaman suojan tarkkaa kohdetta
madritettdessa.
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On kuitenkin todettava, ettd valituslautakunnan aivan oikein yksiloiméastd aikaisemman tavaramerkin
esityksestd ilmenee, ettd kyseisen merkin antaman suojan tarkka kohde on ainoastaan "tavanomaisen
muotoinen pullo, jossa on suora viiva, joka kulkee viistosti pullon vasemmasta kyljestd aivan
pullonkaulan alta pohjan vastakkaiseen reunaan”, eikéd kantajan véittdma ruohonkorsi.

Ensimmadinen viite on siten hylédttavd perusteettomana.

Toinen, kolmas ja neljis vdite, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kdyttod
koskevan virheellisen ja epdasianmukaisen perusteen soveltamista, useamman tavaramerkin
samanaikaisen kiyton mahdollisuuden huomiotta jittdmistd sekd sitd, ettei aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyky ole muuttunut sen kiyton aikana

Toisessa viitteessd kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta sovelsi “jilleen kerran” virheellistd ja
epdasianmukaista perustetta arvioidessaan aikaisemman ranskalaisen kolmiulotteisen tavaramerkin
tosiasiallista kayttod, koska se sovelsi “yksinkertaistettua ja kaksiulotteista” ldhestymistapaa eikd eri
puolten ndkymiéd koskevaa dynaamista ldhestymistapaa ja koska se arvioi todisteita ainoastaan erillddn
toisistaan eikd yhdessd. Kolmannessa viitteessd kantaja viittdd, ettei valituslautakunta ottanut
huomioon useiden erityyppisten tavaramerkkien samanaikaisen kdyton mahdollisuutta toteamalla
virheellisesti, ettd etiketin kaytt6 muuttaa kyseessd olevan tavaramerkin erottamiskykyd. Neljannessa
vditteessd kantaja vaittdd, ettd valituslautakunta arvioi védrin kyseisen tavaramerkin asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tosiasiallista kayttod, koska se rajoitti
sen virheellisesti tapauksiin, joissa muoto on “sama” tai “identtinen” rekister6idyn muodon kanssa, eiké
myontéinyt, etteivit ranskalaisessa tavaramerkissd kéaytetyn pullossa olevan ruohonkorren pituudessa ja
asennossa olevat vihdiset erot vaikuttaneet kyseisen tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteroity,
erottamiskykyyn.

— Lainsddddnto ja oikeuskdytdnto

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja asetuksen
2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta) sddnnosten nojalla todisteita
aikaisemman kansallisen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd ovat myos todisteet aikaisemman
merkin kaytostd muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidystd muodosta vain sellaisilta osin, etté
poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn.

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuodosta kidy suoraan ilmi, ettd
tavaramerkin kayttod muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekister6idystda muodosta,
pidetddn kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna kéyttond, jos tavaramerkin — siind muodossa kuin
se on rekisterdity — erottamiskykyyn ei kohdistu vaikutuksia (ks. vastaavasti tuomio 18.7.2013,
Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 21 kohta; tuomio 28.2.2017,
Labeyrie v. EUIPO - Delpeyrat (Tummalle pohjalle levitetyt vaaleat kalat), T-767/15, ei julkaistu,
EU:T:2017:122, 18 kohta ja tuomio 28.6.2017, Tayto Group v. EUIPO — MIP Metro (real), T-287/15, ei
julkaistu, EU:T:2017:443, 22 kohta). Sdantod, jonka mukaan mainitun tavaramerkin kéyttonéd pidetdan
myos tavaramerkin kaytt6d muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta ainoastaan sellaisilta
osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, voidaan nimittda lyhyesti ”sallittujen
muutosten periaatteeksi” (ks. vastaavasti tuomio 19.6.2019, Kolme samansuuntaista raitaa, T-307/17,
EU:T:2019:427, 48 kohta).

[--]
Tallaisen toteamuksen tekemiseksi on myds otettava huomioon rekisterdidyn tavaramerkin

ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste, jos sitd kdytetddn pelkdstddn moniosaisen tavaramerkin
osana tai yhdessd toisen tavaramerkin kanssa. Nimittdin mitd heikompi sen erottamiskyky on, sitd
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helpompi sithen on vaikuttaa lisdadamalld itsessddn erottamiskykyinen osa, ja sitd enemmaén kyseinen
tavaramerkki menettdd kyvystdan tulla mielletyksi tuotteen alkuperdn osoittajana. Kédnteinen toteamus
on myos pétevd (tuomio 24.9.2015, Keittolevylld varustetun kamiinan muoto, T-317/14, ei julkaistu,
EU:T:2015:689, 33 kohta; tuomio 13.9.2016, Monikulmio, T-146/15, EU:T:2016:469, 29 kohta ja tuomio
28.2.2017, Tummalle pohjalle levitetyt vaaleat kalat, T-767/15, ei julkaistu, EU:T:2017:122, 22 kohta).

[- -]

Tavaramerkin tosiasiallista kayttoda koskeva edellytys voi ndin ollen tdyttyd, kun tavaramerkkia
kaytetddn yhdessa toisen tavaramerkin kanssa, jos tavaramerkki edelleen mielletddn kyseisen tuotteen
alkuperdn osoittajaksi (tuomio 28.2.2017, Tummalle pohjalle levitetyt vaaleat kalat, T-767/15, ei
julkaistu, EU:T:2017:122, 48 kohta; tuomio 10.10.2017, Klement v. EUIPO - Bullerjan (Kamiinan
muoto), T-211/14 RENV, ei julkaistu, EU:T:2017:715, 47 kohta ja tuomio 28.2.2019, PEPERO original,
T-459/18, ei julkaistu, EU:T:2019:119, 97 kohta).

[--]

Kun on kyse itse tavaran ulkoasusta muodostuvasta kolmiulotteisesta tavaramerkistd, padtelmd, jonka
mukaan aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty sen keskeisen tehtdvin mukaisesti,
edellyttdad sen kiayton osoittamista seikoilla, joista voidaan paétella yksiselitteisesti, ettd kuluttaja pystyy
yhdistdmaan aikaisemmalla tavaramerkilld suojatun muodon tiettyyn yritykseen (ks. vastaavasti tuomio
27.9.2018, M ] Quinlan & Associates v. EUIPO — Intersnack Group (Kengurun muoto), T-219/17, ei
julkaistu, EU:T:2018:610, 33 kohta ja tuomio 28.2.2019, PEPERO original, T-459/18, ei julkaistu,
EU:T:2019:119, 72 kohta).

Lisdksi on katsottava, ettd kun kyseessd on hyvin yksinkertainen tavaramerkki, jopa siihen tehdyt pienet
muutokset voivat aiheuttaa muutoksia, joita ei voida pitdd véhdisind, joten tavaramerkin muutetun
muodon ei voida katsoa kokonaisuutena vastaavan sen rekisterdityd muotoa. On nimittdin todettava,
ettd mitd yksikertaisempi tavaramerkki on, sitd vihemmain silld voi olla erottamiskykyd ja sité
enemmin kyseiseen tavaramerkkiin tehty muutos voi vaikuttaa johonkin sen olennaisista
ominaispiirteistd ja muuttaa siten kohdeyleison kasitystd mainitusta tavaramerkistd (ks. vastaavasti
tuomio 13.9.2016, Monikulmio, T-146/15, EU:T:2016:469, 33 ja 52 kohta oikeuskaytantoviitauksineen
ja tuomio 19.6.2019, Kolme samansuuntaista raitaa, T-307/17, EU:T:2019:427, 72 kohta).

— Soveltaminen nyt kdsiteltivdssd asiassa

Kasiteltavissd asiassa neljannestd viitteestd on ensinndkin todettava, ettei kantaja ole esitetyissd kayttoa
koskevissa todisteissa kayttinyt aikaisempaa tavaramerkkid, jonka antaman suojan kohteena on
“tavanomaisen muotoinen pullo, jossa on suora viiva, joka kulkee viistosti pullon vasemmasta kyljesta
aivan pullonkaulan alta pohjan vastakkaiseen reunaan”, sellaisena kuin se on esitetty eikd ruohonkortta
(ks. edelld 115 ja 133 kohta) sellaisenaan samassa muodossa.

Pulloista koostuvista viiteosastolle esitetyista todisteista (ks. edelld 15 kohta) on todettava, ettei missddn
ndistd pulloista ole yhtendistd viistoa viivaa, saati samanlaista suoraa viivaa kuin aikaisemmassa
tavaramerkissd. Kyseinen viiva ei myoskddn esiinny minkddn pullon ulkopinnalla eikd etiketissd tai
kulje etiketin poikki. Lisdksi kaikissa pulloissa on ldpindkymaéton etiketti (epéselva tai siséltdd tekstin
"zubréwka bison vodka”), miké voi vaikuttaa sen nidkemiseen ja mieltdmiseen, mitd etiketin takana on.

Valituslautakunnalle myohassa esitetyistd todisteista (ks. edelld 25 kohta) ja erityisesti Kin vakuutuksen
liitteend toimitetuista valokuvista pullosta, jonka etiketissa oli teksti "zubréwka bison vodka” ja jota ei
ollut télld kertaa kuvattu pelkdstddan edestd pdin vaan myos takaa ja kahdelta sivulta, on todettava, ettd
sivundkymissa voidaan tosiasiassa havaita pitkd yhtendinen viiva.
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Kyseisessd kayttod koskevassa todisteessa olevissa kahdessa sivundkymadssd esiintyvdt viivat, jotka
poikkeavat hieman toisistaan, eroavat kuitenkin olennaisesti aikaisemmassa tavaramerkissd olevasta
suorasta viistosti kulkevasta viivasta. Ne ovat luonteeltaan erilaisia, silli ne eivit ole tdysin suoria vaan
hieman kaarevia, ja ne ovat pitempid ja eri asennossa, silld niiden alkamis- ja péaiattymiskohta ovat eri
paikoissa pullon reunassa ja alaosassa, minkéd vuoksi ne kulkevat myo6s eri kulmassa.

Valituslautakunta totesi ndin ollen riidanalaisen paatoksen 40—42 kohdassa perustellusti, ettei mikdén
vditeosastolle (ks. edelld 15 kohta) tai valituslautakunnalle (ks. edelld 25 kohta) esitetyistd todisteista
esittinyt kyseistd tavaramerkkid sen rekisteroidyssé muodossa eli sellaisena kuin se on esitetty
graafisesti rekisterdintitodistuksessa.

Toiseksi on todettava, ettei kantaja ole kéyttinyt aikaisempaa tavaramerkkid, jonka antaman suojan
kohteena on ”tavanomaisen muotoinen pullo, jossa on suora viiva, joka kulkee viistosti pullon
vasemmasta kyljestd aivan pullonkaulan alta pohjan vastakkaiseen reunaan”, sellaisena kuin se on
esitetty, eikd ruohonkortta (ks. edelld 115 ja 133 kohta) muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidysta
muodosta vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn, tai vain hieman
muunnellussa muodossa.

Tassd yhteydessd on otettava huomioon, ettd aikaisemmalla tavaramerkilla on sellaisenaan heikko
erottamiskyky, kuten valituslautakunta teki riidanalaisen padtoksen 44 kohdassa. Kyseinen
tavaramerkki koostuu nimittdin tavanomaisen muotoisesta pullosta, jossa on tietyssd asennossa oleva
tietyn pituinen yksinkertainen suora viiva, joka luo tietyn kulman. Kyseisen tavaramerkin vdhéinen
erottamiskyky perustuu kokonaisvaikutelman perusteella tihdan yksinkertaiseen viivaan ja sen tiettyyn
pituuteen ja asentoon.

Niin ollen aikaisemman tavaramerkin, sellaisena kuin se mééritelldédn sen graafisessa esityksessd,
antaman suojan laajuus osoittautuu suppeaksi, ja sen erottamiskykyyn on helppo vaikuttaa (ks. edelld
140 kohta), etenkin kun kyseessd on kolmiulotteinen tavaramerkki (ks. edelld 143 ja 147 kohta).

Toimitetuissa todisteissa esitetyt muodot eroavat kuitenkin aikaisemmalla tavaramerkilld suojatusta
muodosta luonteeseen, pituuteen ja asentoon liittyvien merkittdvien muutosten vuoksi (ks. edelld
152 kohta), eikd niitd voida pitdd “vdhiisind” eikd niiden voida katsoa “kokonaisuutena vastaavan”
kyseisen tavaramerkin rekisteroityd muotoa oikeuskédytinnossd tarkoitetulla tavalla (ks. edelld
148 kohta).

Valituslautakunta katsoi ndin ollen valituksenalaisen pdatoksen 43-45 kohdassa perustellusti, ettei
tdllainen kantajan valituslautakunnassa ensimmadisen kerran esittdmilld todisteilla osoitettu kaytto ollut
aikaisemman tavaramerkin kayttod sellaisena kuin se oli rekisterdity eikd myoskddan asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua kaytt6da muodossa,
joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta merkin
erottamiskykyyn.

Niin ollen on todettava, ettd — kuten esitetyistd todisteista ilmenee — aikaisempi tavaramerkki ei
kéaytetyssd muodossaan vastaa kyseistd tavaramerkkid sellaisena kuin se on esitetty ja rekisterdity ja
ettd niiden viliset erot vaikuttavat viimeksi mainitun erottamiskykyyn siten, ettd "sallittujen muutosten
periaatteen” nojalla hyvaksyttavit vahdiset muutokset ylittyvit.

Neljas viite on siten hyldttdvéd perusteettomana.
[ -]
Kolmannesta viitteestd, joka koskee useiden erityyppisten tavaramerkkien samanaikaisen kayton

mahdollisuutta, on muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan tavaramerkin kayttoon
voi siséltyd sekd tdmédn tavaramerkin itsendinen kaytto ettd sen kayttd osana toista tavaramerkkia tai
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yhdessd tdmidn toisen tavaramerkin kanssa (tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12,
EU:C:2013:253, 32 kohta; ks. vastaavasti myos tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare
ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 23, 24 ja 26 kohta ja tuomio 24.9.2015, Keittolevylld varustetun
kamiinan muoto, T-317/14, ei julkaistu, EU:T:2015:689, 29 kohta).

On kuitenkin korostettava, ettd rekisterdity tavaramerkki, jota kiytetdan ainoastaan toisen moniosaisen
tavaramerkin osana tai yhdessd toisen tavaramerkin kanssa, on edelleen miellettivd osoitukseksi
kyseessd olevan tuotteen alkuperésta, jotta tama kaytto vastaisi asetuksen
N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen kayton kasitettd (tuomio 18.4.2013,
Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 35 kohta ja tuomio 24.9.2015, Keittolevylld varustetun
kamiinan muoto, T-317/14, ei julkaistu, EU:T:2015:689, 30 kohta).

Kasiteltdvassd asiassa on ensinnékin todettava, ettd valituslautakunta mainitsi etiketin (joka oli epéselva
tai jossa oli teksti "zubréwka bison vodka”) olemassaolon ldhinnd siksi, ettd se katsoi tdllaisen etiketin
olemassaolon vaikuttavan aikaisemman ranskalaisen moniulotteisen tavaramerkin ndkyvyyteen ja
mieltimiseen kayttod koskevissa todisteissa, eikd pelkastddan siksi, ettd muun tyyppisen sana- tai
kuviomerkin olemassaolo vaikutti kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn. Edelld 15 kohdassa
esitetyissd valokuvissa pullon alaosassa etiketin alla ei nimittdin joko ndy mitdén viivaa tai ylipddtdaan
mitdén tai etiketin alla ndkyy useampi (kaksi tai kolme) viivaa.

Kuten EUIPO viittad, valituslautakunta ei ndin ollen péitellyt, ettei aikaisemman tavaramerkin kayttoa
ollut osoitettu, pelkdstdadn sen perusteella, ettd samassa tuotteessa kiytetddn useita tavaramerkkejd, vaan
lahinnd sen perusteella, ettd oli vaikea havaita, mitd etiketin takana oli, etenkin kun valokuvat olivat
ristiriitaisia viivan tai ruohonkorren puuttumisen tai olemassaolon osalta.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta ei milldén tavoin kyseenalaistanut oikeuskéytdntod, joka koskee
edelld 166 ja 167 kohdassa mainittua mahdollisuutta kéyttdd yhdessd useita erityyppisid tavaramerkkeja
ja jonka mukaan tavaramerkin tosiasiallista kéiyttod koskeva edellytys voi téyttyd, kun tavaramerkkia
kéytetddan yhdessa toisen tavaramerkin kanssa, jos tavaramerkki edelleen mielletddn kyseisen tuotteen
alkuperén osoittajaksi.

Toiseksi ja joka tapauksessa on yhdyttavd viliintulijan ndkemykseen siitd, etteivit téllaisen
kolmiulotteisen tavaramerkin kaytolle yhdessa muiden tavaramerkkien kanssa asetetut edellytykset
tayty késiteltavassd asiassa. Vaikka kahden tavaramerkin kéyttdo yhdessd voi ldhtokohtaisesti olla
jommankumman tavaramerkin kéytt6d, ndin on nimittdin kuitenkin ainoastaan silloin, kun kyseisen
tavaramerkin erottamiskyky ei muutu, ja tdmé edellytys tayttyy vain, jos kohdeyleis6 mieltdd kyseisen
tavaramerkin osoitukseksi alkuperastéd erikseen riippumatta muista tavaramerkeista.

Kasiteltavéssa asiassa aikaisempaa tavaramerkkid kéytetddn kuitenkin yhdessd nékyvyyden estdvissa ja
kyseisen aikaisemman tavaramerkin erottavan osan mieltdmiseen vaikuttavassa ldpindkymattomassa
etiketissd olevan toisen tavaramerkin kanssa, eikd kantaja ole joka tapauksessa myoskéddn esitetyilld
kayttod koskevilla todisteilla esimerkiksi toimittamalla markkinatutkimuksen osoittanut, ettd
kohdeyleis6 mieltda kyseisen tavaramerkin erikseen ja itsendisesti osoitukseksi alkuperasta.

Unionin yleinen tuomioistuin on tdltd osin jo todennut kyseisiin valokuviin verrattavissa olevasta
piirroksesta, ettd viiva on toissijainen, koska yhdessd kéytetyissd tavaramerkeissi on muita sana- ja
kuvamerkkejd, mikd vdhentdd sen ndkyvyyttd ja siten sen kykyd kiinnittdd kuluttajan huomio (ks.
vastaavasti tuomio 12.11.2015, WISENT, T-449/13, ei julkaistu, EU:T:2015:839, 98 kohta ja tuomio
12.11.2015, WISENT VODKA, T-450/13, ei julkaistu, EU:T:2015:841, 100 kohta).

Nidin on myos kasiteltdvassa asiassa. Ei ole osoitettu, ettd kohdeyleiso edelleen mieltdd aikaisemman

tavaramerkin osoitukseksi alkuperistd, kun sitd kiytetian yhdessi sanamerkin ZUBROWKA VODKA
BISON tai etiketissd olevien biisoniin liittyvien graafisten elementtien kanssa. Tdméd on sitdkin
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epatodennikoisempéd, koska aikaisemmalla tavaramerkilla on heikko ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky (ks. edelld 155 kohta), joka on selvisti heikompi kuin kyseiselld sanamerkilld ja johon
sanamerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky vaikuttaa voimakkaasti (ks. edelld 156 kohta).

Lisaksi on muistutettava, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttaa ennen kaikkea se,
ettd kayttod koskevissa todisteissa — vaikka ne esitettiin myohdssd — olevat viivat eroavat luonteeltaan
voimakkaasti aikaisemman tavaramerkin esityksessd olevasta viivasta, koska ne eivit ole tdysin suoria
vaan hieman kaarevia, pitempid ja eri asennossa eiviatkd ala samasta kohdasta puollon alaosasta, minka
vuoksi ne kulkevat eri kulmassa (ks. edelli 151 kohta). Aikaisemman tavaramerkin vahdinen
erottamiskyky perustuu kokonaisvaikutelman perusteella tdhdn suoraan viivaan ja sen tiettyyn
asentoon ja pituuteen, koska aikaisempi tavaramerkki koostuu tavanomaisen muotoisesta pullosta,
jossa on téllainen viiva.

[ -]

Koska etiketissd olevat muut merkit tai elementit vaikuttavat kiyttod koskevissa todisteissa olennaisesti
aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn, joka on luontaisesti heikko, yhteistd kéyttoa koskevat
edellytykset eivit tayty.

Kolmas viite on hyléttava tosiseikkoihin perustumattomana ja joka tapauksessa perusteettomana.

Nidin ollen on vahvistettava valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan ei ole osoitettu, ettd
aikaisempaa ranskalaista kolmiulotteista tavaramerkkid on kéytetty sellaisena kuin se on esitetty ja
rekisteroity.

Kaikkien edelld esitettyjen seikkojen perusteella toinen kanneperuste on hylattava.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ja 76 artiklan 1 kohdan
rikkomista

Kolmannessa  kanneperusteessa  kantaja  vaittdd, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklaa (perustelujen puuttuminen) ja 76 artiklan 1 kohtaa (tosiseikkoja ei ole tutkittu
oikein). Se esittda tdssd yhteydessd nelja viitettd, joista asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdassa
mainittua véiteperustetta koskevia kolmea ensimmadistd viitettd on tarkasteltava yhdessd ja saman
asetuksen 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa mainittuja véiteperusteita koskevaa viimeistd viitettd on
tarkasteltava erikseen.

[- -]

Neljdis vdite, joka koskee sitd, ettd valituslautakunta viittasi unionin yleisen tuomioistuimen kumoaman
aiemman pddtoksen perusteluihin

Neljannessd  viitteessd ~ kantaja  vdittdd,  ettei  valituslautakunta  tutkinut  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohtaan perustuvia muita kanne- ja viiteperusteita. Kantajan mukaan
valituslautakunta ainoastaan viittasi riidanalaisen péatoksen 48 kohdassa asiassa R 2506/2010-4
tekeminsd ensimmadisen péaidtoksen perusteluihin. Kantajan mielestd valituslautakunta néyttaa jattdneen
huomiotta, ettd kumoamistuomiossa kumottiin tdmé aiempi péitos kokonaisuudessaan. Kantaja katsoo
ndin ollen, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt riidanalaisessa pddtoksessd lausua kaikista kantajan
kanteessaan esittdmistd perusteista ja ettei se voinut viitata paatokseen, jota ei endd ollut olemassa.

ECLIL:EU:T:2020:439 17



195

196

197

198

199

200

Tuomio 23.9.2020 — Asia T-796/16 [oTTEINA]
CEDC INTERNATIONAL V. EUIPO — UNDERBERG (PULLOSSA OLEVAN RUOHONKORREN MUOTO)

EUIPO Kkiistdd namé argumentit. Se korostaa, ettd — kuten kumoamistuomion 29 kohdassa todetaan —
kantaja itse rajoitti viitteensd koskemaan ainoastaan valituslautakunnan ensimmadisessd paatoksessd
esittdmid padtelmid tavaramerkin kayttamistd koskevien todisteiden arvioinnista ja ettd kantaja itse
totesi, ettd ndma paatelmat koskevat yhtd lailla kaikkia vitteen tueksi esitettyja perusteita.

Viliintulija kiistdd ndm& argumentit. Sen mielestd valituslautakunta ei rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 75 ja 76 artiklaa myodskddn viittaamalla asiassa R 2506/2010-4 26.3.2012 tehtyyn
ensimmadiseen paidtokseen osoittaakseen, etteivit saman asetuksen 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa sdddetyt
edellytykset tdyttyneet. Viliintulijan mukaan unionin vyleisessd tuomioistuimessa kaydyn
oikeudenkdyntimenettelyn jalkeen kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 ja 4 kohta eivit olleet endd
valituslautakunnassa vireilld olleen riita-asian kohteena, koska kumoamistuomion kohteena oli saman
asetuksen 75 ja 76 artiklan, luettuina yhdessd kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan
kanssa, rikkominen ja koska kumoamistuomio koski ainoastaan tavaramerkin kayttdmistd koskevia
todisteita. Viliintulija toteaa, ettd kantaja on itse rajoittanut oikeusriidan kohteen kyseisten sdédnnosten
rikkomiseen, koska kantaja totesi aiemman kannekirjelmén 5.2 kohdassa, ettd "sen viitteet rajoittuvat
koskemaan ainoastaan valituslautakunnan péételmia tavaramerkin kéyttamistd koskevien todisteiden
arvioinnista, koska ndméd paatelmit koskevat yhtd lailla kaikkia viitteen tueksi esitettyja perusteita”.
Viliintulija kuitenkin katsoo, etteivdat tavaramerkin kayttdmiseen liittyvédt todisteet koske kaikkia
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja viiteperusteita, koska 29.3.2011
annettuun tuomioon Anheuser-Busch v. Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 143 kohta)
perustuvan oikeuskdytdannon mukaan silld ei ole oikeutta vaatia ndiden oikeuksien kéyttoa koskevia
todisteita. Viliintulijan mukaan kayttod koskeva vaatimus voidaan sen sijaan esittdd ainoastaan saman
asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen aiempien oikeuksien yhteydessa. Tastd syystd valiintulija
katsoo, ettei unionin yleisessd tuomioistuimessa kéaydyssd aiemmassa oikeudenkéyntimenettelysséd ollut
kyse endd kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 ja 4 kohdasta ja etteivit ndmé sddnnokset ole nyt vireilld
olevan riidanalaista paatosta koskevan oikeudenkdyntimenettelyn kohteena.

Viliintulija toteaa lisdksi, ettd ensimmaiisen paatoksen 20-34 kohdassa valituslautakunta perusteli
yksityiskohtaisesti, miksi kyseisid sddnnoksid ei voida soveltaa. Viliintulijan mukaan kantaja ei ole
esittdnyt mitddn argumenttia eikd perustelua, miksi tdma péddtoksen osa on mitdton, vaan viittasi
ainoastaan virheellisesti siihen, ettd tosiasiallista kayttod koskeva kysymys on ndiden perusteiden
arvioinnin ennakkoedellytys. Viliintulijan mukaan tdmd on vastoin unionin yleisen tuomioistuimen
tyojdrjestyksen 76 artiklan d alakohtaa, jonka nojalla kantajan on perusteltava yksityiskohtaisesti, miksi
EUIPO on rikkonut oikeutta. Vaikka kantaja oli halunnut riitauttaa ensimmadisen paatoksen asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohdan osalta, viliintulijan mielestd tdima kanneperuste on niin ollen
jatettdava tutkimatta, eikd paitostda voida kumota kyseisten sddnnosten perusteella. Viliintulija katsoo,
ettd kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi péaédtoksen kokonaisuudessaan, se pystyi kumoamaan
sen ainoastaan siltd osin kuin se oli riitautettu. Kantaja ei ollut kuitenkaan riitauttanut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa mainittujen viiteperusteiden hylkddmistd. Rajoittuminen
saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa mainittuun véiteperusteeseen ilmenee véliintulijan mukaan
my0s kantajan esittdmistd perusteluista, joissa vedottiin ainoastaan kyseisen perusteen rikkomiseen.

On huomautettava, ettd riidanalaisen péédtoksen 48 kohdassa valituslautakunta “viitta[si] muiden
vditeperusteiden ja muiden aiempien oikeuksien, joihin on vedottu, osalta nimenomaisesti asiassa
R 2506/2010-4 26.3.2012 tekemadidnsd paatokseen siséltyviin perusteluihin”.

On kuitenkin todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin oli kumonnut tdimén ensimmadisen péaitoksen
kokonaisuudessaan kumoamistuomiossa, johon ei ole haettu muutosta ja joka on tullut lainvoimaiseksi.

Koska kumoamistuomion vaikutukset ovat takautuvia ja kumottu toimi poistetaan siis silld

taannehtivasti oikeusjdrjestyksestd (ks. edella 72 kohta), kyseistd ensimmadistd padtosta ei ole olemassa
unionin oikeusjarjestyksessa eiké silld voi siksi olla vaikutusta.
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Ensimmadinen paétos ei siten ole osa sitd oikeudellista asiayhteyttd, jonka perusteella riidanalaisen
péaatoksen perusteluja on arvioitava.

Lisdksi useampaan perusteeseen perustuva vdite voidaan hyldtd vain, jos kaikki sen tueksi esitetyt
perusteet tutkitaan ja hylataan.

Tastd seuraa, ettei valituslautakunta voinut perustellakseen riidanalaisen padtoksen padtdsosaa, jossa
hyléttiin kaikki esitetyt viiteperusteet, viitata joidenkin ndiden perusteiden osalta unionin yleisen
tuomioistuimen kokonaisuudessaan kumoaman ensimmadisen paatoksen perusteluihin tutkimatta ja
hylkaamattd kutakin véiteperustetta.

Niin ollen on paiteltdvd, ettd ainoastaan viitatessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa
mainittujen véiteperusteiden osalta nimenomaisesti unionin yleisen tuomioistuimen kokonaisuudessaan
kumoamaan ensimmadiseen padtokseen siséltyneisiin perusteisiin ja perustellessaan kasiteltdvanaan
olleen muutoksenhaun hylkdamispéaatoksen péadtososaa osittain téllaisella viittauksella valituslautakunta
ei perustellut riidanalaista pddtostd oikeudellisesti riittavalla tavalla ja rikkoi siten asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklaa.

Tata padtelméd ei kumoa se, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi kumoamistuomion 29 kohdassa
aluksi seuraavaa:

"Kantaja riitauttaa [EUIPO:n] toteamukset ja arvioinnit kaikkien véitteen tueksi esitettyjen perusteiden
eli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 3 kohdassa ja 4 kohdassa ilmaistujen
perusteiden osalta. Kantaja toteaa kuitenkin, ettd sen viitteet rajoittuvat koskemaan ainoastaan
valituslautakunnan péaéatelmia tavaramerkin kéyttamistd koskevien todisteiden arvioinnista, koska ndma
padtelmat koskevat yhta lailla kaikkia vaitteen tueksi esitettyjd perusteita.”

Ei ole tarpeen madrittdd, koskiko esitettyjen tavaramerkin kayttdmistd koskevien todisteiden arviointi
samalla tavoin kaikkia vditeperusteita, vaan tdssa yhteydessa riittdd, kun todetaan, ettd se, ettd unionin
yleinen tuomioistuin hyviksyi kumoamistuomiossa kolmannen kanneperusteen, joka koski asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklan ja 76 artiklan 1 kohdan rikkomista ja sitd, ettei valituslautakunta perusteluja
esittamattd ottanut huomioon tiettyja kayttoda koskevia todisteita, saattoi kyseenalaistaa ainakin saman
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainitun véiteperusteen tutkimisen ja siten koko
ensimmadisen péadtoksen padtososan, jossa hyldttiin viiteosaston paitoksestd, jolla viite hyldttiin, tehty
valitus.

Jos unionin yleinen tuomioistuin ensimmadisen péadtoksen kaltaisesta valituslautakunnan pédtoksesta
tehtyd valitusta kasitellessddn nimittdin toteaa, ettd valituslautakunnan arviointi on pétemédton, sen on
kumottava tdma péddtos kokonaisuudessaan, vaikka tdmé toteamus koskisi vain yhtd esitettyd
vditeperustetta, kuten se teki kumoamistuomiossa.

Kaésiteltdvan kanteen tueksi esitetyn kolmannen kanneperusteen neljas viite on néin ollen hyvaksyttava.
Kaikkien edelld esitettyjen seikkojen perusteella riidanalainen paiatos on kumottava ainoastaan
kolmannen kanneperusteen neljannessd viitteessa esitettyjen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3

ja 4 kohdassa mainittujen viiteperusteiden osalta, ja kanne on hylattivd muilta osin eli kaikkien
kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittujen vditeperusteiden osalta.

ECLIL:EU:T:2020:439 19



Tuomio 23.9.2020 — Asia T-796/16 [oTTEINA]
CEDC INTERNATIONAL V. EUIPO — UNDERBERG (PULLOSSA OLEVAN RUOHONKORREN MUOTO)

Oikeudenkayntikulut

210 Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hdvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Liséksi
tyojarjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa méadrdtdadn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi, kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan.

a11 Kaésiteltdvéssd asiassa kantaja on hdvinnyt asian osittain, koska kolmannen kanneperusteen neljannen
vditteen perusteltavuutta koskeva toteamus johtaa riidanalaisen pddtoksen kumoamiseen ainoastaan
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa mainittujen véiteperusteiden osalta ja kanne
hylatadn muilta osin. EUIPO ja viliintulija ovat osaltaan hdvinneet asian ainoastaan tdmén viitteen
osalta, ja kanne hyldtdédn kaikkien kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa
mainittujen véiteperusteiden osalta.

212 Ndin ollen kukin asianosainen on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Nailld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan 29.8.2016
tekemid paitos (asia R 1248/2015-4) kumotaan Euroopan unionin tavaramerkisti 26.2.2009
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa mainittujen
viiteperusteiden osalta.

2) Kanne hyldtadn muilta osin.

3) CEDC International sp. z o.0., EUIPO ja Underberg AG vastaavat kukin omista
oikeudenkiyntikuluistaan.

Costeira Gratsias Kancheva
Julistettiin Luxemburgissa 23 pédiviand syyskuuta 2020.

Allekirjoitukset
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