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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

14 paivdana marraskuuta 2013 *

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Kuviomerkki, joka esittdd suden
paatd — Kansainvialisten ja kansallisten kuviomerkkien, jotka sisaltavit sanaosat "WOLF Jardin” ja
”Outils WOLF”, haltijan védite — Suhteelliset hylkdysperusteet — Aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn loukkaus — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 5 kohta —
Keskivertokuluttajan taloudellisen kayttaytymisen muuttuminen — Todistustaakka
Asiassa C-383/12 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 56 artiklan nojalla 8.8.2012 tehdysta
valituksesta,

Environmental Manufacturing LLP, kotipaikka Stowmarket (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan
solicitor M. Atkins, advocate K. Shadbolt ja barrister S. Malynicz,

valittajana,
ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa, ja
Société Elmar Wolf, kotipaikka Wissembourg (Ranska), edustajanaan avocat N. Boespflug,
vdliintulijana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz sekd tuomarit E. Juhdsz (esittelevd
tuomari), A. Rosas, D. Svaby ja C. Vajda,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Aleksejev,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kisittelyssé ja 29.5.2013 pidetyssd istunnossa esitetyn,
péatettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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tuomion

Environmental Manufacturing LLP (jaljempand Environmental Manufacturing) vaatii valituksellaan,
ettd unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-570/10, Environmental
Manufacturing vastaan SMHV — Wolf (Suden pdan kuva), 22.5.2012 antaman tuomion (jdljempéna
valituksenalainen tuomio), jolla viimeksi mainittu hylkési sen kanteen, jolla vaadittiin kumoamaan
sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan
6.10.2010 (asia R 425/2010-2) tekeméd paétos, joka liittyy véitemenettelyyn (jaljempénd riidanalainen
paatos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78,
s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009, kodifioitiin yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) ja kumottiin se.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa sdddetddn otsikon
”Suhteelliset hylkdysperusteet” alla seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

5. Jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on yhteisossd lagjalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jdsenvaltiossa lagjalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei myoskéddn rekisterdidd, jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteroitdvin tavaramerkin kdyttiminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi.”

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan sanamuoto oli sama kuin asetuksen
N:o 207/2009 vastaavien sddnndsten sanamuoto.

Asian tausta

Environmental Manufacturingin oikeudellinen edeltdja teki 9.3.2006 SMHV:lle hakemuksen suden
paatd esittdvan kuviomerkin rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi sellaisten tavaroiden
myymiseksi, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvdlista luokitusta tavaramerkkien
rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 7 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Koneet puun ja viherjitteen ammattimaiseen ja teolliseen prosessointiin; ammattimaiset ja teolliset
lasturouhimet ja puusilppurit”.
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Yhteison tavaramerkkida koskeva hakemus julkaistiin 18.9.2006 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro
38/2006, jonka jalkeen Société Elmar Wolf (jaljempéana Elmar Wolf) teki véitteen haetun tavaramerkin
rekisterointid vastaan mainittujen tavaroiden osalta.

Viite perustui useisiin aikaisempiin ranskalaisiin ja kansainvilisiin kuviomerkkeihin. Tamén vaitteen
tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan mukaisia perusteita.

Environmental Manufacturingin oikeudellinen edeltdjé luovutti sille mainitun rekisterdintihakemuksen
24.9.2007. Environmental Manufacturing vaati 2.10.2007 asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) mukaisesti, ettd Elmar Wolf esittda todisteita aikaisempien
tavaramerkkien kaytostd. Tama esitti talloin kayttod koskevia asiakirjoja.

SMHV:n viiteosasto hylkdsi 25.1.2010 asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
perustuvan viitteen silla perusteella, ettei kyseisten tavaramerkkien vélilld ole sekaannusvaaraa.
Viiteosasto myds hylkési timén asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan viitteen silla perusteella,
ettei Elmar Wolf ollut toimittanut todisteita siitd, ettd aikaisempien tavaramerkkien maineelle aiheutuu
haittaa tai ettd niitd kéytetddn epdoikeutetusti hyvéksi.

Elmar Wolf teki 23.3.2010 valituksen tastd paatoksestd. Se kumottiin riidanalaisella paatokselld. Toinen
valituslautakunta katsoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan osalta, ettd aikaisemmat
tavaramerkit ovat todella laajalti tunnettuja kolmessa jdsenvaltiossa. Se katsoi myos, ettd kyseiset
tavaramerkit ovat tietyssd madrin samankaltaisia ja ettd kohdeyleis6 voi yhdistdd merkit toisiinsa, kun
otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky ja maine ja kyseisten tavaramerkkien
kattamien tavaroiden samankaltaisuus. Lopuksi valituslautakunta katsoi Elmar Wolfin perusteluihin
viitaten, ettd haettu tavaramerkki voisi vesittdd aikaisempien tavaramerkkien herdttiméaa ainutlaatuista
mielikuvaa ja kayttdd epédoikeutetusti hyviksi niiden erottamiskykyé tai mainetta.

Kanne unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Environmental Manufacturing nosti riidanalaisesta paédtoksestd kanteen unionin yleisessd
tuomioistuimessa. Se vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskivat yhtaélta
asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista ja toisaalta timén asetuksen
8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkési valituksenalaisen tuomion 16-24 kohdassa ensimmaiisen
kanneperusteen perusteettomana.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi toisesta kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa,
ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kohdeyleiso voi yhdistda kyseisten kahden tavaramerkin
muodostamat kuviot toisiinsa.

Tédmin jilkeen unionin yleinen tuomioistuin tarkensi valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohdassa
vesittymisvaarasta, ettd Environmental Manufacturingin mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
on viitettdvd ja osoitettava, ettd myohemmdn tavaramerkin kéyttd vaikuttaa aikaisemman
tavaramerkin kattamien tavaroiden kuluttajien kayttidytymiseen tai ettd on olemassa todellinen vaara
siitd, ettd ndin on tulevaisuudessa. Se tarkensi myds, ettd Environmental Manufacturing vdittad, ettei
valituslautakunta tutkinut tdtd vaikutusta kasiteltdvéssd asiassa, ettd Elmar Wolfin olisi pitdnyt esittda
perusteluja, joissa selitetddn konkreettisesti, milld tavoin vesittymisestd aiheutuu sille haittaa, ja ettei
pelkéstdan vesittymisen mainitseminen riitd perusteeksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
soveltamiselle.
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15 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 50—54 kohdassa seuraavaa:

”50 Vesittymisvaaraan liittyvan hylkdysperusteen, josta sdddetddn asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa, tarkoituksena on muiden mainitussa artiklassa ilmoitettujen
hylkddamisperusteiden kanssa turvata tavaramerkin ensimmadinen tehtéva, eli sen alkuperétehtava.
Vesittymisvaaran osalta tdmad tehtdvé vaarantuu, jos aikaisemman tavaramerkin kyky osoittaa, ettéd
tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisterdity ja sitd kdytetddn, ovat perdisin tdméan
tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, ettd myohemmin tavaramerkin kéytto johtaa
aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillda yleison keskuudessa olevan vaikutuksen
hdvidmiseen. Ndin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei endd aikaisemmalla tavalla
herdta valitontd mieliyhtym&d niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten se on rekisterdity ([asia
C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823], 29 kohta).

51 [Edella mainitussa] asiassa Intel Corporation annetusta tuomiosta ilmenee, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltijan, joka vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa myoénnettyyn
suojaan, on esitettdvd ndyttod siitd, ettd myohemmaén tavaramerkin kaytto aiheuttaisi haittaa sen
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tdtd varten
velvollinen osoittamaan, ettd kyseessd on hédnen tavaramerkkidén koskeva viliton todellinen
loukkaus. Kun voidaan olettaa, ettd tdllainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myohemmain
tavaramerkin kaytostd, johon sen haltija voi ryhtyd, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei
nimittdin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada kayton
kiellettyd. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen
olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava vaara téllaisen loukkauksen
aiheutumisesta tulevaisuudessa ([em.] asia Intel Corporation, tuomion 37, 38 ja 71 kohta).

52 Témaén vuoksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettidvd seikkoja, joiden pohjalta voidaan
ensi nidkemaltd padtelld, ettd on olemassa tuleva haitan vaara, joka ei ole hypoteettinen ——.
Tallainen pédtelma voidaan tehdd erityisesti todenndkoisyyksien arvioinnin perusteella tehtdvien
loogisten johtopaétosten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset kiaytinnot asian kannalta
merkitykselliselld kaupallisella alalla sekéd kaikki muut kasiteltdvand olevaan asiaan liittyvit seikat

53 Ei kuitenkaan voida vaatia, ettd aikaisemman tavaramerkin haltija osoittaa ndiden seikkojen lisaksi,
ettd myohemmaén tavaramerkin markkinoille tulo vaikuttaa lisdksi niiden tavaroiden tai palvelujen,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, keskivertokuluttajan taloudelliseen
kayttaytymiseen. Tallaista edellytystd ei nimittdin sisélly asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan eikd [edelld mainitussa] asiassa Intel Corporation annettuun
tuomioon.

54 [Edella mainitussa] asiassa Intel Corporation annetun tuomion 77 kohdan osalta sanavalinnasta
‘tdstd seuraa’ ja saman tuomion 81 kohdan rakenteesta ilmenee, ettd kuluttajan taloudellisen
kéayttaytymisen muuttuminen, johon [Environmental Manufacturing] vetoaa viitteensd tueksi, on
ndytetty toteen, kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan mainitun
tuomion 76 kohdan mukaisesti, ettd tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat tai palvelut, joita
varten se on rekisterdity ja sitd kaytetddn, ovat perdisin tdimén tavaramerkin haltijalta, heikentyy
sen vuoksi, ettd myohemmaén tavaramerkin kéytto johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin
ja silld yleison keskuudessa olevan vaikutuksen hévidmiseen.”

16 Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 56-65 kohdassa, sovelsiko

valituslautakunta késiteltdvassd asiassa virheettomasti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa ja
edelld mainittuja periaatteita.
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Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa yhtaaltd, ettd
valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd rekisterditdviaksi haetun tavaramerkin kaytté oli omiaan
aiheuttamaan haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle, ja toisaalta, ettei Environmental
Manufacturingin  vditettd tarpeesta osoittaa kyseisten tavaramerkkien toisiinsa yhdistdmisen
taloudelliset vaikutukset voida hyvéksya.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa, ettd “koska
valituslautakunta siis sovelsi virheettomasti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa haetun
tavaramerkin aiheuttaman vesittymisvaaran perusteella, ei endd tarvitse tutkia [vaaraa siitd, ettd
Environmental Manufacturing kéyttdd epdoikeutetusti hyviksi aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskykyd tai mainetta (vapaamatkustusvaara)], johon riidanalainen paatoés myos perustuu”.

Niin ollen unionin yleinen tuomioistuin hylkési toisen kanneperusteen perusteettomana ja hylkasi
kanteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten vaatimukset

Environmental Manufacturing vaatii valituksellaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen
tuomion, antaa lopullisen ratkaisun asiassa ja velvoittaa SMHV:n sekd Elmar Wolfin korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin tuomioistuin hylkaa valituksen ja velvoittaa Environmental Manufacturingin
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Elmar Wolf vaatii ensisijaisesti, ettd unionin tuomioistuin hylkaa valituksen, ja toissijaisesti, ettd se
palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja lisdksi se vaatii, ettd unionin tuomioistuin
velvoittaa Environmental Manufacturingin vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan ja korvaamaan
Elmar Wolfin oikeudenkayntikulut.

Valituksen arviointi

Environmental Manufacturing vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka
liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Environmental Manufacturing viittdd, ettd edelld mainitussa asiassa Intel Corporation annetun
tuomion mukaan naytto siitd, ettd myohemmén tavaramerkin kéytté aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttdd, ettd osoitetaan, ettd niiden tavaroiden, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, keskivertokuluttajien taloudellinen kéyttdytyminen on
muuttunut myéhemman tavaramerkin kdyton seurauksena tai ettd on olemassa vakava vaara tillaisesta
muutoksesta tulevaisuudessa. Néin ollen on esitettdva tdllainen néytto, jotta aikaisemman tavaramerkin
vesittyminen voidaan todeta.

Environmental Manufacturing vaittdd, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole vaatinut tatd nayttod,
koska se totesi, ettd on riittavas, ettd aikaisemman tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat, joita varten
se on rekisterdity ja sitd kdytetddn, ovat perdisin tdmén tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi,
ettd myohemmain tavaramerkin kiyttd johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja silld yleison
keskuudessa olevan vaikutuksen havidmiseen.
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Environmental Manufacturing katsoo, ettei unionin yleisen tuomioistuimen tekemésséd analyysissa ole
otettu huomioon unionin tuomioistuimen oikeuskdytdntod, jonka mukaan vaikutus kuluttajien
taloudelliseen  kédyttdytymiseen tarkoittaa  vaikutusta niiden kaupalliseen kayttaytymiseen.
Environmental Manufacturing vidittds, ettd tdllaista mahdollista tai todellista vaikutusta on tutkittava
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla nostetun kanteen yhteydessd, ja koska titd
kysymysta ei ole tutkittu tai sen osalta ei ole esitetty todisteita, unionin yleisen tuomioistuimen olisi
pitdnyt hyldtd viite, jonka mukaan kyse oli ollut tdssa sddnnoksessé tarkoitetusta vesittymisesta.

SMHV myontad, ettd ndyttd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta edellyttdd, ettd osoitetaan niiden tavaroiden, joita
varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity, keskivertokuluttajan taloudellisen kayttaytymisen
todellinen tai mahdollinen muuttuminen. Se vaittad kuitenkin, ettd keskivertokuluttajan taloudellisen
kayttdytymisen muuttuminen ja aikaisemman tavaramerkin identiteetin hévidminen ovat edellytyksig,
jotka eivdat ole itsendisid tai kumulatiivisia ja jotka todellisuudessa kuuluvat yhteen ja samaan
vaatimukseen.

SMHV viittdd, ettd edellytys, jonka mukaan myohemmain tavaramerkin kéytto johtaa aikaisemman
tavaramerkin identiteetin ja silld yleison keskuudessa olevan vaikutuksen hédvidmiseen ja joka on
toistettu edelld mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 29 ja 76 kohdassa, on
pelkastdan ilmaus keskivertokuluttajan taloudellisen kayttdytymisen muuttumisesta. Se viittdd, ettéd
tillainen muutos tapahtuu, kun kuluttajan mielestd laajalti tunnetun tavaramerkin taloudellinen arvo
kdrsii myohemman merkin kaytostd. Kuluttajan taloudelliseen kéyttdytymiseen vaikuttamiseksi riittéd,
ettd tdméd kuluttaja katsoo lagjalti tunnetun tavaramerkin vihemmidn houkuttelevaksi, vihemmain
arvostetuksi tai vihemman ainutlaatuiseksi kyseisen myohemmén merkin kayton vuoksi.

SMHV viittad, ettd valituksenalainen tuomio perustuu asianmukaiseen ldhtokohtaan, jonka mukaan
"niiden tavaroiden, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, keskivertokuluttajan
taloudellisen kayttdytymisen muuttuminen” edellyttdd, ettd osoitetaan, kuten kasiteltédvassd asiassa, ettd
"myOhemmain tavaramerkin kiytto johtaa aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja silld yleison
keskuudessa olevan vaikutuksen hévidmiseen”. Téma viite on pelkéstaan kyseisen ldhtokohdan selitys.

SMHYV katsoo, ettd identiteetin ja yleison keskuudessa olevan vaikutuksen havidminen tarkoittavat, ettd
lagjalti tunnetun tavaramerkin taloudelliseen arvoon vaikutetaan negatiivisesti, ja ettd yleison kasitys ja
sen “taloudellinen kayttdytyminen” ovat siis saman mitalin kaksi puolta. SMHV lisdd, ettd
valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa oleva padtelmd on ilmaus aikaisempien tavaramerkkien
kattamien tavaroiden kuluttajan taloudellisen kéyttdytymisen todennédkoisestd muuttumisesta, jota
voidaan odottaa kyseisen merkin samanaikaisen kéyton takia.

Elmar Wolf muistuttaa, ettd valituslautakunta totesi riidanalaisen péaédtoksen 36 ja 38 kohdassa, ettd
rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin kayttd voi aiheuttaa vesittymisvaaran ja johtaa aikaisemman
tavaramerkin epdoikeutettuun hyvaksikayttoon. Se katsoo, ettd kun unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, ettd rekisteroitavaksi haettu tavaramerkki voi aiheuttaa haittaa
aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle, se ei tutkinut prosessieckonomian vuoksi timéan
erottamiskyvyn epédoikeutettua hyviksikéayttoa.

Elmar Wolf huomauttaa edelld mainitussa asiassa Intel Corporation asetetuksi viitetyn tdydentévén ja
erillisen perusteen noudattamisesta, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti, ettei viitetts,
jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien toisiinsa yhdistaimisen taloudelliset vaikutukset on osoitettava,
voida hyviksya.

Elmar Wolf viittad, ettd olosuhteet, joihin yhteisdjen tuomioistuimen analyysi edelld mainitussa asiassa

Intel Corporation annetussa tuomiossa perustuu, koskevat tapausta, jossa aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat tai palvelut eivit ole samankaltaisia kuin myohemmain tavaramerkin kattamat tavarat

6 ECLILLEU:C:2013:741



34

35

36

37

38

39

40

41

42

TUOMIO 14.11.2013 — ASIA C-383/12 P
ENVIRONMENTAL MANUFACTURING v. SMHV

tai palvelut, kun taas késiteltdvanéd oleva asia koskee samoja tai ainakin samankaltaisia tavaroita. Ndin
ollen yhteisdjen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Intel Corporation esittdmit perusteet eivit
sovellu kasiteltdvadn asiaan.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnon mukaan néytto siitd, ettd myohemmaén tavaramerkin kaytto
aiheuttaa tai aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttdd, ettd osoitetaan,
ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity,
keskivertokuluttajien taloudellinen kéyttdytyminen on muuttunut myohemman tavaramerkin kiyton
seurauksena tai ettd on olemassa vakava vaara tillaisesta muutoksesta tulevaisuudessa (em. asia Intel
Corporation, tuomion 77 ja 81 kohta sekéd tuomiolauselman 6 kohta).

Edelld mainitussa asiassa Intel Corporation annetun tuomion 77 kohta tosin alkaa sanoilla “tdstd
seuraa, ettd”, ja tamé kohta seuraa vilittomasti aikaisemman tavaramerkin alkuperdn osoittamiskyvyn
ja identiteetin hdvidmisen tutkintaa, ja sen voitaisiin nédin ollen katsoa pelkdstddn selittavan edeltdvaa
kohtaa. Kyseinen teksti, joka toistetaan asiassa Intel Corporation annetun tuomion 81 kohdassa ja
tuomiolauselmassa, on kuitenkin itsendinen. Se seikka, ettd se on mainitun tuomion
tuomiolauselmassa, korostaa sen merkitysta.

Edellda mainitun oikeuskdytdnnén sanamuoto on selvd. Siitd seuraa, ettd jos tdmidn edellytyksen
tayttymisestd ei esitetd ndyttod, ei voida todeta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddettya
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa tai haitan vaaraa.

Kasite "keskivertokuluttajan taloudellisen kayttaytymisen muuttuminen” on luonteeltaan objektiivinen
edellytys. Muuttumista ei voida johtaa vain subjektiivisista seikoista kuten pelkdstd kuluttajien
kasityksestd. Pelkéstddn se seikka, ettd viimeksi mainitut huomaavat aikaisemman merkin kanssa
samankaltaisen  uuden merkin  olemassaolon, ei yksin riitd  osoittamaan  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle
aiheutuvaa haittaa tai haitan vaaraa, jos tdméd samankaltaisuus ei aiheuta sekaannusta heidédn
keskuudessaan.

Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin epdsi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa edelld mainitussa
asiassa Intel Corporation annetussa tuomiossa asetetun edellytyksen tutkinnan ja teki ndin ollen
oikeudellisen virheen.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa, etti "se seikka, ettd
kilpailijat kayttdvat tietyssi madrin samankaltaisia merkkeja samoille tai samankaltaisille tavaroille,
vaarantaa sen, ettd kohdeyleiso vilittomasti yhdistdd kyseiset merkit ja tavarat, mikd on omiaan
vaikuttamaan aikaisemman tavaramerkin kykyyn osoittaa tavaroiden, joita varten se on rekisteroity,
olevan perdisin mainitun tavaramerkin haltijalta”.

Yhteisojen tuomioistuin ilmaisi kuitenkin selvésti edelld mainitussa asiassa Intel Corporation
antamassaan tuomiossa tarpeen vaatia korkeampaa ndyttOastetta, jotta voidaan todeta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva
haitta tai haitan vaara.

Unionin yleisen tuomioistuimen ehdottaman perusteen hyviksyminen voisi lisdksi johtaa tilanteeseen,
jossa taloudelliset toimijat omivat epédoikeutetusti tietyt merkit, mika voisi vaarantaa kilpailun.

Asetuksessa N:o 207/2009 ja unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnndssa ei tosin vaadita nadyton

esittdimistd todellisesta haitasta, vaan niissd myos hyviksytddn vakava vaara téllaisesta haitasta, mika
mahdollistaa loogisen paéttelyn kayton.
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Tallaiset péadtelmat eivit kuitenkaan saa perustua pelkkiin oletuksiin, vaan — kuten unionin yleinen
tuomioistuin itse totesi valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa aikaisempaa tuomiotaan siteeraten —
ndmd paatelmdt on tehtdvd “todenndkoisyyksien arvioinnin perusteella tehtdvien loogisten
johtopaitosten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset kiaytdnnot asian kannalta merkityksellisella
kaupallisella alalla seké kaikki muut késiteltdvdana olevaan asiaan liittyvit seikat”.

Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan arvostellut téllaisen arvioinnin puuttumista ja tulkitsi siten
virheellisesti omassa tuomiossaan mainittua oikeuskaytdantoa.

Elmar Wolfin viitteestd, jonka mukaan yhteisdjen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Intel
Corporation antamassa tuomiossa asetettu peruste koskee tavaroita tai palveluja, jotka eivit ole
samankaltaisia kuin myohemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut, eikd se ndin ollen sovellu
kasiteltdvadn asiaan, on riittdvda todeta, ettd kun otetaan huomioon sen yleinen muotoilu, kyseisen
tuomion 77 ja 81 kohdassa sekd sen tuomiolauselman 6 kohdassa esitettyéd ei voida tulkita siten, ettd
se rajoittuu sellaisiin tosiasiallisiin olosuhteisiin, joissa tavarat tai palvelut eivét ole samankaltaisia kuin
myohemmain tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut.

Nidin ollen on todettava, ettd valitus on perusteltu.

Niin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava.

Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnon 61 artiklan ensimmaisessd kohdassa madrataan, ettd
jos unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen paétoksen, se voi joko itse ratkaista
asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen
ratkaistavaksi.

Kasiteltdavdssa asiassa edellytykset sille, ettd unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista asian lopullisesti,
eivat tayty.

Asia on ndin ollen palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja oikeudenkdyntikuluista on
pédtettdvd myohemmin.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-570/10, Environmental Manufacturing vastaan
SMHYV - Wolf (Suden pidin kuva), 22.5.2012 antama tuomio kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkidyntikuluista paitetian myohemmin.

Allekirjoitukset
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