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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 pdivand helmikuuta 2015*

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin B rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvilinen kuviomerkki, joka kuvaa kahta levitettyd siiped —
Suhteelliset hylkdysperusteet — Sekaannusvaaraa ei ole — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Mainetta ei ole loukattu —
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta
Asiassa T-505/12,

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, kotipaikka Saint-Imier (Sveitsi), edustajanaan
asianajaja P. Gonzalez-Bueno Catalan de Océn,

kantajana,
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehinddn aluksi
F. Mattina, sittemmin P. Bullock,

vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli
Xiuxiu Cheng, kotipaikka Budapest (Unkari),
ja jossa on kyse SMHV:n viidennen valituslautakunnan 14.9.2012 tekemaistd paatoksestd (asia R
193/2012-5) nostetusta kanteesta, joka koskee Compagnie des montres Longines, Francillon SA:n ja
Xiuxiu Chengin vilistd véditemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich sekd tuomarit J. Schwarcz (esitteleva
tuomari) ja V. Tomljenovi¢,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.11.2012 jéitetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2013 jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 25.3.2013 tehdyn paatoksen, jossa kantajan vastauksen jéttaminen evitddn,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanojen muutoksen,
ottaen huomioon 27.3.2014 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Xiuxiu Cheng teki 20.7.2009 sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
yhteison tavaramerkiksi rekisterointia koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkista 26.2.2009
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava mustavalkoinen kuviomerkki:

Tavarat, joita varten rekisterointid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 25, ja ne
vastaavat kunkin ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Optiset aurinkolasit”;
— luokka 25: "Vaatteet ja jalkineet”.

Yhteison  tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin  10.5.2010 ilmestyneessd  Yhteison
tavaramerkkilehdessd nro 84/2010.

Kantaja, Compagnie des montres Longines, Francillon SA, teki 30.7.2010 asetuksen
N:o 207/2009 41 artiklan nojalla vditteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien edelld
3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

Viite perustui jaljempéna esitettyyn aikaisempaan kansainvalisesti rekisteroityyn kuviomerkkiin numero
401319, joka on voimassa muun muassa Saksassa, Itdvallassa, Benelux-maissa, Bulgariassa, Espanjassa,
Virossa, Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Portugalissa, TSekin
tasavallassa, Romaniassa, Slovakiassa ja Sloveniassa muun muassa luokkaan 14 kuuluvia sellaisia
tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Rannekellot, kellon koneistot, kotelot, kellotaulut,
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rannekkeet, kellotarvikkeet, ajanmittauskellot, laitteet urheilun ajanmittausta varten, seind- ja
poytikellot, pienet kellot ja herdtyskellot; kaikki ajanmittauslaitteet, korukellot, jalokivet ja korut,
aikataululaitteistot, ajannéyttotaulut ja -tarvikkeet”.

QE?

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa
tarkoitettuihin perusteisiin.

Viiteosasto hylkdsi véitteen kokonaisuudessaan 25.11.2011 tekemadlldadn paatokselld silla perusteella,
ettd kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat olivat erilaisia, joten yksi asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vilttaimattomista soveltamisedellytyksista ei tayttynyt.
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseen perustuvasta viitteestd viiteosasto totesi,
ettei kantaja ollut onnistunut osoittamaan kaikkien asiassa merkityksellisten jdsenvaltioiden osalta, etté
aikaisempi kansainvélinen tavaramerkki oli ollut laajalti tunnettu luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden
ryhmén “Kellot ja ajanmittauslaitteet” osalta, joka on ainoa ryhmd, jonka suhteen laajaan
tunnettuuteen on vedottu.

Kantaja valitti 25.1.2012 SMHV:sséd viiteosaston padtoksestd asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan
nojalla.

SMHV:n viides valituslautakunta hylkési valituksen 14.9.2012 tekemailldan paétoksellda (jaljempéna
riidanalainen p&dtos) ja pysytti vditeosaston paatoksen kokonaisuudessaan.

Valituslautakunta totesi ensinndkin ldhinnd kohdeyleisostd, jolle kyseisten tavaramerkkien suojaamat
tavarat oli suunnattu, ettd kohdeyleisond oli sekd suuri yleiso ettd kelloalan erityisammattilaiset ja etté
kummassakin tapauksessa mainittua yleisod oli pidettdva tavanomaisesti valistuneena seké kohtuullisen
tarkkaavaisena ja huolellisena.

Toiseksi valituslautakunta totesi, ettd kyseiset tavarat olivat erilaisia sekd luonteeltaan ettd
jakelukanaviensa suhteen. Valituslautakunnan mukaan mainitut tavarat eivit kilpailleet keskenddn
eivitkd olleet myoskédédn toisiaan tdydentdvid. Se totesi, ettd koska tavarat eivit olleet millddn tavalla
samankaltaisia, yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vélttimattomista
soveltamisedellytyksista ei tdyttynyt eikd kyseisessd sddnnoksessd tarkoitettua sekaannusvaaraa siis
voinut olla.

Kolmanneksi siltd osin kuin on kyse asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta,
valituslautakunta totesi ensinnikin, ettd se aikoi ottaa huomioon my6s luokkaan 14 kuuluvien
tavaroiden ryhmén “Kellot ja ajanmittauslaitteet” laajaa tunnettuutta koskevat lisdtodisteet, jotka
kantaja oli esittinyt ensimmadisen kerran valituslautakunnassa ja jotka siis tdltd osin olivat niiden
todisteiden liséng, jotka oli esitetty jo vditeosastossa.

Valituslautakunta totesi seuraavaksi, ettd vaikka mainituista kantajan esittdmistd todisteista ilmeni
selvasti, ettd kantajan tavarat olivat erittdin arvostettuja ja ettd niitd oli myyty kohdemarkkinoilla yli
vuosisadan ajan, niistd ilmeni myds, ettei kyseisid tavaroita ollut tavanomaisesti tai edes juuri koskaan
varustettu kyseiselld merkilld erillisend merkkind. Niihin liitetty tavaramerkki muodostui pdinvastoin
sen kuviomerkin, johon viite perustui, ja tyylitellyn sanan "longines” yhdistelmasta.

ECLIL:EU:T:2015:95 3
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Lopuksi valituslautakunta katsoi, ettei ollut osoitettu, ettd huomattava osa kohdeyleisostd merkittavéssa
osassa Bulgarian, Beneluxin, Tsekin tasavallan, Tanskan, Viron, Espanjan, Ranskan, Kreikan, Unkarin,
Italian, Latvian, Liettuan, Portugalin, Romanian, Slovakian ja Slovenian aluetta tuntisi kansainvalisesti
rekisteroidyn kuviomerkin, johon vidite perustui, sellaisenaan ilman sanaa ”“longines””kellojen ja
ajanmittauslaitteiden” asiayhteydessd. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ole osoittanut, ettd
kohdeyleis6 onnistuisi ilman erityistd vaivaa liittdiméddn kyseisen kuviomerkin edelld mainittuun
ryhméén kuuluviin kantajan tavaroihin.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen;

— velvoittaa SMHV:n ja vastapuolen SMHV:n valituskunnassa korvaamaan oikeudenkayntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmdinen kanneperuste koskee
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee
mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen

Kantaja vidittdd ldhinnd, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, etteivit kyseisten
tavaramerkkien kattamat tavarat olleet samankaltaisia ja ettd se ei ole ottanut huomioon niiden
ulkoasun ja merkityssisallon samankaltaisuutta. Néin ollen valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voitu soveltaa.

SMHYV kiistaa kantajan vaitteet.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisteroidd, 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. Sekaannusvaara
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai mahdollisesti taloudellisesti keskendin
sidoksissa olevista yrityksistd. Saman oikeuskdytdnnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava
kokonaisuutena sen mukaan, mika kasitys kohdeyleisolld on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai
palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijét, joilla on merkitysté esilld olevan asian kannalta, ja etenkin
merkkien samankaltaisuuden ja merkilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
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vdlinen keskindinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY  HILLS), Kok, EU:T:2003:199, 30-33  kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Téssa  kokonaisarvioinnissa ~ kyseiseen = ryhmdidn  kuuluvien tavaroiden tai  palveluiden
keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin
mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, joten hédnen on luotettava siihen epitiydelliseen
mielikuvaan, joka hénelld on tavaramerkeistdi. On my6s otettava huomioon se, ettd
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmén
mukaan (ks. edelld 22 kohdassa mainittu tuomio GIORGIO BEVERLY HILLS, EU:T:2003:199,
33 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttda yhta
aikaa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekd ettd niiden kattamat tavarat tai
palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on téytyttivd samanaikaisesti (ks. tuomio
22.1.2009, Commercy v. SMHV — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Kok., EU:T:2009:14,
42 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Sekaannusvaara on liséksi sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Niinpa
sellaisia tavaramerkkeja, joilla on vahva erottamiskyky joko ominaispiirteidensé vuoksi tai sen vuoksi,
ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitd, joiden erottamiskyky on heikompi.
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on siis otettava huomioon
sen arvioimiseksi, onko sekaannusvaara olemassa (ks. tuomio 17.4.2008, Ferrero Deutschland v.
SMHYV, C-108/07 P, EU:C:2008:234, 32 ja 33 kohta oikeuskaytantéviittauksineen ja tuomio 28.10.2010,
Farmeco v. SMHV - Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458, 67 kohta).

Lopuksi on muistutettava siitd, ettd yhteison tavaramerkin rekisteroinnin epdamiseksi riittad, etté
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suhteellinen hylkdysperuste on
olemassa osassa Euroopan unionia (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2006, Mast-Jagermeister v. SMHV —
Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessd ym.), T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Kok., EU:T:2006:397,
76 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Nyt kasiteltdvissa asiassa kantajan ensimmdinen kanneperuste on tutkittava edelld 21-26 kohdassa
mainittujen periaatteiden valossa.

Kohdeyleiso ja sen tarkkaavaisuusaste

Aluksi on todettava, ettd aikaisempi tavaramerkki on kansainvilisesti rekisteroity tavaramerkki, joka on
voimassa muun muassa joissakin unionin jdsenvaltioissa, kuten edelld 6 kohdassa on todettu. Jotta
kyseisten tavaramerkkien vililli mahdollisesti oleva sekaannusvaara voidaan todeta, on otettava
huomioon kohdeyleison ndakokulma kyseisissd jasenvaltioissa.

Seuraavaksi on muistutettava siitd, ettd oikeuskdytainnén mukaan kohdeyleis6 muodostuu kuluttajista,
jotka  saattavat  kayttdd sekd  aikaisemman  tavaramerkin  suojaamia  tavaroita  ettd
tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita (ks. tuomio 30.9.2010, PVS v. SMHV - MeDiTA
Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, EU:T:2010:419, 28 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen). Lisdksi on my0s muistutettava, ettd oikeuskéaytdnnostd ilmenee, etté
hylkdysperusteet on tutkittava jokaisen tavaran osalta, jota varten tavaramerkin rekisteréintid on haettu
(ks. vastaavasti tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Kok.,
EU:C:2007:99, 34 kohta).

ECLIL:EU:T:2015:95 5
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Valituslautakunta on todennut riidanalaisen péitoksen 15 kohdassa, ettd kyseiset tavarat oli suunnattu
sekd suurelle yleisolle ettd kelloalan erityisammattilaisille ja ettd kummassakin tapauksessa mainittua
yleis6d oli pidettdva tavanomaisesti valistuneena sekd kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena.

Kantaja ei riitauta kohdeyleison eikd sen tarkkaavaisuusasteen maéritelmad vaan vaittad ainoastaan, ettd
kyseisten tavaroiden “todelliset asiakkaat” ja mahdolliset asiakkaat ovat yhtenevid ryhmid. Kantajan
mukaan kuluttaja, joka ostaa joitakin kyseisistd tavaroista, saattaa ostaa myos muita. Kantaja korostaa
erityisesti, ettd ne asiakkaat, jotka ostavat kalliita esineitd ja luksustavaroita, saattavat ostaa myos
edullisia tavaroita. Kyseisten tavaroiden kuluttajat ovat siis kantajan mukaan samoja.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd kaikki kyseiset tavarat on suunnattu suurelle yleisolle ja, kun
kyse on aikaisemman tavaramerkin kattamista tavaroista, myos kelloalan erikoisammattilaisille.
Valituslautakunta on siis aivan oikein ottanut huomioon niin muodostuvan yleison.

Kohdeyleison tarkkaavaisuusasteesta on todettava, ettd kyseiset tavararyhmdt on nimetty riittavin
lagjasti, jotta ne voivat kisittdd joitakin tavaroita, joita kuka hyvinséd saattaa ostaa, eli myos sellaiset
kuluttajat, joiden tarkkaavaisuusaste ei ostohetkelld ole korkea.

Vaikka  aikaisemman  tavaramerkin = kattamia tavaroita, kuten luokkaan 9  kuuluvia
tavaramerkkihakemuksen kattamia optisia aurinkolasejakin, ostetaan yleensd epésddnnollisesti ja
yleensdé myyjalta eli olosuhteissa, joissa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta on pidettdva
tavanomaista korkeampana ja siis pikemminkin korkeana (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006, Devinlec v.
SMHV — TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Kok., EU:T:2006:10, 63 kohta), tilanne ei kuitenkaan
ole mainitunlainen kaikkien tavaroiden osalta, koska joitakin rannekelloja, joitakin rannekellon
rannekkeita, joitakin herédtyskelloja, mielikuvituksellisia koruja ja jopa joitakin optisia aurinkolaseja
voidaan hankkia ilman, ettd kuluttaja kiinnittda siihen erityistd huomiota, erityisesti silloin, kun kyse on
“edullisista” tavaroista.

Luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita, jotka tavaramerkkihakemus kattaa, ostavan yleison
huomion tasosta taas on yhtddltd todettava, ettd koska kyseisid tavaroita kulutetaan paljon, ostetaan
usein ja koska keskivertokuluttaja kayttaa niitd, tarkkaavaisuusaste kyseisid tavaroita ostettaessa ei ylitd
keskimédrdistd. Toisaalta on katsottava, ettei yleison tarkkaavaisuusaste ole keskiméddrdistd alempi,
koska kyseiset tavarat ovat muotituotteita ja koska kuluttaja ndin ollen kiinnittdd niiden valintaan
jossakin mddrin huomiota (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, Esprit International v. SMHV — Marc
O’Polo International (Taskussa oleva kirjain), T-22/10, EU:T:2011:651, 45—-47 kohta).

Tavaroiden vertailu

Vakiintuneen oikeuskdytdannén mukaan kyseisten tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on
otettava huomioon kaikki niiden viliseen yhteyteen liittyvdt merkitykselliset tekijat. Naihin tekijoihin
kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, kdyttotarkoitus, kayttotavat sekd se, ovatko ne keskenddn
kilpailevia tai toisiaan tdydentdvid. Huomioon voidaan ottaa myds muita tekijoitd, kuten kyseisten
tavaroiden jakelukanavat (ks. tuomio 11.7.2007, El Corte Inglés v. SMHV — Bolafios Sabri (PiraNAM
disefio original Juan Bolafios), T-443/05, Kok., EU:T:2007:219, 37 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Nyt késiteltdvéssd asiassa valituslautakunta on hyviksynyt vditeosaston pditelman siitd, ettd kyseiset
tavarat ovat keskenddn erilaisia. Se on korostanut, ettd ne eroavat toisistaan sekd luonteensa ettd
jakelukanaviensa suhteen ja ettd ne eivit kilpailleet keskenddn. Valituslautakunta on paatellyt, etteivit
“tavarat olleet keskenddn lainkaan samankaltaisia”.

Tarkemmin  sanottuna  tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuista = “optisista  aurinkolaseista”

valituslautakunta on todennut, ettd niiden tarkoitus oli tdysin eri kuin aikaisemman tavaramerkin
kattamien ajanmittauskellojen ja korujen. Mainittua paitelmad ei valituslautakunnan mukaan muuta
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se, ettd joissakin tapauksissa niitd voidaan kdyttad muodikkaina asusteina. "Optisten aurinkolasien”
esteettinen kéyttotarkoitus jad valituslautakunnan mukaan toissijaiseksi niiden pédasialliseen
kayttotarkoitukseen nédhden, joka valituslautakunnan mukaan on korjata nddén puutteita ja suojata
silmid voimakkaalta valolta.

Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuista “vaatteista ja jalkineista”valituslautakunta toteaa, ettd
kyseisten tavaroiden péadasiallinen tarkoitus on edelleen ihmisvartalon ja jalkojen pukeminen.
Valituslautakunnan mukaan kantajan "koruja” pidetddn myos vartalolla, mutta vain esteettisistd syista.
Niin ollen kyseiseen kahteen ryhmédn kuuluvien tavaroiden vilinen yhteys on liian heikko.

Valituslautakunta kiistdd my0s kantajan viitteen, jonka mukaan kyseiset tavarat ovat toisiaan
taydentévia siitd syystd, ettd ne ovat muodikkaita asusteita. Sen mukaan mainittujen tavaroiden vélinen
yhteys on péinvastoin liian epdméarédinen. Aurinkolasit valitaan sen mukaan pédasiassa niiden teknisten
ominaisuuksien perusteella eika silld perusteella, ettd niiden olisi valttamétta sovittava yhteen kaytetyn
kellon tai korvakorujen kanssa. Sama koskee vaatteita ja jalkineita, joita ei valituslautakunnan mukaan
tavanomaisesti osteta tdsmalleen kéytettavin kellon ja korujen tyyliin sopiviksi. Vaikka kellojen ja
aurinkolasien kaltaisia tavaroita voidaan sen mukaan, miten tirkednd kuluttaja muotia pitdd, pitda
muodikkaina asusteina tai ei, valituslautakunnan mukaan on kuitenkin niin, ettd niiden pédasiallinen
tarkoitus on erilainen.

Lopuksi valituslautakunta viittaa 7.12.2010 annettuun tuomioon Nute Partecipazioni ja La Perla v.
SMHV - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-59/08, Kok., EU:T:2010:500,
36 kohta) ja toteaa, ettd siitd ilmenee, ettd korut ja naisten vaatteet kuuluvat toisiaan ldhelld oleville
osamarkkinoille ja ettd tavaramerkkien oli siis oltava tietynasteisesti samankaltaisia, jotta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa. Valituslautakunnan mukaan unionin yleinen
tuomioistuin ei kuitenkaan ollut todennut eikd vahvistanut edelld mainittujen tavaroiden vilisen
samankaltaisuuden olemassaoloa. Se on pdinvastoin erddssi toisessa asiassa 2nine v. SMHV — Pacific
Sunwear of California (nollie) (T-363/08, EU:T:2010:114, 33—-41 kohta), jossa on annettu tuomio
24.3.2010, vahvistanut toisen valituslautakunnan paatelmédn, jonka mukaan Nizzan sopimuksen
luokkaan 25 ja luokkaan 14 kuuluvat tavarat olivat erilaisia, eikd niiden samankaltaisuutta eika
mahdollisesti toisiaan tdydentdvdd luonnettakaan ollut mahdollista vahvistaa pelkkien esteettisten
ndkokohtien perusteella.

Kantaja vdittdd, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja aikaisemman tavaramerkin
suojaamat tavarat ovat keskenddn samankaltaisia. Kantajan mukaan niiden luonne, tarkoitus ja
kayttotarkoitus ovat samoja, ne ovat toisiaan tdydentévid, keskenddn vaihdettavissa ja siis keskenddn
kilpailevia, ne vastaavat samankaltaiseen kysyntddn, niilli on samat jakelukanavat ja niitd usein
myydddn samoissa liikkeissd. Lopuksi kantaja vdittdd yhtaaltd, ettd valmistajat ovat yleisesti alkaneet
lagjentaa toimintojaan useille toisiinsa liittyville markkinoille siirtyen korujen kautta vaatteista
kosmetiikkaan, ja toisaalta, ettd kyseisten tavaroiden kuluttajat ovat samoja.

SMHYV kiistaa kantajan viitteet.

Aluksi on korostettava, ettd valituslautakunta on pelkdstdén kyseisten tavaroiden vertailun perusteella
katsonut, ettei kohdeyleison keskuudessa ollut olemassa minkédnlaista sekaannusvaaraa. Kyseisten
tavaroiden vilinen vahdinenkin samankaltaisuus olisi kuitenkin edellyttinyt, ettd valituslautakunta
selvittdd, eiko se, ettd kyseessd olevat merkit olivat mahdollisesti hyvin samankaltaisia, synnyttinyt
kuluttajan mielestd sekaannusvaaran tavaroiden alkuperdstd (ks. vastaavasti edelld 36 kohdassa
mainittu tuomio PiraNAM disefio original Juan Bolafios, EU:T:2007:219, 40 kohta).

Valituslautakunnan arvion, jonka mukaan kyseiset tavarat eivit ole samankaltaisia, oikeellisuutta on
tarkasteltava tdssd asiayhteydessa.

ECLIL:EU:T:2015:95 7
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Taltd osin on aluksi todettava, ettd nyt kasiteltdvdssa asiassa vertailtavat tavarat eli yhtdaltd “optiset
aurinkolasit’sekéd “"vaatteet ja jalkineet”, joista ensimmaiiset kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkaan 9 ja
toiset luokkaan 25 sekd toisaalta mainitun sopimuksen luokkaan 14 kuuluvat edelld 6 kohdassa
luetellut erilaiset kello-, jalokivi- ja korualan tavarat kuuluvat toisiaan ldhelld oleville osamarkkinoille.

Etenkin voidaan todeta analogisesti unionin yleisen tuomioistuimen 27.9.2012 antamassa tuomiossa El
Corte Inglés v. SMHV — Pucci International (Emidio Tucci) (T-373/09, EU:T:2012:500, 66 kohta)
esittdiman asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevan arvioinnin tavoin, ettd vaikka mainitut
tavararyhmit ovat erilaisia, kumpaankin sisdltyy tavaroita, joita usein myydddn luksustavaroina
kuuluisten suunnittelijoiden ja maineikkaiden valmistajien tavaramerkeilld. Mainittu seikka korostaa
kyseisten tavaroiden valisté tiettyéd ldheisyyttd, muun muassa luksustavaroiden alalla.

Unionin yleinen tuomioistuin on samoin todennut edelleen 27.9.2012 antamansa tuomion Pucci
International v. SMHV — El Corte Inglés (Emidio Tucci) (T-357/09, EU:T:2012:499) 79 kohdassa edelld
47 kohdassa mainittua siannosti koskevassa arvioinnissaan, ettd luksustavaroiden alalla silmalasien,
jalokivien, korujen ja rannekellojen kaltaisia tavaroita myydddn myds kuuluisien suunnittelijoiden ja
maineikkaiden valmistajien tavaramerkeilld ja ettd vaatevalmistajat siis suuntautuvat mainittujen
tavaroiden markkinoille. Unionin yleinen tuomioistuin on paitellyt tastd, ettd kyseiset tavarat ovat
jossakin maérin laheisia.

Siitd huolimatta, ettd edelli 46 kohdassa mainitut tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ja
aikaisemman tavaramerkin suojaamat tavarat kuuluvat toisiaan ldhelld oleville osamarkkinoille, on
ensinndkin todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettd todetessaan, ettd ne olivat keskenddn
erilaisia luonteeltaan, kéyttotarkoitukseltaan ja kayttotavaltaan.

Ensinndkin niiden valmistuksessa kaytettavit raaka-aineet ovat keskenddn erilaisia, lukuun ottamatta
sitd, ettd joidenkin raaka-aineiden, joita voidaan kayttdd sekd optisten aurinkolasien ettd joidenkin
kello- tai jalokivialan tavaroiden valmistuksessa, kuten lasi, vlilld on joitakin samankaltaisuuksia.

Toiseksi luokkaan 25 kuuluvia vaatteita ja jalkineita valmistetaan ihmisvartalon peittamista,
piilottamista, suojaamista ja koristamista varten. Optisia aurinkolaseja valmistetaan ennen kaikkea,
jotta ndkeminen paranisi ja jotta kayttdjista tuntuisi mukavammalta tietyissd sdadolosuhteissa, erityisesti
suojaksi auringonsateiltd. Rannekellojen ja muiden kelloalan tavaroiden tarkoituksena on muun muassa
mitata aikaa ja ilmoittaa se. Viimeiseksi koruilla ja jalokivilld on puhtaasti koristetehtava (ks. vastaavasti
edelld 41 kohdassa mainittu tuomio nollie, EU:T:2010:114, 33 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Toiseksi on todettava, ettd koska kyseisten tavaroiden luonne, kayttotarkoitus ja kéyttotapa ovat
erilaisia, ne eivit ole keskenddn kilpailevia eivitka keskenddn vaihdettavissa.

Kantaja ei nimittdin ole osoittanut, ettd olisi tyypillistd, ettd edelld mainituista eroista huolimatta
kuluttaja, joka esimerkiksi aikoisi ostaa itselleen uuden kellon, joitakin koruja tai jalokivid, paattaisikin
ylldttéden sen sijaan ostaa itselleen vaatteita, jalkineita tai optisia aurinkolaseja ja péinvastoin.

Tastd on vield todettava tarkemmin, ettei kantajan viitettd, jonka mukaan tavaramerkki ja sen arvovalta
kuluttajien keskuudessa yleisesti olisivat tietyn tavaran ostopaatoksen syynd luksus- ja muotialalla sen
sijaan, ettd syynd olisi todellinen tarve hankkia kyseinen esine, muun muassa sen toimintojen ja
tarkasti madriteltyyn tarpeen vastaamisen vuoksi, ole néytetty toteen. Vastaavasti kantajan viite, jonka
mukaan kuluttajat eivit pddasiallisesti kyseiselld alalla etsi tiettyjd, konkreettisia tavaroita vaan tayttavat
"nautinnonhaluunsa liittyvid tarpeitaan” tai pyrkivdt saamaan vélitontd mielihyvdd herdteostoksesta ja
ettd tavaroiden ulkoasu ja arvo ovat siis merkittdavampia kuin muut niiden luonteeseen liittyvat tekijt,
on myos hylattiava, koska sitd ei ole néytetty toteen.

8 ECLLEU:T:2015:95



55

56

57

58

59

60

61

TUOMIO 12.2.2015 - ASIA T-505/12
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON v. SMHV — CHENG (B)

Muutoinkin on todettava, ettd mainitunlaisten viitteiden oikeellisuuden hyvaksyminen merkitsisi
olennaisilta osin sitd, ettd kaikenlaisesta kyseisten tavaramerkkien suojaamien luksusalan tavaroiden
vilisestd erottelusta tulisi merkityksetontd, koska herdteostosta, jonka tarkoituksena on tuottaa
kuluttajille vilitontd mielihyvad, koskeva kantajan teoria johtaa siihen, ettd vertailtujen tavaroiden
valilla voisi todellisuudessa olla sekaannusvaara kyseisistd tavaroista riippumatta pelkéstadn silla
edellytykselld, ettd kaikki kyseiset tavarat ovat mainitun alan tavaroita. Mainittu lahestymistapa, jolla
kantaja tosiasiassa pyrkii siihen, ettd kaikki kyseiset tavarat olisivat keskenddn vaihdettavissa, on
selvasti vastoin tavaramerkkien erityisyyden periaatetta, joka unionin yleisen tuomioistuimen on
otettava huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa
arvioinnissaan, ja se laajentaisi aiheettomasti tavaramerkkien suojan ulottuvuutta. Samoista syistd
kantajan véite, jonka mukaan tavarat ovat keskenddn vaihdettavissa, koska niitd kaikkia voidaan antaa
lahjaksi ja kuluttaja valitsee impulsiivisesti niistd jonkin, on hyldttdvd asiassa merkityksettoména.
Kyseisen epamaéirdisen yhteyden hyviksyminen johtaisi nimittdin siihen, ettd tavaroita, jotka ovat
luonteeltaan ja kayttotarkoitukseltaan selvésti erilaisia, pidettiisiin samankaltaisina.

Lisdksi on korostettava, ettd kohdemarkkinoita, joille edelld mainitut tavarat kuuluvat, ei voida rajata
vain luksuksen tai huippumuodin osamarkkinoihin ja ettd viimeksi mainittuja osamarkkinoita ei voida
myoskadn pitdd erityisen tarkednd nyt kasiteltavéssé asiassa, koska kyseisten tavaramerkkien suojaamat
tavararyhmit on madritelty riittavan laajasti, jotta ne voivat kasittdd myos suurelle yleisolle tarkoitettuja
tavaroita, jotka kuuluvat hintaryhmaién, joka on useimpien ulottuvilla, ja joitakin edullisia tavaroita.
Kantaja ei kuitenkaan ole viittdnyt, ettd impulsiivisesti ja nautinnonhaluisesti toimivat kuluttajat
ostaisivat my0s kyseisille osamarkkinoille kuuluvia perushyddykkeitd niin, ettd kuluttajat saattaisivat
erotuksetta korvata joitakin tavaroita toisilla.

Kolmanneksi on todettava, ettd kantaja pyrkii muilla viitteillddn ldhinnd osoittamaan kyseisten
tavaroiden vililld olevan toisiaan tdydentdvan yhteyden.

On muistutettava, ettd oikeuskdytinnon mukaan toisiaan tdydentédvit tavarat tai palvelut ovat tavaroita
tai palveluita, joiden vililld on ldheinen yhteys siind mielessd, ettd toinen tavara on valttdméaton tai
tarked toisen tavaran kadyton kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, ettd sama yritys on vastuussa
ndiden kahden tavaran valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta. Kyseiset eri yleisoille
suunnatut tavarat eivit méddritelmidnsda mukaan voi olla toisiaan tdydentdvid (ks. vastaavasti edelld
48 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 50 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Oikeuskdytainnon mukaan on my0s niin, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu samankaltaisuuden aste voi syntyd tavaroiden vilisestd esteettisestd
tdydentdvyydestd. Esteettisen tdydentdvyyden on vastattava todellista esteettistd tarvetta siind mielessa,
ettd tavara on valttdmiton tai tdrked toisen tavaran kéyttimistd varten ja ettd kuluttajat pitévat
tavanomaisena ja normaalina, ettd kyseisid tavaroita kidytetddn yhdessd. Mainittu esteettinen
tdydentdvyys on subjektiivista ja se madritelldadn kuluttajien tottumuksilla tai mieltymyksilld, jotka
voivat perustua valmistajien markkinointiponnistuksiin ja jopa pelkkiin muoti-ilmioihin (ks. edella
48 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 51 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

On kuitenkin korostettava, ettd kyseessa olevien tavaroiden esteettisen tdydentdavyyden olemassaolo ei
yksinddn ole riittdvd peruste paatelmadlle tavaroiden samankaltaisuudesta. Se edellyttdda myos, ettd
kuluttajien mielestdi on vyleistd, ettd nditd tavaroita pidetddn kaupan samalla tavaramerkilld
varustettuna, mikd merkitsee tavallisesti, ettd nditd tavaroita valmistavat tai jakelevat enimmaikseen
samat tahot (ks. edelldi 48 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:499, 52 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Nyt kasiteltdvissd asiassa unionin yleinen tuomioistuin on katsonut aiheelliseksi jatkaa sen arviointia,

ovatko kyseiset tavarat samankaltaisia silld perusteella, ettd ne mahdollisesti tdydentdvit toisiaan,
kahdessa osassa. Ensimmadinen niistd koskee tavaramerkkihakemuksen kattamien “vaatteiden ja
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jalkineiden”vertaamista edelld 6 kohdassa lueteltuihin aikaisemman tavaramerkin suojaamiin erilaisiin
kelloalan tavaroihin, ajanmittauskelloihin, jalokiviin ja koruihin. Toinen osa koskee viimeksi
mainittujen tavaroiden vertaamista "optisiin aurinkolaseihin”, jotka tavaramerkkihakemus kattaa.

Ensimmadisestd osasta on todettava, etteivat kantajan viitteet riitd osoittamaan, ettd kyseiset tavarat
olisivat esteettiseltd kannalta toisiaan tdydentavia.

Taltd osin kantaja viittdad yhtaaltd, ettd kyseiset tavarat ovat kaikki muotialan tai jopa luksusalan
tavaroita ja ettd kohdekuluttajat hakevat tiettyd tyylid ja imagoa, jota he haluavat viestid, ja sovittavat
siis ostamansa vaatetustavarat ja asusteet yleisiin makumieltymyksiinsd, mistd seuraa, ettd kyseiset
tavarat tdydentdvdt toisiaan. Toisaalta kantaja vidittdd, ettd mainittuja tavaroita ostetaan usein
samanaikaisesti ja yhdessa.

Ensin on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut muun muassa 13.12.2004
antamassaan tuomiossa, El Corte Inglés v. SMHV - Pucci (EMILIO PUCCI) (T-8/03, Kok.,
EU:T:2004:358, 42 kohta), ettd se seikka, ettd kaikki kyseessd olevat tavarat liittyvdt kauneuteen,
vartalonhoitoon, fyysiseen olemukseen tai henkilokohtaiseen imagoon, ei edes siind tapauksessa, ettd
se olisi néytetty toteen, riittdisi siihen, ettd niitd voitaisiin pitdd samankaltaisina, jos ne muuten eroavat
merkittavasti toisistaan, kun kaikki niiden viliseen yhteyteen liittyvat merkitykselliset tekijit otetaan
huomioon.

On vield muistutettava siitd, ettd vaikka tietyn esteettisen harmonian tavoittelu vaatetuksessa on yleinen
piirre koko muodin ja vaatetuksen alalla, se on kuitenkin liian yleinen tekijd, jotta pelkastdan silld
voitaisiin perustella paitelmd, jonka mukaan yhtadlta korut ja kellot ja toisaalta vaatetustavarat
taydentdvdt toisiaan (ks. vastaavasti edelld 41 kohdassa mainittu tuomio nollie, EU:T:2010:114,
36 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Nyt kasiteltdvdn asian olosuhteissa, kun arvioitujen tavaroiden viliset erot otetaan huomioon (ks. edelld
49-56 kohta), kantajan oli tarvittaessa osoitettava, ettd oli olemassa riittdvdan vahvoja yhteyksid, jotka
yhdistivét kyseiset tavarat esteettiseltd kannalta, muun muassa esittdmélld konkreettisia seikkoja, joista
unionin yleinen tuomioistuin olisi voinut péételld, ettd kohdeyleiso pyrki niitd ostaessaan tosiasiassa
soinnuttamaan yhteen ulkoista olemustaan.

Kantaja ei ensinndkddn kuitenkaan ole ndyttinyt toteen eikd se myoOskddn ole notorisesti tunnettu
seikka, ettd kuluttaja ostaessaan rannekelloja tai muita kelloalan tavaroita tekisi valintansa pitden
merkittdvimpédna tekijand sitd, sopivatko kyseiset tavarat hyvin johonkin kuluttajan vaatteista tai
jalkineista ja pdinvastoin, sen sijaan, ettd kuluttaja padasiallisesti arvioisi kyseisten tuotteiden
ominaisuuksia ja niiden laatua niiden pédasialliseen tehtdvddan ndahden (ks. edelld 51 kohta) ja ottaisi
huomioon erikseen niiden suunnittelun ja yleisen ulkoasun.

Kantajan istunnossa esittdma vdite, jonka mukaan kuluttaja on Euroopassa jo tottunut kyseisten
tavaroiden tiettyyn tekniseen laatuun, joten hén pitdd sitd “saavutettuna”, ei kumoa edelld esitettyja
paidtelmid, koska kdytdnnossd on niin, ettd vaikka mainittua viitettd pidettdisiin totena, kuluttajat
edelleen pitdvit eri tavaroiden vertailua aiheellisena saadakseen ne tavarat, joiden laatutaso ylittdd
kilpailevat tavarat, sekéd valitakseen ne tavarat, joiden ominaisuudet ja suunnittelu parhaiten vastaavat
heiddn odotuksiaan, ja kyseiset ndkokohdat voivat lisdksi perustella jopa merkittdvid eroja tavaroiden
hinnoissa, toisin kuin kantaja viittad. Tétd sovelletaan analogisesti ”jalokivi- ja korutavaroihin”. Vaikka
jotkut kuluttajat, joille muoti on tidrkedmpad, saattavat pohtia tiettyd tyylin yhtendisyyttd yhtaalta
yleensd kéytettdvien vaatteiden ja jalkineiden ja toisaalta asusteina kéytettdvien vaatteiden, korujen,
rannekellojen tai jalokivien vililla, on kuitenkin niin, ettd arvioitujen tavaroiden valilld ei ole riittavaa
sellaista yhteyttd, jota edelld 59 ja 60 kohdassa mieliin palautetussa oikeuskdytinnossa edellytetaan.
Lisdksi — toisin kuin kantaja viittdd — samat ndkokohdat soveltuvat, vaikka tietty kuluttaja ostaisi
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toisen rannekellon tai toisen parin aurinkolaseja, vaikka hénelld on jo rannekello tai aurinkolasit. Ei
etenkddn ole osoitettu, ettd kuten kantaja viittdd, “suurin osa” kohdekuluttajista sovittaisi aina
rannekellonsa tai aurinkolasinsa vaatetukseensa sen toiminnan mukaan, jota he aikovat harjoittaa.

Niin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei ole osoitettu, ettd rannekellot, muut korualan
tavarat, jalokivet ja korut olivat vélttaméttomia tai tarkeitd vaatteiden ja jalkineiden kaytossd — ja
pdinvastoin — niin, ettd kyseisten tavaroiden vilisen esteettisen tdydentdvyyden olemassaolo olisi voitu
todeta.

Toiseksi ei myoskadn ole osoitettu, ettd kuluttajien mielesta olisi yleistd, ettd nditd tavaroita pidetdén
kaupan samalla tavaramerkilld varustettuna, muun muassa sen vuoksi, ettd nditd tavaroita valmistavat
tai jakelevat enimmékseen samat tahot.

Ensinnédkin kantajan antama esimerkki, joka koskee sitd, ettd tietyt kaupallisesti menestyneet
muotisuunnittelijat, joista joidenkin nimet kantaja mainitsee ja joiden internetsivustoihin se viittaa,
valmistavat téilld hetkelld vaatteiden ja jalkineiden lisdksi myos asusteita, kuten rannekelloja, jalokivid ja
koruja, on enintddn viite viimeaikaisesta ilmiostd, jota on tdlld hetkelld ja vastakkaisten todisteiden
puuttuessa pidettdvda pikemminkin marginaalisena arvioitaessa koko kyseistd markkinasektoria.

Tastd on korostettava, ettd vertailtujen tavaroiden valmistustavassa sekd laatutuotteen luomisessa
tarvittavassa tietotaidossa kullakin kyseisella alalla vélilli on merkittdvia eroja. Esimerkkind on
huomautettava, ettd rannekellon valmistaminen vaatii joko kidsitydosaamista tai varsin erikoistuneen
automatisoidun tai puoliautomatisoidun tuotantolinjan, joten kaikki kyseiset valmistustavat eroavat
selvisti vaatteiden ja jalkineiden valmistustavoista, eiké sitd paitsi voida katsoa, ettd yritykselld jonkin
vertaillun tavaran valmistuksesta oleva kokemus lisédisi sen kykyd tai osaamista muiden tavaroiden
valmistuksessa.

Vaikka katsottaisiinkin, ettd viittaukset tiettyihin kaupallisesti menestyneiden muotisuunnittelijoiden
internetsivustoihin (ks. edelld 71 kohta) mahdollistaisivat sen katsomisen toteenndytetyksi, etté
luksusalalla sama valmistaja voi valmistaa sekd tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita ettd
aikaisemman tavaramerkin suojaamia tavaroita niin, ettd muun muassa tietyt laajalti tunnetut
tavaramerkit ulottuvat alalta toiselle, nyt kasilla olevissa olosuhteissa on todettava, ettei ole osoitettu,
ettd kuluttajat valttimatta tietdisivdat mainitusta kdytdnnostd markkinoilla, jotka eivdt rajoitu
luksusmarkkinoihin, ja ettd he odottaisivat tavanomaisesti sitd, ettd sama yritys saattaisi vastata
kyseessd olevien eri tavaroiden valmistuksesta, kun kyseessd olevat tavarat eivdt ensi ndkemaltd liity
toisiinsa eivdtkda kuulu samaan tuoteperheeseen. Vaikka katsottaisiin, ettd mainitut valmistajat pyrkivit
yleensd hyodyntimddn menestystddn niin, ettd ne varustavat laajaan tuotevalikoimaan kuuluvia
tavaroita tavaramerkillddn, siitd ei missddn tapauksessa voida padtelld, ettd mainittu menettely
vaikuttaisi kuluttajien odotuksiin luksusalan ulkopuolella.

Niin ollen ei ole osoitettu, ettd mainitut kuluttajat pééttelisivit vertailtujen tavaroiden vélilld olevan
minkddnlaista yhteyttd tai viimeksi mainittujen olevan osa samasta ldhteestd perdisin olevaa
lagjennettua tuotevalikoimaa.

Toiseksi — toisin kuin kantaja vaittdd — kyseisten tavaroiden samankaltaisuus ei voi myoskdan seurata
niiden myyntipaikkojen ja jakelijjoiden huomioon ottamisesta.

Tastd on ensinndkin muistutettava, ettd oikeuskéaytdnnostd ilmenee, ettd huomioon on otettava vain
kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden “objektiiviset” myyntiolosuhteet eli olosuhteet, joita
mainittujen tavaramerkkien kattaman tavararyhmén osalta on normaalia odottaa (ks. analogisesti
tuomio 23.9.2009, Phildar v. SMHV — Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, 68
ja 73 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
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Seuraavaksi nyt kasiteltdvdssa asiassa on todettava, ettd vaikkakaan ei ole pois suljettua muun muassa
niiden kyseisten tavaroiden osalta, jotka kuuluvat luksusalalle, ettd niitd saatetaan myydd samoissa
paikoissa kuten monia merkkejd myyvien luksusmyymailoiden sisadnkaynneilld, notorisesti tunnetuissa
myymaloissd ja tavaramerkkien lippulaivamyymaldissd, verovapaita tavaroita myyvissda myymaéloissé
(duty free) ja joidenkin suurten tavaratalojen tietyilld osastoilla, on kuitenkin niin, ettei ole osoitettu,
eikd mainittu seikka myoskddn ole notorisesti tunnettu, ettd ndin olisi suurimman osan kyseisten
tavaroiden osalta ja erityisesti niiden edullisten tavaroiden osalta, jotka ovat kaikkien ulottuvilla.
Missddn tapauksessa ei voida paitelld, ettd vertailtujen tavaroiden luonteen, kayttotarkoituksen ja
tarkoituksen eroista huolimatta kohdekuluttajat katsoisivat niiden vililld olevan ldheisid yhteyksid ja
saman yrityksen olevan vastuussa niiden valmistuksesta vain siitd syystd, ettd niitd voidaan tietyissa
olosuhteissa myydd samoissa liiketiloissa (ks. myds edelld 79 kohta).

Edella 61 kohdassa tarkoitetusta toisesta osasta, joka koskee sitd, ovatko yhtdalta
tavaramerkkihakemuksen kattamat optiset aurinkolasit ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin
suojaamat rannekellot, kelloalan tavarat, jalokivet ja korut mahdollisesti esteettisesti toisiaan
taydentdvid, on todettava analogisesti edelld esitettyihin ndkokohtiin néhden, ettei kantaja ole
osoittanut sitdkadn. Erityisesti on todettava, ettd koska optiset aurinkolasit on suunniteltu siihen, ettd
niiden kéyttdja nékisi paremmin ja tuntisi olonsa mukavammaksi tietyissd sddolosuhteissa, muun
muassa suojaamaan kayttdjid auringonsateiltd (ks. edelld 51 kohta), valituslautakunta on aivan oikein
katsonut, ettd kuluttajat kiinnittdvdt huomionsa pikemminkin kyseisten aurinkolasien optisiin
ominaisuuksiin ja suojauskykyyn kuin niiden suunnitteluun, jota esteelliseltd kannalta verrattaisiin
rannekelloihin, koruihin ja jalokiviin, toisin sanoen niiden esteettiseen tarkoitukseen. Naissé
olosuhteissa ja huolimatta kantajan esittdmistéd todisteista, jotka koskevat aurinkolasien valmistusta sen
omassa yrityksessd, edelld mainitut tavarat eivit ole valttimattomid tai tdrkeitd optisten aurinkolasien
kaytossa eika painvastoin.

Kantajan viitteistd, jotka koskevat mainittujen tavaroiden samoja myyntipaikkoja, on todettava, ettd
unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut edelld 41 kohdassa mainitun tuomion nollie
(EU:T:2010:114) 40 kohdassa ja siind mainitussa oikeuskdytdnnossd, ettd se, ettd vertailtuja tavaroita
voidaan myydéd samoissa liikkeissa eli esimerkiksi tavarataloissa tai supermarketeissa, ei ole erityisen
merkittivad, koska ndissd myyntipisteissi voidaan myydd hyvin erityyppisid tavaroita ilman, ettéd
kuluttajat katsoisivat automaattisesti, ettd niilld on sama alkupera.

Kun kaikki edelld esitetty otetaan huomioon, se, ettd kyseisten tavaroiden kuluttajat saattavat olla
samoja, tai se, ettd luksusalalla on esimerkkeja valmistajista, jotka valmistavat seka
tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita ettd aikaisemman tavaramerkin suojaamia tavaroita, ei
riitd edes yhdessa kantajan muiden viitteiden kanssa siihen, ettd voitaisiin katsoa kyseisten tavaroiden
olevan edes vihdisessd madrin samankaltaisia.

Sekaannusvaara

Kuten edelld 44 kohdassa on jo todettu, valituslautakunta on katsonut ainoastaan kyseisten tavaroiden
vertailun perusteella, ettei kohdeyleison keskuudessa ollut minkdanlaista sekaannusvaaraa.

Kantaja vaittaa, ettei valituslautakunta ollut soveltanut oikein asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja ettd kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus,
yhdessd Kkyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden kanssa, aiheutti
sekaannusvaaran.

Siltad osin kuin edelld 80 kohdassa on jo todettu, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd, kun se on
katsonut, etteivdat kyseiset tavarat olleet edes vidhdisessi maidrin samankaltaisia, ja kun otetaan
huomioon tuomioon easyHotel (edelld 24 kohta, EU:T:2009:14, 42 kohta) perustuva oikeuskéytinto,
jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
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edellyttad yhta aikaa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia seka ettd niiden kattamat
tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia ja ettd kyseisten edellytysten on taytyttava
samanaikaisesti, unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd nyt kisiteltdvéssd asiassa valituslautakunta ei
ole tehnyt virhettd mydskddn, kun se on sulkenut pois kaiken sekaannusvaaran pelkdstddan kyseisten
tavaroiden vertailun perusteella.

Koska riidanalaiset tavarat eivdt ole samankaltaisia, on todettava, ettd ellei kantajan toisen
kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, arvioinnista muuta johdu, on
lisittdvd, etteivat kantajan eri viitteet, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin viitettyd laajaa
tunnettuutta ja sitd, ettd tavaramerkin hakija kayttdisi sen mainetta epédoikeutetusti hyviaksi, voi
kumota mainittua péadtelmdd, koska ne ovat tehottomia silloin, kun jokin kyseisen asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetyistd kumulatiivista edellytyksista ei tdyty. Sitd, ettd kyseiset
tavarat eivit ole samankaltaisia, ei nimittdin voida sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa korvata sillg,
ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia tai jopa samoja, ja nédin on riippumatta siitd, miten
hyvin kohdekuluttajat tuntevat tavaramerkit.

Lopuksi nyt késiteltdvin asian olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei ole tarpeen
lausua siitd, voidaanko ottaa tutkittavaksi kantajan viittaukset kahteen Espanjan tuomioistuinten
ratkaisuun asiassa, jota kantaja pitdd vastaavana kuin nyt késiteltdvd asia, eli ensinndkin Tribunal
Superior de Justicia de Madridin (Madridin muutoksenhakutuomioistuin) 13.3.2013 antamaan
ratkaisuun ja Tribunal Supremo (ylin oikeusaste, Espanja), 9.1.2014 antamaan ratkaisuun, jossa
Tribunal Supremo jattad tutkimatta kassaatiovalituksen edelld mainitusta Tribunal Superior de Justicia
de Madridin ratkaisusta, jolla yhtédlta oli kumottu Oficina Espafiola de Patentes y Marcasin (Espanjan
patentti- ja tavaramerkkivirasto) ratkaisu, joka koskee samanlaisen tavaramerkin rekisterdintid kuin nyt
kasiteltdva asia, ja toisaalta oli kumottu mainittu rekisterdinti ja todettu, ettei silld ole vaikutuksia.

Vaikka mainitut viittaukset nimittdin otettaisiinkin tutkittavaksi, on muistutettava, ettd vakiintuneen
oikeuskdytdannon mukaan jdsenvaltioiden kansalliset rekisterdintia koskevat ratkaisut ja analogisesti
rekisteristd poistamista tai rekisterdinnin epdédmistd koskevat ratkaisut ovat seikkoja, jotka voidaan
ainoastaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisterditdessd, mutta ne eivit ole rekister6innin
kannalta ratkaisevia. Samat nakokohdat patevit myos jasenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskéytantoon
(ks. vastaavasti tuomio 16.2.2009, Procter & Gamble v. SMHV (Saippuan muoto), T-122/99, Kok.,
EU:T:2000:39, 61 kohta ja tuomio 19.9.2001, Henkel v. SMHV (Punavalkoinen pyored tabletti),
T-337/99, Kok., EU:T:2001:221, 58 kohta). Mainittua oikeuskdytdntod, joka on annettu ehdottomien
hylkdysperusteiden alalla, voidaan analogisesti soveltaa suhteellisiin rekisterdinnin hylkaysperusteisiin.

On kuitenkin todettava, ettd toisin kuin nyt kasiteltava asia, Tribunal Superior de Justicia de Madridin
ja sittemmin Tribunal Supremon kasittelemd asia koski erityistapausta, jossa kyseisten tavaramerkkien
suojaamien eri tavaroiden, jotka kuuluivat Nizzan sopimuksen luokkaan 9, katsottiin olevan ”samoja”.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid arvioi kyseisessd tosiasiallisessa tilanteessa, josta ei voida
padtella mitddn suhteessa nyt kasiteltdvadn asiaan, tavaramerkkien samankaltaisuutta ja totesi
kokonaisarvioinnissa,  ettd  samankaltaisuuksia  ja  siis = sekaannusvaara  oli = olemassa.
Kassaatiomenettelyssd Tribunal Supremo hylkési valituksen ldhinnd menettelyllisistd syistd, joilla ei
myo6skadn voi olla vaikutusta nyt késiteltédvéssé asiassa.

Kantajan ensimmadinen kanneperuste on niin ollen hylattéva.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen

Kantaja vaittad, ettd valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen, kun se on todennut, ettei aikaisempi
tavaramerkki ollut laajalti tunnettu, koska sitd arvioitiin sellaisena kuin se oli rekisteréity, eli erilladn
sanaosasta “longines”. Kantajan mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
soveltamisedellytykset sitd vastoin tdyttyivit.

ECLIL:EU:T:2015:95 13
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SMHYV kiistad kantajan vaitteet.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdaddetddn, ettd jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on
unionissa laajalti tunnettu ja jos aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessa jasenvaltiossa laajalti
tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
myoskadn rekisteroidd, 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 rekisterditdvin
tavaramerkin  kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttod taikka olisi niille haitaksi (ks. vastaavasti
edelld 47 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:500, 55 kohta).

Oikeuskaytainnon mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena ei ole estdd kaikkien
sellaisten tavaramerkkien rekisterointid, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu
tavaramerkki. Kyseisen sddnnoksen tavoitteena on erityisesti tehdd aikaisemman laajalti tunnetun
kansallisen tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisterointig,
jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla
voidaan kéyttda tatd mainetta tai erottamiskykyd epéaoikeudenmukaisesti hyviksi (ks. vastaavasti edella
47 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci, EU:T:2012:500, 56 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
Niitd samoja ndkokohtia sovelletaan analogisesti edelld mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdan iii alakohdan, luettuna yhdessa kyseisen artiklan 5 kohdan kanssa, nojalla laajalti
tunnettuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jossakin
unionin jasenvaltiossa.

Nyt kasiteltdavdssd asiassa valituslautakunta on ldhinna katsonut, kuten edelld 13—-15 kohdassa on jo
todettu, ettd vaikka kantajan esittimistd todisteista ilmeni selvésti, ettd kantajan tavarat olivat erittdin
arvostettuja ja ettd niitd oli pidetty kaupan kohdemarkkinoilla yli vuosisadan ajan, niistd ilmeni myos,
ettei kyseisid tavaroita ollut yleensa varustettu kyseiselld merkilléd erillisend merkkind vaan moniosaisella
tavaramerkilld, johon siséltyi myds tyylitelty sana “longines”. Valituslautakunnan mukaan kyseisen
merkin kaytto ei ollut riittdvdd osoittamaan, ettd huomattava osa kohdeyleisostd edelld 15 kohdassa
lueteltujen maiden alueiden merkittavélld osalla tuntisi merkin erikseen ja ilman sanaosaa kellojen ja
ajanmittauslaitteiden asiayhteydessd. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta ei sen mukaan ole mahdollista
osoittaa abstraktisti. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ole onnistunut osoittamaan, ettd
kohdeyleiso saattaisi vaivattomasti liittdd "siivekkadstd tiimalasista” muodostuvan kuviomerkin kantajan
valmistamiin kelloihin ja ajanmittauslaitteisiin.

Kantajan esittamat vaitteet voidaan luokitella lahinna kahteen osaan. Ensimmaiinen osa koskee sitd, etté
kantajan mukaan aikaisempi kuviomerkki oli maailmassa laajalti tunnettu luokkaan 14 kuuluvien
kelloalan tavaroiden ja ajanmittauslaitteiden sekd korujen ja jalokivien osalta, kuten SMHV:ssd
esitetyistd asiakirjoista ilmenee.

Kantajan viitteiden toinen osa koskee léhtokohtaisesti sen osoittamista, ettd rekisterditdvaksi haetun
tavaramerkin rekisterdinti vahingoittaa aikaisemman tavaramerkin eksklusiivisuuden ideaa ja siihen
liittyvdd luksuksen ja korkean laadun imagoa sekéd ndin ollen sen mainetta ja erottamiskykyd. Kantaja
korostaa sitd, ettd rekisterditdvdksi haetun tavaramerkin rekisterdinti laimentaisi aikaisemman
tavaramerkin, joka muodostuu ”siivekkadstd tiimalasista”, kykyd erottaa hyvin méaritellyt tavarat ja
herdttad kuluttajien mielihalua. Kantaja viittaa my0s rekisteroitdaviksi haetun tavaramerkin
"vapaamatkustusluonteeseen”, silld kantaja pitdd erittdin todennédkoisend ja ennakoitavissa olevana sits,
ettd rekisteroitdavaksi haetussa tavaramerkissd kdytetddn epdoikeutetusti hyvaksi sitd, ettd aikaisempi
tavaramerkki on erittdin maineikas.

Kuten valituslautakunta on tdltd osin aivan oikein korostanut riidanalaisessa péétoksessd, koska

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle on asetettu erditd edellytyksid, joiden
kaikkien on tadytyttdvd samanaikaisesti (ks. myos edelld 91 kohta) ja joihin sisdltyy edellytys siitd, ettd
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on osoitettava sen aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, johon véite perustuu, unionin yleinen
tuomioistuin katsoo, ettd aivan ensimmadiseksi on tutkittava kantajan viitteiden ensimmaéinen osa.
Niin ollen on arvioitava, onko valituslautakunta katsonut oikein, ettei nyt kasiteltdvassd asiassa
mainittua laajaa tunnettuutta ollut naytetty toteen, ja sen jilkeen todennut vain kyseiselld perusteella,
ettei kantaja voinut tukeutua edelld esitettyyn sddnnokseen vastustaakseen haetun tavaramerkin
rekisterdintia.

Ensinndkin kantaja esittdd edelld esitettyd ensimmadistd osaa koskevissa viitteissdédn, ettd toisin kuin
valituslautakunta katsoo, aikaisempaa tavaramerkkid on tavanomaisesti kéytetty jopa ilman sanaa
"longines”, muun muassa joissakin koruissa, jalokivissd, kelloissa ja rannekellojen nupeissa kaytetyissa
"renkaissa”. Lisdksi kantajan mukaan kaikkien todisteiden, jotka ovat riittdneet siihen, ettd
valituslautakunta on katsonut, ettd sana “longines”yhdessd aikaisemman tavaramerkin kanssa on
lagjalti tunnettu tavaramerkki, on oltava todisteita myds aikaisemman tavaramerkin laajasta
tunnettuudesta erikseen arvioituna. Aikaisempaa tavaramerkkid voidaan kantajan mukaan kayttdad
sanan “longines” kanssa tai ilman sité.

Toiseksi kantaja korostaa, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on kéytetty merkitseméédn kantajan tavaroita
vuodesta 1874 lukien, ettd sitd on kdytetty ensimmadisen kerran jo vuonna 1867 ja ettd se on “erittdin
tunnettu” sekd kelloalan ammattilaisten keskuudessa ettd keskivertokuluttajien keskuudessa. Kantajan
mukaan mainittu merkki metallissa ja muissa tavaroissa mahdollistaa sen, ettd kuluttajat ja
ammattilaiset voivat tarkastaa, ettd kyse on alkuperdisistd tavaroista.

Kolmanneksi kantaja korostaa, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld, joka vilittdd kuluttajalle useita
erilaisia positiivisia tavaroita koskevia viestejd, on itsendinen ja erillinen arvo, joka ylittdd niiden
luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden arvon, joita varten se on, ja ulottuu siis luokkiin 9 ja 25 kuuluviin
tavaroihin.

Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa, etté jotta tavaramerkki téyttdisi laajaa tunnettuutta koskevan
edellytyksen, huomattavan osan tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisostd on
tunnettava tavaramerkki. Tutkittaessa timén edellytyksen tdyttymistd on otettava huomioon kaikki
asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa aikaisemman tavaramerkin markkinaosuus,
tavaramerkin kayttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekd se, missd madrin yritys
on kdyttdnyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, mutta ei edellytetd, ettd ndin madritellysta
kohdeyleisostd jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki tai ettd
aikaisemman tavaramerkin olisi oltava laajalti tunnettu koko kyseesséd olevalla alueella, kunhan se on
tunnettu olennaisessa osassa siitd (ks. vastaavasti edelld 47 kohdassa mainittu tuomio Emidio Tucci,
EU:T:2012:499, 58 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Nyt kasiteltavassd asiassa kantajan SMHV:ssd esittimien todisteiden tutkimisesta ilmenee, ettd kantajan
tavaroita on todella ollut merkittivissa madrin ja kauan markkinoilla ainakin joissakin unionin
jasenvaltioissa, joissa aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Valituslautakunta on muutoinkin
nimenomaisesti vahvistanut mainitun seikan riidanalaisessa péddtoksessd ja korostanut, ettei kyseisia
tavaroita yleensd markkinoitu aikaisemmalla tavaramerkilla erikseen tai ettd niitd markkinoitiin silla
vain erittdin harvoin vaan ettd ne varustettiin moniosaisella tavaramerkilld, joka sisdlsi muun muassa
kuviomerkin, josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu.

Kuten riidanalaisen paatoksen 35 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on antanut erityistd merkitysta
sille, ettd "kéytetystd siivekkddn tiimalasin kuvasta ja sanasta ’longines’ muodostuvassa yhdistelmassa
viimeksi mainittu on ulkoasultaan hallitseva osa”. Se on vield todennut riidanalaisen pédtoksen samassa
kohdassa, ettd mainittu paatelma olisi saattanut olla erilainen, jos esimerkiksi aikaisempi tavaramerkki
“olisi jatkuvasti esitetty suuren kuvan ja pienen sanaosan yhdistelménd tai jos kantaja olisi esittinyt
todisteita, jotka olisivat vahvistaneet sen, ettd kuluttajat olivat tottuneet keskittymddn pikemminkin
siivekkddn tiimalasin kuvaan kuin osaan ’longines”. Valituslautakunnan mukaan viimeksi mainitut

nakokohdat on kuitenkin sivuutettava nyt késiteltédvén asian tosiseikkojen vuoksi.
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Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tdstd aluksi, ettd kun kantajan esittdmit todisteet otetaan
huomioon, valituslautakunta on oikein todennut, ettei niistd ilmennyt, ettd kuluttajat olisivat tottuneet
keskittymddn kéytetyn moniosaisen tavaramerkin siihen osaan, joka muodostui ’siivekkéastd
tiimalasista”. On esimerkiksi todettava, ettei kyseisiin todisteisiin sisdlly minkéanlaisia kohdeyleison
keskuudessa tehtyja mielipidekyselyitd, jotka koskisivat sitd, miten kohdeyleis6 mieltdd kaytetyn
moniosaisen tavaramerkin, sitd, mitkd sen osat jadviat mieleen, tai edes sitd, minkd osien mainittu
yleis6 tunnistaa viittaavan kantajan tavaroihin silloin, kun sen tehdessd ostoksia esilld on useita eri
tavaramerkkejd. Erityisesti kantaja ei myoskdédn ole esittinyt mielipidekyselyitd, joissa kohdehenkiloille
olisi esitetty vain siivekdstd tiimalasia esittdvd kuviomerkki ja heiddn olisi pitdnyt ilmoittaa,
tunnistavatko he kyseisen merkin ja mikéli tunnistavat, mihin he sen liittavit.

Seuraavaksi toisin kuin kantaja vaittdd, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd kantajan SMHV:ssd
aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu “siivekkadstd tiimalasista”, kdytostd esittdmat todisteet
eivit ole riittdvid, jotta unionin yleinen tuomioistuin voisi todeta, ettd aikaisemman tavaramerkin laaja
tunnettuus olisi ndytetty toteen.

Yhtaalta niistd ilmenee, kuten SMHV on aivan oikein todennut, ettd silloin kuin aikaisempaa
tavaramerkkid kaytetddn yksinddn rannekelloissa, se ei ole ulkoasun kannalta merkittévissd asemassa.
Pdinvastoin se on joskus paikoissa, joista sitd ei ehkd sen koon ja sijoituspaikan vuoksi huomata.
Mainitut toteamukset koskevat erityisesti kantajan viittauksia siihen, ettd aikaisempaa tavaramerkkié
kéytetddn renkaissa, rannekkeissa ja rannekellojen nupeissa.

Toisaalta kantajan SMHV:ssd esittdmistd todisteista ei mydskddn ilmene, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid yksinddn olisi kdytetty mainosmateriaalissa, laskuissa tai lehdissa riittivan merkittavalla
tavalla, arvioidaanpa sitd laadullisesti tai maéaréllisesti, ja ajallisesti riittdvdan jatkuvasti, jotta mainittu
kayttdo voisi vaikuttaa sen laajan tunnettuuden arviointiin. Kuten valituslautakunta on nimittdin
todennut, todisteista ilmenee, ettd joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tavaramerkki, jota on
saannollisesti kaytetty, on aikaisemmasta tavaramerkisté ja sanasta “longines” muodostuva moniosainen
tavaramerkki.

Nain ollen pédasiallinen kysymys, joka unionin yleisen tuomioistuimen on vield ratkaistava, on se, onko
kohdeyleiso, joka on useissa yhteyksissé ollut mainosten, asiakirjojen ja jopa tavaroiden, joissa tai joiden
pinnalla oli moniosainen tavaramerkki, joka muodostui aikaisemmasta tavaramerkistd ja sanasta
"longines”, riittdvan vakiintuneesti huomannut ja painanut mieleensd my6s mainitun aikaisemman
tavaramerkin erikseen, jotta voidaan péitelld, ettd kyseinen tavaramerkki oli edelld 100 kohdassa
mieleen palautettujen arviointiperusteiden mukaan laajalti tunnettu.

Ensinndkin unionin yleisen tuomioistuimen on tiltd osin otettava huomioon se, ettd kantajan
esittdmistd todisteista ilmenee muun muassa, ettd edelld mainittuja mainoksia on kaikenlaisissa
erikielisissa aikakauslehdissa ja sanomalehdissd, joita myydddn muun muassa nyt kisiteltédvassa asiassa
merkityksellisissd unionin jadsenvaltioissa. Valituslautakunta on lisdksi todennut tdstd riidanalaisen
paatoksen 25 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa, ettd 31 mainituista lehtileikkeistd oli unionin
jasenmaista perdisin olevista aikakauslehdisté tai sanomalehdista.

Toiseksi huomioon on otettava sekin, ettd péadasiassa kyse oli aikakauslehdistd, jotka eivit olleet
suunnattuja ainoastaan ammattilaisille vaan joiden kohdekuluttajina oli suuri yleiso, olipa kyseessé
muodista kiinnostunut kuluttaja, julkisuuden henkiloitd koskevista uutisista kiinnostunut kuluttaja tai
kuluttaja, joka pyrkii saamaan tietoa harrastuksistaan, muun muassa eri urheilulajeista. Jotkin
mainokset oli julkaistu kerdilijoille suunnatuissa lehdissa, toiset yleisaikakauslehdissd. Unionin yleinen
tuomioistuin toteaa myds, ettd useissa yhteyksissd kyseiset mainokset mainituissa aikakauslehdissd tai
sanomalehdissd olivat koko sivun tai puolen sivun kokoisia.

16 ECLLEU:T:2015:95



110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

TUOMIO 12.2.2015 - ASIA T-505/12
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON v. SMHV — CHENG (B)

Kolmanneksi kantajan SMHV:le esittamistd todisteista ilmenee, ettd kyseiset moniosaista
tavaramerkkid koskevat mainokset tai mainitun tavaramerkin kattamat tavarat esitettiin usein
kulttuuri- tai urheilualalla tunnettujen henkildiden asiayhteydessd tai yhteydessd heihin. Kantajan
esittdmistd useista eri asiakirjoista ilmenee vastaavasti, ettd sen mainoksissa hyodynnettiin yhteistyota
maailmanlaajuisesti tunnettujen henkildiden kanssa, muun muassa néyttelijoiden, runoilijoiden,
tenniksenpelaajien, ratsastusurheilijoiden, hiihtéjien, kilpapyoriilijoiden, jousiampujien, voimistelijoiden
ja joidenkin mallien kanssa. Kyseisida tavaroita ovat siis mainostarkoituksessa kayttineet
maailmankuulut urheilijat ja nayttelijat, kuten André Agassi, Audrey Hepburn ja Humphrey Bogart.

Neljanneksi unionin yleinen tuomioistuin ei mydskéddn ole jattanyt huomiotta sitd todisteista ilmenevaa
seikkaa, ettd Lkyseisen moniosaisen tavaramerkin, joka muodostuu ’siivekkéadstd tiimalasista”
muodostuvasta kuvio-osasta ja sanasta “longines”, mainoksia on esitetty usein sellaisten eri
urheilukilpailujen aikana, joista ainakin joitakin on televisioitu.

Viidenneksi kantajan SMHV:ssd esittdmistd taulukoista ja muista todisteista ilmenee, ettd se on vuosien
gjan ja muun muassa 2002-2010 kayttinyt merkittdvida summia mainoksiin useissa maissa, kuten
Ranskassa, Espanjassa tai Italiassa, joilla on merkitystd nyt kasiteltavdssa asiassa. Kantaja on esittédnyt
my0s esimerkkeja kyseisten tavaroiden, erityisesti rannekellojen, myyntilaskuista. Mainituissa laskuissa
on aina moniosainen tavaramerkki, ja niistd ilmenee kantajan merkittivd ldsndolo Euroopan
markkinoilla, muun muassa Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Lopuksi kantaja on myos
esittdnyt tiettyja markkinatutkimuksia, jotka koskevat moniosaisen tavaramerkin markkinaosuutta
joissakin  unionin jdsenvaltioissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Yhdistyneessa
kuningaskunnassa.

Yhtépitavit todisteet osoittavat siis, ettd moniosaista tavaramerkkid on kaytetty pitkddn Sveitsin lisdksi
myos joissakin unionin jésenvaltioissa, joilla on merkitystd nyt kasiteltédvassa asiassa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, etteivat edelld mainitut olosuhteet kokonaisuutena
arvioituina kumoa valituslautakunnan paatelmid, jotka on toistettu edelld 93 kohdassa.

Koska ei ole sellaisia konkreettisia todisteita, joista ilmenisi, ettd kuluttajat olivat tottuneet keskittymaan
erityisesti siivekkadstd tiimalasista muodostuvaan moniosaisen tavaramerkin osatekijaén, sellaisena kuin
sitd on kaytetty (ks. edelld 103 kohta), mainittua tavaramerkkid ja sen eri osatekijoitd kokonaisuutena
analysoimalla on arvioitava, miten kohdeyleis6 mieltda ne.

Tastd on todettava valituslautakunnan tavoin, ettd kantajan SMHV:ssd esittdmistd todisteista, jotka
koskevat moniosaisen tavaramerkin kayttod, ilmenee, ettd mainitusta merkistd syntyvéssa
kokonaisvaikutelmassa sen sanaosa, joka muodostuu sanasta "longines”, on selvdsti hallitseva muun
muassa ulkoasun suhteen.

Niin on ensinndkin sen vuoksi, miten mainittu sana on sijoitettu moniosaisessa tavaramerkissi, eli
kyseisen tavaramerkin yldpuolikkaaseen, ja sen vuoksi, ettd se on sekd pidempi ettd leveampi kuin
Y Yy

kuvaosa, joka muodostuu kooltaan huomattavasti pienemmasta “siivekkaastd tiimalasista”.

Lopuksi sana "longines”on helppolukuinen, koska se on kirjoitettu suuraakkosilla ja kirjasinlajilla, jonka
kirjoitustapa ei erityisesti poikkea yleisesti kdytetyistd kirjasinlajeista. Ainoa jollakin tapaa erityinen
graafinen elementti mainitussa sanassa “longines” on niiden suuraakkosten, joista kyseinen sana
muodostuu, ddriviivojen pidentdminen lisdidmalld pieni viiva.

On myds korostettava, ettd graafinen elementti, joka kantajan mukaan on ”siivekds tiimalasi”, on —
vaikkei sitd voida pitdd merkityksettomdnd moniosaisessa tavaramerkissd, sellaisena kuin sitd on
kaytetty — kuitenkin selvdsti liitdnndinen ja taustalla siind kokonaisvaikutelmassa, jonka mainitun
tavaramerkin havaitsevat kuluttajat saavat, eikd pelkdstddn siitd syystd, ettd se on kooltaan pienempi
kuin sana ”longines”, vaan myds siksi, ettd se on luonteeltaan pikemminkin monimutkainen, koska se
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muodostuu levitetyistd siivistd, joiden keskelld on lyhyelld sivullaan erddnlainen suorakulmio, jonka
jakaa kaksi vinoa viivaa, jotka on liitetty toisiinsa vaakasuorilla viivoilla, mikd merkitsee sitd, ettei
kokonaisuus ole helposti mieleen painettavissa. Sama analyysi péatee niihin joihinkin mainitun kuvion
muunnelmiin, joita kantaja on kéyttanyt.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo lisdksi, ettei ole mitenkddn selvdd, ettd kohdeyleiso, joka ei
muutoinkaan kiinnitd huomiota kéytetyn moniosaisen tavaramerkin yksityiskohtiin, mieltdisi kuvion
keskelld olevan osan olevan jonkinlainen tyylitelty “tiimalasi”. Vaikka mainittu mielikuva saattaa
helpommin tulla sellaisten kuluttajien mieleen, jotka tietdvit, ettd kuviomerkki on "siivekds tiimalasi”,
vaikka kantaja oli jo kayttinyt 1800-luvulla erilaista kuviota, ja se on sittemmin ollut erés
ensimmadisistd Maailman henkisen omaisuuden jirjeston (WIPO) kansainvilisistd rekisterdinneistd,
mihin kantaja viittaa, on huomautettava — kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut
riidanalaisen péaatoksen 34 kohdassa — ettei kyse ole seikasta, joka kohdeyleison voidaan olettaa
tuntevan hyvin, silld on muistutettava, etteivit kohdeyleisona ole vain kelloalan ammattilaiset (ks. myds
125 kohta jaljempédnd). Ei siis ole myoskddn olemassa kyseisen graafisen osatekijan merkityssisaltoon
liittyvid syitd, joista seuraisi, ettd merkittdvd osa kohdeyleisostd muistaa sen erityisesti.

Kun kaikki edelld esitetty otetaan huomioon, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei
valituslautakunta ole tehnyt virhettd, kun se on katsonut, ettei aikaisemman tavaramerkin, sellaisena
kuin se on rekisterditynd, laajaa tunnettuutta ole néytetty toteen. Huolimatta siitd, ettd aikaisemmasta
tavaramerkistd ja sanasta "longines” muodostuvaa moniosaista tavaramerkkid on kéytetty pitkaan seka
laadullisesti ettd maaréllisesti merkittavésti, nimenomaan viimeksi mainittu sana kiinnittdd kuluttajien
huomion ja todennékaisesti jaa heidan mieliinsd, eikd ole osoitettu, ettd huomattava osa kohdeyleisosta
yhdessd tai useammassa sellaisessa unionin jdsenvaltiossa, joiden osalta laajaan tunnettuuteen on
vedottu, tuntisi myds aikaisemman tavaramerkin sellaisenaan ja liittdisi sen vaivatta kantajan kelloalan
tavaroihin ja ajanmittauslaitteisiin, jotka ovat ainoat tavarat, joiden osalta laajaan tunnettuuteen on
vedottu.

Mikadn muu kantajan véitteistd ei voi kumota kyseistd paatelmaa.

Ensinnédkéadn, kuten kantaja viittdd, ei tosin ole teoriassa mahdotonta, ettd se, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid on kaytetty moniosaisessa tavaramerkissd, saattaisi riittdd siihen, ettd aikaisemman
tavaramerkin voitaisiin katsoa olevan laajalti tunnettu siitd huolimatta, ettei sitd yksinddn ole kaytetty
moniosaisesta tavaramerkistd erillddn tai ettd sitd on kaytetty ndin véhan.

Mainittu mahdollisuus ilmenee nimittdin sen oikeuskdytdnnon analogisesta soveltamisesta, jonka
mukaan tavaramerkin erityinen erottamiskyky voidaan saavuttaa siten, ettd tavaramerkkid kaytetdan
pitkddn ja se tunnetaan laajalti toisen rekisterdidyn tavaramerkin osana, kunhan kohdeyleisé kasittaa
tavaramerkin viittaavan siihen, ettd tavarat ovat perdisin madrétystd yrityksestd (ks. vastaavasti tuomio
7.9.2006, L & D v. SMHV - Sdmann (Aire Limpio), T-168/04, Kok., EU:T:2006:245, 74 kohta). Kuten
valituslautakunta on nyt kasiteltdvassd asiassa kuitenkin aivan oikein korostanut riidanalaisen paatoksen
35 kohdassa, jotta voitaisiin padtelld, ettd aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu, se olisi pitdnyt
esittdd eri tavalla kéytetyssdé moniosaisessa tavaramerkissd, jotta kohdeyleisé olisi painanut sen
mieleensa.

Toiseksi kantajan eri viitteistd, joissa korostetaan aikaisemman tavaramerkin pitkdd historiaa ja
jatkuvaa kayttod, on todettava, etteivit ne ole ratkaisevia sen laajan tunnettuuden toteenndyttdmisessd,
koska siitd, ettd huomattava osa kohdeyleisosté olisi ollut tietoinen mainitusta kiytostd, ei ole riittavan
konkreettisia todisteita. Vaikka kantaja on tosin myds esittanyt todisteiden joukossa joitakin artikkeleja,
jotka koskevat sitd, ettd “siivekastd tiimalasia”on kéytetty ja se on rekisterdity kauan sitten, erityisesti on
todettava, ettd jotkin kyseisistd artikkeleista oli suunnattu pikemminkin asiantuntijoista muodostuvalle
yleisolle ja jotkin toiset niistd oli suunnattu sveitsildisille lukijoille, eikd ole osoitettu, ettd ne olisivat
tosiasiassa koskettaneet huomattavaa osaa nyt késiteltdvissd asiassa merkityksellisestd kohdeyleisosta.
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Joka tapauksessa on huomautettava, ettd historiallisesti kéytetty ”siivekés tiimalasi” -kuvio, joka on
toteutettu erityisen yksityiskohtaisesti, poikkeaa huomattavasti aikaisemmassa tavaramerkissa talla
hetkelld kaytettdvastd kuviosta.

Kolmanneksi edelld 125 kohdassa mainittuja syitd vastaavista syistd kantajan viite, jonka mukaan
ammattilaisten lisdksi my0s suuri yleiso tiesi sen, ettd kantajan alkuperdiset tavarat saattoi tunnistaa
"siivekds tiimalasi’-kuvion avulla ja ettd ne saattoi erottaa vddrennetyistd tavaroista, on hylattévd, koska
sitd ei ole ndytetty toteen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo erityisesti, ettd mainitun tehtdvidn
tayttdd huomattavalle osalle kohdeyleisostd itse sanan “longines” kayttdminen kyseisissa tavaroissa.
Kun siis kaikki kyseiset olosuhteet otetaan huomioon, kantaja ei voi vaittaa valittdvansd aikaisemmalla
"laajalti tunnetulla”tavaramerkillda kuluttajalle useita erilaisia positiivisia tavaroita koskevia viesteja eika
osoittaa, ettd silld olisi itsendinen ja erillinen arvo, joka ylittdd niiden luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden
arvon, joita varten se on, ja ulottuu siis luokkiin 9 ja 25 kuuluviin tavaroihin. Vaikka téllaista laajaa
tunnettuutta ei nimittdin voitaisi sulkea pois kdytetyn moniosaisen merkin osalta, koska siind on sana
”"longines”, samoin ei ole siltd osin kuin on kyse pelkéstddn aikaisemmasta tavaramerkista.

Koska valituslautakunta on rajannut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevan analyysinsa
sen toteamiseen, ettei aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ollut néytetty toteen (ks. edelld
96 kohta), ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana arvioida ensimmaistd kertaa kantajan viitteitd,
jotka koskevat mainitun sddnnoksen muiden soveltamisedellytysten (ks. edelld 91 ja 92 kohta)
tayttymistd, silld mainituilla viitteilld ei ole merkitystd nyt kasiteltdvén asian ratkaisemisessa.

Tastd seuraa, ettd kantajan toinenkin kanneperuste, kuten koko kanne, on hylattava.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjéarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka havida
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hévinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja
on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkayntikulut.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylidtidin.

2) Compagnie des montres Longines, Francillon SA, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Dittrich Schwarcz Tomljenovi¢
Julistettiin Luxemburgissa 12 pdivand helmikuuta 2015.

Allekirjoitukset
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