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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

7 péivand joulukuuta 2017*

EU-tavaramerkki - Viitemenettely - Hakemus kuviomerkin Master rekister6imiseksi
EU-tavaramerkiksi - Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteroidyt kuviomerkit Coca-Cola ja
aikaisempi kansallinen kuviomerkki C - Suhteellinen hylkdysperuste - Aikaisempien tavaramerkkien
maineen epdoikeutettu hyviaksikéytté - Todisteet rekisterdiviaksi haetun tavaramerkin sisaltavian merkin
kaupallisesta kéytostd unionin ulkopuolella - Loogiset johtopéitokset - Péitos, joka on tehty unionin
yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman pédtoksen - Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 65 artiklan 6 kohta (joista on tullut asetuksen (EU)
2017/1001 8 artiklan 5 kohta ja 72 artiklan 6 kohta)

Asiassa T-61/16,

The Coca-Cola Company, kotipaikka Atlanta, Georgia (Yhdysvallat), edustajinaan S. Malynicz, QC,
S. Baran, barrister, D. Stone ja A. Dykes, solicitors,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehendin J. Crespo Carrillo,
vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kidydyssd menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), kotipaikka Damaskos (Syyria),
edustajanaan asianajaja A.-E. Malamis,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 2.12.2015 tekemasta
paatoksestd (asia R 1251/2015-4), joka koskee The Coca-Cola Companyn ja Miticon vilistd
viitemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. M. Collins sekd tuomarit M. Kancheva (esitteleva
tuomari) ja J. Passer,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2016 jatetyn kannekirjelman,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.4.2016 jatetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.5.2016 jatetyn valiintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittdmén Kkirjallisen kysymyksen ja
niiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.4.2017 ja 20.4.2017 jattdmat vastaukset tdhdn
kysymykseen,

on 15.6.2017 pidetyn suullisen késittelyn johdosta

antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) teki 10.5.2010 EU-tavaramerkin
rekisterointid koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan
unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78,
s. 1) (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)) nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

)

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja
ne vastaavat kunkin nédiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Jogurtti, liha, kala, siipikarja ja riista, lihauutteet, siilotyt, pakastetut, kuivatut ja
umpioidut hedelmit ja vihannekset, hyytelot, marmeladit, hedelmasailykkeet, munat, sdilykkeet ja
pikkelssit, etikkasalaatit, perunalastut”

— luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet,
makeiset, karamellit, jaitelot, hunaja, melassisiirappi, taikinat, jauhot, leivontahiiva, leivinjauhe,
suola, sinappi, etikka, pippuri, kastikkeet (mauste-), mausteet, paitsi erityisesti leivonnaiset ja
leipomotuotteet, jad, suklaa, purukumi, kaikenlaiset maissista ja vehnéstd valmistetut alkupalat,
paitsi erityisesti leivonnaiset ja leipomotuotteet”
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— luokka 32: "Kivenndis- ja luonnonvesi, ohrajuomat, alkoholittomat oluet, kaikenlaiset ja -makuiset
alkoholittomat porevedet (erityisesti maustettuina muun muassa kolalla, ananaksella, mangolla,
appelsiinilla, sitruunalla, maustamattomina, omenalla, hedelmasekoituksella, trooppisilla hedelmillg,
energiajuomilla, mansikoilla, hedelmilld, granaattiomenalla) sekd kaikenlaiset alkoholittomat
luontaiset hedelmdmehujuomat (maustettuina omenalla, sitruunalla, appelsiinilla, hedelmillg,
hedelmaisekoituksella, granaattiomenalla, ananaksella, mangolla) ja alkoholittomat mehutiivisteet ja
tiivisteet kaikenlaisten alkoholittomien juomien valmistukseen, jauheet ja murskat alkoholittoman
mehutiivisteen valmistamiseen”.

EU-tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin 14.7.2010 ilmestyneessd Yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 128/2010.

Kantajana oleva The Coca-Cola Company teki 14.10.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on
tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla viitteen edelld 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten

haetun tavaramerkin rekisterointii vastaan.

Viite perustui ensinnékin neljadn aikaisempaan EU-tavaramerkiksi rekisteroityyn kuviomerkkiin, jotka
on esitetty seuraavassa:

— numerolla 8792475 rekisteroity tavaramerkki

— numerolla 3021086 rekisterdity tavaramerkki

— numerolla 2117828 rekisteroity tavaramerkki

Ceatols™

=

— numerolla 2107118 rekisterdity tavaramerkki

Gty

Nailla neljalla aikaisemmalla EU-tavaramerkiksi rekisterdidylld kuviomerkilla osoitettiin muun muassa
tavaroita ja palveluja, jotka kuuluvat ensimmaéisen tavaramerkin osalta luokkaan 30, 32 ja 33, toisen
tavaramerkin osalta luokkaan 32, kolmannen tavaramerkin osalta luokkaan 32 ja 43 ja neljannen
tavaramerkin osalta luokkaan 32 ja 33 ja jotka vastaavat kunkin ndiden tavaramerkkien ja luokkien
osalta seuraavaa kuvausta:

— EU-tavaramerkki nro 8792475
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— luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, keinotekoinen kahvi; jauhot ja
viljavalmisteet, leipd, leivonnaiset ja makeiset, jadtelot; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola,
sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jaa”

— luokka 32: "Oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmdjuomat
ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”

— EU-tavaramerkki nro 3021086: ”Juomat, nimittdin juomavesi, maustettu vesi, kivenndisvesi ja
hiilihappovesi; ja muut alkoholittomat juomat, nimittdin virvoitusjuomat, energiajuomat ja
urheilujuomat; hedelméjuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet, tiivisteet ja jauheet juomien
valmistukseen, nimittdin maustettujen vesien, kivenndis- ja hiilihappovesien, virvoitusjuomien,
energiajuomien, urheilujuomien hedelmijuomien ja -mehujen valmistukseen”, jotka kuuluvat
luokkaan 32

— EU-tavaramerkki nro 2117828

— luokka 32: "Oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméjuomat
ja hedelmiatuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

— luokka 43: "Vieraiden ravitseminen; tilapdismajoitus”
— EU-tavaramerkki nro 2107118

— luokka 32: "Oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméjuomat
ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

Viite perustui toiseksi aikaisempaan Yhdistyneessd kuningaskunnassa tavaramerkiksi numerolla
2428468 rekisterdityyn kuviomerkkiin, joka on esitetty seuraavassa:

Kyseinen aikaisempi Yhdistyneessa kuningaskunnassa tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki osoitti
muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Oluet; kivenndis- ja
hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmijuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet
ja muut juomien valmistusaineet”.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa (josta
on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) mainittuihin perusteisiin.

Kantaja toimitti vditemenettelyn kuluessa todisteita, jotka koskivat sen mukaan sitd, miten véliintulija

on kayttanyt kaupallisesti rekisteroitdviksi haettua tavaramerkkid. Nuo todisteet kasittivdat kantajan
silloisen neuvonantajan R:n 23.2.2011 paivdatyn todistajanlausunnon, johon mainittu neuvonantaja oli
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liittanyt 16.2.2011 valiintulijan internetsivustolta www.mastercola.com tulostettuja
kuvaruutukaappauksia. Kyseisten kuvaruutukaappausten tarkoituksena oli osoittaa, ettd viliintulija
kaytti liilketoiminnassa rekisteroitévaksi haettua tavaramerkkia muun muassa seuraavassa muodossa:

22598

Viiteosasto hylkisi véitteen kokonaisuudessaan 26.9.2011.

Kantaja valitti 17.10.2011 EUIPO:n siséllda asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan (joista on tullut
asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) nojalla viiteosaston péaatoksesta.

EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkdsi valituksen 29.8.2012 tekemadllddn padtokselld (jaljempéana
ensimmadinen paitos). Se totesi yhtdaltd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
perustuvasta viitteestd, ettd heti alkuun on ilmeistd, ettd vastakkain olevat merkit eivdt ole lainkaan
samankaltaisia, ja paatteli siis, ettei niiden valilld ollut sekaannusvaaraa, vaikka kyseessd olevat tavarat
ovatkin samoja. Se katsoi toisaalta saman asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvasta viitteestd, ettd
koska merkit eivit olleet samankaltaisia, kyseisen artiklan ensimmadinen soveltamisedellytys eli se, etté
rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld on yhteys, ei ollut tayttynyt.
Se hylkasi lisdksi kantajan toimittamat todisteet (ks. edelld 11 kohta) silld perusteella, ettd mainitun
artiklan asiayhteydessd voitiin ottaa huomioon pelkdstddn sen tavaramerkin kayttd, jonka
rekisteroimisté véliintulija oli hakenut.

Valittaja nosti 5.11.2012 unionin vyleisessd tuomioistuimessa kanteen ensimmaiisen paatoksen
kumoamiseksi. Kantaja vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen ja joka jakautui kahteen osaan.
Ensimmadisessd osassa kantaja moittii EUIPO:ta siitd, ettd se oli sekoittanut mainitun asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden
arvioinnin saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaiseen mainittujen tavaramerkkien valilld olevan
yhteyden arviointiin. Toisessa osassa kantaja moitti EUIPO:ta siitd, ettei se ollut ottanut huomioon
todisteita, jotka koskevat rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kaupallista kayttod ja joilla on
merkitystd sen osoittamisessa, ettd viliintulija aikoo kayttdd epdoikeutetusti hyviksi aikaisempien
tavaramerkkien mainetta.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi ensimmaiisen péadtoksen 11.12.2014 antamallaan tuomiolla
Coca-Cola v. SMHV - Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062).

Ainoan kanneperusteen ensimmdisen osan osalta unionin yleinen tuomioistuin palautti 11.12.2014
annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) 34 ja 35 kohdassa heti aluksi mieleen, etté
vastakkain olevien merkkien samankaltaisuus on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
soveltamisedellytys, ja hylkdsi kantajan vastakkaisen viitteen. Unionin yleinen tuomioistuin huomautti
taman jalkeen kyseisen tuomion 64 kohdassa, ettd sen lisdksi, ettd vastakkain olevien merkkien
ulkoasuissa on ilmeisia eroja, niiden ulkoasuissa on toisiaan muistuttavia osatekijoitd, jotka eivit johdu
ainoastaan “hénndstd”, jossa pidennetddn niiden alkukirjaimia, toisessa merkissd c ja toisessa m,
allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi, vaan myos siitd, ettd niissa kummassakin on kaytetty
kirjasinlajia eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan liike-eldiméssd ole kovinkaan tavanomainen ja
jonka kohdekuluttaja mieltdd kokonaisuutena. Unionin yleinen tuomioistuin teki mainitun tuomion
70 kohdassa toisiaan muistuttavien ja keskenddn erilaisten osatekijoiden kokonaisarvioinnin ja katsoi,
ettd vastakkain olevat merkit, ainakin nelja aikaisempaa tavaramerkkid Coca-Cola ja rekisterdivaksi
haettu tavaramerkki, olivat vidhdisessd madrin samankaltaisia, koska huolimatta siitd, ettd niiden
ulkoasuissa on keskenddn erilaisia osatekijoitd, mainittujen tavaramerkkien siséltdmit toisiaan
muistuttavat  ulkoasun osatekijat kokonaisuutena kompensoivat kyseisten tavaramerkkien

ECLLEU:T:2017:877 5


http:www.mastercola.com

18

19

20

21

22

Tuomio 7.12.2017 — Asia T-61/16
Coca-Cola v. EUIPO - Mitico (Master)

lausuntatavan ja merkityssisdllon erot. Aikaisemman Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekister6idyn
tavaramerkin katsottiin sitd vastoin erityisesti lyhyytensd vuoksi olevan erilainen kuin rekisteroivéksi
haettu tavaramerkki. Unionin yleinen tuomioistuin péétteli 11.12.2014 annetun tuomion Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062) 74—76 kohdassa, etti vastakkain olevat merkit olivat tosin vihaiselld
mutta kuitenkin riittdvélld tavalla samankaltaisia, jotta kohdeyleiso liittdd rekisteroitavaksi haetun
tavaramerkin ja aikaisemmat tavaramerkit Coca-Cola yhteen, eli muodostaa niiden vililldi mainitussa
artiklassa tarkoitetun yhteyden. Se kehotti néin ollen valituslautakuntaa tarkastelemaan muita kyseisen
artiklan soveltamisedellytyksid ja erityisesti sitd, onko olemassa vaara siitd, ettd rekisterditavin
tavaramerkin kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsee aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvéksikayttod tai on niille haitaksi.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi 11.12.2014 antamassaan tuomiossa Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062) aiheelliseksi tutkia ainoan kanneperusteen toisen osan, joka koski niiden kantajien
toimittamien todisteiden merkityksellisyyttd, jotka wvalituslautakunta oli hyldnnyt ja joita olivat
viliintulijan internetsivuston www.mastercola.com kuvaruutukaappaukset (ks. edella 11 kohta).
Kyseisen tuomion 86—88 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei oikeuskdytdnnossa
mitenkdédn rajata vapaamatkustusvaaran — eli sen, ettd aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykya tai
mainetta kéytettdisiin epdoikeutetusti hyvdksi — toteamisessa huomioon otettavia merkityksellisia
seikkoja vain rekisteroitdviksi haettuun tavaramerkkiin vaan mahdollistetaan myos kaikkien sellaisten
todisteiden huomioon ottaminen, jotka on tarkoitettu todenndkoéisyyksien arvioinnin suorittamiseen
rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin haltijan aikeista, ja etenkin sellaisten todisteiden huomioon
ottaminen, jotka koskevat rekisterditdviksi haetun tavaramerkin tosiasiallista kaupallista kéyttoa.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettd todisteet, jotka kantaja oli esittinyt
vditemenettelyssd, olivat selvédsti vapaamatkustusvaaran osoittamisessa nyt késiteltdvdssd asiassa
merkityksellisid seikkoja ja paitteli nédin ollen, ettd valituslautakunta oli tehnyt virheen hylédtessaan
kyseiset todisteet. Unionin yleinen tuomioistuin kehotti siis 11.12.2014 annetun tuomion Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062) 93 kohdassa valituslautakuntaa ottamaan huomioon mainitut todisteet
tarkastellessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksié.

Valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062) jdlkeen asian 23.6.2015 tekemadllddn paatokselld neljannen valituslautakunnan
kasiteltaviksi asianumerolla R 1251/2015-4.

Neljas valituslautakunta hylkési 2.12.2015 tekemalldan paatokselld (jéljempand riidanalainen pédtos)
uudelleen kantajan valituksen viitteen hylkddamisestd tehdystd véiteosaston paitoksesté.

Aluksi valituslautakunta otti huomioon, ettd kantaja oli unionin yleisessd tuomioistuimessa luopunut
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohtaan perustuvasta viitteestdén (tuomio 11.12.2014, Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062, 21 kohta), ja totesi, ettd valitus ulottui vain asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan
perustuvaan viitteeseen. Se otti timén jdlkeen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksen
siitd, ettd rekisteroitdavaksi haettu tavaramerkki eroaa aikaisemmasta Yhdistyneessa kuningaskunnassa
rekisteroidystd tavaramerkista (tuomio 11.12.2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, 70 kohta), ja
katsoi vditteen tdltd osin perusteettomaksi. Valituslautakunta otti lisiksi huomioon unionin yleisen
tuomioistuimen esittimédn toteamuksen siitd, ettd rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin ja neljin
aikaisemman tavaramerkin Coca-Cola vililldi on yhteys (tuomio 11.12.2014, Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062, 74 kohta), ja huomautti, ettd on selvdd, ettd kyseiset aikaisemmat tavaramerkit ovat
lagjalti tunnettuja, minkd jdlkeen se totesi, ettd tarkasteltavaksi jéi vield vain soveltamisedellytys, joka
koskee vaaraa siitd, ettd rekisteroitidviksi haetun tavaramerkin kaytté merkitsee kyseisen maineen
epéaoikeutettua hyvaksikayttoa.

Maineen epdoikeutetun hyviksikdyton vaaraa koskevasta soveltamisedellytyksestd valituslautakunta
huomautti, ettd se oli ensimmadisessd paiatoksessa todennut lahinni, ettd todisteet — eli viliintulijan
internetsivuston www.mastercola.com kuvaruutukaappaukset (ks. edelld 11 kohta) — eivdat koskeneet
rekisteroitdvaksi haettua tavaramerkkid, ja ettei se ollut ottanut niitd nédin ollen huomioon. Se totesi
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kuitenkin vield, ettd ”jos edelld mainituissa kuvissa esitetyt tavaramerkit olisivat todellakin kyseessé
olevan hakemuksen kohteena, ei olisi mitddn epailystd siitd, etteiko hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekister6iminen voitaisi evitd”, ja ettd "jos nyt kasiteltavésséd tapauksessa rekisteroitaviksi
haettua tavaramerkkid olisi sitd vastoin kaytetty markkinoilla, olisi todellakin pohdittava sitd,
voitaisiinko kyseisen nimenomaisen merkin kaytto valttdad”. Se totesi liséksi, ettd "todisteet osoittavat,
ettd [véliintulija] myy juomiaan pulloissa, joiden ulkoasu, joissa olevat kuvat, joiden tyylittely, joissa
kaytetty kirjasinlaji ja joiden pakkaus ovat samat kuin [kantajan] nimelld Coca-Cola myymissé
pulloissa”.

Valituslautakunta katsoi kuitenkin, ettd kyseiset todisteet olivat laajuudeltaan sellaisia, ettei viitetta eika
etenkddn vapaamatkustusvaaran olemassaoloa voida perustaa niihin ldhinnd kolmesta seuraavasta
syystd. Valituslautakunta totesi ensimmadiseksi, ettd mainitut todisteet eivit osoittaneet, ettd viliintulija
tulee kayttdmaan Euroopan unionissa sen internetsivustolla www.mastercola.com esitettyd ulkoasua. Se
kiinnitti kyseisen toteamuksen tueksi huomiota siihen, ettd mainittu internetsivusto on laadittu pédosin
arabiaksi, vaikka siind onkin englanninkielinen sivu, ja ettei siind ole mitddn mainintaa
mahdollisuudesta tilata tarjottuja tavaroita verkosta ja ldhettdd niitd unioniin. Valituslautakunta katsoi
toiseksi, ettd pelkastddn se, ettd EU-tavaramerkkid — jonka ulkoasu eroaa viliintulijan internetsivustolla
olevasta ulkoasusta — koskeva hakemus jatetddn, ei merkitse sitd, ettd viliintulija aikoo edistdd
tavaroidensa myyntid Euroopassa samalla tavalla kuin se edistdd sitd Syyriassa ja Lahi-iddssa.
Valituslautakunta viitti erityisesti, ettei se tiennyt, kenen hallussa oikeudet olivat kyseisissd maissa, ja
ettd kantaja ei ollut vedonnut oikeuksiensa loukkaamiseen kyseiselld alueella. Valituslautakunta katsoi
kolmanneksi, ettei kantaja ollut osoittanut myodskddn, mikd oli se konkreettinen mielikuva, joka
neljastd aikaisemmasta tavaramerkistd Coca-Cola voisi siirtyd rekisterditaviksi haettuun tavaramerkkiin
unionissa tai unionin ulkopuolella erityisesti luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden mutta myos
luokkaan 32 kuuluvien juomien osalta. Sen mukaan siis esitetyilld todisteilla ei voitu osoittaa selkeasti,
mitd Coca-Cola merkitsee. Valituslautakunta huomautti, ettd siltd osin kuin sitd sitoivat asianosaisten
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 95 artikla) nojalla esittamét
argumentit, sen asiana ei ollut pyrkid itse hankkimaan kyseisid argumentteja. Valituslautakunta sovelsi
lisdksi analogista argumenttia vesittymisvaaraan tai maineen tahraamista koskevaan vaaraan. Kaikkien
esitettyjen todisteiden nojalla valituslautakunta katsoi lopuksi viitteen perusteettomaksi ja hylkasi
valituksen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— velvoittaa EUIPO:n ja viliintulijan vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan ja korvaamaan
kantajalle kussakin vdite- ja valituskasittelyn kussakin vaiheessa samoin kuin tdssd
oikeudenkédynnissad aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan sille EUIPO:ssa ja unionin yleisesséd tuomioistuimessa aiheutuneet
oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan ja 65 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 72 artiklan 6 kohta) rikkomista. Se moittii ensimmadisessd kanneperusteessa EUIPO:ta siitd,
ettd tdmd ei ole ottanut huomioon niiden todisteiden merkityksellisyyttd, joilla osoitetaan valiintulijan
aikeet rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin kdyton osalta ja ndin ollen sellaisen vaaran olemassaolo,
ettd mainitun tavaramerkin kdyttdiminen ilman perusteltua syytd merkitsee aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyvaksikdyttod. Se moittii toisessa
kanneperusteessaan EUIPO:ta siitd, ettei tdmd ole pannut tdytdnto6én 11.12.2014 annetun tuomion
Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) tuomiolauselmaa tai ettei tdma ole ainakaan pannut sitd tiytdntoon
asianmukaisesti.

EUIPO ja viliintulija vaativat ndiden kummankin kanneperusteen hylkdamista.

Aluksi on todettava, ettei ole syytd kyseenalaistaa valituslautakunnan arviointeja — joita asianosaiset
eivit ole riitauttaneet — kohdeyleisostd eikd siitd, ettd vastakkain olevien tavaramerkkien kattamat
tavarat ovat samoja (tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 22 kohta). Tamén jilkeen
on huomautettava, ettd kantaja hyvaksyy riidanalaisen péadtoksen nimenomaisesti eri osin ja myos siltd
osin kuin on kyse kanteen ulottuvuuden rajaamisesta 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062) 21 kohdan johdosta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaan
viditteeseen ja niistd valituslautakunnan esittdmista tosiseikkoja koskevista arvioinneista, jotka koskevat
yhtdalta sitd, ettd nelja aikaisempaa tavaramerkkid Coca-Cola ja rekisteroitdviksi haettu tavaramerkki
ovat samankaltaisia ja niiden vililld on yhteys 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062) 74 kohdan johdosta, ja toisaalta sitd, ettd ndma aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti
tunnettuja luokkaan 32 kuuluvien alkoholittomien juomien osalta. Lopuksi voidaan huomauttaa, etté
kantaja ei riitauta valituksen ja viitteen hylkddmistd aikaisemman Yhdistyneessd kuningaskunnassa
rekisteroidyn  tavaramerkin perusteella 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062, 70 kohta) 70 kohdan johdosta (ks. edelld 21 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo aiheelliseksi tutkia toisen kanneperusteen ennen ensimmadistd
kanneperustetta.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista

Kantaja  vdittdd  toisessa  kanneperusteessa, ettd  valituslautakunta ei ole asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan vastaisesti toteuttanut 11.12.2014 annetun tuomion Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062) tdytantoonpanosta johtuvia toimenpiteitd. Se vaittad, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) paatellyt
rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin kaupallista kayttod koskevien todisteiden olevan selvisti
merkityksellisida mainittujen todisteiden “maantieteellisestd ulottuvuudesta tdysin tietoisena”, koska
véliintulija oli ottanut tdméan kysymyksen esiin hallinnollisessa menettelyssd 9.5.2012 pdivatyssa
lausunnossa ja se kuului siis unionin yleiselle tuomioistuimelle esitettyihin seikkoihin. Sen mukaan
valituslautakunnan olisi pitdnyt tyytyd arvioimaan kysymystd epédoikeutetusta hyvaksikaytosta ottamalla
huomioon unionin yleisen tuomioistuimen paatelmat rekisteroitavéiksi haetun tavaramerkin kaupallista
kayttod koskevien todisteiden merkityksellisyydestéd. Valituslautakunta on siis tehnyt virheen jéttdessdan
kyseiset todisteet huomiotta niiden maantieteellisen ulottuvuuden vuoksi.
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EUIPO riitauttaa kantajan argumentit. EUIPO myontdd tosin, ettd valituslautakunta on alun perin
tehnyt virheen jéttdessddn kyseiset todisteet huomiotta. EUIPO vaittdd kuitenkin, ettd koska unionin
yleinen tuomioistuin ei ole arvioinut nditd todisteita, se ei voinut ottaa kantaa epdoikeutettuun
hyviksikdyttoon mainittujen todisteiden perusteella. EUIPO kehottaa siis unionin yleistd tuomioistuinta
tdsmentdmaan, kuuluiko kysymys rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin kayton paikasta — unionissa tai
unionin ulkopuolella — niihin seikkoihin, jotka oli esitetty unionin yleiselle tuomioistuimelle silloin kun
tima antoi tuomionsa.

Viliintulijan mielestd valituslautakunta on ottanut todellakin huomioon sen internetsivuston otteet ja
péatellyt niitd tarkasteltuaan perustellusti, ettei niiden nojalla voitu katsoa, ettd kantajan oikeuksia
saatettiin loukata. Valituslautakunnan ei sen mukaan tarvinnut todeta, ettd mainitun sivuston otteet
osoittivat kantajan viitteet toteen.

On muistutettava, ettd EUIPO:n valituslautakunnan paatoksestd unionin tuomioistuimissa nostetun
kanteen yhteydessa EUIPO:n on SEUT 266 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan
mukaan toteutettava mahdollisen unionin tuomioistuinten kumoamistuomion téytdntoonpanosta
johtuvat toimenpiteet.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvand ei ole velvoittaa
EUIPO:ta toimimaan tietylld tavalla ja EUIPO:n on tarpeen mukaan toimittava unionin yleisen
tuomioistuimen antamien tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen edellyttdmalld tavalla (tuomio
31.1.2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, 33 kohta;
tuomio 13.6.2007, IVG Immobilien v. SMHV (I), T-441/05, EU:T:2007:178, 13 kohta ja tuomio
6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu), T-508/08, EU:T:2011:575, 31 kohta).

Nyt késiteltdavdssd tapauksessa on aluksi huomautettava, ettd viliintulijan valituksesta
valituslautakunnassa 9.5.2012 esittimien huomautusten sivulla 12 olevan merkityksellisen kohdan
sanamuoto on seuraava:

”— — [EU-]tavaramerkiksi rekisteroityd kuviomerkkia Master kdytetddn eri tuotteissa tavalla, jolla ei ole
mitddn tekemistd sen tavan kanssa, jolla tavaroita Coca-Cola markkinoidaan. On korostettava, ettd — —
[EU-]tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki Master ei ole samankaltainen kuin tavaramerkit
Coca-Cola. [Kantaja] ei ole myodskddn osoittanut missddn vaiheessa, ettei jollakin mainitun
tavaramerkin kaytolld unionissa kaytettdisi hyviksi sen markkinointiponnisteluja.”

Taltd osin on korostettava EUIPO:n tavoin, ettd viliintulija ei ole edelld mainituissa huomautuksissaan
ottanut kantaa kyseessd oleviin todisteisiin eli internetsivuston www.mastercola.com otteisiin, jotka oli
liitetty Rin 23.2.2011 antamaan todistajanlausuntoon (ks. edelld 11 kohta). On siis katsottava, ettd
kyseista viliintulijan lausuntoa, jonka mukaan unionissa ei ollut osoitettu olevan mitdan
vapaamatkustusta, on tulkittava viitteend, jonka mukaan viliintulija ei ole milloinkaan kayttanyt
rekisteroitéviksi haettua tavaramerkkid unionissa. On siis todettava, ettei viliintulija ole ottanut kantaa
kyseisten todisteiden maantieteelliseen ulottuvuuteen.

Viiteosasto ja toinen valituslautakunta eivdt ole ottaneet tdhdn kysymykseen kantaa mydskéddn
ensimmadisessd paatoksessd.

Edelld esitetystd ilmenee, ettei kysymyksestd nédiden todisteiden maantieteellisestd ulottuvuudesta ollut
keskusteltu asianosaisten valilld hallinnollisen menettelyn kuluessa eikd valituslautakunta ollut
tarkastellut sitd ensimmadisessd paatoksessa.

Tastd seuraa, ettei tuota kysymystd ole saatettu unionin yleisen tuomioistuimen kasiteltaviksi eikd se

ollut oikeudenkdynnin kohteena unionin yleisessd tuomioistuimessa, kun tdmé antoi 11.12.2014
tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).
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Unionin yleinen tuomioistuin ei néin ollen ole 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062) voinut ottaa kantaa kysymykseen noiden todisteiden maantieteellisesté
ulottuvuudesta.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062)
89 ja 90 kohdassa, ettd rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin kaupallista kayttod koskevat todisteet,
sellaisina kuin kantaja oli ne esittinyt viitemenettelyssd, olivat selvdsti vapaamatkustusvaaran
osoittamisessa nyt kisiteltdvassd asiassa merkityksellisia seikkoja. Se paatteli tamdn perusteella, ettéd
valituslautakunta oli tehnyt virheen, kun se oli jattanyt kyseiset todisteet huomiotta soveltaessaan nyt
kasiteltavidssid asiassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.

Kuten EUIPO perustellusti huomauttaa, on niin, ettd koska unionin yleinen tuomioistuin ei itse ole
arvioinut nditd todisteita eikd etenkddn niiden maantieteellistd ulottuvuutta, se ei voinut sitd vastoin
ottaa kantaa siihen, osoittivatko ne aikaisempien tavaramerkkien maineen epdoikeutetun
hyviksikéayton.

Unionin yleinen tuomioistuin ei olisi mydskéddn voinut ottaa kantaa kysymykseen, jota valituslautakunta
ei ollut tarkastellut, syyllistymétta oikeuskédytdnnon vastaisesti perustelujen korvaamiseen, mika ylittdaa
sen laillisuusvalvonnan rajat.

Tamén vuoksi unionin yleinen tuomioistuin totesi 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062) 92 ja 93 kohdassa seuraavaa:

"Kuten edelld 75 kohdassa on todettu, koska valituslautakunta ei kuitenkaan ole tutkinut kysymysta
aikaisempien  tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen mahdollisesta  epédoikeutetusta
hyviksikdytostd, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana ratkaista sitd ensimmaiisen kerran
riidanalaisen paatoksen laillisuutta valvoessaan [(ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHYV,
C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 ja 73 kohta; tuomio 14.12.2011, Volkl v. SMHV — Marker Volkl
(VOLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, 63 kohta ja tuomio 29.3.2012, You-Q v. SMHV — Apple Corps
(BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, 75 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen)].

Valituslautakunnan on siis asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksia (ks.
edella 76 kohta) tutkiessaan otettava huomioon rekisterditaviksi haetun tavaramerkin kaupallista
kayttod koskevat todisteet, [sellaisina kuin] kantaja on [ne] vditemenettelyssd esittédnyt.”

Unionin yleinen tuomioistuin antoi siis valituslautakunnan tehtéviksi arvioida itse nditd todisteita
tutkiessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksid, eikéd se todennut, etté
valituslautakuntaa sitoisi jokin erityinen arviointi.

On kuitenkin huomautettava, ettd valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 27-33 kohdassa ottanut
11.12.2014 annettua tuomiota Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) noudattaen asianmukaisesti
huomioon ndmé merkitykselliset todisteet, eikd se ole hyldnnyt niitéd, kuten se oli tehnyt ensimmadisessa
paatoksessd, ja se on arvioinut niiden ulottuvuutta ja todistusarvoa tutkiessaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksid ja erityisesti epdoikeutetun hyviksikayton
vaaraa koskevaa soveltamisedellytysta.

Valituslautakuntaa ei siis voida moittia siitd, ettei se ole asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan
vastaisesti  toteuttanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062)
taytantoonpanosta johtuvia toimenpiteita.

Tamaén vuoksi toinen kanneperuste on hylattava.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

Kantaja viittdd ensimmadisessd valitusperusteessa, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, kun se ei ottanut huomioon rekisterditdviaksi haetun tavaramerkin
kaupallista kayttoa koskevia todisteita silld perusteella, ettei yksikddn niistd todisteista koskenut
Euroopan unionia. Sen mukaan valituslautakunnan olisi pitdnyt arvioida epdoikeutetun hyvaksikayton
vaaraa ndiden merkityksellisten todisteiden valossa, joiden perusteella sen olisi pitinyt paitelld, ettd
rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kaytto aiheutti ainakin vakavan vaaran siitd, ettd neljaa
aikaisempaa tavaramerkkid Coca-Cola kaytetddn epdoikeutetusti hyviksi. Se esittdd téltd osin ldhinna
kaksi viitetta.

Kantaja moittii ensimmadisessd viitteessd valituslautakuntaa siitd, ettei se ole ottanut huomioon
mainittuja todisteita asianmukaisesti ja sen mukaan, mitd siltd 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062) edellytettiin. Se katsoo, ettd kyseisten todisteiden maantieteellistd
ulottuvuutta koskeva kysymys oli jo saatettu unionin yleisen tuomioistuimen kasiteltavéksi; tamé oli
kuitenkin pédtellyt, ettd ne ovat selvdsti merkityksellisia, mikd valituslautakunnan oli otettava
huomioon.

Kantaja toteaa toisessa viitteessd joka tapauksessa, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen siltd osin
kuin se ei ole ottanut huomioon niistd todisteista ilmenevid loogisia johtopaidtoksid. Sen mukaan
vdliintulijan hakeman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto tietyssa tarkoituksellisesti valitussa ulkoasussa
unionin ulkopuolella johtaa valttamaittd loogiseen johtopdatokseen, jonka mukaan on olemassa vakava
vaara siitd, ettd kyseistd tavaramerkkia kidytetdédn samalla tavalla unionissa. Tamé pétee varsinkin, kun
— kuten kasiteltdvassa tapauksessa — yhtéélta todisteiden nojalla ei voida pédtelld, ettei internetsivustoa
www.mastercola.com ole kohdistettu kuluttajiin unionissa, ja toisaalta véliintulija on nimenomaisesti
hakenut rekisteroitdviksi haettua tavaramerkkid unionissa tapahtuvaa kayttoa varten.

Kantaja paittelee tamidn perusteella, ettd rekisterdiviksi haetun tavaramerkin kayttoa koskevat todisteet
riittivdit osoittamaan viliintulijan aikomuksen kayttdd hyviksi vapaamatkustajana kantajan omien
tavaramerkkien mainetta. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitdnyt todeta seka
tosiasiakysymyksend ettd loogisena johtopaatoksend valiintulijan aikomus siirtdd kantajan aikaisempien
tavaramerkkien synnyttdméd mielikuva sen kéyttamalld tavaramerkilld varustettuihin tavaroihin, tai vaara
siitd, ettd se tekee ndin, unionin sisalla.

EUIPO kiistda kantajan vaitteet. Se huomauttaa aluksi, ettd valituslautakunta on 11.12.2014 annetun
tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) mukaisesti ottanut kyseiset todisteet huomioon. Se on
paatellyt siten, ettd mainitut todisteet eivit osoittaneet, ettd internetsivustolla www.mastercola.com
esitettyd ulkoasua kéaytetddn unionissa.

EUIPO katsoo tdmidn jalkeen, ettd merkityksellistd on selvittdd, saattaisiko rekisterdiviksi haetun
tavaramerkin kaytto esitetylld tavalla johtaa epdoikeutettuun hyviksikdyttoon. Yhtadlta EUIPO
myontdd, ettd todisteet konkreettisesta kdytostd missd tahansa pdin maailmaa voivat olla osoitus
tavasta, jolla rekisteroitédviksi haettua tavaramerkkid saatetaan kayttdd unionissa, joten sen perusteella,
ettd kyseistd tavaramerkkid kéaytetddn tdllda tavalla unionin ulkopuolella, voidaan mahdollisesti
madrittdd, onko rekisterdivaksi haetun tavaramerkin kayttd omiaan merkitsemddn aikaisempien
tavaramerkkien maineen epéoikeutettua hyviksikédyttoda. Toisaalta EUIPO katsoo, ettd sen tutkiminen,
voidaanko kdyttod unionissa pitdd kolmansissa maissa toteutettujen kayttod merkitsevien toimien
valossa jonakin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkasteltuna loukkauksena, merkitsee
pelkkdan spekulaatioon pohjautuvan arvioinnin suorittamista. Tadmé pitdd paikkansa varsinkin, koska
ulkoasuun liittyvat tekijit, joita kaytetddn unionin ulkopuolella mutta jotka eivit ole osa
rekisteroitdvaksi haettua tavaramerkkis, eli punainen etiketti, johon ilmaisu "Master Cola” on kirjoitettu
valkoisella, astian ominainen muoto ja punainen korkki (jaljempédnd ulkoasuun liittyvit tekijét), ovat
tarkeitda arvioitaessa sitd, kykeneekd yleis6 yhdistimédn rekisterdiviksi haetun tavaramerkin
vapaamatkustajana kantajan tavaramerkkiin.
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EUIPO:n mukaan valituslautakunnan pééttely perustuu ajatukseen siitd, ettd vaikka asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan arviointi on luonteeltaan tulevaisuuteen suuntautuvaa, sen on
perustuttava objektiivisiin seikkoihin eikd hypoteeseihin ja spekulaatioihin. EUIPO myontdéd tosin
kasiteltavassd tapauksessa, ettd konkreettiset kdyttod merkitsevit toimet unionissa olisivat voineet
kuvata todellista vaaraa siitd, ettd rekisteroiviaksi haetun tavaramerkin kéytto voi merkitd aikaisempien
tavaramerkkien maineen epdoikeutettua hyviksikdyttéd unionissa. EUIPO katsoo kuitenkin, etté
unionin ulkopuolella toteutettuihin kadytt6d merkitseviin toimiin perustuvan arvioinnin nojalla ei voida
tehdd riittavalla varmuudella johtopaétoksia siitd tavasta, jolla rekisterdiviksi haettua tavaramerkkid
kaytetdadn tulevaisuudessa merkitykselliselld alueella eli unionin alueella. EUIPO:n mielestd
todennékoisyyksien arvo vaakakupissa voisi jadda liian alhaiseksi. Sen mielestd ei nédet voida olettaa,
ettd toinen osapuoli soveltaa unionissa samaa markkinointistrategiaa, jota se soveltaa kolmansissa
maissa. Rekisteroiviksi haetun tavaramerkin mahdollinen kaytté unionissa erityisessd pakkauksessa ja
EU-tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa olevista vireistd poikkeavissa véreissd ei siten voi riittaa
tukemaan kantajan viitettd. Toisin sanoen sitd, ettd kéytto tapahtuu unionin ulkopuolella mainituin
ulkoasuun liittyvin tekijoin, ei voida rinnastaa “aikomukseen” kayttdd rekisteroiviksi haettua
tavaramerkkid samalla tavoin unionissa.

EUIPO vaittda lisdksi, ettei alueperiaatteella olisi endd sisdltod sen johdosta, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuutta koskeva pddtds perustetaan tosiseikkoihin, jotka
ovat tapahtuneet unionin alueen ulkopuolella. EUIPO korostaa, ettd teollisoikeuden suojelemisesta
20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna, mukaan tavaramerkin
rekisterdinti tai kéyttdo yhdessd maassa saa aikaan vaikutuksia toisessa maassa vain poikkeuksellisissa
olosuhteissa, esimerkiksi etuoikeutta vaadittaessa (Pariisin yleissopimuksen 4 artikla) tai vedottaessa
jossakin maassa sellaisen tavaramerkin yleiseen tunnettuuteen, jota kdytetddn tai joka on rekisterdity
jossakin toisessa maassa (Pariisin yleissopimuksen 4 ja 6 bis artikla). Kyseistd poikkeusta on — kuten
kaikkia poikkeuksia — tulkittava suppeasti, ja koska Pariisin yleissopimukseen tai asetukseen
N:o 207/2009 ei sisdlly mitddn muuta nimenomaista vastakkaista sddnnostd, tavaramerkin
rekisterdintid ei ole mahdollista evéitd unionissa unionin alueen ulkopuolella toteutettujen toimien
nojalla.

EUIPO viittdd lopuksi, ettd on eri seikkoja, joista kantaja ei ole esittinyt mitdan nayttod. Se ei ole siis
esittdnyt mitéén tietoja sellaisten unionin kuluttajien lukumaarasta, jotka ovat kdyneet internetsivustolla
www.mastercola.com saadakseen tietoja tavaramerkin kaytostd siind ulkoasussa, joka vahvistaa
samankaltaisuuksia edelleen. Se ei ole yleisemmin esittdnyt mitddn ndyttdd, joka osoittaa, ettd kyseessa
olevaa ulkoasua kaytetddn tai sitd tullaan kayttdmadn unionissa ja ettd valiintulija kayttdd sitd nykyaan
tai tulevaisuudessa hyvikseen unionissa. EUIPO:n mukaan on niin, ettd vaikka kohtuullisella
varmuudella voitaisiin péételld, ettd rekisteroivaksi haettua tavaramerkkia tullaan kéyttaméan samassa
muodossa, jossa se esitetddn mainitulla internetsivustolla ulkoasuun liittyvine tekijoineen, pelkéstaan
taman perusteella ei voitaisi kuitenkaan osoittaa valiintulijan kayttdvan sitd hyviakseen. Kantaja ei néet
ole esittinyt, mikd konkreettinen mielikuva neljéstd aikaisemmasta tavaramerkistdi Coca-Cola voi
siirtyd rekisterdiviksi haettuun tavaramerkkiin unionissa tai unionin ulkopuolella erityisesti luokissa 29
ja 30 olevien tavaroiden mutta myods luokkaan 32 kuuluvien juomien osalta. EUIPO huomauttaa talta
osin, ettei kantaja kiistd riidanalaiseen paétokseen sisdltyvaa viitettd, jonka mukaan kantaja ei ole
luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta esittinyt mitddn argumenttia tai todistetta, joka koskee
mainittujen tavaramerkkien Coca-Cola mielikuvan mahdollista siirtymistd. EUIPO toteaa vield, ettei
mikddn luokkiin 29 ja 30 kuuluvista tavaroista ole virvoitusjuoma, jonka osalta aikaisemmat
tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja.

Viliintulija riitauttaa kantajan argumentit. Se vaittdd aluksi, ettd sen internetsivuston
www.mastercola.com otteissa esitetty tavaramerkki ei ole tavaramerkki Master, joka on Kkirjoitettu
mustin latinalaisin ja arabialaisin kirjaimin, vaan tavaramerkki Master Cola, joka on Kkirjoitettu
valkoisin latinalaisin kirjaimin. Sen mukaan Master Colan kaltaisen toisen tavaramerkin kaytto ei ole
merkityksellistd nyt késiteltavdssa tapauksessa.
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Viliintulija vaittdd tdmdn jalkeen, ettei ole ndytetty toteen, ettd se kéyttdd sen internetsivustolla
www.mastercola.com nékyvda ulkoasua unionissa. Valituslautakunnan jilkeen viliintulija katsoo, ettd
pelkkd EU-tavaramerkkid — jonka ulkoasu eroaa sen internetsivustolla olevasta ulkoasusta — koskevan
hakemuksen jattdminen ei merkitse sitd, ettd valiintulijalla on aikomus myydé tavaroitaan unionissa
samalla tavalla kuin se myy niitd Syyriassa ja Lahi-iddssd. Kantaja ei joka tapauksessa ole vedonnut
oikeuksiensa loukkaamiseen kyseiselld alueella.

Viliintulija huomauttaa lopuksi, ettei kantaja ole myoskddn osoittanut, mikd on se konkreettinen
mielikuva, joka neljastd aikaisemmasta tavaramerkistd Coca-Cola saattaa siirtyd rekisterditdvaksi
haettuun tavaramerkkiin unionissa tai unionin ulkopuolella.

Viliintulija pééttelee taimén perusteella, ettd on osoitettu, ettei silld ole mitddn aikomusta kayttaa jollain
tavalla hyviksi neljad aikaisempaa tavaramerkkida Coca-Cola ja niiden mainetta. Sen mielestd on
“kasittamatontd”, ettd sellaista tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen jattdminen, joka
muodostuu mustalla ja valkoisella kirjoitetusta osasta ”master”, johon liittyy arabiankielinen teksti,
voisi merkitd kantajan maineen epéoikeutettua hyviksikayttoa.

Oikeuskdytinnon mieleen palauttaminen ja alustavat huomautukset

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetéddn, ettd ”jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on
[unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessé jdsenvaltiossa laajalti
tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei
myo6skadn rekister6idd, 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 rekisterditavin
tavaramerkin  kdyttdiminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi”.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa, etti sen soveltaminen riippuu
seuraavista edellytyksisté: ensiksi siitd, ovatko vastakkain olevat tavaramerkit samoja tai samankaltaisia,
toiseksi siitd, onko viitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi
siitd, onko olemassa vaara siitd, ettd rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin kayttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyviaksikayttod tai on niille haitaksi. Nama edellytykset ovat kumulatiivisia, ja niistd yhden téyttymatta
jaddminen riittdd siihen, ettei mainittua sddnnostd voida soveltaa (ks. tuomio 11.12.2014, Master,
T-480/12, EU:T:2014:1062, 25 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Tuosta kolmannesta edellytyksestd on huomautettava, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn
tai maineen epdoikeutetun hyviksikdyton vaara on ndytetty toteen muun muassa siind tapauksessa,
ettd lagjalti tunnettua tavaramerkkia selvésti yritetddn sen vanavedessd kulkemalla kayttdd hyviksi ja
sen avulla pyritddn vapaamatkustukseen, ja ettd tdhdn viitataan siis kasitteella "vapaamatkustusvaara”.
Toisin sanoen kyseessd on vaara siitd, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin herédttdima mielikuva tai sen
heijastamat ominaisuudet siirtyvdt haetulla tavaramerkilld varustettuihin tavaroihin silld tavoin, ettd
niiden markkinointi on helpompaa, koska niistd syntyy mielleyhtyma aikaisempaan laajalti tunnettuun
tavaramerkkiin  (ks. tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 82 kohta
oikeuskdytantoviittauksineen; ks. my0s vastaavasti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07,
EU:C:2009:378, 41 kohta).

Sitd, onko merkin kaytto tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyvaksi kayttamista,
on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittdistapauksen merkitykselliset
tekijat, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, vastakkain olevien
tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekd kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja
samankaltaisuuden aste. Unionin tuomioistuin on jo katsonut tavaramerkin maineen laajuuden ja
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erottamiskyvyn asteen osalta, ettd mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sité
helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskdytannostd kay lisdksi ilmi, ettd mité
valittoméampi ja vahvempi merkin herittdma mielikuva tavaramerkistd on, sitd suurempi on vaara siitd,
ettd merkin kaytto tilla hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettua hyviaksi kéayttdmistéd taikka on niille haitaksi (tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07,
EU:C:2009:378, 44 kohta oikeuskaytantoviittauksineen; ks. myos vastaavasti tuomio 11.12.2014,
Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 27 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Aikaisemman tavaramerkin haltijan, joka vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan, on
esitettdvd ndyttoa siitd, ettd myOohemmaén tavaramerkin kaytto merkitsisi sen aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyvaksi kayttamistd. Aikaisemman
tavaramerkin haltija ei ole tétd varten velvollinen osoittamaan, ettd kyseessd on hénen tavaramerkkidan
koskeva viliton todellinen loukkaus. Kun voidaan olettaa, ettd téllainen loukkaus saattaa seurata
sellaisesta myohemman tavaramerkin kaytostd, johon sen haltija voi ryhtyd, aikaisemman tavaramerkin
haltijan ei nimittdin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada kdyton
kiellettyd. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen
olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava vaara téllaisen loukkauksen
aiheutumisesta tulevaisuudessa (ks. vastaavasti tuomio 22.5.2012, Environmental Manufacturing v.
SMHV - Wolf (Suden péén kuva), T-570/10, EU:T:2012:250, 51 kohta oikeuskayténtoviittauksineen),
tai siis esitettdvd seikkoja, joiden perusteella voidaan ensi ndkemailtd padtelld, ettd on olemassa
sellainen tuleva vaara epédoikeutetusta hyviksi kayttamisestd tai haitasta, joka ei ole hypoteettinen (ks.
tuomio 7.10.2015, Panrico v. SMHV — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13,
ei julkaistu, EU:T:2015:751, 76 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan padtelmd vapaamatkustusvaarasta, vesittymisvaarasta tai
maineen tahraamista koskevasta vaarasta voidaan tehdd erityisesti todenndkoisyyksien arvioinnin
perusteella tehtdvien loogisten johtopéddtosten nojalla — kunhan kyseiset johtopddtokset eivit ole
pelkkid oletuksia — ja ottamalla huomioon tavanomaiset kaytinnot asian kannalta merkitykselliselld
kaupallisella alalla sekd kaikki muut kasiteltdvdna olevaan asiaan liittyvat seikat (tuomio 22.5.2012,
Suden péédn kuva, T-570/10, EU:T:2012:250, 52 kohta; ks. myos tuomio 11.12.2014, Master, T-480/12,
EU:T:2014:1062, 84 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on erityisesti katsonut, ettd kokonaisarvioinnissa, jossa maddritetddn, onko
kyseessd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettu hyviksi kdyttdminen, oli
otettava erityisesti huomioon se, ettd jdljiteltyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa
samankaltaisten pakkausten ja pullojen kdyton tarkoituksena oli hyotyd mainostarkoituksessa niiden
tavaramerkkien erottamiskyvystd ja maineesta, joilla jdljiteltyja hajuvesia markkinoitiin. Unionin
tuomioistuin on myds tdsmentdnyt, ettd kun kolmas pyrkii lagjalti tunnetun tavaramerkin kanssa
samankaltaisen merkin kéytolld kulkemaan tavaramerkin vanavedessd hyotydkseen sen vetovoimasta,
maineesta ja arvostuksesta sekd kayttamddn hyodyksi ilman minkéédnlaista rahallista vastiketta ja téta
varten suorittamiaan omia toimenpiteitd tavaramerkin haltijan tdmén tavaramerkin imagon luomiseksi
ja sailyttamiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitd, tista kaytostd saadun hyodyn on katsottava
johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epdoikeutetusta hyviksi kéyttamisestd
(tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 48 ja 49 kohta sekd tuomio 11.12.2014,
Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, 85 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin on lopuksi toistuvasti katsonut, ettd erityisesti siind tapauksessa, ettd
vdite perustuu tavaramerkkiin, jolla on erityisen laaja maine, on mahdollista, ettd tuleva ja muu kuin
hypoteettinen vaara siitd, ettd rekisteroitdviksi haetulla tavaramerkilld aiheutetaan aikaisemmalle
tavaramerkille haittaa tai kiytetdédn sitd epédoikeutetusti hyviaksi, on niin ilmeinen, ettei viitteentekijan
tarvitse vedota tiltd osin mihinkddn muuhun tosiseikkaan tai nédyttad téllaista tosiseikkaa toteen (ks.
vastaavasti tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93,
48 kohta ja tuomio 27.10.2016, Spa Monopole v. EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE),
T-625/15, ei julkaistu, EU:T:2016:631, 63 kohta).

14 ECLL:EU:T:2017:877



71

72

73

74

75

76

77

78

79

Tuomio 7.12.2017 — Asia T-61/16
Coca-Cola v. EUIPO - Mitico (Master)

Naiiden seikkojen valossa on tarkastettava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset eivit olleet tdyttyneet nyt kisiteltavéssa
tapauksessa.

Heti alkuun on hyldttdvd kantajan ensimmdiinen véite. Edellda 34—49 kohdassa on néet katsottu, etté
valituslautakunta oli toteuttanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062)
tdytdntoonpanosta johtuvat toimenpiteet ottamalla huomioon todisteet, jotka koskivat rekisteroitaviaksi
haetun tavaramerkin kaupallista kayttoa.

Tamaén jalkeen on tutkittava kantajan toinen viite, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien maineen
epédoikeutettua hyviksikayttod koskevan vaaran osoittamista, ja tdltd osin ensin erddt EUIPO:n ja
vdliintulijan esittamaét viitteet.

Rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin sisdltdvin moniosaisen tavaramerkin kdyton huomioon
ottaminen

Viliintulija viittdd, ettd sen internetsivuston www.mastercola.com otteissa esitetty tavaramerkki ei ole
rekisteroitdvaksi haettu tavaramerkki eli Master vaan erds toinen tavaramerkki Master Cola, jonka
kaytto ei ole merkityksellistd nyt kasiteltavéssé tapauksessa.

Unionin tuomioistuimen oikeuskéytinnosta ilmenee asiayhteydessd, jossa on kyse tavaramerkin
tulemisesta erottamiskykyiseksi kayton perusteella ja tavaramerkin voimassa pysymisesta tosiasiallisen
kayton todistamisen johdosta, ettd tavaramerkin kayton kasitteeseen sisdltyy yleisesti jo tdmén sanan
merkityksen perusteella sekd tdmén tavaramerkin itsendinen kaytto ettd sen kdyttd osana toista
tavaramerkkid kokonaisuutena tarkastellen tai sen kdyttiminen yhdessd tuon toisen tavaramerkin
kanssa. Unionin tuomioistuin on myos tdsmentdnyt, ettd rekisterdity tavaramerkki, jota kaytetddn
ainoastaan moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessd toisen tavaramerkin kanssa, on edelleen
miellettdva osoitukseksi kyseessd olevan tuotteen alkuperdstd (ks. vastaavasti tuomio 7.7.2005, Nestlé,
C-353/03, EU:C:2005:432, 29 ja 30 kohta; tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12,
EU:C:2013:253, 32, 35 ja 36 kohta ja tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym.,
C-252/12, EU:C:2013:497, 23 ja 26 kohta).

Nyt kasiteltdvassd tapauksessa on todettava, ettd ilmaisu “master” on internetsivustolla
www.mastercola.com kidytetyn tavaramerkin Master Cola erottamiskykyinen ja hallitseva osa etenkin
juomien osalta. Moniosaisessa tavaramerkissa Master Cola osa "master” mielletddn siten edelleen
osoitukseksi viliintulijan tuotteiden alkuperéstd. Kyseisen ilmaisun kédyttd moniosaisen tavaramerkin
Master Cola osana merkitsee siis tavaramerkin Master kayttoa sellaisenaan.

Téstd seuraa, ettei viliintulijan internetsivuston www.mastercola.com otteita voida hylédtd todisteina
pelkastdan silld perusteella, ettd niissd ndkyvd tavaramerkki on tavaramerkki Master Cola eiké
itsendinen tavaramerkki Master. Nédin on varsinkin, koska ensin mainittu siséltdd viimeksi mainitun
kokonaisuudessaan.

On piinvastoin katsottava — kuten 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12, EU:T:2014:1062)
on tehty —, ettd ndma todisteet liittyvdt todellakin rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kaupalliseen
kayttoon.

Valituslautakunta on siis ottanut 11.12.2014 annetun tuomion Master (T-480/12, EU:T:2014:1062)
mukaisesti kyseiset todisteet perustellusti huomioon.
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Rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kdyton huomioon ottaminen Euroopan unionin ulkopuolella
alueperiaatteen nojalla

EUIPO viittad, ettei EU-tavaramerkin rekisterdintida ole mahdollista evitd unionin alueen ulkopuolella
toteutettujen toimien perusteella. Sen mukaan alueperiaatteella ei olisi endd sisdltod sen johdosta, ettd
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuutta koskeva péddtds perustetaan
tosiseikkoihin, jotka ovat tapahtuneet unionin alueen ulkopuolella.

On huomautettava, ettd alueperiaate merkitsee tavaramerkkioikeudessa sitd, ettd tavaramerkkisuojan
edellytykset madrdytyvat sen valtion - tai valtioiden unionin - oikeuden mukaan, jossa
tavaramerkkisuojaa haetaan (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1994, IHT Internationale Heiztechnik ja
Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, 22 kohta ja tuomio 13.9.2012, Protégé International v. komissio,
T-119/09, ei julkaistu, EU:T:2012:421, 78 kohta). On tdsmennettdvd, ettd alueperiaate edellyttda myos,
ettd valtion tai valtioiden unionin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia kokonaan tai osittain ottamaan
kantaa loukkaustoimiin, jotka ovat tapahtuneet tai uhkaavat tapahtua kyseisen valtion tai valtioiden
unionin alueella kolmansia valtioita lukuun ottamatta (ks. vastaavasti tuomio 12.4.2011, DHL Express
France, C-235/09, EU:C:2011:238, 37 ja 38 kohta).

Nyt késiteltdavdassd tapauksessa on ensimmadiseksi korostettava, ettd viliintulija on tehnyt
EU-tavaramerkkia koskevan hakemuksen. Alueperiaatteen nojalla kyseisen suojan edellytykset
madréytyvit unionin oikeuden ja erityisesti asetuksen N:o 207/2009 mukaan.

Kantaja on toiseksi esittanyt kyseistd EU-tavaramerkkida koskevaa hakemusta vastaan viitteen neljan
aikaisemman EU-tavaramerkin Coca-Cola perusteella. Alueperiaatteen nojalla kyseisid tavaramerkkeja
suojataan unionissa ja niihin voidaan vedota myohempaa tavaramerkkihakemusta vastaan.

On sitd vastoin todettava, ettei kantaja ole vedonnut unionin ulkopuolisissa maissa tunnustettuihin
mahdollisiin aikaisempiin oikeuksiin. Valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen 29 kohdassa
esittdamalld viitteelld, jonka mukaan se ei tiennyt, kenen hallussa oikeudet ovat kyseisissd maissa, eiké
kantaja ollut vedonnut oikeuksiensa loukkaamiseen kyseiselld alueella, ei siis ole merkitysta.

Téltd osin on myos hyldttivda EUIPO:n vdite siitd, ettd tavaramerkin rekisterdinti tai kaytté yhdessa
maassa saa Pariisin yleissopimuksen 4 ja 6 bis artiklan mukaan aikaan vaikutuksia toisessa maassa vain
poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi vaadittaessa etuoikeutta tai vedottaessa jossakin
maassa sellaisen tavaramerkin yleiseen tunnettuuteen, jota kéytetddn tai joka on rekisterdity jossakin
toisessa maassa. Pitdd tosin paikkansa, ettd vetoaminen Pariisin yleissopimuksessa tarkoitettuun
yleisesti tunnettuun tavaramerkkiin poikkeaa alueperiaatteesta siind mielessd, ettd tavaramerkkiin, jota
koskevaa hakemusta ei ole tehty unionissa, voidaan kuitenkin vedota unionissa viitteen tueksi silld
mainitun yleissopimuksen osapuolena olevassa kolmannessa maassa olevan laajan tunnettuuden
perusteella. Kisiteltdvissa tapauksessa kantaja vetoaa kuitenkin véitteensd tueksi EU-tavaramerkkeihin
eli neljaan aikaisempaan tavaramerkkiin Coca-Cola eikd sellaisiin kolmansissa valtioissa yleisesti
tunnettuihin tavaramerkkeihin, joita koskevia hakemuksia ei ole tehty unionissa. Kyse ei siis ole tiltd
osin mistddn poikkeuksesta alueperiaatteeseen.

Lisaksi on korostettava, ettd ndmd Pariisin yleissopimuksen maérdykset koskevat mahdollisia
aikaisempia oikeuksia eivdatkd EU-tavaramerkkida koskevaa myohempédd hakemusta. Niilld ei kielletd
mitenkddn ottamasta huomioon unionissa haetun tavaramerkin kayttod kolmannessa valtiossa sen
osoittamiseksi, ettd unionissa on olemassa véiteperuste.

Kantaja vetoaa nyt kasiteltdvdssa tapauksessa kolmanneksi vaaraan siitd, ettd sen aikaisempien

tavaramerkkien mainetta kéytetddn epéoikeutetusti hyviksi unionissa, eikd vaaraan siitd, ettd ndin
tapahtuisi unionin ulkopuolella. Se vetoaa rekisteroitaviaksi haetun tavaramerkin tosiasialliseen
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kayttoon kolmansissa valtioissa ainoastaan sellaisen loogisen johtopédidtoksen perustaksi, joka koskee
rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin todenndkoistd kaupallista kdyttod unionissa. Merkitystd on
loppujen lopuksi siis juuri télld viimeksi mainitulla kaytolla.

Taltd osin on katsottava, ettd alueperiaate ei tavaramerkkioikeudessa estd mitenkddn ottamasta
huomioon rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin kaytt6d merkitsevid toimia Euroopan unionin
ulkopuolella sellaisen loogisen johtopadtoksen perustaksi, joka koskee rekisterditdviksi haetun
tavaramerkin todenndkoistd kaupallista kdyttod unionissa, sen osoittamiseksi, ettd on olemassa vaara
siitd, ettd aikaisemman EU-tavaramerkin mainetta kéytetddn epdoikeutetusti hyviksi unionissa
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tastd seuraa, ettd alueperiaate ei nyt kasiteltdvisséd tapauksessa estd ottamasta huomioon pédasiallisesti
arabiaksi laaditun sivuston www.mastercola.com otteiden kaltaisia todisteita, jotka koskevat
rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin Master (yhdessd ilmaisun “cola” kanssa) tosiasiallista kaupallista
kayttoa Syyriassa ja Léhi-iddssd, sen osoittamiseksi, ettd on olemassa vaara siitd, ettd mainitun
tavaramerkin kayttd unionissa merkitsee neljan aikaisemman EU-tavaramerkin Coca-Cola maineen
epdoikeudenmukaista hyviksi kayttamistd unionissa.

Vapaamatkustusvaarasta unionissa tehtyjen loogisten johtopddtosten arviointi

Valituslautakunta totesi riidanalaisen padtoksen 27 kohdassa, ettd "todisteet osoittavat, ettd [valiintulija]
myy juomiaan pulloissa, joiden ulkoasu, joissa olevat kuvat, joiden tyylittely, joissa kaytetty kirjasinlaji ja
joiden pakkaus ovat samat kuin [kantajan] nimelld Coca-Cola myymissé pulloissa”.

Valituslautakunta katsoi kuitenkin riidanalaisen péadtoksen 28—33 kohdassa, ettd kyseiset todisteet olivat
lagjuudeltaan sellaisia, ettei viitettd eikd etenkdén vapaamatkustusvaaran olemassaoloa voida perustaa
niihin 1ldhinnd kolmesta seuraavasta syystd. Valituslautakunta totesi ensimmdiseksi, ettd mainitut
todisteet eivit osoittaneet, ettd valiintulija kdyttdd unionissa sen internetsivustolla www.mastercola.com
esitettyd ulkoasua. Se Kkiinnitti kyseisen toteamuksen tueksi huomiota siihen, ettd mainittu
internetsivusto on laadittu pédosin arabiaksi, vaikka siind onkin englanninkielinen sivu, ja ettei siind
ole mitddn mainintaa mahdollisuudesta tilata tarjottuja tavaroita verkosta ja ldhettdd niitd unioniin.
Valituslautakunta katsoi toiseksi, ettd pelkdstddan se, ettd EU-tavaramerkkid — jonka ulkoasu eroaa
vdliintulijan internetsivustolla olevasta ulkoasusta — koskeva hakemus jitetddn, ei merkitse sitd, ettd
viliintulija aikoo edistdd tavaroidensa myyntid Euroopassa samalla tavalla kuin se edistda sitd Syyriassa
ja Léhi-iddssd. Valituslautakunta katsoi kolmanneksi, ettei kantaja ollut esittdinyt mydskddn
konkreettista mielikuvaa, joka voisi siirtyd aikaisemmista tavaramerkeista Coca-Cola kyseessd olevaan
hakemukseen unionissa tai unionin ulkopuolella erityisesti luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden
mutta myos luokkaan 32 kuuluvien juomien osalta. Sen mukaan siis esitetyilld todisteilla ei voitu
osoittaa selkedsti, mitd Coca-Cola merkitsee. Valituslautakunta huomautti, ettd siltd osin kuin sitd
sitoivat asianosaisten asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan nojalla esittimit argumentit, sen asiana ei
ollut pyrkia itse hankkimaan nditd argumentteja.

Ensimmadiseksi on korostettava, ettd valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan todisteet eivit
osoittaneet, ettd viliintulija tulee kdyttdimédédn unionissa sen internetsivustolla www.mastercola.com
esitettyd ulkoasua, on sindnséd tehoton nyt kasiteltdvissad tapauksessa.

On tosin huomattava, ettei internetsivustoa www.mastercola.com sen tdméanhetkisessé muodossa ole
kohdistettu ldhtokohtaisesti unionin kuluttajiin, koska kyseisessd sivustossa ei viitata unioniin ja se on
laadittu padasiallisesti arabiaksi. Ndin on siitd huolimatta, ettd siind on kantajan esiin tuoma osa
”.com” sekd englanninkielinen sivu, jossa on seuraava osoite:
http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm.
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Tamé huomautus ei kuitenkaan johda siihen, ettei kyseisen internetsivuston otteilla ole merkitystd. Ne
voivat nédet perustaa loogisen johtopadtoksen rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin todennikdisestd
kaupallisesta kdytostd unionissa epédoikeutettua hyvéksikdyttod unionissa koskevan vaaran
osoittamiseksi (ks. edelld 88 ja 89 kohta).

EUIPO myontéa siis perustellusti vastineensa 32 kohdassa, ettd todisteet konkreettisesta kaytostd missé
tahansa pédin maailmaa voivat olla osoitus tavasta, jolla rekisterditdvaksi haettua tavaramerkkid voidaan
kayttdd unionissa, joten tillaisen unionin ulkopuolella tapahtuvan kayton perusteella voidaan
mahdollisesti maarittdd, voiko rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kéyttd merkitd aikaisempien
tavaramerkkien maineen epdoikeutettua hyvaksikayttoa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo siten, ettd EU-tavaramerkkia koskevasta
rekisterointihakemuksesta voidaan paatelld johdonmukaisesti, ettd sen haltijalla on aikomus myyda
tavaroitaan tai palvelujaan Euroopan unionissa.

Kasiteltavdssda tapauksessa on siis johdonmukaisesti ennakoitavissa, ettd jos viliintulijan hakema
tavaramerkki rekisteridéddn, véliintulija muuttaa internetsivustonsa vastaamaan sen téllaista aikomusta
myydé tavaroitaan kyseiselld tavaramerkilld unionissa.

Taltd osin on huomautettava, ettd internetsivustoa www.mastercola.com ei ole laadittu lopullisesti ja
sitd voitaisiin muuttaa siten, ettd se kohdistuu unionin kuluttajiin, muun muassa lisddmalld sisaltoa
yhdelld tai useammalla unionin virallisella kielella.

Valituslautakunta katsoi toiseksi, ettd pelkéstddn se, ettd viliintulija jattdd EU-tavaramerkkid koskevan
hakemuksen, ei merkitse sitd, ettd viliintulija aikoo edistdd tavaroidensa myyntid Euroopassa samalla
tavalla kuin se edistdd sitd Syyriassa ja Lahi-idéssa.

Heti alkuun on korostettava, ettd viliintulija ei ole todennut, milld tavalla se aikoo edistda tavaroidensa
myyntid unionissa, eikd se ole esittdnyt tdltd osin mitddn todisteita.

Tamaén jdlkeen on niin, ettd koska viliintulijan kaupallisista aikeista unionissa ei ole esitetty mitdén
erityisid seikkoja, on katsottava, ettd kantajan esittdimit internetsivuston www.mastercola.com otteet,
jotka koskevat viliintulijan hakeman tavaramerkin tosiasiallista kdyttod unionin ulkopuolella, ovat
sellaisia, ettd niiden perusteella voidaan ensi nidkemaltd padtelld, ettd on olemassa tuleva ja muu kuin
hypoteettinen vaara epdoikeutetusta hyvaksi kédyttdmisestd unionissa.

Oikeuskdytdinnon mukaan vapaamatkustusvaara voidaan ndet paitellda todenndkoisyyksien arvioinnin
perusteella tehtdvien loogisten johtopéddtosten nojalla — kunhan kyseiset johtopéddtokset eivit ole
pelkkid oletuksia — ja ottamalla huomioon tavanomaiset kdytdnnot asian kannalta merkityksellisella
kaupallisella alalla sekd kaikki muut késiteltdivind olevaan asiaan liittyvdt seikat (ks. edelld 67
ja 68 kohta).

Nyt késiteltavassd tapauksessa silla seikalla ei ole merkitystd, ettei viliintulija ole esittdnyt mitddn
erityistd seikkaa siitd, ettd mahdolliset kaupalliset aikeet unionissa poikkeavat tillaisista aikeista
kolmansissa maissa. Koska kantaja on ndet nayttinyt toteen, ettd viliintulijan hakemaa tavaramerkkia
kéytetddn tosiasiallisesti unionin ulkopuolella (esittimaélld internetsivuston www.mastercola.com
otteita), on huomautettava, ettd todistustaakan kannalta on helpompaa, ettd viliintulija néyttdd toteen
sen, ettd silld on unionissa erilaiset kaupalliset aikeet, kuin ettd kantaja osoittaa, ettd valiintulijan
todenndkoiset kaupalliset aikeet unionissa ovat samankaltaisia kuin sen tosiasiallinen kaupallinen
kaytdnté unionin ulkopuolella. Viliintulija ei ole kuitenkaan esittinyt téllaista nayttoa.

Kantajan tavoin on siis péateltdvd, ettd viliintulijan hakeman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto tietyssa

ulkoasussa, joka on valittu tarkoituksellisesti unionin ulkopuolella, voi — jollei véliintulija esité
vastakkaista ndyttod, mitd se ei nyt kasiteltdvdssd tapauksessa ole tehnyt — johtaa loogiseen
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johtopaitokseen, jonka mukaan on olemassa vakava vaara siitd, ettd haettua tavaramerkkid kaytetdan
samalla tavalla unionissa kuin kolmansissa maissa varsinkin, kun véliintulija on nimenomaisesti
hakenut rekisteroitdavéaksi haetun tavaramerkin rekister6imistd unionissa tapahtuvaa kayttéa varten.

Tatd padtelmdd ei kumota EUIPO:n vditteelld, jonka mukaan ulkoasuun liittyvid tekijoitd, joita
kéytetdadn unionin ulkopuolella mutta jotka eivit ole osa rekisterditdvaksi haettua tavaramerkkia (eli
punainen etiketti, johon ilmaisu "Master Cola” on kirjoitettu valkoisella, astian ominainen muoto ja
punainen korkki), ei voida kayttdd unionissa. Kuten EUIPO huomauttaa, kyseisilld ulkoasuun liittyvilla
tekijoilla voi tosin olla tiettyd merkitystd yleison kyvylle liittdd rekisteroitdviksi haettu tavaramerkki
mielessdadn kantajan tavaramerkkeihin viimeksi mainittujen tavaramerkkien kustannuksella. Unionin
yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin 11.12.2014 annetussa tuomiossa Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062, 64 ja 74 kohta), ettd se, ettd vastakkain olevien merkkien ulkoasut ovat
kokonaisuutena samankaltaisia — mikd on otettava huomioon tutkittaessa mahdollista
vapaamatkustusvaaraa —, voitiin péitelld pelkdstddan siitd, ettd niiden ulkoasuissa on toisiaan
muistuttavia osatekijoitd, jotka eivat johdu ainoastaan “hénndstd”, jossa pidennetddn niiden
alkukirjaimia, toisessa merkissé c ja toisessa m, allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi, vaan myos
siitd, ettd niissdé kummassakin on kaytetty kirjasinlajia eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan
liike-eldmédssd ole kovinkaan tavanomainen ja jonka kohdekuluttaja mieltdd kokonaisuutena. Vaikka
mainittujen ulkoasuun liittyvien tekijoiden mahdollinen kéyttd unionissa on omiaan vahvistamaan
loogista johtopddtostd vapaamatkustusvaarasta, se ei ole siis kuitenkaan téllaisen johtopéédtoksen
valttamaton edellytys. Lisdksi se, ettd tdllaisia ulkoasuun liittyvid tekijoita kéytetdan jo valiintulijan
internetsivustolla sen tdméanhetkisessi muodossa, voi olla perustana loogiselle johtopéitokselle, jonka
mukaan niitd voitaisiin kéyttda tulevaisuudessa mainitulla sivustolla, kun sitd on muutettu siten, ettd
se kohdistuu unionin kuluttajiin (ks. edelld 98 kohta).

EUIPO:n viite, jonka mukaan kantaja ei ole esittdnyt mitddn tietoa niiden unionin kuluttajien
lukumaarastd, jotka ovat vierailleet internetsivustolla www.mastercola.com, on lisdksi tehoton.
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta edellyttdd tulevaisuuteen suuntautuvaa arviointia tulevasta
ja muusta kuin hypoteettisesta vapaamatkustusvaarasta unionissa tdtd nykyad kaytettdvissd olevien
seikkojen perusteella mutta se ei edellytd osoittamaan, ettd unionissa on tidtd nykya vapaamatkustusta.
Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, ettd kyseessd on sen tavaramerkkia
koskeva tosiasiallinen ja véliton loukkaus, kuten mainitun sddnnoksen laatiminen konditionaalissa
vahvistaa (ks. edelld 67 kohta). Toisaalta vaikka maineen tahraamista koskeva vaara eli vaara siitd, ettd
aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuu haittaa, edellyttdd ndyttimadn toteen, ettd
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity,
keskivertokuluttajien taloudellinen kéyttdytyminen on muuttunut mydohemmadn tavaramerkin kayton
seurauksena (ks. tuomio 14.11.2013, Environmental Manufacturing v. SMHV, C-383/12 P,
EU:C:2013:741, 34  kohta  oikeuskdytdntoviittauksineen),  téllaista  ndyttéd ei  vaadita
vapaamatkustusvaaran eli sen vaaran osalta, ettd aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyd tai
mainetta kéytetddn epdoikeutetusti hyviksi. Vapaamatkustusvaaraa — siltd osin kuin kiellettyd on se,
ettd myohemman tavaramerkin haltija kdyttaa hyviksi aikaisempaa tavaramerkkiad —, ei arvioida niiden
tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempaa tavaramerkkid on haettu, vaan niiden tavaroiden tai
palvelujen, joita varten myohempdd tavaramerkkid on haettu, keskivertokuluttajien nékokulmasta (ks.
vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 36 kohta ja tuomio
20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 92 kohta).

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan todisteita, jotka
koskevat rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin kaupallista kayttéd unionin ulkopuolella, ja erityisesti
kantajan toimittamia véliintulijan internetsivuston www. mastercola.com otteita, koska se ei ole
ottanut huomioon niistd mahdollisesti seuraavia loogisia johtopaitoksid ja todenndkoisyyksien
arviointeja siltd osin kuin on kyse vapaamatkustusvaarasta unionissa. Se on ndin menetellessidn
rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.

Ensimmadinen kanneperuste on ndin ollen hyviksyttava.
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Unionin yleinen tuomioistuin katsoo lisdksi, ettd riita-asian kasittelemiseksi sekd perdkkaisten
kumoamisten ja palauttamisten valttdmiseksi on hyvin oikeudenkédyton ja prosessiekonomian
periaatteiden nojalla tarpeen ottaa obiter dictum kantaa asiakirja-aineiston ja asianosaisilta vastauksena
kirjalliseen kysymykseen ja istunnossa saatujen huomautusten valossa siihen valituslautakunnan
esittiméddn arviointiin, jonka mukaan kantaja ei ollut myoskddn osoittanut sitd konkreettista
mielikuvaa, joka sen aikaisemmista tavaramerkeistdi Coca-Cola voisi siirtyd kyseessd olevaan
hakemukseen unionissa tai unionin ulkopuolella, ja ettei esitetyn ndyton nojalla voitu osoittaa
selkedsti, mitd Coca-Cola merkitsee.

Téltd osin on korostettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 72 artiklan 2 kohta) nojalla unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava EUIPO:n
valituslautakuntien pdatosten lainmukaisuutta valvomalla sitd, miten ne ovat soveltaneet unionin
oikeutta, ja tdssd valvonnassa sen on otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille esitetyt
tosiseikat. Unionin yleinen tuomioistuin voi ndin mainitussa artiklassa, sellaisena kuin unionin
tuomioistuin on sitd tulkinnut, asetetuissa rajoissa valvoa kaikilta osin EUIPO:n valituslautakuntien
padtosten laillisuutta tutkimalla tarvittaessa, pitddko ndiden lautakuntien riidan tosiseikoista esittdma
luonnehdinta oikeudellisesti paikkansa tai onko ndille lautakunnille esitettyjd tosiseikkoja arvioitu
virheellisesti (tuomio 18.12.2008, Les Editions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 38
ja 39 kohta).

Kun unionin yleistd tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan EUIPO:n valituslautakunnan paatoksen
laillisuutta, valituslautakunnan tosiseikoista tekeméd virheellinen arviointi ei voi sitoa sitd, koska
kyseinen arviointi on osa niitd péddtelmid, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessd
tuomioistuimessa (tuomio 18.12.2008, Editions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739,
48 kohta).

Nyt kasiteltdvassa tapauksessa kantaja on vaatinut riidanalaisen paatoksen kumoamista ja perustanut
ensimmdisen kanneperusteensa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.
Epdoikeutetun hyviksi kayttdimisen vaaran arviointi ja erityisesti sellaisen mielikuvan toteaminen, joka
voi siirtyd aikaisemmista tavaramerkeistd rekisteroitdvaksi haettuun tavaramerkkiin, on osa niitd
pédtelmid, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessa tuomioistuimessa.

Sitd mielikuvaa koskevasta nédytostd, joka voi siirtyd aikaisemmista tavaramerkeistd rekisteroitavaksi
haettuun tavaramerkkiin, on tosin huomautettava, ettd kantaja on kanteessa vain vedonnut
”[valiintulijan] selvddn aikomukseen kéayttad hyvdksi [sen] mainetta —— ja sen huomattavia
markkinointiponnisteluja mielikuvan luomiseksi tavaramerkista Coca-Cola”.

Asiakirja-aineistosta ilmenee kuitenkin, ettd kantaja on 23.2.2011 viiteosastolle jattamiensa
huomautusten 20-29 kohdassa, jotka on toistettu sen 25.1.2012 paivatyn kirjelmén liitteessd 1, joka
sisaltda valituksen perusteet valituslautakunnassa, kasitellyt pitkddn neljan aikaisemman tavaramerkin
Coca-Cola mielikuvaa, jonka laaja tunnettuus sen oli siis tarkoitus osoittaa. Se on mainittujen
huomautusten 27-29 kohdassa muun muassa lainannut erddn kirjan ja Superbrands-nimisen
rilppumattoman elimen suorittaman tutkimuksen otteita (liitetty mainittujen huomautusten liitteisiin 4
ja 5), joiden mukaan erityisesti "Coca-Cola on maailman tunnetuin tavaramerkki, ja sen
maailmanlaajuinen tunnettuus on 94 prosenttia”, "Coca-Cola tunnetaan innovatiivisista ja osuvista
markkinointikampanjoista, ja se on kuuluisa vertauskuvallisista mainoksistaan” ja “tavaramerkin
Coca-Cola arvot ovat sdilyneet ajattomina, ja niilld pyritddn ilmaisemaan eldmanmyonteisyytta,
viihtyisyyttd [tai yhdessd olemista] ja aitoutta[;] Coca-Cola ei ole poliittinen, vaan se pyrkii tuomaan
ihmiset yhteen antamalla uudella tavalla lupauksen ajasta ja paremmista mahdollisuuksista[; n]diden
arvojen johdosta Coca-Cola on nykyddn yhtd osuva ja puoleensavetidvéd kuin se oli aikaisemminkin, ja
kyseiset arvot puhuvat sen uskollisuuden, kiintymyksen ja rakkauden puolesta, jota kokonaiset
sukupolvet ovat tunteneet tavaramerkkid kohtaan[;] The Coca-Cola Companyn maine markkinoinnin
ammattilaisena takaa sen, ettd tuo yhteys on edelleen yha vahvempi kuin koskaan”.
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Taltd osin on huomautettava, ettd vakiintuneen oikeuskédytinnén mukaan EUIPO:n eri elinten valilla,
eli yhtddlta tutkijan, viiteosaston, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston ja
mitdttomyysosaston sekd toisaalta valituslautakuntien vélillg, vallitsee toiminnallinen jatkuvuus. Tastd
EUIPO:n eri elinten vililld vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa, ettd kun
valituslautakunnat tutkivat niille kuuluvalla tavalla uudelleen EUIPO:n ensimmaéisend asteena péaiatoksid
tekevien yksikoiden paatoksid, niilld on velvollisuus perustaa padtoksensd kaikkiin asianosaisen joko
asian ensimmadisend asteena ratkaisseelle yksikolle tai valitusmenettelyssa esittamiin tosiseikkoihin ja
oikeudellisiin seikkoihin. Valituslautakuntien harjoittama valvonta ei rajoitu pelkkédén riidanalaisen
paatoksen laillisuusvalvontaan, vaan se edellyttdd valitusmenettelyn devolutiivisen vaikutuksen vuoksi
asian uutta arvioimista kokonaisuutena, ja valituslautakuntien on tutkittava alkuperdinen viite
kokonaan uudelleen ja otettava huomioon maééréajassa esitetyt todisteet (ks. tuomio 6.11.2007, SAEME
v. SMHV - Racke (REVIAN’s), T-407/05, EU:T:2007:329, 49-51 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
Asetuksen  N:o  207/2009 64  artiklan 1 kohdasta (josta on  tullut asetuksen
2017/1001 71 artiklan 1 kohta) seuraa siis, ettd valituslautakunnan on sen kisiteltavaksi saatetun
valituksen johdosta tutkittava pddasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin
osalta (tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 57 kohta ja tuomio 13.12.2016,
Guiral Broto v. EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, ei julkaistu, EU:T:2016:720,
21 kohta).

Toiminnallisen jatkuvuuden periaatteen nojalla on katsottava, ettd valituslautakunnan oli otettava
huomioon kantajan viitteet, jotka oli esitetty sen viiteosastossa 23.2.2011 esittdimissd huomautuksissa
ja jotka on liitetty 25.1.2012 pdivéttyyn kirjelmaédn, joka sisédltdd valituksen perusteet siitd neljan
aikaisemman tavaramerkin Coca-Cola synnyttdmastd mielikuvasta, joka saattaa siirtyd rekisteroitdvaksi
haettuun tavaramerkkiin.

Valituslautakunta on siis véittdnyt virheellisesti riidanalaisen paatoksen 30 kohdassa, ettei kantaja ollut
osoittanut, miké oli se konkreettinen mielikuva, joka neljastd aikaisemmasta tavaramerkistd Coca-Cola
saattaisi siirtyd rekisterditdvaksi haettuun tavaramerkkiin. Valituslautakunta on myds virheellisesti
todennut vield, ettei esitettyjen todisteiden nojalla voitu osoittaa selkedsti, mita Coca-Cola merkitsee.

Lisdksi on niin, ettd vaikka valituslautakunta on huomauttanut riidanalaisen paatoksen 32 kohdassa
perustellusti, ettd sitd sitoivat asianosaisten asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan nojalla esittdmat
argumentit, se on katsonut kuitenkin vield virheellisesti, ettei kantaja ollut esittinyt EUIPO:ssa sitd
mielikuvaa koskevia argumentteja ja todisteita, joka aikaisemmista tavaramerkeistd voi siirtya
rekisteroitdvaksi haettuun tavaramerkkiin.

Toisin kuin valituslautakunta on riidanalaisen péidtoksen 30—33 kohdassa katsonut, on todettava, ettd
kantaja on todellakin esittinyt EUIPO:ssa sitd mielikuvaa koskevia argumentteja ja todisteita, joka
aikaisemmista tavaramerkeistd voi siirtyd rekisterditavaksi haettuun tavaramerkkiin, ja niihin kuuluvat
erityisesti kantajan viitteen tueksi esittdimissdé huomautuksissa mainitut Superbrands-tutkimuksen
otteet.

Perusteellisuuden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin korostaa lopuksi sitd, ettei valituslautakunnan
riidanalaisen pédatoksen 31 kohdassa esittimé viite, jonka mukaan yksikdédn luokkiin 29 ja 30
kuuluvista tavaroista ei ole virvoitusjuoma, jonka osalta aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti
tunnettuja, ole ratkaiseva.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevan oikeuskdytinnén mukaan nédet tietyt
tavaramerkit ovat voineet saavuttaa laajan tunnettuuden, joka ylittda niiden tavaroiden tai palveluiden,
joille ndmé tavaramerkit on rekisterdity, kohdeyleison. Téllaisessa tapauksessa on mahdollista, ettd
niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myohempi tavaramerkki on rekisterdity, kohdeyleiso
muodostaa yhteyden kyseisten tavaramerkkien vililld, vaikka se olisikin tdysin erillinen niiden
tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisostd, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteréity (tuomio
27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 51 ja 52 kohta).
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Kantajan viiteosastossa esittimassa Superbrands-tutkimuksessa, joka on mainittu edelld 114 kohdassa,
todetaan lisdksi nyt kasiteltdvdssd tapauksessa, ettd “koska Coca-Cola on edelleen yksi maailman
tunnetuimmista tavaramerkeistd, yritys voi kayttdd suhdettaan kuluttajiin saadakseen aikaan
vaikutuksia alkoholittomien juomien markkinoiden ulkopuolella”.

Kun otetaan huomioon se, ettd ensimmaiinen kanneperuste on hyviksytty edelld 108 kohdassa, kanne
on hyviksyttivi ja riidanalainen paétos on siis kumottava.

Oikeudenkdyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojéarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska EUIPO ja viliintulija ovat hédvinneet asian, yhtddlta EUIPO:n on vastattava omista
oikeudenkéyntikuluistaan, ja se on lisdksi velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkédyntikulut
kantajan ~ vaatimusten = mukaisesti  ja  toisaalta  vdliintulijan = on  vastattava  omista
oikeudenkéyntikuluistaan.

Kantaja on lisaksi vaatinut, ettd EUIPO velvoitetaan korvaamaan sille véite- ja valituskasittelyn kussakin
vaiheessa aiheutuneet oikeudenkdyntikulut. Tastd on huomautettava, ettd tyojarjestyksen
190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian kasittelystd valituslautakunnassa aiheutuneita
valttdmattomid kustannuksia pidetddn korvattavina oikeudenkdyntikuluina. Téma ei kuitenkaan koske
asian kasittelystd viiteosastossa johtuvia kustannuksia. Néin ollen kantajan vaatimus asian hdvinneen
EUIPO:n velvoittamisesta korvaamaan hallinnollisesta menettelystd aiheutuneet kulut voidaan
hyviksya vain kantajalle asian késittelystd valituslautakunnassa aiheutuneiden valttdméttomien kulujen
osalta (ks. vastaavasti tuomio 11.10.2016, Guccio Gucci v. EUIPO — Guess? IP Holder (Nelja limittéista
G-kirjainta), T-753/15, ei julkaistu, EU:T:2016:604, 56 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Nailla perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan 2.12.2015
tekemi paitos (asia R 1251/2015-4) kumotaan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan The
Coca-Cola Companyn oikeudenkidyntikulut EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet kulut
mukaan lukien.

3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) vastaa omista
oikeudenkiyntikuluistaan.

Collins Kancheva Passer

Julistettiin Luxemburgissa 7 péivdna joulukuuta 2017.

Allekirjoitukset
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