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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksés jaosto)

1 pdivdand maaliskuuta 2018*

EU-tavaramerkki - Viitemenettely - Hakemus kahdesta samansuuntaisesta raidasta kengin
ulkopinnalla koostuvan kuviomerkin rekister6imiseksi Euroopan unionin tavaramerkiksi -
Aikaisempi Euroopan unionin kuviomerkki, joka koostuu kolmesta samansuuntaisesta raidasta kengén
ulkopinnalla - Suhteellinen hylkdysperuste - Maineelle aiheutuva vahinko - Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-629/16,
Shoe Branding Europe BVBA, kotipaikka Oudenaarde (Belgia), edustajanaan asianajaja J. Loje,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehindén A. Lukosiaté ja A. Soder,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kiydyssa menettelyssd oli ja valiintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

adidas AG, kotipaikka Herzogenaurach (Saksa), edustajinaan solicitor I. Fowler ja solicitor I. Junkar,
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 8.6.2016 tekemésta
paatoksestd (asia R 597/2016-2), joka liittyy adidasin ja Shoe Branding Europen viliseen
vaitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekd tuomarit L. Madise ja
K. Kowalik-Banczyk (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.9.2016 jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon EUIPO:n unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.12.2016 jéttdimén
vastauskirjelman,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2016 jatetyn viliintulijan vastineen,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon 6.7.2017 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Shoe Branding Europe BVBA jitti 1.7.2009 EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
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), sellaisena kuin se on
muutettuna (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 rekisterdintia haettiin ja jonka kantaja yksiloi "muuksi” tavaramerkiksi, on
seuraava:

Rekisterointihakemuksessa tavaramerkki kuvattiin seuraavasti:

"Tavaramerkki on sijaintimerkki. Tavaramerkki koostuu kahdesta samansuuntaisesta viivasta, jotka on
sijoitettu kengédn yldosan ulkopinnalle. Samansuuntaiset viivat ldhtevdt kengén pohjasta ja nousevat
vinosti kengdn suun keskikohtaan. Katkoviiva ilmaisee tavaramerkin sijaintia eikd kuulu
tavaramerkkiin.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja vastaavat kuvausta
"jalkineet”.

EU-tavaramerkin rekisterdintihakemus julkaistiin 14.6.2010 ilmestyneessa Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 107/2010.

Viliintulija adidas AG teki 13.9.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen

2017/1001 46 artikla) nojalla véitteen, jolla se vastusti haetun tavaramerkin rekisterdimistd kaikkia
rekisterointihakemuksessa nimettyjé tavaroita varten.
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Viite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— numerolla 3517646 luokan 25 ”jalkineita” varten 26.1.2006 rekister6ity EU-kuviomerkki, johon on
liitetty seuraava kuvaus: "Tavaramerkki koostuu kolmesta samansuuntaisesta, samankokoisesta ja
yhtd levedstd raidasta, jotka on kiinnitetty kengidn pintaan; raidat on sijoitettu kengén ylempéén
osaan nauhojen ja pohjan viliin”. Kyseinen tavaramerkki (jaljempéna aikaisempi tavaramerkki) on
seuraava:

— numerolla 39950559 luokan 25 "jalkineita, mukaan lukien urheilu- ja vapaa-ajanjalkineet” varten
14.12.1999 rekisterdity ja asianmukaisesti uudistettu saksalainen kuviomerkki, joka on tyypiltdan
"muu tavaramerkki” ja johon liittyy seuraava kuvaus: "Tavaramerkki koostuu kolmesta raidasta,
jotka muodostavat kontrastin kengén pohjavirin kanssa. Kengdn muodon tarkoitus on ainoastaan
esittdd tapaa, jolla tavaramerkki on kiinnitetty, eikd se itsessddn kuulu tavaramerkkiin”. Kyseinen
tavaramerkki (jaljempéna saksalainen tavaramerkki nro 39950559) on seuraava:

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

Viiteosasto hylkési véitteen 22.5.2012 tekemallddn paatoksella.

Viliintulija ~ teki ~ 2.7.2012  EUIPO:lle  valituksen  viditeosaston  péddtoksestd  asetuksen
N:o 207/2009 58-64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66—71 artikla) nojalla.

EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkasi valituksen 28.11.2013 tekemalldan paatokselld muun muassa
silld perusteella, ettd riidanalaiset tavaramerkit olivat yleisesti arvioituna erilaisia ja ettd timd seikka
riitti yhtddltd poistamaan kohdeyleison mielessd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran ja toisaalta saattamaan epdtodennikoiseksi sen, ettd
riidanalaiset tavaramerkit yhdistyisivat saman yleison mielessd toisiinsa, ja ndin ollen jonkin saman
asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun loukkauksen tapahtumisen (jaljempand 28.11.2013 tehty
paatos).

Viliintulija riitautti timén jilkeen kyseisen péaidtoksen unionin yleisessd tuomioistuimessa.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 21.5.2015 antamallaan tuomiolla adidas v. SMHV - Shoe
Branding Europe (Kaksi samansuuntaista raitaa kengissd) (T-145/14, ei julkaistu, EU:T:2015:303;
jaljempéana kumoamistuomio) 28.11.2013 tehdyn pédtoksen silla perusteella, ettd valituslautakunta oli
virheellisesti todennut, ettd riidanalaiset tavaramerkit eivdt ole samankaltaisia ja ettd kyseinen
arviointivirhe oli védristdnyt valituslautakunnan arviointia siitd, aiheutuuko yleison mielessé
sekaantumisvaara tai ainakin vaara riidanalaisten tavaramerkkien yhdistymisesta toisiinsa.

ECLIL:EU:T:2018:108 3
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Kantaja valitti taimén jalkeen kyseisestd tuomiosta.

Unionin tuomioistuin hylkési valituksen 17.2.2016 antamallaan méaardyksella Shoe Branding Europe v.
SMHYV (C-396/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:95; jdljempéna valituksen seurauksena annettu maéréys).

EUIPO:n toinen valituslautakunta teki péadtelmdt kumoamistuomiosta ja valituksen seurauksena
annetusta maarayksestd ja tutki uudelleen viliintulijan valituksen viiteosaston paatoksesta.

Valituslautakunta hyviksyi 8.6.2016 tekemalldadn paatokselld (jaljempéand riidanalainen péitos) kyseisen
valituksen ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan viitteen. Tarkemmin sanottuna
se katsoi, ettd kun otetaan huomioon riidanalaisten tavaramerkkien tietty samankaltaisuus, kyseisilld
tavaramerkeilld yksiloityjen tavaroiden samanlaisuus sekd aikaisemman tavaramerkin huomattava
maine, oli olemassa vaara siitd, ettd kohdeyleiso yhdistdd riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa ja etté
rekisteroitdvan  tavaramerkin = kdyttdminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin = maineen
epédoikeutettua hyviksikayttod ilman, ettd sen kéyttamiselle olisi nyt kasiteltdvassa asiassa perusteltua

syyta.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— velvoittaa valituslautakunnan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kantaja tdsmensi istunnossa, ettd sen toinen vaatimus oli ymmadrrettivd siten, ettd silld vaadittiin
EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut, minkd unionin yleinen tuomioistuin kirjasi
istuntopdytakirjaan.

EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi olennaisilta osin yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja sitd, ettd “tosiseikat otettiin huomioon
vadristyneend”.  Kantajan mukaan valituslautakunta totesi  virheellisesti, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetyt edellytykset tavaramerkin rekisteréinnin epédamiselle
tayttyivat nyt kasiteltdvassa asiassa.

Kanneperuste jakautuu kolmeen osaan, koska kantaja esittdd, ettd valituslautakunta teki useita
arviointivirheitd ensimmaiseksi aikaisemman tavaramerkin mainetta koskevien todisteiden arvioinnissa,
toiseksi kyseisen tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn loukkaamista koskevassa arvioinnissa ja
kolmanneksi sitd, ettei haetun tavaramerkin kéayttimiselle ollut perusteltua syytd, koskevassa
arvioinnissa.
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Yleisii huomautuksia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdasta

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetddn, ettd jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on
yhteisosséd laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti
tunnettu, saman  asetuksen 8 artiklan 2  kohdassa (josta on  tullut asetuksen
2017/1001 8 artiklan 2 kohta) tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta
tavaramerkkid ei 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 rekisterditdvan
tavaramerkin  kdyttdiminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeudenmukaista hyvaksikayttoa taikka olisi niille haitaksi.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja
edellyttdd siten useiden edellytysten tdyttymistd. Ensinnékin aikaisemman tavaramerkin on oltava
rekisteroity. Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ja rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin on oltava
samoja tai samankaltaisia. Kolmanneksi edellytetédén, ettd aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu
joko unionissa — jos kyse on EU-tavaramerkistd — tai kyseessd olevassa jasenvaltiossa — jos on kyse
kansallisesta tavaramerkistd. Neljanneksi haetun tavaramerkin kédyttimiseen ilman perusteltua syytd on
liityttdvd vaara aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaisesta
hyviksikédytostd tai niille aiheutuvasta haitasta. Koska kyseiset nelja edellytystd ovat kumulatiivisia,
yhdenkin niistd jadminen tdyttymatta riittda siihen, ettei mainittua sédnnostd voida soveltaa (ks. tuomio
22.3.2007, Sigla v. SMHV - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, 34 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Aikaisemman tavaramerkin maineen Kdsite

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun suojan saamiseksi merkittdvin osan
rekisteroidyn tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisostd on tunnettava
aikaisempi tavaramerkki (tuomio 6.2.2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV - TDK
Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, 48 kohta; ks. my0s analogisesti tuomio 14.9.1999,
General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, 26 kohta).

Kyseisen edellytyksen tutkimisen yhteydessd on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset
seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kayttdmisen intensiivisyys,
maantieteellinen laajuus ja kesto sekd se, missd maddrin yritys on kdyttdnyt varoja tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseen (tuomio 6.2.2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV - TDK
Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, 49 kohta; ks. myos analogisesti tuomio 14.9.1999,
General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, 27 kohta).

Maantieteellisessd mielessd laajaa tunnettuutta koskeva edellytys tdyttyy EU-tavaramerkin osalta, jos
kyseinen tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa unionia (tuomio 6.10.2009, PAGO
International, C-301/07, EU:C:2009:611, 27 kohta). Joissakin tapauksissa yhden jdsenvaltion aluetta
voidaan pitdd unionin alueen olennaisena osana (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.10.2009, PAGO
International, C-301/07, EU:C:2009:611, 28 kohta).

Lisdksi on mainittava, ettd rekisteroidyn tavaramerkin haltija voi sen erityisen erottamiskyvyn ja
maineen osoittaakseen vedota ndyttoon sen kaytostd erilaisessa muodossa, toisen rekisterdidyn ja
lagjalti tunnetun tavaramerkin osana, jos kohdeyleis6 edelleen mieltdd kyseisten tavaroiden olevan
perdisin samasta yrityksestd. Sen ratkaisemiseksi, onko tilanne téllainen, on varmistettava, etteivit
kahden tavaramerkin viliset erot estd sitd, ettd kohdeyleis6 katsoo edelleen kyseisten tavaroiden olevan
perdisin tietystd vyrityksestd (ks. vastaavasti tuomio 5.5.2015, Spa Monopole v. SMHV - Orly
International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, 33 ja 35 kohta).

ECLIL:EU:T:2018:108 5
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Riidanalaisten tavaramerkkien yhdistdminen tai liittdminen toisiinsa

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut loukkaukset — jos niitd
aiheutuu — johtuvat aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin tietynasteisesta
samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleis6 yhdistda ndma kaksi tavaramerkkid toisiinsa, toisin sanoen
liittdd ne yhteen sekoittamatta niitd kuitenkaan toisiinsa. Ndin ollen ei edellytetd, ettd laajalti tunnetun
tavaramerkin ja haetun tavaramerkin vilinen samankaltaisuuden aste olisi sellainen, ettd kohdeyleison
keskuudessa syntyisi sekaannusvaara. Riittdd, ettd kohdeyleis6 yhdistdd kyseiset tavaramerkit toisiinsa
lagjalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin samankaltaisuuden asteen vaikutuksesta
(tuomio 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, 41 kohta; ks. myos analogisesti tuomio 23.10.2003,
Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, 29 kohta ja tuomio 18.6.2009, L’Oréal
ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta).

Téllaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena siten, ettd huomioon otetaan kaikki
kyseisen vyksittdistapauksen merkitykselliset tekijdt, joihin lukeutuvat muun muassa ensinnékin
kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, toiseksi
riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, kolmanneksi aikaisemman tavaramerkin
maineen voimakkuus, neljanneksi aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai kéyttoon perustuvan
erottamiskyvyn aste ja mahdollisesti viidenneksi vield sekaannusvaaran olemassaolo kohdeyleison
mielessd (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 41 ja 42
kohta).

On myos otettava huomioon se, ettd kohdeyleison tarkkaavaisuuden aste voi vaihdella asianomaisen
tavara- tai palveluryhmén mukaan (ks. analogisesti tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, EU:C:1999:323, 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma
(RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen). Téstd syystd mainitun
yleison tarkkaavaisuuden aste on myos merkityksellinen tekija riidanalaisten tavaramerkkien valisen
yhteyden olomassaolon arvioinnissa (ks. vastaavasti tuomio 9.3.2012, Ella Valley Vineyards v. SMHV —
HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, 27, 28, 45 ja 55-57 kohta; tuomio
9.4.2014, EI du Pont de Nemours v. SMHV - Zueco Ruiz (ZYTel), T-288/12, ei julkaistu,
EU:T:2014:196, 74 ja 75 kohta ja tuomio 19.5.2015, Swatch v. SMHV - Panavision Europe
(SWATCHBALL), T-71/14, ei julkaistu, EU:T:2015:293, 33 kohta).

Lisdksi on mainittava, ettd ei ole suljettu pois, ettd se, ettd kahden tavaramerkin rinnakkaiselo tietyilla
markkinoilla voi mahdollisesti yhdessd muiden seikkojen kanssa osaltaan vihentdd riskid kyseisten
kahden tavaramerkin yhdistamisestd toisiinsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetulla tavalla (tuomio 26.9.2012, IG Communications v. SMHV - Citigroup ja Citibank
(CITIGATE), T-301/09, ei julkaistu, EU:T:2012:473, 128 kohta; ks. my0s analogisesti tuomio 3.9.20009,
Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 kohta ja tuomio 11.5.2005, Grupo
Sada v. SMHV - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, 86 kohta).

Tallainen mahdollisuus voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain, jos asiaankuuluvalla tavalla on naytetty
toteen, ettd mainittuun rinnakkaiseloon ei liittynyt sekaannusvaaraa mainittujen tavaramerkkien valilla
kohdeyleison mielessd, ja jos kyseiset tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit ovat samoja (tuomio
26.9.2012, CITIGATE, T-301/09, ei julkaistu, EU:T:2012:473, 128 kohta; ks. myos analogisesti tuomio
11.5.2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, 86 kohta) tai vihintddn riittivan samankaltaisia.

Se, ettei riskid tavaramerkkien toisiinsa liittdmisestd ole, voidaan erityisesti padtella siitd, ettd
tavaramerkkien rinnakkaiselo markkinoilla on ollut luonteeltaan “rauhanomaista” (ks. analogisesti
tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 kohta). Kahden
tavaramerkin rinnakkaiseloa markkinoilla ei voida kuitenkaan pitdd “rauhanomaisena”, jos toisen
tavaramerkin haltija on riitauttanut yhden tdllaisen tavaramerkin kéyton hallintoelimissd tai

6 ECLL:EU:T:2018:108



35

36

37

38

39

40

Tuomio 1.3.2018 — Asia T-629/16
SHOE BRANDING EUROPE V. EUIPO — ADIDAS (KAHDEN SAMANSUUNTAISEN RAIDAN KUVIO KENGASSA)

tuomioistuimissa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe,
C-498/07 P, EU:C:2009:503, 83 kohta ja tuomio 8.12.2005, Castellblanch v. SMHV - Champagne
Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, 74 kohta).

Haitta aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle

Kohdeyleison mieltdma yhteys riidanalaisten tavaramerkkien vélilld on valttdméton edellytys mutta ei
sellaisenaan  riitd  sen  toteamiseksi, ettd on  kyse  haitoista, joilta  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdalla on tarkoitus suojella laajalti tunnettuja tavaramerkkeja (ks.
analogisesti  tuomio  18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 37  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Namé haitat ovat ensiksi tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tdmén tavaramerkin
maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettu hyviksi kéayttdiminen (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07,
EU:C:2009:378, 38 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

On huomautettava, ettd ellei haetun merkin kayttdmiselle ole perusteltua syytd, yksikin naistd kolmesta
haitasta riittdd, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa. Téstd seuraa, ettd
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyviksi kayttaminen voi olla epédoikeutettua, vaikka
samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytto ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle,
maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym.,
C-487/07, EU:C:2009:378, 42 ja 43 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Todistelusddnnot sekd haitan aiheutumisen ja perustellun syyn olemassaolon suhde

Saadakseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddettyd suojaa aikaisemman tavaramerkin
haltilan on ensimmadiseksi esitettivd néyttod siitd, ettd haetun tavaramerkin kéyttd merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttoa taikka olisi niille
haitaksi (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 37 kohta).

Tédssd yhteydessd on mainittava, ettd haetun tavaramerkin tosiasiallisen kdyton voidaan katsoa
ilmentdvan huomattavan todennékoistd haittaa aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin maineelle.
Niinpd on katsottava, ettd jos haettua tavaramerkkid on jo kaytetty ja jos kohdeyleison mielessé
muodostuvasta yhteydestd ja viitetystd haitasta voidaan esittdd konkreettista nayttod, silla on
huomattava painoarvo, kun arvioidaan aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuvan haitan riskia (ks.
vastaavasti tuomio 25.1.2012, Viaguara v. SMHV - Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, ei julkaistu,
EU:T:2012:26, 72 kohta; tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV - Mitico (Master), T-480/12,
EU:T:2014:1062, 88 ja 89 kohta ja julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:370, 84 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole kuitenkaan velvollinen osoittamaan, ettd kyseessd on hénen
tavaramerkkiédnsd koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta. Jos nimittdiin on ennakoitavissa, ettd
sellaisesta haetun tavaramerkin kdyttamisestd, johon sen haltija saattaa ryhtyd, voi aiheutua téllaista
haittaa, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei tarvitse odottaa haitan tosiasiallista toteutumista
voidakseen saada mainitun kéayton kiellettyd. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin
esitettdvd seikat, joiden perusteella voidaan paitelld ensi nidkemadltd, ettd on olemassa tuleva ja varma
vaara epdoikeudenmukaisesta hyvaksikaytostd tai haitasta (tuomio 25.5.2005, Spa Monopole v. SMHV
— Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, 40 kohta; ks. myds
analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 38 kohta).
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Lisdaksi on mahdollista — etenkin, kun viite perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin —, ettéd
tulevaisuuteen liittyvd vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitd, ettd haetulla tavaramerkilld aiheutetaan
aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai kéytetddn sitd epdoikeudenmukaisesti hyvdksi, on niin
ilmeinen, ettd viitteentekijan tarvitsee ainoastaan vedota siihen eikd tarvitse esittdd mitddn néyttoa
sithen liittyvistd muista tosiseikoista (tuomio 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, 48 kohta).

Kun aikaisemman tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, ettd kyseessdé on asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hdnen tavaramerkkiddn koskeva todellinen ja
aktuaalinen haitta tai vakava vaara siitd, ettd téllainen haitta aiheutuu tulevaisuudessa, my6hemmain
tavaramerkin haltijan on osoitettava, ettd tavaramerkin kayttamiselle on perusteltu syy (ks. analogisesti
tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 39 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaisen hyvdiksikdyton
kéisite

On muistutettava, ettd unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnén mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn
tai maineen epdoikeudenmukaisen hyviksi kayttamisen, joista kdytetddn myds nimityksid "parasitismi”
ja "free-riding”, kasite liittyy samanlaisen tai samankaltaisen haetun tavaramerkin kéytostd saatavaan
hyotyyn. Késite kattaa myos tapaukset, joissa tavaramerkin herdttiméd mielikuva tai sen heijastamat
ominaisuudet siirtyvit samanlaisella tai samankaltaisella merkilld varustettuihin tavaroihin silla tavoin,
ettd tunnettua tavaramerkkia kéytetddn selvasti hyviksi (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym.,
C-487/07, EU:C:2009:378, 41 kohta).

Unionin tuomioistuin on katsonut, ettd kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa
samankaltaisen merkin kaytolla kulkemaan tavaramerkin vanavedessd hydtydkseen sen vetovoimasta,
maineesta ja arvostuksesta sekd kiayttaméddn hyodyksi ilman minkéédnlaista rahallista vastiketta ja téta
varten suorittamiaan omia toimenpiteitd tavaramerkin haltijan tdimén tavaramerkin imagon luomiseksi
ja sdilyttdmiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitd, tistd kéytostd saadun hyodyn on katsottava
johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epdoikeutetusta hyviksi kdyttamisestd (ks.
vastaavasti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 49 kohta).

Niinpa viite téllaisen haitan aiheutumisen vaarasta voidaan hyviksyd, jos haetun merkin ja samanlaisen
tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin vilisestd yhteydestd esitetddn ndytté (ks. vastaavasti
tuomio 29.3.2012, You-Q v. SMHV - Apple Corps (BEATLE), T-369/10, ei julkaistu, EU:T:2012:177,
71 ja 72 kohta; tuomio 27.9.2012, El Corte Inglés v. SMHV — Pucci International (Emidio Tucci),
T-373/09, ei julkaistu, EU:T:2012:500, 66 ja 68 kohta ja tuomio 2.10.2015, The Tea Board v. SMHV —
Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, 140—143 ja 146 kohta).

Sitd, merkitseeko haetun tavaramerkin kayttdminen ilman perusteltua syyta yksittdistapauksessa laajalti
tunnetun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeudenmukaista hyviksikayttod,
on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittdistapauksen merkitykselliset
tekijat (ks. analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 68 ja 79 kohta
ja tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta).

Tallaisiin tekijoihin kuuluvat muun muassa tavaramerkin maineen voimakkuus ja erottamiskyvyn aste,
kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste seka kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen
luonne ja samankaltaisuuden aste (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07,
EU:C:2009:378, 44 kohta).
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Tavaramerkin maineen voimakkuudesta ja erottamiskyvyn asteesta on todettu erityisesti, ettd, mitd
erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitd helpommin sille on katsottava aiheutuvan
haittaa (ks. analogisesti tuomio 14.9.1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, 30 kohta; tuomio
27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 69 kohta ja tuomio 18.6.2009, L’'Oréal ym.,
C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta).

On my6s niin, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden lisdédntyminen lisdd myos vaaraa siitd, ettd haettu tavaramerkki saa etua mistd
tahansa tavasta, jolla kohdeyleiso liittdd ne mielessddn toisiinsa (ks. analogisesti julkisasiamies
Sharpstonin ratkaisuehdotus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, 65 kohta).

Lisaksi on mainittava, ettd edelld 46 kohdassa mainitussa kokonaisarvioinnissa voidaan myos
tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai pilaamisen vaara ja siten vaara kahden
muun edelld 36 kohdassa mainitun haitan aiheutumisesta (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L’Oréal
ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 45 kohta).

On vield mainittava, ettd aikaisemman tavaramerkin  erottamiskyvyn tai  maineen
epdoikeudenmukaisesta hyviksikdytostda aiheutuvan haitan olemassaoloa on arvioitava niiden
tavaroiden tai palvelujen, jotka haetulla tavaramerkilld yksiloiddédn, keskivertokuluttajan kannalta (ks.
analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 36 kohta).

Perustellun syyn kdisite

On tdsmennettdva, ettd laajasti tunnetulle tavaramerkille haittaa aiheuttavan tavaramerkin kayttimisen
mahdollistavaa perusteltua syytd on tulkittava suppeasti (tuomio 16.3.2016, The Body Shop
International v. SMHV - Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, ei julkaistu, EU:T:2016:148,
65 kohta).

On kuitenkin muistutettava, ettd asetuksella N:o 207/2009 pyritdén yleisesti saattamaan tasapainoon
yhtdaltd tavaramerkin haltijan intressi sdilyttdd tavaramerkin keskeiset tehtdvit ja toisaalta muiden
talouden toimijoiden intressi pitdd sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja
palveluja (ks. analogisesti tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, 29 kohta ja tuomio
6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 41 kohta).

Asetuksella N:o 207/2009 kayttoon otetussa tavaramerkkien suojausjirjestelméssd kolmannen intressi
kayttad elinkeinotoiminnassa tavaramerkkid, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin laajalti
tunnettu aikaisempi tavaramerkki, ja rekister6ida se EU-tavaramerkiksi, otetaan huomioon mainitun
asetuksen 8 artiklan 5 kohdan asiayhteydessd sitd kautta, ettd haetun tavaramerkin kayttdjalla on
mahdollisuus vedota "perusteltuun syyhyn” (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de
Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 43 kohta).

Tastd seuraa, ettd perustellun syyn kasitteen ei voida tulkita kattavan ainoastaan objektiivisesti ottaen
pakottavia syitd vaan se voi liittyd my0s sellaisen kolmannen subjektiivisiin etuihin, joka kayttda jo
tavaramerkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ja joka haluaa
rekisterdidd sen EU-tavaramerkiksi (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, 45 ja 48 kohta).

Tédstd syystd unionin tuomioistuin on todennut, ettd tavaramerkin haltija voidaan velvoittaa
"perustellusta syystd” sietimddn sitd, ettd kolmas kéayttad merkkid, joka on samankaltainen kuin
kyseinen tavaramerkki, jopa sellaista tavaraa tai palvelua varten, joka on sama kuin tavara, jota varten
mainittu tavaramerkki oli rekisterdity, jos yhtaaltd kay ilmi, ettd kyseistd merkkid oli kaytetty ennen
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mainitun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattamistd, ja jos toisaalta mainittua merkkia kaytetdan
ndin vilpittomassa mielessd (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de
Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 60 kohta).

Unionin tuomioistuin on tdsmentdnyt, ettd erityisesti sen arvioimiseksi, onko kyseessd oleva kolmas
kayttdnyt merkkid, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vilpittoméssd mielessd,
on otettava huomioon muun muassa ensimmaiiseksi mainitun merkin vakiintuneisuus ja maine
kohdeyleison silmissd, toiseksi niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten kyseistd merkkid on
kaytetty, ja niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteroity,
samankaltaisuuden aste, kolmanneksi ajankohta, jolloin mainittua merkkid on ensimmaéisen kerran
kaytetty sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin se, jota varten mainittua tavaramerkkid kéytetdén,
kuten myos ajankohta, jolloin mainitusta tavaramerkistd on tullut laajalti tunnettu, ja neljanneksi sen,
ettd kyseistd tavaraa varten kdytetddn merkkid, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki,
taloudellinen ja kaupallinen merkitys (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein
Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 54—60 kohta).

Niinp4 sitd, ettd kolmas on kayttényt laajalti tunnettuun aikaisempaan tavaramerkkiin néhden samaa tai
samankaltaista merkkid tai haettua tavaramerkkia, voidaan pitaa asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna syynd, joka mahdollistaa kyseiselle
kolmannelle paitsi téllaisen merkin kéyton jatkamisen my0s sen rekisterdimisen EU-tavaramerkiksi,
vaikka haetun merkin kayttaminen voi merkita aikaisemman tavaramerkin maineen hyviksi kiyttamista
(ks. vastaavasti tuomio 5.7.2016, Future Enterprises v. EUIPO — McDonald’s International Property
(MACCOFEEE), T-518/13, EU:T:2016:389, 113 kohta).

Jotta ndin olisi, haetun tavaramerkin kéyton on kuitenkin téytettdvad useita edellytyksid, joilla voidaan
varmistaa kayton tosiasiallisuus ja haetun tavaramerkin haltijan vilpiton mieli.

Tarkemmin sanottuna haettua tavaramerkkid vastaavan merkin kéyton on ensinndkin pitdnyt olla
todellista ja vaikuttavaa.

Toiseksi kyseisen merkin kayton on lahtokohtaisesti pitdnyt alkaa ennen laajalti tunnettua aikaisempaa
tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen jéttimistd tai vdhintddnkin ennen sitd, kun kyseinen
tavaramerkki saavutti maineensa (ks. vastaavasti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, 56-59 kohta ja tuomio 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389,
114 kohta).

Kolmanneksi haettua tavaramerkkid vastaavaa merkkid on pitdnyt kayttda koko silld alueella, jota varten
lagjalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki oli rekisterdity. Tdstd seuraa, ettd jos laajalti tunnettu
aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki, haettua tavaramerkkid vastaavaa merkkid on pitdnyt
kayttdd koko unionin alueella (ks. vastaavasti tuomio 16.4.2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112,
85 kohta ja tuomio 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, 115 kohta).

Neljanneksi edellytetddn, ettei laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltija ole ldhtokohtaisesti
riitauttanut kyseistd kayttoda. Toisin sanoen haetun tavaramerkin ja laajalti tunnetun aikaisemman
tavaramerkin rinnakkaiselon on pitényt olla rauhanomaisesti kyseisella alueella (ks. vastaavasti tuomio
16.4.2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, 85 kohta ja tuomio 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13,
EU:T:2016:389, 114 kohta).

Kantajan ainoan kanneperusteen kolme osaa on tutkittava ndiden seikkojen perusteella.
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Kanneperusteen ensimmdiinen osa, joka koskee sitd, ettei aikaisempi tavaramerkki ollut laajalti
tunnettu

Kantaja viittdd kanneperusteensa ensimmaiselld osalla, ettd valituslautakunta teki arviointivirheen, kun
se katsoi, ettd viliintulijan esittdimaét todisteet riittivit osoittamaan, ettd aikaisempi tavaramerkki oli
lagjalti tunnettu unionissa.

Tassd yhteydessd on aluksi muistutettava, kuten edelld 23 ja 24 kohdassa mainittiin, ettd aikaisemman
tavaramerkin kaltainen EU-tavaramerkki voi saada asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
mukaista suojaa vain, jossa se on lagjalti tunnettu unionissa.

Nyt kasiteltdvassa asiassa viliintulija esitti vaitemenettelyssa eri asiakirjoja, joilla pyrittiin osoittamaan
sen aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen kaytto sekd niiden laaja tunnettuus urheiluvaatteisiin
tai -kenkiin kiinnitettyind. Kyseisiin asiakirjoihin kuuluivat muun muassa muistio useiden saksalaisten
tavaramerkkien kayttod ja kansainvilistd rekisterointia koskevista todisteista, valaehtoinen lausunto
adidas-tavaramerkin” liikevaihdosta, selvityksid yrityksen markkinaosuuksista sekd sen tavaramerkkien
maineesta, kansallisia tuomioistuinratkaisuja, kuvastoja, lehtileikkeitd ja mainoksia.

Viiteosaston 22.5.2012 tekemésséd péaitoksessd (s. 3 ja 4) sekd valituslautakunnan 28.11.2013 tekemissi
péaatoksessd (66 kohta) ja sen myohemmadssd riidanalaisessa péaatoksessa (33—42 ja 59 kohta) katsottiin,
ettd kyseisilla todisteilla kokonaisuutena tarkasteltuna voitiin osoittaa, ettd kenkddn kiinnitetysta
kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuva kuviomerkki oli laajalti tunnettu unionissa.

Unionin yleinen tuomioistuin pitda tiettyjd viliintulijan esittdmista ja vditeosaston ja valituslautakunnan
mainitsemista todisteista erityisen merkittdving, varsinkin siltd osin kuin ne koskevat viliintulijan
aikaisempia kenkaén kiinnitettyja tavaramerkkeja.

Ensimmiaiseksi viiteosasto ja valituslautakunta muistuttivat, ettd valiintulija oli kiinnittanyt kolmesta
samansuuntaisesta raidasta muodostuvan kuviomerkin kenkiin vuodesta 1949 ldhtien ja ettéd
tavaramerkki esiintyy nykyisin 70 prosentissa viliintulijan myyntiin saattamista kengistd. Kyseiset
elimet mainitsivat myds vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen tulokset, joista kévi ilmi, ettd véliintulijan
markkinaosuus Saksan urheilukenkdmarkkinoilla oli vuosina 2000-2004 23,1-25,7 prosenttia. Lisdksi
vdliintulija esitti EUIPO:ssa valaehtoisen lausunnon, jossa yksiloidddn vuosilta 2005-2009 sen
kenkdmyyntien méaird ja sen markkinointikulut 13 jasenvaltiossa eli Tanskassa, Saksassa, Kreikassa,
Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Itdvallassa, Portugalissa, Suomessa, Ruotsissa ja yhteisesti kolmessa
Benelux-maassa. Kyseisestd valaehtoisesta lausunnosta, joka ei ole vailla todistusarvoa, ilmenee, ettd
vdliintulija saavutti edelld mainituissa jasenvaltioissa huomattavan liikevaihdon ja ettd sen
markkinointikulut niissd olivat huomattavat. Niinpd unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd
kyseisilld eri todisteilla voidaan yhdessd tarkasteltuna osoittaa viliintulijan kolmesta samansuuntaisesta
raidasta muodostuvalla kuviomerkilld varustettujen kenkien erittdin huomattava levinneisyys pitkalla
ajalla.

Toiseksi edelld mainitut elimet mainitsivat péaédtoksissddn, ettd useat mielipidetutkimukset olivat
osoittaneet, ettd kohdeyleis6 tunsi hyvin kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvan
tavaramerkin, varsinkin, jos se oli kiinnitetty kenkddn. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tdssd
yhteydessd, ettd viliintulija esitti EUIPO:ssa useita tutkimuksia, joilla pyrittiin selvittdméén, kuinka
suuri osuus haastateltujen henkiloiden otannasta arvioi, ettd heille néytetty kenkd, johon oli kiinnitetty
aikaisempaa tavaramerkkid muistuttava tavaramerkki, joka muodostui kolmesta samansuuntaisesta
raidasta, oli viliintulijan tuote tai vahintdén yhdisti kyseisen kengén viliintulijaan. Esimerkiksi vuonna
2008 Espanjassa tehdystd tutkimuksesta ilmeni, ettd kyseisessd jdsenvaltiossa 61,3 prosenttia
haastatelluista tunnisti mainitun kengén véliintulijan tuotteeksi tai yhdisti kengdn viliintulijaan ja etta
kyseinen osuus oli 15-34-vuotiaiden, joka on viliintulijan tavoitteleman vyleison ydinjoukkoa,
ikdryhmiassa jopa 83,3 prosenttia. Samoin Italiassa vuonna 2005 tehty tutkimus osoitti, ettd
42 prosenttia haastatelluista — ja jopa 55 prosenttia urheilukenkien kohdeyleis6on kuuluvista
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henkil6ista — yhdisti spontaanisti téllaisen kengén viliintulijaan. Spontaani yhdistdminen véliintulijaan
oli Ruotsissa vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 71 prosenttia. Muissakin tutkimuksissa,
joita tehtiin muun muassa Saksassa vuonna 1983, Liverpoolissa (Yhdistynyt kuningaskunta) vuonna
1995 ja Suomessa vuonna 2005, kévi ilmi, ettd myos viimeksi mainituissa jasenvaltioissa suuri yleiso
tunsi valiintulijaan kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvan tavaramerkin, kun se oli
kiinnitetty kenk&an.

Kolmanneksi viiteosasto ja valituslautakunta mainitsivat sen, ettd viliintulijan kolmesta
samansuuntaisesta raidasta muodostuvan tavaramerkin maine oli todettu useissa kansallisissa
tuomioistuinratkaisuissa. Tédssd yhteydessd unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd viliintulija todella
esitti EUIPO:ssa useita kansallisia tuomioistuinratkaisuja, joissa todettiin, ettd kyseiselld tavaramerkilld
oli kenkiin kiinnitettynd huomattava maine tai tunnettuus. Taméd koskee erityisesti korkeimman
oikeuden (Suomi) 12.2.1987 antamaa tuomiota, Audiencia Provincial de Valencian (Valencian
alueellinen tuomioistuin, Espanja) 1.10.1998 antamaa tuomiota, Juzgado de lo Mercantil de Madridin
(Madridin kauppatuomioistuin, Espanja) 20.5.2002 antamaa tuomiota, Oberlandesgericht Kolnin
(osavaltion ylioikeus, Saksa) 24.1.2003 antamaa tuomiota, Polymeles Protodikeio Athinonin (Ateenan
alioikeuden monijaseninen kokoonpano, Kreikka) ja Polymeles Protodikeio Thessalonikin
(Thessalonikin alioikeuden monijaseninen kokoonpano, Kreikka) useita vuonna 2004 antamia
tuomioita, Helsingin kiardjaoikeuden (Suomi) 31.8.2005 antamaa tuomiota, Landesgericht Grazin
(osavaltion tuomioistuin) 19.10.2005 antamaa tuomiota, Juzgado de lo Mercantil de Zaragozan
(Zaragozan kauppatuomioistuin, Espanja) 31.7.2009 antamaa tuomiota ja Tribunale civile di Roman
(Rooman siviiliasioita késitteleva alioikeus, Italia) 7.10.2010 antamaa tuomiota. Viliintulijan esittdmistd
todisteista ilmenee lisdksi, ettd Espanjassa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa tavaramerkkialan
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat myos tehneet saman paatelman.

Neljanneksi edelld mainitut EUIPO:n elimet ottivat my6s huomioon viliintulijan huomattavan
sponsoritoiminnan. Tarkemmin sanottuna viliintulija oli osallistunut useisiin merkittaviin
urheilutapahtumiin, kuten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 1998 Ranskassa,
Euroopan mestaruuskilpailuihin vuonna 2000 Belgiassa ja Alankomaissa sekda jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 2002 Eteld-Koreassa ja Japanissa, minka lisdksi se on useiden
jalkapallojoukkueiden, kuten FC Bayernin ja Real Madridin, virallinen varustetoimittaja. Niinpd useat
hyvin tunnetut jalkapalloilijat ja tenniksenpelaajat kayttiavdt téllaisen sponsoritoiminnan seurauksena
muun muassa kenkid, jotka on varustettu kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuvalla
tavaramerkilla.

Kantaja riitauttaa kuitenkin valituslautakunnan ja sitd ennen viiteosaston tekemén arvioinnin ja esittdaa
kolme sarjaa viitteita.

Ensinnédkin se moittii sitd, ettd valiintulijan esittdmistd asiakirjoista suurin osa ei liity aikaisempaan
tavaramerkkiin vaan viliintulijan muihin tavaramerkkeihin, joita on kaytetty péddasiassa Saksassa ja
joista osa on kiinnitetty vaatteisiin. Kantajan mukaan kyseisten eri tavaramerkkien kéayttod Saksassa
koskevilla todisteilla ei voida osoittaa aikaisemman tavaramerkin mainetta koko unionissa.

Ensinndkin on muistutettava siitd, ettd tietyt todisteet liittyvét valiintulijan muihin tavaramerkkeihin
kuin aikaisempaan tavaramerkkiin itseensd, ettd edelld 28 kohdassa mainitun oikeuskéytdnnon mukaan
rekister6idyn tavaramerkin haltija voi sen maineen osoittaakseen vedota ndyttoon sen kaytostd
erilaisessa muodossa, muun muassa toisen rekisteroidyn ja laajalti tunnetun tavaramerkin osana, jos
kohdeyleiso edelleen mieltdad kyseisten tavaroiden olevan perdisin samasta yrityksesta.

Nyt kasiteltdvassa asiassa riidanalaisen paatoksen 42 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta katsoi
aivan oikein, ettd vaikka viliintulijan esittdmait todisteet koskivat kaikkia aikaisempia tavaramerkkejd,
erityistd merkitystd oli aikaisempaa tavaramerkkid itseddn sekd saksalaista tavaramerkkid nro 39950559
koskevilla todisteilla.
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Kun otetaan nimittdin huomioon kyseisten kahden tavaramerkin — jotka molemmat muodostuvat
kolmesta samansuuntaisesta kengén ulkopinnalle samaan paikkaan sijoitetusta raidasta — erittdin suuri
visuaalinen ldheisyys, ei ole epdilystd siitd, ettd kohdeyleiso, jolle esitetddn toinen mainituista
tavaramerkeistd, mieltdd kyseessd olevien tuotteiden olevan perdisin samasta yrityksestd. Niinpa
saksalaista tavaramerkkid nro 39950559 koskevat todisteet ovat merkityksellisia aikaisemman
tavaramerkin maineen osoittamisessa. Sama koskee sitd paitsi todisteita, jotka liittyvdt muihin
kolmesta samansuuntaisesta kengén ulkopinnalle samaan paikkaan sijoitetusta raidasta muodostuviin
tavaramerkkeihin, kuten esimerkiksi saksalaisiin tavaramerkkeihin nro 944623 ja nro 944624.

Siltd osin kuin tietyt todisteet koskevat vaatteisiin kiinnitettyjd tavaramerkkeji, ne on tietenkin
sivuutettava nyt kasiteltivdn asian kannalta merkityksettomind. On kuitenkin mainittava, ettd edelld
77 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta ei tukeutunut pédasiallisesti tallaisiin todisteisiin, ja etté
edelld 70-73 kohdassa luetellut viliintulijan merkityksellisimmat todisteet koskivat sitd vastoin kenkiin
— ei vaatteisiin — kiinnitettyja tavaramerkkeja.

Siitd, ettd vdliintulijan tiettyjd tavaramerkkeja kaytetddn padasiassa Saksassa, on vield muistutettava, ettd
edelld 25-27 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaan aikaisemman EU-tavaramerkin kattamien
tavaroiden tai palvelujen kohdeyleison huomattavan osan on tunnettava kyseinen tavaramerkki
unionin alueen olennaisella osalla, joka voi tietyissd tapauksissa koostua yhden ainoan jdsenvaltion
alueesta, jotta aikaisempi tavaramerkki voisi saada asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettua suojaa.

Padasian tilanteessa Saksan aluetta voidaan pitdd unionin alueen olennaisena osana.

Niinpd on mainittava, ettd tietyt esitetyistd todisteista — erityisesti edelld 71 ja 72 kohdassa mainitut
todisteet — ovat sellaisia, joilla voidaan osoittaa aikaisemman tavaramerkin maine useissa
jasenvaltioissa, mukaan lukien Espanja, Suomi, Italia ja Ruotsi. On ilmeistd, ettd kyseiset jasenvaltiot
muodostavat yhdessd tarkasteltuna olennaisen osan unionin alueesta, varsinkin, jos siihen lisdtddn
Saksa, joka on jdsenvaltio, josta késin valiintulija on rakentanut toimintaansa.

Toiseksi kantaja viittaa, ettei valiintulijan toimintaa ja sen nimen tunnettuutta koskevilla todisteilla ole
merkitystd aikaisemman tavaramerkin ja saksalaisen tavaramerkin nro 39950559 kéyton ja maineen
osoittamisen kannalta.

Tassd yhteydessd on mainittava, ettd unionin yleinen tuomioistuin luetteli edelld 70-73 kohdassa
merkityksellisimmadt véliintulijan esittdmit todisteet, jotka my6s valituslautakunta oli ottanut
huomioon. On todettava, ettd kyseisten todisteiden ei voida katsoa koskevan viliintulijan toimintaa
yleisesti tai adidas-nimen tunnettuutta, vaikka jotkin niistd liittyvétkin sen urheilukenkatuotantoon ja
tillaisten tuotteiden, joihin on kiinnitetty kolmesta samansuuntaisesta raidasta muodostuva
kuviomerkki, levittimiseen. Koska edelld mainitut todisteet riittavéat yhdessd tarkasteltuna osoittamaan
véliintulijan tiettyjen kenkiin kiinnitettyjen aikaisempien tavaramerkkien, muun muassa aikaisemman
tavaramerkin itsensd ja saksalaisen tavaramerkin nro 39950559, kdyton ja maineen, kantaja ei voi
tehokkaasti vedota siihen, ettd jotkin viliintulijan esittimistd todisteista ovat yleisempid ja liittyvit
viliintulijan toimintaan ja sen nimen tunnettuuteen.

Kolmanneksi kantaja esittdd, ettd asiakirjoja, joissa aikaisempi tavaramerkki mainitaan nimenomaisesti,
on vdhdn ja ne koostuvat joko tutkimuksista, joissa oli vihdn osallistujia pienelld maantieteelliselld
alueella, tai tuomioistuinratkaisuista, jotka eivit perustuneet todisteisiin kyseisen merkin maineesta.

Téssd yhteydessd on mainittava yhtdaltd, ettd edelld 71 kohdassa mainitut tutkimukset tehtiin useissa
jasenvaltioissa ja ettd otannat olivat huomattavia eli 319 henkil6d Suomessa tehdyssa tutkimuksessa,
330 henkilod Espanjassa — ei pelkdstddn Zaragozan kaupungissa — tehdyssa tutkimuksessa, 500
henkilod Italiassa tehdyssd tutkimuksessa, 675 henkilod Saksassa tehdyssd tutkimuksessa ja 18 000
henkil6d Ruotsissa tehdyssd tutkimuksessa. Vain Liverpoolissa tehdyssd tutkimuksessa kaytetty 82
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henkilon otanta on itsessdédn riittdméton osoittamaan varmuudella aikaisemman tavaramerkin olevan
lagjalti tunnettu koko Yhdistyneessd kuningaskunnassa, vaikka se vahvistaakin kyseisen tavaramerkin
tietyn tunnettuuden yhdessd kyseisen jasenvaltion suurimmista kaupungeista.

Toisaalta kantaja ei riitauta tehokkaasti niiden kansallisten tuomioistuinratkaisujen merkitystd, joissa
mainitaan aikaisemman tavaramerkin maine, silld se esittdd vain, etteivit kyseiset ratkaisut perustuneet
mainetta koskeviin todisteisiin.

Tassd tilanteessa kantajan esittdmit vastavéitteet on hylédttiava ja todettava, ettd edella 70-73 kohdassa
mainitut todisteet riittdvit osoittamaan, ettd merkittivd osuus kohdeyleisostd tunsi aikaisemman
tavaramerkin unionin olennaisella osalla.

Niinpd on vahvistettava ensin viiteosaston ja sitten valituslautakunnan suorittama arviointi
aikaisemman tavaramerkin maineesta.

Edelld esitetyn perusteella kanneperusteen ensimmadinen osa on hyléttava.

Kanneperusteen toinen osa, joka koskee sitd, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai
erottamiskyvylle aiheutunut haittaa

Kantaja vidittdd kanneperusteensa toisella osalla olennaisilta osin, ettd toisin kuin valituslautakunta
katsoi, haetun tavaramerkin kidyttdminen ei merkinnyt aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epédoikeudenmukaista hyviksikayttod eikd aiheuttanut sille lisdvahinkoa.

Kyseinen kanneperusteen osa jakautuu neljaén viitteeseen, silld kantaja esittdd, ettd valituslautakunnan
arviointia rasittaa useita arviointivirheitd, jotka koostuvat ensimmadiseksi “keskiméddrdistd kuluttajaa
koskevan testin” virheellisestd soveltamisesta, toiseksi riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden
astetta koskevan yleisen arvioinnin suorittamatta jdttamisestd, kolmanneksi siitd, ettei aikaisemman
tavaramerkin erittdin vahdistd luontaista erottamiskykya otettu huomioon, ja neljanneksi itsendisen
arvioinnin puuttumisesta sekd joka tapauksessa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle aiheutuvan haitan vaaran virheellisestd arvioinnista.

Ensimmdinen vdite, joka koskee ’keskimddrdisti kuluttajaa koskevan testin” virheellistd
soveltamista

Kantaja katsoo, ettéd valituslautakunta sovelsi virheellisesti "keskimédardistd kuluttajaa koskevaa testid” ja
ettd tiltd osin sen padtostd rasittavat useat arviointivirheet, joista suurimman osan teki jo unionin
yleinen tuomioistuin kumoamistuomiossa.

Se moittii ensinndkin valituslautakuntaa siitd, ettd tdm& katsoi virheellisesti, ettd vaatteet ja
urheilukengit olivat nopeakiertoisia kulutustavaroita, vaikka kyse on kantajan mukaan todellisuudessa
erikoistavaroista. Se esittdd tdmdn jilkeen, ettd valituslautakunta sivuutti sen, ettd tietyilld
urheiluvaatteiden ja -kenkien osilla oli mainos- tai ilmoitustehtdvd, ja erityisesti, ettd tallaisiin
tuotteisiin kiinnitettiin hyvin yleisesti raitojen kaltaisia kuviomerkkeja. Se selittdd, ettd urheilukenkien
keskivertokuluttaja on tottunut luottamaan kyseisiin merkkeihin valitessaan ostamansa tuotteet ja
kykenee tédstd syystd yleensd erottamaan toisistaan eri urheilukenkdmerkit, vaikka ne olisivat
samankaltaisia. Se viittdd vield, ettd valituslautakunta sivuutti sen, ettd keskivertokuluttaja kiinnittaa
erityistd huomiota urheilukengén sivuosaan ja siihen kiinnitettyihin kuviomerkkeihin. Téastd syystd
valituslautakunta teki kantajan mukaan arviointivirheen, kun se katsoi, ettei keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuuden taso ollut korkea vaan matala.
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Niiden perustelujen valossa vaikuttaa siltd, ettd kantajan ensimmaiselld vaitteelld olennaisilta osin
saatetaan kyseenalaiseksi valituslautakunnan arviointi kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteesta ja
vaaditaan korkean tarkkaavaisuuden asteen huomioon ottamista.

Téssd yhteydessd on mainittava, ettd valituslautakunta ei riidanalaisessa paitoksessd nimenomaisesti
madritellyt kohdeyleison tarkkaavaisuuden astetta.

Yhtddlta valituslautakunta mainitsi kuitenkin riidanalaisen pédatoksen 10 kohdassa, ettd se oli
aikaisemman 28.11.2013 tekeménsd paatoksen 51 kohdassa katsonut, ettei keskivertokuluttajan
kyseessd oleviin tuotteisiin kohdistama tarkkaavaisuus ollut keskiméddrdistd suurempi. Toisaalta se
muistutti riidanalaisen péaiatoksen 57 kohdassa, ettd myds unionin yleinen tuomioistuin oli katsonut
kumoamistuomion 40 kohdassa, ettd mainittujen tuotteiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuus oli
keskiméardistd. Tédssd tilanteessa valituslautakunnan on katsottava soveltaneen riidanalaisessa
paatoksessd kumoamistuomiossa todettua keskimaardista tarkkaavaisuutta.

Niinpd on tutkittava, voidaanko kantajan viite ottaa tutkittavaksi ja riitauttaako se perustellusti
valituslautakunnan téllaisen arvioinnin kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteesta.

EUIPO ja viliintulija nimittdin esittdvét, ettd unionin yleinen tuomioistuin ja unionin tuomioistuin
ratkaisivat kysymyksen kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteesta lopullisesti kumoamistuomiossa ja
valituksen seurauksena madrdyksessd. EUIPO tdsmentdd, ettd kyseiset tuomioistuinratkaisut ovat
lainvoimaisia.

Tassd yhteydessd on mainittava, ettd unionin yleinen tuomioistuin tukeutui kumoamistuomion 33
ja 40 kohdassa, jossa se totesi valituslautakunnan tehneen virheitd riidanalaisten merkkien
samankaltaisuuden arvioinnissa ja kumosi tdmén 28.11.2013 tekemidn paatoksen, kaksiosaiseen
seikkaan, joista ensimmadisen mukaan "urheilukengit” olivat nopeakiertoisia kulutustavaroita ja toisen
mukaan  tavanomaisesti  valistuneista ja  kohtuullisen  tarkkaavaisista  ja  huolellisista
keskivertokuluttajista muodostuvan kohdeyleison tarkkaavaisuus oli mainittujen “urheilukenkien”
ostamisen yhteydessd keskimédrdinen. Kantaja yritti riitauttaa kyseisen arvioinnin unionin
tuomioistuimessa mutta tdmd jatti sen vditteet osittain tutkimatta ja hylkdsi ne osittain ilmeisen
perusteettomina (valituksen seurauksena annetun madrdyksen 11-18 kohta). Téastd seuraa, ettd
28.11.2013 tehdyn padtoksen kumoamisesta annettu tuomio on lopullinen.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan kumoamistuomiolla on sen lainvoimaiseksi tulon jéilkeen
ehdoton oikeusvoima (ks. tuomio 29.4.2004, Italia v. komissio, C-372/97, EU:C:2004:234, 36 kohta
oikeuskdytantoviittauksineen).  Oikeusvoima ulottuu sekd tuomion tuomiolauselmaan ettd
perusteluihin, jotka ovat tuomion tuomiolauselman valttamaton tuki ja joita ei tdmén takia voida
erottaa tuomiolauselmasta (ks. tuomio 1.6.2006, P & O European Ferries (Vizcaya) ja Diputacién Foral
de Vizcaya v. komissio, C-442/03 P ja C-471/03 P, EU:C:2006:356, 44 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Lisdaksi on mainittava, ettd asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 72 artiklan 6 kohta) mukaan EUIPO:n on toteutettava unionin tuomioistuinten tuomioiden
taytdntoonpanon edellyttaimét toimet. Vakiintuneesta oikeuskéytdnndstéd ilmenee, ettd kumotun toimen
toteuttaneen toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin
taytdntoon paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myos otettava huomioon siihen johtaneet
perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki. Juuri perusteluissa néet yhtdaltd yksil6idddn nimenomainen
toimen kohta, jota pidetddn lainvastaisena, ja juuri niistd kayvdt tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa
todetun lainvastaisuuden syyt, jotka asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa
kumotun toimen toisella toimella (ks. tuomio 25.3.2009, Kaul v. SMHV - Bayer (ARCOL), T-402/07,
EU:T:2009:85, 22 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen ja tuomio 13.4.2011, Safariland v. SMHV -
DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09,
EU:T:2011:171, 41 kohta).
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Nyt kasiteltdvdssa asiassa on todettava, ettd edelld 100 kohdassa mainitut kumoamistuomion perustelut,
jotka liittyvdt kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteeseen, ovat kyseisen tuomion tuomiolauselman
tarpeellinen tuki. Niinpé kyseisilld perusteilla on itsessddn ehdoton oikeusvoima, ja valituslautakunnan
on noudatettava niitd.

On todettava, ettd kun valituslautakunta edelld 97 kohdassa todetulla tavalla sovelsi keskimaéraista
tarkkaavaisuuden astetta, se noudatti edelld mainitun kumoamistuomion perusteluja tehokkaasti ja
kattavasti.

Tastd seuraa, ettei kantajan viitettd, jolla riitautetaan kohdeyleison tarkkaavaisuuden astetta koskeva
valituslautakunnan arviointi, voida ottaa tutkittavaksi.

On huomautettava, ettd toisin kuin kantaja viittdad, valituslautakunta ei riidanalaisessa péddtoksessd
pitdnyt kohdeyleison tarkkaavaisuuden astetta heikkona. Edelld 97 ja 104 kohdasta néet ilmenee, ettd
valituslautakunta piti todellisuudessa tarkkaavaisuuden astetta keskimaaraisena.

Lisdksi on mainittava, ettei milldén asiakirja-aineistoon kuuluvalla seikalla voida saattaa kyseenalaiseksi
kyseistd arviointia ja oikeuttaa sitd, ettd kyseisten tuotteiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden
astetta pidettdisiin korkeana. Téssd yhteydessié on huomautettava, ettd valituslautakunta katsoi jo
aikaisemmassa, 28.11.2013 tekemdssddn padtoksessd aivan oikein, ettei keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuuden aste ollut keskiméardista korkeampi, koska kyseessd olevat luokkaan 25 kuuluvat
tavarat (jalkineet ja vaatteet) olivat unionin kuluttajan usein ostamia ja kdyttdmid suurkulutustuotteita,
jotka eivdt olleet kalliita tai harvinaisia ja joiden ostaminen ja kdyttdminen ei edellyttinyt erityista
asiantuntemusta eikd niilld ollut huomattavaa vaikutusta kuluttajan terveyteen, rahankdyttoon tai
eldmiseen. Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin on jo useaan otteeseen katsonut, ettd luokkaan 25
kuuluvat tavarat, erityisesti ”jalkineet” ja "urheilukengit”, olivat nopeakiertoisia kulutustavaroita, joita
koskeva kohdeyleison tarkkaavaisuusaste oli keskiméérédinen (ks. vastaavasti tuomio 16.10.2013, Zoo
Sport v. SMHV — K-2 (zoo sport), T-455/12, ei julkaistu, EU:T:2013:531, 28, 30, 36, 39 ja 42 kohta ja
tuomio 25.2.2016, Puma v. SMHV - Sinda Poland (Eldinhahmo), T-692/14, ei julkaistu, EU:T:2016:99,
25 kohta). Tastd seuraa, ettd valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan haetulla tavaramerkilld
yksiloityjen tavaroiden eli luokan 25 ”jalkineiden” keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste on
keskimadrdinen, on joka tapauksessa hyvaksyttava.

Niinpéd kanneperusteen toisen osan ensimmadinen viite on jétettdvé tutkimatta ja se on joka tapauksessa
hylédttiava perusteettomana.

Toinen viite, joka koskee riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen yleisen
arvioinnin suorittamatta jattamistd

Kantaja viittdsd, ettei valituslautakunta arvioinut riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden
astetta asianmukaisesti riidanalaisessa péddatoksessd. Se nimittdin vain hyvaksyi unionin yleisen
tuomioistuimen kumoamistuomiossa esittimidn péidtelmén, jonka mukaan riidanalaiset tavaramerkit
olivat jossain madrin samankaltaisia, arvioimatta itse mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuuksia ja
eroja. Kantaja tdsmentéd, ettd valituslautakunnan olisi erityisesti pitinyt ottaa huomioon tietyt raitojen
pituuteen ja vériin liittyvdat erot, joita ei mainita 28.11.2013 tehdyssd paétoksessd ja joita unionin
yleinen tuomioistuin ei téstd syytd tutkinut 21.5.2015 antamassaan tuomiossa. Se lisdd, ettd viiteosasto
puolestaan vertaili perusteellisesti riidanalaisia tavaramerkkejd ja tukeutui muun muassa siihen, ettd
haettu tavaramerkki on ”sijaintimerkki”, kun taas aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki.

Téssd yhteydessd on aluksi todettava, ettd valituslautakunta todella katsoi riidanalaisen péaatoksen 58, 60
ja 62 kohdassa, ettd riidanalaiset tavaramerkit olivat visuaalisesti jossain méérin samankaltaisia.
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Riidanalaisen paatoksen ja erityisesti sen 18, 20 ja 57 kohdan tekstistd ilmenee kuitenkin, ettd
valituslautakunta perusti kyseisen péddtelmédn siihen, ettd unionin vyleinen tuomioistuin oli
kumoamistuomiossa  tutkinut  riidanalaisten  tavaramerkkien = samankaltaisuudet ja  erot
(kumoamistuomion 34, 35, 39 ja 40 kohta) ja todennut, ettd kyseiset tavaramerkit olivat visuaalisesti
jossain médrin samankaltaisia (kumoamistuomion 43 kohta).

EUIPO esittdad aivan oikein, ettd kysymys riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta oli
ratkaistu lopullisesti kumoamistuomion perusteluissa, jotka ovat oikeusvoimaisia.

Kyseisen tuomion perustelut, joissa todetaan riidanalaisten tavaramerkkien tietty samankaltaisuus, on
tarpeellinen tuki kyseisen tuomion tuomiolauselmalle, jolla kumotaan 28.11.2013 tehty pdatos. Téssé
yhteydessd on mainittava, ettd mainitulla tuomiolla maéardtty kumoaminen perustui siihen, ettd
valituslautakunnan virheellinen arviointi riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta oli
vaikuttanut muun muassa sen arviointiin vaarasta, ettd yleiso yhdistda kyseiset tavaramerkit toisiinsa ja
ettd jokin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista haitoista ilmenee
(kumoamistuomion 51-54 kohta).

Tastd seuraa, ettd edelld 101 ja 102 kohdassa mainitun oikeuskdytinnon mukaan valituslautakunta ei
voinut siind yhteydessd, kun se arvioi, onko vastavdite asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
kannalta perusteltu, poiketa unionin yleisen tuomioistuimen kumoamistuomiossa tekemaistd,
riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevasta arvioinnista.

Niinpa kantajan vaitettd, jolla tdma riitautti riidanalaisen paatoksen perustelut, joissa toistettiin unionin
yleisen tuomioistuimen péaédtelmé riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, ei voida ottaa
tutkittavaksi. Se ei ndin ollen voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitd, ettd tdimé ainoastaan
noudatti mainittua padtelmdd suorittamatta omaa arviointia riidanalaisten tavaramerkkien
samankaltaisuuden asteesta.

Kyseistd padtelmdd ja unionin yleisen tuomioistuimen ja sitten valituslautakunnan arviointia ei joka
tapauksessa voida saattaa kyseenalaiseksi muilla kantajan vditteilld, jotka mainittiin edelld
109 kohdassa.

Ensinnédkin on nimittdin mainittava, ettd on kantajan esittdmalld tavalla totta, ettd unionin yleinen
tuomioistuin mainitsi kumoamistuomion 44 kohdassa, ettd tietyilla EUIPO:n ja kantajan unionin
yleisessd tuomioistuimessa mainitsemilla seikoilla, joilla pyrittiin osoittamaan, ettd riidanalaiset
tavaramerkit olivat erilaisia vérin sekd kantajan ja viliintulijan tavaroihin kiinnitettyjen
samansuuntaisten raitojen pituuden erojen vuoksi, ”ei ollut merkitystd, koska valituslautakunta ei
[ollut] maininnut niitd [28.11.2013 tekemdssddn padtoksessd]”. Unionin yleinen tuomioistuin lisési
my6s mainitun tuomion 44 kohdassa, ettd "uusilla seikoilla ei voida tdydentdd [28.11.2013 tehdyn
péatoksen] perusteluja eiké niilld ole vaikutusta kyseisten perustelujen pétevyyteen”.

On kuitenkin mainittava yhtaaltd, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi edelleen kumoamistuomion
44 kohdassa raitojen erilaiseen kaltevuuteen perustuvaa pituuseroa koskevasta viitteestd, ettd
keskiméérdinen kuluttaja ei huomaa téllaista vdhdistd eroa riidanalaisten tavaramerkkien valilla, koska
hénen tarkkaavaisuutensa on vain keskimadrdistd, ja ettd téllainen ero ei vaikuta yleisvaikutelmaan,
joka riidanalaisista tavaramerkeistd kengin sivuosan leveiden, vinojen raitojen vuoksi syntyy. Toisin
kuin kantaja vdittdd, unionin yleinen tuomioistuin otti ndin ollen asianmukaisesti huomioon sen, etté
riidanalaiset tavaramerkit muodostavat raidat saattoivat olla eripituisia.

Toisaalta on tdsmennettivd, ettd vaikka on totta, ettei unionin yleinen tuomioistuin ottanut raitojen
vdrid nimenomaisesti huomioon, kantajan olisi pitinyt kumoamistuomiota koskevassa
muutoksenhaussaan riitauttaa kyseisen seikan sivuuttaminen, jos se piti tdtd perusteltuna. Unionin
tuomioistuin totesi valituksen seurauksena annetun mdirdyksen 59 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon se, ettd unionin yleinen tuomioistuin oli lausunut raitojen pituuseroa koskevasta viitteestd,
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se oli kumoamistuomiossa arvioinut yleisesti riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuksia ja eroja.
Asiakirja-aineistosta ei ilmene, ettd kantaja tai viliintulija olisi haetun tavaramerkin tai aikaisemman
tavaramerkin rekisterdinnin yhteydessa maininnut virid yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 3 sddnnon 5 kohdan (josta on tullut Euroopan unionin
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 erdiden sdadnnosten tdytdntodnpanoa
koskevista yksityiskohtaisista sdadnnoistd 18.5.2017 annetun komission téytantoonpanoasetuksen (EU)
2017/1431 (EUVL 2017, L 205, s. 39) 3 artiklan 3 kohdan b ja f alakohta) mukaisesti. Vaikka haetun
tavaramerkin raidat olisivat variltdédn harmaita — kun aikaisemman tavaramerkin raidat ovat mustia —,
riidanalaiset tavaramerkit muodostuvat molemmat tummanvirisistd raidoista, joten lievéd ero kyseisten
tavaramerkkien virissi ei voi horjuttaa ensin unionin yleisen tuomioistuimen ja sitten
valituslautakunnan tekemdd arviointia siitd, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat jossain madérin
samankaltaisia.

Toiseksi on mainittava, ettei silld, ettd vditeosasto vertasi perusteellisesti riidanalaisia tavaramerkkeja,
ole itsessddn vaikutusta unionin yleisen tuomioistuimen ja valituslautakunnan tavaramerkkien
samankaltaisuutta koskevan arvioinnin perusteltavuuteen. Lisdksi on mainittava, ettd viiteosasto ei
pelkdstdan katsonut 22.5.2012 tekeménsd paidtoksen sivulla 5, ettd riidanalaisten tavaramerkkien
visuaaliset erot vastasivat painoarvoltaan niiden samankaltaisuutta, vaan esitti myos kyseisen péaatoksen
sivuilla 2, 5, 7 ja 8, ettd riidanalaisten tavaramerkkien vililld oli samankaltaisuuksia ja ne olivat tasta
syystd jossain madrin samankaltaisia.

Lisdaksi on mainittava vditteestd, jonka mukaan haettu tavaramerkki olisi ”sijaintimerkki”’, kun taas
aikaisempi tavaramerkki oli kuviomerkki, ettd on niin, kuten EUIPO esitti istunnossa, ettd edelld
7 kohdassa esitettyd aikaisempaa tavaramerkkid voitiin myds pitdd “sijaintimerkkind”. Haetun
tavaramerkin tavoin my0s aikaisempi tavaramerkki koostuu nimittdin ainoastaan kolmesta
samansuuntaisesta raidasta, jotka kiinnitetddn kenk&én, jonka é&édriviivojen esittdminen katkoviivana
ilmentaa sitd, etteivat dariviivat kuulu tavaramerkkiin.

Joka tapauksessa on katsottava, ettei kantaja tismennd eikd unionin yleinen tuomioistuin havaitse, milld
tavalla riidanalaisten tavaramerkkien viitetty eroavuus vidhentdisi kyseisten tavaramerkkien
samankaltaisuuden astetta.

Tassd yhteydessd on mainittava, ettd asetuksesta 2017/1431 poiketen asetuksessa N:o 207/2009 ja
asetuksessa N:o 2868/95 ei mainita “sijaintimerkkejia” omana tavaramerkkiryhmdndén. Lisdksi on
mainittava, ettd “sijaintimerkit” ovat lahelld kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien ryhmis,
koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tuotteen pinnalle (tuomio
15.6.2010, X Technology Swiss v. SMHV (Sukan kirjen oranssi viri), T-547/08, EU:T:2010:235,
20 kohta; ks. vastaavasti tuomio 26.2.2014, Sartorius Lab Instruments v. SMHV (Néyton alaosan
keltainen kaari), T-331/12, EU:T:2014:87, 14 kohta).

Lisdksi kantaja itse esittdd EUIPO:n ohjeiden perusteella, ettd kyseisten kahden tavaramerkkityypin
vilinen ero liittyy siihen, ettd kuviomerkilld annetaan yleinen suoja koko tavaramerkille, kun taas
sijaintimerkilla annetaan suojaa vain tavalle, jolla tavaramerkki esitetddn.

Vaikka viitetty eroavuus riidanalaisten tavaramerkkien — jotka molemmat muodostuvat kenk&én
kiinnitetyistd samansuuntaisista raidoista — vélilld néytettdisiin toteen, se voisi vaikuttaa nyt
kasiteltdvdssd asiassa ndin ollen ainoastaan kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvan suojan laajuuteen
eikd siten mainittujen merkkien samankaltaisuuden asteeseen tai kohdeyleison mainituista
tavaramerkeistd saamaan vaikutelmaan.

Lisaksi on huomautettava, ettei véiteosaston péaitoksestd ilmene, ettd se olisi johtanut mitddn seurauksia

riildanalaisten  tavaramerkkien luokitteluerosta, kun se arvioi mainittujen tavaramerkkien
samankaltaisuuden astetta.
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Tassd tilanteessa kantaja ei voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitd, ettei tdmé ottanut
huomioon kyseistéd riidanalaisten tavaramerkkien eroavuutta.

Niinpa kanneperusteen toisen osan toinen viite on jatettdvd tutkimatta ja joka tapauksessa hyldttava
perusteettomana.

Kolmas vidiite, joka koskee sitd, ettei aikaisemman tavaramerkin erittdin vihdisti luontaista
erottamiskykyd otettu huomioon

Kantaja vdittdd valituslautakunnan tehneen arviointivirheen, koska se ei lausunut riidanalaisessa
paitoksessd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteesta, ja erityisesti, koska se ei ottanut
huomioon sitd, ettd kyseisen tavaramerkin luontainen erottamiskyky on erittdin véahdinen.
Aikaisemman tavaramerkin — erityisesti luontaisen — erottamiskyvyn aste on nimittdin sen mukaan
erityisen tdrked peruste, kun arvioidaan yhtadlta riskid siitd, ettd kohdeyleiso sekoittaa, liittdd tai
yhdistda riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa, ja toisaalta jonkin asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun haitan aiheutumisen todennikoéisyyttd. Kantajan
mukaan jopa laajalti tunnetun tavaramerkin tapauksessa tavaramerkin erottamiskyvyn aste riippuu
kyseisen tavaramerkin luontaisesta erottamiskyvystd. Liséksi se, ettd haettu tavaramerkki kiinnitetddn
aikaisemman tavaramerkin tavoin ja yleisen kdytdannon mukaisesti jalkineisiin ja ettd riidanalaisia
tavaramerkkejd kdytetddn tdmén jidlkeen samanlaisissa tavaroissa, tekee aikaisemmasta tavaramerkistd
vielda vihemmaén ainutlaatuisen kuin jos riidanalaisia tavaramerkkeja kaytettdisiin erilaisia tavaroita
varten.

Kyseisistd viitteistd ilmenee, ettd kantaja yhtddlta moittii valituslautakuntaa siitd, ettei se tutkinut ja
madrittanyt aikaisemman tavaramerkin — erityisesti luontaisen — erottamiskyvyn astetta, ja toisaalta
esittdd, ettd kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn aste on véhdinen erityisesti siitd syystd, ettd sen
luontainen erottamiskyky on erittdin vihdinen.

Ensimmadiseksi on mainittava olevan totta, ettd valituslautakunta ei ottanut riidanalaisessa péaatoksessa
nimenomaisesti kantaa aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai kdyttoon perustuvan erottamiskyvyn
asteeseen.

Valituslautakunta tdsmensi kuitenkin aikaisemmin 28.11.2013 tekeménsd pédtoksen 65, 67
ja 83 kohdassa, ettd vaikka viliintulijan aikaisempien tavaramerkkien ja erityisesti aikaisemman
tavaramerkin ja saksalaisen tavaramerkin nro 39950559 luontainen erottamiskyky oli véhdinen,
erottamiskyvyn vihdisyys kompensoitui kyseisten tavaramerkkien jatkuvalla, pitkdaikaisella ja
lagjamittaisella kayttamiselld, jonka avulla ne olivat saavuttaneet vihintddnkin tavanomaisen
erottamiskyvyn. Unionin yleinen tuomioistuin ei kumoamistuomiossa kyseenalaistanut arviointia
mainittujen aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn asteesta. Lisdksi on mainittava, ettd
riidanalaisen péddtoksen 10 kohdassa, jossa esitetddn yhteenveto valituslautakunnan arvioinnista
28.11.2013 tehdysséa paatoksessd, mainitaan kyseinen arviointi. Téssé tilanteessa valituslautakunnan on
katsottava pitdytyneen riidanalaisessa pdatoksessd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn astetta
koskeneessa aikaisemmassa arvioinnissaan.

Niinpéd kantaja ei voi perustellusti viittad, ettd valituslautakunta olisi riidanalaisessa péaiatoksessa tdysin
sivuuttanut aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteen.

Toiseksi on muistutettava, ettd kanneperusteen ensimmadisen osan tutkimisen yhteydessd (ks. edelld

65-90 kohta) kavi ilmi, ettd aikaisempi tavaramerkki oli unionissa lagjalti tunnettu. Lisdksi jéljempana
162 kohdassa mainitaan, ettd sen tunnettuutta on pidettivd huomattavana.
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Jos tavaramerkin maine néytetddn toteen, sen erottamiskyvyn toteamiseksi ei ole tarpeen osoittaa
mainitun tavaramerkin luontaista erottamiskykya (valituksen seurauksena annetun madadrdyksen 75
ja 76 kohta). Aikaisempi tavaramerkki voi nimittdin olla erottamiskykyinen joko merkkiin itseensa
liittyvistd syistd tai sen vuoksi, ettd se on tullut tunnetuksi yleison keskuudessa (ks. analogisesti tuomio
11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta), joten, kun tavaramerkistd on tullut erityisen
erottamiskykyinen sen vuoksi, ettd se on laajalti tunnettu, viite siitd, ettd sen luontainen erottamiskyky
on erittdin vihdinen, on tehoton, kun arvioidaan sitd, onko riidanalaisten tavaramerkkien vililld yhteys
ja onko kyse ndin ollen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta haitasta (ks.
vastaavasti tuomio 17.7.2008, L & D v. SMHYV, C-488/06 P, EU:C:2008:420, 67 ja 68 kohta).

Téssd tilanteessa voidaan vain vahvistaa valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilld oli laajamittaisen kayttonsa vuoksi tavanomainen erottamiskyky.

Niinpa kantaja ei voi perustellusti véittdd ensinndkddn, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt ottaa
riidanalaisessa padtoksessd huomioon aikaisemman tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn aste, ja
toiseksi, ettd arviota aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteesta olisi pitidnyt alentaa luontaisen
erottamiskyvyn vahdisyyden vuoksi.

Kanneperusteen toisen osan kolmas viite on ndin ollen hylattava.

Neljdiis vdite, joka koskee sitd, ettei riskid aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja
maineelle aiheutuvasta haitasta arvioitu itsendisesti tai ettd arviointi oli joka tapauksessa
virheellinen

Kantaja vaittdd olennaisilta osin, ettei haetun tavaramerkin kayttiminen merkitse aikaisemman
tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epdoikeudenmukaista hyviaksikdyttoa eikd silla niille
lisdvahinkoa.

Tarkemmin sanottuna kantaja esittdd kaksi riidanalaiseen padtokseen kohdistuvaa alaviitettd. Yhtaalta
valituslautakunta ei kantajan mukaan arvioinut ’itsendisesti”, merkitsiko haetun tavaramerkin
kdyttdminen aikaisemman tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epédoikeudenmukaista
hyviksikéayttod ja aiheutettiinko silld niille vahinkoa. Toisaalta valituslautakunta ei kantajan mukaan
ottanut huomioon sitd, ettei viliintulija ollut viite- tai valitusmenettelyssi osoittanut
epdoikeudenmukaista hyviksikéayttod tai vahinkoa, vaikka riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselo
markkinoilla oli jatkunut rauhanomaisena useita vuosia, joten viitetyn haitan olisi pitdnyt kdyda
selkedsti ilmi markkinoilla.

Niinpd on tutkittava, ovatko kyseiset kaksi alavditettd perusteltuja, kun otetaan huomioon riidanalaisen
péaatoksen perustelut ja kaikki asiakirja-aineistoon kuuluvat merkitykselliset seikat.

— Ensimmdinen alavdite, joka koskee sitd, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai
erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa tutkittu itsendisesti

Aluksi on esiteltdva lyhyesti valituslautakunnan riidanalaisessa paatoksesséa tekemé arviointi.

Nyt kasiteltdvassa asiassa valituslautakunta olennaisilta osin myonsi aluksi riidanalaisen paatoksen
61 kohdassa, ettd jos haettu tavaramerkki olisi rekisterdity, yhtdélta aikaisemman tavaramerkin, johon
liittyy "goodwill”, arvostettu imago ja hyvd maine, ja toisaalta viliintulijan toisiinsa yhdistdmisen aste
heikkenisi, jolloin aikaisemman tavaramerkin eksklusiivisuus ’vesittyisi”. Tdssd yhteydessd on
mainittava, ettd riidanalaisessa pédtoksessd todetaan huomattava “goodwill”, joka perustuu kyseisen
tavaramerkin  useita = vuosikymmenid jatkuneeseen tunnetuksi tekemiseen, huomattavaan
markkinointiin ja suureen markkinanakyvyyteen.
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Valituslautakunta mainitsi tdméan jilkeen riidanalaisen péaatoksen 60, 62 ja 63 kohdassa, ettd
aikaisemmalla tavaramerkilld oli huomattava ja maailmanlaajuinen maine, ettd riidanalaiset
tavaramerkit olivat samankaltaisia, ettd kyseessd olevat tuotteet olivat samanlaisia ja ettd tdstd syystd
myo6s kohdeyleisot olivat samat. Se lisdsi riidanalaisen péadtoksen 63 kohdassa, ettd tédssd tilanteessa oli
vdistdimatontd, ettd kantajan asiakkaat tunsivat aikaisemman tavaramerkin ja "yhdistivdt” sen haettuun
tavaramerkkiin.

Niiden seikkojen perusteella valituslautakunta katsoi riidanalaisen pédtoksen 65 kohdassa, ettd nyt
kasiteltdvissd asiassa oli erittdin todenndkdistd, ettd haetun tavaramerkin kdyttdiminen merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin vakiintuneen maineen ja viliintulijan téllaisen maineen saavuttamiseksi
tekemien huomattavien investointien — tarkoituksellista tai tarkoituksetonta — epédoikeudenmukaista
hyvaksikayttoa.

Edellda mainituista riidanalaisen péddtoksen katkelmista ilmenee, ettd vastoin kantajan vditteitd
valituslautakunta arvioi itse, oliko nyt kasiteltdvdssa asiassa vaaraa siitd, ettd haetun tavaramerkin
kayttdminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaista hyviaksikéyttoa.
Tassd yhteydessd valituslautakunta otti riidanalaisen paatoksen 61 kohdassa huomioon tdydentdvdna
perusteluna edelld 50 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaisesti sen mahdollisuuden, ettd
kayttdmiselld aiheutettiin  haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aikaisemman
tavaramerkin eksklusiivisuuden "vesittymisen” vuoksi.

Sen sijaan valituslautakunta yhtdéltd ei lausunut aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuvan
haitan olemassaolosta ja toisaalta otti vain epédsuorasti kantaa aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle aiheutuvan haitan olemassaoloon. Valituslautakunta nimittdin hyviksyi asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan vastaviitteen perusteenaan ennen kaikkea se, ettd
haetun tavaramerkin kayttdminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epéoikeudenmukaista
hyviksikdyttod, ja kyseinen perustelu puolestaan perustuu vain osittain ja epédsuorasti kyseisen
tavaramerkin erottamiskyvyn heikkenemisen tai "vesittymisen” vaaraan.

Kun otetaan huomioon edelld 37 kohdassa mainittujen, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
mukaisten kolmen haittatyypin keskindinen vaihtoehtoisuus, se, ettd haetun tavaramerkin kayttdminen
merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaista hyvaksikdyttod, riittdisi toteen
ndytettynd rekisterdinnin epddmiseen silld varauksella, ettei haetun tavaramerkin kayttimiselle ole
perusteltua syytd. Téstd seuraa, ettei kantaja voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitd, ettei tama
ottanut kantaa muiden haittatyyppien kuin toteamansa haittatyypin olemassaoloon. Niinpd kantajan
viitteet siitd, ettei valituslautakunta tutkinut aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle
aiheutetun haitan olemassaoloa, ovat tehottomia.

Niinpa kanneperusteen toisen osan neljannen viitteen ensimmainen alavéite on hylattava.

— Toinen alaviite, joka koskee sitd, ettei aikaisemman tavaramerkin maineelle tai
erottamiskyvylle aiheutunutta haittaa ndytetty toteen

Kuten edelld 140 kohdassa mainittiin, kantaja vaittdd olennaisilta osin, ettei viliintulija ole osoittanut,
ettd haetun tavaramerkin kayttdmiselld voitaisiin tulevaisuudessa aiheuttaa haittaa aikaisemman
tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle. Sen mukaan riidanalaisten tavaramerkkien
samankaltaisuus ei ole riittdvad, jotta kohdeyleiso yhdistdisi riidanalaiset tavaramerkit keskendén.
Lisdksi se katsoo, ettd haettua tavaramerkkid oli aikaisemmin kaytetty useita vuosia aikaisemman
tavaramerkin rinnalla ilman, ettd markkinoilla olisi tdhén mennessa todettu aikaisemman tavaramerkin
maineen tai erottamiskyvyn epdoikeudenmukaista hyviksikédyttoa tai kyseiselle merkille aiheutunutta
haittaa.
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Aluksi on muistutettava, kuten edelld 147 ja 148 kohdassa mainittiin, ettd yhtééltd riidanalainen paatos
perustuu ennen kaikkea siihen, ettd haetun tavaramerkin kéyttdminen saattoi merkitd aikaisemman
tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaista hyviksikdyttod, ja toisaalta téllaisen haitan aiheutumisen
vaara riittdd itsessddn syyksi rekisteroinnin epadmiselle silla varauksella, ettei haetun tavaramerkin
kayttdmiselle ole perusteltua syytd. Niinpa viite siitd, ettei valiintulija néyttdnyt toteen jonkin asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun haitan olemassaoloa, on tehokas vain siltd osin kuin
silld riitautetaan aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaisen hyviksikdyton vaara. Téstd
seuraa, ettei ole tarpeen tutkia, voiko haetun tavaramerkin kéyttdminen aiheuttaa haittaa aikaisemman
tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle.

Kuten edelld 30 ja 46 kohdassa mainittiin, yhtdalta riidanalaisten tavaramerkkien vilisen yhteyden
olemassaolo ja toisaalta vaara aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaisesta
hyvaksikdaytostd on arvioitava vyleisesti ja siten, ettd huomioon otetaan kaikki yksittdistapauksen
merkitykselliset tekijt.

Tietyt — erityisesti edelld 30, 31 ja 47 kohdassa mainitut — kyseisistd tekijoistd edellyttiavit edeltavaa
EUIPO:n toimivaltaisten elinten eli viiteosaston ja tarvittaessa valituslautakunnan tutkintaa. Kyse on
muun muassa kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteesta, kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden
asteesta, riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteesta, aikaisemman tavaramerkin
maineen voimakkuudesta sekd sen erottamiskyvyn asteesta.

Lisaksi aikaisemman tavaramerkin haltija voi esittdd — ja EUIPO:n toimivaltaiset elimet ottaa huomioon
— muita merkityksellisia seikkoja erityisesti sen ratkaisemiseksi, onko asiassa vaaraa siitd, ettd
aikaisemman tavaramerkin mainetta kdytetddn epdoikeudenmukaisesti hyvéksi.

Tassd tilanteessa on ensinnékin aluksi palautettava mieleen ja tarvittaessa tutkittava valituslautakunnan
edelld 153 kohdassa mainituista merkityksellisistd tekijoistd tekema arviointi. Toiseksi ja kolmanneksi
on tdmdén jilkeen tutkittava mainittujen tekijoiden valossa valiintulijan valituslautakunnassa esittdmat
muut seikat tai valituslautakunnan riidanalaisessa péaitoksessé huomioon ottamat seikat seka
riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselon mahdollinen vaikutus, johon kantaja vetoaa, sen
ratkaisemiseksi, tekiko valituslautakunta arviointivirheen, kun se katsoi, ettd nyt kasiteltdvdssd asiassa
riidanalaisten tavaramerkkien vélilli on yhteys ja ettd vaara aikaisemman tavaramerkin maineen
epaoikeudenmukaisesta hyviksikaytosta oli olemassa.

Merkityksellisten tekijoiden alustava arviointi

— Kohdeyleison tarkkaavaisuuden aste
Kanneperusteen toisen osan ensimmaisen viitteen tutkimisen yhteydessé (ks. edella 93—108 kohta) kavi

ilmi, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisessa paatoksesséa perustellusti, ettd kohdeyleison eli haetulla
merkilld yksiloityjen tavaroiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste oli keskimaarainen.

— Kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden aste

Valituslautakunta totesi riidanalaisen péiatoksen 53 kohdassa, ettd sekd aikaisemmalla tavaramerkilld
ettd haetulla tavaramerkilla yksilditiin ”jalkineita”, joten kyseessé olevat tavarat olivat samanlaisia.

Kantaja ei riitauta mitenkddn kyseessd olevien tavaroiden yksilointid, joka vahvistettiin riidanalaisen

paatoksen 60 ja 62-64 kohdassa. Niinpd on vahvistettava valituslautakunnan téltd osin esittdima
arviointi.
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— Riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste

Kanneperusteen toisen osan ensimmadisen viitteen tutkimisen yhteydessa (ks. edelld 109-128 kohta)
kavi ilmi, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisessa padtoksessd perustellusti, ettd riidanalaiset
tavaramerkit olivat jossain méérin samankaltaisia.

— Aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus

Aluksi on muistutettava, ettd kanneperusteen ensimmaiisen osan tutkimisen yhteydessd (ks. edelld
65-90 kohta) kdvi ilmi, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisessa péaitoksessa perustellusti, ettd
aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu unionissa.

Sen tunnettuudesta voidaan todeta, ettd riidanalaisen pdatoksen 33 ja 36-38 kohdan mukaan
valituslautakunta katsoi aikaisemman tavaramerkin maineen olevan huomattava. Se tdsmensi myos
riidanalaisen pdatoksen 41 ja 62 kohdassa, ettd tavaramerkin maine oli pitkdaikainen, kestéva,
huomattava ja maailmanlaajuinen. Se ei sitd vastoin hyviaksynyt viliintulijan véitekirjelmansé sivulla 11
esittdmid vditteitd siitd, ettd sen tavaramerkin maine oli poikkeuksellinen.

Kantaja, joka riitauttaa jopa aikaisemman tavaramerkin maineen olemassaolon, ei erityisesti moiti
valituslautakunnan arviointia téllaisen maineen voimakkuudesta. Kanneperusteen ensimmdisen osan
yhteydessa tutkitut todisteet riittdvdt osoittamaan sekd tdllaisen maineen olemassaolon ettd sen
huomattavuuden. Liséksi unionin yleinen tuomioistuin mainitsi kumoamistuomion 47 kohdassa
vditeosaston 28.11.2013 tekemidn pddtoksen 66 kohdassa tehdyn péddtelmén, jonka mukaan
aikaisemmalla tavaramerkilld oli huomattava (unionin yleisen tuomioistuimen mukaan “suuri”’) maine,
saattamatta tatd kyseenalaiseksi.

Tassi tilanteessa on vahvistettava valituslautakunnan arviointi aikaisemman tavaramerkin maineen
voimakkuudesta.

— Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste

Kanneperusteen toisen osan kolmannen viitteen tutkimisen yhteydessd (ks. 129-138 kohta) kavi ilmi,
ettd valintalautakunta katsoi riidanalaisessa paatoksessd perustellusti, ettd aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyky oli sen runsaan kdyton vuoksi tavanomainen.

— Riidanalaisten tavaramerkkien vilisen yhteyden olemassaoloa koskeva yleinen arviointi

Kuten edelld 144 kohdassa mainittiin, valituslautakunta totesi riidanalaisen paitoksen 63 kohdassa
perusteenaan muun muassa riidanalaisten tavaramerkkien jopa “vdhdisend” pidetty samankaltaisuus,
kyseessd olevien tavaroiden samanlaisuus ja aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, ettd
riidanalaiset tavaramerkit yhdistyivit toisiinsa kohdeyleison mielissé.

Kantaja riitauttaa tdmén toteamuksen silld perusteella, ettd valituslautakunta arvioi sen mukaan véérin
kohdeyleison tarkkaavaisuuden asteen, riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen ja
maineen voimakkuuden sekd tdmin seurauksena myos aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn.

On kuitenkin huomautettava yhtdaltd, ettd kantajan viitteet valituslautakunnan kyseisten tekijoiden
arvioinnissa véitetysti tekemistd virheistd hyldttiin jo edelld kanneperusteen ensimmaiisen osan ja sen
toisen osan kolmen ensimmadisen viitteen tutkimisen yhteydessa.

Toisaalta valituslautakunnan huomioon ottamat tekijat kuuluvat niihin, joita pidetddn merkityksellisind

tillaisen yhteyden olemassaolon selvittdmiseksi (ks. edelld 30 ja 31 kohdassa mainittu oikeuskaytanto).
Erityisesti on mainittava, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisen péédtoksen 63 kohdassa aivan
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oikein, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan yhteydessd riidanalaisten tavaramerkkien
"vahdinen” samankaltaisuuskin saattoi riittdd siihen, ettd kohdeyleis6 yhdistdd ne toisiinsa (ks. edelld
29 kohdassa mainittu oikeuskaytianto).

Kantaja ei esitd muita viitteitd, jotka kohdistuisivat erityisesti valituslautakunnan toteamukseen, jonka
mukaan kohdeyleiso saattoi yhdistdd riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa.

Kantaja esittdd kuitenkin aikaisemman tavaramerkin maineen epédoikeudenmukaisen hyviksikayton
vaaran olemassaolon kyseenalaistamiseksi, ettd riidanalaisia tavaramerkkeja kaytettiin markkinoilla
rauhanomaisesti useita vuosia ja ilman, ettd yleison mielessd olisi syntynyt epidselvyyttd tavaroiden
alkuperasta. Lisdksi se tdsmensi tukeakseen viitettadn siitd, ettd silld oli ollut perusteltu syy kayttaa
haettua tavaramerkkid, ettd tdllainen rinnakkaiselo saattoi vdhentdd vaaraa siitd, ettd kyseiset kaksi
tavaramerkkid yhdistyvit toisiinsa kuluttajien mielissa.

Edella 32-34 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaan riidanalaisten tavaramerkkien aikaisempi
rinnakkaiselo markkinoilla voi vdhentdd vaaraa niiden liittdmisestd toisiinsa tulevaisuudessa ja ndin
ollen sen todenndkoisyyttd, ettd ne yhdistyvdat kohdeyleison mielessa toisiinsa, kuitenkin silld
edellytykselld, ettda tdllainen rinnakkaiselo on ollut rauhanomaista eikd siihen ole liittynyt vaaraa
tavaramerkkien liittdmisestd toisiinsa.

Tassa tilanteessa on katsottava kyseisen edellytyksen tayttyvan.

Riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselon perustelemiseksi kantaja viittaa nyt kasiteltdvéssa asiassa
haetun tavaramerkin sekd useiden muiden samankaltaisten, kenkddn kiinnitetyistd kahdesta raidasta
muodostuvan tavaramerkin tai merkin kaytt6on.

Tassd vaiheessa ei ole tarpeen tutkia kaikkia asianosaisten ennen kaikkea kanneperusteen kolmannen
osan, joka koskee kyseistd rinnakkaiseloa, yhteydessa esittdmia vditteitd. Tarkemmin sanottuna on niin,
ettei jaljempdnd esitettdvin kannalta ole tarpeen arvioida, onko kantaja esittinyt — ja jos on niin milta

osin — ndyton haetun tavaramerkin kéyton tosiasiallisuudesta ja laajuudesta, minkd véliintulija
kyseenalaistaa.
Asiassa on nimittdin riidatonta ensinndkin, ettd viliintulija riitautti saksalaisessa tuomioistuimessa

Landgericht Miinchenissé (osavaltion tuomioistuin, Saksa) sen, ettd kantajan edeltdjaksi esitetty yhtio
Patrick International SA kaytti kenkadn kiinnitetyista kahdesta raidasta muodostuvaa tavaramerkkia, ja
ettd mainittu tuomioistuin kielsi 12.11.1990 antamallaan tuomiolla kyseistd yhtiotd saattamasta
myyntiin kyseisen tavaramerkin kisittdvid tavaroita silld perusteella, ettd sekaannusvaara viliintulijan
tiettyjen kansallisten tavaramerkkien kanssa oli olemassa. Tuolloin riitautettu tavaramerkki oli
seuraava:

On totta, ettd Patrick International -yhtion tuolloin kéyttdma tavaramerkki ei ollut samanlainen kuin
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haettu tavaramerkki ja ettd edelld mainittu saksalainen tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, ettd kyseessa
oleva tavaramerkki synnytti vaikutelman kolmesta raidasta muodostuvasta tavaramerkistd. Kyseisen
tuomioistuimen arvioinnista riippumatta voidaan kuitenkin todeta, ettd kyseessa oleva tavaramerkki on
riittdavan ldhelld haettua tavaramerkkid, jotta se, ettd viliintulija riitautti kyseisen tavaramerkin kayton,
voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan yhtdaltd kahdesta raidasta muodostuvien kantajan
tavaramerkkien ja toisaalta kolmesta raidasta muodostuvien viliintulijan tavaramerkkien viitetyn
rinnakkaiselon rauhanomaisuutta tai riitaisuutta silloin, kun kyseiset tavaramerkit on kiinnitetty
kenkiin.

Toiseksi on mainittava, ettd nyt késiteltdva asia ei ole ensimmadinen, jossa kantaja ja valiintulija ovat
vastakkain ja joka koskee sitd, ettd kantaja tahtoo rekisterdidd kenkdan kiinnitetyistd kahdesta raidasta
muodostuvan tavaramerkin EU-tavaramerkiksi.

Kun kantaja 1.7.2009 haki haetun tavaramerkin rekister6imistd, valiintulija oli jo esittinyt vastaviitteen
erddn kantajan esittimén ja haettua tavaramerkkid muistuttavan tavaramerkin rekisterdimistd vastaan,
silla se oli 30.7.2004 vastustanut haetun tavaramerkin kaltaisen, kahdesta raidasta muodostuvan
tavaramerkin rekisterdimista luokkien 18, 25 ja 28 tavaroita varten.

Kun otetaan huomioon Saksassa vuonna 1990 kayty oikeudenkédynti ja aikaisemmin vuonna 2004
esitetty vastavdite, yhtdéltd haetun tavaramerkin tai kantajan samankaltaisten tavaramerkkien ja
toisaalta aikaisemman tavaramerkin tai véliintulijan muiden samankaltaisten tavaramerkkien viitettya
rinnakkaiseloa markkinoilla ei voida ndin ollen pitdd rauhanomaisena. Niinpé rinnakkaiselo itsessdén ei
ollut sellaista, johon ei liittynyt vaaraa riidanalaisten tavaramerkkien liittdmisestd toisiinsa.

assa tilanteessa on vahvistettava valituslautakunnan arviointi riidanalaisten tavaramerkkien vilisen
T tilant hvistett lituslautak t danalaisten t Kkl 1
yhteyden olemassaolosta.

— Yleinen arviointi aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaisen hyviksikédyton vaarasta

Ensimmadiseksi on mainittava riidanalaisen paatoksen 60—65 kohdasta ilmenevén, ettd valituslautakunta
ei erityisesti tukeutunut yhtdéltd aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuuteen tai toisaalta
kyseessd olevien tavaroiden samanlaisuuteen, kun se totesi, ettd nyt kasiteltdvassd asiassa oli olemassa
vaara aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaisesta hyviksikéytosta.

Kuten edelld 161 kohdasta ilmenee, on totta, ettei valituslautakunta pitanyt aikaisemman tavaramerkin
mainetta poikkeuksellisena, joten haitan aiheutumista ei voida edelld 41 kohdassa mainitussa
oikeuskaytannossd tarkoitetulla tavalla vain olettaa. Valituslautakunta katsoi silti aivan oikein, ettd
aikaisemman tavaramerkin maine oli huomattava, pitkdaikainen ja kestéva.

On muistutettava, ettd, mitd huomattavampi aikaisemman tavaramerkin maine on, sitd
todenndkoisemmin samankaltaisen tavaramerkin kayttdminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin
maineen epéoikeudenmukaista hyviksikayttod (ks. edelld 48 kohdassa mainittu oikeuskaytanto).

Samalla tavalla voidaan todeta, ettd, mitd samankaltaisempia riidanalaisilla tavaramerkeilld yksiloidyt
tavarat tai palvelut ovat, sitd todenndkoisempéd tdllainen hyviaksikaytto on (ks. edellda 49 kohta).
Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 64 kohdassa aivan oikein, ettd koska nyt kasiteltdvassa
asiassa kyseessd olevat tavarat olivat samanlaisia, epdoikeudenmukaisen hyviksikdyton ilmeneminen oli
todennikoisempad kuin siind tapauksessa, ettd tavarat olisivat olleet erilaisia.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunnan mainitsema kahtalainen tilanne, jossa yhtééltd aikaisemman
tavaramerkin maine on huomattava, pitkdaikainen ja kestivd ja jossa toisaalta riidanalaisilla
tavaramerkeilld yksiloidyt tavarat ovat samanlaisia, on omiaan kasvattamaan huomattavasti
epaoikeudenmukaisen hyviksikdyton ilmenemisen mahdollisuutta.
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Toiseksi on todettava — kuten edelld 143 kohdassa mainittiin —, ettd valituslautakunta hyviksyi
riidanalaisen pdatoksen 61 kohdassa, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld oli huomattava “goodwill”,
arvostettu imago ja hyvd maine ja ettd “"goodwill” oli hankittu tavaramerkin useita vuosikymmenié
jatkuneella tunnetuksi tekemiselld, voimakkaalla markkinoinnilla ja suurella markkinandkyvyydelld. Se
myo0s totesi riidanalaisen paatoksen 65 kohdassa viliintulijan tehneen huomattavia investointeja
aikaisemman tavaramerkin maineen luomiseksi.

Tassd yhteydessd on mainittava véitekirjelman sivuilta 12-14 ilmenevdn, ettd viliintulija oli
vditeosastossa tuonut aikaisemman tavaramerkin maineen ja riidanalaisten tavaramerkkien
samankaltaisuuden liséksi esiin my0s sen, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld oli vetovoimaa, joka liittyi
laadukkaaseen ja arvostettuun imagoon, joka oli luotu useita vuosikymmenid jatkuneilla
investoinneilla, innovaatioilla ja markkinoinnilla. Tuossa yhteydessa viliintulija selitti, ettd kun haettua
tavaramerkkid kaytetddn, aikaisemman tavaramerkin sisdltdviin tavaroihin liitetyt myoOnteiset
ominaisuudet siirtyvat kantajan tavaroihin.

Niinpd kantajan on perusteetonta viittdd, ettei viliintulija olisi esittanyt mitddn merkityksellisia seikkoja
aikaisemman tavaramerkin epdoikeudenmukaisen hyviksikayton toteamiseksi.

Lisdksi on mainittava, ettei kantaja kiistd véliintulijan tavaramerkkinsd imagon luomiseksi ja
yllapitamiseksi, “goodwillin”  kerryttdmiseksi ja kyseisen tavaramerkin taloudellisen arvon
kasvattamiseksi useiden vuosikymmenten aikana toteuttamien kaupallisten ponnistelujen
tosiasiallisuutta ja laajuutta.

Laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltijan téllaisten ponnistelujen laajuus kasvattaa riskiéd
siitd, ettd kolmansilla on houkutus mainittua tavaramerkkid muistuttavaa tavaramerkkia kayttamalla
asemoitua mainitun merkin ldheisyyteen hyodyntddkseen sen vetovoimaa, mainetta ja arvostusta sekd
kayttadkseen hyviksi aikaisemman tavaramerkin haltijan ponnisteluja ilman mitdén taloudellista
korvausta tai omia toimenpiteit.

Kolmanneksi on todettava, ettd EUIPO:n ja viliintulijan mukaan kantaja tai ainakin sen viitetty edeltdja
viittasi selkedsti kolme raitaa késittdvddn aikaisempaan tavaramerkkiin mainoslauseessaan "two stripes
are enough” (kaksi raitaa riittdd) Espanjassa ja Portugalissa vuonna 2007 toteuttamassaan
markkinointikampanjassa, jolla oli tarkoitus markkinoida sen omia tavaroita, joita myytiin kaksi raitaa
kasittavalla tavaramerkilld varustettuna.

Kantaja ei kiistd, etteikd mainoslausetta "two stripes are enough” olisi todella kéytetty tiettyjen sen
tavaroiden markkinointiin. Se kuitenkin esittad, ettd kyseisen mainoslauseen kéyttamiselld oli tarkoitus
viitata aikaisempaan tavaramerkkiin, jonka kuluttaja tunsi sen maineen vuoksi, ja ehdottaa, ettd
kantajan kaksiraitaisella tavaramerkilli myymien tavaroiden laatu vastasi viliintulijan kolmiraitaisella
tavaramerkilld myymien tavaroiden laatua. Tdssd tilanteessa Espanjassa ja Portugalissa vuonna 2007
toteutettua markkinointikampanjaa on arvioitava yrityksend hyodyntdd aikaisemman tavaramerkin
mainetta. Téllainen menettely, joka voitiin todeta, kun haettua tavaramerkkid muistuttavaa
tavaramerkkid tosiasiallisesti kdytettiin, on erityisen merkityksellinen konkreettinen seikka
aikaisemman tavaramerkin maineen epdoikeudenmukaisen hyviksikdyton vaaran toteamiseksi (ks.
edelld 39 kohdassa mainittu oikeuskaytanto).

Neljanneksi on mainittava, ettd kantaja vaittdd kiistddkseen, ettd haetun tavaramerkin kayttdminen
merKkitsisi aikaisemman tavaramerkin maineen epédoikeudenmukaista hyviksikdyttod, ainoastaan, ettei
kyseinen riski ole konkretisoitunut menneisyydessd, vaikka riidanalaisia tavaramerkkeja kaytettiin
rinnakkain markkinoilla.
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Edellda 174—-179 kohdasta ilmenee kuitenkin, ettei riidanalaisten tavaramerkkien viitettya rinnakkaiseloa
markkinoilla voida pitdd rauhanomaisena. Lisdksi on mainittava, ettd edelld 192 kohdassa esitettiin, etté
haetun tavaramerkin kdyttiminen oli jo johtanut ainakin yhteen yritykseen kéyttdd aikaisemman
tavaramerkin mainetta epdoikeudenmukaisesti hyviksi.

Tastd seuraa, ettei riidanalaisten tavaramerkkien viitetyn rinnakkaiselon perusteella voida sulkea pois
sitd valituslautakunnan toteamaa seikkaa, ettd aikaisemman tavaramerkin mainetta saatetaan
hyviksikayttaa tulevaisuudessa.

Tassd tilanteessa on — kun otetaan huomioon kaikki nyt késiteltavassd asiassa merkitykselliset tekijat —
todettava, ettd valiintulijan valituslautakunnassa esittimét ja valituslautakunnan hyvaksymét seikat
riittdvat osoittamaan, ettd vakava hyviaksi kayttamisen riski oli olemassa. Niinpd valituslautakunta ei
tehnyt arviointivirhettd, kun se piti todennédkoisend, ettd haetun tavaramerkin kayttdminen merkitsee
aikaisemman tavaramerkin maineen epiaoikeudenmukaista hyviksikéyttoa.

Niinpéd kanneperusteen toisen osan neljannen viitteen toinen alavdite ja ndin ollen koko kyseinen viite
sekd kyseinen kanneperusteen osa on hyléttava.

Kanneperusteen kolmas osa, joka koskee perusteltua syytd haetun tavaramerkin kiyttimiselle

Kantaja vaittdd kanneperusteen kolmannen osan yhteydessd, ettd toisin kuin valituslautakunta katsoi, se
oli nédyttanyt toteen perustellun syyn esittimailla véitemenettelyssé todisteita, joilla osoitettiin haetun
tavaramerkin pitkdaikainen kaytto.

Kyseinen kanneperusteen osa voidaan jakaa Lkahteen viitteeseen, koska kantaja moittii
valituslautakuntaa yhtdalta siitd, ettei tdmd tutkinut sen todisteita haetun tavaramerkin kéyttdmisestd
eika toisaalta katsonut, ettéd kyseisilld todisteilla voitaisiin osoittaa perusteltu syy.

Ensimmdinen vdite, joka koskee haetun tavaramerkin kdyttdmistd koskevien todisteiden
jdttamistd tutkimatta

On muistutettava, kuten edelld 58 kohdassa mainittiin, ettd sitd, ettd kolmas kayttdd haettua
tavaramerkkid, joka muistuttaa lagjalti tunnettua aikaisempaa tavaramerkkid, voidaan tietyin
edellytyksin pitdd kdyttond, jolle on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu perusteltu

syy.

Niinpa kantaja saattoi tehokkaasti vedota haetun tavaramerkin kéyttimiseen ja valituslautakunnan oli
tutkittava kantajan téltd osin EUIPO:ssa esittaimét todisteet.

Tiassd yhteydessd kantaja vdittdd riidanalaisen pdatoksen 65 kohdan perusteella, ettei valituslautakunta
tutkinut sen perusteltuun syyhyn liittyvid todisteita.

Paitsi ettd valituslautakunta mainitsi nyt késiteltdvassa asiassa riidanalaisen padtoksen 65 kohdassa, ettei
kantaja ollut esittényt syitd, joilla voitaisiin osoittaa perusteltu syy, se myos tdsmensi kyseisen padtoksen
66 kohdassa, ettei riidanalaisten tavaramerkkien viitetty rinnakkaiselo ollut ollut rauhanomaista. Nain
valituslautakunta vastasi — kuten EUIPO esitti vastauskirjelméssddn — kantajan perustellun syyn
osoittamiseksi esittiméédn padviitteeseen. Tdssd tilanteessa kantaja ei voi vaittdd, ettei valituslautakunta
olisi ottanut huomioon sen todisteita.

Niinpa kanneperusteen kolmannen osan ensimmadinen véite on hylattava.
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Toinen vidiite, joka koskee perustellun syyn olemassaoloon liittyvid arviointivirhettd

Kantaja mainitsee toistuvasti riidanalaisten tavaramerkkien viliintulijan suostumuksella useita
vuosikymmeniéd jatkuneen rinnakkaiselon. Se moittii valituslautakuntaa myos siitd, ettei se ottanut
huomioon haetun tavaramerkin mahdollisen kayttokiellon vaikutuksia.

Tassd yhteydessd on huomautettava, ettd jotta haetun tavaramerkin kayttdmiselle olisi perusteltu syy,
kyseisen tavaramerkin on tiytettdvd edelld 59—-63 kohdassa mainitut lukuisat edellytykset.

Erityisesti on muistutettava ensimmadiseksi, ettd jos laajalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki on
EU-tavaramerkki, haettua merkkid on pitdnyt kayttdd koko unionin alueella (ks. edelld 62 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Kuten EUIPO ja viliintulija mainitsevat, kantaja ei ole nyt kasiteltdvéssa asiassa osoittanut — eiké edes
vaittanyt — kayttdneensd haettua tavaramerkkid koko wunionin alueella. Se mainitsi 14.6.2011
vditeosastolle jattamissddn huomautuksissa vain riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselon Saksan
markkinoilla eikd ilmoittanut kéayttineensa kenkddn kiinnitetyistd kahdesta raidasta muodostuvia
tavaramerkkejddn tosiasiallisesti muissa jasenvaltioissa. Lisdksi on mainittava kantajan EUIPO:ssa
esittimien todisteiden liittyvdn olennaisilta osin haetun tavaramerkin tai muiden samankaltaisten
tavaramerkkien kayttoon Saksassa tai Ranskassa.

Toiseksi on muistutettava, ettd jotta haetun tavaramerkin kayttdmiselle olisi perusteltu syy, laajalti
tunnetun aikaisemman tavaramerkin haltijan on ldhtokohtaisesti pitdnyt olla riitauttamatta sen
kayttamistd. Riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiselon on ndin ollen oltava rauhanomaista (ks.
edelld 63 kohdassa mainittu oikeuskaytanto).

Edelld 179 ja 194 kohdassa mainittiin, ettd on niin, kuten EUIPO ja viliintulija esittavit, ettd
riidanalaisten tavaramerkkien viitetty rinnakkaiselo ei ollut rauhanomaista. Tastd syystd kantaja ei voi
perustellusti vaittaa viliintulijan sietineen haetun tavaramerkin kdyttdmista tai sallineen sen.

Kolmanneksi on todettava yleisemmin — ja kuten edelld 56 ja 59 kohdassa mainittiin —, ettd haetun
tavaramerkin haltijan tai sen edeltdjin on pitdnyt toimia vilpittomassa mielessd, kun se kaytti haettua
tavaramerkkis.

Nyt késiteltdvissd asiassa mainoslauseen “"two stripes are enough” laatiminen ja kéyttd osoittavat —
kuten edelld 192 ja 194 kohdassa jo mainittiin —, ettd haetun tavaramerkin kayttaiminen oli jo johtanut
ainakin yhteen yritykseen kayttdd epdoikeudenmukaisesti hyviksi lagjalti tunnetun aikaisemman
tavaramerkin mainetta. Kuten viliintulija esittdd, haettua tavaramerkkid ei voida ndin ollen nyt
kasiteltdavassd asiassa katsoa kéytetyn vilpittoméssd mielessa.

Tassd tilanteessa haetun tavaramerkin kdyttamistd, johon kantaja vetoaa, ei voida pitdd syynd, jolla
voitaisiin osoittaa, ettd kantajalla on oikeus rekisteroidd kyseinen tavaramerkki EU-tavaramerkiksi
huolimatta aikaisemman tavaramerkin maineen hyviksi kayttdmisen vaarasta.

Kyseistd toteamusta ei voida horjuttaa kantajan viitteelld sille haetun tavaramerkin mahdollisesta
kayttokiellosta aiheutuvista vaikutuksista. Kantaja ei nimittdin yhtdalta tdsmennd téllaisten vaikutusten
luonnetta ja laajuutta. Toisaalta riidanalaisella padtokselld ei joka tapauksessa ole muuta kohdetta tai
vaikutusta kuin se, etti silla evatdadn haetun tavaramerkin rekisteréiminen EU-tavaramerkiksi, eika silld
kielletd kantajaa kdyttamasta kyseistd tavaramerkkia sellaisen yhden tai useamman jasenvaltion alueella,
jossa kyseinen tavaramerkki on rekisteroity tai jossa sitd on vain kéytetty jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisesta 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn
nojalla.
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Téstd seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettd, kun se katsoi, ettei kantaja ollut osoittanut
perusteltua syytd haetun tavaramerkin kéyttdmiseen.

Niinpd ainoan kanneperusteen kolmannen osan toinen viite sekd tdmin seurauksena kanneperusteen
kolmas osa ja itse kanneperuste kokonaisuudessaan on hyldttava.

Edelld esitetyn perusteella kanne on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sité vaatinut.

Koska kantaja on havinnyt asian ja EUIPO ja viliintulija ovat vaatineet oikeudenkayntikulujensa
korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksis jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitiddn.

2) Shoe Branding Europe BVBA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Gervasoni Madise Kowalik-Banczyk
Julistettiin Luxemburgissa 1 pdivind maaliskuuta 2018.

Allekirjoitukset
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