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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu yhdeksés jaosto)

19 paivana kesdkuuta 2019*

EU-tavaramerkki — Mitattomyysmenettely — Kolmea samansuuntaista raitaa esittdava EU-kuviomerkki —
Ehdoton mitattomyysperuste — Kéyton perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU)
2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta) — Kéyttomuoto, jota ei voida ottaa huomioon —
Muoto, joka poikkeaa tavaramerkin rekisteroidystd muodosta tavalla, jota ei voida pitdéd vahdisena
muutoksena — Viriyhdistelmidn muuttaminen kaénteiseksi

Asiassa T-307/17,

adidas AG, kotipaikka Herzogenaurach (Saksa), edustajinaan I. Fowler ja I. Junkar, solicitors,

kantajana,

jota tukevat

Marques, kotipaikka Leicester (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja M. Treis,
valiintulijana,

vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehindédn M. Rajh ja H. O’Neill,

vastaajana,

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

Shoe Branding Europe BVBA, kotipaikka Oudenaarde (Belgia), edustajanaan asianajaja J. Loje,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 7.3.2017 tekemdsta
padatoksestd (asia R 1515/2016-2), joka koskee Shoe Brading Europen ja adidaksen vilistd
mitattomyysmenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu yhdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekd tuomarit L. Madise, R. da Silva
Passos, K. Kowalik-Banczyk (esittelevd tuomari) ja C. Mac Eochaidh,

kirjaaja: hallintovirkamies E. Hendrix,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.5.2017 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.8.2017 jatetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.7.2017 jatetyn véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 5.12.2017 annetun maééréyksen, jolla Marques hyviksyttiin viliintulijaksi tukemaan
kantajan vaatimuksia,

ottaen huomioon unionin vyleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.1.2018 jitetyn Marquesin
valiintulokirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.2.2018 toimitetut kantajan
huomautukset,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.2.2018 toimitetut EUIPO:n
huomautukset,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.2.2018 toimitetut valiintulijan
huomautukset,

ottaen huomioon 24.1.2019 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

I Asian tausta

Kantaja adidas AG jatti 18.12.2013 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO)
EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen 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.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava:

Rekisterointihakemuksessa rekisteroitaviksi haettu tavaramerkki on kuviomerkki, ja se on kuvattu
seuraavasti:

” . s . . P
Tavaramerkki muodostuu kolmesta tasavilein olevasta samansuuntaisesta ja samanlevyisestd raidasta,
jotka voidaan sijoittaa tuotteeseen minké suuntaisesti tahansa.”

Tavarat, joita varten rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Vaatteet, jalkineet, padhineet”.

Tavaramerkki rekisterditiin 21.5.2014 numerolla 12442166.

Viliintulija Shoe Branding Europe BVBA esitti 16.12.2014 kyseessd olevan tavaramerkin mitattoméksi
julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on
tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta), luettuna yhdessd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b  alakohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) kanssa, nojalla.

Mitédttomyysosasto hyviksyi 30.6.2016 viliintulijan esittimén mitdttomyysvaatimuksen silld perusteella,
ettd kyseessd olevalta tavaramerkiltd puuttui sekd ominaispiirteisiin ettd kédyttoon perustuva
erottamiskyky.

Kantaja teki 18.8.2016 EUIPO:lle valituksen mitdttomyysosaston paiatoksestd asetuksen
N:o 207/2009 58-64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66—71 artikla) nojalla. Valituksessa
se ei kiistanyt sitd, ettd kyseessd olevalta tavaramerkiltd puuttui ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky, vaan vditti sitd vastoin, ettd kyseinen tavaramerkki oli kaytossd tullut
erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan (joista on
tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta) mukaisesti.

EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkési valituksen 7.3.2017 tekemallddan paétokselld (jaljempana
riidanalainen p&étos).

Ensin valituslautakunta totesi, ettd kyseessd oleva tavaramerkki oli patevasti rekisteroity kuviomerkiksi
(riidanalaisen pédtoksen 20 kohta). Sen jilkeen se vahvisti mitdttomyysosaston arvioinnin, jonka
mukaan tavaramerkiltd puuttui ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky (riidanalaisen péatoksen
22 kohta). Lopuksi se tutki kantajan esittimét todisteet ja katsoi, ettei timé ollut osoittanut, ettd
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mainittu tavaramerkki oli kéytossa tullut erottamiskykyiseksi koko Euroopan unionissa (riidanalaisen
paatoksen 69 kohta). Niin ollen valituslautakunta katsoi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli
rekisteroity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti ja oli siis julistettava
mitdttomaksi (riidanalaisen paatoksen 72 kohta).

Il Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja, jota yhdistys Marques (jdljempdnd viliintulijana oleva yhdistys) tukee, vaatii, ettd unionin
yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

— velvoittaa EUIPO:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut

— velvoittaa viliintulijana olevan yhdistyksen vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.
Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

III Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, vetoaa yhteen ainoaan
kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessd saman
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan sekd luottamuksensuojan periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen kanssa,
rikkomista.

Tamédn kanneperusteen voidaan katsoa kasittdvdn kaksi osaa, siltd osin kuin kantaja vdittdd ldhinna
ensinnékin, ettd valituslautakunta teki virheen hylatessdén lukuisia todisteita silld perusteella, ettd ne
koskivat muita merkkeja kuin kyseessd olevaa tavaramerkkid, ja toiseksi, ettd valituslautakunta teki
arviointivirheen katsoessaan, ettei osoitettu, ettd kyseessd oleva tavaramerkki oli kdyton seurauksena
tullut erottamiskykyiseksi Euroopan unionin alueella.

A Alustavat toteamukset

Yhtdaltd on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti
tavaramerkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisterdidd. Saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdan
(josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta) nojalla titd ehdotonta hylkédysperustetta
sovelletaan, vaikka se olisi olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia. Mainittu peruste ei
kuitenkaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla estd tavaramerkin rekisterdimistd, jos
tavaramerkki on kaytossd tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisterdintid
haetaan.
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Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti EU-tavaramerkki
julistetaan mitdttomaksi EUIPO:lle tehdylld vaatimuksella, jos EU-tavaramerkki on rekisterdity saman
asetuksen 7 artiklan sddnnosten vastaisesti. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdan nojalla on
joka tapauksessa niin, ettd jos EU-tavaramerkki on rekisterdity mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan vastaisesti, sitd ei kuitenkaan voida julistaa mitattomaksi, jos se on rekisterdinnin jalkeen
kayton seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on
rekisteroity.

Nain ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdasta ja 52 artiklan 2 kohdasta ilmenee, ettd
mitdttomyysmenettelyssa rekisteréidyn tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn
puuttuminen ei tee kyseistd tavaramerkkid mitattomaéksi, jos kyseinen tavaramerkki on tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi joko ennen sen rekisterdintid tai rekisterdinnin ja mitittomyysvaatimuksen
tekemispéivan vililla (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2017, bet365 Group v. EUIPO — Hansen (BET 365),
T-304/16, EU:T:2017:912, 23 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

On myds muistettava, ettd tavaramerkin ominaispiirteisiin tai kdyttoon perustuva erottamiskyky
merkitsee, ettd kyseisen tavaramerkin perusteella pystytddn tunnistamaan rekisterdintihakemuksen
kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan ndin tdmi tavara muiden yritysten
tavaroista (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97
ja C-109/97, EU:C:1999:230, 46 kohta ja tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377,
35 kohta).

Ominaispiirteisiin tai kéyttoon perustuvaa erottamiskykyd on arvioitava yhtdéltd suhteessa niihin
tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisterdintida on haettu, ja toisaalta suhteessa
sithen, miten kohdeyleis6 mieltdd tavaramerkin (ks. analogisesti tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377, 59 ja 63 kohta ja tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99,
EU:C:2004:86, 34 ja 75 kohta).

Késiteltdvissd asiassa niiden tavaroiden, joita varten kyseessd oleva tavaramerkki on rekisteroity, eli
vaatteiden, jalkineiden ja péddhineiden, kohdeyleiso koostuu kaikista kyseisten tavaroiden
potentiaalisista kuluttajista unionissa eli sekd suuresta yleisostd ettd erikoistuneesta yleisosta.

Ainoan kanneperusteen kahta osaa, jotka on mainittu edelld 15 kohdassa, on tutkittava juuri ndiden
seikkojen valossa.

B Ensimmaiinen osa, joka koskee tiettyjen todisteiden perusteetonta hylkadmista

Kanneperusteen ensimmadisessd osassa kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, moittii
valituslautakuntaa siitd, ettd se hylkési useita todisteita silld perusteella, ettd ne koskivat muita
merkkeja kuin kyseessd olevaa tavaramerkkid. Kantajan mukaan tdmé peruste perustuu ensinnékin
kyseessd olevan tavaramerkin virheelliseen tulkintaan ja toiseksi sallittujen muutosten periaatteen
virheelliseen soveltamiseen. Nama kaksi viitettd on tutkittava perdkkain.

1. Ensimmidinen vdiite, joka koskee kyseessd olevan tavaramerkin virheellistd tulkintaa

Ensimmadisessd vditteessddn kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, vdittdd, etté
valituslautakunta tulkitsi haettua tavaramerkkid virheellisesti katsoessaan, ettd kyseinen tavaramerkki
oli vain tietyn kokoinen ja erityisesti, ettd sen korkeus ja leveys olivat tietyssd suhteessa toisiinsa.
Kantajan mukaan mainittu tavaramerkki esittdd nimittdin pintakuviota, joka voidaan toistaa
erikokoisena ja eri mittasuhteissa niiden tavaroiden mukaan, joissa sitd kaytetddn. Erityisesti tasavélein
olevaa kolmea samansuuntaista raitaa, joista kyseessd oleva tavaramerkki muodostuu, voidaan sen
mukaan pidentdd tai ne voidaan katkaista eri tavoin, myos viistoon. Se lisad EUIPO:n tutkintaohjeiden
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ja niistd syntyvdn perustellun luottamuksen perusteella voivansa vedota siihen, ettd riidanalainen
tavaramerkki muodostaa kuviosarjamerkin, vaikka kyseinen tavaramerkki on rekisterdity
kuviomerkiksi.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat kantajan ja véliintulijana olevan yhdistyksen viitteet.

Kantajan ja viliintulijana olevan yhdistyksen viitteisiin vastaamiseksi on ensinndkin muistettava, ettd
asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 4 artikla) nojalla
EU-tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, jos sellaisilla
merkeilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Toiseksi on tdrkedd huomata, ettd tavaramerkki voidaan rekister6idd vain hakijan EUIPO:lle esittiman
rekisterointihakemuksen perusteella ja sen puitteissa. Tastd seuraa, ettd EUIPO ei voi ottaa huomioon
sellaisia haetun tavaramerkin ominaispiirteitd, joita ei ole mainittu rekisterdintihakemuksessa tai sen
liiteasiakirjoissa (ks. tuomio 25.11.2015, Jaguar Land Rover v. SMHV (Auton muoto), T-629/14, ei
julkaistu, EU:T:2015:878, 34 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Taltd osin tavaramerkin ominaispiirteiden arvioinnissa on otettava huomioon useita seikkoja.

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 1 sdinnon 1 kohdan
d alakohdan ja 3 sddannon 2 ja 5 kohdan (joista on tullut Euroopan unionin tavaramerkistd annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen sddnndsten tdytdntoonpanoa
koskevista yksityiskohtaisista sddnndistd ja tdytintoonpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta
5.3.2018 annetun komission tdytdntoonpanoasetuksen (EU) 2018/626 (EUVL 2018, L 104, s. 37)
2 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 3 artiklan 6-8 kohta ja 3 kohdan b ja f alakohta) nojalla on
ensinndkin niin, ettd jos merkille vaaditaan jotakin tiettyd graafista muotoa tai vérid,
EU-tavaramerkkihakemukseen on sisdllyttavd graafinen esitys tavaramerkisté tarvittaessa vérillisena.

Graafisen esityksen vaatimuksen tehtdvdnd on erityisesti tdsmentdd itse tavaramerkki, jotta voidaan
madritelld rekisteroidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde (ks. analogisesti tuomio
12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, 48 kohta ja tuomio 24.6.2004, Heidelberger
Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 27 kohta). Néin ollen hakijan on jatettdva tavaramerkin graafinen
esitys, joka vastaa tarkasti sen suojan kohdetta, jonka hén tahtoo saada. Tavaramerkin rekister6innin
jalkeen tavaramerkin haltija ei voi vaatia kyseistd graafista esitystd laajempaa suojaa (ks. vastaavasti
tuomio 30.11.2017, Red Bull v. EUIPO — Optimum Mark (Vérien sininen ja hopea yhdistelma),
T-101/15 ja T-102/15, valitus vireilld, EU:T:2017:852, 71 kohta).

Lisaksi asetuksen N:o 2868/95 3 sddnnon 3 kohdassa saddetdan, etté rekisterdintihakemuksessa "voi olla
sanallinen kuvaus merkistd”. Néin ollen jos rekisterdintihakemuksessa on esitetty kuvaus, kyseistd
kuvausta on tarkasteltava graafisen esityksen kanssa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 30.11.2017,
Virien sininen ja hopea yhdistelmd, T-101/15 ja T-102/15, valitus vireilld, EU:T:2017:852, 79 kohta).

EUIPO:n on myos tutkittava tavaramerkin, jolle rekisterdintid haetaan, erottamiskykyd hakijan
rekisterointihakemuksessaan valitsemaan tavaramerkkiryhmédédn nédhden (ks. vastaavasti madrdys
21.1.2016, Enercon v. SMHV, C-170/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:53, 29, 30 ja 32 kohta).

Kolmanneksi on todettava, ettd — toisin kuin Euroopan unionin tavaramerkistd annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 erdiden sddnnosten tdytdntoonpanoa koskevista yksityiskohtaisista
sadnnoistd 18.5.2017 annetussa komission tdytdntoonpanoasetuksessa (EU) 2017/1431 (EUVL 2017,
L 205, s. 39) (korvattu tdytantoonpanoasetuksella 2018/626) — asetuksessa N:o 207/2009 ja asetuksessa
N:o 2868/95, joita sovellettiin mitdttomyysvaatimuksen tekopdivand, ei mainita kuviosarjamerkkeja eika
myo6skadn kuviomerkkeja erillisind tavaramerkkiryhmina.
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Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin jo ennen téytdntoonpanoasetuksen 2017/1431 voimaantuloa
todennut, ettd kuviomerkiksi nimetty merkki voi muodostua sddnnollisend toistuvien osatekijoiden
sarjasta (ks. vastaavasti tuomio 9.11.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Risteilevid aaltoviivoja esittava
merkki), T-579/14, EU:T:2016:650, 43, 49, 53 ja 62 kohta). Taytantoonpanoasetuksen 2017/1431
voimaantuloon saakka kuviosarjamerkki voitiin siis rekisteroidd kuviomerkiksi, koska se koostui kuvasta
(ks. vastaavasti tuomio 19.9.2012, Fraas v. SMHV (Vaaleanharmaan, tummanharmaan, beigen,
tummanpunaisen ja ruskean vdrinen ruutukuvio), T-326/10, ei julkaistu, EU:T:2012:436, 56 kohta).

Kasiteltdavassa asiassa kyseessd oleva tavaramerkki rekisteréitiin kuviomerkiksi rekisteréintihakemuksen
mukaisesti ja edelld 2 ja 3 kohtaan sisdltyvin graafisen esityksen ja kuvauksen perusteella.

Riidanalaisen paédtoksen 38 kohdassa valituslautakunta tulkitsi kyseessd olevaa tavaramerkkid
seuraavasti:

”Se muodostuu kolmesta ohuesta mustasta ja samansuuntaisesta raidasta, jotka ovat pystysuorassa
valkoisella pohjalla ja joiden korkeus on noin viisinkertainen niiden leveyteen nahden. Sillda on melko
vihdn ominaispiirteitd: korkeuden ja leveyden suhde (noin 5:1), samanlevyinen valkoinen tila mustien
raitojen vilissd ja raitojen samansuuntaisuus.”

On todettava, ettd téllainen tulkinta kyseessé olevasta tavaramerkistd vastaa tarkasti graafista esitysta,
jonka perusteella mainittu tavaramerkki rekisteroitiin. Erityisesti valituslautakunta totesi perustellusti,
ettd kyseessd olevan tavaramerkin kokonaiskorkeuden ja kokonaisleveyden vilinen suhde oli noin 5:1.
Liséksi valituslautakunta otti asianmukaisesti huomioon sen, ettd kolme samansuuntaista mustaa raitaa
ovat yhti leveitd ja ettd niiden véliin jaava tila on valkoinen.

Kantaja kuitenkin arvostelee tdtd tulkintaa kyseessd olevasta tavaramerkistd ja vdittda yhtdaltd, ettd
kuviomerkki voidaan rekister6idd mainitsematta sen kokoa tai mittasuhteita (ks. vastaavasti ja
analogisesti tuomio 10.7.2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, 19 ja 27 kohta) ja toisaalta, ettd
kyseessd oleva tavaramerkki on kuviosarjamerkki. Néin ollen kyseessd olevan tavaramerkin graafisen
esityksen tehtdvind on kantajan mukaan ainoastaan esittdd kolmesta samansuuntaisesta ja tasavilein
olevasta raidasta koostuvaa piirrosta rajoittamatta raitojen pituutta tai sitd, miten ne on katkaistu.

Naitd viitteitd ei voida hyvaksya.

Ensinndkin on todettava, ettd vaikka valituslautakunta maédritteli kyseessd olevan tavaramerkin
riidanalaisessa paatoksessd ottaen huomioon kyseisen tavaramerkin — sellaisena kuin se esitettiin
rekisterointihakemuksessa — eri osien viliset mittasuhteet, se ei kuitenkaan kyseessd olevaa
tavaramerkkid maarittdessddn viitannut siihen, minké kokoisena kyseinen tavaramerkki kokonaisuutena
tarkasteltuna voidaan toistaa kyseessd olevissa tavaroissa. Tastd seuraa, ettd — toisin kuin kantaja viittaa
— valituslautakunnan tulkinta kyseessa olevasta tavaramerkistd ei aseta kyseenalaiseksi sitd, ettei tille
tavaramerkille haettu rekisterointid tietyn kokoisena.

Toiseksi kantaja myontdd, ettd kyseessd oleva tavaramerkki on pédtevisti rekisterdity kuviomerkiksi.
Edelld 30 kohdassa mainitusta oikeuskédytinnodstd kuitenkin ilmenee, ettd kuviomerkki rekisteroidddn
lahtokohtaisesti sen graafisesta esityksestd ilmenevissdé mittasuhteissa. Tétd toteamusta ei voida
kyseenalaistaa 10.7.2014 annetulla tuomiolla Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070, 19 ja 27 kohta), johon
kantaja vetoaa. Kyseisessdé tuomiossa nimittdin todetaan vain, ettd piirros voidaan rekister6ida
tavaramerkiksi, vaikka piirroksen esittdman kohteen absoluuttiset tai suhteelliset mitat eivdt ilmene
siitd. Mainitussa tuomiossa ei kuitenkaan edellytetd, ettd tavaramerkki voidaan rekisterdida
madrittdmatta varsinaisen merkin mittasuhteita.

Kolmanneksi kantaja viittda turhaan, ettei kyseinen tavaramerkki ole tavanomainen kuviomerkki vaan
kuviosarjamerkki, jonka mittasuhteet eivit ole muuttumattomat.

ECLILEU:T:2019:427 7



43

44

45

46

47

48

49

50

Tuomio 19.6.2019 — Asia T-307/17
ADIDAS V. EUIPO — SHOE BRANDING EUROPE (KUVA KOLMESTA RINNAKKAISESTA RAIDASTA)

Taltd osin on aluksi todettava, ettei kyseessd olevan tavaramerkin graafisesta esityksestd eika
kuvauksesta ilmene, ettd se muodostuisi sddnnoéllisend toistuvien osatekijoiden sarjasta.

Tamén jilkeen on todettava, ettei mikdédn konkreettinen seikka tue kantajan viitettd, jonka mukaan
kyseessd olevan tavaramerkin antaman suojan kohde muodostuu kolmen samansuuntaisen ja
tasavdlein olevan raidan kaytostd riippumatta niiden pituudesta tai siitd, miten ne on katkaistu.
Yhtddltda tamd véite on kuitenkin ristiriidassa kyseesséd olevan tavaramerkin sellaisen graafisen esityksen
kanssa, jossa kuvatun merkin ominaispiirteitd ovat sen kokonaiskorkeuden ja kokonaisleveyden vilinen
suhde (noin 5:1) sekd suorakulmion muoto ja se, ettd merkin muodostavat kolme raitaa on katkaistu
suorassa kulmassa. Toisaalta mainittu vdite ei saa tukea kyseessd olevan tavaramerkin kuvauksesta,
jossa vain todetaan, ettd kyseinen tavaramerkki muodostuu “kolmesta tasavdlein olevasta
samansuuntaisesta ja samanlevyisestd raidasta” ja tdsmennetdén, ettd kyseiset raidat “"voidaan sijoittaa
tuotteeseen missd suuntaisesti tahansa” mainitsematta sitd, ettd raitojen pituutta voidaan muuttaa tai
ettd raidat voidaan katkaista viistoon.

Vaikka on lisdksi totta, ettd ennen tdytdntoonpanoasetuksen 2017/1431 voimaantuloa EUIPO:n
tutkintaohjeissa todettiin, ettd ”[kuviosarjaa] esittavit merkit [olivat] EUIPO:n kdytdannén mukaan
’kuviomerkkeja”™, ndissd ohjeissa ei esitetty kyseisistd kuviosarjamerkeistd madritelmad, joka poikkeaisi
edelld 34 kohdassa esitettyyn oikeuskdytantoon perustuvasta madritelmédstd. Mainituissa ohjeissa
nimittdin tdsmennettiin, ettd “kuviomerkkid [voitiin] pitdd 'kuviosarjamerkking’, kun se [muodostui]

yksinomaan sddnnollisesti [toistuvien] osatekijoiden sarjasta”.

Nidin ollen on todettava, ettd kyseessd oleva tavaramerkki on tavanomainen kuviomerkki eiké
kuviosarjamerkki. Téstd seuraa yhtdaltd, ettd valituslautakunta ei tehnyt virhettd tulkitessaan kyseessd
olevaa tavaramerkkid ja toisaalta, ettd kantaja ei voi missddn tapauksessa perustellusti vedota
luottamuksensuojan periaatteeseen riitauttaakseen timén tulkinnan.

Tastd seuraa, ettd ensimmadinen véite on hylattava.

2. Toinen kanneperuste, joka koskee sallittujen muutosten periaatteen virheellistd soveltamista

Toisessa vaitteessadn kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, viittaa, ettd valituslautakunta on
soveltanut sallittujen muutosten periaatetta virheellisesti. Kantaja maédrittelee tdmén periaatteen
sddannoksi, jonka mukaan mainitun tavaramerkin kayttond pidetddn myos tavaramerkin kéyttoa
muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystda muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei
vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Se vdittdd, ettd — toisin kuin valituslautakunta katsoi — kaikki
sen toimittamat asiakirjat liittyvdt kyseessd olevan tavaramerkin kayttomuotoihin, joiden osalta tdméan
tavaramerkin erottamiskyky ei muutu. Néin ollen ndilld kdyttomuodoilla on sen mukaan merkitysta
arvioitaessa, onko kyseinen tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi.

Ennen  tdmédn  viitteen perusteltavuuden tutkimista on  madriteltdva asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin kayton kasite.

a) Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
tavaramerkin kdyton Kdsite

Kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, katsoo, ettd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin kayton
kasitettd on tulkittava samalla tavoin kuin saman asetuksen 15 artiklan 1 kohtaan (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohta) sisdltyvda tavaramerkin tosiasiallisen kdyton kasitettd, joka
sisaltdd tietyissd tapauksissa kyseisen tavaramerkin kéyton muodoissa, jotka poikkeavat mainitun
tavaramerkin rekister6idysta muodosta.
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EUIPO ja  viliintulija riitauttavat tdmén  tulkinnan. Ne  vaittdvdt, ettd asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaan ja 52 artiklan 2 kohtaan siséltyva kayton kasite on suppeampi kuin
saman asetuksen 15 artiklan 1 kohtaan sisdltyva tosiasiallisen kdyton késite. Niiden mukaan
tavaramerkin haltija voi tavaramerkin erottamiskykyiseksi tulon todetakseen vedota ainoastaan
tavaramerkin kayttoon sen rekisterdidyssd muodossa. Vain vihdiset muutokset voidaan niiden mukaan
hyviksya.

On ratkaistava, onko — siltd osin kuin on kyse tavaramerkin kdyttomuodoista, jotka voidaan ottaa
huomioon - asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tavaramerkin kayton kasitetta tulkittava samalla tavalla kuin saman asetuksen 15 artiklan 1 kohtaan
sisdltyvdd tosiasiallisen kayton kasitetta.

Taltd osin on huomattava, ettd asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
a alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta),
sdddetddn, ettd rekisterdidyn tavaramerkin tosiasiallista kdyttod on myos ”[tdmdn] tavaramerkin kaytto
muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta vain sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei
vaikuta [mainitun] merkin erottamiskykyyn”. Téastd sddnnoksestd seuraa, ettd on katsottava, ettd
rekisteroityd tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty, kun esitetddn todisteita tdméan tavaramerkin
kéaytostda hieman eri muodossa, kuin se on rekisteroity (tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v.
SMHYV, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 86 kohta).

On syytd huomata, ettd kun asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
a alakohdassa ei vaadita, ettd elinkeinotoiminnassa kdytetyn muodon ja tavaramerkin rekister6idyn
muodon olisi vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on antaa kyseisen tavaramerkin haltijalle
mahdollisuus tehdd merkkiin sitd kaupallisesti hyodynnettiessdé muunnoksia, joilla merkki voidaan sen
erottamiskykyd muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntid ja
myynnin edistdmistd koskeviin vaatimuksiin (tuomio 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671,
21 kohta ja tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497,
29 kohta).

Sitd vastoin toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa,
saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa ei nimenomaisesti sdddetd
tavaramerkin kéytostd muodoissa, jotka poikkeavat siitd muodosta, jolle rekisterdintid haetaan ja jossa
tavaramerkki mahdollisesti rekisterdidaan.

Téamad erilainen sanamuoto voidaan selittaa silld, ettd edelld 55 kohdassa mainitut sddnnokset perustuvat
erilaiseen logiikkaan. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa
sovelletaan nimittdin vain jo rekisterdityyn tavaramerkkiin, jonka erottamiskykya ei kiistetd. Tassd
artiklassa mahdollistetaan siten tavaramerkin tuottaman suojan voimassa pitdiminen esittdmalld
tarvittaessa ndyttod tavaramerkin kaytostd tietyissi muodoissa, jotka poikkeavat sen rekisterdidysta
muodosta. Saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa ldhdetddn siitd, ettad
ominaispiirteiden perusteella erottamiskyvyttomén merkin ja tavaramerkin, joka on virheellisesti
rekisteroity sen erottamiskyvyn puuttumisesta huolimatta, kéytto voi tietyissd tapauksissa mahdollistaa
kyseisen merkin rekisterdinnin tai tavaramerkin sdilymisen rekisterditynd. Toisin sanoen asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ldhtokohtana on tavaramerkin
rekisterointi, ja siind edellytetdan sen kdyton myohempdd arviointia, kun taas saman asetuksen
7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa ldhdetddn siitd, ettd merkkid kaytetddn sen mahdollista
rekisterointid tai rekisteréinnin voimassa pitamista silmalla pitden.

On kuitenkin niin, ettd edelld 54 kohdassa mainittu tarve tehdd tavaramerkkiin tiettyja muutoksia sen
kaupallista hyodyntamistd varten on voimassa myos ajanjaksolla, jonka kuluessa kyseinen tavaramerkki
mahdollisesti tulee erottamiskykyiseksi kéyton seurauksena asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Tasta syysta kayton kriteerid ei voida arvioida toisistaan poikkeavin perustein sen mukaan, onko
ratkaistavana kysymys tavaramerkkioikeuksien syntymisen vai tavaramerkkioikeuksien voimassa
pysymisen kriteeristd. Kun merkille on mahdollista saada tavaramerkkioikeudellista suojaa sen
tietynlaisen kdyton perusteella, myds tdmén suojan voimassa pysyttdimisen on oltava mahdollista
samanlaisella kaytolld. Nain ollen siltd osin kuin on kyse kayttomuodoista, tosiasiallisen kayton
toteamisessa noudatettavat vaatimukset ovat analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat merkin
tulemista erottamiskykyiseksi kayton perusteella sen rekisterdintid varten (tuomio 18.4.2013, Colloseum
Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 33 ja 34 kohta; ks. myos vastaavasti ja analogisesti julkisasiamies
Kokottin ratkaisuehdotus Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:61, 24 kohta).

Tastd seuraa, ettd asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tavaramerkin
kayttomuodot, mukaan lukien ne, jotka poikkeavat ainoastaan ”sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei
vaikuta [kyseisen] tavaramerkin erottamiskykyyn”, on otettava huomioon sekd sen varmistamiseksi,
onko mainittua tavaramerkkid tosiasiallisesti kédytetty mainitun sddnnoksen mukaisesti, ettd sen
madrittaimiseksi, onko  kyseinen merkki tullut kdytossd  erottamiskykyiseksi  asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

On totta, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan yhteydessd olisi
epdasianmukaista puhua erottamiskyvyn muuttumisesta, ennen kuin on edes maédritetty, onko
tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi vai ei.

On kuitenkin todettu, ettd asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
a alakohdassa tarkoitetaan tilanteita, joissa liiketoiminnassa kaytetty merkki poikkeaa vain vihiisin
osin tavaramerkin rekisteroidystd muodosta ja kyseiset merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena
toisiaan vastaaviksi (ks. vastaavasti tuomio 15.12.2015, LTJ Diffusion v. SMHV — Arthur et Aston
(ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, 18 kohta oikeuskayténtoviittauksineen ja tuomio
13.9.2016, hyphen v. EUIPO - Skylotec (Monikulmio), T-146/15, EU:T:2016:469, 27 kohta).

Naissd olosuhteissa ja kuten kantaja perustellusti viittad, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan
ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisen tavaramerkin kéyton kisitteen on tulkittava viittaavan paitsi
tavaramerkin kéyttoon siind muodossa, jossa sille haettiin rekisterdintid, ja sen mahdollisessa
rekisteroidyssd muodossa myos tavaramerkin kéytt6on muodoissa, jotka poikkeavat vain véhiisin osin
kyseisestd muodosta ja joiden voidaan siis katsoa kokonaisuutena vastaavan mainittua muotoa.

Kaisiteltavassa asiassa on todettava, ettid valituslautakunta sovelsi ldhinna edelld 61 kohdassa mainittua
kriteerid. Valituslautakunta mainitsi nimittdin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan a alakohdan (riidanalaisen paatoksen 30 kohta) ja tdsmensi, ettd kyseisen sddnnoksen
nojalla oli mahdollista ottaa huomioon sellaisen merkin kaytto, joka poikkesi merkin rekisterdidysta
muodosta vain vihdisin osin siten, ettd molemmat merkit voitiin katsoa kokonaisuutena toisiaan
vastaaviksi (riidanalaisen paatoksen 32 kohta). Se totesi my0s, ettd kyseisen asetuksen
7 artiklan 3 kohdan yhteydessd ei ollut ldhtokohtaisesti tarpeen esittdd tavaramerkkid todisteissa
tasmélleen sellaisena, kuin se oli rekisterdity (riidanalaisen péédtoksen 69 kohta).

b) Sallittujen muutosten periaatteen soveltaminen

Kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se jatti huomiotta sallittujen muutosten periaatteen
katsoessaan ensinndkin virheellisesti, ettd kun kyseessd on hyvin yksinkertainen tavaramerkki, jopa
pienet muutokset voivat merkittdvasti vaikuttaa tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisterdityna,
ominaispiirteisiin, toiseksi, ettd kyseessd olevan tavaramerkin kaytto kéédnteisen vériyhdistelmén
muodossa vaikutti véistdmattd kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, kolmanneksi, ettd tietyissé
todisteissa esitetyssda merkissa oli kaksi raitaa kolmen sijasta ja neljanneksi, ettd viistojen raitojen
kaytté muutti mainitun tavaramerkin erottamiskykya.
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EUIPO ja viliintulija kiistévat kantajan viitteet.

Aluksi on todettava, ettd kantajan viitteilld pyritddn lahinnd riitauttamaan se riidanalaisen paatoksen
osa, jossa valituslautakunta tutki, esiintyikdo kyseessd oleva tavaramerkki kantajan toimittamissa
todisteissa vai ei (riidanalaisen padtoksen 29-45 kohta). Kyseiset todisteet kasittiavit enimmaikseen
kuvastoista tai muista mainontavilineistd perdisin olevia kuvia, joissa esitelldén erilaisilla merkeilla
varustettuja tuotteita.

Tutkintansa paitteeksi valituslautakunta katsoi — samoin kuin mitdttomyysosasto ennen sitd — ettd
suurin osa kantajan esittdmistd todisteista ei liittynyt varsinaisesti kyseessd olevaan tavaramerkkiin
vaan muihin merkkeihin, jotka poikkesivat kyseisestd tavaramerkistd huomattavasti (ks. erityisesti
riidanalaisen péatoksen 33, 42 ja 69 kohta).

Valituslautakunta sisallytti erityisesti riidanalaisen péatoksen 39, 40 ja 43 kohtaan esimerkkeind
seuraavat todisteet, joilla ei sen mukaan voitu osoittaa kyseessa olevan tavaramerkin kayttoa:
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Juuri ndiden seikkojen valossa on tutkittava kantajan riidanalaista padtostd vastaan esittimét nelja
viitettd (edellda 64 kohta) ja sen jilkeen maédritettdvd, saattoiko valituslautakunta perustellusti jattda
huomiotta kantajan esittdmaét todisteet.

1) Kyseessd olevan tavaramerkin hyvin yksinkertaisen luonteen huomioon ottaminen

Valituslautakunta luonnehti kyseessd olevaa tavaramerkkida "hyvin yksinkertaiseksi’, koska kyseisella
merkilld oli melko vdhdn ominaispiirteitd ja se muodostui kolmesta mustasta samansuuntaisesta
raidasta, jotka ovat suorakaiteen muodossa valkoisella pohjalla (riidanalaisen paatoksen 37, 38
ja 69 kohta). Se katsoi, ettd kun otetaan huomioon kyseessd olevan tavaramerkin huomattava
yksinkertaisuus, pienikin muutos voi vaikuttaa merkittavésti tavaramerkin, sellaisena kuin se on
rekisterdity, ominaispiirteisiin (riidanalaisen paatoksen 69 kohta).

Taltd osin on yhtdaltd todettava, ettei kantaja kiistd riidanalaisen tavaramerkin hyvin yksinkertaista
luonnetta.

Toisaalta, toisin kuin kantaja véittdd, on katsottava, ettd kun kyseessi on hyvin yksinkertainen
tavaramerkki, jopa siihen tehdyt pienet muutokset voivat aiheuttaa muutoksia, joita ei voida pitad
vahdising, joten tavaramerkin muutetun muodon ei voida katsoa kokonaisuutena vastaavan sen
rekisteroityd muotoa. On nimittdin todettava, ettd mitd yksikertaisempi tavaramerkki on, sitéd
vahemmin silld voi olla erottamiskykyd ja sitd enemmén kyseiseen tavaramerkkiin tehty muutos voi
vaikuttaa johonkin sen olennaisista ominaispiirteistd ja muuttaa siten kohdeyleison kasitystd mainitusta
tavaramerkistd (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 13.9.2016, Monikulmio, T-146/15, EU:T:2016:469,
33 ja 52 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta ei tehnyt virhettd ottaessaan huomioon riidanalaisen merkin hyvin
yksinkertaisen luonteen.
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2) Kddnteiseksi muutetun vdriyhdistelmdn vaikutukset

Valituslautakunta tasmensi, ettd vaikka kyseessd oleva tavaramerkki muodostui kolmesta mustasta
raidasta valkoisella pohjalla, voitiin kuitenkin hyvaksyd, ettd se vastasi paapiirteissdédn "kolmea virillistd
raitaa vaaleammalla pohjalla” (riidanalaisen padtoksen 38 kohta). Sitd vastoin valituslautakunta katsoi,
ettd oli hylattdvi muun muassa ne todisteet, joissa variyhdistelmd oli muutettu kéénteiseksi, eli ne,
joissa oli valkoisia (tai vaaleita) raitoja mustalla (tai tummalla) pohjalla (riidanalaisen péatoksen 38
ja 42 perustelukappale).

Kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, katsoo, ettd — toisin kuin valituslautakunta totesi —
kyseessd olevan tavaramerkin kaytto kadnteisen viariyhdistelmédn muodossa ei vaikuta kyseisen
tavaramerkin erottamiskykyyn. Sen mukaan kyseessi oleva tavaramerkki oli rekisterdity
mustavalkoisena, eikd siihen liittynyt vaatimuksia tietystd varistd. Téstd seuraa, ettd kyseisen
tavaramerkin kayttdminen eri vériyhdistelmind siten, ettd kolmen raidan ja pohjavérin vilinen
alkuperédinen kontrasti sailyy, tarkoittaa kyseisen merkin kayttoa asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Taltd osin on todettava, ettd kyseessd oleva tavaramerkki on kuviomerkki, joka ei sisdlld sanaosaa ja
jossa on hyvin vdahdn ominaispiirteitd (edelld 36 kohta). Yksi ndistd ominaispiirteistd on kolmen
mustan raidan kayttiminen valkoisella pohjalla. Erityinen kontrasti, joka on yhtddltd kolmen mustan
raidan ja toisaalta valkoisen pohjan sekd kyseisid raitoja erottavien valkoisten alueiden vililld, perustuu
tdhdn ominaispiirteeseen.

Nain ollen kun otetaan huomioon erityisesti kyseessd olevan tavaramerkin hyvin yksinkertainen luonne
ja edella 76 kohdassa kuvatun ominaispiirteen merkitys, variyhdistelmdn muuttamista kaanteiseksi —
vaikka siilytettdisiin kolmen raidan ja taustan vilinen voimakas kontrasti — ei voida pitdd vdhdisena
muutoksena kyseessd olevan tavaramerkin rekisterityyn muotoon néhden.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta saattoi perustellusti hyldtd todisteet, jotka esittivit kyseessd olevan
tavaramerkin sijasta muita merkkejd, jotka muodostuvat kolmesta valkoisesta (tai vaaleasta) raidasta
mustalla (tai tummalla) pohjalla.

Tatd paatelmds, joka koskee muun muassa kaikkia edelld 68 kohtaan sisdltyvid kuvia, lukuun ottamatta
kahta kuvaa, jotka esittavit kolmea samansuuntaista mustaa raitaa sanasta "adidas” muodostuvan logon
yhteydessd, ei voida kyseenalaistaa muilla kantajan ja viliintulijana olevan yhdistyksen viitteilla.

Kantaja vaittdd ensinndkin, ettd valituslautakunnan lahestymistapa on ristiriidassa tiettyjen kansallisten
tuomioistuinten — erityisesti kahden saksalaisen ja yhden ranskalaisen tuomioistuimen — omaksuman
lahestymistavan kanssa. Ndamé tuomioistuimet eivdt sen mukaan tehneet minkddnlaisia péaatelmia
variyhdistelmén muuttamisesta kaanteiseksi.

Talta osin on muistutettava, ettd Euroopan unionin tavaramerkkilainsddddantd muodostaa
sadnnoskokonaisuudesta koostuvan itsendisen jdrjestelmdn, jolla pyritddn omiin tavoitteisiin ja jota
sovelletaan kansallisista jarjestelmistd riippumatta (tuomio 25.10.2007, Develey v. SMHV, C-238/06 P,
EU:C:2007:635, 65 kohta). Nidin ollen riidanalaista tavaramerkkid on arvioitava pelkéstddn unionin
voimassa olevan sddnndston nojalla, eikd kansallisten tuomioistuinten ratkaisuilla voida missdén
tilanteessa saattaa kyseenalaiseksi riidanalaisen péaatoksen laillisuutta (médrdys 22.10.2014, Repsol YPF
v. SMHYV, C-466/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2331, 90 kohta; ks. vastaavasti myos tuomio 12.11.2008,
Lego Juris v. SMHV — Mega Brands (Punainen Lego-palikka), T-270/06, EU:T:2008:483, 91 kohta).

Toiseksi kantaja viittdd, ettd valituslautakunnan puoltama ldhestymistapa asettaa sen mahdottomaan
tilanteeseen toisen valituslautakunnan 28.11.2013 paivityssd padtoksessa (adidas/Shoe Branding Europe
BBVA, asia R 1208/2012-2, 78 kohta) tekemin ratkaisun takia. Sen mukaan toinen valituslautakunta
katsoi kyseisessd paddtoksessd, ettd toista kantajan tavaramerkkid, joka esitti valkoisia raitoja mustalla
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pohjalla, oli kéytettdavd tuotteessa sellaisenaan eli mustan suorakulmion ja siihen kuuluvien valkoisten
raitojen muodossa. Kantajan mukaan mainitun péaédtoksen ja riidanalaisen paatoksen yhdistamisestd
seuraa, ettei se voi kidytinnossd vedota tavaramerkin kidyttomuotoihin, jotka muodostuvat kolmesta
mustasta raidasta valkoisella pohjalla tai kolmesta valkoisesta raidasta mustalla pohjalla.

Taltd osin  on vastattava, ettd oikeusvarmuuden ja hyvdn hallinnon vuoksi jokaisen
mitdttomyysvaatimuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta véltettdisiin tavaramerkkien
perusteeton rekisterdinti. Tutkinta on tehtdvd jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin
rekisterdinti tavaramerkiksi riippuu nimittdin erityisista kriteereistd, joita sovelletaan kunkin tapauksen
tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, ettd merkki ei kuulu jonkin
hylkdysperusteen alaisuuteen (ks. analogisesti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v.
SMHYV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta). Téstd seuraa, ettd kisiteltavéssd asiassa kantaja ei voi
tehokkaasti vedota seurauksiin, joita muuta merkkid kuin kyseessd olevaa tavaramerkkid koskevalla
erillisella EUIPO:n paétokselld voisi olla sille. Lisdksi on muistettava, ettd 28.11.2013 pdivitty paiatos —
vaikka silld olisi ollut kantajan tarkoittama ulottuvuus ja seuraukset — kumottiin 21.5.2015 annetulla
tuomiolla adidas v. SMHV - Shoe Branding Europe (Kaksi samansuuntaista raitaa kengissa)
(T-145/14, ei julkaistu, EU:T:2015:303).

Kolmanneksi kantaja vetoaa useisiin tuomioihin, joissa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, etté
tiettyjen tavaramerkkien kaytto eri viariyhdistelmind, mukaan lukien kdanteinen vériyhdistelmd, ei
vaikuttanut kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyyn. Kun kuitenkin on kyse tapauskohtaisista
ratkaisuista ja kun otetaan huomioon edelld 83 kohdassa mainittu oikeuskaytanto, téllainen véite ei voi
menestyd kdsiteltdviassd asiassa. Sitdkin suuremmalla syylld kantaja ei voi erillistd kysymysta
kasiteltdessd myoskddan vedota muihin tuomioihin, joissa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd
vériyhdistelmédn muuttaminen kédnteiseksi ei tietyissd tilanteissa ollut esteend sille, ettd kahden
kyseessd olevan tavaramerkin katsotaan olevan samankaltaisia asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) soveltamista varten.

Neljanneksi kantaja ja viliintulijana oleva yhdistys viittivit, ettd valituslautakunnan ldhestymistapa,
jossa otetaan huomioon tavaramerkin yksinkertaisuus tai monimutkaisuus ja todetaan, ettei kaytetty
merkki vastaa kyseistd tavaramerkkid variyhdistelmén ollessa kddnteinen, jattad huomiotta asetuksen
N:o 207/2009 4 artiklassa vahvistetun periaatteen, jonka mukaan unionin tavaramerkkind voi
lahtokohtaisesti olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti. Niiden mukaan tésté
lahestymistavasta seuraa, ettd tietyt merkit, kuten kuviosarjasta muodostuvat merkit tai
mustavalkoisina rekisteroidyt merkit, joita kdytetddn myohemmin erimuotoisina ja erivdrisingd, jaavit
automaattisesti ilman EU-tavaramerkeille annettavaa suojaa.

Taltd osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan sanamuodon mukaan kyseisessd
sdadnnoksessd mainitut merkit voivat olla EU-tavaramerkkeji vain silld edellytykselld, ettd niilld voidaan
erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. Lisdksi valituslautakunnan lédhestymistapa, jossa
tutkitaan kyseessd olevalle tavaramerkille ominaiset erityispiirteet ottaen huomioon, onko viimeksi
mainittu tavaramerkki tullut kéaytossd erottamiskykyiseksi, ei lahtokohtaisesti ole esteend sille, ettd
tietyt merkkiryhmait rekister6iddan EU-tavaramerkeiksi. Tastd seuraa, ettd kyseinen ldhestymistapa ei
ole ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan kanssa.

Viidenneksi kantaja ja viliintulijana oleva yhdistys vetoavat kohtuuttomiin vaikutuksiin, joita
valituslautakunnan léhestymistavalla voi niiden mukaan olla tavaramerkkien haltijoille. Ne selittavit,
ettd jos tdma ldhestymistapa vahvistettaisiin, tavaramerkkien haltijoiden olisi vaikea osoittaa, etté
niiden tavaramerkit - erityisesti vaatteissa olevat tavaramerkit — olivat tulleet kaytossd
erottamiskykyisiksi, joten niiden olisi kéytdnnossd pakko rekisterdidd systemaattisesti kaikki
tavaramerkkinsé seké kéddnteisind ettd erilaisina variyhdistelmina.
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Yhtaaltd on kuitenkin muistettava, ettd valituslautakunnat ovat velvollisia soveltamaan asetuksen
N:o 207/2009 sadnnoksid ja erityisesti epddméddn tai kumoamaan sellaisten tavaramerkkien, joilta
puuttuu erottamiskyky, rekisterdinnin riippumatta haitoista, joita siitd aiheutuu tavaramerkkien
haltijoille. Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta heijastaa yleisen edun
mukaista tavoitetta, joka on ilmiselvéasti sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtdvd, joka on taata
kuluttajalle tai loppukéyttdjalle, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty
alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukéyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperd (tuomio 16.9.2004, SAT.1
v. SMHV, C-329/02 P, EU:C:2004:532, 27 kohta ja tuomio 8.5.2008, Eurohypo v. SMHV, C-304/06 P,
EU:C:2008:261, 56 kohta). Kun otetaan huomioon tdmi yleisen edun mukainen tavoite, asetuksen
N:o 207/2009 soveltamisen vaikutuksia tavaramerkin haltijoille ei voida pitdd kohtuuttomina. Néin
ollen valituslautakunnan lahestymistapa ei ollut yhteensopimaton suhteellisuusperiaatteen kanssa.

3) Kuvat, joissa on kaksi mustaa raitaa valkoisella pohjalla

Valituslautakunta totesi, ettd osa kantajan toimittamista kuvista esitti merkkejd, joissa oli kolmen raidan
sijasta tosiasiallisesti vain kaksi mustaa (tai tummaa) raitaa valkoisella (tai vaalealla) pohjalla
(riidanalaisen péaatoksen 39, 41 ja 42 kohta). Tamé toteamus koskee erityisesti yhdeksdd ensimmaista
kuvaa, jotka on esitetty edelld 68 kohdassa.

Kantaja kiistdd tdmdn valituslautakunnan toteamuksen. Sen mukaan valituslautakunta on nimittdin
yhtdaltd menetellyt ristiriitaisesti tehdessddn tdmén padtelmén vain joidenkin toimitettujen kuvien
osalta. Toisaalta kyseessd olevat kuvat esittdvat sen mukaan merkkejd, joissa on kahden valkoisella (tai
vaalealla) pohjalla olevan mustan (tai tumman) raidan sijasta kolme valkoista (tai vaaleaa) raitaa
mustalla (tai tummalla) pohjalla.

Taltd osin on todettava, ettd vaikka myoOnnettiisiin, ettd — kuten kantaja viittda — kyseessd olevat kuvat
esittavat tosiasiallisesti merkkejd, jotka muodostuvat kolmesta valkoisesta (tai vaaleasta) raidasta
mustalla (tai tummalla) pohjalla, on silloin katsottava, ettd ndmd kuvat esittdvit kyseessd olevan
tavaramerkin kayttod sellaisissa muodoissa, joiden osalta vériyhdistelmd on kadnteinen. Téssd
tilanteessa ndma todisteet on joka tapauksessa hyldttiava edellda 77 ja 78 kohdassa mainituista syista.

Niin ollen se, ettd valituslautakunta totesi virheellisesti tiettyjen kuvien esittdvian merkkejd, jotka
muodostuvat kahdesta mustasta (tai tummasta) raidasta valkoisella (tai vaalealla) pohjalla, ei vaikuta
riidanalaisen péétoksen laillisuuteen.

4) Viistoja raitoja esittdvdit kuvat

Edelld 68 kohtaan sisdltyvian kymmenennen kuvan osalta valituslautakunta totesi, ettd vaikka kyseinen
kuva esitti urheilijaa, joka kayttdd kolmiraitaisella tavaramerkilld varustettua vaatetta, raidat oli
kuitenkin katkaistu viistoon sellaisessa kulmassa, joka poikkesi kyseessd olevan tavaramerkin
rekisteroidylle muodolle ominaisesta kulmasta (riidanalaisen padatoksen 41 kohta). Valituslautakunta

katsoi, ettd tdssd tilanteessa riidanalaisen merkin mittoja ei endd noudatettu (riidanalaisen paitoksen
42 kohta).

Kantaja kiistdd mahdollisuuden hyldtd kuvia vain silld perusteella, ettd niissd esitetyt raidat olisivat
viistoja. Se viittdd, ettd raitoja on kaytetty urheilijoiden p&dlld olevissa tuotteissa ja ettd sen
seurauksena niiden viistous ja suunta madrédytyvit kyseisten urheilijoiden liikkeiden sekd tuotteiden
laskostumisen ja esillepanon mukaan. Havainnollistaakseen viitettddn kantaja esittdd kanteessaan nelja
kuvaa liikkuvista urheilijoista, joiden kayttamissd vaatteissa on kolmesta yhdensuuntaisesta raidasta,
jotka eivit ndyta pystysuorilta vaan viistoilta, muodostuva tavaramerkki.
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Taltd osin on yhtaéltd todettava, ettd edelld 93 kohdassa mainittu ja valituslautakunnan hylkdéama kuva
esittdd merkkis, jonka variyhdistelmd on kédnteinen. Sama koskee edelld 94 kohdassa mainittuja neljaa
kuvaa, joihin kantaja vetoaa. Néin ollen kyseiset viisi kuvaa on joka tapauksessa hylittavd edella 77
ja 78 kohdassa mainituista syist.

Toisaalta kantaja ei yksil6i yhtddn kolmiraitaista tavaramerkkid esittavda kuvaa, jonka vériyhdistelma on
rekister6idyn tavaramerkin mukainen ja jonka valituslautakunta olisi hylannyt tai jéttinyt huomiotta
pelkastéddn silld perusteella, ettéd siind esitetyt raidat olivat viistot.

Niin ollen kantaja ei voi tehokkaasti moittia valituslautakuntaa siitd, ettd se totesi joissakin kuvissa
esitettyjen raitojen olevan viistot.

5) Sallittujen muutosten periaatteen soveltamista koskeva pddtelmd

Kantaja ei esitdi muuta kritiikkid analyysistd, jonka valituslautakunta teki kantajan toimittamista
erilaisista kuvista, etenkin edelld 68 kohdassa esitetyista.

Yhtaaltd kantaja ei etenkddn kyseenalaista sitd, ettd valituslautakunta hylkési edelld 68 kohdassa esitetyt
nelja viimeista kuvaa. Kyseiset kuvat esittdvit monimutkaisia tavaramerkkejd, jotka muodostuvat
nimeen “adidas” perustuvan logon ja kolmion, kolmilehtisen apilan tai ympyrén muotoisen
kolmiraitaisen kuvio-osan yhdistelméstd. Lisdksi kantaja on istunnossa nimenomaisesti myontianyt,
ettei ndilld kuvilla ole merkitysta.

Toisaalta kantaja ei kiista sitd, ettd tietyt kuvat ovat valokuvia kengistd, joiden pinnassa oleva merkki
muodostuu kolmesta yhdensuuntaisesta vaaleasta raidasta, jotka ovat selvisti paksumpia ja lyhyempia
kuin kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdidyssi muodossa olevat raidat ja jotka on katkaistu
viistoon. Tdmé koskee erityisesti edelld 68 kohdassa esitettyd kolmea kengdn kuvaa, jotka hylattiin
riidanalaisen paatoksen 41 ja 42 kohdassa. Sen lisdksi, ettd vériyhdistelméd ei tdssd tilanteessa ole
rekisteroidyn tavaramerkin mukainen, raitojen paksuuden ja pituuden samanaikainen muuttaminen
sekd tapa, jolla raidat on katkaistu, vaikuttavat merkittivasti useisiin kyseessd olevan tavaramerkin
ominaispiirteisiin, jotka on kuvattu edelld 36 kohdassa.

Nain ollen edelld 99 ja 100 kohdassa mainitut kuvat liittyvét kdyttomuotoihin, jotka poikkeavat kyseessa
olevan tavaramerkin rekisteroidystdi muodosta. Todetut erot ovat muutoksia, joita ei voida pitda
vahdising, joten kyseessd olevien kdyttomuotojen ei voida katsoa kokonaisuutena vastaavan kyseessd
olevan tavaramerkin rekisteroityd muotoa.

Lisaksi on niin, ettd vaikka kantaja vetosi erityisesti istunnossa mahdollisuuteen kéyttaa kyseessi olevaa
tavaramerkkid muodoissa, joissa korkeuden ja leveyden suhde ei ole edelld 36 ja 37 kohdassa mainitun
mukainen (noin 5:1), riidanalaisen padtoksen perusteluista ei ilmene, ettd valituslautakunta olisi
hylannyt kyseessd olevan tavaramerkin kéayttomuotoja vain silld perusteella, etteivit ne vastanneet
kyseistd suhdetta.

Niin ollen valituslautakunnan péatelmd, jonka mukaan suurin osa toimitetuista kuvista esitti merkkeja,
jotka poikkesivat huomattavasti kyseessd olevan tavaramerkin rekister6idystd muodosta, ei ndytd olevan
virheellinen. Valituslautakunta hylkési siis perustellusti ndimé kuvat silld perusteella, ettd ne liittyivit
kyseessd olevan tavaramerkin sijasta muihin merkkeihin. Tastd seuraa, ettd kantaja ei voi perustellusti
vedota sallittujen muutosten periaatteen loukkaamiseen.

Niin ollen toinen vidite ja sen seurauksena ainoan kanneperusteen ensimmaiinen osa
kokonaisuudessaan on hylattava.
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C Toinen osa, joka koskee virhetti arvioitaessa tavaramerkin tulemista kaytossa
erottamiskykyiseksi

Kanneperusteen toisessa osassa kantaja viittdd lahinng, ettd valituslautakunta teki arviointivirheen
katsoessaan, ettei kantaja osoittanut, ettd kyseessd oleva tavaramerkki oli tullut kdyton perusteella
erottamiskykyiseksi unionissa.

Kantaja vaittdd toimittaneensa erittdin paljon todisteita, jotka on arvioitava kokonaisuutena ja
rilppumatta niissé esitettyjen raitojen véristd, pituudesta ja viistoudesta. Ndma todisteet osoittavat sen
mukaan kolmesta samansuuntaisesta ja tasavilein olevasta raidasta muodostuvan tavaramerkin
intensiivisen kayton sekd sen, ettd kohdeyleiso tunnistaa kyseisen tavaramerkin ja késittdd sen
tarkoittavan kantajan tavaroita. Tdm& ndytto annetaan sen mukaan koko unionin aluetta silmalld
pitden, vaikka otettaisiin huomioon vain ne todisteet, joissa kyseessd oleva tavaramerkki esitetddn sen
rekisteroidyssa muodossa.

Aluksi on todettava, ettd sen osoittamiseksi, ettd kyseessd olevasta tavaramerkistd on tullut
erottamiskykyinen, kantaja ei voi vedota kaikkiin todisteisiin, jotka esittdvdt kolmea samansuuntaista ja
tasavilein olevaa raitaa. Kanneperusteen ensimmadiseen osaan annetusta vastauksesta nimittdin ilmenee,
ettd merkityksellisia todisteita ovat vain ne, jotka esittavat kyseessd olevaa tavaramerkkid sen
rekisteroidyssd muodossa tai, jos sitd ei ole rekisterdity, kokonaisuutena sitd vastaavissa muodoissa,
miké sulkee pois kdyttomuodot, joiden ominaispiirteend on variyhdistelmédn muuttaminen kéadnteiseksi
tai kyseessd olevan tavaramerkin muiden olennaisten ominaispiirteiden noudattamatta jattdminen.

Niin ollen on ensimmaiseksi ratkaistava, onko valituslautakunta arvioinut oikein erilaiset todisteet, joita
kantaja toimitti sille nayttddkseen toteen, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid oli kéytetty ja ettd se oli
tullut erottamiskykyiseksi. Toiseksi on kaikki esitetyt todisteet huomioon ottaen tutkittava, katsoiko
valituslautakunta perustellusti, ettd nditd todisteita ei esitetty maantieteellisesti merkityksellisen alueen
eli unionin alueen osalta.

1. Toimitettujen todisteiden merkityksellisyys

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan arvioitaessa, onko tavaramerkki tullut kdyton perusteella
erottamiskykyiseksi, voidaan ottaa huomioon muun muassa télld tavaramerkilli markkinoitujen
tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kdyttimisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto,
se, missd madrin yritys on kéyttinyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd
lagjuudessa asianomaisessa kohderyhmaéssa tunnistetaan tdimén merkin perusteella kyseinen tavara tai
palvelu tietyn vyrityksen tavaraksi tai palveluksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-eldman
yhteenliittymien antamat lausunnot (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97,
EU:C:1999:230, 51 kohta ja tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 60 kohta).

Tavaramerkilla markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, samoin kuin osuus kyseessd olevien
tavaroiden = markkinoiden = mainonnan  kokonaismidrdstd, johon  sisdltyvit  tavaramerkin
myynninedistdmiseen kdytetyt mainosinvestoinnit, voi myds olla merkityksellinen arvioitaessa, onko
tamé tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn kidyton kautta (tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHYV,
C-25/05 P, EU:C:2006:422, 76 ja 77 kohta).

Edellda 109 ja 110 kohdassa mainittuja seikkoja on arvioitava kokonaisuutena (tuomio 4.5.1999,

Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 49 kohta ja tuomio 7.7.2005, Nestlé,
C-353/03, EU:C:2005:432, 31 kohta).
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Jos nédiden seikkojen perusteella asianomainen kohderyhma tai ainakin merkittidva osa siitd tunnistaa
tamédn tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava, ettd
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa asetettu edellytys tdyttyy (ks. analogisesti tuomio
4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 52 kohta).

Kasiteltavdssd asiassa kantajan toimittamat todisteet voidaan jakaa useaan ryhmaidn eli ensinnékin
kuviin, joihin viitattiin jo tutkittaessa kanneperusteen ensimmadistd osaa, toiseksi tietoihin, jotka
liittyvat  liikevaihtoon =~ sekd  markkinointi-  ja = mainontakustannuksiin, kolmanneksi
markkinatutkimuksiin ja neljanneksi muihin todisteisiin.

a) Kuvat

Kantajan toimittamien kuvien analyysi saattaa suurelta osin kyseenalaiseksi ndiden todisteiden
merkityksellisyyden.

Kanneperusteen ensimmadisen osan tarkastelusta ilmenee nimittdin, ettd valituslautakunta hylkasi
perustellusti suurimman osan kantajan EUIPO:lle toimittamista kuvista silld perusteella, ettd kyseiset —
ja erityisesti riidanalaisessa péaatoksessa esitetyt — kuvat liittyivat merkkeihin, jotka eivdt kokonaisuutena
vastanneet kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdityd muotoa.

On totta, ettd — kuten edelld 106 kohdassa todettiin — kantaja viittdd esittineensd unionin yleisessa
tuomioistuimessa “erittdin paljon” todisteita, jotka esittdvit kyseessd olevaa tavaramerkkia "tarkalleen”
tai "lahes” saman “kokoisena” kuin kyseisen tavaramerkin rekister6ity muoto.

Kannekirjelmén liitteend toimitetuista asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, ettd niihin sisaltyisi merkittava
madrd todisteita, jotka esittdvat tavaramerkin rekisteroityd muotoa kokonaisuutena vastaavia merkkejd.
On kuitenkin muistettava yhtdaltd, ettd kantaja esitti EUIPO:ssa ldhes 12000 sivua todisteita, ja
toisaalta, ettd sekd mitdttomyysosasto ettd valituslautakunta moittivat sitd siitd, ettei se esittanyt
todisteita kyseessd olevan varsinaisen tavaramerkin kaytostd. On kuitenkin todettava, ettd kantaja ei
unionin yleisessd tuomioistuimessa yksiloinyt EUIPO:ssa kdydyssd menettelyssd kaytettyjen kuvien
joukosta niitd, joiden perusteella voitaisiin osoittaa haetun tavaramerkin kayttd sen rekisteroidyssa
muodossa tai sitd kokonaisuutena vastaavissa muodoissa.

Toiseksi on todettava, ettd tietyt valituslautakunnan hylkdaamaét kuvat, joista kolme ensimmaisté sisdltyy
edelld 68 kohtaan, esittivdt kolmiraitaista tavaramerkkid urheilukasseissa, jotka eivdt kuulu kyseessa
oleviin tuotteisiin. Kun siis otetaan huomioon edelld 20 kohdassa mainittu oikeuskaytdnto, tillaisilla
todisteilla ei joka tapauksessa ole merkitysta.

Kolmanneksi on todettava, ettd vaikka on totta, ettd tietyt kantajan esittdmit kuvat vastaavat kyseessd
olevaa tavaramerkkid ja niilld voidaan ndin ollen osoittaa kyseisen tavaramerkin tietty kaytto, kyseiset
kuvat eivat kuitenkaan muiden seikkojen puuttuessa anna mitddn viitteitd kyseisen kayton
merkityksestd ja kestosta sen enempdd kuin mainitun kéyton vaikutuksesta siihen, miten kohdeyleiso
kasittdd merkin. Néin ollen mainittujen kuvien perusteella ei voida osoittaa, ettd téllainen kaytto riitti
siihen, ettd merkittdvd osa kohdeyleisostd tunnistaa kyseessd olevan tavaramerkin perusteella tavaran
tietyn yrityksen tavaraksi.

b) Liikevaihtoa sekd markkinointi- ja mainontakustannuksia koskevat tiedot

Kantaja esitti EUIPO:ssa muun muassa valaehtoisen vakuutuksen, jossa esitetddn adidas-tavaramerkki
eli kolmiraitainen tavaramerkki ja joka sisdltdd kaikkien unionin 28 jasenvaltion osalta tietoja, jotka
koskevat kantajan johtaman yrityksen liikevaihtoa sekd kyseiselle yritykselle aiheutuneiden
markkinointi- ja  mainontakustannusten madrdd. Kyseisessd  valaehtoisessa  vakuutuksessa
tdsmennetédn, ettd lahes kaikissa yrityksen myymissd tuotteissa on kolmiraitainen tavaramerkki ja ettd
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kyseinen merkki on ndhtdvissd valtaosassa sen mainontavilineistd. Kyseisessd vakuutuksessa annetaan
myos tietoa adidas-tavaramerkilli markkinoitujen tavaroiden markkinaosuuksista tietyissé
jasenvaltioissa eli Saksassa, Ranskassa, Puolassa ja Yhdistyneessda kuningaskunnassa. Lisdksi siind
esitetddn yhteenveto kantajan sponsoritoiminnasta tapahtumien ja urheilukilpailujen yhteydessa.

Valituslautakunta on mitdttdmyysosaston tavoin myontanyt valaehtoisessa vakuutuksessa esitetyt luvut
"vaikuttaviksi” (riidanalaisen péiatoksen 46 kohta). Taltd osin on kiistatonta, ettd kantaja on kdyttinyt
tiettyjd tavaramerkkejadn unionissa intensiivisesti ja pitkdaikaisesti ja investoinut huomattavasti varoja
niiden myynninedistamiseen.

Valituslautakunta totesi kuitenkin perustellusti, ettd kantajan toimittamien lukujen ja kyseessd olevan
tavaramerkin sekd ndiden tietojen ja kyseessd olevien tavaroiden vilille ei ollut mahdollista muodostaa
yhteyttd (riidanalaisen padtoksen 46 ja 70 kohta).

Kantajan toimittamat luvut koskevat nimittdin yrityksen koko toimintaa, kaikkia tuotteita ja kaikkia
tavaramerkkejd yhdessa. Ne sisaltavat siis yhtdaltd merkityksettomien tuotteiden, kuten urheilukassien
(ks. edella 118 kohta), ja toisaalta vain muilla merkeilld kuin kyseessd olevalla tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden myynnin ja myynninedistamisen.

Lisdksi useimmat urheilumarkkinointia ja mainontavilineitd koskevat esimerkit, joihin kantaja vetoaa
EUIPO:ssa ja jotka esitetddn kannekirjelméssd tai toimitettiin kyseisen kannekirjelmén liitteing,
esittavat kolmiraitaisia merkkejd, jotka muun muassa kddnteisen viriyhdistelmén takia eivit
kokonaisuutena vastaa kyseessa olevan tavaramerkin rekisterdityd muotoa.

Niin ollen liikevaihtoa sekd markkinointi- ja mainontakustannuksia koskevien tietojen perusteella ei
voida osoittaa, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid on kiytetty ja ettd se on tullut kaytossa
erottamiskykyiseksi.

¢) Markkinatutkimukset

Kantaja esitti EUIPO:ssa 23 markkinatutkimusta, jotka oli tehty vuosina 1983-2011 Saksassa, Virossa,
Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa, Romaniassa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessa
kuningaskunnassa.

Valituslautakunta katsoi lahinng, ettd koska monet kantajan toimittamista markkinatutkimuksista eivit
koskeneet kyseessd olevaa tavaramerkkid sen rekister6idyssd muodossa, kyseisilla tutkimuksilla ei ollut
merkitystd sen osoittamisessa, ettd kyseessd oleva tavaramerkki oli tullut kaytdssé erottamiskykyiseksi
kyseessd olevien jasenvaltioiden alueella (riidanalaisen paatoksen 48—50 kohta).

Téltd osin kantajan EUIPO:lle toimittamat markkinatutkimukset on jaettava kahteen eri ryhmaan.

Ensimmaiseksi on todettava, ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa kantaja mainitsee nimenomaisesti
ja esittdd uudelleen viisi markkinatutkimusta, jotka on tehty vuosina 2009 ja 2011 Saksassa, Virossa,
Espanjassa, Ranskassa ja Romaniassa. Nama tutkimukset tehtiin kédyttden samaa menetelméd ja edelld
2 kohdassa esitettyd tdysin vastaavan graafisen esityksen perusteella. Niilld voitiin muun muassa
kyselyn perusteella selvittdd kyseessd olevan tavaramerkin erottamiskyvyn aste mddriteltynd niiden
kyselyyn vastanneiden henkildiden osuutena, jotka kasittivat tdmdn tavaramerkin yhden yrityksen
tavaramerkiksi, kun sitd kéytetddn urheiluvaatteiden tai urheiluvilineiden yhteydessd. Mainituissa
markkinatutkimuksissa tehtyjen péidtelmien mukaan kyseinen erottamiskyvyn aste on suuren yleison
osalta Saksassa 57 prosenttia, Virossa 48,3 prosenttia, Espanjassa 47,1 prosenttia, Ranskassa,
52,0 prosenttia ja Romaniassa 30,6 prosenttia. Sellaisen erikoistuneen yleison osalta, joka ostaa tai
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kayttda tai voi ostaa tai kayttdd urheiluvaatteita tai -valineitd, erottamiskyvyn aste on korkeampi ja yltaa
Saksassa 63,5 prosenttiin, Virossa 52,4 prosenttiin, Espanjassa 62,7 prosenttiin, Ranskassa 62,7
prosenttiin ja Romaniassa 43,2 prosenttiin.

Edelld 129 kohdassa mainituista viidestd markkinatutkimuksesta ilmenee yhtddltd, ettd ne liittyvit
kyseessd olevan tavaramerkin kéyttoon sen rekisterdidyssdé muodossa ja toisaalta, ettd ne mittaavat
konkreettisesti sitd, miten kohdeyleis0 mieltdd kyseisen tavaramerkin. Valituslautakunta, EUIPO ja
véliintulija eivdt myoskéédn riitauttaneet kyseisten markkinatutkimusten toteuttamismenetelmia. Tasté
seuraa, ettd mainitut markkinatutkimukset ovat ldhtokohtaisesti merkityksellisid todisteita sen
osoittamiseksi, ettd kyseessa oleva tavaramerkki on tullut kdytén seurauksena erottamiskykyiseksi.

On kuitenkin todettava, ettd edelld 129 kohdassa mainittujen viiden markkinatutkimuksen tekemisen
yhteydessd osallistujilta oli etukdteen tiedusteltu, olivatko ne jo havainneet kyseisen tavaramerkin
urheiluvaatteiden tai -vélineiden yhteydessd. Koska kantaja korosti painokkaasti kyseessd olevan
tavaramerkin kéyttod urheilutoiminnassa ja urheilukilpailuissa, ei voida sulkea pois sitd, ettd timén
ennakkokysymyksen sanamuoto auttoi kyselyyn osallistuneita henkiloitda yhdistimdan kyseisen
tavaramerkin mielessddn tiettyyn yritykseen. Nidin ollen edella 129 kohdassa mainittujen
markkinatutkimusten merkitystéd kyseisten tavaroiden osalta on tarkennettava.

Toiseksi on todettava, ettd kantaja viittaa kirjelmissddn vain niihin 18 markkinatutkimukseen, jotka se
esitti EUIPO:ssa ja toteaa, ettd valituslautakunta hylkdsi ndma tutkimukset ylimalkaisesti.

Todettakoon kuitenkin, ettd kyseiset 18 markkinatutkimusta tehtiin tavaramerkeistd, jotka eivit
kokonaisuutena vastaa kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdityd muotoa muun muassa siksi, ettd
vériyhdistelméd on kéédnteinen tai ettd muita kyseessd olevan tavaramerkin olennaisia ominaispiirteitd,
kuten raitojen médrad, on muutettu.

Tietyt tutkimukset, joita tehtiin Saksassa vuonna 1983, Espanjassa vuonna 1986, 1991, 2008 ja 2009,
Ranskassa vuonna 2011, Italiassa vuonna 2009, Suomessa vuonna 2005, Ruotsissa vuonna 2003 ja
Yhdistyneessd kuningaskunnassa vuonna 1995, liittyvit siten merkkeihin, jotka muodostuvat kahdesta,
kolmesta tai neljastd kengdn pinnassa olevasta samansuuntaisesta raidasta. Nama raidat, joiden pituus,
paksuus ja viri vaihtelevat, on aina sijoitettu kengén pintaan tietylld tavalla ja katkaistu viistoon (ks.
esimerkiksi edelld 68 kohdassa esitetyt ja 100 kohdassa mainitut kolme kuvaa).

Muut markkinatutkimukset, jotka on tehty Saksassa vuosina 2001 ja 2004, Espanjassa vuonna 1995,
Italiassa vuonna 2004 ja 2009 ja Alankomaissa vuonna 2004, koskevat mustissa vaatteissa olevista
kahdesta tai kolmesta valkoisesta raidasta muodostuvia merkkeja. Alankomaissa vuonna 2004 tehty
tutkimus koskee myos tavaramerkkejd, jotka muodostuvat valkoisissa vaatteissa olevista kahdesta
mustasta raidasta. Lisdksi useat ndistd tutkimuksista liittyvit esitettyjen merkkien kéyton aiheuttamaan
sekaannusvaaraan eivitkd siihen, ovatko ne tulleet kidytosséd erottamiskykyisiksi.

Todettakoon lopuksi, ettd tiettyjen vuonna 1984 Saksassa ja vuonna 1991 Espanjassa tehtyjen
markkinatutkimusten kohteena ei ollut kuviomerkin graafinen esitys vaan pelkdstdédn sanat "kolme

raitaa” saksan ja espanjan kielilla.

Néin ollen kantaja ei voi perustellusti moittia valituslautakuntaa siitd, ettd se hylkdsi edelld
132-136 kohdassa mainitut 18 markkinatutkimusta.

d) Muut todisteet
Kantaja esitti EUIPO:ssa ja sen jalkeen unionin yleisessd tuomioistuimessa my6s monia muita todisteita

ja erityisesti kansallisten tuomioistuinten ratkaisuja tai lisdksi lehtileikkeitd, joissa vedotaan sen
kolmiraitaisen tavaramerkin maineeseen.
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Kanneperusteen toisessa osassa kantaja ei kuitenkaan nimenomaisesti viittaa juuri kyseisiin todisteisiin.
Erityisesti on todettava, ettei se mainitse, mitkd kansallisten tuomioistuinten ratkaisuista tai
lehtileikkeistd ovat sen mukaan merkityksellisid valituslautakunnan arvioinnin kyseenalaistamiseksi,
siltd osin kuin se koskee tavaramerkin tulemista kéytossa erottamiskykyiseksi.

On totta, ettd kanneperusteen ensimmaiisessd osassa kantaja vetoaa yhtddlta kahden saksalaisen
tuomioistuimen tekemiin ratkaisuihin ja toisaalta ranskalaisen tuomioistuimen ratkaisuun, joka
vahvistettiin muutoksenhaussa. Kantajan mukaan ndissd edelld 80 kohdassa jo mainituissa ja
kannekirjelmén liitteessd A.8 esitetyissd ratkaisuissa tunnustettiin sen tavaramerkkien maine ja ndin
ollen sekd niiden erottamiskyky ettd tosiasiallinen kaytto.

On kuitenkin todettava yhtddltd, ettd kahden saksalaisen tuomioistuimen ratkaisuissa mainitaan
yleisesti kantajan “kolmiraitaiset tavaramerkit” ja toisaalta, ettd ranskalainen tuomioistuin antoi
ratkaisunsa tavaramerkistd, joka muodostui kengidn pinnassa olevista kolmesta valkoisesta raidasta
mustaa taustaa vasten. Koska ndmé ratkaisut eivdt koske kéyttomuotoja, joiden voidaan katsoa
vastaavan kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdityd muotoa, niilld ei ndin ollen ole merkitysta
pyrittdessd osoittamaan, ettd kyseinen tavaramerkki on tullut kédytossa erottamiskykyiseksi.

2. Kyseessd olevan tavaramerkin kdyton todistaminen ja sen tuleminen erottamiskykyiseksi koko
unionissa

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 1 artiklan 2 kohta) mukaan EU-tavaramerkki on yhtendinen ja sen oikeusvaikutukset ovat
samanlaiset kaikkialla unionissa.

EU-tavaramerkin yhtendisyydestd seuraa, ettd merkin rekisterdinti edellyttdd, ettd silld on joko sen
ominaispiirteisiin perustuva tai kayton perusteella syntynyt erottamiskyky koko unionin alueella
(tuomio 25.7.2018, Société des produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P,
C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, 68 kohta).

Téastd seuraa, ettd tavaramerkki, jolla ei ole ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyd kaikissa
jasenvaltioissa, voidaan rekisteridd tdmén sddnnoksen nojalla vain, mikéli osoitetaan, ettd se on tullut
kayttonsa perusteella erottamiskykyiseksi koko unionissa (ks. tuomio 25.7.2018, Société des produits
Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596,
76 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Vaikka onkin totta, ettd se, ettd tavaramerkki on tullut kaytossd erottamiskykyiseksi, on néytettiva
toteen siind osassa unionia, jossa silld ei ollut ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykya, olisi liiallista
vaatia, ettd todisteet téllaisesta erottamiskykyiseksi tulemisesta pitiisi esittdd kunkin jasenvaltion osalta
erikseen (ks. tuomio 25.7.2018, Société des produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services,
C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, 77 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Missdédn asetuksen N:o 207/2009 sddnnoksessd ei nimittdin velvoiteta osoittamaan erillisilld todisteilla
sitd, ettd tavaramerkki on tullut kéytossd erottamiskykyiseksi erikseen kussakin jdsenvaltiossa. Nain
ollen ei voida sulkea pois sitd, ettd todisteet siitd, ettd tavaramerkki on tullut kéytossa
erottamiskykyiseksi, ovat merkityksellisid useiden jasenvaltioiden ja jopa koko unionin osalta (tuomio
25.7.2018, Société des produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P,
C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, 80 kohta).

On mahdollista, ettd talouden toimijat ovat yhdistdneet useat jdsenvaltiot tiettyjen tavaroiden ja
palvelujen  jakeluverkostoksi ja ovat kohdelleet nditd jdsenvaltioita erityisesti niiden
markkinointistrategioiden osalta, niin kuin ne muodostaisivat yhdet kansalliset markkinat. Téllaisessa
tapauksessa merkin kayttoa tdllaisilla rajat ylittavilla markkinoilla koskevat todisteet voivat olla
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merkityksellisid kaikkien kyseessé olevien jdsenvaltioiden osalta (tuomio 25.7.2018, Société des produits
Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596,
81 kohta).

Asia on ndin my0s tilanteessa, jossa kahden jdsenvaltion vilisen maantieteellisen, kulttuurisen tai
kielellisen ldheisyyden vuoksi ensimmadisen jasenvaltion kohdeyleisolla on toisen jdsenvaltion
markkinoilla esiintyvien tavaroiden tai palvelujen riittdvd tuntemus (tuomio 25.7.2018, Société des
produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P,
EU:C:2018:596, 82 kohta).

Naistd toteamuksista kidy ilmi, ettd vaikka sellaisen tavaramerkin, jolla ei alun perin ole ollut
erottamiskykyd kaikissa jasenvaltioissa, rekisterdinti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan
nojalla ei edellytd sitd, ettd ndytto siitd, ettd tdma tavaramerkki on tullut kaytossa erottamiskykyiseksi,
esitetddn kunkin jdsenvaltion osalta erikseen, esitettdvélld ndytollda on kuitenkin voitava osoittaa
tillainen erottamiskykyiseksi tuleminen kaikissa unionin jasenvaltioissa (tuomio 25.7.2018, Société des
produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P,
EU:C:2018:596, 83 kohta). Sama pédtee tavaramerkin rekisteréinnin voimassa pitdmiseen saman
asetuksen 52 artiklan 2 kohdan perusteella.

Késiteltdvassd asiassa on selvdd, ettd kyseessd olevalta tavaramerkiltd puuttuu ominaispiirteisiin
perustuva erottamiskyky koko wunionissa. Valituslautakunta on siis perustellusti tutkinut, oliko
tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi Lkohdeyleison keskuudessa koko wunionin alueella (ks.
riidanalaisen paitoksen 22 kohta).

Kantajan esittdmistd ja edelld 114-141 kohdassa tarkastelluista todisteista on todettava, ettd niisté
jossain madrin  merkityksellisida ~ovat vain edella 129-131 kohdassa analysoidut viisi
markkinatutkimusta.

Namé tutkimukset toteutettiin kuitenkin vain viidessd jdsenvaltiossa, ja ne kattavat ndin ollen
ainoastaan osan unionin alueesta.

Kantaja, jota viliintulijana oleva yhdistys tukee, vetoaa oikeuskdytdnt6on, jonka mukaan ei kuitenkaan
vaadita, ettd samantyyppiset todisteet esitetddn jokaisen jasenvaltion osalta (tuomio 28.10.2009, BCS v.
SMHV - Deere (Vihredn ja keltaisen vérin yhdistelmd), T-137/08, EU:T:2009:417, 39 kohta ja tuomio
15.12.2016, Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO — Société des produits Nestlé (Suklaalevyn
muoto), T-112/13, ei julkaistu, EU:T:2016:735, 126 kohta). Se viittdd toimittaneensa jokaisen
jasenvaltion osalta muita todisteita, jotka liittyvdt muun muassa sen liikevaihtoon seké kyseessd olevan
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen tehtyjen investointien médradn. Nama todisteet osoittavat kantajan
mukaan, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid kaytetddn samalla tavoin eri jasenvaltioissa ja ettd kaikkien
jasenvaltioiden kansalliset markkinat ovat siis vertailukelpoiset. Néin ollen sen toimittamien erilaisten
todisteiden perusteella voitiin sen mukaan kokonaisuutena arvioituna osoittaa, ettd kyseessd oleva
tavaramerkki oli tullut kaytosséa erottamiskykyiseksi koko unionin alueella.

Naita vaitteitd ei voida hyvaksya.

Yhtddltd kantaja ei nimittdin yksiloi yhtadn merkityksellistd todistetta, lukuun ottamatta edelld 129
ja 151 kohdassa mainittua viittd markkinatutkimusta. Nédin ollen se ei osoita toimittaneensa
merkityksellisid todisteita niiden 23 jasenvaltion osalta, joita ndma markkinatutkimukset eivit kata.

Toisaalta  pelkdstdan se, ettd kantaja  toimitti liikevaihtoonsa ja  markkinointi- ja
mainontakustannuksiinsa liittyvid tietoja, jotka keréttiin jasenvaltiokohtaisesti, ei riitd osoittamaan
yksien tai useampien eri jdsenvaltioista muodostuvien rajat ylittdvien markkinoiden olemassaoloa.
Erityisesti on todettava, ettei kantaja osoita, ettd joko talouden toimijoiden jakeluverkko-organisaation
ja markkinointistrategioiden tai kohdeyleison tietojen takia niiden 23 jasenvaltion, joita edelld 129
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ja 151 kohdassa mainitut markkinatutkimukset eivét koske, ja niiden viiden jasenvaltion, joissa kyseiset
tutkimukset tehtiin, kansalliset markkinat ovat vertailukelpoiset. Todettakoon lisdksi, ettd vaikka
kantaja vetoaa kyseessd olevan tavaramerkin kéyton osoittamiseksi siihen, ettd se sponsoroi Euroopan
laajuisia kansainvilisid urheilukilpailuja, se ei viditd eikd osoita tdmédn sponsoritoimintaa koskevan
viditteensd avulla, ettd eri jasenvaltioiden markkinat ovat vertailukelpoiset.

Néin ollen vaikka myonnettiisiin, ettd edelld 129 ja 151 kohdassa mainittujen viiden
markkinatutkimuksen tulokset ovat kaikilta osin merkityksellisid, niitd ei voida ulottaa koskemaan
kaikkia jdsenvaltioita eikd tdydentdd eikd tukea muilla kantajan toimittamilla todisteilla niissd
jasenvaltioissa, joita mainitut tutkimukset eivit koske.

Niin ollen kantajan toimittamien erilaisten todisteiden perusteella ei kokonaisuutenakaan arvioituna
voida yhtéalta osoittaa kyseesséd olevan tavaramerkin kaytt6d koko unionin alueella, eivitkéd ne toisaalta
missddn tapauksessa riitd osoittamaan, ettd tdman kayton perusteella kyseiselld tavaramerkilld voidaan
koko tdlla alueella yksiloidd ne tavarat, joita varten se on rekisterdity ja siis erottaa ndmai tavarat
muiden yritysten tavaroista.

Tastd seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt arviointivirhettd katsoessaan, ettei kantaja osoittanut, ettd
riidanalainen tavaramerkki oli tullut kaytosséa erottamiskykyiseksi koko unionin alueella.

Niin ollen kanneperusteen toinen osa ja sen seurauksena ainoa kanneperuste kokonaisuudessaan on
hylattava.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kanne on hylattava.

IV Oikeudenkiyntikulut

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

Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan seka
korvaamaan EUIPO:n ja viliintulijan oikeudenkéyntikulut, koska ndma ovat sitd vaatineet.

Lisdksi tyojarjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi maaratd, ettd

vdliintulija vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan. Késiteltavissd asiassa viliintulijana oleva yhdistys
vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Nailld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu yhdeksds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiddn.

2) adidas AG vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan
unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Shoe Branding Europe BVBA:n
oikeudenkiyntikulut.

3) Marques vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Gervasoni Madise da Silva Passos

Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh
Julistettiin Luxemburgissa 19 pdivana kesdkuuta 2019.

Allekirjoitukset
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