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Tulliallan Burlington Ltd
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Euroopan unionin nimeéva kansainvélinen
rekisterointi — Sanaosan "BURLINGTON?” sisiltdvit sana- ja kuviomerkit — Aikaisemmat kansalliset
sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE - Aikaisemmat EU-kuviomerkit ja kansalliset
kuviomerkit BURLINGTON ARCADE - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta —
Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettu hyviksikaytto tai niille
aiheutunut haitta — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara

1. Tésséa oikeudenkdyntimenettelyssd valittajana oleva Tulliallan Burlington Ltd (jéljempané Tulliallan)
omistaa Lontoon keskustassa sijaitsevan korkealuokkaisen kauppakeskuksen. Kauppakeskuksen eri
liikkeet ja myymalat ovat erikoistuneet luksustavaroiden kuten korujen, nahkatavaroiden, vaatteiden ja
hajuvesien myyntiin. Tulliallan on sanamerkkien "BURLINGTON”? ja "BURLINGTON ARCADE”’
rekister6ity omistaja Yhdistyneessd kuningaskunnassa sekd sanat “Burlington Arcade” sisdltdvdn
kuviomerkin® rekisterdity omistaja Yhdistyneessi kuningaskunnassa. Se on myds sanat “Burlington
Arcade” sisiltivin EU-kuviomerkin® rekisterdity omistaja.

2. Tulliallan vastustaa saksalaisen yrityksen Burlington Fashion GmbH:n (jdljempéna BF) jattamaa
hakemusta, joka koskee kolmen erillisen EU-kuviomerkin, joissa kéytetddn sanaa ”Burlington”, ja
EU-sanamerkin BURLINGTON rekisterdintid.® Jos hakemus hyviksytdan, BF aikoo kiyttad kyseisid
merkkejd muun muassa saippuoiden, korujen ja nahkalaukkujen myynnin yhteydessa. Tulliallan
vaittad, ettd neljan sanan "Burlington” siséltavan EU-tavaramerkin kéaytté voi muun muassa aiheuttaa
sekaannusta kohdeyleison mielessd ja heikentdd sen aikaisempien tavaramerkkien mainetta Euroopan
unionin  tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/20097
8 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ndmé ovat nyt kasiteltavissa

1 Alkuperdinen kieli: englanti.

2 Tavaroiden ja palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkien 35 ja 36 osalta.

3 Luokkien 35, 36 ja 41 osalta.

4 Luokkien 35, 36 ja 41 osalta.

5 Luokkien 35, 36 ja 41 osalta.

6 Hakemukset koskivat luokkia 3, 14, 18 ja 25. Tulliallanin vastalauseet koskevat ainoastaan kolmea ensimmadistd luokkaa.

7 EUVL 2009, L 78, s. 1. Asetus N:o 207/2009 korvattiin Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL

2017, L 154, s. 1).
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valituksissa esiin tulevat unionin yleisen tuomioistuimen tuomioiden keskeiset seikat.® Ennen niiden
kysymysten kasittelyd on kuitenkin aluksi tarkasteltava asiaan sovellettavia oikeussddntdja ja kyseisten
oikeudenkédyntimenettelyjen varsin monimutkaista historiaa sekd kuvailtava asian tosiseikkoja
yksityiskohtaisemmin.

I Asiaa koskevat oikeussdaannot
3. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

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

5. Jos aikaisempi EU-tavaramerkki on wunionissa laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisteroidd, jos se on sama tai samankaltainen
kuin aikaisempi tavaramerkki, riippumatta siitd, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitd haetaan,
samat tai samankaltaiset taikka erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on
rekisteroity, ja jos haettavan tavaramerkin kéyttdiminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi.”

8 Tulliallan vaatii valituksissaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antamat tuomiot Tulliallan
Burlington v. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington v. EUIPO - Burlington Fashion
(BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington v EUIPO — Burlington Fashion (Burlington)
(T-122/16, ei julkaistu, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington v EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu,
EU:T:2017:870) (jdljempdnd valituksenalaiset tuomiot), joilla unionin yleinen tuomioistuin hylkési Tulliallanin vaatimuksen kumota 11.1.2016
tehdyt EUIPO:n neljannen valituslautakunnan pédtokset (asiat R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4), jotka liittyivét
neljgan Tulliallanin ja BF:n viliseen véitemenettelyyn (jéljempédnd riidanalaiset paatokset). BF oli viliintulijana unionin yleisessid
tuomioistuimessa vireilld olleissa kanteissa ja nyt kasiteltdvissa valituksissa.
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II Asioiden tausta
4. BF jatti 12.11.2009 kansainvilisen rekisterdinnin nro 1017273 suojaa Euroopan unionissa koskevan

hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO). Rekisterdinti, jota varten suojaa
haettiin, on seuraava kuviomerkki:

4 Burlington

5. BF jatti 13.8.2009 kansainvilisen rekisterdinnin nro 1007952 suojaa Euroopan unionissa koskevan
hakemuksen EUIPO:lle. Rekisterdinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava kuviomerkki:

g ' /i
None

6. BF jatti 20.11.2008 kansainvilisen rekisteréinnin nro 982021 suojaa Euroopan unionissa koskevan
hakemuksen EUIPO:lle. Rekisterdinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava kuviomerkki:

7. BF jatti 20.11.2008 kansainvilisen rekisterdinnin nro 982020 suojaa Euroopan unionissa koskevan
hakemuksen EUIPO:lle. Rekisterdinti, jota varten suojaa haettiin, on sanamerkki BURLINGTON.
Kyseisistd neljastd merkistd kaytetddn jaljempéana nimitystd “riidanalaiset tavaramerkit”.

8. Tavarat, joiden osalta suojaa haettiin, kuuluvat luokkiin 3, 14, 18 ja 25 ja vastaavat kunkin luokan
osalta seuraavaa kuvausta:

Luokka 3: ”Saippuat kosmetiikkakéyttoon, tekstiilisaippuat, parfyymituotteet, eteeriset oljyt, ihon,
hiuspohjan ja hiusten puhdistus-, hoito- ja kaunistustuotteet, tdhan luokkaan kuuluvat kosmeettiset ja
peseytymisvalmisteet, deodorantit henkilokohtaiseen kéyttoon, ennen parranajoa ja sen jilkeen
kaytettdvit valmisteet”;

Luokka 14: "Korut, rannekellot”;
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Luokka 18: "Nahat ja nahan jdljitelmét, eli matkalaukut ja kassit (tdhdn luokkaan kuuluvat), pienet
nahkatavarat (tdhan luokkaan kuuluvat), muun muassa lompakot, salkut, avainkotelot; sateenvarjot ja
péivanvarjon muodossa olevat aurinkosuojat”;

Luokka 25: "Jalkineet, vaatteet, padhineet, vyot”.

9. Tulliallan teki 12.8.2009, 17.5.2010 ja 16.8.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla viitteen
riidanalaisten tavaramerkkien rekisterdintid vastaan luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta.

10. Viite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin ja oikeuksiin:

— sanamerkki BURLINGTON, rekisteroity 5.12.2003 Yhdistyneessd kuningaskunnassa numerolla
2314342 ja asianmukaisesti uusittu 29.10.2012, luokkiin 35 ja 36 kuuluvia sellaisia palveluja varten,
jotka kunkin luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta:

— Luokka 35: "Mainostilojen vuokraus ja liisaus; néyttelyiden jarjestiminen kaupallisessa tai
mainostarkoituksessa; messujen jarjestiminen kaupallisessa tarkoituksessa; mainonta- ja
myynninedistdmispalvelut ja vastaavat tiedotuspalvelut; erilaisten tavaroiden kokoaminen
yhteen muiden hyodyksi niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisid
tavaroita useasta yleisid kauppatavaroita myyvastd vihittéisliikkeesta”;

— Luokka 36: "Myymaloiden ja toimistojen vuokraus; kiinteistojen liisaus tai hallinta; rakennusten
tai niissa olevien tilojen liisaus; kiinteistojen hallinnointi; myymaldiden ja toimistojen vuokrausta
koskevat tiedotuspalvelut; kiinteistopalvelut, varojen sijoittaminen, sijoitusrahastot”;

— sanamerkki BURLINGTON ARCADE, rekisterdity 7.11.2003 Yhdistyneessd kuningaskunnassa
numerolla 2314343 ja asianmukaisesti uusittu 29.10.2012, luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia sellaisia
palveluja varten, jotka viimeksi mainitun luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta: "Huvipalvelut;
kilpailujen jarjestiminen; nayttelyjen jérjestiminen; vapaa-aikaa koskevien tietojen antaminen;
ndytosten esittdminen; urheilutilojen tarjoaminen; live-musiikkiesitysten tarjoaminen ja
live-viihde-esitysten tarjoaminen; vélineiden ja tilojen tarjoaminen béndien live-esityksille;
live-viihteen tarjoaminen; live-musiikkiesitykset; palvelujen tarjoaminen eldvien musiikkiesitysten
muodossa; live-esitysten tarjoaminen”;

— seuraava kuviomerkki, rekisteroity 7.11.2003 Yhdistyneessd kuningaskunnassa numerolla 2330341 ja
asianmukaisesti uusittu 25.4.2013, luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia palveluja varten:

BURLINGTON
ARCADE

— seuraava  EU-kuviomerkki, rekisterdity = 16.10.2006 numerolla 3618857 ja  rajattu
mitattomyysmenettelylld nro 8715 C koskemaan luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia palveluja, jotka
kunkin  kyseisen = luokan  osalta  vastaavat  seuraavaa  kuvausta: = "Mainonta- ja
myynninedistdmispalvelut; erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyddyksi niin, ettd
asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisid tavaroita useasta yleisid kauppatavaroita
myyvistd vihittéisliikkeesta” (luokka 35); "Myymaloiden vuokraus; kiinteistdjen liisaus tai hallinta;
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rakennusten tai niissd olevien tai niiden vililld olevien tilojen liisaus; kiinteistéjen hallinnointi;
kauppojen vuokrausta koskevat tiedotuspalvelut” (luokka 36); Huvipalvelut; live-esitykset”
(luokka 41):

BURLINGTON
ARCADE

11. Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4
ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

12. Tutkittuaan  Tulliallanin  véitteen, joka perustui numerolla 3618857  rekisterdityyn
EU-kuviomerkkiin, vditeosasto hyvaksyi mainitun véitteen 10.7.2013, 8.10.2013, 8.11.2013 ja 22.11.2013
luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja velvoitti BF:n ndin ollen korvaamaan kulut.

13. BF walitti 20.8.2013, 3.12.2013, 11.12.2013 ja 2.1.2014 viiteosaston paatoksistda EUIPO:n sisélla
asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan nojalla.

14. EUIPO:n neljas valituslautakunta kumosi riidanalaisilla p&étoksillda viiteosaston paatokset seka
velvoitti Tulliallanin korvaamaan véitemenettelyn ja valitusmenettelyn kulut.

15. Riidanalaisissa paatoksissé valituslautakunta totesi

— ensinndkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, ettd aikaisempien
tavaramerkkien maine on niytetty toteen merkitykselliselld alueella luokkiin 35 ja 36 kuuluvien
palvelujen osalta kuitenkaan lukuun ottamatta luokkaan 35 kuuluvaa palvelua “erilaisten tavaroiden
kokoaminen yhteen muiden hyodyksi niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti — — ostaa kyseisid
tavaroita useasta yleisid kauppatavaroita myyvésta vahittaisliikkeestda”

— toiseksi mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta perusteesta ldhinng, ettei kantaja
(Tulliallan) ollut néyttinyt toteen, ettd valttdmattomat edellytykset kohdeyleison johtamisesta
harhaan ja siihen liittyvastd vahingosta téayttyvit esilld olevassa asiassa

— kolmanneksi, siltd osin kuin on kyse mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, léhinna,

ettd kyseessd olevat tavarat ja palvelut ovat erilaisia ja ettei mitddn sekaannusvaaraa ole eikd se
lisdksi liity kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuteen.

IIT Oikeudenkidyntimenettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot
16. Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2016 jattamilladn kannekirjelmilld Tulliallan nosti

riidanalaisista paatoksistd nelja kumoamiskannetta, jotka kirjattiin numeroilla T-120/16, T-121/16,
T-122/16 ja T-123/16.

ECLIL:EU:C:2019:538 5
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17. Kumoamiskanteidensa tueksi Tulliallan vetosi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmédinen
kanneperuste perustui ldhinnd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen,
menettelyvirheeseen ja menettelysadntojen rikkomiseen, toinen perusteluvelvollisuuden noudattamatta
jattamiseen ja kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamiseen sekd mainitun asetuksen
8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen.

18. Valituksenalaisissa tuomioissa, joiden lopputulos ja perustelut ovat samat, unionin yleinen
tuomioistuin hylkasi Tulliallanin esittimét kolme kanneperustetta.

19. Ensimmdisestd kanneperusteesta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden
28 kohdassa, ettd valituslautakunnan mukaan luokkaan 35 kuuluvan vihittdismyyntipalvelun osalta
kantajan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole ndytetty toteen. Unionin yleinen
tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettei valituslautakunnan péaételméa kuitenkaan voida vahvistaa.

20. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und
Heimwerkermérkte (C-418/02, EU:C:2005:425) perusteella ei voida todeta, ettd kauppagalleriat tai
kauppakeskukset olisi méadritelmansd mukaan suljettu luokassa 35 maaritellyn véhittdiskauppapalvelun
kasitteen soveltamisalan ulkopuolelle. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd 7.7.2005 annetun
tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohta on vastakkainen
EUIPO:n esittamaille viitteelle, jonka mukaan kauppakeskuspalvelut rajoittuvat ldhinnd kiinteiston
vuokraus- ja hallintopalveluihin ja ettd ndin ollen asiakkaat, joille ndmé palvelut on kohdistettu, ovat
padasiassa henkiloitd, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan vuokralle mainitussa kauppakeskuksessa
sijaitsevia myymaéloitéd tai toimistoja. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd kun otetaan huomioon
luokan 35 sanamuoto, vihittdismyyntipalvelun kisite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sité
tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) 34 kohdassa, kisittdda myds kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.” Kyseinen
tuomioistuin katsoi ndin ollen, ettd valituslautakunnan kayttdma vahittdismyynnin késitteen suppea
tulkinta on virheellinen ja ettd Tulliallan saattoi siten vedota luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien
aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan.

21. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valitustenalaisten tuomioiden 43 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskeva unionin tuomioistuimen
oikeuskaytdnto, Tulliallan ei ole esittdnyt valituslautakunnassa eikd unionin yleisessd tuomioistuimessa
johdonmukaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, ettd haetun tavaramerkin kaytto
merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttoa.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisdksi, ettd vaikka Tulliallan korostaa aikaisempien
tavaramerkkiensd liahes ”ainutlaatuista luonnetta” sekd niiden "merkittavad ja eksklusiivista” mainetta,
se ei ole esittdnyt erityisia seikkoja, jotka voisivat tukea sitd, ettd riidanalaisten tavaramerkkien
kiyttiminen vihentiisi kantajan aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa. '

22. Valitustenalaisten tuomioiden 45 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi seuraavaa: ”Se
seikka, ettd toinen talouden toimija voi saada luvan kayttdd tavaramerkkid, johon sisdltyy sana
‘burlington’, kantajan lontoolaisessa kauppakeskuksessa myynnisséd olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita
varten, ei kuitenkaan yksinddn ole omiaan vaikuttamaan keskivertokuluttajan silmissd kyseisen
kauppapaikan houkuttelevuuteen. Kuten unionin tuomioistuin on nimittdin tdsmentdnyt [7.7.2005
annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], mainittu
ominaisuus liittyy tiiviisti kyseisessd kauppakeskuksessa sijaitsevien myymaéloiden vuokraajien

9 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 34 kohta.
10 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 44 kohta.
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suorittamiin ’erilaisiin kaupallisiin palveluihin’ eikd yksinomaan kyseisen kauppakeskuksen nimeen, joka
lisdksi vastaa, kuten valituslautakunta on aiheellisesti huomauttanut riidanalaisessa paatoksessd, muiden
paikkojen nimid, jotka myos ovat erittdin tunnettuja ja sijaitsevat kyseisen kauppakeskuksen
laheisyydessa, kuten Burlington Gardens ja Burlington House.”

23. Riidanalaisissa péatoksissdé kantajan mielestd tehdystd menettelyvirheestd unionin yleinen
tuomioistuin totesi, ettd EUIPO:n asiaa kaisitelleet elimet ottivat Tulliallanin huomautukset huomioon
ja ettd kyseinen vdite on siis hylattdva perusteettomana.

24. Toisen kanneperusteen yhteydessa unionin yleinen tuomioistuin hylkési Tulliallanin véitteen, jonka
mukaan valituslautakunta ei mitenkddn perustele sitd, ettd se hylkda kantajan véitteen, jossa vedotaan
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisdksi,
ettd viiteosastossa kdydyn menettelyn kuluessa Tulliallan on viitteen tekijand vedonnut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen, mutta ei ole esittdnyt tosiseikkoja eikd oikeudellisia
seikkoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, ettd mainitun sddnnoksen soveltamisedellytykset
asianmukaisesti tayttyivit. Kyseinen tuomioistuin totesi lisaksi, ettd valituslautakunnassa Tulliallan vain
vaitti, ettd se "pysytti vditeosastossa esitetyt viitteet”, mutta ei esittdnyt mainittujen viitteiden tueksi
mitddn tosiseikkoja eikd oikeudellisia seikkoja. Valitustenalaisten tuomioiden 62 kohdassa unionin
yleinen tuomioistuin totesi valituslautakunnan katsoneen aiheellisesti, ettei Tulliallan ollut nayttényt,
ettd edellytykset merkkioikeuden loukkauskanteen perustelemiseksi olivat aisanmukaisesti tayttyneet, ja
ndin ollen hylkési toisen kanneperusteen.

25. Tarkasteltaessa kolmatta kanneperustetta, joka koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, unionin yleinen tuomioistuin totesi valituslautakunnan
perustellusti katsoneen, ettd Tulliallanin palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat eivit olleet
samankaltaisia. ~ Erityisesti —unionin yleinen tuomioistuin totesi luokkaan 35 kuuluvasta
vahittdismyyntipalvelusta, ettd muun muassa 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 50 kohdan perusteella vihittdiskaupan palvelujen osalta
myytévaksi tarjottavat tavarat on tdsmennettdvé tarkasti. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan se,
ettei niistd tavaroista, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri
myymaloissa voidaan myydd, ole annettu mitddn tdsmallisid tietoja, estdd kaikenlaisen yhteyden nédiden
myymaldiden ja riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden vililld, eikd Tulliallanin esilld
olevassa asiassa antama “luksustavaroita” koskeva maddritelmd ole riittdvd tdsmentdmddn, millaisista
tavaroista on kyse. Kun tillaista tismennystd ei siis ole, unionin yleisen tuomioistuimen mielestéd ei
voida vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien
kattamien tavaroiden vilistd samankaltaisuutta eikd tdydentdvyyttd. Unionin yleinen tuomioistuin
hylkasi Tulliallanin véitteen, jonka mukaan kauppakeskuspalvelujen osalta ei ole tarpeen tismentdd
kyseessd olevia tavaroita, silld kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, vahittdiismyyntipalvelun
kasite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitd on tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker
Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, késittdd myos kauppakeskuksen
tarjoamat myyntipalvelut. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi néin ollen, ettd kun otetaan huomioon
se, ettd yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys ei téyty,
kolmas kanneperuste ja koko kanne on hylattava.

A Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset ja unionin tuomioistuimessa vireilld oleva
oikeudenkdyntimenettely

26. Valituksissaan Tulliallan vaatii, ettd unionin tuomioistuin
— kumoaa valituksenalaiset tuomiot

— kumoaa riidanalaiset paatokset tai vaihtoehtoisesti palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen,
jotta tdma tekisi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisen ratkaisun
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— velvoittaa EUIPO:n ja BF:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

27. BF vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valitukset

— velvoittaa Tulliallanin korvaamaan BF:lle wunionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessa
tuomioistuimessa vireilld olevista oikeudenkdyntimenettelyistd aiheutuneet kustannukset seka sille
valituslautakunnassa vireilld olevasta menettelystd aiheutuneet kulut.

28. EUIPO vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltd osin kuin niissd hyldttiin Tulliallanin hakemukset, jotka
perustuvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja kolmeen aikaisempaan
Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdityyn merkkiin nro 2314342, nro 2314343 ja
nro 2330 341

— hylkaa valitukset muilta osin

— velvoittaa kunkin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.

29. Asiat C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P ja C-158/18 P yhdistettiin unionin tuomioistuimen
presidentin 12.6.2018 antamalla maaraykselld suullista kasittelyd ja tuomion antamista varten.

30. Kirjallisia huomautuksia esittivit Tulliallan, BF ja EUIPO. Tulliallan, BF ja EUIPO osallistuivat
10.4.2019 pidettyyn istuntoon.

IV Valitusten tarkastelu
31. Tulliallan esittdaa valitustensa tueksi kolme valitusperustetta, jotka perustuvat ensinndkin asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, toiseksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan

rikkomiseen ja kolmanneksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

32. Unionin tuomioistuimen pyynnostd téssd ratkaisuehdotuksessa keskitytddn ensimmadiseen ja
kolmanteen valitusperusteeseen.

A Ensimmdinen valitusperuste
33. Tulliallanin esittimé ensimmadinen valitusperuste jakautuu ldhinnd kahteen osaan. Tulliallan vaittaa

ensinndkin, ettd unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa, ja
toiseksi, ettd valituksenalaisissa tuomioissa on tehty menettelyvirhe.
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1. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkominen

a) Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

34. Tulliallanin mukaan unionin vyleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden
27-35 kohdassa, ettd valituslautakunta totesi virheellisesti, etteivit kauppakeskuspalvelut kuulu
luokkaan 35 siséltyvien vihittiiskauppapalvelujen soveltamisalaan.' Tulliallanin mielestd unionin
yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, ettei sen kauppakeskuspalvelujen tarjoamista varten
rekisterdityjen aikaisempien tavaramerkkien maine rajoitu liiketilaa etsivien vahittdiskauppiaiden
suppeaan ryhmidn vaan ulottuu myos kyseisten vahittdiskauppiaiden myymien tavaroiden ostajiin.
Tulliallan katsoo kuitenkin, ettd unionin vyleinen tuomioistuin teki virheen luonnehtiessaan
aikaisempien tavaramerkkien mainetta, kun se totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, etté
kauppakeskuspalvelujen maine kuuluu 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) tarkoitettuun véhittdismyyntipalvelun késitteeseen.

35. Tulliallanin mielestd unionin tuomioistuimen on tidssd tapauksessa ratkaisevan tdrkedd ymmaértaa,
ettd sen valituslautakunnalle ja unionin yleiselle tuomioistuimelle toimittama naytto osoittaa selvisti,
ettd silla on laaja tunnettuus korkeatasoisena erikoiskauppakeskuksena, joka keskittyy luksustavaroihin,
kuten koruihin, nahkatavaroihin ja hajuvesiin. Lisdksi Tulliallanin mukaan valituslautakunnalle ja
unionin yleiselle tuomioistuimelle toimitettu ndyttdé osoitti selvisti, ettd aikaisemmat tavaramerkit
olivat luonteeltaan "lahes ainutlaatuisia”.

36. Koska unionin yleinen tuomioistuin on aiemmin myontényt, ettd aiemmat tavaramerkit ovat
tunnettuja'> ja koska tédsti tunnettuudesta on ndyttod, sen olisi Tulliallanin mielestd pitanyt
kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel
Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta) esitetyt tekijiat katsoa, ettd kohdeyleiso yhdistéisi
aiemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa.

37. Tulliallanin mukaan kiinteist6jen hallinnointipalveluista poiketen kauppakeskuspalvelut edellyttavit
vuorovaikutusta ~myymaéloissa myytdvien tavaroiden loppukuluttajien kanssa ja palvelujen
kohdentamista heihin: kauppakeskuspalvelun tarjoajan liiketoimet ja kyseisen keskuksen myymaélat
liittyvdt olennaisesti toisiinsa. Tulliallan vaittdad, ettd Tulliallan’s Burlington Arcaden kaltainen
arvostettu kauppakeskus voi saada suuria vuokratuloja kokoamalla yhteen oikeanlaisia luksustavaroita
tarjoavia vahittdiskauppiaita ja tarjoamalla kyseisille vahittdiskauppiaille tukea, mika houkuttelee
asiakkaita kauppakeskukseen. Nidin ollen on selvdd, ettd vahittdiskauppias ja sen tavarat saavat
mainetta, kun ne yhdistetddn Burlington Arcade -kauppakeskukseen, ja kddntden ettd
keskivertokuluttajia luonnollisesti ~ yhdistdisi aikaisemmat ”“Burlington”-tavaramerkit kyseisten
luksusvihittdiskauppatavaroiden, erityisesti korujen, nahkatavaroiden ja hajuvesien, tarjoamiseen, jossa
Burlington Arcade -kauppakeskuksella on ndyton perusteella erityisen hyvd maine.

38. Tulliallan katsoo, ettei unionin yleinen tuomioistuin voinut omien tunnettuutta koskevien
toteamustensa (ja todellakin valituslautakunnalle ja unionin yleiselle tuomioistuimelle esitetyn asiaa
koskevan ndyton) perusteella pditelldi muuta kuin ettd keskivertokuluttaja yhdistdisi aikaisemmat
tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan
esittinyt mitddn toteamusta tdstd yhteydestd vaan késitteli sen sijaan erottamiskyvylle aiheutuvaa
vahinkoa ja epdoikeutettua hyviksikayttoa.

11 Unionin yleinen tuomioistuin totesi taltd osin valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, ettd kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto,
vahittdismyyntipalvelun kasite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitd on tulkinnut 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425, 34 kohta), kasittdd myos kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.

12 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 27 kohta.
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39. Vesittamisestd ja epdoikeutetusta hyviksikdytostd Tulliallan katsoo, ettd unionin yleinen
tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 36-44 kohdassa virheellisesti, ettei se ollut
toimittanut tarvittavaa ndyttod vesittimisen tai epdasianmukaisen hyviksikdyton osoittamiseksi.

40. Tulliallan v&ittad, ettei aikaisemman tavaramerkin haltijan tarvitse osoittaa, ettd kyseessd on
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu sen tavaramerkkid koskeva todellinen ja
valiton loukkaus. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo,
joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava vaara téllaisen loukkauksen aiheutumisesta
tulevaisuudessa.” Tulliallanin mielestd unionin yleinen tuomioistuin asetti nayttokynnyksen
korkeammalle kuin oikeuskdytdnnossa edellytetaan.

4]1. Ensinndkin unionin yleinen tuomioistuin totesi tosiasiallisesti valituksenalaisten tuomioiden
45 kohdassa, etti siitd, ettd kolmas osapuoli kayttda sanaa "Burlington” Tulliallanin Burlington Arcade
-kauppakeskuksessa myynnissd olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei voisi koskaan aiheutua
haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle, koska kyseisen kauppakeskuksen “kaupallinen
houkuttelevuus” liittyi my0s sielld sijaitsevien myymaéldiden vuokraajiin. Tulliallan katsoo, ettei tima
ole aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa koskevan, 27.11.2008 annetun
tuomion Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) mukaista. Téassd yhteydessd Tulliallan vaittés,
ettei kauppakeskuksen myymailoiden tavaramerkkien maineella ollut merkitystd kasiteltavin
kysymyksen kannalta ja ettei unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitdnyt ottaa sitd huomioon.

42. Toiseksi unionin vyleinen tuomioistuin ei Tulliallanin mukaan ottanut huomioon sille ja
valituslautakunnalle esitettyd asiaa koskevaa ndyttod, joka olisi ollut riittdvd tdyttdméadn unionin
tuomioistuimen 27.11.2008 antamassaan tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 76
ja 77 kohta) ja 14.11.2013 antamassaan tuomiossa Environmental Manufacturing v. SMHV
(C-383/12 P, EU:C:2013:741, 44 kohta) asettamat vaatimukset.

43. Tulliallanin mukaan aikaisempien tavaramerkkien kauppakeskuspalvelut, joihin siséltyy ilmoitus
"kokoaminen”, ovat tosiasiassa samankaltaisia kuin véhittdiskauppiaiden kyseisissd kauppakeskuksissa
kokoamat ja myymat tavarat, koska kauppakeskuksen tarjoajan ja sielld myytdvien tavaroiden vililla on
tiivis taloudellinen yhteys. Lisdksi koska aikaisemmilla tavaramerkeilla on laaja tunnettuus
luksustavaroiden, erityisesti korujen, nahkatavaroiden ja hajuvesien, tarjoamisessa, keskivertokuluttaja
mieltdisi tdssd tapauksessa, ettd tillaiset kolmannen osapuolen tarjoamat tavarat ovat perdisin
Tulliallanilta tai ettd ne tarjottiin sen luvalla. Tama vaistamattd vesittdisi aikaisemmat tavaramerkit,
koska se heikentdisi Burlington Arcade -kauppakeskuksen yksinoikeutta keskivertokuluttajan mielessé
sekd todellakin Tulliallanin tosiasiallisten ja mahdollisten "véhittdiskauppiasasiakkaiden” suppeammassa
ryhméssd. Tulliallan katsoo, ettd aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit ovat
sekaannusvaaran aiheuttaen samankaltaisia ja ettd téllaisissa tapauksissa analogisesti 27.11.2008
annetun tuomion Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) 57 kohdassa esitetyn “yhteyttd”
koskevan kannan kanssa “epdoikeutettua hyviksikayttoa” koskevan toteamuksen olisi vdistamatta
seurattava sekaannusvaaran aiheuttavaa samankaltaisuutta koskevasta toteamuksesta.

44. BF ja EUIPO katsovat, ettd tdma valitusperuste on hylattava.

b) Asian tarkastelu

45. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetdin, ettd "jos aikaisempi EU-tavaramerkki on
unionissa lagjalti tunnettu tai aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti
tunnettu, — — aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisterdidd, jos se
on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, riippumatta siitd, ovatko tavarat tai

13 Tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja L’Oréal v. SMHV (C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93 kohta) ja tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, 38, 76 ja 77 kohta).
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palvelut, joita varten sitd haetaan, samat tai samankaltaiset taikka erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, ja jos haettavan tavaramerkin kdyttiminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi”.

46. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen edellyttdd kolmen kumulatiivisen
edellytyksen tayttymistd.'* Ensinndkin kyseisten merkkien on oltava samoja tai samankaltaisia. Toiseksi
viitteen tueksi esille tuodun aikaisemman tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu. Kolmanneksi on
oltava olemassa vaara siitd, ettd merkin, jonka rekisterdintia tavaramerkiksi haetaan, kayttdminen
ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epioikeutettua hyviksikiyttod taikka olisi niille haitaksi.

47. Ensimmadisestd edellytyksestd on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltaminen edellyttdd sen toteamista, ettd kyseessd olevien merkkien vililld on tiettya
samankaltaisuutta, joka voi aiheuttaa sekaannusvaaran kohdeyleison keskuudessa, mutta tillaisen
sekaannusvaaran olemassaolo ei ole kuitenkaan edellytyksend kyseisen artiklan 5 kohdan
soveltamiselle. Unionin tuomioistuin totesi tdstd 10.12.2015 annetussa tuomiossa El Corte Inglés v.
SMHYV (C-603/14 P, EU:C:2015:807, 42 kohta), ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
vaaditaan vain, ettd kyseessd oleva samankaltaisuus saa kohdeyleison yhdistimédén merkit toisiinsa eli
liittdm&éan ne yhteen, eik sitd, ettd kohdeyleiso sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa.

48. Tulliallan katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se ei todennut, ettd
kohdeyleis6 yhdistiisi aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit toisiinsa.

49. Tulliallan véittdd ndahdakseni aivan oikein, ettei unionin yleinen tuomioistuin tutkinut, yhdistaisiko
kohdeyleiso kyseiset merkit toisiinsa. Todettuaan, ettd aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei ole
riitautettu’® ja ettd Tulliallan saattoi luottaa aikaisempien tavaramerkkien maineen suojaamiseen
luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta,"” mika kasittdd myos kauppakeskuksen tarjoamat
myyntipalvelut,® unionin yleinen tuomioistuin todellakin ainoastaan palautti mieleen tillaista yhteytti
koskevan oikeuskdytinnon, totesi valituslautakunnan katsoneen riidanalaisissa paatoksissd, ettei
kyseessd olevien merkkien vililli ole yhteyttd,"” ja tutki, olisiko haettujen tavaramerkkien kiytto
aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttoda o tai
aiheutuisiko siitd haittaa niille.

50. Yhdyn Tulliallanin véitteeseen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei esittinyt mitddn
toteamusta® yhteydestd, mutta koska kyseessd olevien merkkien yhdistiminen toisiinsa on ainoastaan
ensimmadinen kolmesta kumulatiivisesta edellytyksesta, joiden on asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla tdytyttavd, téllaisen tutkinnan puuttuminen ei itsessddn ole
riittdvd peruste katsoa, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, jos
jompikumpi kahdesta muusta edellytyksestd ei tiyty.” Koska toisen kolmesta aikaisempien

14 Tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, 54 kohta). Ks. myos valituksenalaisten tuomioiden 20 kohta.

15 Tuomio 16.1.2018, Starbucks v. EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, ei julkaistu, EU:T:2018:4, 75 kohta).

16 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 27 kohta, jossa todetaan seuraavaa: “Asiakirja-aineistosta ilmenee liséksi, ettd merkittdvd osa yleisosta
merkityksellisilldi markkinoilla tuntee [Tulliallanin] aikaisemmat tavaramerkit, jotka kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut, Yhdistyneessi
kuningaskunnassa erittdin tunnetun Lontoon keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen, jonka kaariholvien alle on koottu luksusmyymaloitd,
nimend. Koska asianosaiset eivdt ole riitauttaneet kyseistd [Tulliallanin] aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, esilli olevassa asiassa
esiin nouseva kysymys on lopulta se, koskeeko mainittu laaja tunnettuus todella luokkaan 35 kuuluvia palveluja, joita varten aikaisemmat
tavaramerkit on rekisterdity, jotta [Tulliallan] voisi oikeutetusti saada suojaa kyseessé olevalle laajalle tunnettuudelle.”

17 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 35 kohta.

18 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 34 kohta.

19 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 36 kohta.

20 Téssa yhteydessd ei ole riittdvad viitata asiaa koskevaan oikeuskdytintoon soveltamatta kyseistd oikeuskaytdntoa kasiteltdvien asioiden
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin.

21 Niin ollen yhteyden olemassaolo yleison mielessd on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetty vilttimaton edellytys, mutta se ei
sellaisenaan ole riittavéd. Ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 31 ja 32 kohta).
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tavaramerkkien mainetta koskevasta kumulatiivisesta edellytyksestd voitiin katsoa tdyttyneen,” on
tarpeen tutkia Tulliallanin viitettd, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisten tuomioiden 36-—45 kohdassa virheellisesti, ettei se ollut toimittanut tarvittavaa
ndyttod sen osoittamiseksi, ettd haettavan tavaramerkin kéyttdminen merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikédyttoa taikka olisi niille haitaksi.*

51. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan liittyvdstd todistuskynnyksestd vakiintuneessa
oikeuskdytdnnossa todetaan, ettd saadakseen kyseisessd sddnnoksessd sdddettyd suojaa aikaisemman
tavaramerkin haltija ei ole tdtd varten velvollinen osoittamaan, ettd kyseessdé on mainitun sen
tavaramerkkid koskeva todellinen ja viliton loukkaus. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on kuitenkin
osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava
vaara tillaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa.*

52. Tulliallan ei ndhdékseni ole osoittanut, ettd unionin yleinen tuomioistuin edellytti valituksenalaisten
tuomioiden 44 kohdassa ndyttod aikaisempia tavaramerkkejd koskevasta todellisesta ja valittomasta
loukkauksesta. Valituksenalaisten tuomioiden 44 kohtaan sisdltyvdstd erityisestd viittauksesta
14.11.2013 annetun tuomion Environmental Manufacturing v. SMHV (C-383/12 P, EU:C:2013:741)
43 kohdassa esitettyihin kriteereihin ilmenee selvésti, ettd unionin yleinen tuomioistuin edellytti
ndyttod ainoastaan vakavasta loukkauksen vaarasta.”

53. Siit, jattiko unionin yleinen tuomioistuin huomiotta sille asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta esitetyn ndyton ja analysoiko se sitd oikein, on
muistutettava, ettd kyseinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 27 kohdassa, ettd
merkittivd osa yleisostd merkityksellisillda markkinoilla tuntee Tulliallanin aikaisemmat tavaramerkit,
jotka kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut, Yhdistyneessd kuningaskunnassa erittdin tunnetun
Lontoon keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen, jonka kaariholvien alle on koottu luksusmyymaloita,
nimend. Esiin noussut kysymys oli kuitenkin se, koskeeko mainittu laaja tunnettuus luokkaan 35
kuuluvia palveluja, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity, jotta Tulliallan saattoi saada
suojaa kyseessd olevalle laajalle tunnettuudelle.

54. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, ettd
vahittdismyyntipalvelun kasite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut sitd 7.7.2005
annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425), késittdd myos
kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut, kuten Tulliallanin palvelut, jotka liittyvét kauppakeskuksen

22 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 27 kohta. Huomautan, ettd Tulliallan kiistdd unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset sen aikaisempien
tavaramerkkien maineen laajuudesta. Tulliallan toteaa maineestaan, ettd keskivertokuluttaja luonnollisesti yhdistdisi aikaisemmat
"Burlington”-tavaramerkit luksusvéhittdiskauppatavaroiden, erityisesti korujen, nahkatavaroiden ja hajuvesien, tarjoamiseen, jossa Burlington
Arcade -kauppakeskuksella on ndyton perusteella erityisen hyvd maine, eikd pelkdstdan, kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, ettd sen kauppakeskuksia koskeva maine kuului 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) tarkoitettujen “véhittdiskauppapalvelujen” alaan.

23 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa viitataan kolmeen erilliseen riskityyppiin, nimittdin siihen, ettd rekisterditdvin tavaramerkin
kayttdminen ilman perusteltua syytd on ensinndkin haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, on toiseksi haitaksi aikaisemman
tavaramerkin maineelle tai kolmanneksi merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvaksikdyttod.
Unionin tuomioistuin totesi 20.9.2017 annetun tuomion The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702) 92 kohdassa, etta
sen arviointi, aiheutuuko aikaisemmalle tavaramerkille asetuksen N:o 207/2007 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityyppisida vaaroja, vaatii
tarkastelua, jossa sovellettavat edellytykset eivit valttimattd ole keskendén samat. Sen vaaran olemassaoloa, ettd aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvat haitat toteutuvat, on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten timé tavaramerkki on
rekisterdity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien ndkokulmasta. Sen sijaan
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutetusta hyvaksikdytostd aiheutuvan haitan olemassaoloa — siltd osin kuin
kiellettyd on se, ettdi myohemmain tavaramerkin haltija hyotyy aikaisemmasta tavaramerkistd — on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen,
joita varten myOhempdd tavaramerkkid on haettu, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten
keskivertokuluttajien ndkokulmasta. Huomautan, ettd Tulliallan hyviksyy sen, ettd vaikka unionin yleinen tuomioistuin keskittyy tuomioissaan
epdoikeutettuun hyviksikédyttoon, se otti huomioon myés vesittimisen, joka on haitaksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle tai
maineelle.

24 Tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja L'Oréal v. SMHV (C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93 kohta oikeuskéytintéviittauksineen).
25 Ks. myos valituksenalaisten tuomioiden 39 kohta.
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omien vuokraajien suorittamiin myynteihin.” Téltd osin Tulliallan saattoi viittid, ettd haettujen
tavaramerkkien kaytto saattoi olla aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettua  hyviaksikdayttoa  tai  siitd  saattoi  aiheutua  haittaa  niille  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

55. Kuten unionin yleinen tuomioistuin perustellusti totesi valituksenalaisten tuomioiden 39 kohdassa,
aikaisemman tavaramerkin / aikaisempien tavaramerkkien haltijan on kuitenkin osoitettava, etti sitd tai
niitd oletettavasti loukataan. Samoin kuin kyseessd olevien tavaramerkkien vilisen “yhteyden”
tapauksessa, myos loukkauksen vaaraa on arvioitava kokonaisvaltaisesti” ottaen huomioon 27.11.2008
annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta) esitetyt tekijit.**

56. Niitd tekijoitd ovat kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat tai palvelut, joita
varten kyseiset tavaramerkit on rekisterdity, mukaan luettuna nédiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekd kohdeyleiso, aikaisemman tavaramerkin maineen
voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai kayttoon perustuvan erottamiskyvyn aste ja
sekaannusvaaran olemassaolo yleison keskuudessa.”

57. Voidaan kuitenkin huomauttaa, ettd 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655) kyseessé ollut sana oli keksitty sana, joka yhdistyi yleison mielesséd ldheisesti kyseisen
oikeudenkdyntimenettelyn kantajaan, nimittdin Intel Corporation Inc:iin sekd sen tarjoamiin
tietokoneisiin ja niihin liittyviin tavaroihin ja palveluihin. Sana ”Burlington” ei sen sijaan ole tdysin
tuntematon sana englannin kielessd, silla sitd kéytetddn erilaisissa maantieteellisissd ja todellakin
kaupallisissa nimissi useissa englanninkielissi maissa.”® Sana ”Burlington” esiintyy siten useiden
kaupunkien ja kylien nimissé sekd Yhdysvalloissa ettd Kanadassa. Burlington Road on erittdin tunnettu
katu Dublinin keskustan ldheisyydessd, ja sana “Burlington” esiintyy tietenkin muiden Lontoossa
Tulliallanin kauppakeskuksen ldhelld sijaitsevien kuuluisten paikkojen, kuten Burlington Gardensin ja
Burlington Housen, nimissd.*

58. Sanaa "Burlington” voidaan kuitenkin pitdd riittdvan epatavallisena sanana, jotta kohdeyleis6 voi
mielessddn yhdistdaa aikaisemman tavaramerkin / aikaisemmat tavaramerkit ja haettavan tavaramerkin
/ haettavat tavaramerkit toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan — tai ei ainakaan vaistamittd sekoita — niitd
toisiinsa. >

59. Kuten unionin tuomioistuin huomautti 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation
(C-252/07, EU:C:2008:655, 69—71 kohta) ja kuten edelld timdn ratkaisuehdotuksen 50 kohdassa jo
todettiin, tdllainen yhteys ei kuitenkaan sellaisenaan riitd osoittamaan vaaraa siitd, ettd myohemmén
tavaramerkin kaytto tdlla hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviaksikéayttoa taikka on niille haitaksi. Kuten 27.11.2008
annetun tuomion Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) 71 kohdassa todettiin, yhteys kyseisten
tavaramerkkien valilld ei vapauta aikaisemman tavaramerkin haltijaa esittdméstd ndyttoa
tavaramerkilleen aiheutuneesta tosiasiallisesta ja aktuaalisesta haitasta tai téllaisen haitan vakavasta
vaarasta tulevaisuudessa.

26 Kuten edelld timén ratkaisuehdotuksen 94 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa todettiin, on syytd epdilld vakavasti, pitddko tdmé unionin
yleisen tuomioistuimen toteamus paikkansa. Koska Tulliallan ei kuitenkaan ole kiistdnyt titd toteamusta eikd se ole ollut EUIPO:n tai etenkddn
BF:n vastavalituksen kohteena, sen on palveltava nyt kisiteltdvien valitusten tarkoituksia.

27 Ks. tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 79 kohta), jossa unionin tuomioistuin edellytti kokonaisvaltaista arviointia.

28 Namd tekijit eivat riitd osoittamaan, ettdi myohemmén tavaramerkin kdyttd6 merkitsee tai merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn
tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttod taikka on tai olisi niille haitaksi. Ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, 80 kohta).

29 Tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 42, 79 ja 80 kohta).

30 Yksinkertainen internet-haku osoittaa, ettd Yhdysvalloissa on useita “Burlington”-nimisid véhittdismyyntiliikkeitd. Lisaksi 16ytyi Pariisissa,
Ranskassa, toimiva ladkarikeskus, jonka nimessd on sana "Burlington”.

31 Némad tosiseikat viittaavat siihen, ettd sana "Burlington” ei ole ainutlaatuinen eika luontaisesti erottamiskykyinen.

32 Tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 30 kohta). Muistutan, ettei unionin yleinen tuomioistuin kuitenkaan todennut
tallaista yhteyttd kasiteltdvéssd asiassa.
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60. Téssda ratkaisevassa kysymyksessda yhdyn unionin vyleisen tuomioistuimen valituksenalaisten
tuomioiden 44 ja 45 kohdassa esittiméédn péitelmaén, jonka mukaan Tulliallan ei ole tosiasiallisesti
osoittanut loukkauksen vaaraa. Katson ndin seuraavista syisté.

61. Ensinndkin, kuten wunionin vyleinen tuomioistuin huomautti valituksenalaisten tuomioiden
45 kohdassa, kauppakeskuksen houkuttelevuus liittyy tiiviisti kauppakeskuksessa sijaitsevien
myymaéloiden vuokraajien suorittamiin palveluihin eikd yksinomaan kyseisen kauppakeskuksen
nimeen.” Lisdksi se huomautti, ettd kyseinen nimi liittyy muihin kyseisen kauppakeskuksen lahella
sijaitseviin erittdin tunnettuihin paikkoihin, kuten Burlington Gardensiin. Poiketen 27.11.2008
annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) kyseessd olleesta tilanteesta, jossa
sana oli keksitty ja yhdistyi yleison mielessd ldheisesti valittajana olleen yrityksen tavaroihin ja
palveluihin, sana "Burlington” ei siis ole keksitty. Kuten edelld lisdksi jo huomautettiin, se esiintyy
paikan nimend Yhdistyneessd kuningaskunnassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja useat eri
valmistajat ja palveluntarjoajat kéyttavit jo sita.

62. Toisin kuin Tulliallan huomauttaa, mielesténi ei ole merkityksetontd, ettd "Burlington” on myos
muiden Burlington Arcade -kauppakeskuksen lahelld sijaitsevien tunnettujen paikkojen nimi. Téllainen
tekija on merkityksellinen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ja voi viitata siihen, etteivit aikaisemmat
tavaramerkit herdtd niin valitontd ja vahvaa mielikuvaa, ja pienentdd siksi vaaraa siitd, ettd
myohempien tavaramerkkien kaytto téllda hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epioikeutettua hyviksikiyttod taikka on niille haitaksi.*

63. Toiseksi kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 45 kohdassa, se
seikka, ettd toinen talouden toimija voi saada luvan kayttdd tavaramerkkid, johon sisdltyy sana
"Burlington”, Tulliallanin kauppakeskuksessa myynnisséd olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei
sellaisenaan viittaa todelliseen vaaraan siitd, ettd sen tavaramerkkien mainetta loukataan, kun
kauppakeskuksen houkuttelevuus liittyy tiiviisti kauppakeskuksessa sijaitsevien —myymaéloiden
vuokraajien ja heidin tarjoamiensa palvelujen maineeseen ja asemaan.” Kuten jo myénsin, nahdessian
sanan "Burlington” BF:n valmistamien muotituotteiden yhteydessd keskivertokuluttaja saattaa hyvinkin
yhdistdd sen Lontoossa sijaitsevaan  Tulliallanin  kauppakeskukseen. Vaikuttaa kuitenkin
epatodenndkoiseltd, ettd tdméd seikka sellaisenaan muuttaisi tavaroiden tai palvelujen, joita varten
aikaisemmat tavaramerkit oli rekisterdity, keskivertokuluttajan taloudellista kayttaytymista
myohempien tavaramerkkien kidytén seurauksena.®® Vaikka Tulliallanin tapausta tarkasteltaisiin
adritilanteessa, ei ole juurikaan syytd olettaa, ettd esimerkiksi Lontoossa asuva merkkitietoinen
korkealaatuisten tuotteiden kuluttaja jattdisi kdymattd Tulliallanin kauppakeskuksessa pelkdstdéan siksi,
ettd muissa vahittdismyyntiliikkeissdé myyddédn muotituotteita tai todellakin muita tavaroita, joissa on
nimi ”"Burlington”.

64. Tama viite olisi siksi nahdékseni hyldttavda perusteettomana.

33 Katson siksi Tulliallanin vaatimusten vastaisesti, ettei tdmd unionin yleisen tuomioistuimen esittdmé tosiseikkoja koskeva toteamus ole
merkitykseton.

34 Ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 67 ja 68 kohta).

35 Tulliallan vaittad, ettei kauppakeskuksen myymaéloiden tavaramerkkien maineella ollut merkitysta kisiteltavin kysymyksen kannalta ja ettei
unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitdnyt ottaa sitd huomioon. Olen tdstd samaa mieltd. On kuitenkin korostettava, ettd unionin yleinen
tuomioistuin totesi ainoastaan — mielestani perustellusti — ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan kannalta merkityksellistd on
pikemminkin aikaisempi tavaramerkki kuin jotkin muut epdolennaiset asiat tai tosiseikat, kuten kyseisessd kauppakeskuksessa sijaitsevien
myymaéloiden vuokraajien tavarat tai palvelut.

36 Ks. tuomio 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, 77 kohta).
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2. Menettelyvirhe

65. Tulliallan katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisten
tuomioiden 46 kohdassa, kun se hylkdsi perusteettomana sen viitteen, jonka mukaan riidanalaiset
paatokset olivat mitdttomid, koska valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon sen huomautuksia.

66. Taltd osin on riittdvdd todeta, ettd Tulliallan ldhinnd toistaa unionin yleisessd tuomioistuimessa
esittiménsd viitteen ilmoittamatta, minkd oikeudellisen virheen kyseinen tuomioistuin teki
vastatessaan tdhdn viitteeseen valituksenalaisten tuomioiden 46 kohdassa.

67. SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnon
58 artiklan ensimmadisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta.
Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 169 artiklan 2 kohdan mukaan oikeudellisissa perusteluissa ja
perusteissa, joihin valituksessa vedotaan, on yksiloitavd tdsmallisesti, mitkd unionin yleisen
tuomioistuimen ratkaisun perustelujen kohdat riitautetaan. Tétd vaatimusta ei tdytd valitus, jossa ei
erityisesti osoiteta valituksenalaiseen tuomioon sisdltyvdd oikeudellista virhettd vaan ainoastaan
toistetaan unionin yleisessd tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut.®

68. Edelld esitetystd seuraa, ettd kyseinen viite on jatettava tutkimatta.

69. Katson ndin ollen, ettd unionin tuomioistuimen olisi hyldttavd ensimmadinen valitusperuste osittain
perusteettomana ja jétettdva se osittain tutkimatta.

B Kolmas valitusperuste

1. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

70. Kolmannessa valitusperusteessaan Tulliallan viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin rikkoi
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka koskee sekaannusvaaraa.

71. Tulliallan huomauttaa, ettd 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750) 48 kohdassa unionin tuomioistuin totesi, ettei 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) asetettua vaatimusta, jonka mukaan
tavaramerkkid “vahittdismyyntipalveluja” varten hakevan on tarkennettava ne tavarat tai tavaratyypit,
jotka kyseiset palvelut kattavat, sovelleta ennen viimeksi mainitussa asiassa annettua tuomiota
myonnettyihin tavaramerkkeihin. Tulliallan katsoo, ettd oikeusvarmuuden periaatteeseen perustuvaa
11.10.2017 annettua tuomiota EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) olisi sovellettava
vastaavasti eritelmiin, jotka oli jo julkaistu 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) antamispdivdnd tai jotka oli ainoastaan toimitettu
EUIPO:n* Kkasiteltidviksi mutta joihin timé ei ollut esittényt tarkistuspyyntoja viimeksi mainittua
tuomiota seuraavan tarkasteluajanjakson aikana. Tulliallanin mukaan olisi oikeusvarmuuden

37 Tuomio 21.3.2019, Eco-Bat Technologies ym. v. komissio (C-312/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:235, 31 ja 35 kohta).
38 (Silloinen) SMHV.
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periaatteen vastaista, jos rekisterdinnin hakijoihin, jotka tuolloin tdyttivit tavaramerkkiensa
rekisterointia koskevat EUIPO:n vaatimukset, sovellettaisiin taannehtivasti unionin tuomioistuimen
ratkaisua, joka vaikutti kyseisiin oikeuksiin hakemuksen jattimisen ja tavaramerkin mydntdmisen
valilla. *

72. Tulliallan vaittdad lisaksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki joka tapauksessa virheen
analysoidessaan 7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425, 48—51 kohta). Se katsoo, ettd kyseisen tuomion soveltamisala on erittdin suppea, koska
se koski vihittdiskaupan palveluja ja niiden tdsmentdmistd koskevia vaatimuksia. Kyseistd vaatimusta ei
sovelleta kauppakeskuspalveluja koskeviin rekisterdinteihin. Tulliallan ei siksi ole velvollinen
tdsmentamédn tavaroita, joihin kauppakeskuspalvelut liittyvit.

73. Tulliallan vaittda lisdksi toissijaisesti, ettd jos 7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) voidaan soveltaa sen aikaisempiin tavaramerkkeihin,
unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, ettd kyseinen tuomio oli vdistdméttd esteend
sekaannusvaaran toteamiselle. Tulliallanin mukaan 7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ei aseteta tdllaista rajoitusta: siind annetaan ohjeita
rekisterdintimuodosta, joka helpottaisi sekaannusvaaran analysointia; se ei estd aikaisemman
tavaramerkin haltijaa turvautumasta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
antamaan suojaan myOhemmaén, sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen rekisterdinnin
yhteydessa.

74. Tulliallanin mielestd unionin yleisen tuomioistuimen olisi ndin ollen pitdnyt todeta, ettei 7.7.2005
annettu tuomio Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ollut esteena
sekaannusvaaran toteamiselle kisiteltdvissd asioissa ja ettd valituslautakunta oli védrdssa tehdessdan
tamin padtelman. Unionin yleisen tuomioistuimen “olisi siksi pitdnyt analysoida kyseessd olevien
tavaramerkkien samankaltaisuutta” 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) “vaikutuksesta riippumatta” tai palauttaa asia valituslautakuntaan, jotta
tdma voi tehda kyseisen analyysin.

75. EUIPO katsoo, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva
valitusperuste on 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) valossa
perusteltu kolmen aikaisemman Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekister6idyn tavaramerkin osalta. Se
pitad kyseista valitusperustetta kuitenkin perusteettomana aikaisemman EU-tavaramerkin osalta.

76. BF ja EUIPO katsovat, ettd tdmé valitusperuste on hylattava.
2. Asian tarkastelu

a) Tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte ajallinen soveltaminen

77. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetddn, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistertid4, jos on olemassa sekaannusvaara.

39 Tulliallan toteaa, ettd ”[11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] merkitys on se, ettd kyseisen asian kolme
tavaramerkkid [Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdity tavaramerkki nro] 2314342, [Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdity
tavaramerkki nro] 2314343 ja [Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteroity tavaramerkki nro] 2330341 rekisterditiin ennen [7.7.2005 annettua
tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], joten niihin ei missdén tapauksessa sovelleta siind asetettuja
vaatimuksia [11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] nojalla. Neljannen tavaramerkin, [EU-kuviomerkin
nro 3618857], viiteaika oli padttynyt [7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)]
antamispdivddn mennessd, ja se myonnettiin 16.10.2006; [7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425)] taustalla olevien syiden mukaisesti [11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] oikeana
tulkintana pidetddn sitd, ettei [7.7.2005 annettua tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] sovelleta
myo6skaédn tahdn EU-tavaramerkkiin”.
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78. Vakiintuneesta oikeuskdytannostd ilmenee, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttad yhtd aikaa rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin samuutta tai samankaltaisuutta sekd rekisterointihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin rekister6innin kattamien tavaroiden
tai palvelujen samuutta tai samankaltaisuutta ja ettid on kyse kumulatiivisista edellytyksista. *°

79. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisten tuomioiden 70 kohdassa, ettd luokkaan
35 kuuluvien véhittdiskaupan palvelujen osalta myytavaksi tarjottavat tavarat on tdsmennettdva
tarkasti. Koska Tulliallan ei ollut tdsmentidnyt "kauppakeskuspalveluihinsa” liittyvid tavaroita 7.7.2005
annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) mukaisesti,
unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei aikaisempien tavaramerkkien alaan kuuluvien palvelujen ja
haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden vililld voitu osoittaa samankaltaisuutta, ja hylkasi siksi
sen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan perusteen ja
sekaannusvaaran.

80. Unionin tuomioistuin totesi 7.7.2005 antamansa tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) 49 ja 50 kohdassa, ettd palvelu(j)a ei ole vilttdmétontd kuvailla
konkreettisesti rekisterditdessa tavaramerkki véhittdiskaupan palveluja varten. Niiden yksiloimiseksi on
riittdavad kayttdd yleisida muotoiluja, kuten ’erilaisten tavaroiden yhdistimisen valikoimaksi, jolla
mahdollistetaan se, ettd kuluttaja voi tutustua niihin ja ostaa niitd vaivattomasti”. Unionin
tuomioistuin korosti kuitenkin, ettd tavaramerkin hakijan on tdsmennettivi ndiden palvelujen
kdsittamdt tavarat tai tavaratyypit. Kyseisen ratkaisun perusteella on selvédd, ettd tavaroiden tai
tavaratyyppien tdsmentdminen on pakollista, eikd se ole pelkdstddan mukavuussyihin liittyva seikka,
toisin kuin Tulliallan viittaa.*

81. Tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425), joka annettiin
7.7.2005, ajallista soveltamisalaa rajoitettiin 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO v. Cactus
(C-501/15 P, EU:C:2017:750) 45 ja 46 kohdassa, jossa unionin tuomioistuin totesi, ettd jotta
noudatetaan oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita, 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 49 ja 50 kohdassa annettu oikeuskéytinto
koskee vain EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksia eikd kyseisen tuomion julistamispdivind jo
rekisteroityjen tavaramerkkien suojan laajuutta. Unionin tuomioistuin katsoi ndin ollen, ettd 7.7.2005
annetussa tuomiossa Praktiker Bau- und Heimwerkermiarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) annettu
oikeuskaytdnto ei voi vaikuttaa ennen timédn tuomion julistamista rekisterdidyn tavaramerkin suojan
laajuuteen, koska kyseinen tuomio koskee vain uusia EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksia. **

82. Koska tdssd tapauksessa kyseessd olevat kolme aikaisempaa tavaramerkkid, nimittdin Yhdistyneessa
kuningaskunnassa rekisteroity tavaramerkki nro 2314342, Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteroity
tavaramerkki nro 2314343 ja Yhdistyneessid kuningaskunnassa rekisterdity tavaramerkki nro 2330341,*
oli rekisterdity vuonna 2003 - eli ennen 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) julistamista, 11.10.2017 annetun tuomion EUIPO wv.
Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)* perusteella on nidhdikseni selvdd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisten tuomioiden 70 kohdassa, ettd BF
oli velvollinen tdsmentdmé&édn tavarat tai tavaratyypit, joihin luokkaan 35 kuuluvat vahittdiskaupan

40 Tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 47 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

41 Mielestdni 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 51 kohdassa selitetdén kyseessd olevan
velvollisuuden tarkoitus rajoittamatta milldén tavoin timén velvollisuuden soveltamisalaa.

42 Tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 48 kohta). Ks. vastaavasti tuomio 16.2.2017, Brandconcern v. EUIPO ja
Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 31 kohta).

43 Ks. edelld tamén ratkaisuehdotuksen 11 kohta.
44 Joka annettiin lihes kaksi kuukautta ennen valituksenalaisia tuomioita.
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palvelut liittyvdt. Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisten
tuomioiden 71 kohdassa, jossa se totesi, ettd kun kyseessa olevia tavaroita tai tavaratyyppeja ei ole
tasmennetty, ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haetun
tavaramerkin kattamien tavaroiden vélistd samankaltaisuutta eikd taydentavyytta.

83. Katson ndin ollen, ettd tdmé valitusperuste olisi hyviksyttdvd Yhdistyneessd kuningaskunnassa
rekister6idyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessa kuningaskunnassa rekisteréidyn tavaramerkin
nro 2314343 ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta.

84. Euroopan unionin tuomioistuimen perussddannon 61 artiklassa maérdtddn seuraavaa: “Jos
muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin julistaa unionin yleisen tuomioistuimen
paatoksen mitdttoméksi. Se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai
palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.”

85. Asia ei ndhdékseni ole ratkaisukelpoinen, jotta unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista kolmannen
valitusperusteen lopullisesti. Téstd puolestaan seuraa, ettd kolmas valitusperuste olisi Yhdistyneessd
kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessd kuningaskunnassa
rekister6idyn tavaramerkin nro 2314343 ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin
nro 2330341 osalta palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Unionin yleisen
tuomioistuimen on ndin ollen lahtokohtaisesti arvioitava uudelleen, onko kyseessa olevien kolmen
Yhdistyneessda kuningaskunnassa rekisteréidyn aikaisemman tavaramerkin ja BF:n hakemien
tavaramerkkien  vélilla  sekaannusvaara.  Unionin  tuomioistuimen  kaytettdvissd  olevasta
asiakirja-aineistosta ndyttdad kuitenkin ilmenevén, ettd viiteosaston padtokset ja riidanalaiset paatokset
perustuivat menettelyyn liittyvistd syistd yksinomaan aikaisemman EU-tavaramerkin nro 3618 857,
jonka kéyttod ei tarvinnut todistaa, tarkasteluun. Niin ollen vaikuttaa siltd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin voi joutua palauttamaan asian EUIPO:n késiteltdvaksi. Unionin yleisen tuomioistuimen
asiana on kuitenkin paattaa tasta.

86. Katson kuitenkin, ettd koska EU-kuviomerkki nro 3618857 rekisteréitiin 16.10.2006 — eli 7.7.2005
annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermiarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) jalkeen
—11.10.2017 annettua tuomiota EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), jossa aiemman
tuomion ajallista soveltamista rajoitettiin poikkeuksellisesti ® muun muassa oikeusvarmuuteen liittyvistd
syistd, ei sovelleta.

87. Asetuksen N:o 207/2009 48 artiklan 1 kohdassa sdddetdédn, ettd EU-tavaramerkkid ei muuteta
rekisterdinnin keston eikd sen uudistamisen aikana,* mutta kyseisen asetuksen 43 artiklan 1 kohdassa
sdddetddn sitd vastoin lisdksi, ettd tavaramerkin hakija voi milloin tahansa rajoittaa sen sisdltdmien
tavaroiden tai palvelujen luetteloa.” Tasmentimilld tavarat tai tavaratyypit, joihin véhittdiskaupan
palvelut liittyvit, tavaramerkin hakija tosiasiallisesti rajoittaa® asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan
mukaisesti tavaramerkkinsd soveltamisalaa.” Vaikka EU-kuviomerkkia nro 3618857 koskeva
vditemenettely oli saatettu paatokseen, Tulliallanilla oli siten 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau-
und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) jdlkeen mahdollisuus muuttaa hakemustaan
tdsmentamalld tavaroita tai tavaratyyppeja, joihin luokkaan 35 kuuluvat véhittdiskauppatavarat liittyvét.

45 Ks. julkisasiamies Wahlin ratkaisuehdotus EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, 54 kohta).

46 Ks. myos asetuksen N:o 207/2009 48 artiklan 2 kohdassa silld edellytykselld sallitut rajatut poikkeukset, etteivdt ne vaikuta huomattavasti
tavaramerkkiin, sellaisena kuin se on alun perin rekisterdity, tai laajenna tavaroiden tai palvelujen luetteloa (viimeksi mainitun edellytyksen
osalta ks. asetuksen 43 artiklan 2 kohta).

47 Asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 2 kohdassa kielletddn nimenomaisesti tavaroiden tai palvelujen luettelon laajentaminen.

48 Kaikilla luetteloilla on rajoittava vaikutus, koska kaikkia tunnettuja tavaroita tai edes tavaratyyppeja olisi nihdédkseni mahdotonta luetella
kaytannossé.

49 Ks. vastaavasti julkisasiamies Campos Sanchez-Bordonan ratkaisuehdotus Brandconcern v. EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, 67 ja 68 kohta).
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b) Tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermdrkte soveltaminen kauppakeskuspalveluihin
EU-kuviomerkin nro 3618857 osalta

88. Tulliallan katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki virheen soveltaessaan 7.7.2005 annettua
tuomiota Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425), koska kyseinen tapaus
liittyi nimenomaisesti vahittdiskauppapalvelujen tdsmentdmiseen, kun taas nyt kasiteltdvissa
valituksissa kyseessd olevat aikaisemmat tavaramerkit koskevat kauppakeskuspalveluja.

89. Tulliallan toteaa, ettd se toistaa téltd osin unionin yleiselle tuomioistuimelle 22.3.2016 esittiméansa
viitteet.

90. Tama argumentti olisi nahdékseni jatettdva tutkimatta, koska Tulliallan ei ole noudattanut unionin
tuomioistuimen tyojarjestyksen 169 artiklan 2 kohtaa. Tulliallan ei ole yksiloinyt tdsmallisesti, mitka
valituksenalaisen tuomion kohdat riitautetaan. Lisdksi on muistutettava, ettd tdtd vaatimusta ei taytd
valitus, jossa ei erityisesti osoiteta valituksenalaiseen tuomioon sisdltyvdd oikeudellista virhettd vaan
ainoastaan toistetaan unionin yleisessi tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut.®

91. Tulliallan katsoo liséksi tai vaihtoehtoisesti, ettd 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) soveltamisala on rajallinen eikd siind edellytetd
tavaroiden tai tavaratyyppien tdsmentamistd kauppakeskuspalvelujen yhteydessa.

92. Tdmi tosiasiallisesti ainoastaan EU-kuviomerkkiin nro 3618857°' liittyvd viite on ndhdakseni
tehoton eikéd voi menestya.

93. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon luokan 35 sanamuoto, vdhittdismyyntipalvelun kisite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin
sita on tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) 34 kohdassa, kasittdd myos kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.

94. Mielestdni on kuitenkin syytd epdilld vakavasti, pitddko tdmé unionin yleisen tuomioistuimen
toteamus paikkansa.

95. Téssd yhteydessd on syytd huomauttaa, ettd 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa unionin tuomioistuin totesi seuraavaa:
"Vihittdiskaupan tavoite on tavaroiden myynti kuluttajille. Tdmé kauppa kisittdd oikeudellisen
myyntitoimen lisdksi kaiken muun toiminnan, jota kauppias harjoittaa saattaakseen tuollaisen toimen
paatokseen. Témd toiminta muodostuu nimittdin myytdviksi tarjottavien tuotteiden valikoiman
laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekeméddn
mainitun toimen kyseisen kauppiaan kanssa eika kilpailijan kanssa.”**

96. Luokkaan 35 kuuluvien “vihittdiskaupan palveluja” koskevan unionin tuomioistuimen yhtendisen
tulkinnan®  perusteella on selvad, ettei kyseisia palveluja voida kuitenkaan soveltaa
kauppakeskuspalveluihin, koska niitd tarjoava yksikko ei tosiasiallisesti myy kyseessd olevia tavaroita.
Tamd yksikkdo pikemminkin tarjoaa palveluja tavaroiden kauppiaalle, ja kyseiset tavarat ovat

50 Tuomio 21.3.2019, Eco-Bat Technologies ym. v. komissio (C-312/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:235, 31 ja 35 kohta).

51 Luokkaan 35 kuuluvien palvelujen kuvaus on kyseisen tavaramerkin osalta seuraava: "Mainonta- ja myynninedistamispalvelut; erilaisten
tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyodyksi niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisid tavaroita useasta yleisid
kauppatavaroita myyvistd véhittdisliikkeestd”. Kursivointi téssa.

52 Kursivointi téssa.
53 Ks. tuomio 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425, 33 kohta).
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nidhdakseni tdysin erillisia luokkaan 35 kuuluvista véhittdiskaupan palveluista, ja niitd tarjotaan
tosiasiallisesti muualla toisessa luokassa. Niin ollen kauppakeskuspalveluihin voisivat sisaltya
esimerkiksi luokkaan 36 kuuluva myymaéloiden vuokraus sekd luokkaan 35 kuuluvien mainonta- ja
myynninedistdmispalvelujen tarjoaminen.

97. Vaikka  epdilen  sitd, sisdltyvatké ~ kauppakeskuspalvelut  luokkaan 35  kuuluvien
vihittdiskauppapalvelujen kisitteeseen, huomautan, ettei Tulliallan itse ole nyt kasiteltdvissa
valituksissa kiistdinyt unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa
esittdmaa toteamusta, eikd se ole ollut myoskddn EUIPO:n eikd BF:n vastavalituksen kohteena.

98. Koska Tulliallan ei ole riitauttanut unionin yleisen tuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan
kauppakeskuspalvelut siséltyvit luokkaan 35 kuuluvien vahittaiskauppapalvelujen kisitteeseen, unionin
tuomioistuin ei ndhddkseni voi kumota tdssd oikeudenkdyntimenettelyssd unionin yleisen
tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 72 kohdassa esittimééd toteamusta, jonka mukaan
7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)
50 kohdassa asetettua edellytystd siitd, ettd vahittdiskauppapalvelujen alaan kuuluvat tavarat tai
tavaratyypit on tdsmennettivd, sovelletaan myos kauppakeskuspalveluihin. Olisi ristiriitaista hyvéksyd,
etti kauppakeskuspalvelut sisiltyvit luokkaan 35 kuuluvien vihittiiskauppapalvelujen kisitteeseen,
edellyttamattd 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) 50 kohdan selkedn sanamuodon mukaisesti niiden tavaroiden tai tavaratyyppien
tdsmentamistd, joihin luokan 35 vahittaiskauppapalvelut liittyvédt. Ndin ollen unionin tuomioistuin ei
ndhddkseni voi pédtelld, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisten tuomioiden
71 kohdassa virheen todetessaan, ettd tdsmennyksen puuttuminen estdd aikaisemman tavaramerkin,
tassd tapauksessa EU-kuviomerkin nro 3618857, kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien
kattamien tavaroiden vilisen samankaltaisuuden ja siten sekaannusvaaran toteamisen.

99. Katson ndin ollen, ettd kolmas valitusperuste olisi hyviaksyttavd Yhdistyneessd kuningaskunnassa
rekisteréidyn tavaramerkin nro 2314342, Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteréidyn tavaramerkin

nro 2314343 ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteréidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta ja
hylattavda EU-tavaramerkiksi rekister6idyn kuviomerkin nro 3618857 osalta.

54 Ks. valituksenalaisten tuomioiden 34 kohta.
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V Ratkaisuehdotus

100. Edella esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin

hylkdd ensimmadisen valitusperusteen osittain perusteettomana ja jattdd sen osittain tutkimatta

hyviksyy kolmannen valitusperusteen Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin
nro 2314342, Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteroidyn tavaramerkin nro 2314343 ja
Yhdistyneessda kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin nro 2330341 osalta ja ndin ollen
kumoaa niiltd osin unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antamat tuomiot Tulliallan Burlington
v. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington v.
EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu,
EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington v. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei
julkaistu, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington v. EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON)
(T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870)

hylkdd kolmannen valitusperusteen EU-tavaramerkiksi rekisterdidyn kuviomerkin nro 3618857
osalta

palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen

paattad oikeudenkdyntikuluista my6hemmin.
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