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4 pdivand heindkuuta 2019*

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Viitemenettely —

8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanaosan "F1” siséltdvdan kuviomerkin rekisterointid koskeva
hakemus — Sanaosan "fly.de” sisdltavan kuviomerkin haltijan vidite — Hylkddminen —
Merkkien samankaltaisuus — Euroopan unionin tavaramerkkilehdessd perusmuotoisessa kirjoitusasussa
oleva tavaramerkin nimi — Sekaannusvaara

Asiassa C-99/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdadnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 12.2.2018,

FTI Touristik GmbH, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan A. Parr, Rechtsanwiltin,
valittajana,
ja jossa muina osapuolina ovat
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn D. Walicka ja D. Botis,
vastaajana ensimmadisessa oikeusasteessa,
Harald Prantner, kotipaikka Hampuri (Saksa),
Daniel Giersch, kotipaikka Monaco (Monaco),
edustajanaan S. Eble, Rechtsanwalt,
viliintulijoina ensimmadisesséd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos sekd tuomarit M. Ilesi¢ (esittelevd
tuomari) ja L. Jarukaitis,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,
kirjaaja: A. Calot Escobar,
ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa esitetyn,

péatettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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on antanut seuraavan

tuomion

FTI Touristik GmbH vaatii muutoksenhaussaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen
tuomioistuimen 30.11.2017 antaman tuomion FTI Touristik v. EUIPO - Prantner ja Giersch (Fl)
(T-475/16, ei julkaistu, EU:T:2017:856; jaljempéana valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen
tuomioistuin  hylkédsi valittajan kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 16.6.2016 antama p&étos (asia
R 480/2015-5), joka koskee yhtéédlta FTI Touristikin ja toisaalta Harald Prantnerin ja Daniel Gierschin
vilistd vditemenettelyd (jaljempéana riidanalainen paatos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL
2009, L 78, s. 1) on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Asetus N:o 207/2009,
sellaisena kuin se oli muutettuna, kumottiin ja korvattiin 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin
tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001
(EUVL 2017, L 154, s. 1). Kun kuitenkin otetaan huomioon nyt kasiteltdvissa asiassa kyseessd olevan
rekisterointihakemuksen esittamispdivamaara, eli 7.10.2013, joka on sovellettavan aineellisen oikeuden
madrdytymisen kannalta madraavd, tahan oikeusriitaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia
sadnnoksid.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta kuului seuraavasti:

”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.”

Asian tausta ja riidanalainen paitos

Asian tausta ja riidanalaisen padtoksen sisdltd esitetddn tiivistetysti valituksenalaisen tuomion
1-15 kohdassa seuraavasti:

1. Viliintulijat —— Prantner ja —— Giersch tekivat 7.10.2013 Euroopan unionin teollisoikeuksien

virastolle [EUIPO] EU-tavaramerkin rekisterointia koskevan hakemuksen asetuksen [N:o 207/2009]
nojalla.
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2. Tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin, on seuraava kuviomerkki:

3. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintia 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 luokkiin 16,
39 ja 43, ja ovat seuraavat:

— luokka 16: ’Painotuotteet; valokuvat; paperikauppatavarat; pakkaustarvikkeet; julkaisut; Kkirjat;
oppaat; lehtiset; tiedotuskirjeet; albumit; sanomalehdet; viikko- ja aikakauslehdet; liput; kupongit;
matkakupongit ja -asiakirjat; passit; etiketit; julisteet; postikortit; kalenterit; paivyrit ja péivékirjat;
opetusmateriaalit’

— luokka 39: 'Kuljetuspalvelut; matkojen jarjestiminen; matkoja koskeva tiedottaminen; ajoneuvojen
pysakointitilojen antaminen kayttoon; tavaroiden, henkildiden ja matkustajien kuljettaminen
maitse, meritse ja rautateitse; lentoyhtio- ja huolintapalvelut; lentokentdn selvityspalvelut;
matkustajien ja tavaroiden kuljetusten jarjestiminen sekd maitse ja meritse tehtdvat matkat;
lentoyhtiopalvelut; matkatavaroiden rekisterdinti; rahdin kasittely ja rahtipalvelut; risteilyjen,
retkien ja lomien jdrjestiminen ja hallinnointi ja niihin liittyvien rakenteiden luovuttaminen
kéayttoon; lentokoneiden charter-palvelut; lentokoneiden, henkilokohtaisten ajoneuvojen ja veneiden
vuokraaminen; taksipalvelut; bussipalvelut; kuljettajapalvelut; linja-autolla tehtéviin kuljetuksiin
liittyvat palvelut; junapalvelut; lentokenttdyhteyspalvelut; lentokenttien pysédkointipalvelut;
ilma-alusten pysédkointipalvelut; matkustajien saattaminen; matkatoimistopalvelut; kaikkiin edella
mainittuihin palveluihin liittyvdt neuvonta-, konsultaatio- ja tiedotuspalvelut; kuljetuspalveluja
koskevien tietojen antaminen; matkoja koskevien tietojen laittaminen saataville verkkoon; matkojen
varaaminen automatisoitujen tietopankkien tai internetin kautta’

— luokka 43: ’'Ravitseminen ja juomien anniskelu, tilapdismajoitus; ravintola- ja baaripalvelut;
catering-palvelut; lomamajoituspalvelut; ravintoloiden ja lomamajoitusten varauspalvelut; hotelli-
ja/tai ravintolapalvelut; hotellin kayttod koskevat varauspalvelut’.

4. EU-tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 26.11.2013 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessa
nro 225/2013.

5. Kantaja eli FTI Touristik — - teki 26.2.2014 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut

asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla viitteen edelld 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja
varten haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan.
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6. Viite perustui aikaisempaan EU-tavaramerkiksi rekisterdityyn kuviomerkkiin, joka oli
seuraavanlainen:

fly.de

ja joka kattaa luokkiin 16, 39, 41 ja 43 kuuluvat tavarat ja palvelut ja vastaa kunkin luokan osalta
seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: 'Painotuotteet, erityisesti katalogit, esitteet, tiedotusmateriaali; toimistotuotteet (lukuun
ottamatta kalusteita); luokkaan 16 kuuluva ohje- ja opetusmateriaali; karttapallot, kartastot; paperi,
pahvi ja ndistd materiaaleista tehdyt tuotteet (luokkaan 16 kuuluvat); paperitarvikkeet; muoviset
pakkausmateriaalit, mukaan lukien luokkaan 16 kuuluvat muovikassit, muovitaskut, erityisesti
matkustusasiakirjoille tarkoitetut’;

— luokka 39: 'Kuljetus, mukaan lukien kuljetusvilineiden vilittdminen ja vuokraaminen; matkojen
suunnitteluun, jarjestdmiseen, varaamiseen ja vilittdmiseen liittyvd toiminta, myos sdhkoisten
laitteistojen avulla; turismipalvelut; kaupunkikierrosten toteuttaminen, matkustajien saattopalvelut;
kuljetusta ja matkoja koskeva tiedottaminen, myos sidhkoisten laitteistojen avulla’;

— luokka 41: ’'Opetus; koulutus; juontaminen ja viihdyttdminen; urheilu- ja kulttuuritoiminta;
vapaa-ajan palvelut; painotuotteiden ja niihin liittyvien séhkoisten mediatuotteiden julkaiseminen ja
editointi (mukaan lukien CD-ROM -levyt ja interaktiiviset CD-levyt); elokuvien, videotallenteiden,
elokuva-, radio-, ja televisiolaitteiden ja urheiluvélineiden vuokraaminen; konferenssien,
kongressien, symposiumien, kokousten ja seminaarien jérjestdminen ja toteuttaminen’;

— luokka 43: ’Majoituspaikkojen varaaminen; majoituspalvelut; ravitsemispalvelut ja tilapdiseen
majoittamiseen liittyvdt palvelut; ravintoloiden ja hotellien tilapdiseen majoittamiseen ja
ravitsemiseen liittyvien palvelujen vélittdiminen, mukaan lukien asuntojen ja loma-asuntojen
valittdminen’.

7. Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun perusteeseen.

8. Viiteosasto teki 3.2.2015 paitoksen, jolla se hyviksyi viitteen ja hylkdsi tavaramerkin rekister6imista
koskevan hakemuksen kaikkien kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

9.  Viliintulijat  valittivat  26.2.2015  EUIPO:ssa  viiteosaston  paatoksestd  asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) mukaisesti.

10. EUIPO:n viides valituslautakunta vahvisti viiteosaston péaiatoksen [riidanalaisella paatokselld].

11. EUIPO:n viides valituslautakunta totesi ensiksi riidanalaisen péédtoksen 19 kohdassa, ettd kyseiset
tavarat ja palvelut oli tarkoitettu sekd suurelle yleisolle ettd erikoistuneelle yleisolle ja ettd oli
asianmukaista pitda lahtokohtana yleisod, jonka tarkkavaisuuden taso oli kahdesta mainitusta alempi,
eli keskimddrin tarkkaavaista suurta yleisod. Valituslautakunta katsoi tdmédn jélkeen riidanalaisen
paiatoksen 20 kohdassa, ettd sekaannusvaaran arvioimisen kannalta relevantti alue oli koko Euroopan
unioni, minkd jidlkeen se tdsmensi, ettd viite olisi ollut hyviksyttivd siindkin tapauksessa, ettd
sekaannusvaara olisi ollut olemassa ainoastaan yhdessi jasenvaltiossa.
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12. Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta [EUIPO:n viides] valituslautakunta hyvéksyi riidanalaisen
paatoksen 25 kohdassa viiteosaston péadtelmén, jota ei ollut riitautettu valituslautakunnassa ja joka
sisaltyi riidanalaisen paatoksen 24 kohtaan ja jonka mukaan kyseiset tavarat ja palvelut olivat osaksi
samanlaisia ~ ja  osaksi = samankaltaisia. =~ Valituslautakunta  totesi  ndin  ollen, ettd
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 16 kuuluvat tavarat olivat samanlaisia kuin samaan
luokkaan myo6s kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Valituslautakunta totesi samoin,
ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 39 kuuluvat palvelut olivat samanlaisia kuin
samaan luokkaan kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut, pois lukien ne palvelut, joihin
kuuluivat ’ajoneuvojen pysdkointitilojen antaminen kéyttoon; lentokenttien pysédkointipalvelut;
ilma-alusten pysakointipalvelut’ ja jotka katsottiin vastaaviksi kuin aikaisemman tavaramerkin palvelu
‘Kuljetus’. Valituslautakunta katsoi lopuksi, ettd kaikki tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkaan
43 kuuluvat palvelut olivat samanlaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat samaan luokkaan
kuuluvat palvelut, pois lukien ’ravintoloiden ja lomamajoitusten varauspalvelut, jotka olivat
samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin 'ravitsemispalvelut ja tilapdiseen majoittamiseen liittyvat
palvelut’.

13. [EUIPO:n viides] valituslautakunta tutki myos kyseisia merkkeja ja katsoi riidanalaisen paatoksen
32 kohdassa, etteivit ne olleet visuaalisesti samankaltaisia. Merkkien lausuntatavan osalta
valituslautakunta katsoi riidanalaisen padtoksen 33 ja 34 kohdassa, ettd sellaisen yleison kannalta, joka
ei tunne englannin kielen sanaa ’fly’, kyseiset merkit eivdt ole samankaltaisia. Englannin kielen sanan
fly’ tuntevien kuluttajien osalta kyse oli foneettisesta samankaltaisuudesta silla edellytykselld, ettd he
yhdistivait haetun tavaramerkin sanaan ’fly’. Téllainen tapaus ei kuitenkaan vaikuttanut kovin
todennékoiseltd, koska yhtdalta oli olemassa suuri ero kirjaimen 'y’ ja haetussa tavaramerkissa kaytetyn
tyylitellyn syddmen vaililld ja koska toisaalta ei ollut tavanomaista korvata kirjainta 'y’ syddmen
tunnuksella. Merkityssisdllon osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 35 ja 36 kohdassa,
ettd sellaisen yleison kannalta, joka ei tuntenut englannin kielen sanaa ’fly’, kyseiset merkit eivit olleet
samankaltaisia. Sellaisten kuluttajien kannalta, jotka tunsivat ja ymmarsivit englannin kielen sanan 'fly’,
merkit olivat merkityssisallon osalta samankaltaisia silla edellytykselld, ettd he tunnistivat sanan ’fly’
haetussa tavaramerkissd. Tallainen tapaus vaikutti kuitenkin marginaaliselta samoista syistd kuin ne,
jotka esitettiin foneettisen samankaltaisuuden arvioinnin yhteydessa.

14. [EUIPO:n viides] valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 40 kohdassa, ettd aikaisemmalla
tavaramerkillda oli sen ominaispiirteisiin perustuva keskitasoinen erottamiskyky englannin kieltéd
osaamattomien kuluttajien kannalta ja sen ominaispiirteisiin perustuva heikko erottamiskyky englannin
kieltd osaavan yleison kannalta.

15. Kyseisten merkkien vilisen sekaannusvaaran arvioinnista [EUIPO:n viides] valituslautakunta totesi
riidanalaisen péaatoksen 47 kohdassa, ettei merkkien vililld ollut sekaannusvaaraa. Valituslautakunta
totesi tdltd osin riidanalaisen péaatoksen 46 kohdassa, ettd koska yhteinen tekija oli luonteeltaan
puhtaasti kuvaileva, kyseisten merkkien viliset lausuntatapaan, merkityssisdltoon ja ennen kaikkea
ulkoasuun liittyvat erot olivat riittdvid poistamaan varmuudella sekaannusvaaran myds samanlaisten
tavaroiden ja palvelujen osalta.”

Unionin yleisessd tuomioistuimessa nostettu kanne

Valittaja nosti unionin yleiseen tuomioistuimeen 26.8.2016 toimittamallaan kannekirjelmélla kanteen,
jossa se vaati riidanalaisen pddatoksen kumoamista ja jonka tueksi se esitti yhden ainoan
kanneperusteen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Valittaja
vaitti, ettd EUIPO:n viidennen valituslautakunnan arviointi kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan
ja merkityssisdllon samankaltaisuudesta on virheellinen ja ettd valituslautakunta on virheellisesti
todennut, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld oli englannin kieltdi osaavan yleison kannalta heikko
erottamiskyky, joten valituslautakunnan mukaan kyseisten merkkien vélilld ei ole minkédnlaista
sekaannusvaaraa.
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Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa ensinnédkin kyseisten merkkien
vertailusta, ettd EUIPO:n viides valituslautakunta oli perustellusti voinut todeta, etteivit haettu
tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ole ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon osalta
samankaltaisia. Siltd osin kuin kyse oli toiseksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystd, unionin
yleinen tuomioistuin totesi, ettd kyseinen valituslautakunta oli aivan oikein katsonut, ettd
aikaisemmalla tavaramerkilld on keskitasoinen erottamiskyky englannin kieltd osaamattoman yleison
kannalta ja heikko erottamiskyky englannin kieltd osaavan yleison kannalta. Sekaannusvaarasta
unionin yleinen tuomioistuin katsoi kolmanneksi, ettei valittaja ollut osoittanut, ettd mainittu
valituslautakunta olisi virheellisesti katsonut, ettei haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vililla ole sekaannusvaaraa. Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi nédin ollen yhden ainoan
kanneperusteen ja kanteen kokonaisuudessaan.

Valitusasian asianosaisten vaatimukset

FTI Touristik vaatii unionin tuomioistuinta

— kumoamaan valituksenalaisen tuomion

— velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
EUIPO vaatii unionin tuomioistuinta

— hylkddmaén valituksen

— velvoittamaan FTI Touristikin korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Prantner ja Giersch vaativat unionin tuomioistuinta hylkddmaan valituksen.

Valituksen tarkastelu

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja joka jakautuu neljadn osaan. Ainoan
valitusperusteen yhteydessd valittaja arvostelee unionin yleistd tuomioistuinta myos sille kuuluvan
perusteluvelvollisuuden téyttamatta jattdmisestd.

Ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa

Ainoan valitusperusteen ensimmaéinen osa perustuu valittajan viitteeseen siitd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin teki metodologisen virheen sekaannusvaaran olemassaolon arvioinnissa, koska se jatti
kyseisten merkkien samankaltaisuutta arvioidessaan ottamatta huomioon haetun tavaramerkin nimen
perusmuotoisessa kirjoitusasussa, sellaisena kuin se esitetddn Euroopan unionin tavaramerkkilehdessa.
Valittaja vdittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin jétti tdssd yhteydessd my0s tdyttamatta
perusteluvelvollisuutensa, koska se ei tutkinut kantajan esittdiméd, mainittua tavaramerkin nimed
koskevaa argumenttia.

EUIPO katsoo, ettd ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa on jitettdvd tutkimatta, koska se
merkitsee valittajan yritystd saattaa unionin tuomioistuimen kasiteltdviksi tosiseikkoja koskevia
kysymyksid. EUIPO:n mukaan mainittu osa on joka tapauksessa perusteeton.

Ainoan valitusperusteen ensimmaiisen osan tutkittavaksi ottamisesta on muistettava yhtailtd, ettd

vakiintuneesta oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd sitd, onko yleison keskuudessa sekaannusvaaraa, on
arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisid
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kyseisessa yksittdistapauksessa. Vaikka ndiden tekijoiden arviointi on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka
ei kuulu unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin, se, ettd kaikkia naitd tekijoitd ei ole
otettu huomioon, muodostaa sitd vastoin oikeudellisen virheen ja siihen voidaan sellaisena vedota
unionin tuomioistuimessa muutosta haettaessa (tuomio 16.6.2011, Union Investment Privatfonds v.
UniCredito Italiano, C-317/10 P, EU:C:2011:405, 45 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Toisaalta perusteluvelvollisuuden ulottuvuutta koskeva kysymys on oikeudellinen kysymys, joka
muutoksenhaun yhteydessd kuuluu unionin tuomioistuimen valvontavallan alaisuuteen (tuomio
28.6.2005, Dansk Rerindustri ym. v. komissio, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P
ja C-213/02 P, EU:C:2005:408, 453 kohta).

Tiastd seuraa, ettd ainoan valitusperusteen ensimmaéinen osa on otettava tutkittavaksi.

Sen osalta, onko kyseinen valitusperusteen osa hyvaksyttdvd, on heti aluksi hyldttiava viite siitd, ettd
unionin yleinen tuomioistuin olisi jattdnyt tdyttdmatta perusteluvelvollisuutensa.

Tastd on muistettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan unionin yleisen tuomioistuimen
Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnén 36 artiklaan ja 53 artiklan ensimmaiiseen kohtaan
perustuva velvollisuus perustella tuomiot ei velvoita sitd esittimaddn selvitystd, jossa seurattaisiin
tyhjentdvésti ja kohta kohdalta kaikkia riidan asianosaisten esittdimid paitelmid. Perustelut voivat myds
olla implisiittisid, kunhan asianosaiset saavat niiden avulla selville perusteet, joihin unionin yleinen
tuomioistuin on tukeutunut, ja unionin tuomioistuimella on niiden avulla kéaytettdvissddn riittavat
tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan valvontaansa valituksen yhteydessd (tuomio 20.9.2016, Mallis
ym. v. komissio ja EKP, C-105/15 P-C-109/15 P, EU:C:2016:702, 45 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen).

Nyt késiteltdvissd asiassa on todettava, ettd valituksenalaisen tuomion 43 kohdasta ilmenee, ettd siltd
osin kuin on kyse Euroopan unionin tavaramerkkilehdessa julkaistusta haetun tavaramerkin [nimestd]
perusmuotoisessa kirjoitusasussa, eli ’fly, on todettava, ettei kyseinen [nimi] voi olla ratkaiseva
yhdistelmdmerkkien luoman foneettisen vaikutelman arvioinnissa vaitemenettelyssa”.

Tastd seuraa, ettd — toisin kuin valittaja véittdd — todetessaan, ettei mainittu tavaramerkin nimi voi olla
ratkaiseva tekijd kyseisen foneettisen vaikutelman arvioinnissa, unionin yleinen tuomioistuin katsoi
implisiittisesti mutta vélttamattd, ettei kyseinen nimi ole osoitus siitd, miten kohdeyleiso ymmartdd
kyseisen tavaramerkin.

Téllaisessa arvioinnissa ei myoskddn ole oikeudellista virhettd. Kuten unionin yleinen tuomioistuin
palautti mieleen valituksenalaisen tuomion 21 kohdassa, vakiintuneen oikeuskédytdnnén mukaan
sekaannusvaaraa on nimittdin arvioitava kokonaisuutena sen kasityksen mukaan, joka kohdeyleisolla
on kyseisistd merkeistd ja tavaroista tai palveluista, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on
merkitystd kyseisesséd yksittdistapauksessa, eli muun muassa kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskindinen riippuvuus.

Kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa, joka on palautettu
mieleen tdmén tuomion 18 kohdassa, kuviomerkin perusmuotoisessa kirjoitusasussa olevalla nimelld
Euroopan unionin tavaramerkkilehdessd ei — riippumatta siitd, vastaako se kyseisen tavaramerkin
hakijan aikomusta tai EUIPO:n mainitussa lehdessd esittdimdd huomautusta — ole merkitystd
arvioitaessa foneettista vaikutelmaa, joka kohdeyleisolld on kyseisistda merkeistd, jotka eivit sekoitu
niiden perusmuotoisessa kirjoitusasussa olevaan nimeen mainitussa lehdessa.

Tastd seuraa, ettd ainoan valitusperusteen ensimmaéinen osa on hyladttava.
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Ainoan valitusperusteen toinen osa

Ainoan valitusperusteen toinen osa perustuu valittajan viitteeseen siitd, ettd — aivan kuin EUIPO:n
viides valituslautakuntakin — unionin yleinen tuomioistuin teki metodologisen virheen arvioidessaan
sekaannusvaaran olemassaoloa. Valittaja toteaa téltd osin, ettd vaikka on mahdollista, ettd foneettiset
samankaltaisuudet kumoutuvat visuaalisten erojen kautta siten, ettd foneettisesta samankaltaisuudesta
huolimatta minkaénlaista sekaannusvaaraa ei ole, téllaista kumoutumista on tarkasteltava
sekaannusvaaran olemassaolon arvioinnin kannalta. Valittaja esittdd, ettd siind tapauksessa, ettd
tallainen arviointi tehtidisiin siind vaiheessa, kun merkkien samankaltaisuutta vertaillaan,
tavaramerkkien samankaltaisuus olisi sellaisenaan poissuljettu, ilman, ettd muita sekaannusvaaraan
liittyvid tekijoitd — kuten kyseisen tavaramerkin erottamiskykyé tai sitd, ovatko asianomaiset tavarat ja
palvelut samanlaisia tai samankaltaisia — voitaisiin ottaa huomioon.

EUIPO vaittdad, ettd ainoan valitusperusteen toinen osa on jatettdvd tutkimatta, koska se ei koske
valituksenalaista tuomiota vaan riidanalaista paatosta. EUIPO:n mukaan kyseinen valitusperusteen osa
on joka tapauksessa vaikeasti ymmaérrettavissé ja perusteeton.

Ainoan valitusperusteen toisen osan tutkittavaksi ottamisesta on todettava, ettd — toisin kuin EUIPO
esittdd — valittaja ei muutoksenhaussaan tyydy riitauttamaan riidanalaisen pdatoksen lainmukaisuutta
vaan viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa riittévia
perusteluja esittamattd, etteivat kyseiset merkit olleet samankaltaisia, ja teki siten metodologisen
virheen sekaannusvaaran arvioinnissa. Ainoan kanneperusteen toinen osa on ndin ollen otettava
tutkittavaksi.

Siltd osin kuin on kyse siitd, onko kyseinen valitusperusteen osa hyviksyttivd, on todettava, ettd se
perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan.

Tastd on riittdvaa todeta yhtdaltd, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
64 kohdassa, ettd "sekaannusvaaraa koskevat kantajan argumentit perustuvat virheelliseen ajatukseen
siitd, ettd [EUIPO:n viidennen] valituslautakunnan olisi pitdnyt katsoa, ettd kyseiset merkit olivat hyvin
samankaltaisia, koska kuluttajien enemmiston ndkokulmasta molemmissa oli yhteinen sanaosa ’fly”, ja
se viittasi tdltd osin kyseisen tuomion 26—57 kohtaan. Unionin yleinen tuomioistuin péitteli timéan
perusteella mainitun tuomion 65 kohdassa, ettei valittaja ollut osoittanut, ettd valituslautakunta olisi
virheellisesti katsonut, ettei asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa ollut olemassa. Unionin yleinen tuomioistuin tyytyi ndin ollen valituksenalaisen
tuomion 64 kohdassa toteamaan, ettd valituslautakunta oli voinut perustellusti todeta, ettei nyt
kasiteltdvissa asiassa kyseessd olevien merkkien vililla ollut sekaannusvaaraa.

Mainituista 26—57 kohdasta ja erityisesti valituksenalaisen tuomion 30-36 kohdasta, jotka koskevat
kyseisten merkkien visuaalista samankaltaisuutta, mainitun tuomion 41-44 kohdasta, jotka koskevat
kyseisten merkkien foneettista samankaltaisuutta, ja saman tuomion 49-51 kohdasta, jotka koskevat
mainittujen merkkien merkityssisdllon samankaltaisuutta, ei varsinkaan ilmene, ettd unionin yleinen
tuomioistuin olisi perustanut ratkaisunsa kyseisten merkkien foneettisen samankaltaisuuden
“kumoutumiseen” kyseisten merkkien visuaalisen eron vuoksi, kun se arvioi kyseisten merkkien
samankaltaisuutta.

Ainoan valitusperusteen toinen osa on ndin ollen hylattava.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa
Ainoan valitusperusteen kolmas osa perustuu siihen, ettd valittaja riitauttaa valituksenalaisen tuomion

42 kohdassa olevan arvioinnin, jonka tuloksena unionin yleinen tuomion totesi, ettd koska aikaisempi
tavaramerkki sisdltdd osan ”.de”, kyseiset merkit eivit ole foneettisesti samankaltaisia, sen perusteella,
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ettd mainitun osan takia aikaisempi tavaramerkki lausutaan aina monitavuisena. Valittaja toteaa, ettd
ndin tehdessddn unionin yleinen tuomioistuin antoi nimittdin kyseiselle osalle ratkaisevan merkityksen
aikaisemmasta tavaramerkistd saatavassa kokonaisvaikutelmassa, vaikka domain-péétteella on
ainoastaan toiminnallinen merkitys eikd sille ndin ollen ldhtokohtaisesti voida antaa ratkaisevaa
merkitystd.

EUIPO viittasd, ettd ainoan valitusperusteen kolmas osa on perusteeton.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa, ettd ”siltd osin kuin on
kyse siitd, kuinka todennikdisesti kohdeyleisé tunnistaa kirjaimen 'y’ haetun tavaramerkin
kuvio-osassa, on todettava, ettd todenndkoisyys on vdhdinen. Kuten edelld 34 kohdassa on todettu,
kirjaimen 'y’ ja haetussa tavaramerkissd olevan syddmen tunnuksen vililld on yhtdaltd suuri ero, ja
toisaalta ei ole tavanomaista korvata kirjainta 'y’ téllaisella tunnuksella. Liséksi on todettava, etté
vaikka oletettaisiin — kuten kantaja viittda —, ettd kuluttaja tunnistaa kirjaimen 'y’ tyylitellyssda syddmen
tunnuksessa, sitd, ettd kummassakin kyseisessdé merkissd oleva sanaosa ’fly’ on foneettisesti
samanlainen, lieventdd se, ettd aikaisemmassa tavaramerkissd on sanaosa ’.de’. Kantaja ei kuitenkaan
esitd yhtakddn argumenttia, joka olisi omiaan asettamaan kyseenalaiseksi arvioinnin, jonka [EUIPO:n
viides] valituslautakunta esittdd riidanalaisen péaédtoksen 33 kohdassa ja joka koskee kyseisen sanaosan
lausuntatapaa ja jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki lausutaan aina useampitavuisena siten, ettd
tavujen tarkka maara vaihtelee kunkin virallisen kielen kielioppisdédnndisté riippuen”.

Kuten valituksenalaisen tuomion 42 kohdasta ilmenee, unionin yleisen tuomioistuimen arviointi

»_»

perustuu toteamukseen siitd, ettd yhtdalta kirjaimen ”y” ja haetussa tavaramerkissd olevan syddmen

»_»

tunnuksen vililld on suuri ero ja ettd toisaalta ei ole tavanomaista korvata kirjainta ”y” téllaisella
tunnuksella, joten todenndkoisyys sille, ettd kohdeyleiso tunnistaa kirjaimen ”y” haetun tavaramerkin
kuvio-osassa, on vidhdinen. Koska valittaja ei nyt késiteltdvissa asiassa ole viittdnyt, ettd tosiseikat olisi
otettu huomioon védristyneelld tavalla, téllainen arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, ettd se
sellaisenaan kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valituksen yhteydessa (ks.
esim. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 49 kohta

oikeuskéytdntoviittauksineen).

Unionin yleinen tuomioistuin esitti ndin ollen téltd osin yliméddrdisen toteamuksen siitd, ettd siind
tapauksessa, ettd kuluttaja tunnistaisi kirjaimen ”y” tyylitellyssdé syddmen tunnuksessa, sitd, ettd
kummassakin kyseisessd merkissd oleva sanaosa "fly” on foneettisesti samanlainen, lieventdd se, ettd
aikaisemmassa tavaramerkissd on sanaosa ”.de”.

Tuomion yliméardisia perusteluja koskevat viitteet eivdt voi kuitenkaan aiheuttaa kyseisen tuomion
kumoamista (tuomio 6.9.2017, Intel v. komissio, C-413/14 P, EU:C:2017:632, 63 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Tastd seuraa, ettd ainoan valitusperusteen kolmas osa on tehoton.

Ainoan valitusperusteen neljds osa

Ainoan valitusperusteen neljds osa perustuu valittajan véitteeseen siitd, ettd valiintulijat ensimmaisessa
oikeusasteessa ovat hyvin varmasti pitdneet haetussa tavaramerkissi olevaa syddmen tunnusta
kirjaimena ”y”, koska kaikissa muissa viliintulijoiden hallussa olevissa EU-tavaramerkeissd syddmen
tunnuksella on, kuten nyt kisiteltdvéssa asiassa, korvattu kirjain ”y”. Vastaavasti haetun tavaramerkin
haltijan ylldpitaméltd internetsivustolta on valittajan mukaan nédhtévissd, ettd tavaramerkin haltija

»_»

pyrkii syddmen tunnuksella korvaamaan kirjaimen ”y”.
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EUIPO viittds, ettei ainoan valitusperusteen neljdttd osaa, joka sen mukaan merkitsee ainoastaan
tosiseikaston esittelemistd, voida ottaa tutkittavaksi. EUIPO:n mukaan tdméd valitusperusteen osa on
joka tapauksessa perusteeton.

On muistettava, ettd SEUT 256 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnon
58 artiklan ensimmadisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta.
Ainoastaan unionin yleinen tuomioistuin on néin ollen toimivaltainen madrittiméan merkityksellisen
tosiseikaston ja arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd tosiseikasto ja
todistusaineisto on otettu huomioon vairistyneelld tavalla, niiden arviointi ei ndin ollen ole
oikeuskysymys, joka sindnsd kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin
valituksen yhteydessa (ks. esim. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHYV,
C-254/09 P, EU:C:2010:488, 49 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

On todettava, ettd valittaja tyytyy ainoan valitusperusteen neljénnelld osalla asettamaan kyseenalaiseksi
tosiseikastoa koskevan arvioinnin, jonka unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen
tuomion 42 kohdassa.

Ainoan kanneperusteen neljds osa on ndin ollen jatettava tutkimatta.

Kun kaikki edeltavit ndkokohdat otetaan huomioon, valitus on hyldttdva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut

Unionin  tuomioistuimen  tydjdrjestyksen 137  artiklassa, jota  kyseisen  tyojarjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, médratddn, ettd oikeudenkayntikuluja
koskeva ratkaisu annetaan tuomiossa tai madrdyksessd, jolla asian késittely paatetadn. Kyseisen
tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdassa, jota sovelletaan valituksen Kkasittelyyn tyojarjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla, médrataan, ettd asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska EUIPO on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut ja koska valittaja
on hdvinnyt asian, valittaja on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan ja
korvaamaan EUIPO:n kulut. Koska Prantner ja Giersch eivit ole esittineet oikeudenkéyntikuluja
koskevia vaatimuksia, he vastaavat omista kuluistaan.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hyldtaan.

2) FTI Touristik GmbH vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kulut.

3) Harald Prantner ja Daniel Giersch vastaavat omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Allekirjoitukset
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