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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

4 pdivand maaliskuuta 2020*

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Sana- ja kuviomerkit
BURLINGTON - Aikaisempien sana- ja kuviomerkkien BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE
haltijan tekema viite — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Nizzan sopimus —
Luokka 35 — Vihittdismyyntipalvelun kasite — 8 artiklan 4 kohta — Loukkaus — 8 artiklan 5 kohta —
Maine — Arviointiperusteet — Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus — Viitteen hylkdaminen

Yhdistetyissd asioissa C-155/18 P—C-158/18 P,

joissa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnon 56 artiklan nojalla 22.2.2018 tehdyista
neljéstd valituksesta,

Tulliallan Burlington Ltd, kotipaikka St Helier (Jersey), edustajanaan A. Norris, barrister,
valittajana asioissa C-155/18 P—C-158/18 P,
ja joissa muina osapuolina ovat
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn M. Fischer ja D. Botis,
vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa, ja
Burlington Fashion GmbH, kotipaikka Schmallenberg (Saksa), edustajanaan A. Parr, Rechtsanwiltin,
viliintulijana ensimmaisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit S. Rodin, D. Svaby, K. Jiirimie
(esittelevd tuomari) ja N. Picarra,

julkisasiamies: G. Hogan,

kirjaaja: hallintovirkamies M. Longar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 10.4.2019 pidetyssa istunnossa esitetyn,
kuultuaan julkisasiamiehen 26.6.2019 pidetyssd istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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tuomion

Tulliallan Burlington Ltd vaatii valituksillaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen
tuomioistuimen 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO - Burlington Fashion
(Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO —
Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872),
6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington)
(T-122/16, ei julkaistu, EU:T:2017:871) ja 6.12.2017 antaman tuomion Tulliallan Burlington v. EUIPO
— Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870) (jdljempdnéd yhdessa
valituksenalaiset ~tuomiot), joilla tdmd hylkdsi sen kumoamiskanteet Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljannen valituslautakunnan 11.1.2016 tekemistd neljasté
paatoksestd (asiat R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4) (jaljempéana
riidanalaiset péaitokset), jotka liittyvdt neljadn véditemenettelyyn Tulliallan Burlingtonin ja Burlington
Fashion GmbH:n vililla.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1) on muutettu 18.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006 (EUVL 2006, L 386,
s. 14; jéljempénd asetus N:o 40/94).

Asetus N:o 40/94 on kumottu ja korvattu [Euroopan unionin] tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Asetusta
N:o 207/2009 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 on muutettuna, on kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkisté
14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017,
L 154, s. 1).

Kun otetaan huomioon haettujen tavaramerkkien rekisterointihakemusten jattamispdivit, jotka ovat
19.8.2008 rekisterdinneille nro 982020 ja nro 982021, 2.4.2009 rekisterdinnille nro 1007952 ja 8.9.2009
rekisterdinnille nro 1017273 ja jotka ovat merkityksellisia sovellettavan aineellisen oikeuden
tunnistamisessa, kasiteltavddn oikeusriitaan sovelletaan yhtddlta asetuksen N:o 207/2009
menettelysddnnoksid ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 aineellisia sddnnoksia rekisterdintien nro 982020,
nro 982021 ja nro 1007952 osalta ja asetuksen N:o 207/2009 aineellisia sddnnoksid rekisterdinnin
nro 1017273 osalta. Nédiden kahden asetuksen kasiteltdvdna olevan riita-asian kannalta merkitykselliset
aineelliset sadnnokset ovat padosin samat.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa, jonka otsikko on "Suhteelliset hylkdysperusteet” ja jonka sadannokset
toistetaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa, sdddettiin seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié 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 vilisestd mielleyhtymasta.
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4. Rekister6iméttomén tavaramerkin tai muun liike-elaméssd kaytetyn merkin, jonka vaikutusalue on
lagjempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekister6intid ei myonnetd, jos
ja siltd osin kuin tdhédn merkkiin sovellettavan yhteison lainsddddannon tai jésenvaltion oikeuden
mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen pdivdd, jona yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemus on tehty
tai jona yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemmain tavaramerkin kayttdminen.

5. Jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on yhteisossd laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jdsenvaltiossa lagjalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei myoskddn rekisterdidd, jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivdt tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteroitivin tavaramerkin kéayttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviksikdyttod taikka olisi niille haitaksi.”

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, jonka otsikko on ”Viitteen tutkiminen”, 1-3 kohdassa, jonka
saannokset toistetaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa, saddetdan seuraavaa:

”1. Tutkiessaan viitettd virasto pyytdd, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittdméédn asettamassaan
madrédajassa toisten osapuolten tai sen itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd toimitettava
todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin [rekisterointihakemuksen] julkaisemista edelténeiden viiden
vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkida on tosiasiallisesti kaytetty yhteisossd niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin vdite perustuu, tai ettd on
olemassa perustellut syyt kéyttamatta jattdmiseen, jos tdhdn pédivddn mennessd aikaisempi
tavaramerkki on ollut rekisterditynd véhintdén viisi vuotta. Jos niitd todisteita ei esitetd, véite hylatdan.
Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on kaytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan
ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kéytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on suojattu, vastaa kayttod [yhteisossd].”

Asetuksen N:o 40/94 44 artiklassa, jonka otsikko on "Hakemuksen peruuttaminen, rajoittaminen ja
muuttaminen” ja jonka sddnnokset toistetaan asetuksen N:o 207/2009 43 artiklassa, sdddettiin
seuraavaa:

”1. Hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksensa tai rajoittaa
sen sisdltdimien tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Jos hakemus on jo julkaistu, myos peruutus tai
rajoittaminen julkaistaan.

2. Muutoin yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta ei voida hakijan pyynnostd muuttaa kuin
hakijan nimen ja osoitteen, virheellisten ilmaisujen tai kirjoitusvirheiden tai ilmeisten virheiden
korjaamiseksi, jos téllainen korjaus ei vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin tai laajenna tavaroiden tai
palvelujen luetteloa. Jos muutokset koskevat tavaramerkin tai tavaroiden tai palvelujen kuvausta ja jos
ndmd muutokset tehdddn hakemuksen julkaisemisen jalkeen, hakemus julkaistaan muutettuna.”
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Asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan, joka kuuluu sen VII osastoon, jonka otsikko on
"Muutoksenhakumenettely”, 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittimaian
asettamassaan madrdajassa sen itsensd niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja
koskevia huomautuksia.”

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa sadadetadn seuraavaa:

"[EUIPO] perustelee paitoksensd. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat
voineet ottaa kantaa.”

Kyseisen asetuksen 76 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssdé [EUIPO] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssa tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. [EUIPO] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa.”

Mainitun asetuksen 151 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Euroopan [unionin] nimedvilla kansainvilisellda rekister6innilla on sen Madridin poytikirjan
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta rekisterdintipdivésta tai sitd myohédisemmastd Madridin poytékirjan
3 ter artiklan 2 kohdan nojalla tapahtuvan Euroopan [unionin] nimeédmispdivéstd lukien sama vaikutus
kuin [EU-tavaramerkkii] koskevalla hakemuksella.

2. Jollei Madridin poytédkirjan 5 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan mukaista kieltdytymisilmoitusta ole
tehty tai jos kyseinen kieltdytyminen on peruutettu, Euroopan [unionin] nimeévilld kansainviliselld
rekister6innilld on 1 kohdassa mainitusta pédivastd sama vaikutus kuin tavaramerkin rekisterdinnilla
[EU-tavaramerkiksi].”

Saman asetuksen 156 artiklan 1-3 kohdassa sdddetian seuraavaa:

”1. Euroopan [unionin] nimedvid kansainvilisid rekisterdinteja vastaan voi tehdd viitteen samalla
tavalla kuin julkaistuja [EU-tavaramerkkid] koskevia hakemuksia vastaan.

2. Viite on tehtdvd kolmen kuukauden kuluessa, ja médrdaika alkaa kuuden kuukauden kuluttua
152 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta julkaisupdivastd. Viite katsotaan tehdyksi vasta viitemaksun
suorittamisen jalkeen.

3. Suojan epdaminen korvaa [EU-tavaramerkkid] koskevan hakemuksen hylkdamisen.”

Asetuksen (EY) N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla
komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL 2005, L 172, s. 4), 19 sddnnon, jonka otsikko on
"Viitteen toteenndytto”, 1 kohdassa sdddetdadn seuraavaa:

"[EUPO] antaa viitteentekijélle tilaisuuden esittda seikkoja, todisteita ja perusteluja véitteensa tueksi tai

tdydentdd kaikkia 15 sddnnon 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluita
viraston asettamassa mddrdajassa — —”
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Saman asetuksen 50 sidnnon 1 kohdassa sdddetadn seuraavaa:

"Jollei toisin sdddetd, valitusmenettelyssd sovelletaan soveltuvin osin sddnnoksid, jotka koskevat
menettelyd valituksenalaisen paatoksen tehneelld osastolla.

Kun valitus kohdistuu véiteosaston tekeméadn pééatokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty véditeosaston asetuksen ja ndiden sdéntojen
mukaisesti asettamassa madrdajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai
taydentavia tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 207/2009 76] artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskeva,
15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jaljempénd Nizzan
sopimus), tehtiin teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn vyleissopimuksen, joka on allekirjoitettu
Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979
(Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305), 19 artiklan perusteella,
jossa varataan sopimusmaille oikeus erikseen tehdd keskenddn erityisid sopimuksia teollisoikeuden
suojelemiseksi.

Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen 35 luokkaan kuuluvat seuraavat palvelut:
"Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtavat.”
Tahén luokkaan liittyvéssa selityksessd tdsmennetddn seuraavaa:

"Luokkaan 35 kuuluvat péadasiassa ihmisten tai organisaatioiden tarjoamat palvelut, joiden tarkoitus on
etupdadssa:

1. avustaa kaupallisen yrityksen tyoskentelyssa tai johtamisessa, tai
2. avustaa teollisen tai kaupallisen yrityksen liikeasioiden tai kaupallisten toimintojen hoidossa,

sekd mainostoimistojen tarjoamat palvelut, pddasiassa yleisolle tarjottava tiedottaminen ja
ilmoittaminen kaikkia tiedotuskanavia kéyttden kaikenlaisista tavaroista ja palveluista.

Tahan luokkaan kuuluvat esimerkiksi:

— tavaravalikoiman yhteen kokoaminen toisten lukuun (pois lukien kuljetus), niin ettd asiakkaat voivat
helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitd; sellaisia palveluja voidaan tarjota véhittdis- ja
tukkumyyntipisteiden, myyntiautomaattien, postimyyntiluetteloiden tai elektronisten tietovilineiden
kautta (sisaltden esim. Web-sivustojen tai television osto-ohjelmien kautta tarjottavat palvelut);

— palvelut, jotka koskevat kirjallisten ilmoitusten ja rekisterdintien kirjaamista, puhtaaksikirjoittamista,
kokoamista, laatimista ja jérjestaimistd sekd matemaattisten ja tilastollisten tietojen kokoamista;

— mainostoimistojen palvelut sekd esitteiden tai ndytteiden jakelu suoraan tai postin valityksella.
Tahdan luokkaan kuuluu my6s mainonta muiden palveluiden, kuten pankkilainoja koskevien
palveluiden yhteydessa tai radiomainonta.

»
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Asian tausta ja riidanalaiset paatokset

18 Asian tausta, sellaisena kuin se kéy ilmi valituksenalaisista tuomioista, voidaan tiivistda seuraavasti.

19 Viliintulija unionin yleisessd tuomioistuimessa, Burlington Fashion, jatti 20.11.2008, 13.8.2009
ja 12.11.2009 hakemukset suojan saamiseksi Euroopan unionissa seuraaville kansainvilisille

rekisteroinneille:

— kansainvilinen rekisterdinti nro 1017273, jossa nimetddn unioni ja joka antaa suojan jdljempadna
esitetylle kuviomerkille:

% Burlington

— kansainvilinen rekisteréinti nro 1007952, jossa nimetddn unioni ja joka antaa suojan jdljempadna
esitetylle kuviomerkille:

— kansainvilinen rekisterdinti nro 982021, jossa nimetddn unioni ja jolla annetaan suoja jdljempéna
esitetylle kuviomerkille:

— kansainvilinen rekisteréinti nro W982020, jossa nimetddn unioni ja jolla annetaan suojaa
sanamerkille BURLINGTON.

20 Tavarat, joille suojaa haettiin, kuuluvat luokkiin 3, 14, 18 ja 25 ja vastaavat kunkin luokan osalta
seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: "Saippuat kosmetiikkakayttoon, tekstiilisaippuat, parfyymituotteet, eteeriset 6ljyt, ihon,
hiuspohjan ja hiusten puhdistus-, hoito- ja kaunistustuotteet, tdhdn luokkaan kuuluvat kosmeettiset
ja peseytymisvalmisteet, deodorantit henkilokohtaiseen kayttoon, ennen parranajoa ja sen jalkeen
kaytettdvat valmisteet”
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— luokka 14: "Korut, rannekellot”

— luokka 18: "Nahat ja nahan jaljitelmat, eli matkalaukut ja kassit (tdhén luokkaan kuuluvat), pienet
nahkatavarat (tdhdn luokkaan kuuluvat), muun muassa lompakot, salkut, avainkotelot; sateenvarjot
ja péivanvarjon muodossa olevat aurinkosuojat”, ja

— luokka 25: ”Jalkineet, vaatteet, padhineet, vyot”.

21 Tulliallan Burlington teki 12.8.2009, 17.5.2010 ja 16.8.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla
vditteet haettujen tavaramerkkien rekisterdintia vastaan luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden
osalta. Viitteet perustuivat muun muassa tarpeeseen suojella jiljempéand esitettyja tavaramerkkeja ja
aikaisempia oikeuksia, joiden haltija Tulliallan Burlington on:

— sanamerkki BURLINGTON, joka on rekisteroity 5.12.2003 Yhdistyneessda kuningaskunnassa
numerolla 2314342 ja asianmukaisesti uudistettu 29.10.2012, seuraaviin luokkiin kuuluvia palveluja
varten:

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

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

— sanamerkki BURLINGTON ARCADE, joka on rekisterdity 7.11.2003 Yhdistyneessa
kuningaskunnassa numerolla 2314343 ja asianmukaisesti uudistettu 29.10.2012, Nizzan
sopimuksen mubkaisiin luokkiin 35 ja 36 kuuluvia samoja palveluja ja sen 41 luokkaan kuuluvia
palveluja varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Huvipalvelut; kilpailujen jérjestaminen;
ndyttelyjen jdrjestiminen; vapaa-aikaa koskevien tietojen antaminen; nédytOsten esittdminen;
urheilutilojen tarjoaminen; live-musiikkiesitysten tarjoaminen ja live-viihde-esitysten tarjoaminen;
vdlineiden ja tilojen tarjoaminen béndien live-esityksille; live-viihteen tarjoaminen;
live-musiikkiesitykset; palvelujen tarjoaminen eldvien musiikkiesitysten muodossa; live-esitysten
tarjoaminen”
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— jaljempéana esitetty kuviomerkki, joka on rekisteroity 7.11.2003 Yhdistyneessd kuningaskunnassa
numerolla 2330341 ja asianmukaisesti uudistettu 25.4.2013, Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin
35, 36 ja 41 kuuluvia edelld mainittuja palveluja varten:

BURLINGTON
ARCADE

— jédljempéand esitetty 16.10.2006 EU-tavaramerkiksi rekisterdity kuviomerkki nro 3618857, joka on
mitdttomyysmenettelyn nro 8715 C johdosta rajattu koskemaan Nizzan sopimuksen mubkaisiin
luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia seuraavia palveluja:

BURLINGTON
ARCADE

— luokka 35: "Mainonta- ja myynninedistimispalvelut ja vastaavat tiedotuspalvelut; erilaisten
tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyodyksi niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti
katsella ja ostaa kyseisid tavaroita useasta yleisid kauppatavaroita myyvésta vahittiisliikkeesta”

— luokka 36: "Myymaloiden vuokraus; kiinteistdjen liisaus tai hallinta; rakennusten tai niissa
olevien tai niiden vélilld olevien tilojen liisaus; kiinteistojen hallinnointi; kauppojen vuokrausta
koskevat tiedotuspalvelut”

— luokka 41: "Huvipalvelut; live-esitykset”.

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

Viiteosasto tutki viitteet 10.7., 8.10., 8.11. ja 22.11.2013 tekemillddn paatoksilla ainoastaan
aikaisemman unionin tavaramerkin nro 3618857 perusteella, hyviksyi viitteet luokkiin 3, 14 ja 18
kuuluvien riidanalaisten tavaroiden osalta ja velvoitti viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Burlington Fashion teki 20.8.2013, 3.12.2013, 11.12.2013 ja 2.1.2014 nelja valitusta viiteosaston
paatoksistd EUIPO:n sisdlld asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan nojalla.

EUIPO:n neljés valituslautakunta kumosi riidanalaisilla paatoksilla véiteosaston padtokset ja hylkési
mainitut vaitteet.
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Riidanalaisissa pdatoksissdadn neljas valituslautakunta totesi ensiksi olennaisin osin asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan osalta, ettd aikaisempien kuviomerkkien laaja tunnettuus on
naytetty toteen merkityksellisella alueella Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35 ja 36 kuuluvien
palvelujen osalta lukuun ottamatta palvelua erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyodyksi
niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti —— ostaa kyseisid tavaroita useasta yleisia kauppatavaroita
myyvéstd  vahittdisliikkeestd”. Toiseksi neljas valituslautakunta katsoi mainitun asetuksen
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta perusteesta ldhinng, ettei Tulliallan Burlington ollut néayttinyt
toteen, ettd valttimattomat edellytykset kohdeyleison johtamisesta harhaan ja siihen liittyvasta
vahingosta tdyttyviat esilli olevassa asiassa. Kolmanneksi se totesi mainitun asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta perusteesta ldhinnd, ettd koska kyseesséd olevat tavarat ja
palvelut ovat erilaisia, sekaannusvaaraa ei ole kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta
riippumatta.

Oikeudenkidyntimenettelyt unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot

Tulliallan Burlington nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2016 toimittamillaan
kannekirjelmilld nelja kumoamiskannetta riidanalaisista paatoksista.

Kanteidensa tueksi Tulliallan Burlington vetosi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmadinen
perustuu ldahinnd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, menettelyvirheeseen ja
menettelysddntojen rikkomiseen, toinen perusteluvelvollisuuden noudattamatta jattdmiseen, oikeuden
tulla kuulluksi loukkaamiseen ja mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas
mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Valituksenalaisilla tuomioilla, joiden tuomiolauselmat ja perustelut ovat samat, unionin yleinen
tuomioistuin hylkasi Tulliallan Burlingtonin esittimét kanneperusteet kokonaisuudessaan.

Ensimmadisestd kanneperusteesta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden
28 kohdassa, ettd neljannen valituslautakunnan mukaan aikaisempien tavaramerkkien laajaa
tunnettuutta ei ole néytetty toteen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien
vahittdismyyntipalvelujen osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 33 kohdassa, ettd 7.7.2005 annetun
tuomion Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425; jiljempénd tuomio
Praktiker) 34 kohdassa esitetty tulkinta on esteenda EUIPO:n esittimadlle viitteelle, jonka mukaan
kauppakeskuspalvelut rajoittuvat lahinné kiinteiston vuokraus- ja hallintopalveluihin ja ettd ndin ollen
asiakkaat, joille namé palvelut on kohdistettu, ovat padasiassa henkiloitd, jotka ovat kiinnostuneet
ottamaan vuokralle mainitussa kauppakeskuksessa sijaitsevia myymaloité tai toimistoja.

Unionin yleinen tuomioistuin péétteli tastd valituksenalaisten tuomioiden 34 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon Nizzan sopimuksen mukaisen luokan 35 sanamuoto, vihittdismyyntipalvelun Kkasite,
sellaisena kuin sitd tulkittiin tuomion Praktiker 34 kohdassa, kasittdd myos kauppakeskuksen tarjoamat
myyntipalvelut. Se totesi valituksenalaisten tuomioiden seuraavassa kohdassa, ettd neljannen
valituslautakunnan kéyttama vahittdismyynnin késitteen suppea tulkinta on virheellinen ja ettd
Tulliallan Burlington voi vedota luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien
laajan tunnettuuden suojaan.

Muistutettuaan valituksenalaisten tuomioiden 37-42 kohdassa asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddettyd laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskevasta
unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnostd unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten
tuomioiden 43 kohdassa, ettd kasiteltdvassa asiassa Tulliallan Burlington ei ollut esittinyt neljannessa
valituslautakunnassa eikd unionin yleisessd tuomioistuimessa johdonmukaisia seikkoja, joiden
perusteella voitaisiin todeta, ettd haettujen tavaramerkkien kiyttdé merkitsee aikaisempien
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tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttod. Unionin yleinen
tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden seuraavissa kohdissa, ettd vaikka Tulliallan
Burlington oli korostanut aikaisempien tavaramerkkiensa “lahes ainutlaatuista” luonnetta, se ei ollut
esittianyt erityisid seikkoja, jotka voisivat tukea sitd, ettd haettujen tavaramerkkien kaytto vahentdisi sen
aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa.

Riidanalaisia péétoksid koskevasta viitetystd menettelyvirheestd unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisten tuomioiden 46 kohdassa, ettd EUIPO:n elimet olivat ottaneet asianmukaisesti
huomioon Tulliallan Burlingtonin huomautukset, ja hylkdsi ndin ollen tdmén viitteen
perusteettomana.

Toisen kanneperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi ensiksi Tulliallan Burlingtonin
argumentoinnin perusteluvelvollisuuden laiminlydnnistd ja kuulluksi tulemista koskevan oikeuden
loukkaamisesta. Se katsoi erityisesti valituksenalaisten tuomioiden 53 kohdassa, ettd Tulliallan
Burlingtonilla oli hyvinkin mahdollisuus esittdd huomautuksia asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetuista edellytyksista.

Taltd osin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 54 ja 55 kohdassa pédosin,
ettd jos Tulliallan Burlington ei ollut neljannessé valituslautakunnassa kehitellyt viitettd, johon se itse
oli vedonnut viitemenettelyssd, eli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista,
valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettei se ollut pyytanyt asianosaisilta tdydentdvid huomautuksia
kyseisestd aiheesta.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisten tuomioiden 56-58 kohdassa
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja edellytyksid ja todistustaakkaa koskevasta
oikeuskdytdnnostd ja totesi sitten, ettei Tulliallan Burlington ollut esittinyt tosiseikkoja eika
oikeudellisia  seikkoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, ettd tdmédn sddnnoksen
soveltamisedellytykset asianmukaisesti tayttyivdat, koska Tulliallan Burlington oli tyytynyt toteamaan
neljannessd valituslautakunnassa pysyttiavansa vditeosastossa esittdiménsd viitteet.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi ndin ollen toisen kanneperusteen ja totesi, ettd neljds
valituslautakunta oli perustellusti katsonut, ettd Tulliallan Burlington ei ollut néyttinyt toteen, ettd
edellytykset merkkioikeuden loukkauskanteille asianmukaisesti tayttyivat.

Kolmannen kanneperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin muistutti ensin sekaannusvaaraa
koskevasta oikeuskédytdnnosta valituksenalaisten tuomioiden 66—68 kohdassa ja totesi sitten, ettd neljas
valituslautakunta oli perustellusti katsonut, ettd haettujen tavaramerkkien kattamat tavarat eivit ole
samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat palvelut, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen
mukaisiin luokkiin 35 ja 36. Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisten tuomioiden
70 kohdassa erityisesti tdstd luokasta 35, ettd unionin tuomioistuimet ovat todenneet, ettd
vahittdiskaupan palvelujen osalta on vilttimétontd, ettd myytdvéksi tarjottavat tavarat tdsmennetddn
tapauskohtaisesti. Unionin yleinen tuomioistuin viittasi taltd osin tuomioon Praktiker (50 kohta)
ja 24.9.2008 annettuun tuomioon Oakley v. SMHV - Venticinque (O STORE) (T-116/06,
EU:T:2008:399, 44 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd koska tavaroita, joita Burlington Arcaden kaltaisen
kauppakeskuksen muodostavissa eri myymaéloissd voidaan myydd, ei ole nimetty, ei ole mahdollista
vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien
tavaroiden vilistd samankaltaisuutta eiké tdydentdvyyttd. Se paatteli tastd valituksenalaisten tuomioiden
72 kohdassa, ettd Tulliallan Burlingtonin véite, jonka mukaan kauppakeskuspalvelujen osalta ei ole
tarpeen tdsmentdd kyseisid tavaroita, on hyldttavd, koska kun otetaan huomioon Nizzan sopimuksen
mukaisen luokan 35 sanamuoto, véhittdiskauppapalvelun kisite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin
on sitd tulkinnut tuomion Praktiker 34 kohdassa, kasittdd kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.
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Unionin yleinen tuomioistuin totesi ndin ollen valituksenalaisten tuomioiden 74 kohdassa, ettei yksi
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys téyty ja ettd ndin ollen
kolmas kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hyléttava.

Asian kisittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset
Tulliallan Burlington vaatii valituksissaan, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltd osin kuin niissd hyldtddan sen riidanalaisista péaatoksista
nostamat kanteet

— kumoaa riidanalaiset paitokset tai toissijaisesti palauttaa asiat unionin yleiseen tuomioistuimeen,
jotta tdma tekisi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisen ratkaisun, ja

— velvoittaa EUIPO:n ja Burlington Fashionin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

EUIPO vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltd osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on hyldnnyt
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja kolmeen aikaisempaan Yhdistyneessa
kuningaskunnassa rekisterdityyn tavaramerkkiin nro 2314342, nro 2314343 ja nro 2330341
perustuvat kanteet

— hylkaa valitukset muilta osin ja

— velvoittaa kunkin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkdyntikuluistaan.

Burlington Fashion vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valitukset kokonaisuudessaan ja

— velvoittaa Tulliallan Burlingtonin korvaamaan Burlington Fashionille unionin tuomioistuimessa,
unionin yleisessd tuomioistuimessa ja neljannessd valituslautakunnassa kéydyissa menettelyissa

aiheutuneet oikeudenkayntikulut ja muut kulut.

Unionin tuomioistuimen presidentin 12.6.2018 antamalla maéréykselld asiat yhdistettiin kirjallista ja
suullista kasittelya sekd tuomion antamista varten.

Valitusten tarkastelu

Tulliallan Burlington vetoaa valitustensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, jotka ovat kyseisissa
neljdssd asiassa samat ja joista ensimmadinen liittyy asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
rikkomiseen, toinen kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.
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Ensimmdinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Tulliallan Burlingtonin ensimmadinen valitusperuste koskee asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan, joka koskee aikaisemman tavaramerkin maineen vahingoittamiseen
perustuvaa vaitettd, rikkomista.

Tama valitusperuste jakautuu kolmeen osaan.

Tulliallan Burlington véittdd ensimmadisen valitusperusteen ensimmaiisessd osassa, ettd koska
aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden luonteesta ja laajuudesta on ndytt6d, unionin yleisen
tuomioistuimen olisi pitdnyt katsoa 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, 42 Lkohta) esitettyihin seikkoihin pohjautuvan kokonaisarvioinnin nojalla, etté
kohdeyleis6 yhdistdd aikaisemmat tavaramerkit ja haetut tavaramerkit toisiinsa.

Kauppakeskuspalvelut nimittdin edellyttavdt vuorovaikutusta myymaéloissdi myytdvien tuotteiden
loppukuluttajien kanssa. Kauppakeskuksen véhittdismyymaéloiden ja niiden tavaroiden arvostus kasvaa,
kun ne yhdistetddn Burlington Arcaden kauppakeskukseen, ja kuluttaja yhdistdd aikaisemmat
tavaramerkit ylellisyystuotteiden, kuten korujen, nahkatuotteiden tai hajuvesien, toimittamiseen.

Sen sijaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi todennut aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen
tavaramerkkien vilisen yhteyden olemassaolon, se tutki erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa ja sen
epéaoikeutettua hyviksikayttoa.

Ensimmadisen valitusperusteen toisessa osassa, joka koskee erottamiskyvyn vesittymistd ja sen
epdoikeutettua hyviksikayttod, Tulliallan Burlington katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisten tuomioiden 36—44 kohdassa, ettei se ollut esittinyt ndyttod téllaisesta vesittymisestd
tai hyvaksikaytostd edella mainitussa oikeuskéytdnndssd vahvistettujen kriteerien perusteella.

Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 44 ja 45 kohdassa noudattama
lahestymistapa on Tulliallan Burlingtonin mukaan kuitenkin virheellisesti vaativampi kuin
oikeuskdytannossa edellytetty ldhestymistapa. Se otti siten huomioon kauppakeskuksen myymaldiden
tavaramerkkien laajan tunnettuuden, vaikka tdlld ei ole merkitystd. Unionin yleinen tuomioistuin otti
samalla tavoin huomioon sen, ettd sana "Burlington” on my6s muiden hyvin tunnettujen paikkojen
nimi, kun taas silld ei ollut mitddn ndytt6d ndiden paikkojen mahdollisesta laajasta tunnettuudesta,
minkd vuoksi se vaati sellaista todistelun tasoa, joka olisi mahdoton saavuttaa. Unionin yleinen
tuomioistuin ei siis ole noudattanut 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655) esitettya kantaa.

Unionin yleinen tuomioistuin ei mydskdan Tulliallan Burlingtonin mukaan ottanut huomioon sille
toimitettuja merkityksellisid todisteita, jotka oli myos esitetty neljannessa valituslautakunnassa ja jotka
olivat unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan riittdvid (tuomio 27.11.2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 76 ja 77 kohta ja tuomio 14.11.2013, Environmental
Manufacturing v. SMHV, C-383/12 P, EU:C:2013:741, 43 kohta).

Ensimmadisen  valitusperusteen kolmannessa osassa Tulliallan Burlington toistaa unionin
tuomioistuimessa yhden niistd kanneperusteista, jotka se esitti riidanalaisten péddtosten kumoamista
koskevien kanteidensa tueksi; tdmdn perusteen mukaan neljas valituslautakunta ja tdméan jilkeen
unionin yleinen tuomioistuin eivit ottaneet huomioon niille esitettyja argumentteja.

Burlington Fashion vaatii, ettd ensimmadinen valitusperuste hyldtdan kokonaisuudessaan.
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Se katsoo ensimmadisen valitusperusteen kahdesta ensimmadisestd osasta, ettd Tulliallan Burlington ei
ole esittinyt syytd, johon vaara aiheettomasta hyodystd tai vahingosta Nizzan sopimuksen mukaisiin
luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta perustuisi. Yhtdéltd aikaisempia tavaramerkkeja ei
voida pitdd ainutlaatuisina, koska my6s Burlington Fashion on kéyttinyt samaa tai samankaltaista
merkkid jo kauan erilaisten tavaroiden valikoimalle. Toisaalta Tulliallan Burlington ei ole myoskaan
esittinyt todisteita aikaisemmilla tavaramerkeilld suojattujen merkkien ja Burlington Arcaden
kauppakeskuksen vilisestd yhteydesta.

Unionin yleistd tuomioistuinta ei myoskddn Burlington Fashionin mukaan voida moittia siitd, ettd se
asetti Tulliallan Burlingtonille oikeuskédytdnnon mukaista korkeamman nédyttokynnyksen. Sen mukaan
vditteentekijin on osoitettava kahden itsendisen edellytyksen tdyttyminen; ndmia edellytykset ovat
yhtdaltd laajalti tunnetun tavaramerkin imagon ja identiteetin heikentyminen yleison keskuudessa ja
toisaalta kyseisen yleison taloudellisen kéyttdytymisen muuttuminen. Unionin yleinen tuomioistuin
totesi kuitenkin aivan oikein valituksenalaisten tuomioiden 43 kohdassa esittdmissddn paitelmissa,
ettei Tulliallan Burlington ollut esittinyt neljénnessd valituslautakunnassa tai unionin yleisessa
tuomioistuimessa riittavia seikkoja sen osoittamiseksi, ettd nama edellytykset tayttyvat.

EUIPO katsoo, ettd ensimmaéinen valitusperuste on hylédttavd kokonaisuudessaan.

EUIPO viittda tamén valitusperusteen ensimmadisestd osasta, ettd unionin yleinen tuomioistuin viittasi
nimenomaisesti kyseisten tavaramerkkien vilisen yhteyden olemassaolon arviointiin liittyvaan
merkitykselliseen oikeuskéaytdntoon. Unionin yleinen tuomioistuin viittasi 27.11.2008 annettuun
tuomioon Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) ja totesi timén jilkeen padasiallisesti, ettei
aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus riitd osoittamaan sitd, ettd haetun tavaramerkin kéytto
merkitsee tai saattaisi merkitd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviksikéayttoda taikka aiheuttaa tai saattaisi aiheuttaa sille vahinkoa. Unionin yleinen tuomioistuin
korosti perustellusti, ettd tavaramerkin haltijan on vield osoitettava, ettd aikaisemman tavaramerkin
haltijan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan taloudellinen kayttdytyminen on
saattanut tai saattaa muuttua haetun tavaramerkin kayton vuoksi.

EUIPO katsoo ensimmadisen valitusperusteen toisesta osasta, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi
asianmukaisesti, ettei Tulliallan Burlington ollut esittinyt riittdvdad ndyttoéd osoittaakseen téllaisen
vaaran ja etteivit unionin yleisen tuomioistuimen néyttovaatimukset olleet liian suuria, koska tdma
noudatti tiukasti unionin tuomioistuimen oikeuskaytantoa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadisen valitusperusteensa ensimmadisessd osassa Tulliallan Burlington viittad, ettd unionin
yleinen tuomioistuin jétti valituksenalaisissa tuomioissa tutkimatta, oliko aikaisempien tavaramerkkien,
joiden se katsoi olevan laajalti tunnettuja, ja haettujen tavaramerkkien vélilla yhteys, vaikka tallaisen
yhteyden olemassaolo on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla vélttimaton edellytys
aikaisempien tavaramerkkien loukkaamisen toteamiselle.

Talta osin on todettava, ettd 27.11.2008 annetussa tuomiossa Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, 30 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen) annetun tulkinnan mukaan kyseisen asetuksen
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat laajalti tunnetuille tavaramerkeille, jos niitd syntyy, johtuvat
tietynasteisesta aikaisemman ja my6hemmaén tavaramerkin samankaltaisuudesta, minkéd takia
kohdeyleis6 yhdistdd ndmé tavaramerkit toisiinsa, toisin sanoen liittdd ne vyhteen, vaikkei se
sekoitakaan niitd toisiinsa.

Mikéli tallainen yhteys yleison keskuudessa puuttuu, myohemmén tavaramerkin kiytto ei merkitse

aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviaksikédyttoa taikka ole niille
haitaksi (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation,C-252/07, EU:C:2008:655, 31 kohta).
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Saman oikeuskédytdnnon mukaan téllainen yhteys ei kuitenkaan sellaisenaan riitd sen toteamiseksi, ettd
on kyse jostakin mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista haitoista, jotka ovat
erityisedellytys tdssd sddnnoksessd sdddetylle lagjalti tunnettujen tavaramerkkien suojalle (tuomio
27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 32 kohta).

Tamén sadnnoksen soveltaminen riippuu seuraavasta kolmesta edellytyksestd: ensiksi siitd, ettd
aikaisempien tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien vililld on yhteys, toiseksi siitd, ettd viitteen
tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitd, ettd haetun
tavaramerkin  kdyttdiminen ilman perusteltua syytd merkitsee aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikayttod tai on niille haitaksi. Koska ndméd kolme
edellytystd ovat kumulatiivisia, yhden edellytyksen tdyttyméttd jadminen riittdd estdmddn kyseisen
sadannoksen soveltamisen.

Nyt  kasiteltdvassd  asiassa ~ unionin  yleinen  tuomioistuin  totesi  aluksi  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan arviointinsa yhteydessa valituksenalaisten tuomioiden
35 kohdassa, ettd Tulliallan Burlington voi vedota Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35
kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan. Se totesi lisdksi
ndiden tuomioiden 36 kohdassa, ettd neljds valituslautakunta on katsonut riidanalaisissa péatoksissa,
ettei kyseisten tavaramerkkien vililld ole yhteyttd ja ettei Tulliallan Burlington ollut osoittanut, etté
haettujen tavaramerkkien kéyttdminen olisi voinut merkitd aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikdyttod taikka olla niille haitaksi. Unionin yleinen
tuomioistuin ei kuitenkaan arvioinut sitd, oliko kyseisten tavaramerkkien vélilla yhteys, vaan siirtyi
suoraan analysoimaan tédssé artiklassa asetettua kolmatta edellytysta eli eri vaaroja koskevaa edellytysta.

Muistutettuaan unionin tuomioistuimen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa koskevasta
oikeuskdytdnnostd valituksenalaisten tuomioiden 37-42 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin
nimittdin tyytyi kyseisten tuomioiden 43—45 kohdassa vahvistamaan riidanalaiset péaitokset toteamalla
ldhinnd, ettd Tulliallan Burlingtonin esittimét todisteet eivét riitd osoittamaan, ettd haettujen
tavaramerkkien kaytto vihentéda aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa.

Kuten tdmén tuomion 66 kohdassa on muistutettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan
soveltaminen edellyttdd kolmen kumulatiivisen edellytyksen tdyttymistd, joten yhden edellytyksen
tayttymattd jadminen riittdd estimdin kyseisen sddnnoksen soveltamisen.

Tastd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisissa tuomioissa voinut oikeudellista
virhettd tekemaittd aluksi tutkia, onko olemassa vaara siitd, ettd haettujen tavaramerkkien kayttod
merkitsee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviksikayttoa tai
on niille haitaksi, kun oletetaan, ettd kuluttajat muodostavat yhteyden haettujen tavaramerkkien ja
aikaisempien tavaramerkkien vilille. Todetessaan, ettei tillaista vaaraa ole, se poisti samalla tarpeen
tutkia sen perusteena olevan olettaman paikkansapitévyytté eli sitd, onko aikaisempien tavaramerkkien
ja haettujen tavaramerkkien vililla yhteys.

Ensimmadisen valitusperusteen ensimmaéinen osa on ndin ollen hylattdvd perusteettomana.

Ensimmadisen valitusperusteen toisessa osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleisté
tuomioistuinta ldhinnd siitd, ettd se on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan vaaraa siitd, etté
haettujen tavaramerkkien kéyttdminen ilman syytd merkitsee aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviksikdayttod tai on niille haitaksi asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Talta  osin  on  muistutettava  yhtdéltd, ettd  haitat, joita  vastaan  asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa annetaan suojaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyviksi, ovat
ensiksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tdmdn tavaramerkin
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maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epéaoikeutettu hyviksikdytto (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
27 kohta).

Yksi ainoa niistd kolmesta haitasta riittda, jotta kyseistd sddnnostd voidaan soveltaa (tuomio 27.11.2008,
Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 28 kohta).

Toisaalta on niin, ettd vaikka aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, ettd
kyseessd on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hdnen tavaramerkkidan koskeva
todellinen ja aktuaalinen haitta, sen on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden
nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava vaara tdllaisen loukkauksen aiheutumisesta
tulevaisuudessa (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 38 kohta).

Yhden mainitussa sddnnoksessd tarkoitetun haitan olemassaoloa tai vakavaa vaaraa sellaisesta
tulevaisuudessa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseisessd asiassa
merkitykselliset seikat, joiden joukkoon kuuluvat muun muassa aikaisemman tavaramerkin maineen
voimakkuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekd kyseiset
tavarat ja palvelut ja niiden samankaltaisuuden aste (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, 68 kohta).

Erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan osalta, jota kutsutaan myos
"vesittymiseksi”, "havidmiseksi” tai "hamaértymiseksi”, on todettava, ettd tdma haitta aiheutuu heti, kun
tavaramerkin kyky osoittaa, ettd tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisterdity ja sitd kaytetddn,
ovat perdisin tdmédn tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, ettd mydhemmén tavaramerkin
kayttd on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja silld yleison keskuudessa olevan
vaikutuksen heikentymiseen. Néin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei enai
aikaisemmalla tavalla herdtd vélitontd mielleyhtyméé niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten se
on rekisterdity (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 29 kohta).

Unionin tuomioistuin on vield tdsmentdnyt, ettd nédytto siitd, ettd myohemmaén tavaramerkin kaytto
aiheuttaa tai voisi aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttds, etté
osoitetaan, ettd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity,
keskivertokuluttajien taloudellinen kayttdytyminen on muuttunut myohemmain tavaramerkin kayton
seurauksena tai etti on olemassa vakava vaara tillaisesta muutoksesta tulevaisuudessa (tuomio
27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 77 kohta).

Nyt kasiteltdvdssd asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden
43 kohdassa, ettei valittaja ollut esittdnyt valituslautakunnassa eikd unionin yleisessd tuomioistuimessa
johdonmukaisia todisteita, joiden perusteella voitaisiin pédtelld, ettd haettujen tavaramerkkien kaytto
“merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod”, ja
viittasi ndin ollen vain yhteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista kolmesta
haitasta.

Unionin yleinen tuomioistuin perusteli tdtd toteamusta valituksenalaisten tuomioiden 44 kohdassa
toteamalla, ettei kantaja ollut “esittinyt erityisida seikkoja, jotka voisivat tukea sitd, ettd haetun
tavaramerkin kdyttdiminen vihentéisi kantajan aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa”.

Yhtddltda unionin yleisen tuomioistuimen epdselvd viittaus aikaisempien tavaramerkkien
"myyntivoiman” mahdolliseen vdhentymiseen ei ole omiaan vahvistamaan varmuudella, ettd unionin
yleinen tuomioistuin on todella arvioinut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun
aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvan haitan vaaran olemassaoloa.
Toisaalta toteamuksella, jonka mukaan vaaraa tillaisesta vihentymisesti ei ole, ei missddn tapauksessa
voida osoittaa, ettei ole olemassa samassa sddnnoksessd tarkoitettua vaaraa aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutetusta hyviaksikaytosta.
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Unionin yleinen tuomioistuin lisdsi valituksenalaisten tuomioiden 45 kohdassa, ettd "se seikka, ettd
toinen talouden toimija voi saada luvan kayttdd tavaramerkkid, johon siséltyy sana ’burlington’,
kantajan lontoolaisessa kauppakeskuksessa myynnissé olevien tavaroiden kaltaisia tavaroita varten, ei
kuitenkaan yksinddn ole omiaan vaikuttamaan keskivertokuluttajan silmisséd kyseisen kauppapaikan
houkuttelevuuteen”.

Vaikka tdméd unionin yleisen tuomioistuimen toteamus pitdisikin paikkansa, se ei kuitenkaan liity
suoraan mihinkddn asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista kolmenlaisista
haitoista. Niilla ei tarkoiteta aikaisemmalla tavaramerkilla nimetyn paikan “kaupallista
houkuttelevuutta” vaan vaaraa siitd, ettd haetun tavaramerkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd
merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttoa taikka
on niille haitaksi.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei arvioinut todisteita, jotka
Tulliallan Burlington oli toimittanut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan
vditeperusteen tueksi, kyseisessd sddnnoksessd sdddettyjen arviointiperusteiden valossa ja ettd se teki
ndin ollen oikeudellisen virheen.

Ensimmaisen valitusperusteen toinen osa on niin ollen perusteltu. Néin ollen tdma valitusperuste on
hyvaksyttava ilman, ettd on tarpeen tutkia ensimmaisen valitusperusteen kolmatta osaa.

Valitusten toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Toinen valitusperuste, johon on vedottu valitusten tueksi, jakautuu kahteen osaan. Ensimmadinen osa
koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista ja toinen osa asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan, joka liittyy merkkioikeuden loukkauskanteeseen, rikkomista.

Toisen kanneperusteen ensimmadisestd osasta Tulliallan Burlington toteaa, ettd viiteosasto on arvioinut
haettujen tavaramerkkien pétevyyttd ainoastaan aikaisemman EU-tavaramerkin perusteella ja asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan néhden.

Tulliallan Burlington, joka oli myo6s esittinyt kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 ja 4 kohtaan perustuvia
vditeperusteita, oli kuitenkin pysyttinyt kaikki viiteperusteensa neljannessd valituslautakunnassa.
Neljds valituslautakunta oli ilmoittanut 28.9.2015 paivityssd kirjeessdén aikovansa tutkia asiat myos
aikaisemman Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin nro 2314343 perusteella ja
kehottanut asianosaisia esittimian huomautuksensa tastd tavaramerkisti, mutta se ei viitannut muihin
tutkintaperusteisiin eikd kehottanut asianosaisia esittiméin huomautuksia muusta perusteesta.

Tulliallan Burlington moittii siis unionin yleistd tuomioistuinta siitd, ettei se todennut, ettd neljannen
valituslautakunnan olisi pitdnyt kehottaa asianosaisia esittimddn huomautuksensa asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdasta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden
54 kohdassa, ettei kyseiselld neljannelld valituslautakunnalla ollut velvollisuutta pyytdda osapuolilta
taydentdvia huomautuksia, mikd on ristiriidassa kuulluksi tulemista koskevan oikeuden kanssa, ellei
valituslautakunta lausu ainoastaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa koskevasta kysymyksesta.

Toisen valitusperusteensa toisessa osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistd tuomioistuinta
siitd, ettd tdma totesi valituksenalaisten tuomioiden 62 kohdassa, ettei se ollut esittinyt ndyttoa
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan edellytysten tdyttymisestd. Tarkemmin sanottuna se
moittii unionin yleistd tuomioistuinta tdman paédtelmien virheellisyydestd, kun otetaan huomioon
neljannelld valituslautakunnalla aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta olleet todisteet.

16 ECLIL:EU:C:2020:151



91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Tuomio 4.3.2020 — YHDISTETYT ASIAT C-155/18 P — C-158/18 P
TuULLIALLAN BURLINGTON V. EUIPO

EUIPO ja Burlington Fashion vaativat, ettd toinen valitusperuste hylataan.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Toisen valitusperusteensa ensimmadisessd osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistd
tuomioistuinta siitd, ettd tdmd loukkasi sen oikeutta tulla kuulluksi jittdessddn toteamatta, ettd
neljannen valituslautakunnan olisi pitdnyt kehottaa osapuolia esittimédn huomautuksensa asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdasta, koska se aikoi kasitelld tdtd kysymystd EUIPO:n viiteosastosta
poiketen.

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklasta ilmenee, ettd EUIPO:n péétokset voivat perustua ainoastaan
sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Téssd sddnnoksessa sdddetddn asianosaisten
oikeudesta tulla kuulluksi EUIPO:ssa kdydyssd menettelyssa.

Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat
paitosluonteisen toimen perustan, mutta ei lopulliseen kantaan, jonka hallintoelimen aikoo omaksua
(méardys 8.9.2015, DTL Corporacién v. SMHV, C-62/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:568, 45 kohta).
Tama oikeus ei myoskddn edellytd, ettd EUIPO:n valituslautakunnan olisi ennen kuin se vahvistaa
lopullisen kantansa osapuolen esittimien seikkojen arvioinnista annettava osapuolelle uusi
mahdollisuus esittdd ndkemyksensd kyseisistd seikoista (tuomio 19.1.2012, SMHV v. Nike
International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, 53 kohta). Liséksi asianosainen, joka on itse esittanyt kyseiset
tosiseikat ja todisteet, on oletettavasti ne esittdessddn kyennyt tdysin ilmaisemaan niiden mahdollisen
merkityksen asian ratkaisun kannalta (méairdys 4.3.2010, Kaul v. SMHV, C-193/09 P, ei julkaistu,
EU:C:2010:121, 66 kohta).

Kaésiteltavassa asiassa Tulliallan Burlington on itse vedonnut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan yhtend viitteidensd perusteena, ja se on voinut esittdd tiltd osin
merkityksellisind pitdménséa argumentit ja todisteet.

Unionin yleinen tuomioistuin nimittdin huomautti valitustenalaisten tuomioiden 53 kohdassa, ettd
kyseisen asian asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd Tulliallan Burlingtonilla oli koko EUIPO:n elimissa
kdydyn menettelyn ajan ollut mahdollisuus esittdd huomautuksensa. Tulliallan Burlington ei kiistd tata
toteamusta ja myontdd itse valituksissaan, ettd se oli ilmoittanut neljinnelle valituslautakunnalle
toimittamissaan 20.2.2014 pdivityissdé huomautuksissa, ettd se pysyttdad kaikki véiteperusteensa,
mukaan lukien asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan nojautuvan perusteen.

Kuten 13.3.2007 annetussa tuomiossa SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 57 kohta) on todettu,
valituslautakunnan on sen kasiteltdviksi saatetun valituksen johdosta tutkittava viitteen asiasisélto
uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta. Téstd seuraa, ettd kisiteltavéssa
asiassa valituslautakunnalla oli velvollisuus tutkia uudelleen kaikki Tulliallan Burlingtonin esittdmat
vditeperusteet, joihin kuuluu muun muassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuva
vditeperuste. Tulliallan Burlington saattoi ndin ollen esittdd valituslautakunnalle esittdmissdaan
huomautuksissa kaikki lisdperustelut, joita se piti merkityksellisind tdmén vaiteperusteen kannalta, eiké
valituslautakunnan erityisesti pitanyt kehottaa sitd tekemadn ndin.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi ndin ollen perustellusti, ettei neljatta valituslautakuntaa voida
moittia siitd, ettei se pyytdnyt asianosaisilta lisshuomautuksia talta osin.

Edella esitetystd seuraa, ettd toisen kanneperusteen ensimmdinen osa on hyldttivd perusteettomana.
Toisen valitusperusteensa toisessa osassa Tulliallan Burlington moittii unionin yleistd tuomioistuinta

siitd, ettd se teki arviointivirheen, joka koskee todisteita, jotka oli esitetty sen asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan viitteen tueksi.
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Unionin tuomioistuin vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisesta
alakohdasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 58 artiklan ensimmaisestd kohdasta
seuraa, ettd muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. Néin ollen ainoastaan
unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen madrittdmadn ratkaisun perustaksi asetettavan
tosiseikaston ja arvioimaan sitd sekd arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitd tapausta, etté
ndmé tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon védristyneella tavalla, tosiseikaston ja
selvitysaineiston arviointi ei siis ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd kuuluisi unionin
tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessid harjoittaman valvonnan piiriin (tuomio 13.11.2019,
Outsource Professional Services v. EUIPO, C-528/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:961, 47 kohta).

Lisédksi tallaisen vaaristyneelld tavalla huomioon ottamisen on ilmettdvé toimitetusta aineistosta selvasti
ilman, ettd on tarpeen ryhtyd uudelleen arvioimaan tosiseikastoa ja selvitystd. Valittajan on ilmoitettava
tasmallisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen huomioon
vadristyneelld tavalla, ja néytettdvd toteen ne arviointivirheet, joiden vuoksi unionin yleinen
tuomioistuin on valittajan mukaan péaétynyt niiden ottamiseen huomioon védristyneelld tavalla (tuomio
13.11.2019, Outsource Professional Services v. EUIPO, C-528/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:961,
48 kohta).

Tulliallan Burlington esittdad ldhinng, ettd jos unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut huomioon
esitetyt todisteet sen puoltamalla tavalla, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitinyt todeta, etté
merkkioikeutta oli loukattu. On kuitenkin todettava, ettd ndin menetellessién Tulliallan Burlington
tyytyy arvostelemaan valituksenalaisissa tuomioissa tehtyd tosiseikkojen arviointia eikd esitd seikkaa,
jolla pyrittdisiin osoittamaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut merkitykselliset tosiseikat
tai todisteet huomioon védristyneelld tavalla.

Tastd seuraa, ettd toisen kanneperusteen toinen osa on jitettdvad tutkimatta.

Edelld esitetyn perusteella valitusten tueksi esitetty toinen valitusperuste on osittain hylédttava
perusteettomana ja osittain jatettdva tutkimatta.

Valitusten kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Kolmas peruste, johon on vedottu valitusten tueksi, koskee asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Tdma valitusperuste jakautuu neljaan
osaan.

Kolmannen valitusperusteen ensimmadisessd osassa Tulliallan Burlington viittdd, ettd unionin
tuomioistuin katsoi 11.10.2017 antamassaan tuomiossa EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750,
48 kohta), ettd tuomiosta Praktiker ilmenevdd vaatimusta, jonka mukaan véhittdismyyntipalvelut
kattavan tavaramerkin hakijan on tdsmennettdvd nédiden palvelujen kohteena olevat tavarat, ei sovelleta
ennen kyseistd tuomiota rekisterdityihin tavaramerkkeihin. Se vaittaa liséksi, ettd 11.10.2017 annettuun
tuomioon EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) perustuvaa oikeuskdytintod pitdisi
oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti soveltaa myos sellaisiin tavaramerkkihakemuksiin, jotka oli
julkaistu tuomion Praktiker antamispdiving, sekd hakemuksiin, jotka oli jo jatetty ja joista EUIPO ei
ole esittanyt muutospyyntod. Néin ollen tuomiota Praktiker ei voida soveltaa mihinkddn aikaisempaan
tavaramerkkiin, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisissa tuomioissa.
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Kolmannen valitusperusteen toisessa osassa Tulliallan Burlington viittdd, ettd unionin yleinen
tuomioistuin arvioi joka tapauksessa virheellisesti tuomiota Praktiker. Kyseisen tuomion ulottuvuus on
hyvin rajallinen, koska se koskee erityisesti ainoastaan véhittdiskaupan palvelujen kattamia tavaroita
eiké sitd voida soveltaa tavaramerkkeihin, jotka kattavat kauppakeskuspalvelut.

Kolmannen valitusperusteen kolmannessa osassa Tulliallan Burlington katsoo, ettd vaikka aikaisemmat
tavaramerkit kuuluisivatkin tosiasiallisesti tuomion Praktiker soveltamisalaan, unionin vyleinen
tuomioistuin totesi virheellisesti, ettd kyseinen tuomio estdd vdistiméttd toteamasta, ettd merkit ovat
samankaltaisia. Tulliallan Burlingtonin mukaan mainitussa tuomiossa ei aseteta tillaista rajoitusta,
koska siind pelkdstddn annetaan ohjeita rekisterointimuodosta, joka helpottaa sekaannusvaaraan
johtavan samankaltaisuuden analysointia, mutta ei estetd aikaisemman tavaramerkin haltijaa
turvautumasta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan antamaan suojaan
myShemman, sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen rekisterdinnin yhteydessa.

Kolmannen valitusperusteen neljannessd osassa Tulliallan Burlington viittdd, ettd kun unionin yleinen
tuomioistuin tulkitsi virheellisesti tuomiota Praktiker, se jdtti arvioimatta sekaannusvaaraa tai
palauttamatta asiat neljanteen valituslautakuntaan, jotta tima voisi arvioida titd vaaraa.

Burlington Fashion katsoo, ettd valitusten kolmas valitusperuste on hyldttidva kokonaisuudessaan.

Ensinnékin — toisin kuin Tulliallan Burlington vaittda — aikaisempien tavaramerkkien kattamat palvelut
kuuluvat “vihittdismyyntipalvelujen” ryhmaén. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, ettd
ndmd palvelut kuuluvat tdhdn ryhmaan.

Toiseksi 11.10.2017 annetulla tuomiolla EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) ei voida kumota
unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa esittdmédd padtelmaa.
Yhtaaltd unionin tuomioistuin tdsmensi kyseisessd tuomiossa, ettd tuomiota Praktiker sovelletaan vain
ennen kyseisen tuomion julistamispdivdd rekisteroityihin tavaramerkkeihin, joihin aikaisempi
EU-tavaramerkki ei kuulu. Toisaalta vaikka tuomiota Praktiker ei voida suoraan soveltaa kolmeen
aikaisempaan Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdityyn tavaramerkkiin, unionin tuomioistuin
vahvisti 11.10.2017 annetussa tuomiossa EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ettd
oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet on otettava huomioon.

EUIPO Kkatsoo, ettd tietyt kolmanteen valitusperusteeseen liittyvit argumentit ovat perusteltuja, mutta
ainoastaan kolmen aikaisemman Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekister6idyn tavaramerkin osalta
eivitka aikaisemman EU-tavaramerkin osalta.

Yhtédélta unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se sovelsi tuomiota Praktiker,
vaikka kyseiseen tuomioon perustuvalla oikeuskdytdnnolld ei ollut merkitystd kyseisten asioiden
ratkaisemiseksi kolmen aikaisemman Yhdistyneessa kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin
kannalta. EUIPO toteaa téltd osin, ettd unionin tuomioistuin katsoi 11.10.2017 antamassaan tuomiossa
EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ettd tuomiosta Praktiker ilmenee, ettd kyseiseen
tuomioon perustuva oikeuskdytdntd ei voi vaikuttaa ennen tuomion julistamista rekister6idyn
tavaramerkin suojan ulottuvuuteen, koska tuomio koskee vain uusia rekisterointihakemuksia.

Unionin tuomioistuin on ndin ollen nimenomaisesti hylannyt tuomion Praktiker taannehtivan
vaikutuksen sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka oli jo rekisterdity ennen tuomion julistamista.
Kasiteltavdnd olevissa asioissa kolme aikaisempaa Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteroityé
tavaramerkkid rekisteroitiin vuonna 2003 eli paljon ennen tdmén tuomion julistamista 7.7.2005.

Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisissa tuomioissa esittimét toteamukset, joiden mukaan
haettujen tavaramerkkien kattamat tavarat ja kauppakeskuspalvelut ovat erilaisia, perustuvat
virheelliseen olettamaan, jonka mukaan tuomioon Praktiker perustuvaa oikeuskéytintod sovelletaan
kasiteltavdssd asiassa.
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EUIPO katsoo niin ollen, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se sovelsi
kyseiseen = tuomioon  perustuvaa oikeuskidytintod  kolmeen  aikaisempaan  Yhdistyneessd
kuningaskunnassa rekisterdityyn tavaramerkkiin.

Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin ei EUIPO:n mukaan mydskddn ottanut huomioon kolmen
aikaisemman Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteréidyn tavaramerkin kayton nayttamistd koskevia
pyyntdja. EUIPO toteaa aluksi, ettd viiteosasto oli hyviaksynyt viitteet pelkdstddn aikaisemman
EU-tavaramerkin perusteella ja katsonut, ettei ndiden kolmen tavaramerkin kaytostd toimitettujen
todisteiden tutkiminen ollut prosessiekonomisista syistd tarpeen. EUIPO huomauttaa toiseksi, ettd
neljas valituslautakunta kumosi tdman kayton nayttamistd koskevia pyyntoja tutkimatta viiteosaston
péaatokset ja hylkési asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvat viitteet
toteamalla tdsmennyksid esittaméttd, etteivdt riidanalaiset tavarat ole samankaltaisia kuin Nizzan
sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvat kauppakeskuspalvelut.

Kayttoa koskevia todisteita koskevien pyyntojen tutkiminen olisi kuitenkin mahdollistanut sen, etté olisi
voitu madrittdd ne erityiset tavarat, jotka olivat Tulliallan Burlingtonin kolmella aikaisemmalla
Yhdistyneessa kuningaskunnassa rekisteroidylld tavaramerkilld tarjoamien
"kauppakeskuspalvelujen/vdhittdismyyntipalvelujen”  kohteena. =~ Nididen  kolmen  aikaisemman
tavaramerkin tdsmaéllinen ulottuvuus olisi voitu maarittdd, koska kauppakeskuspalvelujen kattamat
erityiset tavarat olisi voitu madrittdd. Tama seuraa sekd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2
ja 3 kohdasta ettd 11.10.2017 annetusta tuomiosta EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750,
50 kohta).

Tastd seuraa, ettd kun neljas valituslautakunta jatti tutkimatta kolmen aikaisemman Yhdistyneessd
kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin kayttod koskevat todisteet mutta hylkédsi asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvat valitukset tavaroiden erilaisuuden vuoksi,
se teki oikeudellisen virheen, jonka myo0s unionin yleinen tuomioistuin toisti EUIPO katsoo sitd
vastoin, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt oikeudellista virhettd arvioidessaan sekaannusvaaraa
aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ndhden.

EUIPO vaatii muiden argumenttien hylkdaamista.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Kolmannen valitusperusteensa eri osissa, joita on tarkasteltava yhdessd, Tulliallan Burlington arvostelee
unionin yleistd tuomioistuinta ldahinnd siitd, ettd se teki oikeudellisen virheen nojautuessaan
virheellisesti tuomioon Praktiker, kun se katsoi valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa, ettei ollut
mahdollista osoittaa samankaltaisuutta tai tdydentdvyyttd aikaisempien tavaramerkkien kattamien
palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden valilla.

Taltd osin on muistutettava, ettd unionin tuomioistuin totesi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan
35 kuuluvista vahittaismyyntipalveluista, ettd véhittdiskaupan tavoitteena on tavaroiden myynti
kuluttajille. Kyseinen toiminta muodostuu muun muassa myytdvaksi tarjottavien tavaroiden
valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja
tekemadan mainitun toimen (ks. vastaavasti tuomio Praktiker, 34 kohta).

Lisdksi on todettava, ettd Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 liittyvéssa selityksessd
tasmennetddn, ettd tdhdn luokkaan kuuluu esimerkiksi tavaravalikoiman yhteen kokoaminen toisten
lukuun (pois lukien kuljetus), niin ettd asiakkaat voivat helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitd.
Naita palveluja voidaan tarjota vahittdis- ja tukkumyyntipisteiden, —myyntiautomaattien,
postimyyntiluetteloiden tai elektronisten tietovilineiden kautta (sisdltden esim. Web-sivustojen tai
television osto-ohjelmien kautta tarjottavat palvelut).
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Tasta selityksestd ilmenee, ettd kasite “vahittdismyyntipalvelut” viittaa kolmeen olennaiseen
ominaispiirteeseen eli ensiksi siihen, ettd ndiden palvelujen tarkoituksena on tavaroiden myynti
kuluttajille, toiseksi siihen, ettd ne suoritetaan kuluttajalle, jotta timé voi helposti tutustua tavaroihin
ja ostaa niitd, ja kolmanneksi siihen, ettd ne suoritetaan toisten lukuun.

Tastd seuraa, ettd kasite “vihittdismyyntipalvelut” kattaa palvelut, jotka koskevat kuluttajaa ja jotka
muodostuvat kauppakeskuksen myymailoissd toimivien liikkeiden lukuun erilaisten tavaroiden
yhdistdmisestd eri myymaloissd, jotta kuluttaja voi helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitd, seka
sellaisten eri palvelujen tarjoamisesta, jotka ovat erillisia myyntitoimesta ja joilla pyritdén saamaan
kuluttaja ostamaan ndissd myymaéloissd myytévia tavaroita.

Edelld esitetystd seuraa, ettd — kuten unionin yleinen tuomioistuin on itse perustellusti todennut
valituksenalaisten tuomioiden 32 kohdassa — tuomion Praktiker 34 kohdassa esitetyn tulkinnan
perusteella ei voida todeta, ettd kauppagallerioiden tai kauppakeskusten tarjoamat palvelut jaisivit
madritelmdn mukaisesti Nizzan sopimuksen mukaisessa luokassa 35 maddritellyn kasitteen
vahittdismyyntipalvelut” soveltamisalan ulkopuolelle.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi myds perustellusti valituksenalaisten tuomioiden 33 kohdassa, ettd
tuomion Praktiker 34 kohdassa esitetty tulkinta on esteend nédkemykselle, jonka mukaan
kauppakeskuspalvelut rajoittuvat ldhinnd kiinteiston vuokraus- ja hallinnointipalveluihin. Se viittdaa
nimittdin, ettd késite “erilaiset palvelut”, sellaisena kuin se on mainittu tuomion Praktiker kyseisessé
kohdassa, ei voi olla sisdltamattd kauppakeskuksen mainitunlaisen kauppapaikan houkuttelevuuden ja
kaytdnnon etujen sdilyttamiseksi jarjestimid palveluita, silld tarkoituksena on mahdollistaa se, ettd eri
tavaroista kiinnostuneet asiakkaat voivat helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitd eri myymaéloissé.

Niin ollen unionin yleinen tuomioistuin saattoi perustellusti katsoa valituksenalaisten tuomioiden
34 kohdassa, ettd kisite “vdhittdismyyntipalvelut” kattaa palvelut, joita kauppakeskus tarjoaa
kuluttajalle, jotta kuluttaja voi helposti tutustua tavaroihin ja ostaa niitd, ja jotka ovat hyodyksi
kyseisen kauppakeskuksen liikkeille.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisten tuomioiden 70 ja 71 kohdassa, ettd unionin
tuomioistuimet ovat todenneet Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien palvelujen
osalta, ettd vahittdiskaupan palvelujen osalta vihittdiskaupan palvelujen osalta myytéviksi tarjottavat
tavarat on tdsmennettdvd tarkasti. Tastd se paitteli, ettd tdsmallisten tietojen puuttuminen niistd
tavaroista, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymaloissa voidaan
myydsd, estdd kaikenlaisen yhteyden viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden
vdlilla eikd Tulliallan Burlingtonin esilla olevassa asiassa antama luksustavaroita koskeva maéritelma
ole riittdva tdsmentdmadn, millaisista tavaroista on kyse. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi siis, etté
tillaisen tdsmennyksen puuttuessa ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien kattamien
palvelujen ja haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden vilistd samankaltaisuutta eika
taydentavyytta.

Taltd osin on todettava, ettd unionin tuomioistuin tosin katsoi, ettd rekisterditdessd tavaramerkki
vahittdiskaupan palveluja varten ei ole valttimétonta kuvailla konkreettisesti sitd palvelua tai niité
palveluja, joita varten rekisterdintid haetaan, vaan sitd vastoin on vaadittava, ettd hakija tdsmentdd
ndiden palvelujen késittdimat tavarat tai tavaratyypit (tuomio Praktiker, 49 ja 50 kohta).

Unionin tuomioistuin on kuitenkin yhtdéltd tdsmentdnyt, ettd tuomiossa Praktiker annettu
oikeuskdytdntd koskee vain tavaramerkin rekisterdintihakemuksia eikd kyseisen tuomion
julistamispdivdnd jo rekisterdityjen tavaramerkkien suojan laajuutta (tuomio 11.10.2017, EUIPO wv.
Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 45 kohta). Koska tédsséd tapauksessa kolme aikaisempaa Tulliallan
Burlingtonin  Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdityd tavaramerkkid, joihin tdméd vetoaa
vditteensd tueksi, oli rekisterdity ennen tuomion Praktiker julistamispdivdd, kyseiseen tuomioon
perustuva velvollisuus ei missddn tapauksessa koskenut niita.
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Toisaalta edelld 132 kohdassa mainituista tuomion Praktiker toteamuksista ei voida péitelld, ettd kun
sen julistamisen jdlkeen rekisterdityyn vihittdismyyntipalvelut kattavaan tavaramerkkiin vedotaan
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun viiteperusteen tueksi, kyseinen
vditeperuste voidaan suoralta kadeltd hyldtd pelkdstddan vetoamalla siihen, ettei aikaisemman
tavaramerkin kattamien palvelujen késittdmia tavaroita ole tdsmennetty.

Talla tavoin toimiminen merkitsisi sitd, ettei aikaisempaan tavaramerkkiin voitaisi vedota sellaisen
vditteen tueksi, jolla pyritddn estimddn saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisterdiminen
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, ja ndin ollen aikaisemmalta tavaramerkiltd evéttdisiin
kokonaan erottamiskyky, vaikka tdmé tavaramerkki on yha rekisteroity ja vaikka sitd ei ole julistettu
mitattomaksi jollakin asetuksessa N:o 207/2009 sdéddetyistd perusteista.

Kuten EUIPO padasiallisesti toteaa, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
pyynnolld aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kéyton todistamisesta voidaan madrittdd niiden
palvelujen kattamat tdsmalliset tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkid on kaytetty, ja niin
ollen tidmidn kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti on mahdollista ottaa viditteen tutkinnassa
huomioon ainoastaan ndma4 tavarat.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se
totesi valituksenalaisten tuomioiden 71 kohdassa, ettd tavaroiden, joita aikaisempien tavaramerkkien
kohteena olevan kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri myymaldissi voidaan myyds,
tdsmentdmattd jattdminen estdd kaikenlaisen yhteyden muodostamisen ndiden tavaroiden ja haettujen
tavaramerkkien kattamien tavaroiden vilille. Nédin ollen kolmas valitusperuste on hyviksyttiavd, eikd
ole tarpeen tutkia loppuosaa Tulliallan Burlingtonin argumenteista.

Kanteet ensimmadisessa oikeusasteessa

Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 61 artiklan ensimmaiisen kohdan mukaan silloin, kun
unionin yleisen tuomioistuimen tuomio kumotaan, unionin tuomioistuin voi itse ratkaista asian
lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen. Tilanne on tillainen kaikissa neljassa asiassa.

Unionin yleisessd tuomioistuimessa nostamansa kanteen ensimmdisessd kanneperusteessa Tulliallan
Burlington  viitti  1dhinnd, ettd  neljas  valituslautakunta  on  rikkonut  asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.

Erityisesti neljds valituslautakunta tulkitsi virheellisesti kasitettd “véhittdismyyntipalvelut”, joka kattaa
osan Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvista palveluista ja jonka osalta aikaisempien
tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole néytetty toteen.

Lisdksi Tulliallan Burlington viitti kolmannessa kanneperusteessaan ldhinnd, ettd neljds
valituslautakunta on rikkonut kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa muun muassa silla
perusteella, ettd tdmd ei ole ottanut huomioon sitd, ettd Tulliallan Burlingtonin
kauppakeskuspalvelujen kuluttajat ovat samoja kuin haettujen tavaramerkkien kattamien tavaroiden
kuluttajat.

Neljas valituslautakunta totesi riidanalaisten péddtosten 18 kohdassa, ettd Tulliallan Burlingtonin
toiminnalla ei ole yhteyttd vahittdismyyntiin ja ettd se muodostuu yksinomaan myymaéldiden ja
toimistojen vuokraamisesta sen kauppakeskuksessa. Se paatteli tistd, ettd Tulliallan Burlington tarjoaa
asiakkailleen vain kiinteistojen hallinnointia eika vahittaismyyntipalveluja.

Taltd osin tdmdn tuomion 124127 kohdasta ilmenee, ettd kisite "vahittdismyyntipalvelut” kattaa muun

muassa palvelut, joita kauppakeskus tarjoaa kuluttajalle niin, ettd tdma voi helposti tutustua tavaroihin
ja ostaa niitd, ja kyseisessd kauppakeskuksessa toimivien liikkeiden hyvaksi.
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Tastd seuraa, ettd kun neljds valituslautakunta maéritteli kasitteen "vahittdismyyntipalvelut” suppeasti
eikd ottanut huomioon sitd, ettd Tulliallan Burlington tarjoaa téllaisia palveluja, se yhtaaltd teki
oikeudellisen virheen, koska se antoi télle kasitteelle liilan suppean merkityksen, eikéd toisaalta
madritellyt tosiseikkoja oikein.

Nidin ollen ensimmadinen ja kolmas valitusperuste on hyvéksyttiva ja riidanalaiset padtokset on
kumottava ilman, ettd olisi tarpeen tutkia muita valitusperusteita.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa médratdadn, ettd jos valitus on
perusteltu ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun
oikeudenkéyntikuluista.

Tamén tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan valituksen késittelyyn tydjérjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla, mukaan asianosainen, joka hédvidd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska Tulliallan Burlington on vaatinut EUIPO:n ja Burlington Fashionin velvoittamista korvaamaan
oikeudenkéyntikulut ja koska ndmé ovat hédvinneet asiat, on madrattivd, ettd ne vastaavat omista
oikeudenkéyntikuluistaan, ja ne on velvoitettava korvaamaan yhtd suurin osuuksin Tulliallan
Burlingtonille sekd ensimmadisen oikeusasteen menettelyistd asioissa T-120/16 P-T-123/16 P ettd
valitusmenettelyistd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (neljés jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan Burlington vastaan
EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), 6.12.2017 antama
tuomio Tulliallan Burlington vastaan EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE
ORIGINAL) (T-121/16, ei julkaistu, EU:T:2017:872), 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan
Burlington vastaan EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ei julkaistu,
EU:T:2017:871) ja 6.12.2017 antama tuomio Tulliallan Burlington vastaan EUIPO -
Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei julkaistu, EU:T:2017:870) kumotaan.

2) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan 11.1.2016
tekemiit paiatokset (asiat R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4), jotka
liittyvit neljadn viitemenettelyyn Tulliallan Burlington Ltd:n ja Burlington Fashion GmbH:n
vililla, kumotaan.

3) Burlington Fashion GmbH ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPQO) vastaavat
omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan yhtd suurin osuuksin

Tulliallan Burlington Ltd:lle sekd ensimmadisen oikeusasteen menettelyistd asioissa
T-120/16 P-T-123/16 P ettd valitusmenettelyistid aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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