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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu kuudes jaosto)

21 péivand huhtikuuta 2021 *

EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — EU-sanamerkki MONOPOLY —
Ehdoton hylkdysperuste — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Asiassa T-663/19,
Hasbro, Inc., kotipaikka Pawtucket, Rhode Island (Yhdysvallat), edustajanaan J. Moss, barrister,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn P. Sipos ja V. Ruzek,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Kreativni Dogadaji d.o.0., kotipaikka Zagreb (Kroatia), edustajanaan asianajaja R. Kunze,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n toisen valituslautakunnan 22.7.2019 tekemaésta
padatoksestd (asia R 1849/2017-2), joka koskee Kreativni Dogadajin ja Hasbron vilistd
mitdttomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Marcoulli sekd tuomarit S. Frimodt Nielsen,
J. Schwarcz (esitteleva tuomari), C. Iliopoulos ja R. Norkus,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Juhdsz-T6th,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.9.2019 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.1.2020 jatetyn EUIPO:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2020 jatetyn véliintulijan vastineen,
ottaen huomioon 9.10.2020 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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Tuomio 21.4.2021 — Asia T-663/19
HasBro v. EUIPO — KreativNi DoGgabaji (MONOPOLY)

tuomion

Asian tausta

Kantaja Hasbro, Inc. teki 30.4.2010 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)
EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
(korvattuna Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki MONOPOLY.

EUIPO:ssa kidydyn menettelyn aikana tehdyn tavara- ja palveluluettelon rajoittamisen jilkeen tavarat ja
palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9,
16, 28 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-,
merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -vélineet; laitteet ja vilineet
sahkon johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, sddtamiseen tai hallintaan; dénen ja
kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; tallennusalustat (magneettiset), danilevyt; jakeluautomaatit
ja kolikkokayttoiset mekanismit; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkasittelylaitteistot ja sylimikrot;
sammuttimet; elektroniset viihdelaitteet; elektroniset pelit, tietokonepelit; tietokonelaitteistot;
ohjelmistot; kaikkien edelld mainittujen laitteiden kanssa kaytettavit ohjaimet; kortit, levyt, nauhat,
kaapelit ja piirilevyt, jotka kaikki sisdltdvat tai joiden tarkoituksena on siirtdd tietoja tai
ohjelmistoja;  peliautomaatit; interaktiiviset viihdeohjelmistot eli tietokonepeliohjelmistot,
tietokonepeliohjelmat, tietokonepelien kasetit, tietokonepelilevyt; tietokoneohjelmistoja ja
-laitteistoja  sisdltdvdt = vuorovaikutteiset  virtuaalitodellisuusvideopelit;  vuorovaikutteiset
multimediapeliohjelmat;  tietokoneiden ja tietokonepelien, kannettavien pelilaitteistojen,
konsolipelilaitteistojen sekd viestintd- ja matkapuhelinpelilaitteiden kanssa kaytettdvdt ladattavat
tietokoneohjelmistot; elektroniset pelit, mukaan lukien videopelit; tietokoneiden, kannettavien
pelilaitteistojen, konsolipelilaitteistojen sekd viestintd- ja matkapuhelinlaitteiden yhteydessa
kaytettavat videopeliohjelmistot, videopeliohjelmat, videopelikasetit, videopelilevyt;
videopeliautomaatit; tietokone- ja videopelilaitteistot eli televisioiden kanssa kéytettavit
videopelikoneet; televisiovastaanottimen kanssa kéytettdviksi tarkoitetut pelilaitteet; audio- ja/tai
videotallenteet; laserlevyt, videolevyt, danilevyt, CD-levyt, pelejd, elokuvia, viihdettd ja musiikkia
sisaltaviat CD-levyt (ROM); pelikonsolit; viestintd- ja matkapuhelinlaitteet; valmiiksi tallennetut
elokuvat; valmiiksi tallennetut televisio-, radio- ja viihdeohjelmat ja -siséltd; osat ja tarvikkeet
kaikille edelld mainituille tavaroille”

— luokka 16: "paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivdt sisdlly muihin luokkiin; painotuotteet;
kirjansidontatarvikkeet; valokuvat; paperitavarat; liimat toimisto- ja kotitalouskéyttoon;
taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta-
ja opetusmateriaali (paitsi laitteet); muoviset pakkausmateriaalit (jotka eivat sisdlly muihin
luokkiin); kirjasimet, painolaatat; osat ja tarvikkeet kaikille edelld mainituille tavaroille”

— luokka 28: 7lelut, pelit; voimistelu- ja urheiluvilineet, jotka eivit kuulu muihin luokkiin;
joulukuusenkoristeet; pelilaitteet; kolikkokayttoiset laitteet (pelit); pelikortit; osat ja tarvikkeet

kaikille edelld mainituille tavaroille”

— luokka 41: "opetuksen tarjoaminen; valmennuspalvelut; ajanviete; ajanviete elokuvien seka televisio-
ja radio-ohjelmien muodossa tarjottuna; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”.
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Tuomio 21.4.2021 — Asia T-663/19
HasBro v. EUIPO — KreativNi DoGgabaji (MONOPOLY)

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 9.8.2010 péivatyssa yhteison tavaramerkkilehdessa nro 2010/146.
Riidanalainen tavaramerkki rekisteréitiin 25.3.2011 numerolla 9071961.

Kantaja oli lisdksi kolmen EU-sanamerkin MONOPOLY haltija, ja ensimmadinen niistd oli rekisterdity
23.11.1998 numerolla 238352 (jaljempédnd aikaisempi tavaramerkki nro 238 352), toinen 21.1.2009
numerolla 6 895511 (jdljempdnd aikaisempi tavaramerkki nro 6 895511) ja kolmas 2.8.2010 numerolla
8950776 (jaljempand aikaisempi tavaramerkki nro 8 950 776).

Aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamat tavarat kuuluvat luokkiin 9, 25 ja 28 ja vastaavat
kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: ’elektroniset viihdelaitteet; elektroniset pelit, tietokonepelit; tietokonelaitteistot;
ohjelmistot; kaikkien edelld mainittujen tavaroiden kanssa kaytettdvat ohjaimet; kortit, levyt,
nauhat, kaapelit ja piirilevyt, jotka kaikki sisdltdvdt tai joiden tarkoituksena on siirtdd tietoja tai
ohjelmistoja; videopelit; osat ja tarvikkeet kaikille edelld mainituille tavaroille”;

— luokka 25: "vaatteet, jalkineet, padhineet; osat ja tarvikkeet kaikille edelld mainituille tavaroille”;

— luokka 28: 7lelut, pelit; voimistelu- ja urheiluvilineet, jotka eivat kuulu muihin luokkiin;
joulukuusenkoristeet; osat ja tarvikkeet kaikille edelld mainituille tavaroille”.

Aikaisemman tavaramerkin nro 6 895511 kattamat huvipalvelut kuuluvat luokkaan 41.

Aikaisemman tavaramerkin nro 8 950 776 kattamat tavarat kuuluvat luokkaan 16 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: "paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivét sisdlly muihin luokkiin; painotuotteet;
kirjansidontatarvikkeet; ~ valokuvat;  paperitavarat; liimat toimisto- ja  kotitalouskayttoon;
taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja
opetusmateriaali (paitsi laitteet); muoviset pakkausmateriaalit (jotka eivét sisdlly muihin luokkiin);
kirjasimet; painolaatat”.

Viliintulija Kreativni Dogadaji d.o.0. vaati 25.8.2015 asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan
b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla
riidanalaisen tavaramerkin julistamista mitdttoméaksi kaikkien kyseisen tavaramerkin kattamien
tavaroiden ja palvelujen osalta. Viliintulijan mukaan kantaja jétti riidanalaista tavaramerkkia koskevan
hakemuksen vilpillisessé mielessd silld perusteella, ettd kyseinen hakemus oli toistuva hakemus
aikaisempien tavaramerkkien nro 238 352, 6895511 ja 8950776 (jdljempédnd yhdessd aikaisemmat
tavaramerkit) rekisterdimiseksi ja ettd sen tarkoituksena oli laiminlyoda velvollisuus esittdd néyttoa
niiden tosiasiallisesta kéytosta.

Mitdttomyysosasto hylkédsi mitdttomyysvaatimuksen 22.6.2017. Se katsoi muun muassa yhtdaltd, ettd
saman tavaramerkin suojaaminen 14 vuoden ajan ei sindnsd ollut osoitus aikomuksesta laiminly6da
velvollisuus esittdd ndyttod aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta kéytostd, ja toisaalta, ettd
viliintulijan véitteiden tueksi ei esitetty todisteita, jotka osoittaisivat kantajan jattdneen riidanalaista
tavaramerkkia koskevan rekisterdintihakemuksen vilpillisessda mielessa.

Viliintulija ~ valitti ~ 22.8.2017  EUIPO:thon  mitdttomyysosaston  pddtoksestd  asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) nojalla.

Asianosaisille ja viliintulijalle ilmoitettiin 3.8.2018 aikomuksesta aloittaa suullinen kaisittely, jotta

ymmiarrettdisiin paremmin ne erityiset olosuhteet, joita oli kantajan strategian taustalla sen jéttdessa
riidanalaista tavaramerkkid koskevan hakemuksen.
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HasBro v. EUIPO — KreativNi DoGgabaji (MONOPOLY)

Kantaja toimitti 12.11.2018 yhtiossddn tyoskentelevian henkilon todistajanlausunnon (jéljempéana
todistajanlausunto) ja siihen liittyvad nayttoa.
Suullinen kasittely jarjestettiin 19.11.2018 EUIPO:n toimipaikassa.

Viliintulija esitti 21.1.2019 suullisen kasittelyn poytékirjasta ja sisdllosta huomautuksia, joissa se vaati,
ettei todistajanlausuntoa oteta huomioon. Kantaja vastasi 22.2.2019 sen huomautuksiin.

EUIPO:n toinen  valituslautakunta kumosi 22.7.2019 tekemadllddn  pé&itokselld — osittain
mitattomyysosaston paitoksen, julisti riidanalaisen tavaramerkin mitattomaksi tiettyjen sen kattamien
tavaroiden ja palvelujen osalta, hylkasi valituksen muilta osin ja velvoitti osapuolet vastaamaan omista
mitidttomyys- ja valitusmenettelyistd aiheutuvista kuluistaan. Valituslautakunta katsoi lahinng, ettd
hankitun néyton perusteella oli osoitettavissa, ettd kantaja oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin
rekisterointid vilpillisessd mielessd niiden sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka olivat
samoja kuin aikaisempien tavara merkkien kattamat tavarat ja palvelut.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa  kantajan  korvaamaan  oikeudenkdyntikulut ja  véliintulijalle = menettelystad
valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

Oikeudellinen arviointi

Sovellettavan aineellisen oikeuden mddrdytyminen

Kun otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmispaivaimadra eli
30.4.2010, joka on ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden maardytymisen kannalta, nyt
kisiteltavin asian tosiseikkoihin sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia sdannoksida (ks.
vastaavasti madrdys 5.10.2004, Alcon v. SMHV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio
23.4.2020, Gugler France v. Gugler ja EUIPO, C-736/18 P, ei julkaistu, EU:C:2020:308, 3 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen). Kasiteltdvdn asian aineellisten sdéntojen osalta valituslautakunnan
riidanalaisessa paatoksessd ja asianosaisten ja viliintulijoiden kirjelmissdédn tekemillda viittauksilla
asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan on ymmarrettiavd tarkoitettavan asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on ensiksi mainitun kohdan kanssa
samansisaltoinen.
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Tuomio 21.4.2021 — Asia T-663/19
HasBro v. EUIPO — KreativNi DoGgabaji (MONOPOLY)

Oikeusriidan kohde

Vaikka kantaja vaatii unionin yleistd tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen p&atoksen
kokonaisuudessaan, on todettava, ettd vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa
kasittelyssa esittamddan kysymykseen se myonsi, ettd oikeusriidan kohde on rajattava riidanalaisen
paatoksen kumoamiseen siltd osin kuin siind julistetaan riidanalainen tavaramerkki mitdttomaksi
niiden sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita tarkoitetaan riidanalaisen péaéatoksen
paatososan 1 kohdassa, jotka kuuluvat luokkiin 9, 16, 28 ja 41 ja olivat samoja kuin aikaisempien
merkkien kattamat tavarat ja palvelut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

Vastineensa 17-19 kohdassa sekd suullisessa kasittelysséd valiintulija viitti 1dhinng, ettd unionin yleisen
tuomioistuimen tyojarjestyksen 172 ja 177 artiklan mukaisesti kanteelta puuttuvat selvésti tutkittavaksi
ottamisen edellytykset silld perusteella, ettd kanteessa ei mainittu EUIPO:ta asianosaisena, jota vastaan
kanne oli nostettu, ja ettd kannekirjelméssd olevien puutteiden korjaaminen unionin yleisen
tuomioistuimen kirjaamoon 17.10.2019 toimitetulla kirjelmélla ei ollut omiaan oikaisemaan tété
sddntojenvastaisuutta viipymatta.

Taltd osin — ja kuten viliintulija vastineensa 20 kohdassa lisdksi mainitsee — on muistettava, ettd
unionin tuomioistuimilla on oikeus arvioida kunkin asian olosuhteiden perusteella, voidaanko kanteen
hylkddmistd lausumatta sitd ennen sen tutkittavaksi ottamisesta pitdd hyvin oikeudenkayton
perusteella oikeutettuna (ks. vastaavasti tuomio 26.2.2002, neuvosto v. Boehringer, C-23/00 P,
EU:C:2002:118, 51 ja 52 kohta).

Kasiteltavan asian olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd on hyvin oikeudenkayton
mukaista tutkia heti aluksi kanteen perusteltavuus lausumatta sitd ennen sen tutkittavaksi ottamisesta,
koska kanne on joka tapauksessa ja jiljempéna esitetyistd syistd perusteeton

Pddasia

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ldhinnd kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmaiinen koskee
asetuksen n 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen oikeudenmubkaista
oikeudenkéyntid koskevan oikeuden loukkaamista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista

Ensimmiaiselld kanneperusteella kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan arvion, jonka mukaan se oli
hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisterointia vilpillisessd mielessa.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat kantajan viitteet.
Aluksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetdan,
ettd EU-tavaramerkki julistetaan mitattomaksi EUIPO:lle tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen

kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jattdnyt tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen
vilpillisessd mielessa.
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Téltd osin on aluksi todettava, ettd kun asetuksessa N:o 207/2009 ei madritelld siind olevaa kasitetts,
sen merkitys ja ulottuvuus on madritettdvd sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka silld on
yleiskielessd, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitd kiytetddn, ja kyseisen asetuksen
tavoitteet (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P,
EU:C:2019:724, 43 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Tamé patee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaan vilpillisen mielen
kasitteeseen, koska unionin lainsdétdja ei ole lainkaan maaritellyt tatd kasitetta.

Vaikka vilpillisen mielen kasite edellyttdd sen yleiskielisen merkityksen mukaan eparehellisyyttd tai
epdrehellistd tarkoitusta, tdima kidsite on lisdksi ymmadrrettdvda tavaramerkkioikeuden asiayhteydessa,
jona on elinkeinoelama. Téltd osin yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) seka asetuksilla N:o 207/2009 ja 2017/1001, jotka on annettu
perdkkdin, on sama tavoite eli sisdmarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta. EU-tavaramerkkid
koskevissa sdadnnoissd pyritddn erityisesti edistaimddn unionin vadristymattoman kilpailun jérjestelmas,
jossa yritysten on, kyetikseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun
perusteella, voitava rekisterdidd tavaramerkeiksi sellaisia merkkejd, joiden perusteella kuluttaja voi
erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on
toinen alkuperd (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO,
C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Nidin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ehdotonta
mitdttomyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistd ja yhtépitavistd seikoista ilmenee, ettd
EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tdmédn tavaramerkin rekisterdintid tarkoituksenaan osallistua
rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvan liiketavan vastaisesti kolmansien etuja
tai saadakseen, ilman erityistd kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin
tavaramerkin tehtdviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperdn osoittamista koskevaan
keskeiseen tehtdvaan kuuluviin tarkoituksiin (tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 46 kohta).

On myos lisattavd, ettd 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07,
EU:C:2009:361) unionin tuomioistuin esitti useita tarkennuksia siihen, miten asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen kasitetta oli tulkittava.

Unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa sitd, onko hakija vilpillisessé mielessd asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on otettava huomioon kaikki
kyseiseen tapaukseen liittyvdat merkitykselliset tekijit, jotka olivat olemassa jatettdessd hakemusta
merkin rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi, ja etenkin ensimmadiseksi se, ettd hakija tietdd tai hénen
pitdisi tietdd, ettd kolmas kayttdad véhintddn yhdessd jasenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle
samaa merkkid tai samankaltaista merkkid, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteroimista
haetaan, toiseksi hakijan aikomus estdd tdtd kolmatta jatkamasta téllaisen merkin kayttod, ja
kolmanneksi sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkilld ja rekisterditaviksi haetulla
merkilla on (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
EU:C:2009:361, 53 kohta).

Niin ollen unionin tuomioistuimen 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta) esittdmidstd muotoilusta ilmenee, ettd siind luetellut
tekijat ovat vain esimerkkeja sellaisten tekijoiden kokonaisuudesta, jotka voidaan ottaa huomioon, kun
todetaan rekisterdinnin hakijan mahdollinen vilpillinen mieli tavaramerkkihakemuksen jattamishetkelld
(ks. tuomio 26.2.2015, Pangyrus v. SMHV — RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ei julkaistu,
EU:T:2015:115, 67 kohta oikeuskéytintoviittauksineen). Kyseisessd tuomiossa unionin tuomioistuin
nimittdin vain vastasi kansallisen tuomioistuimen kysymyksiin, jotka koskivat lahinna sitéd, olivatko
tallaiset tekijat merkityksellisid (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli,
C-529/07, EU:C:2009:361, 22 ja 38 kohta). Jonkin ndistd tekijoistd puuttuminen ei ole valttamétta
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esteend sille, ettd kulloinkin kyseessd olevan asian olosuhteissa todetaan hakijan vilpillinen mieli (ks.
vastaavasti tuomio 7.7.2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO - Maquet (LUCEO), T-82/14,
EU:T:2016:396, 147 kohta).

Taltd osin on korostettava, ettd julkisasiamies Sharpston totesi ratkaisuehdotuksensa Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:148) 60 kohdassa, ettd asetuksen
N:o 207/2009 52 kohdan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistd mieltd koskeva kasite ei rajoitu
tiettyihin erityisiin olosuhteisiin. Kyseiseen sddnnokseen sisdltyvd yleisen edun mukainen tavoite, joka
on sen estiminen, ettd tavaramerkkejd rekisterdidddn vaarinkayttotarkoituksessa tai teollisuuden ja
kaupan rehellisten kdytdntojen vastaisesti, nimittdin vaarantuisi, jos vilpillinen mieli voitaisiin osoittaa
vain tietyilld 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07,
EU:C:2009:361) tyhjentavésti luetelluilla seikoilla (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 3.6.2010,
Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, 37 kohta).

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla tehdyssd kokonaisvaltaisessa analyysissd voidaan siis ottaa huomioon myos kyseisen merkin
alkuperd ja sen kayttd sen luomisesta alkaen, kaupallinen logiikka, johon merkin rekisterdintia
EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jéittdminen sisdltyy, sekd niiden tapahtumien kronologia,
jotka ovat luonnehtineet mainittua jattamistd (ks. tuomio 26.2.2015, COLOURBLIND, T-257/11, ei
julkaistu, EU:T:2015:115, 68 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

On otettava huomioon myos hakijan aikomus rekisterdintihakemusta jatettdessd (tuomio 11.6.2009,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, 41 kohta).

Taltd osin on tdsmennetty, ettd hakijan aikomus merkityksellisend ajankohtana on subjektiivinen
seikka, joka on madritettdvd kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella
(tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, 42 kohta).

Vilpillisen mielen kasite liittyy siis tavaramerkin rekisteréinnin hakijan subjektiiviseen motivaatioon eli
epdrehelliseen aikomukseen tai muuhun pahanilkiseen motiiviin. Se kasittdd menettelytavan, joka
poikkeaa periaatteista, joiden on tunnustettu olevan eettisten periaatteiden tai hyvin kauppa- ja
liikketavan mukaisia (tuomio 7.7.2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, 28 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan vetoavan mitattomaksi toteamista koskevan
vaatimuksen esittdjin on ndytettdva toteen seikat, joiden perusteella voidaan todeta, ettd tavaramerkin
rekister6imistd EU-tavaramerkiksi koskeva hakemus on jatetty vilpillisessd mielessd, silld oletuksena on
hakijan vilpiton mieli, kunnes toisin todistetaan (ks. vastaavasti tuomio 8.3.2017, Biernacka-Hoba v.
EUIPO - Formata Bogustaw Hoba (Formata), T-23/16, ei julkaistu, EU:T:2017:149, 45 kohta
oikeuskayténtoviittauksineen).

Jos EUIPO katsoo, ettd mitdttomaksi toteamista koskevan vaatimuksen esittdjan mainitsemat
yksittdistapauksen objektiiviset olosuhteet voivat johtaa kyseessd olevan tavaramerkin haltijan
nauttiman vilpittdmyysolettaman kumoutumiseen tavaramerkkihakemusta jatettdessd, tavaramerkin
haltijan on esitettdvd uskottavat selitykset mainitun tavaramerkin rekisteréintihakemuksen tavoitteista
ja kaupallisesta logiikasta.

Kyseessa olevan tavaramerkin haltijalla on nimittdin parhaat edellytykset antaa EUIPO:lle kyseisen
tavaramerkin rekisterointihakemuksen jattamisen aikaisia aikeitaan koskevaa lisdvalaistusta ja esittda
sille seikkoja, joilla EUIPO voidaan vakuuttaa siitd, ettd aikomus oli oikeutettu huolimatta
objektiivisista olosuhteista (ks. vastaavasti tuomio 5.5.2017, PayPal v, EUIPO - Hub Culture
(VENMO), T-132/16, ei julkaistu, EU:T:2017:316, 51-59 kohta ja vastaavasti ja analogisesti tuomio
9.11.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Risteilevid aaltoviivoja esittdvd kuviomerkki), T-579/14,
EU:T:2016:650, 136 kohta).
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Kantajan ensimmadisessd kanneperusteessa, joka koostuu pédasiallisesti kuudesta osasta, esittdmid eri
vditteitd on siis tarkasteltava edella esitettyjen seikkojen valossa.

— Ensimmdisen kanneperusteen ensimmdinen osa, joka koskee vilpillisen mielen arviointia koskevien
sdadntojen virheellistd soveltamista

Ensimmadisen kanneperusteen ensimmadisessd osassa kantaja arvostelee valituslautakuntaa ensinnékin
siitd, ettei se arvioinut kisiteltdvin asian kaikkia merkityksellisid seikkoja kokonaisuutena. Kantaja
vaittad valituslautakunnan keskittyneen perusteettomasti yhteen nakokohtaan eli hallinnolliseen etuun,
jota kantaja sai vélttyessddn esittdimdstd ndyttod tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd tekemalld
toistuvasti tavaramerkkid koskevia hakemuksia, ja jattineen huomiotta lukuisia muita hyviksyttavia
syitd, joihin kantaja vetosi perustellakseen tavaramerkin rekister6innin hakustrategiaansa.

Kantaja viittad toiseksi valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen péiatoksen 66 kohdassa, etté toistuva
rekister6innin hakeminen tavaramerkille tarkoitti aina automaattisesti hakemuksen jattamista
vilpillisessd mielessd. Kantajan mukaan se on kuitenkin ristiriidassa 13.12.2012 annetussa tuomiossa
pelicantravel.com v. SMHV - Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ei julkaistu, EU:T:2012:689) ja
julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotuksessa Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07,
EU:C:2009:148) ilmaistujen periaatteiden kanssa. Kantaja pitdd kolmanneksi virheellisend
valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen 79 kohdassa esittimdd toteamusta, jonka mukaan kantaja
"o[li] my6s myontdnyt, ettd [sen] strategian etuna oli valttyd esittiméstd vaitemenettelyssd ndyttod
[riidanalaisen] tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd”. Kantajan mukaan todisteet osoittivat, ettd yksi
sen tavaramerkin rekister6innin hakukaytantéon liittyvistd eduista voi olla hallinnollinen tehokkuus,
mutta kyseessd ei ollut pddasiallinen eikéd edes olennainen syy.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat tdiman osan perusteltavuuden.

Ensimmaisen kanneperusteen ensimmaéisessd osassa esitettyjen viitteiden perusteltavuuden tutkimiseksi
on ensinndkin palautettava mieliin Euroopan unionin tavaramerkkioikeutta koskevat periaatteet ja
kyseisten merkkien kdyton todistamista koskeva sddntd. Taltd osin on ensimmdiiseksi todettava —
kuten valituslautakunta teki riidanalaisen paatoksen 29 kohdassa —, ettd asetuksen N:o 207/2009
johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan kolmas
perustelukappale) ilmenee ldahinni, ettd asetuksessa N:o 207/2009 pyritddn turvaamaan vadristyméton
kilpailu. On liséksi katsottu, ettd tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitd vaaristymattomén kilpailun
jarjestelmdd, jonka luominen ja siilyttdminen on perustamissopimuksen tavoite ja ettd
EU-tavaramerkin haltijalleen antamia oikeuksia ja vapauksia on tarkasteltava tdimén tavoitteen valossa
(ks.  vastaavasti  tuomio = 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 48  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

On toiseksi niin, ettd — kuten valituslautakunta riidanalaisen péiatoksen 31 ja 32 kohdassa léhinnd
korosti — vaikka asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdasta (josta on tullut asetuksen
2017/1001 9 artiklan 1 kohta) ilmenee, ettd EU-tavaramerkin haltijalla on rekisterdinnin perusteella
EU-tavaramerkkiin  yksinoikeudet, asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennestd
perustelukappaleesta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappale) seuraa,
ettd on perusteltua suojata EU-tavaramerkkejd ja toisaalta niitd aikaisempia, rekisteroityja
tavaramerkkeji ainoastaan siltd osin, kuin nditd merkkeja todella kaytetddan. Kayttdméton
EU-tavaramerkki voisi nimittdin estdd kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut
voivat rekisteroidd tavaramerkeiksi, ja epdaamalld Kkilpailijoilta mahdollisuuden kayttda tata
tavaramerkkid tai samankaltaista tavaramerkkid, kun ne laskevat sisdmarkkinoille tavaroita tai
palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa. Néin ollen
EU-tavaramerkin kéayttdmdtta jattdiminen voi my0s rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja
palvelujen tarjoamisen vapautta (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11,
EU:C:2012:816, 32 kohta).
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EU-tavaramerkin tosiasiallisesta  kdytostd on  kolmanneksi huomattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohta)
sdddetddn, ettd ”jos EU-tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut
unionissa tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisteroity, tai jos téllainen kayttd on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eika kayttamatta
jattdmiseen ole patevad syytd, EU-tavaramerkkiin sovelletaan tdssd asetuksessa sdddettyja
seuraamuksia”.

Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) mukaan on liséksi niin, ettd "EU-tavaramerkin haltijan
julistetaan menettineen oikeutensa [EUIPO:lle] tehdyllda vaatimuksella tai loukkauskanteeseen
kohdistuvalla vastakanteella, jos — — viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkié ei ole
unionissa otettu tosiasialliseen kéyttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisterdity, eika
kayttdmattd jattamiselle ole péatevad syytd”.

Téltda osin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen
2017/1001 58 artiklan 2 kohta) sdddetddn, ettd ”"jos menettdmisperusteet koskevat ainoastaan joitakin
tavaroita tai palveluja, joita varten EU-tavaramerkki on rekisterdity, haltijan julistetaan menettineen
oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta”.

Syy siihen, miksi tavaramerkin on tdytynyt olla tosiasiallisen kdyton kohteena, jotta sitd suojeltaisiin
unionin oikeudessa, on se, ettei EU-tavaramerkin kirjaamista EUIPO:n rekisteriin voida rinnastaa
strategiseen tai staattiseen varastoon, joka antaa passiiviselle tavaramerkin haltijalle lakisaateisen
monopolin madraamattomaéksi ajaksi. Sitd vastoin mainitun rekisterin téytyisi sisédltdd tarkasti ne
maininnat, joita yritykset tosiasiallisesti kéyttdvdat markkinoilla niiden tavaroiden ja palvelujen
erottamiseksi talouselamdissa (ks. vastaavasti tuomio 15.7.2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll v.
SMHV - Recticel (\), T-215/13, ei julkaistu, EU:T:2015:518, 20 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kuten valituslautakunta riidanalaisen paédtoksen 35 kohdassa korosti, edelld 49 ja 53 kohdassa
esitetyistd Euroopan unionin tavaramerkkioikeutta koskevista periaatteista ja kédyton todistamista
koskevasta sddnnostd ilmenee, ettd vaikka tavaramerkin haltijalle on annettu tavaramerkkiin
yksinoikeus, kyseistd yksinoikeutta voidaan suojata ainoastaan, jos mainittu haltija kykenee viiden
vuoden armonajan padtyttyd osoittamaan tavaramerkkinsd tosiasiallisen kayton. Tallaisessa
jarjestelmdssd punnitaan keskenddn yhtddlta tavaramerkin haltijan ja toisaalta sen kilpailijoiden
oikeutettuja intresseja.

On toiseksi muistettava, ettd edelld 36 kohdassa mainitusta oikeuskédytinndstd seuraa, ettd jonkin
sellaisten tekijan puuttuminen, jota unionin tuomioistuin tai unionin yleinen tuomioistuin olivat
pitineet merkityksellisend tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen toteamiseksi jotakin niiden
kasiteltavaksi  tuolloin  saatettua  oikeusriitaa  tai  ennakkoratkaisukysymystd  koskevassa
erityistapauksessa, ei vilttdmittd ole esteend sille, ettd jonkin toisen tavaramerkin hakijan todetaan
erilaisissa olosuhteissa olevan vilpillisessd mielessd. Kuten edelld 37 kohdassa nimittdin muistutettiin,
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistd mieltd koskeva
késite ei rajoitu tiettyihin erityisiin olosuhteisiin.

On kolmanneksi todettava, ettd vaikka tavaramerkin rekister6innin hakeminen toistuvasti ei ole
kiellettyd, on kuitenkin niin, ettd tdllaisen hakemuksen tekeminen aikaisempien tavaramerkkien
kayttdmattd jattamisen seurausten vélttamiseksi voi olla merkityksellinen seikka, joka on omiaan
osoittamaan hakemuksen tekijan vilpillisen mielen (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2012, Pelikan,
T-136/11, ei julkaistu, EU:T:2012:689, 27 kohta).

On vield neljanneksi palautettava mieliin ne seikat, joiden johdosta valituslautakunta katsoi, ettd
aikaisempia tavaramerkkeja koskevat toistuvat hakemukset olivat osoitus kantajan vilpillisestd mielesta.
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Valituslautakunta totesi ensinnékin riidanalaisen pdatoksen 71 kohdassa, ettd kantaja oli vedonnut
riidanalaiseen tavaramerkkiin ja aikaisempiin tavaramerkkeihin kahdessa viitemenettelyssd. Se totesi
taltd osin, ettd paatokset, joilla asia oli ratkaistu kantajan eduksi kyseisissa menettelyissd, perustuivat
riidanalaiseen tavaramerkkiin, koska kyseisen tavaramerkin osalta ei ollut vélttamétontd esittdd nayttoa
sen tosiasiallisesta kaytosta.

Valituslautakunta totesi toiseksi riidanalaisen paatoksen 72 kohdassa, ettd niiden mahdollisten syiden
osalta, jotka olisivat oikeuttaneet hakemuksen saman tavaramerkin rekisteréimiseksi uudelleen, kantaja
oli vedonnut EUIPO:n elimissa hallinnollisen taakan keventimiseen. Valituslautakunta lisdsi lahinn4,
ettd Lkantajan yhtiossd tyoskentelevan henkilon 19.11.2018 pidetyssd istunnossa antaman
todistajanlausunnon mukaan kantaja teki uusia hakemuksia useista syistd, jotka saattoivat helpottaa sen
hallinnointitoimia, mutta ettd kyseiset toistuvat hakemukset eivit olleet samanlaisia, koska mainitut
hakemukset olivat laajempia, ja ne oli perusteltu pétevilld liiketoiminnallisilla syilld. Valituslautakunta
katsoi lisdksi riidanalaisen paidtoksen 73 kohdassa, ettd koska aikaisemmista tavaramerkeistd ei ollut
luovuttu, téllaisista hakemuksista saatavaa etua, joka liittyi hallinnollisen taakan keventdmiseen, oli
vaikea todeta samanlaisten tavaramerkkien paljoudesta aiheutuvan lisatyon ja -investointien vuoksi.

Valituslautakunta totesi kolmanneksi riidanalaisen paitoksen 75 kohdassa ldhinng, ettd 19.11.2018
annetusta todistajanlausunnosta ilmeni ensinnékin, ettd kantajalle oli etua mahdollisuudesta vedota
tavaramerkin rekisterdintiin ilman velvollisuutta esittdd nayttod sen kaytosta ja ettd kyseinen seikka oli
kaikkien tavaramerkin haltijoiden tiedossa, toiseksi, ettei kyseessé ollut ainoa peruste kantajan tekemille
perdkkdisille tavaramerkkihakemubksille, ja kolmanneksi, ettd jos yritykselld oli erilaisia tavaramerkkeja,
jotka silld oli ollut hallussaan eri pituisia aikoja, kyseisen yrityksen oli jarkevdd vastustaa myohemmin
haettua tavaramerkkid sellaisen uuden tavaramerkin perusteella, jonka kaytostd ei tarvinnut esittad
ndyttod, alentaakseen ndyton esittimisestd ja suullisiin kasittelyihin osallistumisesta aiheutuvia
kustannuksia, siind mielessd, ettd oli hallinnollisesti tehokkaampaa vilttyd kyseiseltd
néyttovelvollisuudelta.

Valituslautakunta totesi neljanneksi riidanalaisen padiatoksen 77 kohdassa, ettd todistajanlausunnon
mukaan se, ettd yhtiot hakivat unionissa jo rekisteroityjen tavaramerkkien rekisterdintia ja siséllyttivat
ndihin uusiin hakemuksiin aikaisempien tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja, oli alalla
hyviksytty kdytédnto asian kannalta merkitykselliselld ajanjaksolla .

Kun otetaan huomioon riidanalaisen paatoksen 71-78 kohdassa mainitut seikat, valituslautakunta
katsoi viidenneksi kyseisen paiatoksen 79 kohdassa, ettd kantaja oli tietoisesti hakenut toistuvasti
rekisterointia sanamerkille MONOPOLY, jotta se kattaisi myds aikaisempien tavaramerkkien jo
kattamat tavarat ja palvelut. Se totesi lisdksi kantajan myontidneen, ettd kyseisen strategian etuna oli
valttyd esittdméstd vditemenettelyssd nédyttod riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd, mika
oli yksi niistéd tekijoistd, jotka kantaja otti huomioon rekisterdidessddn tavaramerkin, ja lisasi, ettei se
havainnut mitddn muuta kaupallista logiikkaa téllaisen rekisterdinnin hakustrategian taustalla.

Valituslautakunta katsoi kuudenneksi riidanalaisen paitoksen 80 kohdassa, ettd kantajan viite, jonka
mukaan kyseessd oli alan tavanomainen kaytdnto, merkitsi selvdsti, ettd kyseisen strategian kaytto oli
tarkoituksellista.

Kaikki ndméa seikat huomioon ottaen valituslautakunta totesi yhtééltd riidanalaisen paatoksen
81 kohdassa, ettd kantajan tarkoituksena oli selvésti hyotyd Euroopan unionin tavaramerkkioikeuden
sadannoistd luomalla keinotekoisesti tilanne, jossa se ei joutuisi esittiméddn ndyttod aikaisempien
tavaramerkkien tosiasiallisesta kaytostd riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen
osalta. Se katsoi toisaalta riidanalaisen paatoksen 82 kohdassa, ettd kantajan menettelyn oli katsottava
johtuvan tarkoituksesta véadristdad kyseiseen oikeuteen, sellaisena kuin unionin lainsdétdja on sen
antanut, perustuvaa jdrjestelmaa ja horjuttaa sen tasapainoa.

Kantajan esittdmid véitteitd on tarkasteltava edelld 49—65 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella.
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Siltd osin kuin on ensinndkin kyse viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti
riidanalaisen paatoksen 66 kohdassa, ettd rekisterdinnin hakeminen toistuvasti EU-tavaramerkille
tarkoitti aina automaattisesti hakemuksen tekemistd vilpillisessé mielessd, se on hyldttivd, koska se
perustuu riidanalaisen paatoksen virheelliseen tulkintaan. On nimittdin todettava, ettd riidanalaisen
paatoksen 66—70 kohdassa valituslautakunta ainoastaan muistutti EU-tavaramerkin haltijan vilpillisen
mielen arvioinnissa sovellettavasta oikeuskéytinnostd. Valituslautakunta tarkasteli vain riidanalaisen
paatoksen 71 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa kasiteltdvadn tapaukseen liittyvid olosuhteita
oikeuskdytdnnon valossa ja totesi kantajan jattdneen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen vilpillisessa
mielessd.

Jos oletetaan lisdksi, ettd kantajan viite on ymmarrettdvd siten, ettd valituslautakunnan viitetddn
katsoneen riidanalaisessa paatoksesséd yleisesti, ettd toistuvat rekisterdintihakemukset oli valttamatta
tehty vilpillisessd mielessd, se on myds hyldttava.

Valituslautakunnan pééttelystd, sellaisena kuin se on esitetty tiivistetysti edella 59—-64 kohdassa, ilmenee
nimittdin yksiselitteisesti, ettei EU-tavaramerkille toistuvasti tehtyjen rekisterdintihakemusten katsottu
olevan osoitus kantajan vilpillisestd mielestd, vaan sen, ettd asiakirja-aineistossa olevista tiedoista
ilmeni, ettd kantaja oli tietoisesti pyrkinyt kiertdmddn Euroopan unionin tavaramerkkioikeuden
keskeistd eli kiyton todistamiseen liittyvdd sddntod hyodtydkseen siitd unionin lainsédétdjan kayttoon
ottaman EU-tavaramerkkijérjestelmén tasapainon kustannuksella.

Taltd osin on korostettava, ettei missdédn EU-tavaramerkkejd koskevan sdédnndston sddnnoksessa kielleta
tavaramerkin rekister6innin hakemista toistuvasti ja ettd ndin ollen téllaisen hakemuksen tekeminen ei
voi itsessddn olla osoitus hakijan vilpillisestd mielestd ilman muita siihen liittyvia merkityksellisia
seikkoja, joihin mitdttomyysvaatimuksen esittdja tai EUIPO vetoavat. On kuitenkin todettava, ettd
kasiteltavidssd asiassa valituslautakunnan toteamuksista ilmenee, ettd kantaja myonsi ja jopa viitti, ettd
yksi riidanalaisen tavaramerkin hakemisen oikeuttaneista eduista oli valttdd nédyton esittdiminen
kyseisen tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd. Tallaista menettelyd ei kuitenkaan voida pitdd
lainmukaisena, vaan sitd on pidettivd asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden, Euroopan unionin
tavaramerkkioikeutta koskevien periaatteiden ja kdyton todistamista koskevan sdadannon, sellaisina kuin
ne on esitetty edelld 49-55 kohdassa, vastaisena.

Kasiteltavan asian erityisissa olosuhteissa kantaja pyrki toistuvilla rekisterdintihakemuksilla valttamaan
ndyton esittdmisen riidanalaisen tavaramerkin kdytostd, mikd pidensi siten asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sdddettyd viiden vuoden armonaikaa aikaisempien
tavaramerkkien osalta.

Niin ollen on todettava, ettd kantajan rekisteréinnin hakustrategia, jolla pyrittiin kiertiméan kayton
todistamista koskevaa sddntod, ei paitsi ole direktiivissi N:o 207/2009 asetettujen tavoitteiden
mukainen my6s muistuttaa “oikeuden véaarinkdyton” tapausta, jolle ensinndkin on ominaista, etté
riippumatta siitd, ettd unionin sddnnoston edellytyksida on muodollisesti noudatettu, sdd@nndston
tavoitetta ei saavuteta, ja toiseksi, ettd tarkoituksena on saada mainittujen sddnndsten mukainen etuus
luomalla keinotekoisesti vaadittavat edellytykset timdn etuuden saamiseksi (ks. vastaavasti tuomio
21.7.2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, 39 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Siltd osin kuin on toiseksi kyse kantajan viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta keskittyi
perusteettomasti yhteen ndakokohtaan eli hallinnolliseen etuun, jota kantaja sai valttdmalla esittimésta
ndyttod sen tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd, jolle se haki toistuvasti rekisterdintid, ja jatti
huomiotta useita muita perusteltuja syitd, joihin kantaja vetosi oikeuttaakseen tavaramerkin
rekisteroinnin hakustrategiansa (ks. edelld 46 kohta), on katsottava, ettd kun otetaan huomioon edelld
59-64 kohdassa mainitut seikat, ei voida patevasti vdittdd, ettd valituslautakunta keskittyi pelkéstdan
mainittuun nékokohtaan.
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Kuten EUIPO nimittédin korostaa, huolimatta todisteista, jotka osoittivat, ettd kantajan tarkoituksena oli
muun muassa vilttdd ndyton esittdminen riidanalaisen tavaramerkin kéytostd, valituslautakunta otti
huomioon muita seikkoja. Se totesi riidanalaisen pdatoksen 71 ja 80 kohdassa, ettd kantaja oli
tosiasiallisesti hyotynyt toistuvasta rekisteroinnin hakustrategiasta kahdessa vditemenettelyssa, koska se
ei ollut joutunut esittimédn nayttoa riidanalaisen tavaramerkin kaytosta.

On lisdksi todettava, ettd — toisin kuin kantaja kannekirjelmiassa véittdd esittimattd ndyttod viitteensa
tueksi — valituslautakunta ei jéittinyt huomiotta lukuisia muita syitd, joihin kantaja vetosi
oikeuttaakseen tavaramerkin rekister6innin hakustrategiansa. Kuten riidanalaisen paatoksen
61-64 kohdasta ilmenee, valituslautakunta tutki ja totesi pateviksi kantajan selitykset, joiden mukaan
viimeksi mainittu pyrki ldhinnd suojaamaan MONOPOLY-sanamerkin muiden tavaroiden ja
palvelujen osalta seuratakseen teknologian kehitystd ja jatkaakseen toimintansa laajentamista. Juuri
tdstd syystd valituslautakunta ei julistanut riidanalaista tavaramerkkid mitattomaksi niiden tavaroiden
ja palvelujen osalta, joita aikaisemmat tavaramerkit eivit kattaneet. Kuten EUIPO kuitenkin
perustellusti vaittdad, valituslautakunta ei todennut, ettd kyseiset selitykset olivat omiaan oikeuttamaan
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnin hakemisen sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka
olivat samoja kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut. Se katsoi tdltd osin
riidanalaisen péaatoksen 72-74 kohdassa muun muassa, ettd viite hallinnollisen taakan kevenemisesta
riidanalaisen tavaramerkin hakemisen seurauksena oli vaikeasti yhteensovitettavissa niiden
lisakustannusten ja sen hallinnollisen taakan kanssa, joita aikaisempien tavaramerkkien voimassa
pitdmiseen liittyy.

Tastd seuraa, ettd kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta ei arvioinut kaikkia késiteltdvin asian
merkityksellisid seikkoja kokonaisuutena, koska se keskittyi perusteettomasti vain yhteen niakokohtaan,
on hyléttava.

On vield kolmanneksi hylattivd kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta ldhinnd totesi
virheellisesti riidanalaisen péidtoksen 79 kohdassa kantajan myoOntdneen, ettd sen ainoa rekisterdinnin
hakukédytdnnostd saama etu oli se, ettei se joutunut esittiméddn ndyttod tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytosta vaitemenettelyssa (ks. edella 47 kohta). Téltd osin on riittdvaa todeta riidanalaisen paéitoksen
75, 76 ja 79 kohdasta ilmenevdn selvésti, ettd valituslautakunta korosti, ettd kyse oli vain yhdesta
kantajan rekisteroinnin hakustrategiaan liittyvastd edusta tai perusteesta. Valituslautakunta totesi sen
lisaksi nimenomaisesti riidanalaisen péidtoksen 76 kohdassa, ettd ”se, ettei rekisteréinnin hakemista
perustella pelkdstddn edulla, jota saadaan vilttymalld esittdméstd nédyttod tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytostd, ja ettd asiaan liittyy muita syitd, ei itsessddn te[hnyt] tdllaisesta strategiasta hyviksyttavaa”.

Edella esitetyn perusteella ensimmaéisen kanneperusteen ensimmaéinen osa on hylattava.

— Ensimmidisen kanneperusteen toinen osa, jonka mukaan kantajan toiminnasta ei aiheutunut mitddn
vahinkoa

Ensimmadisen kanneperusteen toisessa osassa kantaja viittdd ensinnékin, ettei se saanut mitddn etua
menettelystddn, jolla se pyrki saamaan tai pitdméén hallussaan tavaramerkin, johon silld ei ole mitddn
oikeutta. Se korostaa toiseksi, ettd Monopoli-seurapeli on niin tunnettu, ettd olisi totuuden vastaista
vaittad, ettei se kaytd sanamerkkia MONOPOLY pelejd varten. Se vetoaa kuitenkin siihen, ettd sen
pakottaminen esittimadn nayttod kyseisen merkin kaytosta seurapeleja  varten
mitittomyysmenettelyssa aiheuttaa sille merkittavid kustannuksia. Se vaittdd kolmanneksi, ettd
riidanalaisen péaédtoksen vahvistaminen johtaisi siihen, ettd EUIPO:n mitattomyysosasto hukkuisi
kasiteltaviakseen saatettuihin asioihin, joissa vedotaan vilpilliseen mieleen joka kerta, kun samanlaisten
tai samankaltaisten tavaroiden tavaramerkin rekisterointia haetaan toistuvasti. Kantaja viittaa vield
neljanneksi vahingon tutkimisen osalta, ettei riidanalaisessa paédtoksesséd todeta tosiasiallisen vahingon

12 ECLLEU:T:2021:211



80

81

82

83

84

85

86

87

88

Tuomio 21.4.2021 — Asia T-663/19
HasBro v. EUIPO — KreativNi DoGgabaji (MONOPOLY)

olemassaoloa, vaan esitetdén ainoastaan implisiittinen péételma, jonka mukaan vahinkoa voisi teoriassa
aiheutua viiden vuoden armonajan mahdollisesta jatkamisesta. Kantajan mukaan téllaisen teoreettisen
vahingon perusteella ei kuitenkaan missddn tapauksessa voida pédtelld sen toimineen petollisesti.

EUIPO ja viliintulija kiistdvdt tdman osan perusteltavuuden.

On heti aluksi hylattdva kantajan ensimmadinen ja neljds viite, joiden mukaan sille ei ldhinnéd koitunut
menettelystddn mitddn etua, eikd menettelystd aiheutunut mitéén haittaa (ks. edelld 79 kohta). Kuten
véliintulija nimittdin ldhinnd v&ittdd, on todettava, ettei asetuksessa N:o 207/2009 eika
oikeuskdytannossd ole perusteita, joiden nojalla voitaisiin katsoa, ettd kisiteltavéssd asiassa edun
saaminen tai vahingon aiheuttaminen on merkityksellinen seikka sen arvioimiseksi, hakiko kantaja
riidanalaisen tavaramerkin rekister6intia vilpillisessd mielessa.

Siltd osin kuin on kyse toisesta viitteestd, joka koskee sanamerkin MONOPOLY kayttod peleja varten,
valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen péaatoksen 81 kohdassa, ettd silld, olisiko kantaja
voinut tosiasiallisesti esittdd nayttod téllaisesta kaytostd, ei ollut merkitystd, silldi on arvioitava
tavaramerkin hakijan aikomusta. Kuten EUIPO lisdksi ja joka tapauksessa muistuttaa, kantajan
esittdima vidite mainitun tavaramerkin kaytostd koskee vain lautapeleja eikd kaikkia niitd tavaroita ja
palveluja, joiden osalta riidanalainen tavaramerkki julistettiin mitattoméksi.

On lopuksi hyldttdvd tehottomana viite siitd, ettd jos riidanalainen pédtds vahvistettaisiin,
mitattomyysosasto hukkuisi asioihin, joissa vedotaan vilpilliseen mieleen. On joka tapauksessa niin,
ettd mikddn konkreettinen seikka ei tue tita viitettd, joka on ndin ollen pelkka spekulaatio.

Tastd seuraa, ettd ensimmadisen kanneperusteen toinen osa on hyldttava.

— Ensimmdisen kanneperusteen kolmas osa, jonka mukaan jokaista aiempaa tavaramerkkii ei
tarkasteltu erikseen

Ensimmadisen kanneperusteen kolmannessa osassa kantaja viittdd ensinnékin, ettd rekister6innin
hakeminen riidanalaiselle tavaramerkille ei milldén tavalla vastaa tavaramerkkid koskevan hakemuksen
jattdmistd toistuvasti joitakin kuukausia ennen viiden vuoden armonajan pédttymistd. Kantajan
mukaan valituslautakunta teki siis virheen jattdessddn huomiotta sen, ettd kun otetaan huomioon
aikaisempien tavaramerkkien nro 6895511 ja 8950776 rekisterdintipdivimadrat, riidanalaista
tavaramerkkid koskevaa hakemusta ei jatetty ldhella kummankaan ndistd tavaramerkeistd armonajan
paidttymispdivdad. Kantaja viittdd toiseksi valituslautakunnan késitelleen aikaisempia tavaramerkkeja
koskevat hakemukset aivan kuin kyse olisi tosiasiallisesti yhdestd ja samasta hakemuksesta.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat tdman osan perusteltavuuden.

Kantajan ensimmadisen viitteen osalta on todettava sen vetoavan oikeutetusti siihen, ettei riidanalaisen
tavaramerkin rekisterdintihakemusta tehty ldhellda aikaisempien tavaramerkkien nro 6895511
ja 8950776 armonajan padttymispaivamadrid. Koska aikaisempi tavaramerkki nro 6 895511 nimittdin
rekisterditiin 21.1.2009 ja aikaisempi tavaramerkki nro 8950776 puolestaan 2.8.2010, riidanalaisen
tavaramerkin rekisterdinti jatkoi ensiksi mainitun aikaisemman tavaramerkin kayttimattd jattamiseen
liittyvdd armonaikaa kahdella vuodella ja kahdella kuukaudella sen kattamien palvelujen osalta, jotka
kuuluvat luokkaan 41, ja viimeksi mainitun aikaisemman tavaramerkin kayttiméttd jattdmiseen
liittyvdd armonaikaa ldhes kahdeksalla kuukaudella sen kattamien tavaroiden osalta, jotka kuuluvat
luokkaan 16.

Toisin kuitenkin kuin kantaja vaittdsd, tdma tosiseikka ei yksistdén ole riittdva peruste katsoa, ettei se
jattanyt riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemusta vilpillisessd mielessa.
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Kuten EUIPO korostaa, téltd osin merkitystd on — armonajan jatkamisen kestosta riippumatta —
hakijan aikomuksella rekisterdintihakemusta jatettdessi. On kuitenkin muistettava kantajan
myontidneen ja jopa vidittineen, ettd yksi riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnin hakemisen
oikeuttaneista eduista oli valttya esittimastd ndyttoa riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta.
Niin ollen on todettava, ettd vaikka aikaisempien tavaramerkkien armonaikaa ei jatkettu erityisen
paljon, on kuitenkin niin, ettd kantaja sai tavoittelemansa edun vilttdessddn ndyton esittdmisen
sanamerkin MONOPOLY kéytostd kahden vuoden ja kahden kuukauden lisdajalta aikaisemman
tavaramerkin nro 6895511 kattamien palvelujen osalta, jotka kuuluvat luokkaan 41, ja ldhes
kahdeksan kuukauden lisdajalta aikaisemman tavaramerkin nro 8 950 776 kattamien tavaroiden osalta,
jotka kuuluvat luokkaan 16.

Siltd osin kuin on kyse toisesta viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta kasitteli aikaisempia
tavaramerkkeja koskevia hakemuksia aivan kuin kyse olisi tosiasiallisesti yhdestd ja samasta
hakemuksesta, se on hyldttivd. Riidanalaisen péddtoksen 54—62 kohdasta ilmenee selvésti, etté
valituslautakunta otti huomioon samalla kertaa aikaisempien tavaramerkkien kattamat erilaiset tavarat
ja palvelut sekd mainittuja tavaramerkkeja koskevien hakemusten erilaiset paivamaarit.

Edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmaisen kanneperusteen kolmas osa on hylattéva.

— Ensimmidisen kanneperusteen neljds osa, joka koskee sen huomiotta jdttimistd, ettdi kantaja noudatti
yleistd ja yleisesti hyviksyttyd kédytdntod

Ensimmadisen kanneperusteen neljannessd osassa kantaja vaittdd lahinnd, ettei valituslautakunta voinut
katsoa sen toimineen vilpillisessdé mielessd sen hakiessa toistuvasti rekisterdintida aikaisemmille
tavaramerkeilleen, koska kyse oli alan tavanomaisesta ja ilmeisen hyviksytystd kaytannostd. Se lisés,
ettei sitd voida moittia vilpillisestd mielestd, koska se "noudatti paikallisten asianajajien ndkemystd,
joka koski tavaramerkkien rekisterdintihakemuksia yleisesti”. Kantaja viitti lisdksi, ettd
valituslautakunta yritti tehda siitd esimerkin osoittaakseen, miten se aikoi muuttaa sddntoja, minka se
kantajan mukaan myontéd riidanalaisen paitoksen 87 kohdassa, jossa se hyviksyi yksipuolisesti uusien
sdadntojen laatimisen. Kantaja viittdd lopuksi, ettd jos riidanalainen p&étos vahvistetaan, EUIPO
takavarikoi omistusoikeudet siltd ja suurelta maaraltd muita EU-tavaramerkin haltijoita.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat tdman osan perusteltavuuden.

On heti aluksi todettava, ettd kantajan tdssd osassa esittdmien viitteiden tueksi ei esitetd mitdén
ndyttod. Se vaittdd nimittdin ainoastaan, ettd aikaisempia tavaramerkkien hakeminen toistuvasti on
yleinen kéaytanto, esittimittd mitdén todisteta viitteensd tueksi. On joka tapauksessa todettava, ettei
asetuksessa N:o 207/2009 eikd oikeuskdytinnossd ole perusteita, joiden nojalla voitaisiin sulkea pois
kantajan mahdollinen vilpillinen mieli silld perusteella, ettd se viittdd noudattaneensa alan yleista
kdytdntod ja toimineensa asianajajien nakemyksen mukaisesti. Kuten valituslautakunta riidanalaisen
paitoksen 78 kohdassa perustellusti toteaa, pelkdstddn se, ettd muut yritykset voivat turvautua
johonkin tiettyyn hakustrategiaan, ei vilttdmittda tee kyseisestd strategiasta lainmukaista ja
hyviksyttavda. Kuten EUIPO lisdksi ldhinnd korostaa, sitd, onko tillainen strategia asetuksen
N:o 207/2009 mukainen, on arvioitava kunkin yksittdistapauksen olosuhteiden perusteella. Edella
esitetystd ilmenee kuitenkin, ettd kantaja pyrki tietoisesti kiertaimddn Euroopan unionin
tavaramerkkioikeuden keskeistd eli kiayton todistamiseen liittyvdd sddntod hyotydkseen siitd unionin
lainsddtdjan kayttoon ottaman, kyseiseen oikeuteen perustuvan jérjestelmén tasapainon kustannuksella.
Naiin ollen on todettava, ettd vaikka missddn ei kielletd EU-tavaramerkin haltijaa hakemasta toistuvasti
kyseisen merkin rekisterointid, kantajan aikomusta on pidettdva asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden
vastaisena (ks. edelld 70 kohta). Késiteltavan asian erityisissd olosuhteissa kantaja ei siis voi vilpillista
mieltddn koskevan arvioinnin kumoamiseksi tehokkaasti vedota — olettaen, ettd kyseiset seikat on
ndytetty toteen — siihen, ettd yritykset noudattavat yleisesti samaa tavaramerkkien hakustrategiaa, eiké
sithen, ettd se toimi asianajajien ndkemyksen mukaisesti.
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Siltd osin kuin on kyse viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta oli ldhinnd muuttanut saantoja,
minkd se kantajan mukaan myontdd riidanalaisen péadtoksen 87 kohdassa, se on hyldttivd. Kuten
valiintulija nimittdin perustellusti huomauttaa ja toisin kuin kantaja vaittdd, valituslautakunta
ainoastaan sovelsi voimassa olevia sddnt6ja ja voimassa olevaa oikeuskéytdntod, eikd millddn tavalla
myontdnyt “muuttaneensa sddntoja’. Se, ettd valituslautakunta viittasi riidanalaisen paatoksen
87 kohdassa voimassa olevaan valituslautakuntien péaatoskaytantoon, on ristiriidassa kantajan
perusteettoman viitteen kanssa.

Lopuksi on todettava, ettd mikddn konkreettinen seikka ei tue vditettd, jonka mukaan EUIPO
takavarikoisi omistusoikeudet kantajalta ja suurelta méaaraltd muita tavaramerkin haltijoita, jos
riidanalainen pédtos vahvistettaisiin, ja se on ndin ollen hyléttava pelkkdné spekulaationa.

Edella esitetystd seuraa, ettd ensimmadisen kanneperusteen neljds osa on hylattava.

— Ensimmdisen kanneperusteen viides osa, joka koskee virhettd, jonka valituslautakunta teki siltd osin
kuin se julisti riidanalaisen tavaramerkin mitdttomdksi kyseisen tavaramerkin kattamien, siihen
“liittyvien” tavaroiden osalta, vaikka kyseiset tavarat eivit olleet samoja kuin aikaisempien
tavaramerkkien kattamat tavarat

Ensimmadisen kanneperusteen viidennessd osassa kantaja kiistdd ldahinnd valituslautakunnan arvion,
jonka mukaan tavarat, joita ovat yhtddltda riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelilaitteet,
kolikkokayttoiset laitteet (pelit) ja pelikortit ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin nro 238352
kattamat lelut ja pelit, ovat samoja.

Sen mukaan se, ettd kyseiset tavarat todettiin samoiksi, on osoitus kyseessd olevien erilaisten
markkinoiden puutteellisesta ymmartamisestd. Erityisesti siltd osin kuin on kyse kolikkokdyttoisista
laitteista (pelit) kantaja korostaa, ettd niihin kohdistuva toiminta on erittdin sddnneltyd, ja se on
suunnattu aikuisille, jotka poikkeavat siitd kohderyhmasti, jolle lelut ja seurapelit on tarkoitettu. Se
lisdd, ettd kolikkokayttoiselld laitteella pelattaessa on selvitettdvd, onko kyseistd laitetta pidettdva pelind
vai leluna. Téastd syystd kasiteltdvissd asiassa kyseessd olevan kaltainen hakemusjirjestelmd heréttaa
vaistamatta kysymyksid, koska tavarat eivat kuulu selvisti johonkin luokkaan.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat tdman osan perusteltavuuden.

On aluksi todettava, ettei kantaja esitd mitddn erityistd vditettd pyrkidkseen osoittamaan, ettd
valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelilaitteet ja pelikortit
ja aikaisemman tavaramerkin nro 238352 kattamat lelut ja pelit olivat samoja. Se vain esittdd
juurikaan perustelematta viitteitd kolikkokayttoisistd laitteista (pelit), jotka eivdt sen mukaan ole
aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamien pelien kanssa samoja.

Kasiteltdvissd asiassa on muistettava valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen pééatoksen 60 kohdassa
lahinng, ettd pelien ja lelujen kaltaiset yleistermit, jotka kuvaavat tiettyja aikaisemman tavaramerkin
238 352 kattamia tavaroita, kasittivit pelilaitteet, kolikkokéyttoiset laitteet (pelit) ja pelikortit. Se katsoi
siten, ettd aikaisemman tavaramerkin nro 238 352 kattamat pelit ja lelut ja riidanalaisen tavaramerkin
kattamat pelilaitteet, kolikkokéyttoiset laitteet (pelit) ja pelikortit olivat samoja.

Tama valituslautakunnan arviointi on hyvaksyttava.
Vaikka on nimittdin totta, ettd tavaroiden ja palveluiden luokittelu tehddén yksinomaan hallinnollisessa
tarkoituksessa, joten tavaroita ja palveluita ei voida pitdd samoina pelkdstdédn silld perustella, ettd ne

kuuluvat samaan luokkaan, eikd niitd voida pitdd erilaisina vain silld perusteella, ettd ne kuuluvat eri
luokkiin, on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan tavaroita voidaan pitdd samoina,
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kun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat aikaisemman tavaramerkin
kattamaan yleisempéén luokkaan (ks. tuomio 7.9.2006, Meric v. SMHV — Arbora & Ausonia (PAM-
PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, 29 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Kasiteltavidssa asiassa — kuten EUIPO viittdd — riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden, jotka
kuuluvat luokkaan 28 ja joita ovat pelilaitteet, kolikkokayttoiset laitteet (pelit) ja pelikortit, on
katsottava kuuluvan pelien yleisempéddn luokkaan, jonka aikaisempi tavaramerkki nro 238 352 myos
kattaa. On selvii, ettd erittdin yleinen pelien késite kattaa usean tyyppisid pelejd, joihin kuuluvat edelld
mainitut riidanalaisen tavaramerkin kattamat pelit. Valituslautakuntaa ei siis voida pitevésti arvostella
siitd, ettd se katsoi riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden, jotka kuuluvat luokkaan 28 ja
joita ovat pelilaitteet, kolikkokayttoiset laitteet (pelit) ja pelikortit, ja aikaisemman tavaramerkin
kattamien pelien, jotka myos kuuluvat luokkaan 28, olevan samoja.

Myoskédan kantajan viitteet, joiden mukaan kolikkokayttoiset laitteet (pelit) ovat erittdin sddnnellyn
toiminnan kohteena, ja ne on tarkoitettu aikuisille, jotka poikkeavat siitd kohderyhmastd, jolle lelut tai
seurapelit on tarkoitettu. Kuten edelld 105 kohdassa nimittédin jo todettiin, aikaisemman tavaramerkin
nro 238352 kattamien pelien luokka on riittdvin laaja siséltddkseen riidanalaisen tavaramerkin
kattamat pelilaitteet, kolikkokayttoiset laitteet (pelit) ja pelikortit ja jotta voidaan ndin ollen katsoa,
ettd mainitut kyseisten kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja.

Edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmadisen kanneperusteen viides osa on hyldttava.

— Ensimmdisen kanneperusteen kuudes osa, joka koskee virhettd, jonka valituslautakunta teki siltd osin
kuin se katsoi, ettd kantaja ei menettelyllddn saanut hallinnollisia tehokkuusetuja

Ensimmaisen kanneperusteen kuudennessa osassa kantaja kiistdd riidanalaisen paatoksen 73 kohdassa
esitetyn arvion, jonka mukaan oli ldhinnd vaikea ymmaértdd, miten sille koituvaa hallinnollista taakkaa
voitiin keventdd hakemalla toistuvasti aikaisempien tavaramerkkien kanssa samanlaista tavaramerkkia.
Kantajan mukaan se toimitti lukuisia todisteita, muun muassa todistajanlausunnon, jotka osoittivat,
ettd kyseisen kdytdnnon ansiosta sen oli mahdollista olla hallinnollisesti tehokkaampi, kun taas
valituslautakunnan péinvastaisen arvioinnin tueksi ei ole sen mukaan mitddn perustetta.

EUIPO ja viliintulija kiistavat timdn osan perusteltavuuden.

Kasiteltavéssa asiassa on korostettava, ettéd riidanalaisen paatoksen 73 kohdassa esitetty arvio perustuu
sen toteamiseen, ettei kantaja ole luopunut yhdestikddn aikaisemmasta tavaramerkistddn, jotka
riidanalainen tavaramerkki nykydan kattaa. Valituslautakunta korosti lisdksi, ettd — kuten viliintulija
vaitti — "nykyisten samanlaistan tavaramerkkien voimassa pitdiminen joht[i] tavaramerkkien paljouteen
——, mikd edellytt[i] hallinnollista lisatyotd ja lisdkustannuksia, joita koitui esimerkiksi
hakemusmaksujen ja kunkin haetun ja rekisteréidyn tavaramerkin oikeuksien haltijoihin liittyvien
hakemuskulujen = maksamisesta, kunkin tavaramerkin = uudistamismaksujen kustannuksista,
hallinnollisista ~ seurantakuluista tavaramerkin haltijan yrityksessd ja asianajotoimistossa, eri
tavaramerkkien valvonta- ja tarkastuskuluista, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei samanlaisia
ja/tai samankaltaisia merkkeja ole, sekd ndiden erilaisten merkkien suojaamiseksi vireille pantuihin
véitemenettelyihin liittyvista kuluista”.

Niéin ollen kantaja ei voinut pétevasti vaittdd, ettd valituslautakunta teki riidanalaisen paatoksen
73 kohdassa olevan arvioinnin esittiméttd mitddn nayttéd ja pelkdstddn oman nédkemyksensd
perusteella.

Siitd kantajan viitteestd, jonka mukaan se esitti todisteita, jotka osoittivat riidanalaisen tavaramerkin

rekisterdintihakemukseen liittyvan hallinnollisen tehokkuuden, on todettava, ettei sen tueksi ole mitdan
perusteita. Se mainitsee nimittdin vain yhtaaltd, ettd riidanalaisen tavaramerkin hakeminen ”oli sen tapa
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hallinnoida valtaavaa tavaramerkkisalkkuaan”, ja toisaalta, ettd se kayttdd tietokoneistettua
rekisterdintijarjestelmdd, joten merkin lisdédminen kyseiseen jérjestelméddn ei sen mukaan ole vaikea
hallinnollinen toimi.

On lopuksi todettava viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta ei kyseessd olevan arvioinnin
yhteydessd ottanut huomioon sen kysymyksen merkitystd, joka koski aikaisempien tavaramerkkien
ensisijaisuutta silloin, kun niiden haltija p&ddttdd niiden mahdollisesta uudistamisesta, ettd se on
hyléttava, koska silld ei ole merkitysta selvitettdessd, voitiinko kantajalle koituvaa hallinnollista taakkaa
keventdda hakemalla toistuvasti aikaisempien merkkien kanssa samanlaista tavaramerkkia.

Edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmadisen kanneperusteen kuudes osa ja ndin ollen ensimmadinen
kanneperuste kokonaisuudessaan on hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee oikeudenmukaista oikeudenkéyntid koskevan oikeuden loukkaamista

Toisessa kanneperusteessa kantaja viittdd valituslautakunnan ensinndkin loukanneen sen oikeutta
oikeudenmukaiseen oikeudenkéyntiin silld perusteella, ettd se tukeutui arviossaan tiettyihin riita-asian
ndkokohtiin, joita se ei esittinyt kantajalle, mikd loukkasi oikeutta puolueettomaan menettelyyn,
toiseksi sen ratkaisseen asian ensimmaéisend asteena ja evdnneen siltd tdstd syystd mahdollisuuden
muutoksenhakuun, ja kolmanneksi ottaneen huomioon muita aikaisempia tavaramerkkeja koskevia
asioita ilmoittamatta siitd kantajalle.

EUIPO ja viliintulija kiistévat toisen kanneperusteen perusteltavuuden.

On aluksi muistettava siltd osin kuin on kyse oikeudenmukaista oikeudenkéyntid koskevan oikeuden
loukkaamisesta, ettd oikeuskdytinnon mukaan oikeudenmukaista “oikeudenkdyntia” koskevan
oikeuden soveltaminen EUIPO:n valituslautakuntien menettelyihin on poissuljettua, koska ne eivit ole
luonteeltaan tuomioistuin- vaan hallintomenettelyja (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2014, Comptoir
d’Epicure v. SMHV — A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1072, 71 kohta ja
tuomio 3.5.2018, Raise Conseil v. EUIPO — Raizers (RAISE), T-463/17, ei julkaistu, EU:T:2018:249,
22 kohta oikeuskaytintoviittauksineen). Tastd seuraa, ettd kantajan toinen kanneperuste on hyldttava
perusteettomana siltd osin kuin se koskee oikeudenmukaista oikeudenkdyntid koskevan oikeuden
loukkaamista.

Jos oletetaan, ettd toista kanneperustetta on tulkittava siten, ettd kantaja vetoaa kuulluksi tulemista
koskevan oikeutensa loukkaamiseen asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 94 artiklan 1 kohta) nojalla, myds se on hylattava.

Tastd on muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan EUIPO:n péitokset voivat
perustua vain sellaisiin syihin tai todisteisiin, joihin asianomaiset osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
Kyseinen sdannos merkitsee puolustautumisoikeuksia koskevan yleisperiaatteen erityistd soveltamista,
ja tamd periaate on vahvistettu myo6s Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa, jonka mukaan henkiléille, joiden etuihin viranomaisten padtokset vaikuttavat, on
annettava tilaisuus esittdda asianmukaisesti kantansa (ks. tuomio 8.2.2013, Piotrowski v. SMHV
(MEDIGYM), T-33/12, ei julkaistu, EU:T:2013:71, 16 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat
péaatosluonteisen toimen perustan, mutta ei sithen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo
omaksua (ks. méardys 8.9.2015, DTL Corporacién v. SMHV, C-62/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:568,
45 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).
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On lisattdva, ettd kasiteltdvissd asiassa — kuten EUIPO ja viliintulija ldhinnd vaittavat — EUIPO:n
elimissdé kdydyn menettelyn kulusta ilmenee, ettd asianosaisilla on ollut mahdollisuus kasitelld
kasiteltdvan asian eri ndkokohtia. Kantaja toimitti todistajanlausunnon 12.11.2018. Suullinen kasittely
valituslautakunnassa pidettiin 19.11.2018. Viliintulija esitti 21.1.2019 suullisen kasittelyn poytékirjasta
ja siséllostda huomautuksia, joissa se vaati, ettei todistajanlausuntoa oteta huomioon, ja kantaja vastasi
niihin 22.2.2019.

On kuitenkin todettava, ettei kantaja ole osoittanut, ettd siltd olisi evatty mahdollisuus ottaa kantaa
riita-asian tiettyihin ndkokohtiin, joihin valituslautakunta perusti lopullisen kantansa. Riippumatta siits,
ettei kantaja ole juurikaan perustellut viitettddn, jonka mukaan siltd ei erityisesti tiedusteltu tietyisté
riita-asian nakokohdista, se ei voi menestya.

On lopuksi todettava oikeuskdytinnostd joka tapauksessa ilmenevdn, ettd puolustautumisoikeuksia
loukataan menettelyvirheelld ainoastaan siltd osin kuin se on kéytinnossd vaikuttanut asianomaisten
yritysten  puolustautumismahdollisuuksiin.  Puolustautumisoikeuksien suojelemiseksi annettujen
voimassa olevien sddntdjen rikkominen tekee siten hallinnollisen menettelyn virheelliseksi ainoastaan,
jos on niytetty toteen, ettd hallinnollisessa menettelysséd olisi voitu paatya eri lopputulokseen, mikali
saantoja ei olisi rikottu (ks. tuomio 12.5.2009, Jurado Hermanos v. SMHV (JURADO), T-410/07,
EU:T:2009:153, 32 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kasiteltavidssd asiassa kantaja ei kuitenkaan mainitse mitddn tosiseikkaa eikd esitd mitddn vaitettd, jolla
voitaisiin osoittaa, ettd jos valituslautakunta olisi kuullut sitd tietyistd riita-asian nédkokohdista,
hallinnollisessa menettelyssd olisi voitu paatyd eri lopputulokseen. Se ei anna mitdén tietoa
puolustautumisoikeuksista, jotka siltd on sen mukaan evitty, eikd seikoista, joita se olisi esittianyt tai
joihin se olisi vedonnut, jos silld olisi ollut tilaisuus ottaa kantaa kysymyksiin, jotka sen mukaan olisi
pitdnyt esittéda sille.

Edelld esitetyn perusteella toinen kanneperuste ja siten koko kanne on hyldttivd, eikd valiintulijan
vditteestd, jossa se vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin jdttad kasittelemdtta tietyt kantajan
toimittamat liitteet, ole tarpeen lausua.

Oikeudenkiyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hdvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut EUIPO:n ja
viliintulijan esittdmien vaatimusten mukaisesti.
Viliintulija on lisdksi vaatinut, ettd kantaja velvoitetaan korvaamaan ne kulut, jotka sille on aiheutunut
EUIPO:n valituslautakunnassa kaydysta hallinnollisesta menettelystd. Téltd osin on huomautettava, ettd
tyojarjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian kisittelystd valituslautakunnassa
aiheutuneita vélttdméttomia kustannuksia pidetdan korvattavina oikeudenkéyntikuluina. Néin ollen
valiintulijan vaatimus siitd, ettd kantaja velvoitetaan korvaamaan asian kasittelysta EUIPO:n toisessa
valituslautakunnassa aiheutuneet valttamattomat kustannukset, on hyviksyttava.
Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylidtiain.,
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2) Hasbro, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkidyntikulut, mukaan lukien Kreativni
Dogadaji d.o.o:lle Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisessa
valituslautakunnassa kidydystd menettelystd aiheutuneet vilttimiattomit kustannukset.

Marcoulli Frimodt Nielsen Schwarcz

Iliopoulos Norkus
Julistettiin Luxemburgissa 21 pdivand huhtikuuta 2021.

Allekirjoitukset
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