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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

18 pédivdnd heindkuuta 2013*

Tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohta, 15 artiklan 1 kohta
ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Menettdmisperusteet — Tosiasiallisen kayton kasite —
Tavaramerkki, jota kdytetdan yhdessa toisen tavaramerkin kanssa tai moniosaisen tavaramerkin
osana — Se, minka vérisend tai minka variyhdistelmén vérisend tavaramerkkia on kaytetty — Maine

Asiassa C-252/12,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittanyt 26.4.2012 tekemalldén
paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 16.5.2012, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV,
Specsavers Optical Group Ltd ja
Specsavers Optical Superstores Ltd
vastaan
Asda Stores Ltd,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
E. Jarasitnas, A. O Caoimh, C. Toader ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kasittelyssé ja 20.3.2013 pidetyssa istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja
Specsavers Optical Superstores Ltd, edustajinaan solicitor A. Gold, solicitor K. Mattila, ]J. Mellor,

QC, ja A. Speck, QC,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendan L. Christie, avustajanaan barrister S. Malynicz,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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— Saksan hallitus, asiamiehinddn T. Henze, J. Kemper ja V. Cramer,
— Euroopan komissio, asiamiehindén F. Bulst ja J. Samnadda,
péadtettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion
Ennakkoratkaisupyynté koskee vyhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, 15 artiklan 1 kohdan
ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa.
Tama pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd (jaljempéna

yhdessd  Specsavers-konserni) ja Asda Stores Ltd (jaljempdnd Asda) ja joka koskee
Specsavers-konsernin rekisteréimien yhteison tavaramerkkien vaitettyd loukkaamista.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Kansainvilinen oikeus

Teollisoikeuden suojelemista koskevan, Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun, Tukholmassa 14.7.1967
viimeksi tarkistetun ja 28.9.1979 muutetun yleissopimuksen (Yhdistyneiden Kansakuntien
sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jdljempdnd Pariisin  yleissopimus)
5 artiklan C kohdan 1 ja 2 kappaleessa médritdaan seuraavaa:

”1) Mikali jossakin maassa rekisterdidyn merkin kéyttdminen on pakollista, voidaan rekisterdinti
julistaa lakanneeksi ainoastaan kohtuullisen ajan kuluttua ja silloinkin ainoastaan ellei asianomainen
esitd patevid syitd laiminlyontiinsa.

2) Mikali merkin haltija kdyttdad tehtaan- tai kauppamerkkia sellaisessa muodossa, joka poikkeaa siitd,
jollaisena se on jossain [teollisoikeuden suojelemiseksi Pariisin yleissopimuksen 1 artiklan nojalla

perustetun liiton] liittomaassa rekisteréity, ja mikali poikkeus ei késitd merkin tunnusomaisia osia, ei
tillainen kaytto aiheuta rekisteréinnin mitattomyytta eikd vahennd merkin suojaa.”

Unionin oikeus
Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennessé perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"On perusteltua suojata yhteison tavaramerkkeja ja toisaalta niitd aikaisempia, rekisteroityja
tavaramerkkeja ainoastaan siltd osin kuin niitd merkkeja todella kéytetdaan.”

Kyseisen asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on "Ehdottomat hylkdysperusteet”, sdddetddn seuraavaa:
”1. Seuraavia merkkeja ei rekisterdida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

2 ECLIL:EU:C:2013:497



TUOMIO 18.7.2013 — ASIA C-252/12
SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE YM.

¢) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeista tai merkinndistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, maéras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndistd, jotka ovat
tulleet tavallisiksi yleisessa kielenkéytossé tai hyvian kauppatavan mukaan;

3. Edelld olevan 1 kohdan b, ¢ ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kaytossa tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintia haetaan.”

Kyseisen asetuksen 9 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteison tavaramerkin tuottamat oikeudet”,
1 kohdassa sidadetain seuraavaa:

"Rekisteroidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd muita ilman hdnen suostumustaan kéyttamasté elinkeinotoiminnassa:

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, ja sen
vuoksi, ettd merkki ja yhteison tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisdltdd myods vaaran
merkin ja tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasts;

c¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteison tavaramerkki, tavaroille tai palveluille,
jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteison tavaramerkki on rekisterdity, kun se on laajalti tunnettu
[unionissa], ja jos merkin kéyttdiminen ilman perusteltua syytd merkitsisi yhteison tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi.”

Kyseisen asetuksen 15 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteison tavaramerkin kéyttdminen”, 1 kohdan
sanamuoto on seuraava:

"Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut [unionissa]
tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos
tillainen kéytto on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttamattd jdttamiseen ole
pétevid syytd, yhteison tavaramerkkiin sovelletaan tdssa asetuksessa sdddettyja seuraamuksia.

Ensimmaisessd alakohdassa tarkoitettua kayttod on myds:

a) tavaramerkin kdytt6 muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidystd muodosta ainoastaan sellaisilta
osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;
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Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan, jonka otsikko on ”Menettimisperusteet”, 1 kohdassa
tasmennetdan seuraavaa:

"Yhteison = tavaramerkin  haltijan  julistetaan = menettineen oikeutensa [sisimarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)] tehdy[n] vaatimukse[n] tai loukkauskanteeseen
kohdistuva[n] vastakantee[n perusteella], jos:

a) viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkid ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen
kéayttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisterdity, eika kayttamattd jattdmiseen ole
patevdd syytd; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettiviksi, jos
tavaramerkkid on ryhdytty tosiasiallisesti kayttdméén tai alettu uudestaan kayttda viiden vuoden
maédrdajan paidttymisen jilkeen; kayttoon ryhtymistd tai kdyton uudelleen aloittamista
menettdmistd koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistd edeltdneen, aikaisintaan viiden
vuoden yhtéjaksoisen kéyttamatta jattamisen mddrdajan paattyessd alkaneen kolmen kuukauden
maddrdajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos kayttoon ryhtymistd tai kdyton uudelleen
aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitd, ettd
menettdmistd koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehds;

Piddasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

Asda, joka on valintamyymaldketjun omistaja, aloitti lokakuussa 2009 optiikkatuotteiden
mainoskampanjan, joka kohdistettiin Specsavers-konserniin, joka oli sekd suurin optikkoliikkeiden
ketju Yhdistyneessd kuningaskunnassa ettd Asdan tdrkein kilpailija. Kyseisen kampanjan yhteydessa
Asda kaytti iskulauseita "Be a real spec saver at Asda” ja "Spec savings at ASDA” sekd seuraavia
logoja:

=
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Pian kyseisen mainoskampanjan alkamisen jilkeen, 19.10.2009, Specsavers-konserni nosti High Court
of Justicessa (England & Wales) (Civil Division) Asdaa vastaan kanteen, joka perustui seuraavien
yhteison tavaramerkkien loukkaamiseen:

— yhteison tavaramerkeiksi rekisterdidyt sanamerkit nro 1321298 ja nro 3418928, jotka muodostuvat
sanasta "Specsavers”

— yhteison tavaramerkeiksi rekisterdidyt kuviomerkit nro 449256 ja nro 1321348, jotka muodostuvat
seuraavasta merkistd (jaljempéand varjostetusta logosta muodostuvat tavaramerkit):

Specsavers

— vyhteison tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki nro 5608385, joka muodostuu seuraavasta
merkista:

Specsavers

— ja yhteison tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki nro 1358589, joka muodostuu seuraavasta
merkistd (jaljempéand sanoja sisdltimattomastéd logosta muodostuva tavaramerkki):

High Court of Justice (England & Wales) katsoi 6.10.2010 antamassaan tuomiossa, ettd Asda ei ollut
loukannut Specsavers-konsernin yhteison tavaramerkkejd. Lisdksi kyseinen tuomioistuin julisti sanoja
sisdltamattomastd logosta muodostuvan tavaramerkin menetetyksi silld perusteella, ettd sitd ei ole
kaytetty. Specsavers-konserni valitti kyseisestd tuomiosta Court of Appealiin (England & Wales) (Civil
Division).

Ennakkoratkaisua ~ pyytdnyt  tuomioistuin = ratkaisi =~ 31.1.2012  antamassaan  tuomiossa
Specsavers-konsernin yhteison tavaramerkeiksi rekisterdityjen sanamerkkien nro 1321298 ja nro
3418928 ja yhteison tavaramerkeiksi rekisterdityjen kuviomerkkien nro 449256, nro 1321348 ja nro
5608385 viitettya loukkaamista koskevan oikeusriidan. Se katsoi, ettd Specsavers-konsernilla oli
kyseisten tavaramerkkien perusteella ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisesti oikeus kieltdd Asdaa kayttamadstd iskulauseita "Be a real spec saver at Asda” ja “Spec
savings at Asda” sekd Asdan mainoskampanjansa yhteydessa kayttaimaa logoa.

Ennakkoratkaisua pyytidnyt tuomioistuin katsoi sen sijaan, ettd voidakseen ratkaista sen péddasian osan,

joka koskee sanoja sisdltimattomastd logosta muodostuvaa tavaramerkkid, sen oli esitettdvd unionin
tuomioistuimelle seuraavia seikkoja koskevia kysymyksia.
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Yhtaaltd ja siltd osin kuin Asda on vaatinut sanoja sisdltiméttoméstd logosta muodostuvaan
tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien julistamista menetetyiksi ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
pohtii sitd, voiko varjostetusta logosta muodostuvien tavaramerkkien kayttd merkitd sanoja
sisaltimattomastd logosta muodostuvan tavaramerkin kayttoa.

Toisaalta kyseinen tuomioistuin pyrkii selvittdmiédn, voidaanko se, ettd kuvio on erityisen laajalti
tunnettu vihrednd, jota Specsavers-konserni on aina kayttdnyt sanoja sisdltiméttomaistd logosta
muodostuvan tavaramerkkinsd esityksessd, ottaa huomioon asetuksen

N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan yhteydessd siitd huolimatta, ettd kyseinen
tavaramerkki on rekisteroity mustavalkoisena. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin katsoo, etté
asian pitdisi olla ndin, mutta on kuitenkin sitd mieltd, ettd unionin oikeus on tdssd yhteydessd
tulkinnanvarainen.

Tassd tilanteessa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on pdaittinyt lykédtd asian
kasittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun elinkeinonharjoittaja on rekisteroinyt erillisiksi yhteison tavaramerkeiksi
a) kuviomerkin ja
b) sanamerkin

ja se kayttdd naditd kahta yhdessd, voiko tdllainen kayttd merkitd kuviomerkin asetuksen
[N:o 207/2009] 15 ja 51 artiklassa tarkoitettua kéyttoa? Jos ndin on, miten kysymystd kuviomerkin
kéaytostd on arvioitava?

2)  Onko vastaus erilainen, jos
a) sanamerkki on asetettu kuviomerkin paalle?

b) elinkeinonharjoittaja on rekisterdinyt yhteison tavaramerkiksi myos yhdistetyn tavaramerkin,
joka muodostuu kuviomerkistd ja sanamerkista?

3) Riippuuko [ensimmadiseen ja toiseen] kysymykseen annettava vastaus siitd, mieltddko
keskivertokuluttaja kuviomerkin ja sanat siten, ettd [yhtdéltd] ne ovat erillisia merkkejd, vai
[toisaalta] siten, ettd niilla kullakin on itsendinen erottamiskykyinen asema? Jos se riippuu tists,
milla tavalla?

4) Kun yhteison tavaramerkkia ei ole rekisterdity virillisend, mutta tavaramerkin haltija on kayttanyt
sitd laajamittaisesti tietyn vérisend tai tietyn vériyhdistelmédn vérisend siten, ettd merkittdva osa
yleisod (osassa [unionia] mutta ei koko [unionissa]) yhdistdd kyseisen tavaramerkin kyseiseen
vériin tai vériyhdistelmddn, onko vastapuolen riidanalaisessa merkissd kayttamalld virilla tai
kayttamilla véreillda merkitystd siind kokonaisarvioinnissa, joka koskee [joko asetuksen
N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa tai [kyseisen
asetuksen] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua epédoikeutettua hyviksikaytt6a? Jos niilla
on merkitystd, milld tavalla?

5) Jos vastaus on myontéva, onko silld, ettd merkittidva osa yleisod yhdistdaa vastapuolen itsensa siihen

vdriin tai tiettyyn vériyhdistelmédén, jota vastapuoli kdyttdd riidanalaisessa merkissd, merkitysta
kokonaisarvioinnissa?”

6 ECLIL:EU:C:2013:497



17

18

19

20

21

22

23

24

TUOMIO 18.7.2013 — ASIA C-252/12
SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE YM.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdiinen, toinen ja kolmas kysymys

Ensimmidiselld, toisella ja kolmannella kysymyksellddn, jotka on syyté tutkia yhdessd, ennakkoratkaisua
pyytinyt tuomioistuin tiedustelee, tayttyyko asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa
ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteison tavaramerkin tosiasiallista kayttoa koskeva
edellytys silloin, kun yhteison tavaramerkiksi rekisteroityd kuviomerkkid kaytetddn ainoastaan yhdessé
sen paille asetetun yhteison tavaramerkiksi rekisterdidyn sanamerkin kanssa ja myds molempien
tavaramerkkien yhdistelmé on rekisteroity yhteison tavaramerkiksi.

Kaikki unionin tuomioistuimelle huomautuksia esittdneet osapuolet viittaviat, ettd yhteison
tavaramerkiksi rekisteréidyn kuviomerkin kaytté yhdessd sen paille asetetun toisen sanamerkin kanssa
voi merkitd asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettua tosiasiallista kayttod, jos kyseiselld kuviomerkilld on itsendinen erottamiskykyinen asema
yleisessda ulkomuodossa.

Aluksi on tdsmennettiva, ettd péadasiassa kyseessd olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa sanamerkki on
asetettu kuviomerkin paalle, on kyse asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a
alakohdassa tarkoitetusta tilanteesta eli siitd, ettd tavaramerkkid kaytetddn muodossa, joka poikkeaa
kyseisen tavaramerkin rekisterdidystd muodosta.

Sanamerkin ”"Specsavers” asettaminen sanoja sisdltimattomastd logosta muodostuvan tavaramerkin
paille nimittdin muuttaa kyseisen tavaramerkin rekisteroityd muotoa, koska kyseessd ei ole pelkka
rinnakkain asettaminen, silld sanamerkki peittdd sanoja sisdltiméttomastd logosta muodostuvan
tavaramerkin tietyt osat.

Seuraavaksi on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a
alakohdan sanamuodosta kiy suoraan ilmi, ettd tavaramerkin kayttod muodossa, joka poikkeaa
kyseisen tavaramerkin rekisteroidystd muodosta, pidetddn kyseisen artiklan ensimmadisessd alakohdassa
tarkoitettuna kéyttond, jos tavaramerkin — siind muodossa kuin se on rekisterdity — erottamiskykyyn
ei kohdistu vaikutuksia.

Asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitd, ettd tavaramerkki
pystyy yksiloimddn rekisterdintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja
erottamaan ndin tdmén tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-468/01
P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5141, 32 kohta; asia C-304/06
P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta ja asia C-311/11P, Smart
Technologies v. SMHV, tuomio 12.7.2012, 23 kohta).

Kyseinen rekisteroidyn tavaramerkin erottamiskyky voi seurata sekd rekisteréidyn tavaramerkin yhden
osatekijan kaytostd sen osana ettd erillisen tavaramerkin kéytostd yhdessa rekisterdidyn tavaramerkin
kanssa. Naissd kahdessa tapauksessa on riittdvad, ettd tdmédn kéayton seurauksena kohderyhméssé
todellakin tiedetdén kyseisen tavaran tai palvelun olevan periisin tietystd yrityksestd (ks. analogisesti
asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-6135, 30 kohta).

Tastd seuraa, ettd sen, ettd sanoja sisdltamattomastd logosta muodostuvaa tavaramerkkid kdytetaan sen
péidlle asetetun sanamerkin “Specsavers” kanssa, voidaan — vaikka kyseinen kayttd vastaa loppujen
lopuksi kayttod rekisterdidyn tavaramerkin osana tai yhdessd sen kanssa — katsoa merkitsevin sanoja
sisdltimattomastd logosta muodostuvan tavaramerkin tosiasiallista kayttod sellaisenaan, jos kyseiselld
tavaramerkilld — sellaisena kuin se on rekisterdity eli ilman, ettd sen paille asetettu sanamerkki
"Specsavers” peittdd osan siitd — viitataan aina tdssd muodossa rekisteroinnin kattamiin
Specsavers-konsernin tavaroihin, mikéd ennakkoratkaisua pyytidneen tuomioistuimen on arvioitava.
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Se, ettd sanamerkki "Specsavers” sekd yhdistelmd, joka muodostuu sanoja sisaltaméttomastd logosta ja
sen padlle asetetusta sanamerkistd "Specsavers”, on myos rekisterdity yhteison tavaramerkeiksi, ei
vaikuta tdhdn paatelmaan.

Unionin tuomioistuin on nimittdin jo todennut, ettd asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista kédyttod koskeva edellytys voi tédyttyd silloin, kun tavaramerkkia
kédytetddn vain toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitd kdytetddn vain yhdessd
toisen tavaramerkin kanssa tilanteessa, jossa molempien tavaramerkkien yhdistelmd on rekisterdity
tavaramerkiksi, kunhan tavaramerkki edelleen mielletddn osoitukseksi kyseisen tavaran alkuperéstd (ks.
vastaavasti asia C-12/12, Colloseum Holding, tuomio 18.4.2013, 35 ja 36 kohta).

Lisdksi unionin tuomioistuin on my0s todennut jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadédnnon
lahentdamisestd 21.12.1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1) 10 artiklan 2 kohdan a  alakohdasta, joka pddosin  vastaa  asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa, ettd rekisteréidyn tavaramerkin
haltija voi, osoittaakseen kdyttdneensd kyseistd tavaramerkkid tdssd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla,
vedota siihen, ettd se on kéyttinyt tavaramerkkid muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidysté
muodosta, ilman, ettd ndiden kahden muodon vilisilld poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen
tavaramerkin erottamiskykyyn, ja ndin siitd huolimatta, ettd myos kyseinen poikkeava muoto on
rekisterdity tavaramerkiksi (asia C-553/11, Rintisch, tuomio 25.10.2012, 30 kohta).

Argumentteja,  joiden  perusteella = unionin = tuomioistuin = on  tulkinnut  direktiivin
89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tdlla tavalla, voidaan soveltaa soveltuvin osin asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan yhteydessa.

Téatd tulkintaa tukee etenkin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a
alakohdan tavoite; koska kyseisessd sddnnoksessd ei vaadita, ettd elinkeinotoiminnassa kéytetyn
muodon ja tavaramerkin rekister6idyn muodon olisi vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on
antaa rekisteroidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdd merkkiin sitd kaupallisesti
hyodynnettdessd muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyd muuttamatta sopeuttaa
paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntid ja myynnin edistimistd koskeviin vaatimuksiin.
Tdma tavoite nimittdin vaarannettaisiin, jos rekisteroidyn tavaramerkin kayton osoittamiseksi
vaadittaisiin sellaisen lisdedellytyksen tayttymistd, jonka mukaan sitd poikkeavaa muotoa, jossa kyseisté
tavaramerkkid kéytetddn, ei sindllddn ole saatu rekisterdida tavaramerkiksi (ks. analogisesti em. asia
Rintisch, tuomion 21 ja 22 kohta).

Lisdksi tdma asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan tulkinta on
Pariisin yleissopimuksen 5 artiklan C kohdan 2 kappaleen mukainen, silldi mikddn kyseisessd
madrédyksessd ei anna ymmartdd, ettd merkin rekisteroiminen tavaramerkiksi johtaa siihen, ettd merkin
kayttoon ei voida endd vedota sellaisen toisen rekisterdidyn tavaramerkin kéyton osoittamiseksi, josta se
poikkeaa yksinomaan sellaisella tavalla, ettei se vaikuta jédlkimmaisen erottamiskykyyn (ks. em. asia
Rintisch, tuomion 23 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmadiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, ettd
asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten,
ettd kyseisissd sadnnoksissd tarkoitettu “tosiasiallista kayttoa” koskeva edellytys voi téyttya silloin, kun
yhteison tavaramerkiksi rekisterdityd kuviomerkkia kaytetadn ainoastaan yhdessd sen pdille asetetun
yhteison tavaramerkiksi rekisterdidyn sanamerkin kanssa ja my0s molempien tavaramerkkien
yhdistelmd on rekisterdity yhteison tavaramerkiksi, kunhan muodon, jossa tavaramerkkid kaytetdén, ja
kyseisen tavaramerkin rekister6idyn muodon vilisilla poikkeavaisuuksilla ei vaikuteta kyseisen
tavaramerkin — sellaisena kuin se on rekisterdity — erottamiskykyyn.
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Neljdis kysymys

Neljannella kysymykselladn ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa tulkittava siten, ettd kun yhteison tavaramerkkia ei
ole rekisterdity varillisend mutta tavaramerkin haltija on kayttinyt sitd laajamittaisesti tietyn vérisend
tai tietyn viriyhdistelmén védrisend siten, ettd merkittdvd osa yleisod yhdistdad kyseisen tavaramerkin
kyseiseen viriin tai vériyhdistelmdén, vérilla tai véreilld, joita kolmas kéayttdd merkin, jonka viitetddn
loukkaavan kyseistd tavaramerkkid, esityksessd, on merkitystd siind kokonaisarvioinnissa, joka koskee
kyseisissd sadnnoksissa tarkoitettua sekaannusvaaraa tai epdoikeutettua hyviksikayttoa.

Specsavers-konserni ja Euroopan komissio ehdottavat, ettd tahdn kysymykseen vastataan myontavisti,
kun taas Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sen sijaan katsoo, ettd siihen on vastattava kieltavasti.

Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tutkimisesta
on ensinndkin todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sitd, onko yleison keskuudessa
sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijat, jotka ovat
merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (ks. mm. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997,
Kok., s. I-6191, 22 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 27 kohta ja asia
C-334/05 P, SMHYV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 34 kohta).

Oikeuskdytdnnossd on myos katsottu useaan otteeseen, ettd sekaannusvaaraa koskevan
kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon
samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvdan kokonaisvaikutelmaan ja huomioon
on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Silld, miten kyseisten tavaroiden tai
palvelujen keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran
kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltda tavaramerkin tavallisesti yhtend kokonaisuutena eiké
tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. mm. em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Medion, tuomion
28 kohta ja em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta).

Lisdksi oikeuskaytdnnostd ilmenee, ettd sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi
tavaramerkki on. Nédin ollen sellaisia tavaramerkkejd, jotka ovat erittdin erottamiskykyisid joko
ominaispiirteidensd vuoksi tai sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin
niitd, joiden erottamiskyky on heikompi (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. 1-5507,
18 kohta).

Ainakin silloin, kun kyseessd on tavaramerkki, jota ei ole rekisterdity tietynvdrisend tai tietyn
ominaisuuden omaavana vaan joka on rekisteroity mustavalkoisena, se, minka vérisend tai minka
variyhdistelmén vérisend tavaramerkkia myohemmin tosiasiallisesti kdytetddn, vaikuttaa siihen, miten
kyseisten tavaroiden keskivertokuluttaja mieltdd kyseisen tavaramerkin, ja on ndin ollen omiaan
lisddméédn aikaisemman tavaramerkin ja merkin, jonka viitetddn loukkaavan kyseistd tavaramerkkia,
vilistd sekaannusvaaraa tai vaaraa niiden vilisestd mielleyhtymasta.

Tassd tilanteessa ei olisi loogista katsoa, ettd sitd, ettd kolmas kayttdd merkin, jonka viitetddn
loukkaavan aikaisempaa yhteison tavaramerkkid, esityksessa virid tai vériyhdistelmad, josta on tullut
sellainen, ettd merkittdvd osa yleisod yhdistdd sen kyseiseen aikaisempaan tavaramerkkiin silld
perusteella, ettd sen haltija on kiyttinyt sitd tdmédnvirisend tai tdmén vériyhdistelmédn vérisend, ei
voida ottaa huomion kokonaisarvioinnissa pelkéstddn sen takia, ettd kyseinen aikaisempi tavaramerkki
on rekisterdity mustavalkoisena.

Toiseksi on todettava asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutetun hyviksikdayton tutkimisesta, ettd on samoin
suoritettava  kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisen yksittdistapauksen
merkitykselliset tekijat, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten
tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekd kyseisten tavaroiden tai palvelujen luonne ja
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samankaltaisuuden aste. Oikeuskdytdnndssa on my0s katsottu tavaramerkin maineen laajuuden ja
erottamiskyvyn asteen osalta, ettd mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sité
helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (ks. asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009,
Kok., s. I-5185, 44 kohta).

Tassd yhteydessd ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd Specsavers-konsernin tavaramerkkien ja
Asdan kayttdmien merkkien samankaltaisuutta on tietoisesti tavoiteltu, jotta yleison keskuudessa
luotaisiin mielleyhtymd nédiden kahden kaupallisen tunnuksen vililld. Se, ettd Asda on kayttanyt
Specsavers-konsernin kdyttdimén vérin kaltaista vérid hyotydkseen viimeksi mainitun tavaramerkkien
erottamiskyvystd ja maineesta, on tekijd, joka on otettava huomioon sen médrittdmisessd, voidaanko
todeta, ettd tavaramerkin erottamiskykyd tai mainetta on kaytetty epédoikeutetusti hyviksi (ks.
analogisesti em. asia L’Oréal ym., tuomion 48 kohta).

Edelld  esitetyn  perusteella  neljinteen  kysymykseen on  vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, ettd kun yhteison tavaramerkkié
ei ole rekisteroity varillisend mutta tavaramerkin haltija on kayttinyt sitd laajamittaisesti tietyn vérisend
tai tietyn védriyhdistelmén vérisend siten, ettd merkittdvd osa yleis6d yhdistdd kyseisen tavaramerkin
kyseiseen viriin tai védriyhdistelmaén, varilld tai véreilld, joita kolmas kéyttdd merkin, jonka viitetddn
loukkaavan kyseistd tavaramerkkis, esityksessd, on merkitystd siind kokonaisarvioinnissa, joka koskee
kyseisissd sadnnoksissa tarkoitettua sekaannusvaaraa tai epdoikeutettua hyvéksikayttoa.

Viides kysymys

Viidennelld kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa tulkittava siten, ettd se, ettd merkittdva osa yleisoa
yhdistdd kolmannen, joka kayttdd merkkid, jonka viitetddn loukkaavan rekisterdityd tavaramerkkia,
itsensd siihen vériin tai tiettyyn vériyhdistelméén, jota kolmas kayttdd kyseisen merkin esityksessd, on
merkityksellinen tekija kyseisissd sddnnoksissd tarkoitettujen sekaannusvaaran ja epdoikeutetun
hyviksikayton kokonaisarvioinnissa.

Specsavers-konserni ehdottaa, ettd tdhdn kysymykseen vastataan myontédvasti, kun taas komissio
puolestaan katsoo, ettd tdma tekija voidaan ottaa huomioon ainoastaan arvioitaessa asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua perusteltua syytd. Koska Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitus ehdottaa, ettd neljinteen kysymykseen vastataan kieltdvésti, se katsoo, ettd
viidenteen kysymykseen ei ole syytd vastata.

Tassd yhteydessd on todettava, ettd — kuten tdmén tuomion 34 ja 39 kohdassa on muistutettu — seka
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ettd saman
asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua epéoikeutettua hyviksikdyttod on arvioitava
kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijdt, jotka ovat merkityksellisia kyseisessé
yksittdistapauksessa.

Oikeuskaytannostd ilmenee lisdksi, ettd ndissa arvioinneissa on otettava huomioon se nimenomainen
asiayhteys, jossa merkkid, joka on viitetysti samankaltainen kuin rekisterdity tavaramerkki, on kaytetty
(ks. vastaavasti direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdasta asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio
12.6.2008, Kok., s. 1-4231, 64 kohta).

Tassd tilanteessa on todettava, ettd se, ettd merkittdvd osa yleisod yhdistdd kolmannen, joka kayttaa
merkkid, jonka viditetddn loukkaavan rekisterdityd tavaramerkkid, itsensd siihen viriin tai tiettyyn
variyhdistelmddn, jota kolmas kayttad kyseisen merkin esityksessd, on tekija, jolla voi muiden
tekijoiden ohella olla tietty merkitys tutkittaessa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tai c alakohdassa tarkoitetun epéoikeutetun hyviksikdayton
olemassaoloa.
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Yhtaaltd ei voida sulkea pois sitd, ettd tdmé seikka voi vaikuttaa yleison mielikuvaan kyseisista
merkeistd ja ndin ollen vaikuttaa kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
kyseisten merkkien vélisen sekaannusvaaran olemassaoloon.

Nain ollen siitd, ettd Asda itse yhdistetddn vihreddn viriin, jota se kayttdd merkeissd, joiden viitetddn
loukkaavan Specsavers-konsernin tavaramerkkejd, voisi péddasiassa seurata muun muassa se, ettd
kyseisten merkkien ja Specsavers-konsernin tavaramerkkien vilinen sekaannusvaara tai vaara ndiden
merkkien ja ndiden tavaramerkkien vilisestd mielleyhtymastd pienenisi, koska kohdeyleisé saattaisi
mieltdd kyseisten merkkien vihredn vdrin Asdan vériksi, mikd ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen on tutkittava.

Toisaalta — kuten komissio on viittdnyt unionin tuomioistuimelle esittimissddn huomautuksissa — se,
ettd merkittdvd osa yleisod yhdistdd kolmannen, joka kayttdd merkkid, jonka viitetddn loukkaavan
rekisterdityd tavaramerkkid, itsensd siihen vériin tai tiettyyn viriyhdistelmédn, jota kolmas kayttda
kyseisen merkin esityksessd, voi olla merkityksellinen tekija maaritettdessa sitd, onko kyseisen merkin
kayttoon asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu "perusteltu syy”.

Viidenteen kysymykseen on nédin ollen vastattava, ettd asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohtaa on tulkittava siten, ettd se, ettd merkittavd osa yleisod yhdistdd kolmannen, joka kayttaa
merkkid, jonka viitetddn loukkaavan rekisterdityd tavaramerkkid, itsensd sithen vériin tai tiettyyn
variyhdistelmédn, jota kolmas kayttdd kyseisen merkin esityksessd, on merkityksellinen tekija kyseisissa
sdadnnoksissa tarkoitettujen sekaannusvaaran ja epdoikeutetun hyviksikdyton kokonaisarvioinnissa.

Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maérata
korvattaviksi.

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

1) Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen

(EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava
siten, ettd kyseisissd sdadnnoksissda tarkoitettu “tosiasiallista kayttoa” koskeva edellytys voi
tdyttya silloin, kun yhteison tavaramerkiksi rekisteroityda kuviomerkkid kiytetddn ainoastaan
yvhdessd sen piille asetetun yhteison tavaramerkiksi rekisterdidyn sanamerkin kanssa ja
myos molempien tavaramerkkien yhdistelmd on rekisterdity yhteison tavaramerkiksi,
kunhan muodon, jossa tavaramerkkida kaytetddn, ja kyseisen tavaramerkin rekisteroidyn
muodon vilisilld poikkeavaisuuksilla ei vaikuteta kyseisen tavaramerkin — sellaisena kuin se
on rekisterdity — erottamiskykyyn.

2) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohtaa on tulkittava siten, etti kun
yhteison tavaramerkkida ei ole rekisteroity virillisenda mutta tavaramerkin haltija on
kiyttinyt sitd laajamittaisesti tietyn virisend tai tietyn viriyhdistelmidn virisend siten, ettd
merkittivd osa yleisod yhdistdd kyseisen tavaramerkin kyseiseen viriin tai viriyhdistelmaén,
varilld tai vireilld, joita kolmas kidyttida merkin, jonka viitetiin loukkaavan kyseistd
tavaramerkkid, esityksessd, on merkitystid siind kokonaisarvioinnissa, joka koskee kyseisissd
sdadnnoksissd tarkoitettua sekaannusvaaraa tai epdoikeutettua hyviksikayttoa.
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Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohtaa on tulkittava siten, etti se, ettd
merkittivda osa yleisod yhdistida kolmannen, joka kayttia merkkid, jonka viitetddn
loukkaavan rekisterditya tavaramerkkid, itsensd siihen viriin tai tiettyyn viriyhdistelmain,
jota kolmas kiayttad kyseisen merkin esityksessd, on merkityksellinen tekija kyseisissa
sadannoksissd  tarkoitettujen  sekaannusvaaran ja  epdoikeutetun  hyviksikiyton
kokonaisarvioinnissa.

Allekirjoitukset
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