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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 piaivéna joulukuuta 2019*

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 15 ja 66 artikla —
EU-yhteisotavaramerkin tosiasiallinen kaytto — Pakkausjitteen kerdys- ja hyodyntamisjarjestelmadn
liittyva tavaramerkki — Merkitseminen sellaisten tavaroiden pakkauksiin, joita varten tavaramerkki

on rekisteroity
Asiassa C-143/19 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdadnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 20.2.2019,

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, kotipaikka Koln (Saksa), edustajanaan
P. Goldenbaum, Rechtsanwiltin,

valittajana,
ja jossa muuna osapuolena on
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenain D. Hanf,
vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekéd tuomarit I. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢
(esittelevéd tuomari) ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa esitetyn,

péétettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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tuomion

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH (jéljempand DGP) vaatii valituksessaan unionin
tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 12.9.2018 antaman tuomion Der Griine
Punkt v. EUIPO - Halston Properties (Kuva ympyréstd kahdella nuolella) (T-253/17, EU:T:2018:909;
jaljempénad valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi DGP:n kanteen, jossa
tamd vaati kumottavaksi Euroopan wunionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen
valituslautakunnan 20.2.2017 antaman péatoksen (asia R 1357/2015-5), joka koskee Halston Properties
s. r. o:n ja DGP:n vilistd menettimismenettelyé (jaljempéna riidanalainen pa&tos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

[Euroopan unionin] tavaramerkistd 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL
2009, L 78, s. 1) muutettiin 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin kumottu ja
korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Padasian taustalla olevien
tosiseikkojen ajankohdan vuoksi tdmén ennakkoratkaisupyynnon tarkastelussa on kuitenkin otettava
huomioon asetus N:o 207/2009 alkuperdisessdé muodossaan.

Taman asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa saidettiin seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus [EU-]tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmaésta elinkeinotoiminnassa:

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki ja sen vuoksi,
ettd merkki ja [EU-]Jtavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja,
aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; — —

”

Mainitun asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa sdadettiin seuraavaa:

"Jos [EU-]tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut [Euroopan
unionissa] tavaramerkkid tosiasialliseen kéyttoon 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 téssd asetuksessa sdddettyja
seuraamuksia.

”

Saman asetuksen 51 artiklan sanamuoto oli seuraava:

”1. [EU-]Jtavaramerkin haltijan julistetaan menettineen oikeutensa virastolle tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) viiden vuoden yhtéjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkid ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen

kéayttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteroity, eikd kiyttamatta jattamiseen ole
patevaa syyta; — —
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2. Jos menettamisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten
[EU-]tavaramerkki on rekisteroity, haltijan julistetaan menettdneen oikeutensa ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa sdadettiin seuraavaa:

”1. [EU-yhteisomerkkind] voi olla [EU-]Jtavaramerkki, joka on télla tavalla nimetty hakemusta
jatettdessd ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymén jdsenten tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista. [EU-yhteisomerkkid] koskevan hakemuksen voivat jattaa
valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymait, joilla niihin sovellettavan
lainsdddédnnon mukaan on kelpoisuus omissa nimissddn hankkia kaikenlaisia oikeuksia ja tehda
kaikenlaisia sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyd kantajana
tai vastaajana oikeudenkdynneissd, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilot.

3. Tamidn asetuksen sddnnoksid sovelletaan [EU-yhteisomerkkeihin], jollei 67-74 artiklassa toisin
sdddetda.”

Kyseisen asetuksen 67 artiklan sanamuoto on seuraava:

”1. [EU-yhteisomerkin] hakijan on esitettdva kayttomaaraykset sdddetyssa maardajassa.

2. Kayttomaarayksissa ilmaistaan henkildt, joilla on lupa kéayttdd merkkid, yhteenliittymaan liittymisen
edellytykset seka, siltd osin kuin ne ovat olemassa, merkin kéyttoa koskevat edellytykset, mukaan lukien

seuraamukset. — —”

Asetuksen N:o 207/2009 9, 15, 51, 66 ja 67 artiklan keskeinen sisdltd on toistettu asetuksen
2017/1001 9, 18, 58, 74 ja 75 artiklassa.

Asian tausta ja riidanalainen paitos

DGP teki 12.6.1996 hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekister6imiseksi EU-yhteisomerkiksi
(jaljempand kyseessd oleva tavaramerkki):

Tatd rekisterdintida haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna (jéljempand Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 1-34
kuuluvia tavaroita varten seka luokkiin 35, 39, 40 ja 42 kuuluvia palveluita varten.

Tavaramerkin kattamat tavarat olivat péivittdiskulutustavaroita, kuten elintarvikkeita, juomia, vaatteita,

henkilokohtaisia hygieniatuotteita ja siivousaineita sekd ammattikdyttoon tarkoitettuja tuotteita, kuten
maatalouteen ja teollisuuteen tarkoitettuja tuotteita.
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Tavaramerkin kattamat palvelut vastasivat seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: "Mainonta”

— luokka 39: "Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi”

— luokka 40: "Aineiden ja esineiden kasittely; pakkausmateriaalin kierratys”

— luokka 42: "Jatehuolto; tietokoneohjelmien luominen tietojen késittelyd varten”.

Rekisterdintihakemukseen liitettyjen kyseessd olevan tavaramerkin kayttomaédrdysten sanamuodon
mukaan tavaramerkki luotiin, “jotta kuluttajat ja kauppa voivat tunnustaa [DGP:n
kierratysjarjestelmadn] kuuluvat pakkaukset, joille on asetettu maksu jarjestelmdn rahoittamiseksi, seké
tdlla tavoin pakatut tavarat, ja erottaa ne muista pakkauksista ja tavaroista — —".

Kyseessd oleva tavaramerkki rekisteroitiin 19.7.1999. Rekisterdinti on sittemmin uusittu.

Halston Properties, joka on Slovakian oikeuden mukaan perustettu yhtio, esitti 2.11.2012 asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tdmén tavaramerkin osittaista menettdmisté
koskevan vaatimuksen silld perusteella, ettei kyseessa olevaa tavaramerkkia ollut kéytetty tosiasiallisesti
tavaroille, joita varten se oli rekisteroity.

EUIPO:n mitdttomyysosasto hyvaksyi 26.5.2015 tekemalldan paatokselld timén vaatimuksen osittain. Se
totesi DGP:n menettdneen kyseessd olevan tavaramerkin tuottamat oikeudet 2.11.2012 alkaen kaikkien
niiden tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteroity, pakkaustuotteita lukuun ottamatta.

DGP teki 8.7.2015 valituksen tédstd mitdttomyysosaston paatoksesta.
EUIPO:n viides valituslautakunta hylkési valituksen riidanalaisella paatoksella.

Valituslautakunta katsoi, ettei DGP ollut esittdnyt ndyttod siitd, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkia
kaytettiin sen keskeisen tehtivin — joka on sen takaaminen, ettd tavaroilla, joita varten se oli
rekisterdity, on tietty sama alkuperd — mukaisesti. Unionin keskivertokuluttaja ei sen mukaan mielld
kyseessd olevaa tavaramerkkid siten, ettd se osoittaa ndiden tavaroiden alkuperdn, vaan
keskivertokuluttaja yhdistdd tdméan tavaramerkin DGP:n kierrdtysjdrjestelméddn osallistuvien yritysten
ymparistomyonteiseen toimintaan.

Vaikka pakkaus ja tuote vaikuttivat myynnin yhteydessd muodostavan kokonaisuuden, mainittu
kuluttaja mieltdd kyseisen tavaramerkin ainoastaan siten, ettd silld osoitetaan, ettd ndiden yritysten
tuotteiden pakkaukset voidaan kerdtd ja hyodyntdd tdmén jarjestelmdn mukaisesti. Mainitun
tavaramerkin kédyton tarkoituksena ei ole markkinoiden luominen tai sdilyttdiminen itse tavaroille.

Kanne unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Unionin yleiseen tuomioistuimeen 28.4.2017 toimittamallaan kannekirjelmélld DGP vaati riidanalaisen
paatoksen kumoamista ja EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Kanteensa tueksi DGP esitti yhden ainoan kanneperusteen, joka koski asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessd timén asetuksen 66 artiklan kanssa, rikkomista,
ja se viitti, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid kaytettiin paitsi palveluissa, joita varten tdma
tavaramerkki on rekisteroity, myos tdman rekisteréinnin kattamissa tavaroissa.
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DGP korosti muun muassa, ettd tdmd tavaramerkki kiinnitetddn pakkauksiin, jotka muodostavat
pakatun tavaran kanssa yhden ja saman myyntiyksikon. Sen mukaan mainitun tavaramerkin kayttéjat
eivit ole pakkausten toimittajia vaan tavaroiden valmistajia tai jakelijoita. Kyseessd oleva tavaramerkki
osoittaa, ettd ndmd tavarat ovat perdisin yrityksiltd, jotka ovat sitoutuneet siihen, ettd pakkaukset
kasitellddan DGP:n jdrjestelmdn mukaisesti. Koska yleisé yhdistdd tdmidn tavaramerkin mainittujen
valmistajien ja jakelijoiden ymparistomyonteiseen toimintaan, se ilmaisee sen mukaan tuotteiden
"aineetonta ominaisuutta”.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi kanteen.

Se esitti aluksi kriteerit, joiden perusteella oli arvioitava, oliko kyseessd olevaa tavaramerkkid kaytetty
tosiasiallisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi taltd osin valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, ettd unionin
tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd “tavaramerkin kdyttd on tosiasiallista silloin, kun
tavaramerkkid kaytetdan sen keskeisen tehtdvian mukaisesti eli sen takaamiseksi, ettd niilld tavaroilla tai
palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, on tietty alkuperd, siinéd tarkoituksessa, ettd ndin
voitaisiin luoda tai sdilyttdd markkinat ndille tavaroille ja palveluille, ja kun kéytto ei ole pelkéstdan
symbolista kayttod, jolla pyritddn ainoastaan siilyttdméédn tavaramerkin tuottamat oikeudet” ja ettd
samalla tavoin "EU-yhteisomerkin keskeinen tehtdvd on erottaa haltijana olevan yhteenliittyman
jasenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista”.

Kyseisen tuomion 27-29 kohdassa se muistutti, ettd tavaramerkin kayton tosiasiallisuuden tarkastelussa
on oltava kyse kokonaisarvioinnista, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisessd yksittaistapauksessa
merkitykselliset tekijdt, kuten niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, jotka tavaramerkki kattaa, seka
kayttotavat, joita voidaan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien
sailyttamiseksi tai luomiseksi.

Tdmidn jidlkeen unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, ettd
kyseessd olevaa tavaramerkkia oli kaytetty tosiasiallisesti yhteisomerkkind useissa unionin
jasenvaltioissa tavaroiden pakkauksissa, ja se katsoi valituslautakunnan tavoin, ettd timén tavaramerkin
tosiasiallinen kaytto pakkauksissa ei tarkoita néayttod tosiasiallisesta kaytosta tavaroiden osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi kyseisen tuomion 36 kohdassa, ettd nyt kisiteltavéssa asiassa
kohdeyleis6 on ensisijaisesti suuri yleiso, ja se totesi mainitun tuomion 38 kohdassa, ettd kyseinen
yleis6 mieltdd kyseessd olevan tavaramerkin osoittavan, ettd pakkaukset voidaan keritd ja hyodyntéda
tietyn jarjestelman mukaisesti.

Saman tuomion seuraavissa kohdissa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd kyseessd oleva
tavaramerkki ei sitd vastoin osoita tavaroiden alkuperaa.

Taltd osin se katsoi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, ettd "pitdd toki paikkansa, ettd [kyseessd
oleva] tavaramerkki osoittaa yhteisomerkkind tehtavinsd mukaisesti sen, ettd riidanalaisten tavaroiden
tuottaja tai jakelija kuuluu kantajan lisenssisopimusjirjestelméédn, ja ilmentdd ndin ollen tdmén
yrityksen ympéristomyonteistd toimintaa”. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan kohdeyleis6 on
kuitenkin kykenevéd erottamaan toisistaan tavaran kaupallisen alkuperdn osoittavan tavaramerkin ja
sellaisen tavaramerkin, joka osoittaa, ettd pakkausjitteet voidaan hyodyntdd. Lisdksi on otettava
huomioon se seikka, ettd "itse tavaroissa on sadnnollisesti eri yhtidille kuuluvia tavaramerkkeja”.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kyseisen tuomion 42 kohdassa, ettd ”[kyseessd olevan]
tavaramerkin kaytté yhteisomerkking, jolla merkitddn yhteenliittymén jdsenten tavarat niiden
erottamiseksi sellaisten yritysten tavaroista, jotka eivat kuulu tdhdn yhteenliittymddn, mielletddn
kohdeyleison keskuudessa pakkauksia koskevaksi kaytoksi. —— Kohdeyleiso yhdistad — — yrityksen
ymparistomyonteisen toiminnan, joka johtuu tdmén osallisuudesta [DGP:n]

ECLIL:EU:C:2019:1076 5
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lisenssisopimusjérjestelmédn, pakkauksien mahdolliseen ympéristoystavalliseen kasittelyyn —eiké
vastaavaan kisittelyyn itse pakatulle tavaralle, joka voi osoittautua ymparistoystivilliseen kasittelyyn
sopimattomaksi”.

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohdassa, ettei
kyseessd olevan tavaramerkin kayton tarkoituksena ollut mydskddn luoda tai sdilyttdd markkinoita
tavaroille. Kuluttaja mieltdad télla tavaramerkilld olevan vain se merkitys, ettd tavaran valmistajan tai
jakelijan osallistumisen ansiosta pakkaus voidaan loppukasitelld ja hyodyntéd, jos kuluttaja vie timén
pakkauksen ldheisyydessddn sijaitsevaan kerdyspisteeseen. Nidin ollen mainitun tavaramerkin
merkitseminen tavaran pakkaukseen ilmaisee vain sen seikan, ettd tdmédn tavaran valmistaja tai jakelija
toimii noudattaen unionin lainsdddédnnossd asetettua vaatimusta, jonka mukaan yrityksilla on
velvollisuus ~ hyodyntdad  pakkausjitteet. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan siind
epatodenndkoisessd tapauksessa, ettd kuluttaja padttdisi ostaa tavaran pelkédstddan pakkauksen
ominaisuuden perusteella, olisi kuitenkin edelleen niin, ettei kyseinen tavaramerkki luo tai siilyta
markkinoita tdmén tavaran osalta vaan ainoastaan sen pakkauksen osalta.

Asianosaisten vaatimukset
DGP vaatii, ettd unionin tuomioistuin
— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— ratkaisee asian lopullisesti ja hyviksyy ensimmaéisessd oikeusasteessa esitetyt vaatimukset tai
toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin tuomioistuin
— hylkaa valituksen ja

— velvoittaa DGP:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valituksen tarkastelu

DGP vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdesséd tdmén asetuksen 66 artiklan kanssa, rikkomista.

Asianosaisten lausumat

DGP Kkatsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin sivuutti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun késitteen "tosiasiallinen kaytt6” tulkinnan, sellaisena kuin se seuraa unionin tuomioistuimen
oikeuskdytdnnostd, ja jatti ottamatta asianmukaisesti huomioon kyseisen asetuksen 66 artiklassa
mainitut EU-yhteisomerkkien piirteet. Valituksenalaisessa tuomiossa on niin ollen oikeudellisia
virheita.

DGP huomauttaa muun muassa, ettd unionin yleinen tuomioistuin piti merkityksettomana
valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa todettua seikkaa, ettd kyseessd olevan tavaramerkin
kéaytto osoittaa kohdeyleisolle, ettd tavarat, joiden pakkauksiin tdimé tavaramerkki on kiinnitetty, ovat
kaikki perdisin DGP:n jérjestelmédn liittyneistéd yrityksistd ja ettd tima kaytto ilmaisee ndiden yritysten
yhteistd ympéristomyonteistd toimintaa.
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Koska wunionin yleinen tuomioistuin sivuutti ndma seikat, jotka liittyvdt niiden tavaroiden
markkinointiin, joita varten kyseessd oleva tavaramerkki on rekisterdity, arvioidessaan tidmén
tavaramerkin “tosiasiallisen kdyton” olemassaoloa, unionin yleinen tuomioistuin jétti perustelematta
titd arviointia EU-yhteisomerkkien keskeisella tehtdvalla. Tamén oikeudellisen virheen vuoksi se paatyi
tdmaén jalkeen toteamaan, ettd kyseessd olevan tavaramerkin kéytto ei koskenut tavaroita, joita varten se
oli rekisterdity, vaan se oli varattu ainoastaan niiden pakkauksille, vaikka oli selvaa, ettd kyseessd olevan
tavaramerkin kayttdjat markkinoivat tavaroita eivitkd ne ole pakkausmateriaalien valmistajia tai
jakelijoita.

DGP:n mukaan tavaramerkkioikeudessa tavaroita ja niiden pakkauksia on arvioitava yhdessi, koska ne
muodostavat kokonaisuuden ja niitd myydddan yhtend ja samana yksikkond. Unionin yleisen
tuomioistuimen arviointi perustuu sen mukaan pédinvastaiselle nidkemykselle, joka johti siihen, ettd
unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohdassa merkityksellisid
arviointiperusteita soveltamatta, ettd kyseessd olevan yhteisomerkin kéytto ei liity tavoitteeseen luoda
tai sailyttdd markkinat tdimén tavaramerkin haltijana olevan yhteenliittymén jasenten tavaroille.

Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa tosiasiallisen kéayton arviointiperusteista
tekemait virheet korostuvat DGP:n mukaan lisdksi kyseisen tuomion 41 kohdassa, jossa todetaan, etté
kyseessd olevissa tavaroissa “on sddnnollisesti eri yhtidille kuuluvia tavaramerkkeja”. Taltd osin DGP
katsoo, ettd on tavallista, ettd yhteisomerkkid kéytetddn eri yritysten tavaroissa, ja ettd on ilmeistd, ettd
yritykset ~kiinnittavat yksilollisia tavaramerkkejd tavaroihinsa tai niiden pakkauksiin. T&ama
yhteisomerkin ja yksil6llisten tavaramerkkien samanaikainen kaytto ei kuitenkaan millaén tavoin osoita
sen mukaan sitd, ettei yhteisomerkkié ole kaytetty tosiasiallisesti.

EUIPO katsoo, ettd jos ainoaa valitusperustetta ei voida jittdd tutkimatta, se on joka tapauksessa
perusteeton.

Jotta voidaan todeta, ettd yhteisomerkkid on “kéytetty tosiasiallisesti” niiden tavaroiden osalta, joita
varten se on rekisterdity, on EUIPO:n mukaan tarpeen, ettd tdtd tavaramerkkid kaytetddn
"yhteisomerkkind” nditd tavaroita varten.

Tastd on EUIPO:n mukaan seurauksena, ettei ole riittdvad, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid on
kaytetty tavalla, joka liittyy milld hyvdnsa tavalla tavaroihin, joita varten se on rekisterdity. EUIPO:n
mukaan yhteisomerkin ja kyseessd olevien tavaroiden vililld on pédinvastoin oltava objektiivinen ja
riittdavan konkreettinen yhteys. Jos téllaista yhteyttd ei ole, on katsottava, ettei yhteisomerkkia kayteta
sen keskeisen tehtdvian mukaisesti, joka on erottaa yhteisomerkin haltijana olevan yhteenliittyman
jasenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Esilld olevassa asiassa tdllaista yhteyttd ei EUIPO:n mukaan ole. Valmistajien ja jakelijoiden kuuluminen
DGP:n jérjestelméén liittyy sen mukaan ainoastaan tavaroiden pakkauksiin eiki itse tavaroihin. Se, ettd
tuote ja sen pakkaus muodostavat yhden myyntikokonaisuuden, ei millddn tavoin muuta téta asiaa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi néin ollen perustellusti, ettd kyseessd olevan tavaramerkin kaytto
antaa kohdeyleisolle viitteitd pakkauksesta eikd pakatusta tavarasta.

DGP:n viite, joka koskee yksilollisten tavaramerkkien ja yhteisomerkkien samanaikaista kéyttod, on
merkitykseton. EUIPO huomauttaa téstd, ettd tistd seikasta riippumatta on esitettdvd nayttoa siitd, ettd
yhteisomerkkid on tosiasiallisesti kéytetty niitd tavaroita varten, joita varten se on rekisteroity.

EUIPO yhtyy myds unionin yleisen tuomioistuimen arvioon siitd, oliko kyseessd olevan tavaramerkin
kayton tarkoituksena markkinoiden luominen tai sdilyttiminen niille tavaroille, joita varten kyseessd
oleva tavaramerkki rekisterditiin. Se huomauttaa téltd osin, ettd vaatimusta, joka koskee tavoitetta
luoda tai sdilyttdd markkinat tavaroille, sovelletaan yhtd lailla yhteisomerkkeihin kuin yksil6llisiin
tavaramerkkeihin. Nyt kasiteltdvassd asiassa kyseessd olevan tavaramerkin merkitseminen tavaroiden
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pakkauksiin voi olla merkityksellinen kuluttajan ostopaitoksessd vain pakkauksen vuoksi. Taméa
osoittaa EUIPO:n mukaan, ettd tdmén tavaramerkin kédyton tarkoituksena ei ole luoda tai sailyttaa
markkinoita tavaroille.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Koska asetuksen N:o 207/2009 67-74 artiklassa ei ole pidinvastaista sddnnostd, tdmédn asetuksen 15
ja 51 artikla ovat sen 66 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU-yhteisomerkkeihin sovellettavia sadnnoksia.

Niin ollen kyseisten 15 ja 51 artiklan mukaan tillaisen tavaramerkin haltijan todetaan menettineen
tavaramerkin tuottamat oikeudet silloin, kun viiden vuoden yhtémittaisen jakson kuluessa ja ilman
kayttamattd jattdmisen patevad syytd tavaramerkkid ei ole otettu unionissa tosiasialliseen kéyttoon niitd
tavaroita tai palveluita varten, joita varten se on rekisteroity. Jos timéd menettimisperuste on olemassa
ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja varten, menettdminen julistetaan ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.

Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tavaramerkin kaytostd esittdmat toteamukset ovat tosiseikkoja
koskevia arvioita, minkd vuoksi niitd ei voida riitauttaa muutoksenhaun yhteydessa tosiseikkojen
vadristamistd lukuun ottamatta, asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan rikkomista koskeva
valitusperuste on kuitenkin tutkittava, jos se koskee kriteereitd, joiden perusteella unionin yleisen
tuomioistuimen on arvioitava sitd, onko kyse tdssad sddnnoksessé tarkoitetusta tosiasiallisesta kéaytosta
(ks. vastaavasti tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 64 kohta). Néin on
nyt kasiteltdvdssd asiassa, koska ainoa valitusperuste koskee kriteereitd, joiden perusteella téssé
sadnnoksessa tarkoitettua EU-yhteisomerkin tosiasiallista kéytt6d on arvioitava, kun otetaan huomioon
tamantyyppisen tavaramerkin ominaispiirteet.

Asiakysymyksen osalta on muistutettava, ettd — kuten unionin yleinen tuomioistuin valituksenalaisen
tuomion 26 kohdassa korosti — EU-yhteisomerkin keskeinen tehtdvd on erottaa haltijana olevan
yhteenliittymdn jdsenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista (tuomio
20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 63 kohta).

Nain ollen yksilollisestd tavaramerkistd poiketen yhteisomerkin tehtdva ei ole osoittaa kuluttajalle, mika
on niiden tavaroiden tai palveluiden alkuperd, joita varten se on rekisteroity, koska timé tehtdvd, jonka
on tarkoitus taata kuluttajalle, ettd kyseiset tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman,
niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, on yksiléllisille tavaramerkeille ominainen (ks. mm.
tuomio 8.6.2017, W. F. Gozze Frottierweberei ja Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, 41 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Taltd osin on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa ei millddn tavoin edellytetd, ettad
EU-yhteisomerkin haltijana olevaan yhteenliittyméaén kuuluvat valmistajat, tuottajat, palvelun tarjoajat
tai kauppiaat kuuluvat samaan konserniin, joka valmistaa tai toimittaa tavaroita tai palveluja yhden ja
saman tahon valvonnassa. Tédssd asetuksessa ei kielletd sitd, ettd téllaisen yhteenliittymén jasenet ovat
kilpailijoita, joista kukin kayttda yhtaalta yhteisomerkkid, joka osoittaa sen kuulumisen kyseiseen
yhteenliittymddn, ja toisaalta yksilollistd tavaramerkkid, joka osoittaa, ettd sen tavaroilla tai palveluilla
on tietty sama alkupera.

Unionin tuomioistuimen oikeuskéytdnnostd, josta valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa muistutetaan,
ilmenee myds, ettd tavaramerkin kayttd on tosiasiallista silloin, kun sitd kédytetddn sen keskeisen
tehtavin mukaisesti luomaan tai sdilyttdimddn markkinat tavaroille ja palveluille, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity (ks. mm. yksilollisten tavaramerkkien osalta tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01, EU:C:2003:145, 43 kohta ja tuomio 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO, C-668/17 P,
EU:C:2019:557, 38 kohta).
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Tata oikeuskéytidntod sovelletaan soveltuvin osin EU-yhteisomerkkeihin. Namé tavaramerkit nimittdin
liittyvat yksilollisten tavaramerkkien tavoin liike-elaméén. Jotta niiden kéyton voidaan katsoa olevan
asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla "tosiasiallista”, kdyton on siis
tosiasiallisesti liityttdvd asianomaisten yritysten tavoitteeseen luoda tai sdilyttdd markkinat tavaroilleen
ja palveluilleen.

Niin ollen EU-yhteisomerkkia on kéytetty tosiasiallisesti silloin, kun sitd kaytetddn sen keskeisen
tehtdvan mukaisesti, joka on erottaa yhteisomerkin haltijana olevan yhteenliittyméin jasenten tavarat tai
palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, jotta luodaan tai sdilytetddn nédiden tavaroiden ja
palvelujen markkinat.

Erityisesti téllaista tavaramerkkid on kéytetty sen keskeisen tehtdvdan mukaisesti silloin, kun kuluttaja
voi sen perusteella ymmartdd, ettd kyseessd olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin yrityksistd, jotka
ovat liittyneet yhteenliittymaén, joka on tavaramerkin haltija, ja erottaa ndin ndmaé tavarat tai palvelut
niiden yritysten, jotka eivit ole yhteenliittymén jdsenid, tavaroista tai palveluista.

Unionin yleinen tuomioistuin myonsi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, ettd kyseessd oleva
tavaramerkki osoittaa sen yhteisomerkin tehtivin mukaisesti, ettd riidanalaisten tavaroiden valmistaja
tai jakelija kuuluu valittajan lisenssisopimusjdrjestelmaan.

Tastd seuraa, ettd tdllaista yhteisomerkkia kaytetddn sen keskeisen tehtdvan mukaisesti, eikd tata
paatelmdd voida kyseenalaistaa — kun otetaan huomioon tdmén tuomion 54 kohdassa esitetty —
valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa olevalla toteamuksella, jonka mukaan kohdeyleis6 on tdysin
kykenevéd erottamaan toisistaan tavaran kaupallisen alkuperdn osoittavan tavaramerkin ja sellaisen
tavaramerkin, joka osoittaa, ettd itse tavaran pakkausjite hyodynnetadn.

Unionin yleinen tuomioistuin tosin katsoi vield valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettei valittaja
ollut onnistunut ndyttiméén toteen, ettd kyseessd olevan tavaramerkin kaytolld oli tarkoitus luoda tai
sailyttad riidanalaisten tavaroiden markkinoita, joten sitd ei voitu kédyttda tosiasiallisesti nditd tavaroita
varten.

Sen madrittamiseksi, tayttyiko tdma edellytys, unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytannon
mukaisesti oli kuitenkin tutkittava, oliko kyseessd olevaa tavaramerkkid todella kaytetty kyseessd
olevien tavaroiden tai palvelujen “markkinoilla”. Téma tarkastelu oli suoritettava arvioimalla erityisesti
kayttotapoja, joita voidaan pitdd kyseiselld taloudenalalla perusteltuina markkinaosuuksien
sdilyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkilld suojataan, sekd ndiden
tavaroiden tai palvelujen luonnetta, kyseisten markkinoiden ominaispiirteitd ja tavaramerkin kayton
lagjuutta ja taajuutta (ks. mm. tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, 37 ja 43 kohta ja
tuomio 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, 39 ja 41 kohta).

Vaikka unionin yleinen tuomioistuin mainitsikin ndmé perusteet valituksenalaisen tuomion
27 kohdassa, on kuitenkin todettava, ettd se jdtti timan jalkeen soveltamatta niitd késiteltdvaan asiaan.

Kuten valituksenalaisen tuomion 3 ja 41 kohdasta ilmenee, unionin yleisessd tuomioistuimessa oli
riidatonta, ettd kyseessd oleva tavaramerkki oli rekisteroity sellaisia hyvin erilaisia tavaroita varten,
jotka kuuluvat useisiin tuoteryhmiin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokissa 1-34, ja
ettd kyseiset tavarat myydédan pakattuina. Oli my0s riidatonta, ettd ndistd pakkauksista tulee jétteitd sen
jalkeen, kun kuluttaja on ottanut tavaran pakkauksesta tai kayttinyt sen.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisdksi mainitun tuomion 41 ja 42 kohdassa, ettd kohdeyleiso
kasittdad kyseessd olevan tavaramerkin kidyton siten, ettd se osoittaa, ettd kyseessd olevien tavaroiden
valmistajat ja myyjdt ovat liittyneet DGP:n kdyttoon ottamaan yhteiseen ympaéristoystavillisen kasittelyn
jarjestelmddn, ja ettd kuluttaja voi nditd tavaroita ostettuaan tdmdn jérjestelmén avulla vieda
pakkausjatteet laheisyydessddn sijaitsevaan kerdyspisteeseen kasiteltdviksi ja hyodynnettdviksi. Unionin
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yleinen tuomioistuin katsoi my0s kyseisen tuomion 44 kohdassa, ettd titen toimiessaan kyseiset
valmistajat ja jakelijat noudattavat niille unionin oikeuden mukaisesti kuuluvaa velvollisuutta
myotéavaikuttaa tavaroiden pakkausjitteiden hyodyntamiseen.

Vaikka unionin yleinen tuomioistuin totesi tdten, ettd kun DGP:n jdrjestelmdan liittyneet yritykset
merkitsevit kyseessd olevan tavaramerkin tavaroidensa pakkauksiin, ne osoittavat tehokkaalla tavalla,
mihin pakkausjétteiden kerdys- ja hyodyntdmisjédrjestelmdadn ne osallistuvat valmistajan ja jakelijan
asemassaan, unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin myo6s pédtti valituksenalaisen tuomion 44
ja 45 kohdassa, ettei ollut osoitettu, ettd kyseessd olevan tavaramerkin kaytto liittyi tosiasiallisesti
ndiden yritysten tavoitteeseen luoda tai sdilyttdd markkinat tavaroilleen.

Tamén tuomion 62 kohdassa mainitussa unionin tuomioistuimen oikeuskédytinnossd esitettyjen
arviointiperusteiden mukaisesti unionin yleisen tuomioistuimen oli ennen timén péditelmin tekemistd
ja ennen kyseessd olevan tavaramerkin haltijan oikeuksien julistamista menetetyiksi ldhes kaikkien
niiden tavaroiden osalta, joita varten se on rekisterdity, tutkittava, onko kisiteltavissd asiassa
asianmukaisesti osoitettu kayton eli kyseisen tavaramerkin merkitsemisen DGP:n jarjestelmiédn
kuuluvien vyritysten tavaroiden pakkauksiin katsottava olevan kyseisilld taloudenaloilla perusteltua
tavaroiden markkinaosuuksien sdilyttdmiseksi tai niiden luomiseksi.

Valituksenalaisessa tuomiossa ei suoriteta tdllaista tarkastelua, jossa oli otettava huomioon myos
kyseessd olevien tuotteiden luonne ja niiden markkinoiden ominaispiirteet, joilla niitd myydéén.
Unionin yleinen tuomioistuin tosin totesi, ettd kuluttajan on katsottava ymmadrtdvan, ettd DGP:n
jarjestelmissda on kyse kuluttajan ldheisyydessd tapahtuvasta tavaroiden pakkausten kerddamisestd ja
hyodyntamisestd eikd itse tavaroiden kerddmisestd tai hyodyntdmisestd, mutta se ei tarkastellut
asianmukaisesti, voidaanko sitd, ettd kuluttajalle kerrotaan tavaroiden myynnin yhteydessa
jarjestelmastd,  jossa  pakkausjitteet  kerdtddn  kuluttajan  ldheisyydessd  ja = kisitellddn
ymparistoystavallisella tavalla, pitdd kyseisilld taloudenaloilla tai ainakin joillakin niistd perusteltuna
markkinaosuuksien siilyttamiseksi tai luomiseksi tavaroille.

Vaikka unionin yleiseltd tuomioistuimelta ei voitu odottaa taltd osin, ettd se tekee tdmén arvioinnin
erikseen jokaisen kyseessd olevan tavaramerkin rekisterdintiasiakirjassa olevan tavaroiden
yksityiskohtaisen kuvauksen osalta, téllaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden moninaisuuden vuoksi
oli kuitenkin tirkedd suorittaa arviointi, jossa eri tuoteryhmit erotellaan niiden luonteen ja
markkinoiden ominaispiirteiden mukaan ja jossa arvioidaan jokaisen tavararyhmin osalta, liittyyko
kyseessé olevan tavaramerkin kéytto tosiasiallisesti tavoitteeseen sdilyttdd tai luoda markkinaosuuksia.

Tietyt kyseessd olevat taloudenalat liittyvat péivittdistavaroihin, kuten elintarvikkeisiin, juomiin,
henkilokohtaisiin hygieniatuotteisiin ja siivousaineisiin, jotka ovat omiaan tuottamaan paivittdin
pakkausjdtteitd, joista kuluttajan on paédstdvd eroon. Niin ollen ei voida sulkea pois, ettd se, ettd
valmistaja tai jakelija ilmoittaa tdméntyyppisten tavaroiden pakkauksissa kuulumisesta kuluttajan
laheisyydessa tapahtuvan pakkausjétteiden kerddamisen ja ympéristoystavallisen kasittelyn jarjestelméén,
voi vaikuttaa kuluttajien ostopditoksiin  ja myotdvaikuttaa ndin ollen ndiden tavaroiden
markkinaosuuksien siilyttaimiseen tai luomiseen.

Valituksenalaisen tuomion 45 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin vain totesi yleisesti ja
kaikkien riidanalaisten tavaroiden osalta, ettd vaikka asianomaisen tavaran pakkauksen laadulla on
vaikutusta kuluttajan valintaan, kyseessd olevalla tavaramerkilla luodaan tai siilytetddn markkinoita
muihin taloudellisiin toimijoihin néhden vain pakkauksen eikd kyseessd olevan tuotteen osalta.
Tallainen pédttely ei perustu timén tuomion 62 kohdassa mainittuihin kriteereihin, ja se johtaa lisaksi
ristiriitaiseen toteamukseen, jonka mukaan, vaikka kyseesséd olevan tavaramerkin kayttdo myotiavaikuttaa
niiden tuotteiden ostamiseen, joiden pakkauksiin se on merkitty, on katsottava, ettei tama kaytto liity
ndiden tavaroiden markkinoiden siilyttimiseen tai luomiseen.
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Vield on todettava, ettd tavaramerkin kayton tosiasiallisuuden arvioinnissa tarvittava tarkastelu, jossa
otetaan asianmukaisesti huomioon kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja niiden
markkinoiden ominaispiirteet ja jossa ndin ollen erotellaan toisistaan monentyyppisid tavaroita tai
palveluja, kun ndméa ovat huomattavan erilaisia, kuvastaa asianmukaisella tavalla kyseiseen arviointiin
liittyvid haasteita. Tama arviointi on nimittdin ratkaiseva pédtettdessd, menettadko tavaramerkin haltija
oikeudet tavaramerkkiin, ja jos menettdd, minké tavaroiden tai palvelujen osalta timd menettiminen
julistetaan.

Taméan viimeksi mainitun arvioinnin yhteydessd on tosin tirkedd, ettd varmistetaan sellaista kayttoa
koskevan vaatimuksen noudattaminen, joka liittyy tosiasiallisesti tavoitteeseen luoda tai sailyttda
markkinat tavaroille ja palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, jotta tavaramerkin haltija
ei saa perusteetonta suojaa sellaisia tavaroita tai palveluja varten, joiden myyntid kyseiselld
tavaramerkilld ei aidosti edistetd. Aivan yhtd tdrkedd on kuitenkin se, ettd tavaramerkkien haltijat ja
yhteisomerkin tapauksessa yhteenliittymén jdsenet voivat hyodyntdd merkkidén liike-eldmassa
asianmukaisesti suojatulla tavalla.

Koska wunionin yleinen tuomioistuin ei suorittanut tdmén tuomion 62 kohdassa mainitussa
oikeuskaytinnossd  tarkoitettua  tutkimista, se  teki  oikeudellisen  virheen  asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen kayton kasitteen soveltamisessa.

Nain ollen valituksen ainoa valitusperuste on perusteltu ja valituksenalainen tuomio on kumottava.

Kanne unionin yleisessid tuomioistuimessa

Euroopan unionin tuomioistuimen perussadannon 61 artiklan ensimmaiisen kohdan mukaan unionin
tuomioistuin voi, kun valitus on perusteltu, itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on
ratkaisukelpoinen.

Nyt kasiteltdvassd asiassa unionin tuomioistuimella on hallussaan tarvittavat seikat, jotta se voi ratkaista
lopullisesti ensimmaisesséd oikeusasteessa nostetun kanteen ainoan kanneperusteen.

Riidanalaisesta padtoksestd, jonka sisédltd esitetddn tdmédn tuomion 19 ja 20 kohdassa, kdy ilmi, ettd
EUIPO:n viidennen valituslautakunnan pdatds perustui perusteisiin, jotka vastaavat olennaisilta osin
valituksenalaisen tuomion perusteita. Unionin yleinen tuomioistuin nimittdin toisti valituslautakunnan
péittelyn olennaisilta osin. Kuten tdméan tuomion 74 kohdasta ilmenee, tdma pééttely on oikeudellisesti
virheellinen, koska siind ei oteta huomioon asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetun
tosiasiallisen kayton kasitteen laajuutta.

Riidanalainen p&étos on ndin ollen kumottava.

Oikeudenkayntikulut

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

Saman tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen kasittelyyn

tyojarjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.
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82 Koska DGP on vaatinut, ettd EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, ja koska EUIPO on
havinnyt asian, EUIPO on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan ja korvaamaan
DGP:lle sekd tastd valituksesta ettd ensimmdisen oikeusasteen menettelystd aiheutuneet
oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Unionin yleisen tuomioistuimen 12.9.2018 antama tuomio Der Griine Punkt vastaan EUIPO
— Halston Properties (Kuva ympyridstdi kahdella nuolella) (T-253/17, EU:T:2018:909)

kumotaan.

2) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 20.2.2017
tekema paitos (asia R 1357/2015-5) kumotaan.

3) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan,
ja se velvoitetaan korvaamaan Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH:lle seki

timidn valituksen etti ensimmiisen oikeusasteen menettelyn yhteydessi aiheutuneet
oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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