g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

6 péivand kesdkuuta 2019*
Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Menettdmismenettely —
Ristid urheilukengén sivussa esittava kuviomerkki — Menettdmisvaatimuksen hylkdaminen

Asiassa C-223/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 27.3.2018,

Deichmann SE, kotipaikka Essen (Saksa), edustajanaan C. Onken, Rechtsanwaltin,
valittajana,
ja jossa muina osapuolina ovat
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenédin D. Gdja,
vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa, ja

Munich SL, kotipaikka Capellades (Espanja), edustajinaan J. Giiell Serra ja M. del Mar Guix Vilanova,
abogados,

viliintulijana ensimmadisessd oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Toader sekd tuomarit A. Rosas ja M. Safjan
(esitteleva tuomari),

julkisasiamies: E. Tanchev,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa esitetyn,

péatettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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tuomion

Deichmann SE vaatii valituksellaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 17.1.2018 antaman
tuomion Deichmann v. EUIPO — Munich (Urheilukengin sivussa oleva risti) (T-68/16, EU:T:2018:7;
jaljempéana valituksenalainen tuomio), jolla hyldttiin sen kumoamiskanne Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljannen valituslautakunnan 4.12.2015 tekemadstd paatoksestd (asia
R 2345/2014-4), joka koskee Deichmannin ja Munich SL:n vilistd menettimismenettelyéd (jéljempéna
riidanalainen p&itos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

[Euroopan unionin] tavaramerkistd 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL
2009, L 78, s. 1) on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Asetus N:o 207/2009,
sellaisena kuin se on muutettuna, on 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). Kun otetaan huomioon kyseisen menettimisvaatimuksen jattamispaiva eli
26.1.2011, joka on ratkaiseva sovellettavan lain tunnistamisen kannalta, tdhén riita-asiaan sovelletaan
kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 sadannoksié.

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] kayttiminen”, 1 kohdan
a alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

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

Ensimmadisesséd alakohdassa tarkoitettua kayttéd on myos:

a) [EU-tavaramerkin] kéytté muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidystai muodosta ainoastaan
sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn”.

Kyseisen asetuksen 51 artiklan, jonka otsikko on ”"Menettimisperusteet”, 1 kohdan a alakohdassa
sddadetddn seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettineen oikeutensa virastolle tehdylla 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 kiyttamaitta jattamiseen ole
pitevdd syytd; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettaviksi, jos
tavaramerkkid on ryhdytty tosiasiallisesti kayttdméédn tai alettu uudestaan kayttda viiden vuoden
médrdajan paattymisen jalkeen; kayttoon ryhtymista tai kdyton uudelleen aloittamista menettdmista
koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistd edeltineen, aikaisintaan viiden vuoden
yhtdjaksoisen kayttamattd jattimisen maédrdajan padttyessd alkaneen kolmen kuukauden médrdajan
kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos kayttoon ryhtymistd tai kdyton uudelleen aloittamista
koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitd, ettd menettimistd koskeva
vaatimus tai vastakanne voidaan tehda”.
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Asetuksen N:o 207/2009 tiettyjen sddnndsten taytantoonpanoa koskevista yksityiskohtaisista sadnnoista
18.5.2017 annetun komission téytdntéonpanoasetuksen (EU) 2017/1431 (EUVL 2017, L 205, s. 39), jota
sen 38 artiklan nojalla alettiin soveltaa vasta 1.10.2017 eli riidanalaisen p&étoksen tekemispdivin
jalkeen, 3 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin kuvaus”, siddetdén seuraavaa:

”1. Tavaramerkki voidaan esittdd missd tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa
teknologiaa kayttden, kunhan se voidaan esittdd rekisterissd tavalla, joka on selked, tdsmallinen,
itsendinen, helposti saatavilla oleva, ymmarrettdva, kestdvd ja objektiivinen siten, ettd toimivaltaiset
viranomaiset ja yleiso voivat madrittdd selvasti ja tdsmadllisesti sen haltijan saaman suojan kohteen.

2. Tavaramerkin kuvaus médrittdd rekisteréinnin suojan kohteen. Jos kuvaukseen on liitetty merkin
selitys 3 kohdan d alakohdan, e alakohdan, f alakohdan ii luetelmakohdan tai h alakohdan taikka
4 kohdan nojalla, téllaisen selityksen on oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa eiké se saa laajentaa
kuvauksen alaa.

3. Jos hakemus koskee jotain a—j alakohdassa lueteltua tavaramerkkityyppid, hakemuksessa on oltava
siitd maininta. Rajoittamatta 1 tai 2 kohdan soveltamista tavaramerkin tyypin ja sen kuvauksen on
oltava yhdenmukaiset toistensa kanssa seuraavasti:

a) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan sanoista tai kirjaimista, numeroista, muista tavanomaisista
typografisista kirjasimista tai niiden yhdistelmésta (sanamerkki), tavaramerkki on esitettava
toimittamalla merkki kayttden tavanomaista Kkirjoitustapaa ja asettelua ilman graafisia
ominaisuuksia tai vérej;

b) jos tavaramerkissd kdytetddan muita kuin tavanomaisia kirjasimia, tyylittelyd tai erityisasettelua,
graafista muotoa tai vérid (kuviomerkki), mukaan lukien merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
kuviollisista elementeistd tai joissa on yhdistetty sanallisia ja kuviollisia elementtejd, tavaramerkki
on esitettdvd toimittamalla merkin kuvaus, josta kayvit ilmi sen kaikki elementit ja tarvittaessa
varit;

c) jos tavaramerkki koostuu kolmiulotteisesta muodosta tai kattaa sellaisen, mukaan lukien siiliot,
pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkondko (ulkoasumerkki), tavaramerkki on esitettavd
toimittamalla joko muodon graafinen kuvaus, myos tietokoneella tehty kuva, tai valokuva.
Graafinen esitys tai valokuva voi siséltda erilaisia ndkymid. Jos kuvausta ei toimiteta sdahkoisesti, se
voi siséltdd enintddn kuusi erilaista ndkymas;

d) jos tavaramerkki koostuu erityisestd tavasta, jolla tavaramerkki on sijoitettu tai kiinnitetty
[tavaroihin] (sijaintimerkki), tavaramerkki on esitettivd toimittamalla kuvaus, josta kady
asianmukaisesti ilmi merkin sijainti ja sen koko tai suhde asianomaisiin tavaroihin nidhden. Osat,
jotka eivit ole rekisterdinnin suojan kohteena, on erotettava visuaalisesti mieluiten katko- tai
pisteviivoin. Kuvaukseen voidaan liittdd merkin selitys siitd, miten tavaramerkki on kiinnitetty
tavaroihin;

e) jos tavaramerkki koostuu vyksinomaan joukosta elementtejd, jotka toistuvat sdannollisesti
(kuviosarjamerkki), tavaramerkki on esitettivd toimittamalla kuvaus, jossa nikyy kuvion
toistuminen. Kuvaukseen voidaan liittdd merkin selitys siitd, miten sen elementit toistuvat
saannollisesti;

f) jos kyseessd on véarimerkki:
i) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan yhdestd véristd ilman 4&driviivoja, tavaramerkki on
esitettdva toimittamalla vérin kuvaus, ja virit on ilmaistava viittaamalla yleisesti tunnustettuun
varikoodiin/[;]
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ii) jos tavaramerkki koostuu yksinomaan vérien yhdistelméstd ilman &ériviivoja, tavaramerkki on
esitettdvd toimittamalla kuvaus, josta kdy ilmi vériyhdistelmédn systemaattinen sommitelma
yhtendiselld ja ennalta madratyllda tavalla, ja virit on ilmaistava viittaamalla vyleisesti
tunnustettuun vérikoodiin. Mukaan voidaan liittdd myds merkin selitys, josta kdy ilmi vérien
systemaattinen sommitelma;

jos tavaramerkki koostuu yksinomaan &énestd tai ddnien yhdistelméstd (danimerkki), tavaramerkki
on kuvattava toimittamalla &dnen toistava ddnitiedosto tai ddnen tdsmaillinen kuvaus
nuottimerkein;

jos tavaramerkki koostuu liikkeestd tai merkin elementtien sijainnin muutoksesta tai kattaa sellaisen
(liikkuva merkki), tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto tai yksittdisten kuvien
sarja, josta kdy ilmi liike tai sijainnin muutos. Jos kdytetdan yksittédisia kuvia, ne voidaan numeroida
tai niiden mukana voi olla kuvasarjan selittdvd merkin selitys;

jos tavaramerkki koostuu kuvan ja dédnen yhdistelméstd tai kattaa sellaisen (multimediamerkki),
tavaramerkki on kuvattava toimittamalla kuvan ja ddnen yhdistelmdn sisiltdvd audiovisuaalinen
tiedosto;

jos tavaramerkki koostuu elementeistd, joilla on holografisia ominaisuuksia (hologrammimerkki),
tavaramerkki on kuvattava toimittamalla videotiedosto, graafinen esitys tai valokuva, joka sisaltaa
nidkymadt, jotka ovat tarpeen holografisen efektin yksiloimiseksi kokonaisuudessaan riittdvalla
tavalla.

4. Jos tavaramerkki ei kuulu mihinkddn 3 kohdassa luetelluista tyypeistd, sen kuvauksen on oltava
1 kohdassa vahvistettujen sadannosten mukainen ja siihen voidaan liittdd merkin selitys.

5. Jos kuvaus toimitetaan sdhkoisesti, viraston pddjohtaja paattdad siahkoisen tiedoston muodosta ja
koosta sekd muista asiaankuuluvista teknisistd maaritelmista.

6. Jos kuvausta ei toimiteta sahkoisesti, tavaramerkki on kuvattava hakemustekstistd erilliselld
yksittdisella arkilla. Merkin kuvaamiseen kaytettdvdan yksittdisen arkin on sisédllettava kaikki
merkitykselliset nakymat tai kuvat, ja se saa olla enintddan DIN A4 -kokoa (korkeus 29,7 c¢m, leveys 21
cm). Ympdrille on jatettdva vahintddn 2,5 senttimetrin levyinen marginaali.

7. Jos merkin oikea suunta ei ole ilmeinen, se on ilmoitettava lisdadmalld jokaiseen kuvaukseen sana
"TOP” ("yléspin”).

8. Merkin kuvauksen on oltava laadultaan sellainen, etta se voidaan

a)
b)

pienentdd vahintddn 8 senttimetrin levyiseksi ja 8 senttimetrin korkuiseksi; tai

suurentaa enintddn 8 senttimetrin levyiseksi ja 8 senttimetrin korkuiseksi.

9. Néytteen tai mallin jattdmista ei katsota tavaramerkin asianmukaiseksi kuvaukseksi.”

Asian tausta ja riidanalainen paitos

Asian Kkasittelyn aiemmat vaiheet, sellaisena kuin ne kédyvdt ilmi valituksenalaisen tuomion
1-14 kohdasta, voidaan tiivistdd seuraavasti.

Viliintulija Munich teki 6.11.2002 EUIPO:lle EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen asetuksen
N:o 207/2009 nojalla.

ECLILLEU:C:2019:471



8

10

11

12

13

14

15

16

17

Tuomio 6.6.2019 — Asia C-223/18 P
DeicHMANN v. EUIPO

Kuviomerkki, jonka rekisterdintid haettiin (jaljempéna kyseinen tavaramerkki), on seuraava:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekister6imista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat kuvausta
"Urheilujalkineet”.

Kyseinen tavaramerkki rekisterditiin 24.3.2004 numerolla 2923852.

Munichin Landgericht Diisseldorfissa (Diisseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) Deichmannia vastaan
nostaman loukkauskanteen vyhteydessé Deichmann nosti 29.6.2010 vastakanteen asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ja 100 artiklan 1 kohdan nojalla. Landgericht Diisseldorf péitti 26.10.2010 lykétd tavaramerkin
loukkauskanteen Kkasittelyd asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 7 kohdan nojalla ja kehotti
Deichmannia esittimddn EUIPO:lle menettdmis- ja mitattomyysvaatimuksen kolmen kuukauden
madrdajan kuluessa.

Valittaja esitti 26.1.2011 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla EUIPO:lle
kyseistd tavaramerkkid koskevan menettimisvaatimuksen, joka perustui siihen, ettei tavaramerkkid
ollut tosiasiallisesti kdytetty Euroopan unionissa erityisesti vastakanteen nostamispdivdd edeltineiden
viiden vuoden aikana niille tavaroille, joita varten se oli rekisterdity.

EUIPO:n mitattdomyysosasto hyviksyi 7.8.2014 antamallaan paatoksellda menettaimisvaatimuksen, julisti
kyseessd olevan tavaramerkin menetetyksi 26.1.2011 alkaen ja velvoitti Munichin korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

Munich valitti 10.9.2014 mitattomyysosaston padtoksesta.

EUIPO:n  neljas  valituslautakunta ~ kumosi  mitdttomyysosaston  péaidtoksen ja  hylkasi
menettdmisvaatimuksen riidanalaisella péatokselld. Se totesi ldhinnd tavaramerkin kayttoa koskevien
todisteiden osoittavan, ettd kyseessd olevaa tavaramerkkid kaytettiin Nizzan sopimuksen mukaiseen
luokkaan 25 kuuluvissa “urheilujalkineissa” merkitykselliselld ajanjaksolla, joka sen maéritelmén
mukaan vastasi vastakanteen nostamispdivimaérdd edeltdnytta viiden vuoden ajanjaksoa.

Menettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Valittaja nosti riidanalaisesta pdatoksestd kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon
15.2.2016 toimittamallaan kannekirjelmalla.

Kanteensa tueksi valittaja vetosi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmaiisen kanneperusteen mukaan
valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa, koska se arvioi virheellisesti
tavaramerkin kohdetta, kun se katsoi, ettei silld, onko kyseinen tavaramerkki kuviomerkki vai
sijaintimerkki, ole merkitystd. Toisen kanneperusteen mukaan valituslautakunta rikkoi kyseisen
asetuksen 51 artiklan 1 kohtaa ja 15 artiklan 1 kohtaa, koska se madrittdessddn, onko kyseistd
tavaramerkkid kaytetty sen rekisteroidyssa muodossa tai muodossa, joka ei vaikuta sen
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erottamiskykyyn, kaytti vertailussa pelkdstddn tavaramerkin tiettyd osaa eli kahta ristikkdistd raitaa,
jotka olivat viliintulijan véitetysti kaupan pitdmien urheilujalkineiden pinnassa. Kolmannessa
kanneperusteessaan valittaja viitti, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen

N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa tukeutumalla jalkinemalleihin, joita véliintulijan ei ollut osoitettu
pitdneen kaupan.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkési valituksenalaisella tuomiolla ndmé kolme kanneperustetta ja néin
ollen kanteen kokonaisuudessaan.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 ja 34 kohdassa ensimmaisestd
kanneperusteesta, ettd ”sijaintimerkit” ovat ldhella kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien
ryhmid, koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tavaran pinnalle. Sen
mukaan oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyd 7sijaintimerkin”
luokittelu kuviomerkiksi tai kolmiulotteiseksi merkiksi tai erityiseksi tavaramerkkiryhméksi on
merkityksetontd. Lisdksi oikeuskdytdinnon mukaan on mahdollista, ettd kuviomerkit ovat tosiasiassa
"sijaintimerkkeja”.

Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan pelkastdén sen perusteella, ettd kyseessd olevan tavaramerkin
rekisterdinnin yhteydessd on rastitettu "kuviomerkkia” koskeva valintaruutu, ei voida péételld, ettei sitd
voitaisi kasitelld samanaikaisesti "sijaintimerkkind”. Taltd osin unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, ettd on erityisesti otettava huomioon se seikka, ettd
tavaramerkin graafisessa esityksessd on selvisti merkitty jatkuvilla viivoilla se osa, jolle suojaa haetaan,
ja pisteviivoilla sen kyseessd olevan tavaran &édriviivat, jonka pinnalle merkki asetetaan. Unionin yleinen
tuomioistuin  tarkensi, ettd vaikka kyseessdé olevan tavaramerkin katsotaan kuuluvan
”sijaintimerkkeihin”, se on edelleen myos kuviomerkki.

Unionin yleinen tuomioistuin arvioi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, ettd kisiteltdvdssa asiassa
kyseessd olevan tavaramerkin graafisesta esityksestd voidaan suoraan péitelld, ettd haettu suoja koskee
ainoastaan kahden jatkuvan mustan viivan avulla esitettyd ristid. Se katsoi sitd vastoin, ettd pisteviivat,
jotka muodostavat urheilujalkineen ja sen kengénnauhojen ddriviivat, on ymmarrettiva siten, ettd
niiden avulla voidaan esittda tarkasti mainitun ristin paikka, koska pisteviivoja kdytetddn yleisesti téssé
merkityksessd vastaavissa tilanteissa.

Unionin yleinen tuomioistuin paitteli tdstd valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettd
valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, ettd “koska [juuri] graafinen esitys maarittda
tavaramerkin, ei silld, onko kyseessd sijaintimerkki vai kuviomerkki, ole merkitysta”.

Toisen ja kolmannen kanneperusteen osalta unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd valituslautakunta

katsoi perustellusti, ettd mitdttomyysosastossa esitetyt todisteet riittdvat osoittamaan kyseisen
tavaramerkin tosiasiallisen kayton.

Asianosaisten vaatimukset

Valittaja vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— kumoaa riidanalaisen péadtoksen tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa vastapuolen ja viliintulijan korvaamaan ensimmadisessd oikeusasteessa kaydystd
menettelystd ja valitusmenettelystd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.
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Munich ja EUIPO vaativat, ettd unionin tuomioistuin hylkdd valituksen ja velvoittaa valittajan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valituksen tarkastelu

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka perustuu asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 15 artiklan 1 kohdan rikkomiseen. Tamén
valitusperusteen tueksi valittaja esittdd ensinndkin, ettd kun unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei
ole merkityksellistd, onko kyseinen tavaramerkki sijaintimerkki vai kuviomerkki, se tulkitsi
virheellisesti kyseisen tavaramerkin tyypin madrittimisen merkitystd ja siitd aiheutuvia oikeudellisia
seurauksia. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin ei madrittinyt oikein kyseisen tavaramerkin
kohdetta vaan arvioi ja kohteli sitd kuten sijaintimerkkid tarkastellessaan sen tosiasiallista kéyttoa.
Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin myodnsi virheellisesti, ettd Munich on onnistunut
osoittamaan tavaramerkkinsa tosiasiallisen kdyton toimittamalla todisteet jalkineiden, joiden sivussa on
kaksi nauhaa ristissd, myynnista.

Asianosaisten lausumat

Valittaja vaittdd ainoassa valitusperusteessaan ensiksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa virheellisesti, ettd ”siind tapauksessa, ettd tavaramerkki
madritetddn graafisella esitykselld, ei ole merkityksellistd, onko kyse sijaintimerkistd vai kuviomerkista”.

Se korostaa tdltd osin, ettd sen madrittdmiseksi, onko kyseistd tavaramerkkid kaytetty tosiasiallisesti, on
tiedettdvd, onko tavaramerkki rekisterdity sijaintimerkiksi vai kuviomerkiksi.

Eri tavaramerkkityyppien oikeudelliset edellytykset, kohde ja suojan laajuus ja niiden kaytto ovat
nimittdin erilaisia. Jos kyseinen tavaramerkki olisi katsottava kuvioksi, sen kohde olisi graafinen esitys
sellaisena kuin se on rekisterdity eli nauhakengén, jossa on nakyméton pohja ja jonka sivussa on kaksi
raitaa ristissd, tyylitelty kuva. Jos sitd vastoin kyseinen tavaramerkki on katsottava sijaintimerkiksi, sen
kohde koostuisi kahdesta ristikkdisestéd raidasta, jotka on asetettava tavaran tiettyyn kohtaan.

Valittaja riitauttaa myos valituksenalaisen tuomion 34 kohdan, jossa unionin yleinen tuomioistuin
totesi, ettd oikeuskdytiannon mukaan kuviomerkit voivat itse asiassa olla ”sijaintimerkkejd”. Se viittaa,
ettd tdmé tulkinta on ristiriidassa tdytdntoonpanoasetuksen (EU) 2017/1431 3 artiklan 3 kohdan
d alakohdan kanssa, jonka mukaan sijaintimerkit muodostavat erityisen tavaramerkkiryhmin, joka
eroaa kuviomerkkien ryhmaistd. Se viittdd myos, ettd unionin yleisen tuomioistuimen mainitsemaa
oikeuskéytdntod, erityisesti unionin tuomioistuimen 18.4.2013 antamaa tuomiota Colloseum Holding
(C-12/12, EU:C:2013:253) ja unionin yleisen tuomioistuimen 28.9.2010 antamaa tuomiota Rosenruist
v. SMHV (Kaksi taskuun painettua kaarta) (T-388/09, ei julkaistu, EU:T:2010:410), ei voida soveltaa
nyt késiteltdvind olevassa asiassa, koska nyt kyseessd olevan, kuviomerkiksi nimetyn tavaramerkin
rekisterointi ei sisélld sellaista selitystd, joka voisi johtaa tavaramerkin katsomiseen sijaintimerkiksi, eiké
luopumisilmoitusta.

Lisdksi valittaja katsoo, ettd yleinen tuomioistuin totesi ristiriitaisesti yhtdalts, ettei silld, onko kyseessa
sijaintimerkki vai kuviomerkki, ole merkityst, ja toisaalta kasitteli valituksenalaisen tuomion 26, 28, 35,
40, 49 ja 65 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa kyseistd tavaramerkkia sijaintimerkkina.

Valittajan mukaan on joka tapauksessa virheellistd pitdad kyseistd tavaramerkkia sijaintimerkking, koska
se on hakemuslomakkeessa nimetty kuviomerkiksi ja rekisteroity sellaiseksi. Valittajan mukaan unionin
yleinen tuomioistuin teki virheen riidanalaisen tavaramerkin kohteen madrittdmisessd, mika johti
siihen, ettd se piti ja kohteli tavaramerkkia sijaintimerkkind arvioidessaan sen tosiasiallista kayttoa.
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Ensinndkin ja vastoin unionin yleisen tuomioistuimen arviota, jonka mukaan tavaramerkki ei koske
urheilujalkineiden tarkkoja dariviivoja, koska ne esitetddn pisteviivoilla, pelkké pisteviiva tai katkoviiva
ei valittajan mukaan osoita, kun ei ole muita tekijoitd, joiden nojalla voidaan katsoa olevan kyse
sijaintimerkistd, ettd tdssé muodossa ilmenevit osat ovat olleet luopumisen kohteena. Jos
luopumisilmoitusta tai selitystd ei ole, on syytd olettaa, ettd kyseiset viivat ovat osa kyseisté
tavaramerkkia.

Toiseksi valittajan mukaan missdédn ei sdddetd, ettd pelkkd pisteviivojen kayttdminen merkin
kuvaamiseksi tarkoittaisi sitéd, ettd merkki luokitellaan sijaintimerkiksi.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa valittajan
mukaan virheellisesti, ettd riidanalainen tavaramerkki on katsottava sijaintimerkiksi, koska Munich on
vedonnut aiemmuuteen nojautuen vuonna 1992 rekisterdityyn espanjalaiseen tavaramerkkiin, jonka
graafinen esitys on identtinen kyseisen tavaramerkin kanssa ja jonka selityksessd tismennetddn, ettd
tavaramerkki koostuu rististd urheilujalkineen sivussa.

Lopuksi  valittaja ~ vdittdd, ettd  unionin  yleinen  tuomioistuin  rikkoi  asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 15 artiklan 1 kohtaa, kun se tutki pelkdstddn sitd,
onko ristikkdiset raidat asetettu tiettyyn paikkaan Munichin myymissd kengissd, eikd vertaillut sen
kayttdmid merkkeja ja tavaramerkkid sen rekisteréidyssa muodossa. Néin tehdessddn unionin yleinen
tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettd Munich on osoittanut kyseisen tavaramerkin tosiasiallisen
kayton nayttamalld toteen jalkineiden, joiden sivussa on kaksi ristikkdistd raitaa, myynnin.

EUIPO katsoo valitusperusteen olevan perusteeton.

Munich, joka vidittdd ensisijaisesti, ettd valitusperustetta ei pida tutkia, katsoo, ettd se on joka
tapauksessa perusteeton.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi Munichin esittaiméstd tutkimatta jattamistd koskevasta perusteesta, joka liittyy siihen, ettd
unionin yleisen tuomioistuimen kyseessd olevan tavaramerkin muodostavia osia koskevaa arviointia,
jonka mukaan tavaramerkki muodostuu pelkédstddn mustasta rististd eikd pisteviivoilla merkitysta
taustasta, on pidettdva pelkdstddn tosiseikkoja koskevana, on todettava, ettd valituksesta ilmenee, ettd
valittaja  vAittdd wunionin tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen arvioidessaan, ettei
kasiteltdvissd asiassa ole merkityksellistd madrittdd, onko kyseinen tavaramerkki sijaintimerkki vai
kuviomerkki. Koska oikeudenkayntiviite ei koske télld valitusperusteella riitautettua unionin yleisen
tuomioistuimen tekeméd arviointia, se on hylattava.

Valitusperusteen asiasisdllostd on aluksi todettava, ettei késiteltdviassda asiassa merkityksellisend
ajankohtana sovellettavassa lainsdddannossd maédritelty “sijaintimerkkejd”, joten unionin yleiselld
tuomioistuimella ei ollut velvollisuutta katsoa, ettd kyseisen tavaramerkin luokittelulla kuviomerkiksi
tai sijaintimerkiksi on merkitysta.

Edelleen on todettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin menetellyt ristiriitaisesti todetessaan yhtaalta,
ettei ole merkityksellistd, onko kyseinen tavaramerkki katsottava sijaintimerkiksi vai kuviomerkiksi, ja
toisaalta késitellessddn tdtd tavaramerkkid sijaintimerkkind. Valituksenalaisen tuomion 36 kohdasta
nimittdin ilmenee, ettd unionin yleinen tuomioistuin arvioi, ettd kyseinen tavaramerkki, jonka
katsotaan kuuluvan sijaintimerkkeihin, on myos kuviomerkki. Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin
nojautui olennaisesti kyseisen tavaramerkin graafiseen esitystapaan sen luokituksesta riippumatta
arvioidakseen, onko merkkid kéytetty tosiasiallisesti, kun se viittasi kyseisen tuomion 40

8 ECLILLEU:C:2019:471



42

43

44

45

46

47

48

49

Tuomio 6.6.2019 — Asia C-223/18 P
DeicHMANN v. EUIPO

ja 42—44 kohdassa siihen, ettd tavoiteltu suoja koskee pelkdstddan kahdesta ristikkdisestd ja jatkuvasta
mustasta viivasta muodostuvaa ristid ja ettd pisteviivojen, jotka muodostavat urheilujalkineen &driviivat
ja nauhat, avulla on tarkoitus pelkéstddn rajata helpommin graafisen esityksen paikka kengén sivussa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, ettd
"sijaintimerkit” ovat samankaltaisia kuin kuviomerkit ja kolmiulotteiset merkit, koska ne koskevat
kuviollisten tai kolmiulotteisten elementtien kdyttod tavaran pinnalla, ja ettd tavaramerkin
erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessd “sijaintimerkin” luokittelulla kuviomerkiksi, kolmiulotteiseksi
merkiksi tai erityiseksi tavaramerkkiryhmaksi ei ole merkitystd (tuomio 15.6.2010, X Technology Swiss
v. SMHV (Sukan kérjen oranssi viri), T-547/08, EU:T:2010:235).

Tallainen luokittelu on merkitykseton myos arvioitaessa kasiteltdvin asian tavoin tdllaisen merkin
tosiasiallista kayttod. Unionin tuomioistuin on nimittdin todennut, ettd tavaramerkin tosiasiallisen
kayton toteamisessa noudatettavat vaatimukset ovat analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat
merkin tulemista erottamiskykyiseksi kayton perusteella sen rekisterdintia varten (ks. vastaavasti
tuomio 25.7.2018, Société des produits Nestlé v. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P,
C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, 70 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Lisaksi wunionin tuomioistuimen oikeuskdytannostd ilmenee kyseisen tavaramerkin kohteen
madrittdimisen osalta, ettd tavaramerkin graafisen esityksen on oltava selvd, tdsmaéllinen, itsessdin
tiaydellinen, helposti saatavissa, ymmaérrettavé, kestdva ja objektiivinen (tuomio 12.12.2002, Sieckmann,
C-273/00, EU:C:2002:748, 55 kohta).

Taltd osin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, ettd kyseisen
tavaramerkin graafisessa esityksessd on kaytetty kahdentyyppista grafiikkaa eli katkoviivoja tai
pisteviivoja, jotka kuvaavat kyseisen tavaramerkin kattaman tavaran ulkondkod, sekd kahta jatkuvaa
viivaa, jotka kuvaavat tavaraan Kkiinnitettyd ristid. Se padtteli tdstd valituksenalaisen tuomion
42 kohdassa, ettd urheilujalkineiden ja niiden nauhojen &édriviivat muodostavat pisteviivat on
ymmarrettdvd niin, ettd niiden avulla voidaan tdsmentédd ristin sijainti, koska tallaisia katkoviivoja
kaytetadn yleisesti osoittamaan tdsmallisesti merkin sijainti tavarassa, jota varten tdmd merkki on
rekisterdity, ilman ettd mainitun tavaran &iriviivat kuuluisivat tavaramerkkiin.

Tama tosiseikkojen arviointi, jota unionin tuomioistuimen ei ole valvottava muutoksenhaun yhteydessa,
vahvistaa unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa tekemén arvioinnin,
jonka mukaan kyseisen tavaramerkin graafisesta esityksestd voidaan suoraan péaitelld riittavalla
tarkkuudella, ettd tavoiteltu suoja koskee yksinomaan ristid, joka koostuu kahdesta ristikkiisesta
mustasta viivasta, jotka esitetddn jatkuvin viivoin.

Toisin kuin valittaja viittds, se seikka, ettd kyseinen tavaramerkki on rekisteroity kuviomerkiksi, ei tdssa
tapauksessa vaikuta suojahakemuksen laajuuden maéérittimiseen. Kun nimittdin arvioidaan merkin
ominaispiirteitd, voidaan ottaa huomioon rekisterdintihakemusta jéitettdessd jatetyn graafisen
kuvauksen ja mahdollisten selitysten lisdksi muita seikkoja, jotka ovat hyodyllisia merkin olennaisten
piirteiden tunnistamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry,
C-337/12, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta).

Valittajan viitteestd, jonka mukaan on niin, ettd jos katkoviivoja tai pisteviivoja sisaltavaa tavaramerkkia
ei ole nimetty sijaintimerkiksi tai jos katkoviivat tai pisteviivat eivit ole nimenomaisen
luopumisilmoituksen kohteena, olisi paateltdvd, ettd ndmd viivat ovat osa tavaramerkkid, on riittavaa
todeta, ettd tavaramerkkisuojan hakija voi vapaasti tdsmentdd haetun suojan laajuuden lisadmalld
rekisterdidyn tavaramerkin kohdetta koskevan selityksen.

Vaikka pitdd valittajan viitteen mukaisesti paikkansa, ettd katkoviivojen kéyttoon tavaramerkin

rekisterdinnin yhteydessa liittyy usein selitys tai luopumisilmoitus haetun suojan laajuuden
rajoittamiseksi, on kuitenkin niin, ettd ajallisesti sovellettavassa lainsdddanndssé tai oikeuskdytdnnossa
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ei vaadita tdllaisten selitysten jattamistd. Sen valittajan viitteen osalta, ettd EUIPO:n suuntaviivoissa
vaaditaan, ettd sijaintimerkki nimetddn nimenomaisesti sellaiseksi, on huomattava, etteivit suuntaviivat
ole unionin oikeuden sadnnosten tulkinnassa sitovia oikeudellisia toimia (ks. vastaavasti tuomio
19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 48 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin ei myoskddn tehnyt oikeudellista virhettd todetessaan valituksenalaisen
tuomion 64—69 kohdassa esitetyn yksityiskohtaisen tarkastelun nojalla, ettd kyseisen tavaramerkin ja
Munichin kaupan pitdmissd urheilujalkineissa siitd kéytettyjen muunnelmien viliset erot ovat
merkitykseltddn vdhaisid, minkéd vuoksi Munich on voinut osoittaa kyseisen tavaramerkin "tosiasiallisen
kayton”.

Nailla perusteilla valittajan esittimé ainoa valitusperuste on hyldttdvd perusteettomana, ja ndin ollen
valitus on hyldttdva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjérjestyksen 184 artiklan 2 kohdan nojalla on niin, ettd jos valitus on
perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkdyntikuluista. Tamén tyGjarjestyksen
138 artiklan 1 kohdassa, jota sovelletaan valituksen kasittelyyn 184 artiklan 1 kohdan nojalla,
madratadn, ettd asianosainen, joka hdvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos

vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska EUIPO ja Munich ovat vaatineet valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut ja
koska valittaja on hdvinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Valitus hyldtaan.

2) Deichmann SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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