g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 péivand joulukuuta 2017*

EU-tavaramerkki - Viditemenettely - Euroopan unionin nimeéva kansainvélinen rekisterointi -
Kuviomerkki Burlington - Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BURLINGTON ja BURLINGTON
ARCADE - Aikaisemmat EU-tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisterdidyt kuviomerkit
BURLINGTON ARCADE - Suhteellinen hylkdysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) n:o
207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta) - Sellaisen merkin kayttdminen liike-eldmassd, jonka ulottuvuus ei ole vain paikallinen -
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) -
Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettu hyviaksikaytto - Asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-120/16,
Tulliallan Burlington Ltd, kotipaikka Saint-Hélier (Jersey), edustajanaan A. Norris, barrister,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenddn M. Fischer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kidydyssd menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Burlington Fashion GmbH, kotipaikka Schmallenberg (Saksa), edustajanaan asianajaja A. Parr,

jossa on kyse EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 11.1.2016 tekemistd péaatoksestd (asia R
94/2014-4), joka koskee Tulliallan Burlingtonin ja Burlington Fashionin vilistd viitemenettelyd,
nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekd tuomarit I.S. Forrester ja
E. Perillo (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2016 jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2016 jatetyn EUIPO:n vastineen,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2016 jatetyn viliintulijan vastineen,
on 28.4.2017 pidetyn suullisen késittelyn jalkeen

antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Viliintulijana oleva Burlington Fashion GmbH jatti 12.11.2009 kansainvilisen rekisteréinnin
nro 1017273 suojaa Euroopan unionissa koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien
virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan
unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla. Rekisterdinti, jota varten suojaa haettiin, on seuraava
kuviomerkki:

< Burlington

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 14, 18 ja 25,
ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: "Saippuat kosmetiikkakayttoon, tekstiilisaippuat, parfyymituotteet, eteeriset 6ljyt, ihon,
hiuspohjan ja hiusten puhdistus-, hoito- ja kaunistustuotteet, tédhdn luokkaan kuuluvat kosmeettiset
ja peseytymisvalmisteet, deodorantit henkilokohtaiseen kadyttoon, ennen parranajoa ja sen jalkeen
kaytettdvit valmisteet”;

— luokka 14: "Korut, rannekellot”;

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

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

Kantaja, Tulliallan Burlington Ltd, teki asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen

2017/1001 46 artikla) nojalla 16.8.2010 viitteen haetun tavaramerkin rekisteréintia vastaan luokkiin 3,

14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta. Se omistaa Lontoon (Yhdistynyt kuningaskunta) keskustassa
"Burlington Arcade” -nimisen kauppakeskuksen.
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Viite perustui muun muassa seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin ja oikeuksiin:

— sanamerkki BURLINGTON, rekisteroity 5.12.2003 Yhdistyneessd kuningaskunnassa numerolla

2314342 ja asianmukaisesti uusittu 29.10.2012, luokkiin 35 ja 36 kuuluvia sellaisia palveluja varten,
jotka kunkin luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta:

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

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

sanamerkki BURLINGTON ARCADE, rekisterdity 7.11.2003 Yhdistyneessd kuningaskunnassa
numerolla 2314343 ja asianmukaisesti uusittu 29.10.2012, luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia sellaisia
palveluja varten, jotka viimeksi mainitun luokan osalta vastaavat seuraavaa kuvausta: "Huvipalvelut;
kilpailujen jérjestiminen; néyttelyjen jarjestiminen; vapaa-aikaa koskevien tietojen antaminen;
ndytosten esittdiminen; urheilutilojen tarjoaminen; live-musiikkiesitysten tarjoaminen ja
live-viihde-esitysten tarjoaminen; vilineiden ja tilojen tarjoaminen béndien live-esityksille;
live-viihteen tarjoaminen; live-musiikkiesitykset; palvelujen tarjoaminen eldvien musiikkiesitysten
muodossa; live-esitysten tarjoaminen”;

seuraava kuviomerkki, rekisteroity 7.11.2003 Yhdistyneessa kuningaskunnassa numerolla 2330341 ja
asianmukaisesti uusittu 25.4.2013, luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia palveluja varten:

TN
BURLINGTON
ARCADE

EU-kuviomerkki, rekisterdity 16.10.2006 numerolla 3618857 ja rajattu mitdttomyysmenettelylld
nro 8715 C koskemaan luokkiin 35, 36 ja 41 kuuluvia palveluja, jotka kunkin kyseisen luokan
osalta vastaavat seuraavaa kuvausta: "Mainonta- ja myynninedistaimispalvelut; erilaisten tavaroiden
kokoaminen yhteen muiden hyodyksi niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa
kyseisid tavaroita useasta yleisid kauppatavaroita myyvéstd vihittéisliikkeestd” (luokka 35);
"Myymaloiden vuokraus; kiinteistojen liisaus tai hallinta; rakennusten tai niissd olevien tai niiden
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valilla olevien tilojen liisaus; kiinteistdjen hallinnointi; kauppojen vuokrausta koskevat
tiedotuspalvelut” (luokka 36); "Huvipalvelut; live-esitykset” (luokka 41), sellaisena kuin kyseinen
kuviomerkki on esitetty seuraavana:

BURLINGTON
ARCADE

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4 ja 5 kohdassa
(joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 ja 5 kohta) tarkoitettuihin
perusteisiin.

Tutkittuaan kantajan véitteen, joka perustui numerolla 3618857 rekisterdityyn EU-kuviomerkkiin,
vditeosasto hyviksyi 22.11.2013 mainitun viitteen luokkiin 3, 14 ja 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja
velvoitti valiintulijan ndin ollen korvaamaan kulut.

Viliintulija ~ valitti ~ 2.1.2014  viiteosaston paiatoksesta ~ EUIPO:n sisalla asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) nojalla.

EUIPO:n neljds valituslautakunta kumosi 11.1.2016 tekemaélldén paitokselld (jaljempédnd riidanalainen
pédtos) viiteosaston padtoksen ja velvoitti kantajan korvaamaan viitemenettelyn ja valitusmenettelyn
kulut.

Riidanalaisessa paatoksessa valituslautakunta katsoi ensinnikin asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, ettd aikaisempien tavaramerkkien maine oli naytetty
toteen merkitykselliselld alueella luokkiin 35 ja 36 kuuluvien palvelujen osalta kuitenkaan lukuun
ottamatta luokkaan 35 kuuluvaa palvelua “erilaisten tavaroiden kokoaminen yhteen muiden hyodyksi
niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti —— ostaa kyseisid tavaroita useasta yleisia kauppatavaroita
myyvéstd vahittdisliikkeesta”. Toiseksi mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta
perusteesta se katsoi ldhinng, ettei kantaja ollut néyttédnyt toteen, ettd valttimattomat edellytykset
kohdeyleison johtamisesta harhaan ja siihen liittyvastd vahingosta téyttyivat esilld olevassa asiassa.
Kolmanneksi siltd osin kuin on kyse mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, se on
katsonut ldhinng, ettd kyseessd olevat tavarat ja palvelut olivat erilaisia ja ettei mitddan sekaannusvaaraa
ollut eika se lisdksi liittynyt kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuteen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
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— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmadinen perustuu ldhinna
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, menettelyvirheeseen ja menettelysadntojen
rikkomiseen, toinen perusteluvelvollisuuden noudattamatta jattdmiseen ja oikeuden tulla kuulluksi
loukkaamiseen sekd mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja kolmas mainitun asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmdinen kanneperuste

Ensinnédkin kantaja moittii valituslautakuntaa ldhinna siitd, ettd se on tehnyt tulkintavirheen osan niisté
palveluista osalta, jotka sisaltyvit luokkaan 35 ja joiden osalta aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei
ollut néytetty toteen. Toiseksi se viittdd, ettd valituslautakunta oli maaritellyt luokkiin 35 ja 36 kuuluvat
palvelut virheellisesti. Kolmanneksi se vetoaa siihen, ettd valituslautakunta on rikkonut
menettelysdaantoja.

Ensimmadisen viitteensd tueksi kantaja esittdd, ettd luokkaan 35 kuuluva palvelu "erilaisten tavaroiden
kokoaminen yhteen muiden hyddyksi niin, ettd asiakkaat voivat vaivattomasti katsella ja ostaa kyseisid
tavaroita useasta yleisid kauppatavaroita myyviastd vahittdisliikkeestd” kattaa myos “kauppakeskusten”
tarjoamat palvelut eikd ainoastaan yksittdisten myymaéloiden suorittamaa “vdhittdismyynti”palvelua.
Kantajan mukaan mainitun tulkinnan vahvistaa muun muassa se, ettd kyseisen luokan kuvauksessa

kaytetddn ilmaisua “useasta — — vahittdisliikkeestd”, mikd kantajan mukaan osoittaa, ettd toisin kuin
valituslautakunta on viittanyt, kauppakeskuksen palvelut vastaavat erilaisten tavaroiden kokoamista
yhteen myyntiin “useassa —— vahittdisliikkeessd” pikemminkin kuin yksinomaan yksittéisissa

vahittiisliikkeissa.

Taltd osin valituslautakunta ei kantajan mukaan ole tulkinnut oikein 7.7.2005 annettua tuomiota
Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02, jaljempéand Praktiker-tuomio, EU:C:2005:425).
Kantajan mukaan unionin tuomioistuin on omaksunut kyseisessd tuomiossa vahittdiismyynnin
kasitteen laajan tulkinnan, joka ulottuu késittdméaén kauppakeskuksen palvelut.

Lopuksi kantaja vetoaa siihen, ettd riidanalaisessa padtoksessd on tehty myos menettelyvirhe, koska
valituslautakunta on todennut, ettd vain viliintulija oli esittanyt huomautuksia, vaikka myos kantaja oli
esittanyt huomautuksia 12.11.2015.

Toisen viitteen tueksi kantaja esittdd ldhinnd, ettd valituslautakunta on tulkinnut luokkiin 35 ja 36
kuuluvien palvelujen kasitettd suppeasti, kun se on katsonut, ettei kuluttaja mielessidan muodostanut
yhteytta kyseisten palvelujen ja tavaroiden vilille, silld luokkiin 35 ja 36 kuuluvien tavaroiden ja
palvelujen kuluttajien joukkoon siséltyvit myds myymaéldissd myytyjen tavaroiden loppukuluttajat.

Lopuksi kolmannen viitteen tueksi kantaja esittdd, ettd valituslautakunta on rikkonut
menettelysddntojd, kun se katsonut, ettei kantaja ollut esittdnyt perusteita, jotka olisivat osoittaneet,
ettd haetun tavaramerkin kayttd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin epédoikeutettua hyviksikédyttoa
tai olisi sille haitaksi.

EUIPO ja viliintulija vaativat timén kanneperusteen hylkdamista.
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Kahdesta ensimmadisestd kantajan esittdmistd viitteestd on muistutettava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdddetddn, ettd tavaramerkkid ei rekister6idd, jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterditdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivdt ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on
rekisterdity, silloin, kun kyseinen aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki, joka on Euroopan
unionissa laajalti tunnettu ja kun haetun tavaramerkin kayttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyvaksikayttoa taikka olisi niille
haitaksi. Nama edellytykset ovat kumulatiivisia ja niistd yhden puuttuminen riittdd siihen, ettd
mainittua sddnnosté ei sovelleta (tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV — Elleni Holding (VIPS), T-215/03,
EU:T:2007:93, 34 kohta).

Siltd osin kuin on kyse erityisesti edellytyksestd, joka liittyy siihen, onko haettu tavaramerkki sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, kyseisten merkkien samankaltaisuudesta on
muistutettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisallon ~ samankaltaisuuden  arvioinnin  on  perustuttava  merkeistd  syntyvddn
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa merkkien erottavat ja hallitsevat osat
(ks. tuomio 9.3.2012, Ella Valley Vineyards v. SMHV — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10,
EU:T:2012:118, 38 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Lisaksi kaksi tavaramerkkid ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleison nékokulmasta ainakin
osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan kannalta (ks. tuomio 14.4.2011,
Lancéme v. SMHV — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, 52 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen). Merkityssisallon tasolla merkit ovat riittdvan ldhelld toisiaan esimerkiksi
silloin, kun ne muun muassa tuovat mieleen saman kaupallisen idean (ks. vastaavasti tuomio
27.10.2016, Spa Monopole v. EUIPO - YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ei
julkaistu, EU:T:2016:631, 35 kohta).

Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa vaaditaan vain, ettd kyseessd oleva
samankaltaisuus saa kohdeyleison yhdistiméan merkit toisiinsa eli liittdimaan ne yhteen, eikd sitd, ettd
kohdeyleis6 sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa, on todettava, ettd suojaa, josta mainitussa
sadnnoksessa sdddetddn lagjalti tunnetuille tavaramerkeille, sovelletaan, vaikka riidanalaisten merkkien
samankaltaisuuden aste olisi vihédisempi (tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C-603/14 P,
EU:C:2015:807, 42 kohta).

Nyt kasiteltdvissa asiassa on todettava ensinnidkin, ettd riidanalaisen paatoksen 21-24 kohdassa olevat
valituslautakunnan arviot, joita kantaja ei sitd paitsi ole riitauttanut ja joiden mukaan riidanalaiset
merkit ovat keskitasoisesti samankaltaisia sen vuoksi, ettd niissd on sama sanaosa eli sana "burlington”,
on vahvistettava.

Taman jdlkeen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa sdadettyihin muihin suojan edellytyksiin,
joihin kantaja perustaa ensimmdiisen kanneperusteensa, on luettava my0s tavaramerkkien ja
aikaisempien oikeuksien laaja tunnettuus ja niiden mahdollinen suoja.

Taltd osin on todettava, ettd kun Euroopan unionin lainséétédja ei ole maaritellyt lagjan tunnettuuden
késitettd, unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, ettd mainitun edellytyksen téyttamiseksi merkittavin
osan tdmén tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisostd on tunnettava aikaisempi
tavaramerkki (ks. vastaavasti tuomio 6.2.2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. SMHV — TDK
Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, 48 kohta ja tuomio 2.10.2015, The Tea Board v.
SMHYV - Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ei julkaistu, EU:T:2015:740, 74 kohta).

Asiakirja-aineistosta ilmenee lisdksi, ettd merkittdva osa yleisostd merkityksellisilla markkinoilla tuntee
kantajan aikaisemmat tavaramerkit, jotka kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat palvelut, Yhdistyneessa
kuningaskunnassa erittdin tunnetun Lontoon keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen, jonka
kaariholvien alle on koottu luksusmyymal6itd, nimend. Koska asianosaiset eivit ole riitauttaneet
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kyseistd kantajan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, esilld olevassa asiassa esiin nouseva
kysymys on lopulta se, koskeeko mainittu laaja tunnettuus todella luokkaan 35 kuuluvia palveluja, joita
varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteréity, jotta kantaja voisi oikeutetusti saada suojaa kyseessa
olevalle laajalle tunnettuudelle.

Valituslautakunnan mukaan luokkaan 35 kuuluvan vihittdismyyntipalvelun osalta kantajan
aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole néytetty toteen.

Téata valituslautakunnan paiatelmad ei kuitenkaan voida vahvistaa.

Ensinnikin on todettava, ettd unionin tuomioistuin on 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425) 34 kohdassa todennut, ettd “vahittaiskaupan tavoite on tavaroiden myynti kuluttajille”
ja ettd "taméd kauppa kisittdd oikeudellisen myyntitoimen lisdksi kaiken muun toiminnan, jota
kauppias harjoittaa saattaakseen tuollaisen toimen pédtokseen” ja ettd "kyseinen toiminta muodostuu
muun muassa myytdvaksi tarjottavien tavaroiden valikoiman laatimisesta ja erilaisten palvelujen
tarjoamisesta, joiden tarkoituksena on saada kuluttaja tekemddn mainitun toimen kyseisen kauppiaan
kanssa eika kilpailijan kanssa”.

Unionin vyleiselld tuomioistuimella on lisiksi ollut myods tilaisuus tdsmentdd, ettd unionin
tuomioistuimen tulkinta edelld 30 kohdassa mieleen palautetusta kysymyksestd, onko tavaroiden
vahittdiskauppa jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon léhentdmisestd 21.12.1988 annetun
ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitettu palvelu, "ei kuitenkaan voi
muodostaa vihittdiskaupan palvelun kasitteen tyhjentdvdd ja vyleisesti sovellettavaa maéritelmad”
(tuomio 26.6.2014, Basic v. SMHV — Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, 55 kohta).

Niin ollen toisin kuin EUIPO nyt kaisiteltdvassd asiassa viittdd, unionin tuomioistuimen 7.7.2005
annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa esittamin tulkinnan perusteella ei
voida todeta, ettd kauppagalleriat tai kauppakeskukset olisi maaritelmansa mukaan suljettu luokassa 35
madritellyn véhittaiskauppapalvelun késitteen soveltamisalan ulkopuolelle.

Unionin tuomioistuimen 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa
esittaima tulkinta on sitd paitsi myos vastakkainen kuin EUIPO:n esittdmd viite, jonka mukaan
kauppakeskuksen palvelut rajoittuvat ldhinnéd kiinteiston vuokraus- ja hallintopalveluihin ja ettd ndin
ollen asiakkaat, joille ndmé palvelut on kohdistettu, ovat padasiassa henkiloitd, jotka ovat kiinnostuneet
ottamaan vuokralle mainitussa kauppakeskuksessa sijaitsevia myymaloitd tai toimistoja. “Erilaisten
palvelujen” kasite, sellaisena kuin se on mainittu kyseisessd kohdassa, ei nimittdin voi olla sisdltamatta
my0s kauppakeskuksen mainitunlaisen kauppapaikan houkuttelevuuden ja kdytdnnon etujen
sailyttamiseksi jdrjestdamid palveluita jo luokan 35 sanamuodossa kiytettyjen sanojen mukaan, silld
tarkoituksena on mahdollistaa se, ettd eri tavaroista kiinnostuneet asiakkaat “voivat vaivattomasti
katsella ja ostaa kyseisid tavaroita useasta — — vihittdisliikkeestd” ja lisdta siten kyseisessd paikassa
mainittujen tavaroiden ostamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden joukkoa pikemminkin kuin — kuten
unionin tuomioistuin on todennut mainitussa tuomiossa — havaita heidédn ostavan kyseisid tavaroita
toiselta “kilpailijalta”, jonka myymald ei ole kyseisessa kauppakeskuksessa.

On siis todettava, ettd kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto, véhittdismyyntipalvelun kisite,
sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitd on tulkinnut 7.7.2005 annetun tuomion Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425) 34 kohdassa, kasittdd myos kauppakeskuksen tarjoamat myyntipalvelut.

Edelld esitetyn valossa on siis todettava, ettd valituslautakunnan esilld olevassa asiassa kdyttima

vahittdismyynnin késitteen suppea tulkinta on virheellinen ja ettd kantaja voi ndin ollen vedota
luokkaan 35 kuuluvia palveluja kattavien aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden suojaan.
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Valituslautakunta on lisdksi katsonut riidanalaisessa paatoksessd, ettei riidanalaisten tavaramerkkien
valilla ollut yhteyttd ja ettei kantaja ollut osoittanut, ettd haetun tavaramerkin kayttdminen olisi voinut
merkitd aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikéyttoa taikka
olla niille haitaksi.

Taltd osin on muistutettava siitd, ettd saadakseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa
sdddettyd suojaa, aikaisemman tavaramerkin haltijan on edelld 20 kohdassa mainittujen edellytysten
mukaan myos esitettdvd néytto siitd, ettd haettavan tavaramerkin kayttdiminen ilman perusteltua syyta
merKkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikayttod taikka
olisi niille haitaksi, kuten kyseisen artiklan sanamuoto kuuluu (ks. vastaavasti tuomio 22.3.2007, VIPS,
T-215/03, EU:T:2007:93, 34 kohta).

On lisdaksi muistutettava siitd, ettd sitd, onko aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyéd tai mainetta
kaytetty epdoikeutetusti hyvdksi, on arvioitava suhteessa tavaramerkin kattamien tavaroiden tai
palvelujen keskivertokuluttajaan, jota pidetddn tavanomaisesti valistuneena sekd kohtuullisen
huolellisena keskivertokuluttajana (ks. vastaavasti tuomio 12.3.2009, Antartica v. SMHV, C-320/07 P, ei
julkaistu, EU:C:2009:146, 46—48 kohta). Kun kyse on kulutustavaroista, kuten saippuat, kosmeettiset ja
peseytymisvalmisteet, nahkatavarat ja muut samankaltaiset tavarat, kohdeyleis6 on nyt késiteltavassa
asiassa suuri yleiso, joka muodostuu nimenomaan keskivertokuluttajista.

On muistutettava myos siitd, ettd saadakseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaista
suojaa aikaisemman tavaramerkin haltijan ei tarvitse osoittaa, ettd kyseessi on mainitussa
sadnnoksessd tarkoitettu hdnen tavaramerkkidan koskeva todellinen ja viliton loukkaus. Kun voidaan
olettaa, ettd téllainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta myohemmain tavaramerkin kaytostd, johon
sen haltija voi ryhtyd, aikaisemman tavaramerkin haltijan ei nimittdin tarvitse odottaa loukkauksen
tosiasiallista toteutumista voidakseen saada kayton kiellettyd. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on
kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa
vakava vaara téllaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja
L’Oréal v. SMHV, C-100/11 P, EU:C:2012:285, 93 kohta).

Nain ollen sitd, onko riidanalaisen merkin kayttdminen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epéoikeutettua hyviksi kayttdmistd, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki
kyseisen yksittdistapauksen merkitykselliset tekijat, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja
erottamiskyvyn aste, kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste sekd kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 27.11.2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 42 kohta).

Unionin tuomioistuin on katsonut erityisesti aikaisemman tavaramerkin maineen laajuuden ja
erottamiskyvyn asteen osalta, ettd mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sité
helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. On myo6s niin, ettd mitd valittoméampi ja vahvempi
riidanalaisen tavaramerkin herédttdma mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistd on, sitd suurempi on
vaara siitd, ettd kyseisen merkin kaytto tdlld hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikayttoa (ks. vastaavasti tuomio
27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 67—69 kohta).

Téssd yhteydessd on myos katsottu, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan on tarvittaessa esitettiva
ndytto siitd, ettd sen tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan taloudellinen kéyttdytyminen on
muuttunut myohemman tavaramerkin kdyton seurauksena tai ettd on olemassa vakava vaara téllaisesta
muutoksesta tulevaisuudessa (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 77 ja 81
kohta sekd tuomiolauselman 6 kohta).
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Kun edelld esitetty otetaan huomioon, on todettava, ettd nyt késiteltdvdassd asiassa kantaja ei ole
esittanyt valituslautakunnassa eikd unionin yleisessd tuomioistuimessa johdonmubkaisia seikkoja, joiden
perusteella voitaisiin todeta, ettd haetun tavaramerkin kiytté merkitsee aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttoa.

Vaikka kantaja nimittdin korostaa aikaisempien tavaramerkkiensé lahes ”ainutlaatuista luonnetta” seka
niiden “merkittavdad ja eksklusiivista” mainetta, on todettava, ettei kantaja ole esittinyt erityisid
seikkoja, jotka voisivat tukea sitd, ettd haetun tavaramerkin kayttdminen véhentdisi kantajan
aikaisempien tavaramerkkien myyntivoimaa, muun muassa 14.11.2013 annetussa tuomiossa
Environmental Manufacturing v. SMHV (C-383/12 P, EU:C:2013:741, 43 kohta) esitettyjen sellaisten
kriteerien valossa, joiden mukaan mainitunlaiset paitelmédt on tehtdvd "todenndkoisyyksien arvioinnin
perusteella tehtdvien loogisten johtopéddtdsten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset kaytannot
asian kannalta merkitykselliselld kaupallisella alalla sekd kaikki muut kasiteltdivdnd olevaan asiaan
liittyvit seikat”.

Se seikka, ettd toinen talouden toimija voi saada luvan kayttdd tavaramerkkid, johon sisdltyy sana
"burlington”, kantajan lontoolaisessa kauppakeskuksessa myynnissd olevien tavaroiden kaltaisia
tavaroita varten, ei kuitenkaan yksinddn ole omiaan vaikuttamaan keskivertokuluttajan silmissa
kyseisen kauppapaikan houkuttelevuuteen. Kuten unionin tuomioistuin on nimittdin tdsmentanyt
7.7.2005 annetussa tuomiossa Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (ks. edella 30 kohta), mainittu
ominaisuus liittyy tiiviisti kyseisessd kauppakeskuksessa sijaitsevien myymaloiden vuokraajien
suorittamiin “erilaisiin” kaupallisiin “palveluihin” eikd yksinomaan kyseisen kauppakeskuksen nimeen,
joka lisdksi vastaa, kuten valituslautakunta on aiheellisesti huomauttanut riidanalaisessa paéatoksessd,
muiden paikkojen nimid, jotka myds ovat erittdin tunnettuja ja sijaitsevat kyseisen kauppakeskuksen
ldheisyydessa, kuten Burlington Gardens ja Burlington House.

Lopuksi menettelyvirheestd, joka kantajan mukaan on riidanalaisessa padtoksessd siltd osin kuin
valituslautakunta on todennut, ettd vain valiintulija oli esittdnyt huomautuksia, vaikka kantajakin oli
esittdinyt huomautuksia 12.11.2015, on todettava, ettd yhtdaltd viimeksi mainitut huomautukset
sisaltyvidt kyseisen asian asiakirja-aineistoon ja ettd toisaalta EUIPO on vahvistanut istunnossa, etté
EUIPO:n asiaa kasitelleet elimet ovat asianmukaisesti ottaneet huomioon mainitut huomautukset,
jotka siséltyivit myos niiden kdytossd olevaan asiakirja-aineistoon. Kyseinen viite on siis hylattiva
perusteettomana.

Kantajan kolmannesta viitteestd voidaan vain todeta, ettd riidanalaisen paitoksen 33 ja 34 kohtien
sanamuodosta seuraa, ettd valituslautakunta on muodollisesti todennut, ettd kantaja oli todella esittdnyt
huomautuksia, mutta ettd ne eivdt olleet omiaan osoittamaan kyseisessd asiassa, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytykset tayttyivit, muun muassa osoittamaan, ettd
tavaramerkin kdyttdiminen saattoi merkitd kantajan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeutettua hyviksikdyttamistd. Menettelysddntojen rikkomiseen perustuvaa viitettd ei
ndin ollen voida hyviaksya.

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetty, ensimmainen kanneperuste on hylattava.

Toinen kanneperuste

Kantaja tuo ensinndkin esiin, ettd valituslautakunta ei riidanalaisessa paatoksessd mitenkddn perustele
sitd, ettd se hylkdd kantajan viitteen, jossa vedotaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan
rikkomiseen nyt késiteltédvassd asiassa. Mainitussa paatoksessd on kantajan mukaan lisdksi oikeudellinen
virhe, koska sen mukaan mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun laajan tunnettuuden
puuttumisen vuoksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohtaan perustuva viite piti hyldta. Kantaja katsoo
sen jilkeen, ettd silloin kun kansallisella tasolla vedotaan “goodwillin”, eli asiakkaiden kokeman
vetovoiman, arviointiin, mainittu arviointi ei voi vaarinkdyttod koskevan kanteen yhteydessd rajoittua
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koskemaan vain niitd palveluja, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity, kuten sitd vastoin
on silloin, kun arvioidaan saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua laajaa tunnettuutta.
Kantaja viittad, ettd se on joka tapauksessa suurelta osin néyttdnyt kyseisessd valituslautakunnassa
toteen laajan tunnettuutensa (eli goodwillinsa) korkeatasoisena kauppakeskuksena. Lopuksi kantaja
vaittad, ettd kyseinen valituslautakunta on tehnyt menettelyvirheen, kun se ei ole antanut asianosaisille
siind kdydyn menettelyn kuluessa uutta mahdollisuutta esittdd perusteluitaan kyseesséd olevan asetuksen
8 artiklan 4 kohdan loukkaamiselle.

EUIPO vaatii tdimén kanneperusteen hylkaamista.

Viliintulija puolestaan katsoo, ettd kantaja on esittanyt tietyt asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan oikeaa soveltamista koskevat viitteet vasta unionin yleisen
tuomioistuimen menettelyssd ja ettd ndin ollen kyseinen tuomioistuin ei voi ottaa niitd huomioon.

Aivan aluksi on hyldttivd kantajan viitteet, jotka koskevat perusteluvelvollisuuden ja oikeutta tulla
kuulluksi koskevan velvollisuuden noudattamatta jittamistd. Kyseiset viitteet eivdt nimittdin ole
perusteltuja.

Riidanalaisen paatoksen 36 kohdasta ja sitd seuraavista kohdista nimittdin ilmenee, ettd
valituslautakunta on analysoinut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa asetetut eri
edellytykset ja nyt kasiteltédvassa asiassa myos merkkioikeuden loukkauskannetta koskevat edellytykset.
Lisaksi siitd, etteivdt asianosaiset olisi voineet esittdd huomautuksiaan kyseisistd edellytyksistd, asian
asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd kantajalla on ollut mahdollisuus esittdd huomautuksiaan koko
menettelyn ajan EUIPO:n elimille.

Taltd osin on todettava, ettd jos kantaja ei ollut valituslautakunnassa kehitellyt viitettd, johon se itse oli
vedonnut viitemenettelyssd, eli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista,
valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettei se ollut pyytanyt asianosaisilta tdydentdvid huomautuksia
kyseisestd aiheesta. Asiassa merkityksellisen oikeuskdytinnon mukaan oikeutta tulla kuulluksi ei
myoskddn sovelleta lopulliseen lausuntoon ennen kuin toimivaltainen valituslautakunta on antanut
sen. Valituslautakunnalla ei nimittdin ole velvollisuutta ilmoittaa asianosaisille oikeudellisista
padtelmistddn ennen kuin se antaa lopullisen ratkaisunsa eikd antaa niille mahdollisuutta esittda
huomautuksiaan kyseisistd péadtelmistd tai esittdd lisdndyttod (ks. tuomio 14.6.2012, Seven Towns v.
SMHV  (Seitsemédn erivédristd neliotd), T-293/10, ei julkaistu, EU:T:2012:302, 46 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Lopuksi on muistutettava siitd, ettd tosiseikkojen arviointi kuuluu paatoksentekijille. Oikeus tulla
kuulluksi  ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat
paatosluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo
omaksua (ks. tuomio 7.6.2005, Lidl Stiftung v. SMHV - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03,
EU:T:2005:200, 62 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Seuraavaksi kantajan viitteistd, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista,
on muistutettava, ettd mainitun sddnnoksen mukaan muun merkin kuin tavaramerkin haltija voi
vastustaa EU-tavaramerkin rekisterdintid, jos mainittu merkki tayttda kaikki seuraavat nelja edellytysta:
kyseistd merkkid on kaytetty liike-eldmissd; sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen; oikeus
kyseiseen merkkiin on saatu sen jasenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkid kéytettiin ennen
péivad, jona EU-tavaramerkin rekisterdintihakemus on tehty; ja lopuksi kyseisen merkin nojalla sen
haltijalla on oltava oikeus kieltdd myohemmadn tavaramerkin kayttdminen. Néamd edellytykset ovat
kumulatiivisia, joten kun merkki ei tdytd yhtd ndistd edellytyksistd, véite ei voi menestyd (tuomio
30.6.2009, Danjaq v. SMHV - Mission Productions (D'. No), T-435/05, EU:T:2009:226, 35 kohta).
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Nyt késiteltdvassd asiassa valituslautakunta on todennut, ettd merkkioikeuden loukkauskanne, joka on
nostettu  liike-eldméssd ~ Yhdistyneessd ~ kuningaskunnassa  kaytettyyn  rekisterdimattomadn
tavaramerkkiin liittyen, voi olla asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi
oikeus (ks. mm. riidanalaisen paatoksen 38 ja 39 kohta).

Taltd osin on katsottu, ettd kyseisen viitteen tekijan on osoitettava merkkioikeuden loukkauskannetta
koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisesti, ettd kolme seuraavaa edellytysta
tayttyvat, eli ensinnékin, ettd kyseinen rekister6imaton tavaramerkki tai merkki on hankkinut liikearvoa
(eli asiakkaita tuovaa vetovoimaa), toiseksi, ettd uudemman tavaramerkin haltijan esitys on
harhaanjohtavaa, ja kolmanneksi, ettid kyseessd olevalle liikearvolle on aiheutunut vahinkoa (ks.
vastaavasti tuomio 18.1.2012, Tilda Riceland Private v. SMHV — Siam Grains (BASmALI), T-304/09,
EU:T:2012:13, 19 kohta).

On myos todettava, ettd riidanalaisen padtoksen 38 kohdassa valituslautakunta luetteli tdsmaélleen
kyseiset kolme edellytystd ja kantaja lisiaksi myonsi, ettd valituslautakunta oli yksiloinyt oikein
merkkioikeuden loukkauskannetta koskevat oikeussdaannot.

Lisdaksi on muistutettava siitd, ettd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta) mukaan todistustaakka kuuluu kyseiselle viitteen tekijalle
EUIPO:ssa (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budéjovicky Budvar, C-96/09 P,
EU:C:2011:189, 189 kohta).

Kuten asiakirjoista siis ilmenee, véiteosastossa kidydyn menettelyn kuluessa kantaja on viitteen tekijana
vedonnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen, mutta ei ole esittinyt tosiseikkoja
eikd oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, ettd mainitun sddnnoksen
soveltamisedellytykset asianmukaisesti téyttyivat. Tamén jdlkeen valituslautakunnassa kantaja vain
vditti, ettd se "pysytti viiteosastossa esitetyt viitteet”, vaikka on selvédd, ettei mainittujen viitteiden
tueksi ollut esitetty valituslautakunnassa tosiseikkoja eikd oikeudellisia seikkoja.

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paitoksen 39 kohdassa aiheellisesti, ettei kantaja ollut
nayttanyt, ettd edellytykset merkkioikeuden loukkauskanteen perustelemiseksi olivat aisanmukaisesti
tayttyneet. Koska valituslautakunta ei siis ole tehnyt oikeudellista virhettd eikd menettelyvirhetts,
toinen kanneperuste on hylattava.

Kolmas kanneperuste

Kantaja vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Se katsoo
lahinnd ensinndkin, ettd sen kauppakeskuksen palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat
ilmeisen samankaltaisia, koska loppukuluttajat ovat sen mukaan esilld olevassa asiassa samoja. Télta
osin se korostaa, ettd sana “burlington” on erityisen erottamiskykyinen. Toiseksi toisin kuin
valituslautakunta on todennut riidanalaisen pédtoksen 45 kohdassa, kantaja katsoo, ettd vaikka
luokka 35 koskee myos kauppakeskuksen toimintaa, kyseisen luokan sanamuotoon siséltyva ilmoitus
"kokoaminen” kattaa pikemminkin kauppakeskuspalvelut kuin viahittdiskauppapalvelut yleensa ja ettd
ndin ollen kantajalla ei ole velvollisuutta tdsmentdd kyseisid tavaroita. Kolmanneksi kantaja tuo esiin,
ettd Intellectual Property Officen (teollis- ja tekijanoikeusvirasto, Yhdistynyt kuningaskunta) kasikirjan
ja High Court of Justice (England & Wales) Chancery Divisionin (alioikeus (Englanti ja Wales),
Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) oikeuskédytinnon mukaan kantajalla ei ollut velvollisuutta
tasmentdd mainittuja tavaroita.

EUIPO ja viliintulija vaativat timén kanneperusteen hylkaamista.
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Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkia ei rekister6ida, jos
sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on
suojattu, on sekaannusvaara.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnoén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai taloudellisesti keskenddn sidoksissa
olevista yrityksistd. Saman oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava "kokonaisuutena”
sen mukaan, mikd kasitys kohdeyleisolld on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai palveluista,
ottaen huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitysta esilld olevan asian kannalta, ja etenkin kyseisten
merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
vdlinen keskindinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, 30-33 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Sekaannusvaara edellyttdd nimittdin yhtd aikaa, ettd Lkyseiset tavaramerkit ovat samoja tai
samankaltaisia sekd ettd niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.
Edellytykset ovat kumulatiivisia (ks. tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV - easyGroup IP Licensing
(easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, 42 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kyseisten tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki
niiden viliseen yhteyteen liittyvdat merkitykselliset tekijat. Néihin tekijoihin kuuluvat erityisesti
tavaroiden ja palveluiden luonne sekd se, ovatko ne keskenddn kilpailevia tai toisiaan tdydentdvid.
Huomioon voidaan ottaa myds muita tekijoitd, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. tuomio
11.7.2007, El Corte Inglés v. SMHV - Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios),
T-443/05, EU:T:2007:219, 37 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Esilld olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut riidanalaisen péaatoksen 44 kohdassa, ettd kantajan
palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat eivit olleet samankaltaisia.

Siltd osin kuin kyse on yhtddltda luokkaan 36 kuuluvista palveluista on selvdd, ettd esimerkiksi
myymaloiden ja toimistojen vuokrauspalvelut tai kiinteistdjen hallinnointi ja senkaltaiset tavarat kuin
saippuat, korut ja nahkatavarat eivit ole lainkaan samankaltaisia. Toisaalta luokkaan 35 kuuluvista
palveluista unionin tuomioistuin on selvédsti todennut, ettd vahittdiskaupan palvelujen osalta
myytdvéksi tarjottavat tavarat on tdsmennettdvd tarkasti (ks. vastaavasti tuomio 24.9.2008, Oakley v.
SMHV - Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, 44 kohta; ks. myos vastaavasti ja
analogisesti tuomio 7.7.2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, 50 kohta).

Se, ettei niistd tavaroista, joita Burlington Arcaden kaltaisen kauppakeskuksen muodostavissa eri
myymaloissd voidaan myydd, ole annettu mitddn tdsmaéllisid tietoja, estdd kaikenlaisen yhteyden
viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden valillg, eikd kantajan esilld olevassa
asiassa antama ”luksustavaroita” koskeva madritelma ole riittava tdismentdmaén, millaisista tavaroista on
kyse. Kun tdllaista tdsmennystd ei siis ole, ei ole mahdollista vahvistaa aikaisempien tavaramerkkien
kattamien palvelujen ja haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden vilistd samankaltaisuutta eika
tdydentavyytta.

Niin ollen kantajan viite, jonka mukaan kauppakeskuspalvelujen osalta ei ollut tarpeen tdasmentid
kyseessd olevia tavaroita, on myos hylédttava, kun otetaan huomioon, ettd timén tuomion 34 kohdassa
unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, ettd kun otetaan huomioon luokan 35 sanamuoto,
vahittdiskauppapalvelun kasite, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitd tulkinnut 7.7.2005
annetun tuomion Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) 34 kohdassa, kasittdd myos kauppakeskuksen
tarjoamat myyntipalvelut. Lisaksi on todettava, ettd se, ettd loppukayttdjien ryhmait ovat paallekkaisig,
ei ole riittdvad nayttdmain toteen sekaannusvaaraa silloin, kun tavaroita, joita kauppakeskuksen tiloissa
voidaan myyd§, ei ole milldédn tavalla tdsmennetty.

12 ECLL:EU:T:2017:873
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Lopuksi on todettava, ettd viite, joka koskee Intellectual Property Officen kasikirjan ja High Court of
Justice (England & Wales) Chancery Divisionin oikeuskdytdnnon sovellettavuutta, on tehoton sen
vuoksi, ettd asiassa sovellettava oikeussddntdé on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta, ja vakiintuneen oikeuskédytinnon mukaan Euroopan unionin tavaramerkkijarjestelma on
itsendinen jarjestelmd, joka muodostuu sille ominaisesta sadntokokonaisuudesta ja jolla tavoitellaan
sille ominaisia tavoitteita, eikd sen soveltaminen riipu mistddn kansallisesta jarjestelmastd (ks. tuomio
16.1.2014, Message Management v. SMHV — Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12, ei
julkaistu, EU:T:2014:5, 58 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Edella esitetyillda  perusteilla ja kun otetaan huomioon se, ettd yksi asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu edellytys ei tdyty, ensimmadinen
kanneperuste ja koko kanne on hylattava.

Oikeudenkdyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hévinnyt asian ja EUIPO ja viliintulija ovat vaatineet oikeudenkayntikulujensa
korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitiddn.

2) Tulliallan Burlington Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Frimodt Nielsen Forrester Perillo
Julistettiin Luxemburgissa 6 paivdna joulukuuta 2017.

Allekirjoitukset
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