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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

4 péivand lokakuuta 2018*

EU-tavaramerkki — Mitittémyysmenettely — EU-sanamerkki FLUGEL — Aikaisemmat kansalliset
sanamerkit ...VERLEIHT FLUGEL ja RED BULL VERLEIHT FLUUUGEL -
Suhteelliset hylkdysperusteet — Kayton sallimisesta johtuva oikeudenmenetys — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklan 2 kohta) —
Sekaannusvaaran puuttuminen — Tavaroiden samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen
2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohta (josta on
tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohta)
Asiassa T-150/17,
Asolo Ltd, kotipaikka Limassol (Kypros), edustajinaan asianajajat W. Pors ja N. Dorenbosch,
kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddn M. Capostagno,
A. Folliard-Monguiral ja D. Walicka,

vastaajana,

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

Red Bull GmbH, kotipaikka Fuschl am See (Itdvalta), edustajinaan asianajajat A. Renck ja
S. Petivlasova,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 17.11.2016 tekemaésta
padtoksestd (asia R 282/2015-5), joka koskee Red Bullin ja Asolon vilistd mitattomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. Gratsias (esittelevd tuomari) sekd tuomarit
A. Dittrich ja P. G. Xuereb,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2017 jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.5.2017 jatetyn EUIPO:n vastineen,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.6.2017 jatetyn véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittdmit kirjalliset kysymykset ja
unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.3.2018 jatetyt vastaukset ndihin kysymyksiin,

ottaen huomioon 12.4.2018 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

International Licensing Services, joka on yksi kantajan Asolo Ltd:n oikeudellisista edeltdjistd, teki
24.9.1997 EU-tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien
virastolle (EUIPO) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin
tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1),
sellaisena kuin tdméd asetus on muutettuna ja korvattuna Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)),
nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki FLUGEL.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 32 ja 33 ja vastaavat

kummankin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 32: "Oluet; kivennais- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméjuomat ja
hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”;

— luokka 33: "Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 22.6.1998 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro 1998/45 ja tavaramerkki
rekisteroitiin 1.2.1999.

EUIPO rekister6i 7.9.2006 riidanalaisen tavaramerkin siirron kantajalle.

Viliintulja ~ Red  Bull GmbH  esitti  5.12.2011  mitdttomyysvaatimuksen  asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta), luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja 5 kohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
ja 5 kohta) kanssa, nojalla.

Mitdttomyysvaatimus perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— sanamerkki ..VERLEIHT FLUGEL, joka on rekisterdity tavaramerkkini Itivallassa numerolla
175793;

— sanamerkki RED BULL VERLEIHT FLUUUGEL, joka on rekisterdity tavaramerkkini Itivallassa
numerolla 161298.
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Molemmat aikaisemmat kansalliset tavaramerkit on rekisterdity luokkaan 32 kuuluville tavaroille
“energiajuomat”.

Mitédttomyysosasto totesi 2.12.2014 tekemadllddn péaatoksella EUIPO:n pédjohtajan 20.6.2012 antamaan
tiedonantoon nro 2/12luokkaotsikoiden kaytosta yhteison tavaramerkkien hakemista ja rekisterdintid
varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa (EUVL SMHV 7/2012) vedoten, ettd tavaroita
"alkoholiesanssit; alkoholiuutteet; alkoholipitoiset hedelmiuutteet” on tarkasteltava kasiteltavissa
asiassa samalla tavalla kuin ”alkoholijuomia”, jotka luokka 33 kattaa.

Mitittémyysosasto katsoi aikaisemman tavaramerkin ...VERLEIHT FLUGEL (jiljempina aikaisempi
tavaramerkki) maineeseen vedoten, ettd sen oli prosessiekonomiaan liittyvistd syistd perustettava
paatelmansd kyseisen tavaramerkin maineeseen. Niinpd mitdttomyysosasto otti huomioon kyseisen
tavaramerkin maineen, yleison mahdollisesti mieltdimédn yhteyden aikaisemman tavaramerkin ja
riidanalaisen tavaramerkin vélilld ja sen mahdollisuuden, ettd riidanalaisen tavaramerkin haltija voisi
kayttda epdoikeutetusti hyvikseen aikaisemman tavaramerkin mainetta, ja hyviksyi asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessdé saman asetuksen
8 artiklan 5 kohdan kanssa, perusteella mitdttomyysvaatimuksen kaikkien riidanalaisen tavaramerkin
kattamien tavaroiden osalta. Lisdksi mitattomyysosasto padtteli kdyton sallimisesta johtuvan
oikeudenmenetyksen osalta, jota kantaja vaatii, ettei kasiteltdvdssd asiassa ollut tarpeen soveltaa
asetuksen N:o 207/2009 54 artiklaa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 61 artikla), koska vaikka
viliintulija oli tietoinen riidanalaisen tavaramerkin olemassaolosta, ei ollut osoitettu, ettd se oli sallinut
merkin kayton Itdvallassa tietoisena siitd kasiteltdvdssd asiassa merkityksellisend ajanjaksona eli
5.12.2006 ja 5.12.2011 vilisend ajanjaksona.

Kantaja teki 29.1.2015 valituksen EUIPO:ssa asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan (joista on tullut
asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) nojalla mitattomyysosaston péiatoksesta hyviksyd viliintulijan
esittdma mitattomyysvaatimus.

EUIPO:n viides valituslautakunta hylkési valituksen 17.11.2016 tekemélldadn paétokselld (jaljempana
riidanalainen p&étos).

Tarkemmin sanottuna valituslautakunta ensinnékin vahvisti mitidttomyysosaston péétoksen siltd osin
kuin tdma hylkasi viitteen viliintulijan kdyton sallimisesta johtuvasta oikeudenmenetyksestd. Se katsoi
taltd osin, ettd kantajan mitdttomyysosastossa esittimét todisteet eivét riittdneet sen pédtelmén
tekemiseen, ettd viliintulija oli tietoinen tai sen voitiin kohtuudella olettaa olevan tietoinen
riidanalaisen tavaramerkin kaytostd. Valituslautakunta katsoi, ettd kantajan valituslautakunnassa
ensimmadisen kerran esittdmid todisteita ei voitu pitdd tdydentdvind todisteina tai lisdtodisteina
oikeuskaytdnnossd tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunnan mukaan sen padtelméa pysyisi joka
tapauksessa muuttumattomana, vaikka oletettaisiin, ettd sen olisi pitdnyt ottaa huomioon nima
todisteet, kun otetaan huomioon niiden todistusarvo ja osoitetun kdytdon intensiteetti.
Valituslautakunta katsoi myos, ettd se seikka, ettd viliintulija oli tai olisi voinut olla tietoinen
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnista sen oikeudenkéynnin johdosta, jossa se ja kantaja olivat
vastapuolina Saksassa, ei voi riittdd osoittamaan, ettd se oli tietoinen tdmdn tavaramerkin kaytosta
Itdvallassa.

Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettd prosessiekonomiaan liittyvistd syistd mitattomyysvaatimusta on
tarkasteltava asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Tédssd yhteydessa se
totesi ensiksi, ettd kasiteltdvassd asiassa kohdeyleison muodostavat itdvaltalaiset keskivertokuluttajat, ja
korosti, ettd “energiajuomilla” tavoitellaan pikemminkin nuorta yleis6d. Toiseksi kyseisten merkkien
kattamien tavaroiden osalta valituslautakunta totesi yht&édltd, ettd “energiajuomat”, jotka aikaisempi
tavaramerkki kattaa, ovat osittain samoja ja osittain keskimddrdisen samankaltaisia kuin tavarat, jotka
riidanalainen tavaramerkki kattaa. Tarkemmin sanoen valituslautakunta katsoi, ettd siltd osin kuin
"muut alkoholittomat juomat” siséltdvat “energiajuomat”, ndmé tavarat ovat samoja. Koska “oluet;
kivenndis- ja hiilihappovedet; hedelmijuomat ja hedelmédtuoremehut”, jotka riidanalainen merkki
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kattaa, ovat kaikki juomia ja koska kaikilla on sama tarkoitus kuin "energiajuomilla”, jotka aikaisempi
tavaramerkki kattaa, eli niilld pyritddn “sammuttamaan jano”, ne ovat kilpailevia tavaroita
“energiajuomille”, niitd voidaan ostaa samoista myyntipisteistd ja niitd on ndin ollen pidettiva
keskimaardisen samankaltaisina kuin “energiajuomat”. Sama koskee tavaroita “mehutiivisteet ja muut
juomien valmistusaineet”. Lopuksi valituslautakunta katsoi tavaroiden “alkoholipitoiset juomat” osalta,
ettd niilld on tietty yhteys “energiajuomiin”. Valituslautakunta viittasi téltd osin 9.3.2005 annettuun
tuomioon Osotspa v. SMHV - Distribution & Marketing (Hai) (T-33/03, EU:T:2005:89) ja totesi, ettd
mitdttomyysosasto on perustellusti korostanut, ettd alkoholipitoisia juomia usein sekoitetaan
energiajuomien kanssa “ja/tai kéytetddn yhdessd niiden kanssa”. Sama koskee tavaroita
“alkoholiesanssit; alkoholiuutteet; alkoholipitoiset hedelmaitiivisteet”.

Kolmanneksi kyseisten merkkien vertailun osalta valituslautakunta katsoi, ettd merkit ovat
keskiméérdisen samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, koska ainakin niiden kaksi tavua "flii”
ja "gel” ovat yhtenevid. Nédin on myo0s kasitteellisesti, koska molemmat merkit viittaavat késitteeseen
"siipi”.

Neljanneksi valituslautakunta katsoi, ettd osatekija "fliigel” on aikaisemman tavaramerkin hallitseva
osatekija. Viidenneksi se katsoi my0s, ettd prosessiekonomiaan liittyvistd syistd ei ole tarpeen tutkia
todisteita, jotka on esitetty aikaisemman tavaramerkin vahvan erottamiskyvyn osoittamiseksi, ja perusti
tarkastelunsa tdmédn merkin ominaispiirteisiin perustuvaan erottamiskykyyn.

Kyseisten merkkien vilistd sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointinsa yhteydessd valituslautakunta
padtteli edelld 14-16 kohdassa esitettyjen toteamustensa perusteella, ettd kun otetaan huomioon
“epatdydellista muistikuvaa koskeva periaate” ja tekijoiden keskindinen riippuvuus, samankaltaisuudet
kyseisten merkkien valilld ovat riittdvét, jotta niiden kattamien tavaroiden vililld on sekaannusvaara.
Valituslautakunta katsoi lopuksi, ettd mitdttomyysosasto oli tehnyt virheen paittelyssddn asetuksen
N:o 2007/2009 8 artiklan 5 kohdan osalta. Tdémédn vuoksi se kumosi riidanalaisen paétoksen

padtososan toisessa kohdassa mitdttomyysosaston padtoksen siltd osin  kuin asetuksen
8 artiklan 5 kohdan mukainen tutkimus ei ollut tarpeen kaisiteltavissa asiassa”.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaitoksen ja

— velvoittaa EUIPO:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Sovellettavat oikeussaannot

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimmdinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 61 artiklan 2 kohta)
rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessa kyseisen
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista.
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Ennen kantajan esittimien kanneperusteiden tutkimista on tdsmennettdva riidanalaisen paatoksen
ulottuvuus.

Riidanalaisen pddtoksen ulottuvuus

Taltd osin on todettava, ettd riidanalaisen paatoksen paatososan 2 kohdan mukaan mitattomyysosaston
paatos kumotaan 7siltd osin kuin [asetuksen N:o 207/2009] 8 artiklan 5 kohdan mukainen tutkimus ei
ollut tarpeen”. Valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 82 kohdassa, ettd mitdttomyysosasto on
"tehnyt virheen pdittelyssadn siltd osin kuin [asetuksen N:o 207/2009] 8 artiklan 5 kohdan mukainen
tutkimus ei ollut tarpeen késiteltdvassa asiassa”.

Kun otetaan huomioon riidanalainen paatos kokonaisuudessaan, on kuitenkin katsottava samoin kuin
osapuolet, kun niiltd tiedusteltiin asiasta istunnossa, ettd riidanalaisen péaitoksen paatososan 2 kohtaa
on tulkittava siten, ettd valituslautakunta on vain korvannut omalla arvioinnillaan mitdttémyysosaston
arvioinnin perustamalla riidanalaisen tavaramerkin mitdttoémyyden eri perusteeseen kuin siihen, jolle
viimeksi mainittu elin oli antanut etusijan, ja kayttinyt asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan mukaisia
oikeuksiaan.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan rikkomista

Kantaja vaittdd ensiksi, ettd valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei todisteita, jotka se esitti sille
ensimmdisen  kerran  valituksensa  yhteydessé = sen  osoittamiseksi, = ettd  asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan soveltamisedellytykset tayttyivit, voida ottaa tutkittavaksi. Se vdittaa
erityisesti, ettd oikeuskdytdnnon mukaan lisdtodisteita voidaan ottaa huomioon toisessa asteessa, jos
alkuperdisid todisteita on pidetty riittdiméttomingd, kuten késiteltdvdssa asiassa. Kantajan mukaan on
selvad, ettd uusilla todisteilla pyrittiin vahvistamaan tai selventimédn EUIPO:n elimissd alun perin
esitettyja todisteita. Kantaja vdittdd myos, ettei oikeuskdytinnon mukaan ole tarpeen esittdd perustetta
todisteiden esittimiselle myohéssd eikd selitystd uusien todisteiden ja ensimmadisessd asteessa
esitettyjen todisteiden liittymisestd toisiinsa. Lopuksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunta ei kayttinyt
objektiivisesti ja perustellusti harkintavaltaa, joka silld oli myohéssé esitettyjen todisteiden huomioon
ottamisen osalta, eikd se siten tdyttinyt perusteluvaatimusta, joka sille on oikeuskdytinnon mukaan
asetettu.

Toiseksi kantaja viittdd, ettd valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd vaikka uudet todisteet olisi
pitdnyt ottaa tutkittavaksi, ne eivdt kuitenkaan olisi riittdneet osoittamaan véliintulijan tosiasiallista
tietoisuutta riidanalaisen tavaramerkin kaytosta.

Tarkemmin sanoen valituslautakunta katsoi kantajan mukaan virheellisesti yhtddltd, ettd Westendorfin
(Itdvalta) festivaalin jérjestdjan S:n antama lausunto, jonka mukaan hdn oli puhunut kyseisen
festivaalin aikana ”Fliigel-juomasta” viliintulijan edustajien kanssa, on "todistusarvoltaan heikko”, eika
valituslautakunta myoskddn tukenut nakemystddn oikeudellisesti riittdvélla tavalla. Tamén lausunnon
olisi kuitenkin pitdnyt riittdd osoittamaan, ettd viliintulija oli todella tietoinen riidanalaisen
tavaramerkin kédytostd Itdvallassa. Toisaalta valituslautakunta jétti kantajan mukaan virheellisesti
ottamatta huomioon sen seikan, ettd riidanalaisella tavaramerkilld suojattua juomaa tarjottiin
myytiaviksi 19 baarissa Itdvallassa, kuten myo6s viliintulijan tuotetta. Kantaja katsoo, etté
valituslautakunnan péitelmien vastaisesti ndiden yritysten lukumdira sindnsd ei ole merkityksellinen
kasiteltaviassd asiassa, koska kyseisilld merkeilld suojattujen tavaroiden tarjoaminen myytdviksi
samoissa yrityksissa riittdd osoittamaan, ettd viliintulijan edustajat olivat tietoisia riidanalaisen
tavaramerkin kaytosta.
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Vaikka ndité lisdtodisteita ei otettaisi huomioon, kantaja vaittdd, ettd se on joka tapauksessa esittinyt
riittdvasti todisteita osoittaakseen, ettd asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa sdddetyt
edellytykset tayttyvat kasiteltdvassd asiassa. Néin ollen kun kyse on mitdttomyysosastossa vuosien 2005
ja 2006 osalta esitetyistd laskuista, valituslautakunta vahvisti kantajan mukaan virheellisesti, ettd
madralliset vaatimukset ovat merkityksellisia riidanalaisen tavaramerkin kéyton véhimmaistason
toteamiseksi. Kantaja korostaa téltd osin, ettd asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu ilmaisu “kaytto” ei vastaa “tosiasiallisen kayton” késitettd ja ettd késiteltdvassd asiassa riittdd
sen osoittaminen, ettd valiintulija oli tietoinen tai ettd sen voitiin kohtuudella olettaa olevan tietoinen
tastd kaytostd. Kantaja arvostelee lisdksi valituslautakuntaa siitd, ettei se ottanut huomioon
oikeudenkéyntid, jossa se ja sen tytdryhtio ja véliintulija olivat vastapuolina jo vuodesta 2001 lahtien ja
joka koski riidanalaisen tavaramerkin kéayttod Alankomaissa ja Benelux-maissa. Valituslautakunta myos
jatti ottamatta huomioon kantajan esittdmaén itdvaltalaisen laulajan antaman lausunnon silld perusteella,
ettd se ei kasittinyt kolmannen osapuolen suorittamaa objektiivista arviointia, perustelematta
asianmukaisesti paatelmadnsa.

Lopuksi kantajan mukaan valituslautakunta paétteli, ettd ”jokainen todiste on itsessdédn riittiméton”,
vaikka sen ei olisi pitdnyt arvioida nditd todisteita erikseen vaan kokonaisuutena.

EUIPO ja viliintulija kiistavat ndma viitteet.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan neljan edellytyksen on taytyttdvd, jotta kéyton sallimisesta
johtuvan oikeudenmenetyksen maéraaika alkaa kulua, kun kolmas kéayttdd myohempéd tavaramerkkis,
joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki.
Ensinndkin myohemmain tavaramerkin on oltava rekisterdity, toiseksi sen haltijan on tdytynyt hakea
sitd vilpittomdssd mielessd, kolmanneksi sitd on kaytettdvd siind jdsenvaltiossa, jossa aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, ja neljanneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen
my6hemmaén tavaramerkin kaytostd sen rekisteroinnin jalkeen (ks. tuomio 20.4.2016, Tronios Group
International v. EUIPO -  Sky  (SkyTec), T-77/15, EU:T:2016:226, 30  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Tastd oikeuskdytannostd kay lisaksi ilmi se, ettd asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan
pddmadrdnd on sanktioida sellaisia aikaisempien tavaramerkkien haltijoita, jotka ovat sallineet
myohemmadn EU-tavaramerkin kayton yhtédjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tdstd kaytostd,
mainittua  tavaramerkkida koskevien mitattomyyskanteiden ja  viitteiden esittdmisoikeuden
menettamiselld. Télla sdédnnokselld pyritddn siis saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi
sdilyttdd tavaramerkin keskeinen tehtdvd sekd muiden talouden toimijoiden intressi pitdd sellaiset
merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja. Tama tavoite merkitsee sitd, etté
taman keskeisen tehtdvin sdilyttdmiseksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on voitava vastustaa
sellaisen myohemmaén tavaramerkin kayttod, joka on samanlainen kuin sen oma tavaramerkki tai
muistuttaa sitd. Aikaisemman tavaramerkin haltijalla on nimittdin mahdollisuus olla sallimatta
myohemmaén Euroopan unionin tavaramerkin kéytto vasta siitd hetkestd, jona se on saanut tietdd
kéaytostd, ja siten vastustaa sitd tai vaatia myohemmaén tavaramerkin mitdttomaksi julistamista, joten
kayton sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen médrdaika alkaa kulua vasta téstd hetkestd (ks.
tuomio 20.4.2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, 31 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan teleologisesta tulkinnasta seuraa, ettd merkityksellinen
pdivamédra oikeudenmenetyksen madrdajan alkamisen laskemiseksi on pdivd, jona myohemmén
tavaramerkin kaytostd on saatu tieto (ks. tuomio 20.4.2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, 32 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Tama tulkinta edellyttdd myds sitd, ettd myohemmain tavaramerkin haltija esittdd nayttod siitd, ettd
aikaisemman tavaramerkin haltija on tosiasiallisesti tietoinen mainitun tavaramerkin kéytostd, silla jos
se ei ole, se ei voi vastustaa myohemmain tavaramerkin kdyttod. Tdssd on nimittdin otettava huomioon
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon léhentdmisestd 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin
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89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 9 artiklan 1 kohdassa, joka on korvattu jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddadannon ldhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 9 artiklan 1 kohdalla, tarkoitettu kayton sallimisesta
johtuvaa oikeudenmenetystd koskeva analoginen sddnt6. Tdmédn sddnnon osalta ensimmadisen
direktiivin 89/104 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa sekéd direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12
perustelukappaleessa tismennetddn, ettd titd oikeudenmenetysperustetta sovelletaan, jos aikaisemman
tavaramerkin haltija on "kéyttdmisestd tietoisena sallinut pitkdhkon ajan jatkuneen kayttamisen”, mika
tarkoittaa “tarkoituksellista” tai “asiaintilasta tietoisena” tapahtunutta sallimista. T&td arviota
sovelletaan soveltuvin osin asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohtaan, jonka sanamuoto vastaa
direktiivien 89/104 ja 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuotoa (ks. tuomio 20.4.2016, SkyTec,
T-77/15, EU:T:2016:226, 33 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Niin ollen mitdttomyysvaatimuksella riitautetun tavaramerkin haltija ei voi tyytyd osoittamaan
aikaisemman tavaramerkin haltijan mahdollista tietoisuutta tavaramerkkinsd kdytostd tai esittdmadn
yhtdpitdvid todisteita, joiden perusteella voidaan olettaa téllaisen tietoisuuden mahdollinen olemassaolo
(ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 20.4.2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, 34 kohta).

Koska valituslautakunta péitteli, ettei tosiasiallista tietoisuutta riidanalaisen tavaramerkin kaytostd ollut
nédytetty toteen kisiteltdvdssd asiassa, kun otetaan huomioon kaikki kantajan esittdmit todisteet,
mukaan lukien viimeksi mainitun myohdssd esittimédt todisteet, on aivan aluksi tutkittava edelld
31-35 kohdassa mainitun oikeuskaytdnnon valossa kantajan viitteet, jotka koskevat sen EUIPO:n
elimissé esittdmien todisteiden sisdlt6d ja todistusarvoa.

Taltd osin on ensinndkin todettava, ettd kantajan vdite, jonka mukaan valituslautakunta olisi arvioinut
jokaista todistetta erikseen eikd olisi siten ottanut huomioon niita todisteita kokonaisuutena (ks. edella
29 kohta), perustuu riidanalaisen paatoksen virheelliseen tulkintaan.

Valituslautakunta ei nimittdin ottanut huomioon jokaista todistetta erikseen. Se tosin tarkasteli kunkin
todisteen siséltod ja yksilollista todistusarvoa, mutta kuten riidanalaisen padtoksen 21 kohdasta ilmenee,
se nimenomaan katsoi viitaten samalla mitattomyysosaston paatokseen, jonka se on vahvistanut télté
osin, ettd kyseiset todisteet eivdt ole kokonaisuutena riittdvid osoittamaan viliintulijan tosiasiallista
tietoisuutta riidanalaisen tavaramerkin kaytosta.

Sama koskee, kuten riidanalaisen paiatoksen 27 ja 28 kohdasta ilmenee, todisteita, jotka kantaja on
esittdnyt myohédssda EUIPO:n elimissa.

Tamén jilkeen on tarkasteltava kantajan viitteitd, jotka koskevat sen EUIPO:n elimissd esittimien
todisteiden sisaltod ja todistusarvoa.

Ensinnédkin mitdttomyysosastossa esitettyjen vuosia 2005 ja 2006 koskevien laskujen (ks. edelld
28 kohta) osalta on todettava, ettd valituslautakunta péidtteli perustellusti, ettd ne eivit osoita
riittdvdssd madrin riidanalaisen merkin kaytt6d sen toteen ndyttamiseksi, ettd valiintulija oli
tosiasiallisesti tietoinen tastd kaytosta.

Kuten téltd osin on voitu todeta, vaikka suhteellisen rajoitettu myynnin méadra voi kylld osoittaa
tavaramerkin tietynlaisen kéyton, voi olla, ettd tdméd mddra ei riitd osoittamaan — kuten kisiteltavéssa
asiassa — mitattomyysvaatimuksen esittdjin tosiasiallista tietoisuutta kyseisestd kaytosta (ks. vastaavasti
tuomio 20.4.2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, 44 kohta) tai joka tapauksessa antamaan aihetta
olettaa ilman mitdan mahdollista epiilyd, ettd viimeksi mainitulla on ollut tillainen tietoisuus vaaditusta
kaytostd. Ndin ollen ja toisin kuin kantaja vaittdd, valituslautakunta ei esittdnyt kasiteltavéssa asiassa
riidanalaisen tavaramerkin kayttod koskevia maarallisida vaatimuksia, joita ei olisi asetettu asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa. Kun otetaan huomioon tdma toteamus ja se, ettei kantaja esité
mitddn erityistd seikkaa sen osoittamiseksi, ettd viliintulijan edustajat olivat tosiasiallisesti tietoisia
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riidanalaisen tavaramerkin kaytostd, ja tyytyy taltd osin yleisiin vditteisiin, jotka koskevat kyseisten
tavaramerkkien kattamien tavaroiden tarjoamista myytdvaksi samoissa yrityksissd, edelld 27 kohdassa
esitetyt kantajan siihen liittyvit viitteet on hylattava.

Toiseksi itdvaltalaisen laulajan R:n lausunnosta on todettava EUIPO:n tapaan, ettd tdmén pelkka
lausunto, jonka mukaan riidanalaisella tavaramerkilld markkinoituja alkoholijuomia oli myyty erdassa
yrityksessa Itdvallassa ennen vuoden 2006 joulukuuta ja ettd kantaja oli sponsoroinut hintd itsedén
vuodesta 2005 ldhtien, ei ole omiaan osoittamaan viliintulijan tietoisuutta riidanalaisen tavaramerkin
kaytostd. Tahdn lausuntoon ei nimittdin ole liitetty yhtddn konkreettista seikkaa, joka osoittaisi, etté
kantaja sponsoroi R:dd tai ettd tdtd liiketointa olisi mainostettu, ja vield vdhemmén todisteita
riidanalaisella tavaramerkilla markkinoitujen juomien myynnistd tai esilldpidosta yrityksessd, johon
tama viittaa. Tama lausunto ei myodskddn sisédlld yhtddn konkreettista seikkaa, jonka avulla voitaisiin
yksiloida valiintulijan edustajat, jotka olivat kdyneet "sdédnndllisesti” yrityksessd, johon R. viittaa.

Kolmanneksi mainoslehtisestd, joka koskee Westendorfissa Tirolissa (Itdvalta) maaliskuussa 2005
jarjestettyd "Feestweek” -festivaalia ja joka sisiltdd ilmaisun "Mmv FLUGEL Events”, on sen seikan
lisdksi, ettd kyseinen ilmaisu nékyy siind pienin kirjaimin eikd néin ollen kiinnité valttdmétta huomiota,
todettava, ettd tdmdn ilmaisun ei voida ymmaértad valttaméttd viittaavan riidanalaisen tavaramerkin
kaltaiseen merkkiin.

Neljanneksi S:n lausunnosta (ks. edella 27 kohta) on todettava, ettei se sisdllda mitddn erityistd tietoa
véliintulijan edustajien viitetyistd kdynneistd hénen yrityksessddn eikd erityisesti mitdén tietoa, jonka
avulla voitaisiin yksiloidd kaupallinen edustaja, johon S. viittaa. Tédssd yhteydessd se seikka, ettd S.
ilmoittaa olevansa “valmis toistamaan lausuntonsa tuomioistuimissa” ei voi yksindén lisitd hdnen
sanojensa todistusarvoa.

Sitd paitsi on todettava, ettei kantaja kannekirjelmdssddn mitenkddn erityisesti kyseenalaista
valituslautakunnan arviointia muista todisteista, jotka se oli esittainyt EUIPO:n elimissa.

Lopuksi on vahvistettava valituslautakunnan péatelmét niiden oikeudenkdyntien osalta, joissa kantaja ja
viliintulija olivat vastapuolina muissa jésenvaltioissa kuin Itdvallassa. Tédstd on todettava yhtaalts, ettd
kantaja tyytyy téltd osin esittdméén yleisid vditteitd, jotka koskevat esimerkiksi viliintulijan perustajan
henkilokohtaista osallistumista kyseessd oleviin oikeudenkdynteihin, esittaméttd kuitenkaan
konkreettisia todisteita, joilla voitaisiin tukea sen viitteita.

Toisaalta osapuolten kirjelmistd ilmenee, ettd oikeudenkaynnit, joihin késiteltdvéssd asiassa viitataan,
eivit koskeneet riidanalaisen EU-tavaramerkin kéytt6d vaan muiden merkkien kayttoa. EUIPO:n
mukaan (ks. vastinekirjelmén 53 kohta) kyseisten oikeudenkdyntien yhteydessd mainittiin ainoastaan
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinti, ei sen kédyttéd Euroopan unionin alueella ja vield vihemman
Itdvallassa. Ndin ollen on todettava EUIPO:n tapaan, ettd viliintulijan mahdollinen tietoisuus muiden
kansallisten tai kansainvilisten tavaramerkkien, jotka olivat samankaltaisia kuin riidanalainen
tavaramerkki, kéytostd ei voi riittdd osoittamaan sen tosiasiallista tietoisuutta viimeksi mainitun
kaytostd ja vield vahemman sen kaytostd merkitykselliselld alueella eli Itavallassa (ks. vastaavasti tuomio
23.10.2013, SEC Jardibric v. SMHV — Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T-417/12, ei julkaistu,
EU:T:2013:550, 41 kohta ja tuomio 20.4.2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, 45 kohta).

Kantaja ilmoitti téltd osin lisdksi sen oikeudenkdynnin osalta, jossa kantaja ja viliintulija ovat
vastapuolina Itdvallassa, unionin yleisen tuomioistuimen sille esittdimiin kysymyksiin 6.3.2018
antamassaan vastauksessa, ettd kyseessd oli loukkauskanne, jonka viliintulija oli nostanut sitd vastaan
4.10.2010 ja joka oli johtanut Oberlandesgericht Wienin (Wienin osavaltion ylioikeus, Itdvalta)
25.5.2012 antamaan tuomioon sekd Oberster Gerichtshofin (ylin tuomioistuin, Itdvalta) 18.9.2012
antamaan tuomioon, jotka se oli esittdnyt mitdttomyysosastolle 1.9.2014 esittimiensd huomautusten
liitteissa 14 ja 15. Kantajan mukaan kyseiset tuomiot sisdltdvit useita kisiteltdvéassd asiassa
merkityksellisid analyyseja.
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Vaikka oletettaisiin, ettd mainitut tuomiot muodostaisivat ndyton viliintulijan tosiasiallisesta
tietoisuudesta riidanalaisen tavaramerkin kaytostd Itdvallassa, tdmia tietoisuus voidaan kuitenkin
osoittaa kyseisten tuomioiden perusteella vasta vuodesta 2010 alkaen, eli siitd pdivéstd, jona kyseessd
oleva oikeudenkiynti aloitettiin. Kun néin ollen otetaan huomioon, ettd viliintulija on esittinyt
riidanalaista tavaramerkkid koskevan mitattomyysvaatimuksensa 5.12.2011, tillainen tietoisuus -
vaikka se olisi nédytetty toteen — ei voisi riittdd osoittamaan, ettd se oli sallinut riidanalaisen
tavaramerkin kadyton yhtéjaksoisesti viiden vuoden ajan asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla (ks. edelld 32 kohta).

Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunta on kaikkien asiakirja-aineistoon
sisdltyvien todisteiden perusteella vahvistanut perustellusti mitdttomyysosaston padtoksen sen
kysymyksen osalta, oliko kantaja esittdinyt ndyton valiintulijan tosiasiallisesta tietoisuudesta
riidanalaisen tavaramerkin kéytostd Itdvallassa, ja siis hyldttivd ensimmadinen kanneperuste. Néin ollen
ei ole tarpeen tutkia kantajan vaitteitd, joilla pyritddn kyseenalaistamaan valituslautakunnan
toteamukset, jotka koskevat tiettyjen sellaisten todisteiden tutkittavaksi ottamista, jotka se oli esittényt
ensimmadisen kerran viimeksi mainitussa EUIPO:n elimessa.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
luettuna yhdessd sen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessa sen 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan kanssa, sanamuodon mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan hakemuksesta Euroopan
unionin tavaramerkin rekisteréinti julistetaan mitdttoméksi, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleison keskuudessa on
sekaannusvaara.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai taloudellisesti keskenddn sidoksissa
olevista yrityksistd. Saman oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, kuinka kohdeyleis6 mieltdd kyseessd olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottamalla
huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, erityisesti merkkien
samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten merkkeja
kéytetddn, vilinen keskindinen riippuvuus (ks. tuomio 9.2.2017, International Gaming Projects v.
EUIPO - adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, ei julkaistu, EU:T:2017:66, 25 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttda yhta
aikaa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekd ettd niiden kattamat tavarat tai
palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Molempien edellytysten on tédytyttavd samanaikaisesti (ks.
tuomio 9.2.2017, TRIPLE EVOLUTION, T-82/16, ei julkaistu, EU:T:2017:66, 26 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Kantajan esittdimaa toista kanneperustetta on tutkittava kasiteltavéssé asiassa ottamalla huomioon nama
seikat.

Kantaja viittad, ettei kyseisten merkkien vililld ole mitddn sekaannusvaaraa. Erityisesti ndiden merkkien
kattamien tavaroiden vilisen vertailun osalta se viittdd, ettd ne “luokkaan 32 kuuluvat [tavarat], joita
varten iskulauseita kiytetddn, eli energiajuomat, eivdat ole samankaltaisia kuin luokkaan 33 kuuluvat
tavarat, joita varten [riidanalainen] tavaramerkki on rekisterdity”. Kantajan mukaan perusteet, joihin
valituslautakunnan arviointi taltd osin perustuu, “eivét tdytd asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa
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perusteluille asetettuja vaatimuksia”. Se katsoo, ettd valituslautakunta on olettanut virheellisesti ja
mitddn perusteita esittdmattd, ettd luokkaan 33 kuuluvilla alkoholijuomilla on tietty vyhteys
energiajuomiin.

Kantaja vetoaa taltd osin 15.2.2005 annettuun tuomioon Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral
(LINDENHOF) (T-296/02, EU:T:2005:49, 57 kohta), jonka mukaan monia alkoholijuomia ja
alkoholittomia juomia voidaan nauttia perdkkdin tai jopa sekoitettuina ilman, ettd ne olisivat

kuitenkaan samankaltaisia, seka 18.6.2008 annettuun tuomioon Coca-Cola v. SMHV — San Polo
(MEZZOPANE) (T-175/06, EU:T:2008:212).

Kantaja vaittaa lisaksi, ettd viliintulija on aina kieltdinyt kaiken yhteyden energiajuomien ja
alkoholijuomien vililla. Viliintulija on tdstd ndkokulmasta katsottuna painanut tolkkeihin, jotka
sisaltavit aikaisemmalla tavaramerkilld myytdvad tavaraa, lauseen, joka on suomeksi kddnnettynd “ei
saa sekoittaa alkoholiin”. Kantajan mukaan viliintulija on aina viittinyt, ettd sen tuote teki sen
kayttdjat energisemmiksi ja pirteammiksi, mikd vaikutus on péinvastainen kuin alkoholijuoman
kaytolld, joten kuluttaja, joka pyrkii pysymddn pirtednd, kuten kuljettaja, ei harkitsisi korvaavansa
alkoholitonta energisoivaa juomaa alkoholijuomalla.

EUIPO katsoo puolestaan, ettd vaikka kyseessd olevat tavarat ovat luonteeltaan erilaisia, tiettya
samankaltaisuutta niiden valilld ei voida sulkea pois. Vakiintunutta oikeuskaytantoda vahdisesta
samankaltaisuudesta alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien vélilld on todella olemassa. EUIPO
vetoaa tdltd osin tuomioon 5.10.2011, Cooperativa Vitivinicola Arousana v. SMHV - Sotelo Ares
(ROSALIA DE CASTRO) (T-421/10, ei julkaistu, EU:T:2011:565), tuomioon 21.9.2012, Wesergold
Getrankeindustrie v. SMHV - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, EU:T:2012:459, 31—
41 kohta), tuomioon 11.9.2014, Aroa Bodegas v. SMHV - Bodegas Muga (aroa) (T-536/12, ei
julkaistu, EU:T:2014:770, 32 kohta) ja tuomioon 1.3.2016, BrandGroup v. SMHV — Brauerei S. Riegele,
Inh. Riegele (SPEZOOMIX) (T-557/14, ei julkaistu, EU:T:2016:116, 26 ja 27 kohta). Koska
valituslautakunta ei ole nimenomaisesti maéadritellyt kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden
astetta mutta on kuitenkin todennut, ettd niiden valilld on "tietty yhteys”, olisi katsottava, ettd sen
tarkoitus oli padtelld, ettd samankaltaisuuden aste mainittujen tavaroiden vililld on keskimaardista
vahdisempi.

EUIPO katsoo sen oikeuskdytdnnon osalta, johon kantaja vetoaa, ettd 18.6.2008 annettu tuomio
MEZZOPANE (T-175/06, EU:T:2008:212) ei ole merkityksellinen kisiteltdvéssa asiassa, koska vertailu
koski yhtdalta alkoholittomia juomia ja toisaalta kuohuviinejd, kun taas kasiteltdvissd asiassa
energiajuomia on vertailtava laajempaan alkoholijuomien ryhméén. Sama koskee 15.2.2005 annettua
tuomiota LINDENHOF (T-296/02, EU:T:2005:49) niiden hyvin erilaisten olosuhteiden vuoksi, jotka
liittyivét tavaroiden vertailuun kyseisessd asiassa. EUIPO nojautuu lisdksi 9.3.2005 annettuun tuomioon
Hai (T-33/03, EU:T:2005:89), jossa yhteisdjen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut,
ettd nykyéddn energiajuomia myydaan ja kulutetaan usein alkoholijuomien kanssa.

Yhtadlta kasiteltavassd asiassa kyseessd olevien tavaroiden vertailusta viliintulija toteaa, ettd kantaja ei
riitauta valituslautakunnan paatelmid, jotka koskevat “energiajuomien” ja luokkaan 32 kuuluvien
tavaroiden vilistd vertailua.

Toisaalta luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden osalta viliintulija korostaa ensiksi, ettd riidanalaisella
tavaramerkilld markkinoitua tavaraa on “kehitetty vodkan ja energiajuoman sekoituksena”. Viliintulija
toteaa tdltd osin, ettd tiettyjen kantajan esittimien todisteiden mukaan kolmannet osapuolet viittaavat
tdhdn tavaraan “Fliigel-vodkaenergiajuomana”. Se on sitd paitsi variltddn punainen, mikéd viittaa
viliintulijan markkinoimaan tavaraan.

Viliintulija hyvéksyy valituslautakunnan paatelmat kohdeyleisosta kasiteltavassa asiassa ja katsoo, ettd
tamédn muodostavat nuoret itdvaltalaiset kuluttajat.
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Viliintulija hyviksyy my6s valituslautakunnan paatelmén, joka koskee alkoholijuomien ja
energiajuomien vilistd samankaltaisuutta. Se viittad, ettd — pédinvastoin kuin kantaja ndyttda viittavin
— energiagjuomien ja alkoholijuomien sekoittamiskdytinté on hyvin yleinen nuorten henkildiden
keskuudessa Itdvallassa, mikd ilmenee my0s kantajan esittdmistd todisteista, jotka liittyvat
"FLUGERL”-nimiseen juomasekoitukseen, joka koostuu vodkasta ja Red Bullista.

Viliintulija katsoo erityisesti, ettd kantajan esittiméd oikeuskéytdnto ei ole merkityksellistd kasiteltdavassa
asiassa. Tarkemmin sanoen 18.6.2008 annetussa tuomiossa MEZZOPANE (T-175/06, EU:T:2008:212)
on kyse yksittdistapauksesta ja suurimmassa osassa oikeuskaytdntdd on katsottu, ettd luokkiin 32 ja 33
kuuluvat tavarat ovat ainakin vdhdisessd méérin samankaltaisia.

Jos kantajan markkinoima juoma olisi alkoholipitoinen energiajuoma, sen ja viliintulijan markkinoiman
juoman samankaltaisuuden aste olisi merkittivd. Koska molempia tavaroita voitaisiin kuvailla
”juhlatapahtumiin tarkoitetuiksi juomiksi”, ainoa seikka, joka erottaisi ne toisistaan, olisi se,
sisaltavitko ne alkoholia, koska niitd kayttdvat samat kuluttajat samoissa paikoissa, ne ovat keskendédn
vaihdettavissa ja kilpailevat keskenddn, niitd voidaan sekoittaa, niilld on hyvin samankaltainen piristiva
ja energisoiva luonne ja samat yritykset voivat valmistaa niita.

Lopuksi viliintulija vaittdad, ettd riidanalainen tavaramerkki kattaa “alkoholipitoiset energiajuomat”,
koska tdmd ilmaisu siséltyy laajempaan ilmaisuun “alkoholijuomat”. Viliintulija vetoaa téltd osin
soveltuvin osin oikeuskaytdant6on, jonka mukaan silloin, kun myohemmaédn tavaramerkin kattamat
tavarat siséltdavat aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, nditd tavaroita pidetddn samoina.

Oikeuskaytdinnén mukaan kyseessd olevien merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden
arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden véliseen yhteyteen liittyvat merkitykselliset tekijdt.
Niihin tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, kayttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne
keskendédn kilpailevia vai toisiaan tdydentdvid. Huomioon voidaan ottaa my6s muita tekijoitd, kuten
kyseessé olevien tavaroiden jakelukanavat tai edelleen se seikka, ettd tavaroita myydéén usein samoissa
erikoistuneissa myyntipisteissd, mikd on omiaan myotavaikuttamaan asianomaisten kuluttajien tapaan
mieltdd tavaroiden vélilla olevat ldheiset yhteydet ja vahvistamaan vaikutelmaa, jonka mukaan sama
yritys on vastuussa niiden valmistuksesta (ks. tuomio 2.10.2015, The Tea Board v. SMHV — Delta
Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ei julkaistu, EU:T:2015:740, 37 kohta oikeuskaytintoviittauksineen).

Késiteltdvissd asiassa on todettava, ettd valituslautakunta on perustellusti maédritellyt kohdeyleison
olevan itdvaltalainen yleiso, joka koostuu pikemminkin nuorista henkiloista.

Kun otetaan huomioon kantajan esittdmat viitteet (ks. edelld 56 kohta), on toiseksi muistutettava, etté
hallinnolla on kylld velvollisuus perustella paatoksensdé Euroopan unionin perusoikeuskirjan
41 artiklan 2 kohdan c¢ alakohdan nojalla. Tamid perusteluvelvollisuus, joka toistetaan asetuksen
N:o  207/2009 75 artiklan  ensimmadisessd  virkkeessdé  (josta ~on  tullut  asetuksen
2017/1001 94 artiklan 1 kohdan ensimmadinen virke), merkitsee sité, ettd toimen antajan perustelujen
on ilmettdva selvasti ja yksiselitteisesti, ja niiden kahtena tavoitteena on mahdollistaa yhtaaltd se, ettd
asianosaiset saavat niiden avulla selville toteutetun toimen perusteet, jotta ne voivat puolustaa
oikeuksiaan, ja toisaalta se, ettd unionin tuomioistuin voi valvoa péitoksen laillisuutta (ks. tuomio
26.9.2017, La Rocca v. EUIPO (Take your time Pay After), T-755/16, ei julkaistu, EU:T:2017:663,
37 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Arvioitaessa sitd, tayttdvitko toimen perustelut ndmé vaatimukset, on otettava huomioon niiden
sanamuodon lisdksi myos asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussddnnot (ks. tuomio 26.9.2017,
Take your time Pay After T-755/16, ei julkaistu, EU:T:2017:663, 38  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

ECLILLEEU:T:2018:641 11
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Lisaksi on my0s muistutettava, ettd perusteluvelvollisuus on olennainen muotoméérdys, joka on
erotettava perustelujen aineellisesta paikkansapitévyydestd, koska viimeksi mainittu koskee
riildanalaisen toimen aineellista lainmukaisuutta. Paatoksen perusteluissa nimittdin ilmaistaan
virallisesti padatoksen perustana olevat syyt. Jos ndmid syyt ovat virheellisid, ne rasittavat paatoksen
asiasisdllon laillisuutta mutta eivét sen perusteluja, jotka saattavat olla riittévdt, vaikka niissé esitetddn
virheellisia syitd (ks. tuomio 26.9.2017, Take your time Pay After T-755/16, ei julkaistu,
EU:T:2017:663, 42 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Ensiksi on todettava, ettd — kuten kantajan kaikista viitteistd ilmenee ja kuten se on vahvistanut

istunnossa — sen kanne ei koske itse asiassa valituslautakunnan toteamuksia aikaisemman

tavaramerkin kattamien ja luokkaan 32 kuuluvien “energiajuomien” ja luokkaan 32 kuuluvien

tavaroiden, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteroity, samankaltaisuudesta. Niin ollen on

katsottava, ettd kantaja riitauttaa ainoastaan valituslautakunnan toteamuksen, joka koskee

sekaannusvaaran olemassaoloa kyseisten merkkien vililld siltd osin kuin ndméd kattavat tavarat
»

"alkoholijuomat (paitsi oluet)” ja “alkoholiesanssit; alkoholiuutteet; alkoholipitoiset hedelmauutteet”,
jotka kuuluvat luokkaan 33, ja tavarat "energiajuomat”, jotka kuuluvat luokkaan 32.

Tassd yhteydessd on todettava, ettd valituslautakunta ilmoitti selvésti riidanalaisen péaatoksen 48
ja 49 kohdassa syyt, joiden perusteella se paitteli, ettd luokkaan 32 kuuluvat tavarat “energiajuomat” ja
luokkaan 33 kuuluvat tavarat “alkoholijuomat (paitsi oluet)”, ovat samankaltaisia. Se on erityisesti
todennut ndiden kahden tavararyhmin vililld olevan tietyn yhteyden, koska alkoholijuomia ja
energiajuomia usein sekoitetaan ja kéytetddn yhdessd. Se on lisdksi katsonut, ettd samat paitelmét
pitivit paikkansa "alkoholiesanssien; alkoholiuutteiden; alkoholipitoisten hedelméuutteiden” osalta (ks.
edelld 9 kohta).

Kun otetaan huomion kaikki kantajan esittdmait véitteet, joissa asetetaan nimenomaan kyseenalaisiksi
ndmd valituslautakunnan toteamukset, on ndin ollen katsottava, etté riidanalaisen paatoksen perustelut
ovat tiltd osin riittdvin selvdat, jotta kantaja voi puolustaa oikeuksiaan unionin yleisessd
tuomioistuimessa ja viimeksi mainittu harjoittaa valvontaansa edelld 70 kohdassa mainitussa
oikeuskéytdnnosséa tarkoitetulla tavalla. Ndin ollen on hyldttdvd kantajan viitteet siltd osin kuin ne
perustuvat asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmadiseen virkkeeseen.

Kolmanneksi, kuten riidanalaisen paatoksen 48 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on perustanut
padtelménsd kyseisten merkkien kattamien tavaroiden vilisestd samankaltaisuudesta siihen
tosiseikkaan, ettd niitd "usein sekoitetaan ja/tai kdytetddn yhdessd”. Tastd muotoilusta ja erityisesti
kahden sanan ”ja” ja "tai” vaihtoehtoisesta kaytostd seuraa, ettd valituslautakunnan mukaan sen
padtelméd saattaa perustua joko siihen seikkaan, ettd kyseessd olevien tavaroiden sekoittaminen on
yleinen kaytanto, tai siihen seikkaan, ettd nditd tavaroita kdytetddn yhdessd, taikka joka tapauksessa
ndihin molempiin seikkoihin yhdessa.

Heti alkuun on todettava, ettd tdimé riidanalaisen péadtoksen 48 kohtaan sisédltyvd huomio ei voi riittaé
osoittamaan kasiteltdvassa asiassa kyseessd olevien tavaroiden vilisen samankaltaisuuden olemassaoloa.

Téssda yhteydessd on korostettava, ettd valituslautakunta viittasi riidanalaisen péaatoksen 48 kohdassa
mitdttomyysosaston toteamuksiin ja vahvisti ne. Mitdttdomyysosasto oli nimittdin todennut, ettd
riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden,
joille oli vakiintunut tietty maine, vélilld on tietty yhteys, koska yleisen kokemuksen mukaan
alkoholijuomia usein sekoitetaan energiajuomiin ja/tai kdytetdan yhdessa niiden kanssa.

Namé toteamukset on kuitenkin esitetty eri asiayhteydessd kuin riidanalaisessa paétoksessd eli
arvioinnin yhteydessd, jota mitdttomyysosasto ei suorittanut asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan vaan viimeksi mainitun 8 artiklan 5 kohdan perusteella. Téltd osin
on muistutettava, ettd kyseisten merkkien kattamien tavaroiden vilinen samankaltaisuus ei muodosta
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytystd, vaikka se muodostaa yhden
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asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan kumulatiivisista soveltamisedellytyksistd. Niin ollen
mitattomyysosasto, joka oli osaltaan arvioinut aikaisempien tavaramerkkien mainetta, ei pyrkinyt
toteamaan kyseessd olevien tavaroiden vilistd samankaltaisuutta, toisin kuin valituslautakunta, vaan
osoitti pelkédn yhteyden, joka kyseisten tavaroiden vililld voisi syntyd kohdeyleison mielessé.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan soveltamisen osalta on todettava, ettd hyvin monia
alkoholijuomia ja alkoholittomia juomia yleensé sekoitetaan, kdytetddn tai jopa myyddan yhdessé joko
samoissa yrityksissa tai valmiiksi sekoitettuina alkoholijuomina. Jos katsottaisiin, ettd ndma tavarat olisi
pelkdstddn tdmén vuoksi katsottava samankaltaisiksi, vaikka niitd ei ole tarkoitettu kulutettaviksi
samoissa tilanteissa, samassa mielentilassa eikd mahdollisesti samojen kuluttajaryhmien keskuudessa,
huomattava médrd tavaroita, jotka voidaan katsoa ”“juomiksi”, muodostaisi yhden ja ainoan ryhmén
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan soveltamisen kannalta (ks. vastaavasti tuomio 3.10.2012,
Yilmaz v. SMHV - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T-584/10,
EU:T:2012:518, 55 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Niin ollen ei voida katsoa, ettd alkoholijuoma ja energiajuoma ovat samankaltaisia pelkédstddn sen
vuoksi, ettd niitd voidaan sekoittaa, kayttdd tai myydd yhdessd, koska kyseisten tavaroiden luonne,
kayttotarkoitus ja kéyttotapa ovat erilaiset sen mukaan, onko niiden koostumuksessa alkoholia vai ei
(ks. vastaavasti tuomio 18.6.2008, MEZZOPANE, T-175/06, EU:T:2008:212, 79 kohta). Lisdksi on
todettava, ettd vyritykset, jotka myyvdat alkoholittoman ainesosan kanssa valmiiksi sekoitettuja
alkoholijuomia, eivit myy tdtd ainesosaa erikseen ja samalla tai samankaltaisella tavaramerkilla kuin
kyseista alkoholijuomaa (tuomio 3.10.2012, TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO, T-584/10,
EU:T:2012:518, 70 kohta).

On jo erityisesti todettu, ettd saksalainen keskivertokuluttaja on tottunut tdhdn alkoholipitoisten ja
alkoholittomien juomien viliseen erotteluun ja kiinnittdd siihen huomiota, mikd on lisdksi
valttamatontd, koska tietyt kuluttajat eivdt halua tai voi kéyttdad alkoholia (ks. vastaavasti tuomio
15.2.2005, LINDENHOEF, T-296/02, EU:T:2005:49, 54 kohta ja tuomio 18.6.2008, MEZZOPANE,
T-175/06, EU:T:2008:212, 80 kohta).

Minkaén asiakirja-aineistoon sisdltyvén seikan avulla ei voida osoittaa, ettei tdma arviointi patisi myos
itavaltalaiseen keskivertokuluttajaan kasiteltdvdssa asiassa. On siis katsottava, ettd myds tama kuluttaja
on tottunut alkoholipitoisten ja alkoholittomien juomien viliseen erotteluun. Téstd seuraa, ettd hén
tekee tdmdn eron verratessaan toisiinsa aikaisemman tavaramerkin energiagjuomaa ja haetun
tavaramerkin  alkoholijuomaa (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2008, MEZZOPANE, T-175/06,
EU:T:2008:212, 81 kohta ja tuomio 3.10.2012, TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO,
T-584/10, EU:T:2012:518, 65 kohta). Pelkistddan se seikka, ettd energiajuomia voidaan myyda ja
kuluttaa alkoholijuomien kanssa (ks. vastaavasti tuomio 9.3.2005, Hai, T-33/03, EU:T:2005:89,
43 kohta), vaikka se olisi ndytetty toteen, ei voi kyseenalaistaa nditd toteamuksia.

Téltd osin on hyldttdvd viliintulijan vidite, jonka mukaan edelld 81-83 kohdassa mainittu
oikeuskaytdnto ei olisi merkityksellistd esilld olevan asian yhteydessd. Huolimatta eroista, joita tosin on
esilla olevassa asiassa tarkoitettujen tavaroiden ja 18.6.2008 annettuun tuomioon MEZZOPANE
(T-175/06, EU:T:2008:212) johtaneessa asiassa tarkoitettujen tavaroiden vélilld, on kuitenkin niin, ettd
unionin tuomioistuinten esittimédt huomiot siitd, miten kohdeyleis6 mieltdd juomat niiden
alkoholipitoisuuden mukaan, ovat epdilemaéttd pétevid esilld olevan asian kaltaisessa asiayhteydessa.

Sama koskee muuta oikeuskdytdntéd, johon EUIPO vetoaa. Vaikka nimittdin unionin yleinen
tuomioistuin on voinut todeta olosuhteissa, jotka eivdt olleet samanlaiset kuin esilld olevassa asiassa,
vahdisen samankaltaisuuden alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien vililld, ei voida katsoa, ettd
tdma riittdisi saattamaan kyseenalaiseksi edelld 77-84 kohdassa esitetyn.
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Toinen kanneperuste on nédin ollen hyvaksyttivé ja riidanalainen paatos on kumottava osittain siltd osin
kuin valituslautakunta on todennut siind sekaannusvaaran olemassaolon kyseisten merkkien vililla
riidanalaisen tavaramerkin kattamien luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden ja aikaisemman tavaramerkin
kattamien luokkaan 32 kuuluvien ”energiajuomien” osalta.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hdvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
EUIPO ja viliintulija ovat olennaisilta osin hédvinneet asian, niiden on vastattava omista

oikeudenkéyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkdyntikulut sen
vaatimusten mukaisesti.

Niilla perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan
17.11.2016 tekemi piitos (asia R 282/2015-5) kumotaan siltd osin kuin siind hylidtdan valitus
mitiattomyysosaston paitoksestd, jolla julistettiin mitdttomidksi EU- sanamerkki FLUGEL
tavaroiden ”alkoholijuomat (paitsi oluet)” ja ”alkoholiesanssit; alkoholiuutteet;
alkoholipitoiset hedelméauutteet” osalta, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkaan 33.

2) Kanne hyldtidn muilta osin.

3) EUIPO ja Red Bull GmbH vastaavat omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan
korvaamaan Asolo Ltd:lle aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

Gratsias Dittrich Xuereb
Julistettiin Luxemburgissa 4 pdivina lokakuuta 2018.

Allekirjoitukset
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