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Alkusanat

Tavaramerkki on merkki, jota kaytetaan elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen
yksildimiseksi. Yhteison tavaramerkista annetulla asetuksella (EY) N:0 40/94" otettiin
kayttdon yhteison tavaramerkkijarjestelma, jolla annetaan asianomaisille henkildille
oikeus hankkia yhta ainoaa menettelya noudattaen tavaramerkkeja, joilla on
yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko Euroopan unionin alueelle.
Kyseista jarjestelmaa saannelldan nykyaan Euroopan unionin tavaramerkista annetulla
asetuksella(EU) 2017/1001.2 Tavaramerkkien suojaa kansallisella tasolla unionin
jasenvaltioissa on lisaksi yndenmukaistettu jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon
lahentamisesta annetulla direktiivilla (EU) 2015/2436,3 mika helpottaa tavaramerkkien
rekisterdintia ja hallinnointia koko unionissa.

Tavaramerkkioikeus johtaa talld hetkelld ja on jo useiden vuosien ajan johtanutuseisiin
oikeudenkaynteihin Euroopan unionin tuomioistuimissa. Esimerkkina voidaan mainita,
ettd unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin antoivatvuonna 2024 yli 360
tahan alaan liittyvaa ratkaisua, mika selittyy muun muassasilla, etta yhtaalta unionin
yleiselld tuomioistuimella on toimivalta tutkia Euroopan unionin teollisoikeuksien
viraston (EUIPO) valituslautakuntien tekemista paatoksista nostetut kanteet ja etta
toisaalta unionin tuomioistuimella on toimivalta tutkia unionin yleisen tuomioistuimen
ratkaisuista tehdyt valituksetja kasitella direktiivin (EU) 2015/2436 tulkinnasta esitetyt
ennakkoratkaisukysymykset. Naiden oikeudenkayntien erittain merkittdvan maaran
vuoksi on taysin perusteltua, etta paitsi unionin tuomioistuimen ja unioninyleisen
tuomioistuimen myos kaikkien asianomaisten henkildiden saataville annetaan valineitd,
jotka antavat niille yleiskuvan alan keskeisimmasta oikeuskaytannosta. Talla
aiheenmukaisella muistiolla pyritaan juuri tahan.

Tata silmalla pitden muistio sisaltaa tiivistelmat 50:sta unionin tuomioistuimen ja
unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta, jotka on annettu vuoden 2025 loppuun
mennessa ja jotka koskevat tavaramerkkioikeutta. Tama oikeuskaytanto valittiin
Euroopan unionin tuomioistuimen ja Maailman henkisen omaisuuden jarjestén (WIPO)
valisessa tiiviissa yhteistydssa vuonna 2023. Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto sai
tassa yhteydessa tehtavakseen valita unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen
tuomioistuimen tarkeimmat tuomiot immateriaalioikeuden alalla WIPO:n tietokannan
taydentamiseksija alaa koskevan unionin oikeuden paaasiallisen oikeuskaytannon
saattamiseksiyleison saataville kyseisen jarjeston verkkosivustolla. Valintaa
taydennettiin tarkeimmilla alalla annetuilla tuomioilla vuosilta 2024 ja 2025.

! Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY)N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s.1).

Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).
Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon ldhentamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU)
2015/2436 (EUVL 2015, L 336,s. 1).
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Luettelo saadoksista, joihin tassa muistiossa viitataan

ASETUKSET

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s.1).

Euroopan unionin malleista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002
(EYVL 2002, L3, s. 1), sellaisena kuin se oliennen 23.10.2024 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/2822 (EUVL L, 2024/2822) voimaantuloa.

Euroopan unionin tavaramerkista 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o
207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).

Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden kaytosta 22.5.2012
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 (EUVL 2012, L
167,s.1).

Yhteison tavaramerkista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o0 207/2009 ja yhteison
tavaramerkista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 40/94 taytantéonpanosta
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta seka maksuista
sisamarkkinoilla toimivalle yndenmukaistamisvirastolle annetun komission asetuksen
(EY) N:0 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21).

Euroopan unionin tavaramerkista 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017,L 154,s. 1).

Euroopan unionin tavaramerkista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/1001 taydentamisesta ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430
kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2018/625 (EUVL 2018,
L104,s.1).

DIREKTIHIVIT

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annettu neuvoston direktiivi
84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 97/55/EY (EYVL L 290).

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentamisesta 21.12.1988 annettu
ensimmainen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sahkdista kaupankayntid, sisamarkkinoilla
koskevista tietyista oikeudellisista nakdkohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVLL 178, s. 1).
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Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentamisesta 22.10.2008 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25).

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentamisesta (uudelleenlaadittu)
16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436
(EUVL 2015, L 336,s. 1).

KANSAINVALISET SOPIMUKSET

Tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista varten
koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna.

Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, joka allekirjoitettiin
20.3.1883 Pariisissa, jota tarkistettiin viimeksi 14.7.1967 Tukholmassa ja jota muutettiin
28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305).
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Rekisterdintihakemuksen ehdottomat hylkaysperusteet

1. Merkingraafinen esitys

Tuomio 27.11.2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641)

Tavaramerkit - Jdsenvaltioiden lainsédddnnon Ighentdminen - Direktiivi 89/104/ETY - Direktiivin 2
artikla - Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua - Merkit, jotka voidaan esittdd graafisesti -
Adnet - Nuottikirjoitus - Kirjallinen kuvaus - Onomatopoeettinen sana

Shield Mark on 14 Beneluxin tavaramerkkivirastossa eri tavaroita® varten rekisteréidyn
tavaramerkin haltija; niista 11 koostuu L. van Beethovenin "Fur Elise” -savellyksen
yhdeksasta ensimmaisesta nuotista ja loput kolme kukon laulua kuvaavasta
onomatopoeettisesta sanasta.

Tiedotuksen asiantuntijana toimiva Kist kaytti vuonna 1995 alkaneen mainoskampanjan
aikana "Fur Elise” -savellyksen yhdeksasta ensimmaisesta nuotista koostuvaa savelmaa
ja myi tietokoneohjelmaa, joka kaynnistamisen hetkella sai kuulumaan kukonlaulua.
Shield Mark nosti Kistia vastaan tavaramerkin loukkausta ja vilpillista kilpailua koskevan
kanteen. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hyvaksyi kanteen osittain siltd osin
kuin se perustui rikkomusperusteista vahingonkorvausvastuuta koskevaan
lainsaadantdon. Kyseinen tuomioistuin hylkasi sen sijaan kanteen silta osin kuin se
perustui tavaramerkkeja koskevaan lainsaadantoon silla perusteella, etta Beneluxin
jasenvaltioiden hallitusten tarkoituksena oli, ettei aania voitaisi rekisterdida
tavaramerkeiksi.

Shield Mark teki valituksen ennakkoratkaisua pyytaneeseen tuomioistuimeen, joka esitti
direktiivin 89/104 2 artiklan tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen
tavaramerkeista® ja erityisesti siita, voidaanko adnimerkkeja rekisterdida
tavaramerkeiksi.

Yhteisojen tuomioistuin totesi ensinnakin, etta direktiivin 89/104 2 artiklaa on tulkittava
siten, etta aanimerkkeja on voitava pitaa tavaramerkkeinasilloin kun niiden avulla
voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista ja
kun ne voidaan esittaa graafisesti.

Yhteisdjen tuomioistuin totesi toiseksi, etta direktiivin 89/104 2 artiklaa on tulkittava
siten, etta kyseisessa saannoksessa tarkoitetun tavaramerkin voi muodostaa merkki,
jota ei sellaisenaan voida nakdaistein havaita, jos se voidaan esittaa graafisesti eli
erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, etta graafinen esitys on

4 Kyseessi olivat tavaroiden ja palvelujen kansainvalists luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisté varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan

sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 41 ja 42 kuuluvat tavarat ja
palvelut.

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentéamisesta 21.12.1988 annettu ensimmainen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40,s.1).
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selked, tasmallinen, itsessaan taydellinen, helposti saatavilla, ymmarrettava, kestava ja
objektiivinen.

Kun kyseessa on aanimerkki, nama edellytykset eivat tayty, kun merkin graafinen esitys
kasittaa sanallisen kuvauksen, jossa ilmoitetaan, etta merkki muodostuu nuoteista, jotka
muodostavat tunnetun musiikkiteoksen, tai etta merkki muodostuu jonkin elaimen
aantelysta, tai pelkdan onomatopoeettisen sanan ilman muuta tasmennysta taikka
nuottien sarjanilman muuta tdsmennysta. Sen sijaan kyseiset edellytykset tayttyvat
silloin, kun merkki esitetdan tahteihin jaetulla nuottiviivastolla, jolla on muun muassa
nuottiavain, nuotteja ja taukomerkkeja, joiden muodollailmaistaan suhteellinen pituus
ja tarvittaessa muutoksia.

Tuomio 27.10.2005, Edenv. SMHV (Kypsan mansikan tuoksu) (T-305/04, EU:T:2005:380)

Yhteison tavaramerkki - Hajumerkki “kypsdn mansikan tuoksu” - Ehdoton hylkdysperuste -
Merkki, jota ei voida esittdd graafisesti - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohta

Laboratoires France Parfum SA teki vuonna 1999 yhteison tavaramerkkia koskevan
hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV) rekisteroidakseen
hajumerkin, jota ei voi nakdaistein havaita, jota kuvaillaan sanoilla "kypsan mansikan
tuoksu” ja jota taydentaa kypsan mansikan varikuva.

Tutkija hylkasi kuitenkin hakemuksen yhtaalta silla perusteella, ettd haettua hajumerkkia
ei voitu esittaa graafisesti, ja toisaalta silla perusteella, etta kyseinen merkki ei ollut
erottamiskykyinen joidenkin nimettyjen tavaroiden osalta. Laboratoires France Parfum
SA valitti tutkijan paatoksesta ensimmaiseen valituslautakuntaan, joka hylkasi valituksen.
Valituslautakunta katsoi, etta haettua merkkia ei ollut mahdollista esittaa graafisesti
asetuksen N:040/94° 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja etta siihen oli néin ollen
sovellettava kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saadettya
hylkdaysperustetta.

SMHV:n valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka hylkasi kanteen ja totesi, etta direktiivin N:0 40/94 4 artiklaa on
tulkittava siten, etta tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida
nakoaistein havaita, jos se voidaan esittaa graafisesti eli erityisesti kuvioiden, viivojen tai
kirjoitusmerkkien avulla siten, etta graafinen esitys on selkea, tasmallinen, itsessaan
taydellinen, helposti saatavilla, ymmarrettava, kestava ja objektiivinen. Merkki on voitava
tunnistaatasmallisesti graafisen esityksensa perusteella, jotta voidaan taata
tavaramerkkien rekisterdintijarjestelman hyva toiminta. Nain ollen asianmukaisen
graafisen esityksen hyvaksymisen edellytyksia ei voida muuttaa eika lieventaa sellaisten
merkkien rekisterdinnin helpottamiseksi, jotka ovat luonteensa vuoksi vaikeammin
esitettavissa graafisesti.

5 Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei hajumerkkien osaltavoida sulkea
pois sita, ettd merkki voidaan mahdollisesti kuvata siten, etta se tayttaa kaikki asetuksen
N:040/94 4 artiklan edellytykset.

Tuomio 25.1.2007, Dyson (C-321/03, EU:C:2007:51)

Tavaramerkit - Jdsenvaltioiden lainsddddnnon Ighentdminen - Direktiivi 89/104/ETY - 2 artikla -
Tavaramerkin muodostavan merkin kdsite - Lopindkyvd roska-astia tai kerdilysailio, joka
muodostaa osan pélynimurin ulkopinnasta

Dyson LTD on vuodesta 1993 asti valmistanut ja pitanyt kaupan poélypussitonta Dual
Cyclone -pélynimuria, joka kerda lian ja polyn polynimurissa olevaan [apindkyvaan
muoviseen sdiliddn.James Dysonin omistama Notetry Ltd -yhti6 jatti vuonna 1996
Registrar of Trade Marksille (tavaramerkkien rekisterdinnista vastaavan toimivaltainen
viranomainen, Yhdistynyt kuningaskunta; jaljempana Registrar) rekisterdintihakemuksen
kuuden tavaramerkin rekisterdimiseksi “puhdistuslaitteita”” varten. Hakemuksesta
luovuttiin neljan tavaramerkin osalta, mutta se pidettiin voimassa sellaisten kahden
muun tavaramerkin osalta, joita kuvattiin seuraavasti: "Tavaramerkki koostuu
lapindkyvasta roska-astiasta tai kerailysailiosta, joka muodostaa osan kuvassa olevan
polynimurin ulkopinnasta”.

Registrar kuitenkin hylkasi hakemuksen tekemallaan paatokselld, jonka Hearing officer
vahvisti. Dyson valitti kyseisesta paatoksesta High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Divisioniin (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt
kuningaskunta), joka katsoi, etta kyseisilta kahdelta tavaramerkilta puuttui erottamiskyky
ja etta nama tavaramerkit kuvailivat rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen
tavaroiden ominaisuuksia. Kyseinen tuomioistuin pohti kuitenkin sita, olivatko kyseessa
olleet tavaramerkit tulleet rekisterdintinakemuksen ajankohtana kaytdssa
erottamiskykyisiksi. Mainittu tuomioistuin paatti tassa tilanteessa esittaa yhteisdjen
tuomioistuimelle direktiivin 89/104 tulkintaa koskevan ennakkoratkaisupyynnon.

Yhteisojen tuomioistuin katsoi, etta direktiivin 89/104 2 artiklaa on tulkittava siten, etta
sellaisen tavaramerkkihakemuksen kohde, joka kattaa lapinakyvan roska-astian tai
kerailysailion, joka muodostaa osan polynimurin ulkopinnasta, kaikki ajateltavissa olevat
muodot, ei ole kyseisessa saanndksessa tarkoitettu merkki ja etta se ei siten voi olla siina
tarkoitettu tavaramerkki.

Tallaisen hakemuksen kohteella, joka on todellisuudessa kyseisen tavaran pelkka
ominaisuus, on nimittain tarkoitus olla lukuisia erilaisia ulkomuotoja, ja sita ei siisole
maaritetty. Kun kuitenkin otetaan huomioon tavaramerkkioikeuteen olennaisesti
kuuluva yksinoikeus, tallaista maarittamatonta kohdetta koskevan tavaramerkin haltija
saa direktiivin 2 artiklassa tavoitellun paamaaran vastaisesti perusteetonta kilpailuetua,

7 Kyseessi olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvat tavarat.
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koska silla on oikeus estaa kilpailijoitaan tarjoamasta pélynimureita, joiden ulkopinnalla
on jonkinlainen lapinakyva kerayssailio, oli se minka muotoinen tahansa.

Tuomio 24.10.2018, Pirelli Tyre v. EUIPO - Yokohama Rubber (L:n muotoisen uran esitys)
(T-447/16, EU:T:2018:709) 8

EU-tavaramerkki - Mitéttdmyysmenettely - L:n muotoista uraa esittovéd EU-tavaramerkiksi
rekisteroity kuviomerkki - Ehdoton hylkédysperuste - Yksinomaan teknisen tuloksen
saavuttamiseksi vilttdmdttomdstd tavaran muodosta muodostuva merkki - Asetuksen (EY) N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
alakohta) - Asetus (EU) 2015/2424 - Lain ajallinen soveltaminen - Tavaran muoto - Merkin luonne
- Merkin olennaisten piirteiden yksildimiseksi hyodyllisten osatekijoiden huomioon ottaminen -
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla oleva yleinen etu

Kantaja Pirelli Tyre SpA on vuodesta 2002 ollut L:n muotoista uraa esittavan
ilmarenkaita® varten EU-tavaramerkiksi rekisterdidyn kuviomerkin haltija. Valiintulija The
Yokohama Rubber Co. Ltd esitti mitattomyysvaatimuksen,'® jonka Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) mitattomyysosasto hyvaksyisilla perusteella, etta
riidanalainen merkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttdmattémasta tavaroiden muodosta.

EUIPON valituslautakunta hylkasi kuitenkin mitattdmyysosaston paatdksen, hyvaksyi
kantajan kanteen osittain ja totesi, etta mitattdmyysosasto oli virheellisesti julistanut
riidanalaisen tavaramerkin mitattdmaksi niiden tavaroiden osalta, joita
mitattomyysvaatimus ei koskenut, ja etta mitattdmyysosaston tekema mitatdinti olindin
ollen mennyt kyseista vaatimusta pidemmalle.

Kantaja nosti puolestaan valituslautakunnan paatoksesta kanteen unionin yleisessa
tuomioistuimessa, joka hylkasivalituslautakunnan paatoksen osittain ja tutki,
muodostuiko riidanalainen merkki yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttdmattomasta tavaran muodosta. Kyseinen tuomioistuin tutki tata varten
rildanalaisen merkin luonnetta ja erityisesti sen graafista esitysta.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti talta osin yhtaalta, etta tavaramerkin graafisen
esityksen on oltava sellaisenaan taydellinen, helposti saatavilla ja ymmarrettava, jotta
merkki voitaisiinymmartaa pysyvasti ja varmasti siten, etta kyseisen tavaramerkin
alkuperan osoittamista koskeva tehtava taataan. Kyseinen tuomioistuin korosti toisaalta,
etta graafisen esityksen vaatimuksen tehtavana on erityisesti tasmentaa itse

Kyseisesta tuomiosta tehdyt kaksi valitusta hylattiin 3.6.2021 annetulla tuomiolla Yokohama Rubber ja EUIPO v. Pirelli Tyre (C-818/18 P ja
C-6/19 P, EU:C:2021:431).

Kyseessa olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvat tavarat.

Mitattdomyysvaatimus perustui asetuksen N:0 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1
kohdan b alakohdantai 7 artikian 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa.

Asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

Tammikuu 2026 10 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-447/16
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-818/18

Tavaramerkkioikeus

tavaramerkki, jotta voidaan maadritella rekisterdidyn tavaramerkin haltijalleen antaman
suojan tarkka kohde.

2. Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky

Tuomio 6.5.2003 (pieni taysistunto), Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244)

Tavaramerkit - Jdsenvaltioiden lainscédddnnon Idhentdminen - Direktiivi 89/104/ETY - Merkit,
joista tavaramerkki voi muodostua - Erottamiskyky - Vadri sellaisenaan - Oranssi véri

Libertel on Alankomaihin sijoittautunut yhtio, jonka paaasiallinen toimiala on
matkaviestintapalvelujen tarjoaminen.

Benelux-Merkenbureau (Beneluxin tavaramerkkivirasto; jaljempana BBM) on
toimivaltainen viranomainen tavaramerkkien alalla Belgian kuningaskunnassa,
Luxemburgin suurherttuakunnassaja Alankomaiden kuningaskunnassa. BBM on ollut
1.1.1996 alkaen velvollinen tutkimaan tavaramerkkihakemukset ehdottomien
rekisterodintiesteiden kannalta.

Libertel pyysi 27.8.1996 BBM:aa rekisterdimaan oranssin varin tavaramerkiksi tiettyja
televiestintaalan tavaroita ja palveluja varten. Rekisterdintihakemuksessa oli
tavaramerkin esittamiseen tarkoitetussa kohdassa oranssiksi varitetty suorakulmio, ja
tavaramerkin kuvaukseen tarkoitetussa kohdassa oli maininta "oranssi" ilman, etta olisi
mainittu minkaanlaista varikoodia.

BBM ilmoitti 21.2.1997 paivatylla kirjeelldan Libertelille epaavansa valiaikaisesti
kyseiselta merkilta rekisterdinnin, koska merkilta puuttui kokonaan Benelux-maiden
yhtenaisen tavaramerkkilain, ' sellaisena kuin se on muutettuna (jaljempana LBM), 6 a
8:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Libertelin vastustettua tata
valiaikaista epaamista BBM katsoi, ettei epaamista ollut syyta tarkastella uudelleen, ja
antoi rekisterdintihakemuksen lopullisen hylkdamisen tiedoksi 10.9.1997 paivatylla
kirjeella.

Libertel nosti LBM:n 6 b 8:n mukaisesti tasta hylkdamisesta kanteen Gerechtshof te 's-
Gravenhagessa (Haagin ylioikeus, Alankomaat), joka hylkasi kanteen 4.6.1998
antamallaan tuomiolla.

Libertel teki 3.8.1998 kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin (Alankomaiden
ylin yleinen tuomioistuin), joka esitti yhteisdjen tuomioistuimelle useita

12 Belgian kuningaskunta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Alankomaiden kuningaskunta ovat sisallytténeet tavaramerkkeja koskevan

lainsdadantonsa yhteiseen lakiin eli Benelux-maiden yhtendiseen tavaramerkkilakiin (Trb. 1962, 58). Tata lakia muutettiin 2.12.1992
allekirjoitetulla kyseisen lain muuttamista koskevalla poytakirjalla (Trb. 1993, 12), jolla pyrittiin varmistamaan direktiivin taytantéénpano
kaikissa kolmessa Benelux-maassa, siten, ettd muutos tuli voimaan 1.1.1996.
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ennakkoratkaisukysymyksia, jotka koskivat erityisesti direktiivin 89/104 3 artiklan 1
kohdan b alakohdan tulkintaa.

Yhteis6jen tuomioistuin muistutti aluksi, etta tietty vari sellaisenaan voi muodostaa
direktiivin 89/104 2 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin edellyttaen, ettd vari muodostaa
merkin, joka voidaan esittaa graafisesti ja joka on omiaan erottamaan tietyn yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Yhteisojen
tuomioistuimen mukaan kyseisen direktiivin 2 ja 3 artiklassa tasmallisesti esitettyjen
rekisterointiesteiden lukumaara ja yksityiskohtaisuus samoin kuin rekisteréinnin
epaamistapauksessa kaytettavissa olevien oikeussuojakeinojen laajuus osoittavat, etta
toimivaltaisen viranomaisen rekisterdintinakemusta kasiteltaessa suorittaman
tutkimisen ei pida olla minimaalista. Tarkastelun on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta
valtettdisiin tavaramerkkien perusteeton rekisterodinti. Oikeusvarmuuteen ja hyvaan
hallintotapaan liittyvista syista on nimittain varmistuttava siita, ettei sellaisia
tavaramerkkeja rekisterdida, joiden kaytto voitaisiin menestyksekkaasti riitauttaa
tuomioistuimissa.

Yhteisojen tuomioistuin totesi seuraavaksi, etta arvioitaessa direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykya, joka tietylla varilla
voi tavaramerkkina olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan
sentyyppisia tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintia on haettu, tarjoavien
muiden toimijoiden mahdollisuutta kayttaa vareja ei rajoiteta aiheettomasti. Kun kyse
on varista sellaisenaan, direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitaan kayttéa on mahdollistavain
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vaikka tietylla varilla sellaisenaan ei lahtokohtaisesti olisi
kyseisessa saannoksessa tarkoitettua erottamiskykya, se voi tdman artiklan 3 kohdan
nojalla kuitenkin kaytdssa tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi
muun muassa sellaisen tavanomaisen menettelyn jalkeen, jossa se tehdaan tunnetuksi
kohdeyleison keskuudessa. Yhteiséjen tuomioistuin katsoi, etta aariviivattomalla varilla
sellaisenaan voi olla tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky edellyttaen erityisesti,
etta vari voidaan esittaa graafisesti siten, etta esitys on selva, tasmallinen, itsessaan
taydellinen, sellainen, etta siihen on helposti saatavilla, ymmarrettava, kestava ja
objektiivinen. Tata viimeksi mainittua edellytysta ei voi tayttaa pelkka kyseisen varin
esittaminen paperilla, mutta se voidaan tayttaa nimeamalla tama vari kansainvalisesti
hyvaksytylla varien yksildimiskoodilla.

Yhteisojen tuomioistuin tasmensivielg, etta tietylla varilla sellaisenaan voidaan katsoa
olevan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu
erottamiskyky edellyttaen, etta kohdeyleison kasityksen mukaan tavaramerkin
perusteella kyetaan yksildimaan, etta tavara tai palvelu, jota varten tavaramerkin
rekisterdintia haetaan, on peraisin tietysta yrityksestd, ja erottamaan tama tavara tai
palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Yhteisdjen tuomioistuimen mukaan
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silla, etta varia sellaisenaan haetaan rekisterditavaksi tavaramerkiksi lukuisia tavaroita
tai palveluja varten tai tiettya tavaraatai palveluataikka tavaroiden tai palvelujen tiettya
ryhmaa varten, on merkitysta yhdessa kyseiseen tapaukseen liittyvien muiden seikkojen
kanssa arvioitaessa rekisterditavaksi haetun varin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykya ja sita, onko kyseisen varin
rekisterdiminenristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan sentyyppisia
tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintia on haettu, tarjoavien muiden
toimijoiden mahdollisuutta kayttaa vareja ei rajoiteta aiheettomasti. Yhteisojen
tuomioistuin toteaa lopuksi, etta arvioitaessa, onko tavaramerkilla direktiivin 89/104 3
artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky,
tavaramerkkien rekisterdinnin osalta toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava
konkreettinen tutkimus ja otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvat seikat
ja erityisesti merkin kaytto.

Tuomio 3.7.2003, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY) (T-122/01, EU:T:2003:183)

Yhteison tavaramerkki - Kuviomerkki, jossa on sanamerkki BEST BUY - Ehdoton hylkdysperuste -
Erottamiskyky - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Kantaja jatti 7.5.1999 SMHV:lle hakemuksen kuviomerkin rekisterdimisesta yhteison
tavaramerkiksi asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla. Tavaramerkki, jonka rekisterdintia
haettiin, oli vareiltaan keltainen (tausta) ja musta (kirjaimet, aariviivat, ympyra) etiketti,
jossa on sanamerkki BEST BUY ja osatekija"®". Palvelut, joita varten tavaramerkin
rekisterointia haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimista varten koskevaan Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokkiin 35,37 ja 42.

Tutkija hylkasi hakemuksen 19.11.1999 tekemallaan paatoksella asetuksen N:o 40/94
38 artiklan nojalla silla perusteella, etta haettu tavaramerkki kuului asetuksen N:o0 40/94
7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan soveltamisalaan.

Kantaja valitti 22.12.1999 tutkijan paatdksesta SMHV:hen asetuksen N:o 40/94
59 artiklan mukaisesti.

Valituslautakunta hylkasi valituksen 21.3.2001 tekemalldan paatoksella.
Valituslautakunta katsoi lahinna, etta kyseiselta merkilta puuttui erottamiskyky ja etta se
oli kuvaileva, joten se kuului asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan
soveltamisalaan.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka hylkasi kanteen ja totesi, etta kuviomerkiltg, joka muodostuu
sellaisenvarillisen etiketin muodosta, jossa on sanamerkki BEST BUY ja osatekija ®, ja
jonka rekisterointia oli haettu liikkeenjohdon konsultointipalveluja (Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokka 35), erilaisten laitteiden asennus- ja yllapitopalveluja
(luokka 37) seka erikoisliikkeiden perustamista koskevia neuvontapalvelujaja teknisia
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tukipalveluja (luokka 42) varten, puuttuu asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan

b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Kyseessa ollut sanamerkki, joka muodostui
tavallisista englanninkielisista sanoista, jotka osoittivat selvasti hakemuksessa
tarkoitettujen palvelujen hinnan ja niiden markkina-arvon valisen edullisen suhteen,
ymmarretaan naet kohdeyleisdssa valittdmasti pelkaksi myynninedistamisilmaisuksi tai
iskusanaksi, pikermmin kuin palvelujen kaupallisen alkuperan osoittavaksi ilmaukseksi.
Varillisia hinnan mainitsevia etiketteja kaytetaan myds yleisesti kaikenlaisten tavaroiden
ja palvelujen kaupassa, ja ®:n kaltaisen osatekijan olemassaolo muiden osatekijéiden
rinnalla ei riitda antamaan kyseiselle tavaramerkille erottamiskykya kokonaisuudessaan.
Haettu tavaramerkki muodostui ndin ollen kokonaisuudessaan vain sellaisista
osatekijdista, joilta erikseen tarkasteltuina osoittautui puuttuvan erottamiskyky
kyseisten palvelujen markkinoimiseksi, eikd naiden eri osatekijoiden valilla ollut
vuorovaikutusta, joka voisi antaa erottamiskyvyn talle tavaramerkille
kokonaisuudessaan.

Tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV (C-398/08 P, EU:C:2010:29)

Muutoksenhaku - Yhteison tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - 7 artiklan 1 kohdan b alakohta
ja 63 artikla - Sanamerkki Vorsprung durch Technik - Mainoslauseista muodostuvat tavaramerkit
- Erottamiskyky - Tavaramerkkié koskeva hakemus useille tavaroille ja palveluille - Kohdeyleisét -
Arviointi ja perusteleminen kokonaisuutena - Uudet asiakirjat

Audi pyysi 30.1.2003 SMHV:|ta asetuksen N:0 40/94 nojalla sanamerkin Vorsprung durch
Technik rekisteroimista yhteison tavaramerkiksi. Tavarat ja palvelut, joita varten
rekisterdintia haettiin, kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin
9,12,14,16, 18, 25, 28, 35-43 ja 45.

Tutkija totesi 7.1.2004 hylkadmisperusteita koskevassa tiedonannossaan, etta ilmaisu
"Vorsprung durch Technik” (teknista etumatkaa) oliluokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 ja 42
kuuluvien, tekniikkaan liittyvien tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta objektiivinen
viesti, jonka kuluttajat mieltdvat mainoskuvaukseksi. Nain ollen rekisteroitavaksi
haetulta tavaramerkilta puuttui erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.
Tutkija totesi kuitenkin luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, etta kyseisen
tavaramerkin rekisterdintivoitiin hyvaksya sen erottamiskyvyn perusteella, joka talle
ilmaisulle oli syntynyt ajoneuvojen ja niiden komponenttien osalta. Tutkija viittasi tassa
yhteison tavaramerkiksi rekisteroityyn sanamerkkiin Vorsprung durch Technik, joka oli
rekisterdity 27.4.2001 numerolla 621086 kyseisia luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten.

Audi vastusti 24.2.2004 paivatylla kirjeella tutkijan kyseisessa tiedonannossa ilmoittamia
perusteita ja totesi erityisesti, ettd yhteison tavaramerkkia nro 621086 ei ollut
rekisterdity kayton perusteella syntyneen erottamiskyvyn vuoksivaan siksi, etta silla oli
ominaispiirteisiinsa perustuva erottamiskyky. Tutkija selosti toisessa, 30.6.2004
paivatyssa hylkaamisperusteita koskevassa tiedonannossa, etta epahuomiossa Audille ei
ollutilmoitettu kyseisen tavaramerkin rekisterdimista koskevan hakemuksen tutkimisen
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yhteydessa, etta se oli rekisterdity ainoastaan kayton perusteella syntyneen
erottamiskyvyn vuoksi. Koska kuitenkin kyseinen hakemus oli vuodelta 1997, Audilta
vaadittiin myoéhemmin, etta se toimittaa nayton haetun tavaramerkin kayton perusteella
syntyneesta erottamiskyvysta kaikkien hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja
palvelujen osalta, mukaan lukien luokkaan 12 kuuluvattavarat ja palvelut.

Tutkija hylkasi 12.1.2005 tekemallaan paatoksella osittain hakemuksen kyseisen
tavaramerkin rekisterdimisesta luokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 ja 42 kuuluville tietyille
tavaroille ja palveluille jatoisti 7.1.2004 paivatyssa hylkaamisperusteita koskevassa
tiedonannossaan ilmoitetut perusteet. Tassa uudessa hylkaavassa paatoksessa tutkija
totesi myds, etta minkaanlaista ndyttoa ei ollut esitetty saavutetusta erottamiskyvysta
luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta.

Toinen valituslautakunta hyvaksyi rildanalaisessa paatoksessa Audin valituksen luokkaan
12 kuuluvien tavaroiden osalta silla perusteella, etta aikaisempi paatds, joka koski
tavaramerkin nro 621086 rekisterdimista, toimi nayttona siita, etta haettu tavaramerkki
oli saavuttanut erottamiskyvyn ajoneuvojen ja maakulkuneuvojen osalta. Valitus hylattiin
muilta osin, erityisesti muita tavaroitaja palveluja, joista tutkija oli esittanyt
huomautuksia, koskevilta osin.

Tassa yhteydessa valituslautakunta katsoi, etta tutkijan tekema erottelu tekniikkaan
liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta oli kyseenalainen. Valituslautakunta totesi
seuraavaa:"lahes kaikki tavarat ja palvelut liittyvatenemman tai vahemman tekniikkaan.
Tekniikalla on tarkea merkitys myos vaatetusalalla. Sellaisten tavaroiden, joihin on
kaytetty edistyksellista tekniikkaa, valmistajalla on suurta etua kilpaileviin yrityksiin
verrattuna. Iskulause "Vorsprung durch Technik” valittaa objektiivisen viestin, jonka
mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen
valmistuksen ja tarjoamisen. Sanayhdistelmalla, johon sisaltyy vain tallainen
arkipaivainen objektiivinen viesti, ei ole padsaantdisesti erottamiskykya. Koska kantaja ei
ole luokkaan 12 kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta esittanyt mitaan nayttoa siita, etta
yleis® mieltaisi iskulauseen "Vorsprung durch Technik” tavaramerkiksi, hakemus on
hylattava silta osin kuin se koskee muihin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja.”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasivalituksenalaisella tuomiolla Audin
rildanalaisesta paatdksesta nostaman kanteen.

Asian kasittely siirtyi Audin tekeman valituksen johdosta unionin tuomioistuimelle, joka
hyvaksyi valituksenalaisesta tuomiosta tehdyn valituksen.

Unionin tuomioistuin totesi talta osin ensinnakin, etta pelkastaan se seikka, etta
kohdeyleis® mieltda tavaramerkin myynninedistamisilmaisuksi ja etta muut yritykset
voisivat sen ylistavan luonteen vuoksi periaatteessa kayttaa sita, ei sellaisenaanriita sen
toteamiseksi, etta kyseiselta tavaramerkilta puuttuu yhteison tavaramerkista annetun
asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
Sanamerkin ylistava mielleyhtyma ei naetsulje pois sit3, etta se voi kuitenkin soveltua
takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperan. Nain
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ollen kohdeyleisd voi mieltaa tallaisen tavaramerkin samanaikaisesti
myynninedistamisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperaa
koskevaksi merkinnaksi. Tasta seuraa, etta silta osin kuin tamayleisé mieltaa
tavaramerkin alkuperaa koskevaksi merkinnaksi, silla, etta tavaramerkki ymmarretaan
samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistamisilmaisuksi, ei ole merkitysta sen
erottamiskyvyn kannalta.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, ettd mainoslauseelta ei voida edellyttaa
"mielikuvituksellisuutta” tai jopa "kasitteellistaristiriitaa, joka yllattaisi ja jonka voisi nain
ollen palauttaa mieleen”, jotta tallaisella iskulauseella olisi asetuksen N:0 40/94 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vahimmaiserottamiskyky.

Tavaramerkistd, jolla voi olla useita merkityksig, joka voi muodostaa sanaleikin tai joka
voidaan ymmartaa mielikuvitukselliseksi, yllattavaksi ja odottamattomaksija joka on
siten myo6s helposti muistettavissa, on todettava, etta vaikka tallaiset ominaisuudet eivat
ole valttamaton edellytysssille, ettd mainoslauseen voidaan todeta olevan
erottamiskykyinen, niiden olemassaolo on padsaantodisesti omiaan tekemaan siita
erottamiskykyisen.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, etta tavaramerkit, jotka koostuvat merkeista
tai merkinndista, joita lisaksi kaytetaan iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina
ilmauksinatai kehotuksina ostaa niita tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkia
on kaytetty, valittavat maaritelmansa mukaan enemman tai vahemman objektiivisen
viestin. Tallaiset tavaramerkit eivat pelkastaan taman seikan perusteella ole vailla
asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykya.

Nain ollen silta osin kuin tallaiset tavaramerkit eivat ole kyseisen asetuksen 7 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevia niilla voidaan ilmaista
yksinkertainenkin objektiivinen viesti ja ne voivat silti soveltua osoittamaan kuluttajille
tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperan. Nain voi
olla erityisesti silloin, kun tavaramerkit eivat muodostu vain tavallisesta mainosviestista,
vaan niihin liittyy tiettya omaperaisyytta tai mieleenpainuvuutta, edellyttavat vahaista
tulkintaa tai saavat kohdeyleistssa aikaan kognitiivisen prosessin.

Unionin tuomioistuin korostilopuksi neljanneksi, etta iskulause "Vorsprung durch
Technik”, jonka rekisterdimista on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkaan 12 kuuluville tavaroille, joita ovat "Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”,
seka luokkiin 9, 14,16, 18, 25, 28, 35-43 ja 45 kuuluville tavaroille ja palveluille, ei ole
vailla erottamiskykya yhteison tavaramerkista annetun asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Vaikka oletettaisiinkin, etta iskulause "Vorsprung durch Technik” valittaa objektiivisen
viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja
palvelujen valmistamisen ja tarjoamisen, taman seikan perusteella eivoida paatellg, etta
haetulta tavaramerkilta puuttuisi kokonaan ominaispiirteisiinsa perustuva
erottamiskyky. Vaikka tallainenviesti naet olisi miten yksinkertainen hyvansg, sen ei
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voida katsoa olevan niin tavallinen, etta voitaisiin sulkea pois heti ja asiaa enempaa
tutkimatta mahdollisuus, etta kyseinen tavaramerkki voi soveltua osoittamaan
kuluttajille tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen
alkuperan.

Kyseinen viesti ei kdy selvastiilmi mainitusta iskulauseesta. Sanoista"Vorsprung durch
Technik”, jotka tarkoittavat "teknista etumatkaa”, kay aluksi ilmivain syysuhde, ja
yleisolta edellytetdaan nain ollen tiettya tulkintaa. Lisaksiiskulause on tietyssa maarin
omaperainen ja mieleenpainuva, mika tekee siita helposti muistettavan. Kun otetaan
lopuksi huomioon se, etta kyseessa on tunnettu iskulause, jota tavaramerkin hakija on
kayttanyt vuosikausia, ei voida sulkea pois sita, etta se, etta kohdeyleis6 on tottunut
yhdistamaan iskulauseen kyseisen yrityksen valmistamiin autoihin, auttaa kohdeyleisda
my0s tunnistamaan tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen
kaupallisen alkuperan.

Tuomio 25.11.2020, Brasserie St Avold v. EUIPO (Tumman pullon muoto) (T-862/19,
EU:T:2020:561)

EU-tavaramerkki - Euroopan unionin nimedvd kansainvélinen rekisteréinti - Kolmiulotteinen
merkki - Tumman pullon muoto - Ehdoton hylkdysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen -
Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

La Brasserie St Avold nimesi Euroopan unionin kolmiulotteisen merkin kansainvalisessa
rekisterdinnissa. Merkki muodostuu kolmiulotteisesta esityksesta kruunukorkilla
suljettavasta tummasta pullosta. Valkoinen etiketti on kierretty korkeudeltaan
epatasaisesti pullon alaosan ympari, lukuun ottamatta ylds osoittavaa karked, joka ei ole
tassa osassa pullon rungon myétainen. Merkille haettiin suojaa juomia varten. EUIPO
epasi kansainvalisen rekisterdinnin suojan silla perusteella, ettd merkilta puuttui
asetuksen 2017/1001'3 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

EUIPON paatdksesta nostettiin kumoamiskanne unioninyleisessa tuomioistuimessa,
joka hylkasi sen. Unioninyleinen tuomioistuin tdsmensi alan kdytannon ja tapojen
kasitetta tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien
erottamiskyvyn arvioinnissa.

Unionin yleinen tuomioistuin palautti aluksi mieleen, etta nestemaisen tuotteen pakkaus
on pakollinen edellytys myynnille, ja keskivertokuluttaja katsoo, etta kyseisella
pakkauksella on ensisijaisesti pelkastaan tama tehtava. Ainoastaan sellaisella merkillg,
joka eroaa huomattavastialan kaytannosta ja tavoista, on erottamiskyky. Nain ollen
silloin, kun kolmiulotteinen merkki muodostuu rekisterointihakemuksen kohteena
olevan tuotteen tai sen pakkauksen muodosta, yksinomaan se seikka, etta kyseinen

3 Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).
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muoto on muunnelma kyseisten tavaratyyppien tai niiden pakkausten tavanomaisista
muodoista, ei riita osoittamaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykya.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi sitten, etta EUIPO oli osoittanut, ettd juoma-alan
kaytanndlle ja tavoille on ominaista pulloissa olevien etikettien muotojen ja
asettelutapojen runsaus. Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi seuraavaksi, etta vaikka
oletettaisiin, etta kyseessa olleiden tuotteiden etikettien yleisin muoto on suorakaide ja
kiinnitetty kauttaaltaan pullon sylinterinmuotoiseen osaan, alan kdytantda ja tapoja ei
voida supistaa ainoastaan tilastollisesti yleisimpaan muotoon, vaan niihin sisaltyvat
kaikki muodot, joita kuluttaja on tottunut nakemaan markkinoilla.

Unionin yleinen tuomioistuin korosti lopuksi, etta kyseessa ollut etiketti on ainoastaan
yksi mahdollinen muunnelma jo olemassa olevista muodoista. Kyseinen etiketti ei eroa
huomattavasti alan kaytannosta ja tavoista. Nain ollen unionin yleinen tuomioistuin
totesi, etta riildanalainen merkki ei voi osoittaa kyseessa olevien tuotteiden alkuperaa.
Silla ei ndin ollen ole vaadittua vahimmaiserottamiskykya.

Tuomio 7.7.2021, Ardagh Metal Beverage Holdings v. EUIPO (Hiilihapollisen juoman télkin
avaamisesta aiheutuvien danten yhdistelma) (T-668/19, EU:T:2021:420)

EU-tavaramerkki - Hakemus hiilihapollisen juoman télkin avaamisesta aiheutuvien dénten
yhdistelmadn rekisteréimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkdysperuste - Erottamiskyvyn
puuttuminen - Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Asetuksen 2017/1001
95 artiklan 1 kohta

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG jatti EUIPOlle aanimerkin
rekisterdimista EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen. Tama merkki, joka on esitetty
aanitiedostona, muistuttaa juomatolkin avaamisesta aiheutuvaa aanta, jota seuraanoin
sekunnin hiljaisuus ja noin yhdeksan sekunnin poreiluaani. Rekisterointia haettiin
erilaisia juomia ja kuljetukseen ja varastointiin tarkoitettuja metallisailidita varten.

EUIPO hylkasi taman rekisterdintinakemuksen silla perusteella, etta haettu tavaramerkki
ei ole erottamiskykyinen.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi tuomiollaan Ardagh Metal Beverage Holdingsin
kanteen ja lausui ensimmaisen kerran aanitiedostona esitetyn aanimerkin
rekisterdimisesta tavaramerkiksi. Se tarkensi aanimerkkien erottamiskyvyn
arviointiperusteita ja kuluttajien yleista kasitysta ndista tavaramerkeista.

Aluksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti, etta aanimerkkien erottamiskyvyn'
arviointiperusteet eivat eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista
arviointiperusteista, ja ettda aanimerkilla on oltava tietty mieleenpainuvuus, jotta
kuluttaja voi katsoa sen tavaramerkiksi eika toiminnalliseksi osatekijaksi tai tunnisteeksi,

" Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa mer kityksessa.
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jolla ei ole omaa ominaisluonnetta.' Kyseisten tavaroiden tai palvelujen kuluttajan on
ndin ollen voitava pelkastaan tavaramerkin havaitsemalla, ilman etta sita olisi yhdistetty
muihin tekijoihin kuten muun muassa sana- tai kuvio-osiin tai toiseen tavaramerkkiin,
yhdistaa se niiden kaupalliseen alkuperaan.

Taman jalkeen unioninyleinen tuomioistuin totesi silta osin kuin EUIPO on soveltanut
analogisesti oikeuskaytantoad,'® jonka mukaan vain tavaramerkki, joka poikkeaa
merkittavasti alan yleisesta kaytanndsta tai tavoista, on erottamiskykyinen, ettd tama
oikeuskaytanto on kehitetty itse tavaran tai sen pakkauksen muodosta koostuvien
kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta, kun alalla on olemassa tata muotoa koskeva
yleinen kaytanto tai tapa. Tassa tapauksessa kyseinen kuluttaja, joka on tottunut
nakemaan yhdentai useamman alanyleista kaytantoa tai tapaa vastaavan muodon, ei
mielld kolmiulotteista tavaramerkkia osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperasta,
jos sen muoto on sama tai samankaltainen kuin jokin tavanomaisista muodoista.
Unionin yleinen tuomioistuin lisasi, ettei tassa oikeuskaytanndssa vahvisteta uusia
tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiperusteita, vaan siina ainoastaan tasmennetaan
nadiden arviointiperusteiden soveltamisesta, ettei keskivertokuluttaja valttamatta miella
kolmiulotteista tavaramerkkia samalla tavoin kuin sana-, kuvio- tai aanimerkkia, joka
muodostuu merkista, joka ei liity tavaroiden ulkoasuun tai muotoon. Unionin yleinen
tuomioistuin totesi ndin ollen, ettei mainittua kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin liittyvaa
oikeuskaytantda voida lahtokohtaisesti soveltaa danimerkkeihin. Unioninyleinen
tuomioistuin kuitenkin totesi, etta vaikka EUIPO oli soveltanut tata oikeuskaytantoa
virheellisesti, tama virhe ei voi tehda saanndstenvastaiseksi riidanalaisessa paatoksessa
esitettya paatelmaa, joka perustui myds toiseen perusteeseen.

Tasta toisesta perusteesta, jonka mukaan kohdeyleisdé mieltaa haetun tavaramerkin
kyseisten tavaroiden toiminnalliseksi osatekijaksi, unionin yleinen tuomioistuin
huomautti yhtaalta, etta tolkin avaamisen aanta pidetaan tosiasiassa kyseessa olleiden
tavaroiden tyyppi huomioon ottaen puhtaasti teknisena ja toiminnallisena osatekijana.
Kun nimittdin télkin tai pullon avaamiseen liittyy luonnostaan tekninen ratkaisu, kun
juomia kasitellaan niiden kuluttamista varten, tallaista aanta ei mielleta osoitukseksi
kyseisten tavaroiden kaupallisesta alkuperastd. Toisaalta kohdeyleisd mieltaa
valittomasti kuplien poreilun aanen viittaavan juomiin. Lisaksi unionin yleinen
tuomioistuin totesi, ettd aaniosillaja noin sekunnin aanettémyydella kokonaisuutena
tarkasteltuna ei ole mitaan sellaista ominaispiirrettd, jonka perusteella voitaisiin katsoa,
etta kohdeyleisd mieltaa ne osoitukseksitavaroiden kaupallisesta alkuperasta. Nama
osatekijat eivat ole riittavan mieleenpainuvia erottuakseen niihin rinnastettavista aanista
juomien alalla. Nain ollen unionin yleinen tuomioistuin vahvisti EUIPOn paatelmat
haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta.

> Tuomio 13.9.2016, Globo Comunicacdo e Participagdes v. EUIPO (Adnimerkki) (T-408/15, EU:T:2016:468, 41 ja 45 kohta).
® Ks, erityisesti tuomio 7.10.2004, Mag Instrument v. SMHV (C-136/02 P, EU:C:2004:592, 31 kohta).
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Lopuksi unioninyleinen tuomioistuin hylkasi EUIPOn toteamuksen, jonka mukaan
juomien ja juomapakkausten markkinoilla on epatavallista osoittaa tavaran kaupallinen
alkupera ainoastaan aanten avulla sillad perusteella, ettd nama tuotteet ovat danettémia
siihen saakka, kunnes ne kulutetaan. Unionin yleinen tuomioistuin nimittain totesi, etta
suurin osa tuotteista on itsessaan aanettomia ja tuottavat danen vasta niiden
kulutushetkelld. Nain ollen pelkastaan se, ettd aani voi kuulua vain tuotetta
kulutettaessa, ei merkitse sita, etta aanten kaytto tavaran kaupallisen alkuperan
osoittamiseksi maaratyilla markkinoilla olisi yha epatavallista. Unionin yleinen
tuomioistuin totesi kuitenkin, ettei EUIPOn mahdollinen tata koskeva virhe aiheuta
riidanalaisen paatdoksen kumoamista, koska silla ei ole ollut ratkaisevaa vaikutusta
kyseisen paatoksen paatésosaan.

Tuomio 13.11.2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine v. EUIPO
(RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF) (T-82/24, EU:T:2024:821)

EU-tavaramerkki - Hakemus kuviomerkin RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF rekisteréimiseksi
EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkdysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EU)
201771001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Poliittinen iskulause - Yhdenvertainen kohtelu -
Hyvén hallinnon periaate - Asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin kasitteli tuomiossaan ensimmaista kertaa mahdollisuutta
rekisterdida "poliittinen iskulause” tavaramerkkina.

Ukrainalainenrajavartija, joka on kantajana olevan Administration of the State Border
Guard Service of Ukrainen oikeudellinen edeltdj, teki EUIPOlle hakemuksen
kuviomerkin RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi
eri tavaroita ja palveluja' varten. Tutkija hylkasi rekisterdintihakemuksen
kokonaisuudessaan asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan, jonka
mukaan yleisen jarjestyksen tai hyvan tavan vastaisia tavaramerkkeja ei rekisterdida,
perusteella. Kantaja valitti tutkijan paatoksesta EUIPOlle. Valituslautakunta hylkasi
valituksen riidanalaisella paatoksella'® silla perusteella, etta haetulta tavaramerkilta
puuttuu erottamiskyky kyseessa olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta ja etta sen
rekisterdintioli nain ollen evattava asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan nojalla.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, etta kantaja vetoaa menestyksetta siihen, etta
valituslautakunta teki virneen luokitellessaan haetun tavaramerkin "poliittiseksi
iskulauseeksi”.

Haetussa tavaramerkissa olevaa lausetta nimittain kaytettiin laajasti heti sen
ensimmaisen kayton jalkeen Ukrainan tukemiseksija siita tuli nain ollen hyvin nopeasti

7" Tavaramerkkia haettiin tarkemmin tavaroilleja palveluille, jotka kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 14, 16, 18,

25,28ja 41.

' EUIPON ensimmaisen valituslautakunnan 1.12.2023 tekema paatos (asia R 438/2023-1).
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Ukrainan Venajan federaation hyokkayksen vastaisen taistelun symboli. Kyseista
lausetta on nain ollen kaytetty poliittisessa yhteydessa toistuvasti ja tarkoituksena
ilmaista ja edistaa tukea Ukrainalle. Tallainen tilanne vastaa taydellisesti kantajan itsensa
kanteessaan esittamaa "poliittisen iskulauseen” maaritelmaa eli ilmausta, jota kaytetaan
poliittisessatai yhteiskunnallisessa yhteydessg, jossa toistetaan ajatus tai tavoite ja
jonka tarkoituksena on vaikuttaa yleis6on tai siihen sisaltyvaan kohderyhmaan.

Haetussa tavaramerkissa olevaa lausetta on kaytetty hyvin intensiivisesti muussa kuin
kaupallisessa yhteydessa, ja kohdeyleisd yhdistaa sen vaistamatta hyvin laheisesti tahan
yhteyteen. Haetussatavaramerkissa olevastalauseesta on nimittain tullut hyvin
nopeasti yksi Ukrainan Venajan hyokkayksen vastaisen taistelun symboleista, joka
yhdistetaan Ukrainan armeijan sotilaaseen ja nain ollen Ukrainaan. Koska tata
tapahtumaa on kasitelty lagjasti tiedotusvalineissa, tama lause liitetaan tahan hiljattain
tapahtuneeseen historialliseen hetkeen, jonka unionin keskivertokuluttaja tuntee hyvin.

Talta osin unioninyleinen tuomioistuin totesi, etta valituslautakunta ei tehnyt
oikeudellista virhettd, kun se katsoi, etta yleista periaatetta, jonka mukaan kohdeyleisd
ei ole kovin tarkkaavainen sellaisen merkin suhteen, joka ei ensi nakemalta osoita
kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperag, koska se ei havaitse tai muista sita
tavaramerkking, sovelletaan myos merkkeihin, joiden paaasiallinenviesti on poliittinen.

Kun otetaan huomioon tavaramerkin keskeinen tehtava eli sen kattaman tavaran tai
palvelun alkuperan yksil6iminen, merkki ei voi tayttaa tata tehtavaa, jos
keskivertokuluttaja ei havaitse merkissa tavaran tai palvelun alkuperaa vaan ainoastaan
poliittisen viestin.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti perusteluvelvollisuuden osalta, ettad kun sama
hylkaysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmaa, toimivaltainen
viranomainen voi tyytya antamaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessa olevien
tavaroiden tai palvelujen osalta. Oikeuskdytanndssa on tosin tasmennetty, etta tallainen
mahdollisuus ulottuu vain tavaroihin ja palveluihin, joiden valilla on riittavan suoraja
konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittdvan
yhtenaisen luokan tai ryhman. Siina on kuitenkin todettu, etta sen arvioimiseksi, onko
tavaroiden ja palvelujen valilla riittdvan suora ja konkreettinen yhteys javoidaanko ne
jakaa riittavan yhdenmukaisiin luokkiin tai ryhmiin, on otettava huomioon taman toimen
tavoite, jona on mahdollistaaja tehda helpommaksi sen kysymyksen konkreettinen
arviointi, sovelletaanko rekisteroitavaksi haettuun tavaramerkkiin jotakin ehdotonta
hylkaysperustetta. Myos kyseisten tavaroiden ja palvelujen jakaminen yhteen tai
useampaan ryhmaan tai luokkaan on tehtava erityisesti niiden yhteisten
ominaispiirteiden perusteella, joilla on merkitysta sen arvioinnissa, sovelletaanko
mainittuja tavaroita ja palveluita varten haettuun tavaramerkkiin tiettya ehdotonta
hylkdysperustetta. Tasta seuraa, etta tallainen arviointi on tehtava konkreettisesti
jokaisen rekisterdintihakemuksen tutkinnassa ja tarvittaessa jokaisen mahdollisesti
sovellettavan ehdottoman hylkaysperusteen osalta.
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Tassa tapauksessa valituslautakunta katsoi riidanalaisessa paatoksessa, etta kohdeyleisd
ei mielld haettua tavaramerkkia osoitukseksi kaupallisesta alkuperasta. Lisaksise
tasmensi, etta haetussa tavaramerkissa oleva lause tulkitaan ennen kaikkea poliittiseksi
viestiksi ja etta tama nakemys on sama kaikkien tdman tavaramerkin kattamien
tavaroiden tai palvelujen osalta. Nain ollen valituslautakunta katsoi, etta haetun
tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut muodostivat riittavan yhtenaisen ryhman, kun
otetaan huomioon ehdoton hylkdysperuste, joka sen mukaan estaa mainitun
tavaramerkin rekisterdinnin.

Koska valituslautakunta katsoi perustellusti, etta kohdeyleiso ei pida haettua
tavaramerkkia osoituksena kaupallisesta alkuperasta vaan poliittisena viesting, jolla
tuetaan Ukrainan taistelua Vendjan federaation sotilaallista hyokkaystavastaan, se
saattoi patevasti ryhmitella kaikki haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut
yhteen ryhmaan, vaikka niilla on erilaiset luontaiset ominaisuudet.

Kun otetaan huomioon haetun tavaramerkin erityisluonne ja se, etta kohdeyleiso pitaa
sita samana kaikkien rekisterdintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen
osalta, unioninyleinen tuomioistuin totesi, etta valituslautakunta katsoi arviointivirhetta
tekematta, ettd mainitut tavarat ja palvelut muodostivat yhden ryhman, johon sen
hyvaksymaa hylkdysperustetta sovelletaan samallatavalla, ja etta se paatteli
perustellusti, etta haetulta tavaramerkilta puuttui erottamiskyky asetuksen 2017/1001 7
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tuomio 10.9.2025, BVG v. EUIPO (Savelman aani) (T-288/24, EU:T:2025:847)

EU-tavaramerkki - Hakemus sévelmdn ddnen rekisteroimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton
hylkéysperuste - Erottamiskyky - Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi tuomiossaan EUIPON valituslautakunnan
paatoksen'?silla perusteella, ettd tama viimeksi mainittu ei ollut arvioinut
asianmukaisella tavalla sellaisen EU-tavaramerkin erottamiskykya, jonka rekisterintia
oli haettu danimerkille, joka muodostui sdvelman danestg, asetuksen 2017/1001 7
artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta.

Kantaja Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) oli hakenut rekisterdintia merkille, joka
muodostui sdvelman danesta ja joka kattoi tietyt liikennepalvelut.?° Tutkijan hylattya
hakemuksen kantaja teki valituksen EUIPOlle.

Valituslautakunta totesi, etta haetulta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky. Koska
kyseinen tavaramerkki on kahden sekunnin pituinen aanimerkki, joka muodostui
pelkastaan neljasta erilaisesta perakkaisesta havaittavasta aanesta, se oli niin lyhyt ja

19 EUIPON viidennen valituslautakunnan 2.4.2024 tekeméa padtos (asia R 2220/2023 5).
20 kyseiset palvelut kuuluvat Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaan 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Kuljetus;
henkildiden kuljetus; kaarimis- ja paketointipalvelut; varastointi; kuljetusten jarjestaminen turistimatkojen yhteydessa”.
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arkipaivainen, ettei se ollut lainkaan mieleenpainuva eika se ollut omiaan saamaan
kuluttajia tunnustamaan sita osoitukseksi asianomaisten palvelujen kaupallisesta
alkuperasta. Valituslautakunnan mukaan se mielletaan pelkastaan toiminnalliseksi
aanielementiksi, jonka tarkoitus on kiinnittaa kuulijan huomio.

Kantaja nostitasta hylkdamispaatoksesta kanteen unionin yleisessa tuomioistuimessa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettd useiden seikkojen perusteella voitiin kuitenkin
katsoa, etta haetun tavaramerkin keston ja mieleenpainuvuuden perusteella voidaan
osoittaa, ettd asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja siihen
liittyvassa oikeuskaytannossa tarkoitettu erottamiskyky on pikemminkin olemassa kuin
puuttuva.

Kyseessa olevan talouden alan tavoista on ensinnakin todettava, etta on yleisesti
tunnettua, etta kuljetusalan markkinoiden toimijat kayttavat enenevassa maarin
"jingleja” elilyhyita aanitunnuksia luodakseen yleisdn tunnistettavissa olevan aani-
identiteetin, joka on siihen liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta tavaramerkin
visuaalista identiteettia vastaava danellinen identiteetti. Naiden jinglejen avulla voidaan
kiinnittaa kuulijoiden huomio ymparistoissa, jotka ovat valilla meluisia, joko
lentoasemien auloissa taikka rautatie- ja linja-autoasemien laitureilla, ja toimia
kohdeyleisolle osoitettujen viestien alku- tai oheistunnuksina mainostarkoituksessa tai
oheispalvelujen yhteydessa.

Toiseksi savelman aanellg, josta hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostui,
ei ole suoraa yhteytta sen kattamiin palveluihin, eika se vaikuta olevan teknisten tai
toiminnallisten nakokohtien muokkaama. Ei ole myoskaan osoitettu, etta tdama aaniolisi
joyleisdn tuntema, minka perusteella voidaan olettaa, etta kyseessa on alkuperadisteos.
Tassa yhteydessavoidaan katsoa, etta sen tarkoituksena on pikemminkin toimia jinglena
elilyhyena ja vaikuttavana danijaksona, joka voi sellaisenaan jaada mieleen. Tallainen
arviointi on lisaksi vahvistettu paatdskaytanndssa ja EUIPOssa tehtavaa tutkimusta
aanimerkkien osalta koskevissa ohjeissa, jotka muodostavat viitelahteen.

Kun otetaan huomioon haetun tavaramerkin ominaisuudet keston, kdytetyn savelman ja
havaittavissa olevien aanten osalta seka EUIPOn aiemmin antamat erilaiset tiedot
naiden ominaisuuksien tehtavasta rekisteroitavaksi haetun aanimerkin erottamiskyvyn
arvioinnissa, valituslautakunnan arviointi oli virheellinen seka niiden tapojen kannalta,
jotka vallitsevat kyseisella alalla, ettd niiden seikkojen kannalta, jotka olivat ominaisia
haetulle tavaramerkille. Haetun tavaramerkin kesto tai sen vaitetty yksinkertaisuus tai
arkipaivaisyys, joka ei sinansa ole este vastaavan savelen tunnistamiselle, eivatole
esteita, jotka sellaisinaan riittavat perustelemaan sita, etta tavaramerkilta puuttuu
erottamiskyky.

Kolmanneksi valituslautakunta katsoi virheellisesti, etta haetulla tavaramerkilla oli
pelkastaan toiminnallinen tehtava ja etta tapana oli soittaa kaiuttimista lyhyt savelma
ennen tiedotuksia matkustajien huomion kiinnittamiseksi. Vaikka oletettaisiin, etta olisi
tarkasteltava haetun tavaramerkin mahdollisista kayttétavoista yhta eli sen kayttoa
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asemalla siihen liittyvan kuljetuspalvelun ilmoittamiseksi, tallainen kaytto, vaikka sen
tehtava on toiminnallinen, ei millaan tavoin estaisi haettua tavaramerkkia tayttamasta
tehtavaansa, joka on kyseisen palvelun kaupallisen alkuperan osoittaminen.

Neljanneksi muista haetun tavaramerkin kattamista palveluista, jotka eivat liittyneet
katsoi, etta valituslautakunnan toteamuksista on vaikeaa ymmartaa yhtaalta, mihin
haetun tavaramerkin kattamien palvelujen osatekijéihin taman tavaramerkin
muodostavan savelen danivoi liitty3, ja toisaalta, miten se, etta haettua aanimerkkia
voidaan kayttaa naita palveluja koskevassa mainoksessa, puhuisi sen rekisterdimista
tavaramerkiksivastaan.

Naiden toteamusten valossa unionin yleinen tuomioistuin totesi, etta valituslautakunta
ei arvioinut asianmukaisesti haetun tavaramerkin erottamiskykya.

3. Kuvailevat tavaramerkit

Tuomio 23.10.2003 (taysistunto), SMHV v. Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:579)

Muutoksenhaku - Yhteison tavaramerkki - Asetus N:o 40/94 - Rekisterdintihakemuksen ehdoton
hylkéysperuste - Erottamiskyky - Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan kuvailevista
merkeistd tai merkinnoistd - Sana Doublemint

Wm Wrigley Jr. Company (jaliempana Wrigley) jattivuonna 1996 SMHV:lle hakemuksen
sanan "Doublemint” rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi purukumeja varten.

SMHV:n tutkijan hylattya hakemuksen Wrigley teki valituksen valituslautakuntaan.
Valituslautakunta kuitenkin hylkasivalituksen silla perusteella, ettd sana "Doublemint”
on kahdesta englanninkielisesta sanasta muodostettu yhdyssana, joka ei ole
mielikuvituksellinen tai kuvitteellinen, ja etta silla pelkastaan kuvaillaan tiettyja
purukumien ominaispiirteita elisitg, etta niissa on minttua ja ettd ne maistuvat mintulle;
taman seurauksena kyseista sanaa ei valituslautakunnan mukaan voitu rekisteroida
yhteison tavaramerkiksi asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
perusteella.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hyvaksyi Wrigleyn valituslautakunnan
paatdksesta nostaman kanteen. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, etta
sanalla Doubleminton epaselva ja suggestiivinen merkitys, joka on avoin monenlaisille
tulkinnoille, ja etta kohdeyleis66n kuuluvat henkil6t eivat miella kyseista sanaa
valittdomasti ja enempdaa asiaa pohtimatta sanaksi, jolla kuvaillaan kyseisten tavaroiden
tiettya ominaispiirrettd. Koska tdma sana ei siis ollut taysin kuvaileva, sen rekistergintia
ei ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan voitu evata.
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Yhteisojen tuomioistuin hyvaksyi antamallaan tuomiolla SMHV:n ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta tekeman valituksen ja kumosi viimeksi
mainitun tuomion.

Yhteisdjen tuomioistuin muistutti aluksi, etta yhteison tavaramerkistéd annetun
asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkeja ei
rekisteroida, jotka "muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeista tai merkinnoista, joita
voidaan elinkeinotoiminnassa kayttaa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lgjia, laatua,
maaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellista alkuperad, tavaroiden
valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia”.

Yhteisojen tuomioistuin katsoi seuraavaksi, etta jotta SMHV voisi hylata
rekisterdintihakemuksen mainitun artiklan perusteella, ei ole tarpeen, etta kyseisessa
artiklassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejaja merkintoja
todellisuudessa kaytetaan rekisterdinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai
palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisterdintia on haettu, tai naiden tavaroiden tai
palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen sdannoksen
sanamuodosta ilmenee, riittavaa on, etta naita merkkejaja merkintdja voidaan kayttaa
talla tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava mainitussa saannoksessa tarkoitettua
hylkdysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksista on sellainen, etta se
ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Yhteisojen tuomioistuin tasmensilopuksi, etta jos asetuksen N:0 40/94 7 artiklan

1 kohdan c alakohtaa tulkitaan niin, etta se on esteend sellaisten tavaramerkkien
rekisterdinnille, joilla"yksinomaan kuvaillaan” niita tavaroita tai palveluita, joita varten
rekisterdintia on haettu, tai ndiden ominaisuuksia, tama merkitsee sita, etta sovelletaan
muuta kuin sita kriteeria, josta saadetaan kyseisessa saannoksessa, ja jatetaan nain
taman saannoksen sisaltd huomiotta.

Tuomio 12.1.2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v. SMHV (EUROPREMIUM) (T-334/03,
EU:T:2005:4) 21

Yhteison tavaramerkki - Sanamerkki EUROPREMIUM - Ehdoton hylkéysperuste - Kuvailevuus -
Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH jatti SMHV:lle hakemuksen sanamerkin
EUROPREMIUM rekisteréimiseksi yhteison tavaramerkiksi. Rekisterdintihakemus
hylattiin, joten Deutsche Post EURO EXPRESS valitti tutkijan paatoksesta.

21 Kyseisesta tuomiosta tehty valitus poistettiin rekisterists yhteissjen tuomioistuimen presidentin 14.12.2005 antamalla maaraykselld asiassa

SMHV v. Deutsche Post EURO EXPRESS, (C-121/05 P, EU:C:2005:767).
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SMHV:n valituslautakunta hylkasivalituksen silla perusteella, etta kuluttajat saattoivat
kasittaa merkin EUROPREMIUM osoitukseksi tavaramerkkinakemuksen tarkoittamien
tavaroiden ja palvelujen erinomaisesta laadusta ja eurooppalaisesta alkuperasta.

Deutsche Post EURO EXPRESS nostivalituslautakunnan paatoksesta kanteen
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka arvioi haetun merkin kuvailevuutta??
ja hylkasi kanteen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ensinnakin, etta sellaisen yhteisén
tavaramerkin rekisterdinti, joka koostuu merkeista tai merkinnoista, jotka ovat
mainoksissa kaytettavia iskusanoja, laatua koskevia merkintoja tai kehotuksia ostaa niita
tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkia on kaytetty, ei ole sellaisenaan
poissuljettuatallaisen kayton takia, kunhan kyseinen tavaramerkki vain voidaan heti
ymmartaa niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sita on kaytetty, kaupallista
alkuperaa koskevaksi merkinnaksi, jolloin kohdeyleisd voi erottaa ilman sekaannuksen
mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niista, joilla on toinen
kaupallinen alkupera.

Tallaisen tavaramerkin kykya tulla kasitetyksi merkintana tavaroiden ja palvelujen
kaupallisesta alkuperasta on tutkittava asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan kannalta.

Jotta sita vastoin tavaramerkki voisi kuulua asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdanc
alakohdan soveltamisalaan, sen on kuvattava erityisella tavalla, objektiivisesti ja muutoin
kuin epamaaraisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen oleellista luonnetta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi toiseksi, ettei ole osoitettu, etta
sanamerkki EUROPREMIUM, jonka rekisterdintia yhteison tavaramerkiksi haetaan
erityisesti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 20, 35 ja 39
kuuluvia eri materiaaleista olevia pakattavia, jarjestettavia tai kuljetettavia tavaroita,
mainontapalveluja, kaupallisen alan asiainhoitoa tai avustamista seka kuljetus- ja
varastointipalveluja varten jajonka englantia puhuva keskivertokuluttaja voisiymmartaa
viittaukseksi eurooppalaista alkuperaa oleviin korkealaatuisiin tavaroihin ja palveluihin,
voi toimia suoraan asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla naiden tavaroiden ja palvelujen kuvaajana.

Yhtaalta on naet niin, etta kyseessa oleva merkki ei koostu hakemuksessa mainituista
tavaroita ja palveluja kuvaavista elementeistd, koska etuliite"euro” ei maarita kyseisia
tavaroita ja palveluja suoraan eika mainitsemalla jotakin niiden oleellisista
ominaisuuksista ja koska sana "premium” on vain ylistava sana, jolla pyritaan tuomaan
esiin ominaisuus, jonka hakija haluaa liittaa omiin tuotteisiinsa antamatta kuluttajille
muutoin tietoa tarjottujen tavaroiden tai palvelujen erityisista objektiivisesti todettavista
ominaisuuksista.

2 Asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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Toisaalta ei ole osoitettu, etta sana "EUROPREMIUM”, kun sita tarkastellaan
kokonaisuutena, on tai voisiolla yleisnimi tai yleisesti kaytetty nimitys yksildimaan tai
luonnehtimaan niita tavaroita tai palveluja, joista on kyse.

Tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (C-51/10 P, EU:C:2011:139)

Muutoksenhaku - Yhteisén tavaramerkki - Pelkéistédn numeroista koostuva merkki - Hakemus
merkin “1000” rekister6imiseksi tavaramerkiksi esitteitd, aikakauslehtid ja sanomalehtid varten -
Merkin vditetty kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan
soveltamisedellytykset - SMHV:n velvollisuus ottaa huomioon aikaisempi pédtéskdytantonsa

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (jaljempana Technopol) jatti SMHV:lle
hakemuksen merkin”1000” rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi esitteitd,
aikakauslehtia ja sanomalehtia varten. Hakemus kuitenkin hylattiin silla perusteella, ettei
merkki “1000” ole erottamiskykyinen ja etta se kuvailee kyseisten tavaroiden sisaltda tai
muita ominaisuuksia.

Technopol valitti tutkijan paatdksesta SMHV:n valituslautakuntaan, joka hylkasi
valituksen ja katsoi, ettd merkkia”1000" voitiin kayttaa kuvailemaan Technopolin
julkaisuja ja etta joka tapauksessa mainittu merkki ei ole erottamiskykyinen, koska
kuluttaja katsoo sen mainittujen julkaisujen kehumiseksi eika merkinnaksi alkuperasta.

Technopol nosti seuraavaksi kanteen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka
hylkasi sen. Unionin tuomioistuimella, johon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomiosta valitettiin ja joka hylkasi valituksen, oli tilaisuus tarkastella merkin
kuvailevuuteen liittyvan rekisteréinnin ehdottoman hylkaysperusteen soveltamista
koskevia arviointiperusteita.

Unionin tuomioistuin katsoi ensinnakin, etta kutakin asetuksen N:040/94 7 artiklan 1
kohdassa lueteltua hylkaysperustetta on tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu
huomioon ottaen. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan
yleisen edun mukaista on taata, etta niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin
rekisterodintia tavaramerkiksi haetaan, yhta tai useampaa ominaisuutta kuvaavia
merkkeja voivat vapaasti kayttaa kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tallaisia
tavaroita tai palveluja.

Taman vapaata kayttoa koskevan tavoitteen tayden toteutumisen takaamiseksion niin,
ettd jotta SMHV voisi hylata rekisterdintihakemuksen asetuksen N:0 40/94 7 artiklan

1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, etta kyseista merkkia todellisuudessa
kaytetaan rekisterdinnin hakemisajankohtana kuvailemiseen. Riittaa, etta mainittua
merkkia voidaan kayttaa talla tavoin. Taman hylkaysperusteen soveltamisedellytyksena
ei myoskaan ole se, ettd olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava
vapaana pitamisentarve, ja on nain ollen merkityksetdnta tuntea niiden kilpailijoiden
lukumaara, joiden intressissa on tai voisi olla kayttaa kyseista merkkia. On lisaksi
merkityksetonta, etta rekisterdintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen
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naiden samojen ominaisuuksien kuvaamiseksi on olemassa muita merkkeja, jotka ovat
tavanomaisempia kuin kyseinen merkki. Edella esitetysta seuraa, etta mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei edellytg, etta kyseinen
merkki vastaa tavanomaisia kuvailemistapoja.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, ettd asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeilta puuttuu myds kyseisen asetuksen 7
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Kaanteisesti merkilta voi
puuttua mainitun 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muista
syista kuin sen mahdollisen kuvailevuuden vuoksi. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1
kohdan b alakohdanja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalat ovat nain ollen
tietylla tavalla paallekkaisia, mutta ensimmainen naista saannoksista eroaa kuitenkin
toisesta, koska ensimmainen saannos kattaa kaikki olosuhteet, joissa merkki ei voi
erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Nain ollen asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan tulkitsemiseksi oikein on
varmistettava, etta 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittua hylkdaysperustetta
todellakin sovelletaan vain tassa hylkdysperusteessa nimenomaisesti mainituissa
tapauksissa.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, ettd nama asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1
kohdan c alakohdan hylkaysperusteessa varsinaisesti tarkoitetut tapaukset ovat niita,
joissa merkki, jonka rekisterdintia tavaramerkiksi haetaan, voi kuvailla niiden tavaroiden
tai palvelujenjotain"ominaisuutta”, joita varten hakemus tehdaan. Nimittain kayttamalla
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa termeja "laji, laatu, maara,
kayttétarkoitus, arvo tai maantieteellinen alkupera, tavaroiden valmistusajankohta tai
palvelujen suoritusajankohta taikka muu tavaroiden tai palvelujen ominaisuus”
lainsaataja on yhtaalta osoittanut, etta laji, laatu, maara, kayttétarkoitus, arvo,
maantieteellinen alkupera ja tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen
suoritusajankohta on kaikki katsottava tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiksi, ja
toisaalta tarkentanut, ettei tama luettelo ole tyhjentava, joten myds muut tavaroiden tai
palvelujen ominaisuudet voidaan ottaa huomioon.

Lainsaatajan valitsema termi”ominaisuus” korostaa, etta mainitussa saannoksessa
tarkoitetut merkit ovat vain niitg, joita kaytetaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita
varten rekisterdintia haetaan, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleiso voi helposti
tunnistaa, osoittamiseen. Niinpa merkin rekisterdinti tulisi evata asetuksen N:0 40/94 7
artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, etta
kohdeyleiso todella katsoo sen kuvailevan jotakin naista ominaisuuksista.

Nailla tarkennuksilla on erityinen merkitys sellaisten merkkien osalta, jotka koostuvat
pelkastaan numeroista. On nimittain niin, etta koska tallaiset merkit yleensa
samaistetaan lukuihin, niitd voidaan kayttaa elinkeinotoiminnassa muun muassa
maaran osoittamiseen. Jotta pelkdstaan numeroista koostuvan merkin rekisterointi
voidaan evata 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla silla perusteella, etta se kuvaa

Tammikuu 2026 28 curia.europa.eu



Tavaramerkkioikeus

maaraa, on kuitenkin oltava kohtuudella odotettavissa, etta kohdeyleison mielesta
numeroillailmoitettu maara luonnehtii niita tavaroita tai palveluja, joita varten
rekisterdintia haetaan.

Lopuksi unionin tuomioistuin muistutti neljanneksi, etta asetuksen N:0 40/94 12 artiklan
b alakohdan saanto ei vaikuta merkittavasti kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c
alakohdan saannokseen sisaltyvaan saannon tulkintaan. Mainitun asetuksen 12 artikla
nimittain koskee yhteisdn tavaramerkin vaikutusten rajoituksia, kun taas asetuksen 7
artikla koskee perusteita, joilla merkkien rekisterdinti tavaramerkiksi voidaan evata.

Se seikka, ettd mainitussa 12 artiklan b alakohdassa varmistetaan, etta jokainen
talouden toimija voi vapaasti kayttaa tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksiin liittyvia
merkint®ja, ei millaan tavoin rajoita mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
soveltamisalaa. Kyseinen seikka osoittaa painvastoin intressin siihen, etta 7 artiklan 1
kohdan c alakohdassa saadettya hylkaysperustetta, joka sita paitsi on ehdoton,
sovelletaan todellajokaiseen merkkiin, joka voi kuvata niiden tavaroiden tai palvelujen
ominaisuutta, joita varten sen rekisterdintia tavaramerkiksi haetaan.

Tuomio 25.10.2018, Devin v. EUIPO - Haskovo (DEVIN) (T-122/17, EU:T:2018:719) 23

EU-tavaramerkki - Mitdttomyysmenettely - EU-tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki DEVIN -
Ehdoton hylkdysperuste - Kuvailevuus - Maantieteellinen nimi - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7
artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohta)

Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Haskovon kauppa-ja
teollisuuskamari, Bulgaria) teki 11.7.2014 mitattdmaksi julistamista koskevan
vaatimuksen sellaisen Devin AD:lle kuuluvan EU-tavaramerkiksi rekisteroidyn
sanamerkin DEVIN osalta, joka oli rekisterdity EUIPOssavuonna 2011 Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia sellaisia tavaroita varten,
jotka vastasivat alkoholittomia juomia, kivennaisvesi mukaan lukien.

EUIPON mitattémyysosasto hyvaksyi asetuksen N:o 207/2009%* 7 artiklan 1 kohdan c
alakohtaan perustuneen mitattdmyysvaatimuksen ja julisti kyseessa olleen tavaramerkin
kokonaisuudessaan mitattdmaksi, koska se katsoi, etta tavaramerkki koostui merkista,
jota voidaan kayttaa tarkoittamaan tavaran maantieteellista alkuperaa.?> EUIPON
valituslautakunta hylkasi Devin AD:n mitattdmyysosaston paatoksesta tekeman
valituksen silla perusteella, etta suuriyleisd Bulgariassaja huomattava osa kuluttajista
Kreikan ja Romanian kaltaisissa naapurimaissa tuntee Bulgarian Devin-kaupungin
erityisesti kuuluisana kylpylakaupunkina ja etta asianomainen kohderyhma liittaa

2 Kyseisesta tuomiosta tehty valitus hyl3ttiin 11.7.2019 annetulla maaraykselld asiassa Haskovo v. Devin (C-800/18 P, EU:C:2019:606).
% Euroopan unionin tavaramerkista 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:0 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).

% Asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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kyseisen kaupungin nimen luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden - erityisesti kivennaisvedet
- luokkaan.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi tuomiossaan EUIPON valituslautakunnan
paatdksen ja antoi tasmennyksia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetun maantieteellisesta nimesta muodostuvan merkin
kuvailevuuden arvioimisesta.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti, etta kun on erityisesti kyse merkeista tai
merkinnoista, joita voidaan kayttaa sen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen
alkuperan taimaaranpaan tai sen tyyppisten palvelujen suorituspaikan osoittamiseen,
joita varten EU-tavaramerkin rekisterdintia haetaan, eli kun on erityisesti kyse
maantieteellisista nimista, on olemassayleinen intressisiihen, etta ne ovat vapaasti
kaytettavissa, koska nailla merkeilla tai merkinndilla voidaan paitsi mahdollisesti kuvailla
kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen laatuaja muita ominaisuuksia myos
vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin esimerkiksi niin, etta kuluttajat yhdistavat
tavarat tai palvelut miellyttavaksi kokemaansa maantieteelliseen paikkaan.

Talta osin on niin, ettd maantieteellisia nimia ei voida rekisterdida tavaramerkeiksi
yhtaalta silloin, kun ne ovat sellaisten tasmallisesti maariteltyjen maantieteellisten
paikkojen nimig, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen
osalta ja jotka asianomainen kohderyhma siten yhdistaa naihin tavaroihin tai
palveluihin, eika toisaalta sellaisia maantieteellisia nimia, joita yritykset mahdollisesti
kayttavat vastaisuudessa jajotka on jatettava tallaisten yritysten vapaaseen kayttdon,
jotta nama yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhman
maantieteellisen alkuperan.

Asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei kuitenkaan
lahtokohtaisesti ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisteréiminen, jotka eivat ole
asianomaisessa kohderyhmassa tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan
maantieteelliseen paikkaan, eika mydskaan sellaisten maantieteellisten nimien
rekisterdiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimig, joiden ominaispiirteiden vuoksi on
epatodennakadista, etta kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhman katsottaisiin
asianomaisessa kohderyhmassa olevan peraisin tasta paikasta tai olevan siella
suunniteltuja.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tallaisen merkin kuvailevuuden arvioinnista lisaksi,
ettd EUIPON on osoitettava, ettda maantieteellinen nimi tunnetaan asianomaisessa
kohderyhmassa paikkaan viittaavana ilmaisuna. Lisaksi kyseessa oleva nimion talla
hetkella voitava yhdistaa asianomaisessa kohderyhmassa kyseisten tavaroiden tai
palvelujen rynmaan, tai on voitava kohtuudella olettaa, etta tallaista nimea voidaan
pitaa tassa kohderyhmassa tallaisten tavaroiden tai palvelujen ryhman
maantieteellisen alkuperan osoittavana ilmauksena. Tata tutkittaessa on erityisesti
otettava huomioon tdman maantieteellisen nimen tunnettuusaste asianomaisessa
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kohderyhmassa seka nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen
ryhman ominaispiirteet.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi kasitellyssa asiassa, etta sanamerkki DEVIN ei kuvaile
maantieteellista alkuperad, kun on kyse Bulgarian naapurimaiden eli Kreikan ja
Romanian seka unionin muiden jasenvaltioiden keskivertokuluttajasta yksinomaan
Bulgariaa lukuun ottamatta.

Vaikka asianomainen kohderyhma Bulgariassa tuntee Devinin maantieteellisen nimen,
unionin muiden jasenvaltioiden asianomaiset kohderyhmat eivat padosin tunne Devinin
maantieteellistd nimea tai eivat ainakaan tunne sita maantieteellisen paikan
nimityksena.

Pelkastaan se, etta internetin hakukoneet|odytavat Devinin kaupungin, ei riita
osoittamaan, etta kyseessa on paikka, jonka merkittava osa kohdeyleisosta Kreikassa ja
Romaniassa tuntee. "Turismiprofiiliinternetissa” ei sellaisenaan voi riittaa sen
osoittamiseen, etta kohdeyleisd ulkomailla tuntee pienen kaupungin. Kivennaisvesien ja
juomien keskivertokuluttaja unionissa ei naet ole erityisen erikoistunut maantieteeseen
tai turismiin. Kun valituslautakunta keskittyi virheellisesti ulkomaisiin turisteihin ja
erityisesti kreikkalaisiin tai romanialaisiin turisteihin, jotka vierailevat Bulgariassa tai
Devinissa, se ei ottanut huomioon koko kohdeyleisda, joka muodostuu unionin jamuun
muassa Kreikan ja Romanian keskivertokuluttajasta, vaan se rajoittui virheellisesti
kohdeyleisén hyvin pieneen tai pienen pieneen osaan - eli Bulgariassa tai Devinissa
vieraileviin ulkomaisiin turisteihin -, joka on joka tapauksessa merkitykseton jajota ei
voida pitaa kohdeyleison riittavan edustavana otoksena, kun otetaan huomioon
oikeuskaytanto. Valituslautakunta sovelsi ndin ollen virheellista kriteeria, mika johtisen
virheelliseen tosiseikkoja koskevaan arviointiin siita, miten kohdeyleisé ymmartaa devin-
sanan.

Kun on kyse maantieteellisen nimen Devin vapaana pitamisestg, on katsottava, etta
Devin-nimen kuvaileva kayttd on sallittua kaupungin markkinoimiseen turistikohteena.
Euroopan unionin tavaramerkista annetussa asetuksessa N:0 207/2009 saadetaan
tavaramerkin antaman yksinoikeuden varsinaisessa maaritelmassa esteista, joilla
pyritaan sailyttdmaan kolmansien intressit. Devinin kaupungin nimi on kolmansien
vapaasti kaytettavissa paitsi kuvailevaa kayttoa, johon kuuluu esimerkiksi turismin
edistaminen kyseisessa kaupungissa, varten myos erottamiskykyisena merkking, kun
tahan on "perusteltu syy” eika sekaannusvaaraa ole, jolloin asetuksen N:0 207/2009 8 ja
9 artiklaa ei sovelleta. Yleista etua Devinin kylpylakaupungin kaltaisen maantieteellisen
nimen vapaana pitamiseen voidaan nain ollen suojata siksi, etta tallaisia nimia voidaan
kayttaa kuvailevasti ja siksi, etta on olemassa esteita, joilla rajoitetaan rildanalaisen
tavaramerkin haltijan yksinoikeutta tarvitsematta julistaa kyseista tavaramerkkia
mitattdmaksi.
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Tuomio 7.5.2019, Fissler v. EUIPO (vita) (T-423/18, EU:T:2019:291)

EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin vita rekisteréimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdottomat
hylkéysperusteet - Erottamiskyvyn puuttuminen - Kuvailevuus - Ominaisuuden kdsite - Varin nimi
- Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 7.5.2019 antamassaan tuomiossa Fissler v. EUIPO
(vita) (T-423/18) EUIPON paatoksen, jossa evattiin sanamerkin vita rekisterdiminen EU-
tavaramerkiksi muun muassa keittiokoneita, sahkokayttoisia kasareitaja
kotitalousvalineita varten. EUIPO oli kasitellyssa asiassa evannyt kyseisen tavaramerkin
rekisterdimisen luokkiin 7, 11 ja 21 kuuluvia tavaroita varten (erityisesti keittiokoneita,
sahkokayttoisia painekasareita ja kotitalousvalineita varten) silla perusteella, etta
tavaramerkki oli kuvaileva ja silta puuttui erottamiskyky (asetuksen 2017/1001 7 artiklan
1 kohdan cja b alakohta). EUIPO katsoi erityisesti, etta koska haettu tavaramerkki on
ruotsin kielen sana(vita on maarainen monikkomuoto sanasta "vit”, joka tarkoittaa
ruotsiksi "valkoinen”), kohdeyleiséna oli pidettava Euroopan unionin ruotsinkielista
yleiséa. EUIPO perusteli haetun tavaramerkin kuvailevuutta lahinna kahdella syylla.
Mainittuja tuotteita on melko yleisesti saatavana valkoisena, vaikka se ei ole kaikkein
tavallisinvari. Toiseksi naita tavaroita kutsutaan ruotsiksi usein nimella "vitvaror”
(valkoiset tavarat).

Tarkastellessaan sita, miten tavallista mainittujen tavaroiden valmistaminen valkoisina
on, unionin yleinen tuomioistuin selvitti, voidaanko tallaista kayttoa luonnehtia kyseisten
tavaroiden ominaisuudeksi oikeuskaytannossa tarkoitetulla tavalla. Unionin yleinen
tuomioistuin muistutti, etta merkin rekisterdinti tulisi evata sen kuvailevuuden vuoksi
(asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella) vain, jos kohtuudella
on odotettavissa, etta kohdeyleisd todella katsoo merkin kuvailevan jotakin mainituista
ominaisuuksista. Vaikka merkitysta ei myoskaan ole silla, onko tallainen ominaisuus
kaupallisesti olennainen vai ainoastaan toissijainen, kyseisessa artiklassa tarkoitetun
ominaisuuden on kuitenkin oltava "objektiivinen ja tavaran tai palvelun luonteesta
johtuva piirre” seka kyseisen tuotteen tai palvelun kannalta "olennainen ja pysyva”.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi kasitellyssa asiassa, etta valkoinen vari ei ole
mainittujen tavaroiden (kuten keittiokoneiden, sdhkodkayttdisten kasareiden ja
kotitalousvalineiden)"olennainen” ja "luonteesta johtuva” ominaisuus, vaan puhtaasti
satunnainen ja sattumanvarainen ominaisuus, joka voi mahdollisesti olla vain murto-
osalla niista ja on joka tapauksessavailla minkaanlaista suoraa ja valitdnta yhteytta
niiden luonteeseen. Tallaisia tavaroita on nimittdin saatavana hyvin monen varising,
myos valkoisina, ilman, etta kyseisella varilla on minkaanlaista etusijaa muihin vareihin
nahden. Yksistaan sita seikkaa, etta tavaramerkin kattamia tavaroita on saatavana
valkoisina suhteellisen tavanomaisesti ja muiden varien ohella, ei kiistetty, mutta se oli
tehoton, koska pelkastaan tasta syysta ei ollut oikeuskaytannossa tarkoitetulla tavalla
"kohtuudella” odotettavissa, etta kohdeyleiso todella tunnistaa valkoisen varin yhdeksi
kyseisten tavaroiden olennaisen ja luonteesta johtuvan ominaisuuden kuvaukseksi.
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Sana "vita” ei siis kuvaile asianomaisten tavaroiden ominaisuutta eika siten kuulu
asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa saadetyn hylkdysperusteen
soveltamisalaan.

Lisaksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti, etta asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1
kohdan b alakohdan, jonka mukaan tavaramerkkeja, joilta puuttuu erottamiskyky, ei
rekisteroida, taustalla oleva yleinen etu koskee kuluttajan suojelemista antamalla talle
mahdollisuus erottaailman sekaannusvaaraa tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut
sen alkuperan osoittamista koskevan tehtavan mukaisesti, kun taas 7 artiklan 1 kohdan
c alakohtaan, jonka nojalla kuvailevan merkin rekisterdinti hylataan, sisaltyvan saannon
taustalla olevayleinen etu keskittyy kilpailijoiden suojelemiseen silta vaaralta, etta yksi
toimija monopolisoitallaisten tuotteiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevat
merkinnat. Nain ollen se, etta kasitellyssa asiassa kyseessa olleen kaltainen merkki ei ole
kuvaileva, ei tarkoita, etta silla olisi erottamiskyky.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, etta kohdeyleis6 ei ymmarra haettua tavaramerkkia
pelkkana objektiivisena viesting, jonka mukaan mainittuja tavaroita on saatavana
valkoisina, vaan pikemminkin osoituksena niiden alkuperastg, ja totesi siksi, etta
kyseisella merkilla on erottamiskyky.

Kaiken edella esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin hyvaksyi molemmat
kanneperusteet ja kumosi EUIPOn paatdksen.

Tuomio 16.7.2025, Iceland Foods v. EUIPO - islandsstofa (Promote I celand) ym. (ICELAND)
(T-105/23, EU:T:2025:729)

EU-tavaramerkki - Mitdttémyysmenettely - EU-tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki ICELAND -
Ehdoton mitdttémyysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklon 1 kohdan c alakohta)

Unionin yleinen tuomioistuin lausui tuomioissaan kahden sellaisen merkin
kuvailevuudesta, joissa esitetadn eurooppalaisen maan nimi (ICELAND), ja hylkasi
kanteet EUIPON suuren valituslautakunnan paatoksista silla perusteella, etta kyseiset
merkit kuvailivat niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen maantieteellista alkuperaa tai
niiden ominaisuuksia.

Kantaja Iceland Foods Ltd teki EUIPOlle 19.4.2002 hakemuksen sanamerkin ICELAND ja
12.2.2013 hakemuksen kuviomerkin Iceland rekisterdimiseksi useita tavaroita ja
palvelujavarten. Taman jalkeen EUIPON mitattdmyysosastossa esitettiin kaksi kyseessa
olleiden tavaramerkkien mitattomaksi julistamista koskevaa vaatimusta tiettyjen naiden
tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen® osalta. Mitattdmyysosasto hyvaksyi
nama mitattdomyysvaatimukset kaikkien asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

% Tavarat ja palvelut kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11, 16, 29-32 ja 35 seka luokkiin 29, 30 ja 35.
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Kantaja valitti talléin kummastakin mitattomyysosaston paatoksesta. Suuri
valituslautakunta hylkasi valitukset 15.12.2022 tekemilldan paatoksilla (jaliempana
riidanalaiset paatdkset). Suurivalituslautakunta katsoi, etta kohdeyleiso eli Euroopan
unionin englanninkielinen suuriyleisdé mielsi riidanalaiset tavaramerkit osoitukseksi siit3,
ettd niiden kattamat tavarat ja palvelut olivat peraisin Islannista ja etta niita oli pidettava
kuvailevina.?’ Todettuaan ehdottomista hylkaysperusteista yhden soveltamisen riittavan
siihen, ettei merkkeja voida rekisteroida EU-tavaramerkiksi, suuri valituslautakunta katsoi
olevan joka tapauksessa niin, etta jos riidanalaisia tavaramerkkeja on tutkittava myds
niiden erottamiskyvyn?® nakékulmasta, niilté on vaistamatta katsottava puuttuvan se.?

Kantaja nosti siis unionin yleisessa tuomioistuimessa kanteet kummastakin
riidanalaisesta paatoksesta.=°

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti aluksi, ettd kahdenlainen maantieteellisten
nimien rekisterdinti on poissuljettua. Ensinnakaan maantieteellisia nimia ei voida
rekisterdida tavaramerkeiksi silloin, kun ne osoittavat sellaisia maarattyja
maantieteellisia paikkoja, jotka jo ovat tunnettuja asianomaisten tavaroiden tai
palvelujen kategorian osalta jajoilla nain ollen on kohdeyleison silmissa yhteys tahan
kategoriaan. Toiseksi sellaisia maantieteellisia nimia ei voida rekisterdida, joita yritykset
saattavat kayttaa ja jotka on myos jatettava niiden kaytettaviksi osoittamaan
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen kategorian maantieteellista alkuperaa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisaksi, etta riidanalaisten tavaramerkkien
kuvailevuuden arviointi edellyttad, etta huomioon otetaan Islanninja sen
ominaispiirteiden tuntemuksen seka tavara- ja palvelukategorioiden ja riidanalaisten
tavaramerkkien valisen yhteyden kaltaisia merkityksellisia tekijoita.

Se korosti talta osin, etta riidanalaisilla tavaramerkeilla tarkoitetaan Euroopassa
sijaitsevan sellaisen maan nime3, joka muodostuu tosin suhteellisen harvaan asutusta
alueesta muttajoka on pinta-alaltaan suurempi kuin jotkin unionin ja Euroopan
talousalueen (ETA) jasenvaltiot.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ndin ollen, etta merkittava osa unionin
englanninkielisesta suuresta yleisosta koostuvasta kohdeyleisdsta tunsisanan”lceland”.

Lisaksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti, etta todisteet, joihin suurivalituslautakunta
tukeutui, osoittivat ensinnakin, etta Islanti on ymparistdystavallinen maa erityisesti

¥ Asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa, josta tuli asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta, joka puolestaan
on korvattu asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdalla, tarkoitetulla tavalla.
Edelld mainitun asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, josta tuli edelld mainitun asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1
kohdan b alakohta, joka puolestaan on korvattu edelld mainitun asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, tarkoitetulla tavalla.
Suuri valituslautakunta jatti tutkimatta mitattomyysvaatimuksen esittdjien vaitteen, jonka mukaan kyseessa olleet tavaramerkit olivat yleisen
jarjestyksen vastaisia (tavalla, jota tarkoitetaan asetuksen N:040/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (josta tuli asetuksen N:o0 207/2009
52 artiklan 1 kohdan a alakohta, josta puolestaan on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja asetuksen N:0 40/94 7
artiklan 1 kohdan f alakohdassa (josta tuli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta, josta puolestaan on tullut asetuksen
2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohta)), koska se oli esitetty lian mydhaan. Niinpa tata kysymysta ei tutkittu valituslautakunnassa eika
sitten mydskaan unionin yleisessa tuomioistuimessa.
* Asia Iceland Foods v. EUIPO - [slandsstofa (Promote Iceland) ym. (ICELAND) (T-105/23), joka koskee sanamerkkid ICELAND, ja asia Iceland
Foodsv. EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23), joka koskee kuviomerkkia Iceland.
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useiden geotermista energiaa tuottavien voimaloiden ja vesivoimaloiden vuoksi;
toiseksi, etta Islanti on suosittu matkailukohde; ja kolmanneksi, etta Islanti tarjoaa laajan
valikoiman tavaroita ja palveluja samalla, kun se yllapitaa niiden osalta merkittavia
kauppasuhteita ETA-maihin.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti myos, etta on otettava huomioon joukko
seikkoja, sellaisina kuin ne olivat olemassa kyseessa olleen tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen ajankohtana, ja huomioon on otettava myos tulevaisuuteen
suuntautuva lahestymistapa, eika tarkastelua pida rajoittaa pelkkaan kysymykseen
Islannin "tunnettuudesta” kohdeyleison keskuudessa tai sen tallaisesta tunnettuudesta
vastaisuudessariidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen
yhteydessa. LisaksiIslannin eri ominaispiirteet ovat tarkeita madritettdessa, missa
maarin kyseessa olleiden tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkupera voi olla
asianomaisessa kohderyhmassa merkityksellinen arvioitaessa kyseisten tavaroiden tai
palvelujen laatua tai muita ominaisuuksia. Naista samoista syista unionin yleinen
tuomioistuin katsoi, etta suurivalituslautakunta otti perustellusti huomioon
taloudellisen vaurauden seka lisaksi esitti arvion bruttokansantuotteesta,
ammattitaitoisesta tydvoimasta tai eri teollisuudenalojen lasnaolosta, koska ndiden
kriteerien perusteella voitiin maarittad, saattoiko Islannista tulla tunnettu kyseessa
olleiden tavaroiden ja palvelujen maantieteellisen alkuperan paikkana.

Taman jalkeen unioninyleinen tuomioistuin katsoi kasvi- ja eldinperaisia elintarvikkeita
jaihmisravinnoksi tarkoitettuja nesteita sisaltavien tuotteiden osalta, etta riidanalaiset
tavaramerkit olivat kuvailevia ndiden tavaroiden osalta. Niinpa riidanalaisten
tavaramerkkien rekisterdintipaivana Islanti valmisti ja vei maasta tallaisia tavaroita ja
saattoi tuottaa muitakin tavaroita, joten kun yhta naista tavaroista pidetaan kaupan
jollakin riidanalaisista tavaramerkeistd, sen voidaan mieltda olevan peraisin kyseisesta
maasta. Lisaksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, etta vaikka Islannin nykyinen
elintarvikevienti ei muodostaisikaan kovinkaan merkittdvaa osaa sen viennista yleensa,
tallaisella vaitteella ei voida kyseenalaistaa tavaramerkkien ja niiden kattamien
tavaroiden valista kuvailevaa yhteytta, koska siina ei oteta huomioon tulevaisuuteen
suuntautuvaa nakemysta yhteydesta, joka voidaan kohtuudella todeta olevan
rildanalaisten tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden valilla.

Lopuksi unioninyleinen tuomioistuin totesi, etta suurivalituslautakunta oli analysoinut
yksityiskohtaisestiriidanalaisten tavaramerkkien kuvailevuutta kaikkien kyseessa
olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisaksi
kuviomerkista Iceland,®' ettei riidanalaisen tavaramerkin typografia eika varianna sille
epatavallista tai huomiota herattavaa vaikutusta. Taman tavaramerkin sanaosa on
nimittain esitetty vakiomuotoisella valkoisten kirjainten kirjasinlajillailman mitdan
typografista erityispiirretta. Vaikka se tosin on sijoitettu punaiselle, oranssille ja
keltaiselle suorakulmaiselle pohjalle, jonka keltainen ja oranssivaikutus antaa

3 Tuomio 16.7.2025, Iceland Foods v. EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, EU:T:2025:730).
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vaikutelman hieman haalistuneesta ulkomuodosta, varillinen pohja, erityisesti oranssi ja
keltainen vari, on paaasiallisestiyleinen mainoksissa tai pakkauksissa, joten kuluttaja
pitaa sita koristeellisena osana. Niinpa riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osien
tarkoituksena on ainoastaan tuoda esiin mainitun tavaramerkin sanaosa, eivatka ne
millaan tavoin muuta viimeksi mainitun osan valittdmaa kuvailevaa sisaltoa.

Silta osin kuin kyse on asetuksen N:0 40/94 12 artiklan b alakohdasta,®? joka koskee
tavaramerkin vaikutusten rajoittamista siten, ettd nimea "lceland” voidaan kayttaa
islantilaisissa yksikdissa, unionin yleinen tuomioistuin muistutti, etta mainitulla
saannodksella pyritadn muun muassa ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuusiita, etta
pelkastaan tai osittain maantieteellisesta nimesta koostuva tavaramerkki on rekisteraity,
eika talla saannokselld anneta kolmansille oikeutta kayttaa tallaista nimea
tavaramerkking, vaan silla ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus kayttaa
tallaista nimea deskriptiivisesti eli tavaran maantieteellisen alkuperan ilmaisemiseen
silla edellytyksella, etta nimea kaytetaan immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien
hyvien liiketapojen mukaisesti. Lisaksi silla seikalla, ettad asetuksen N:040/94 12 artiklan
b alakohdassa varmistetaan, etta kukin taloudellinen toimija voi vapaasti kayttaa
tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia koskevia merkintdja, ei voida varmistaa kyseisen
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevanyleisen edun suojaamista.
Painvastoin kyseinen seikka osoittaa intressin siihen, etta asetuksen N:0 40/94 51
artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
kanssa, saadettya mitattomyysperustetta, joka sita paitsi on ehdoton, sovelletaan todella
jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata jotain niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta,
joita varten sen rekisterdintia tavaramerkiksi haetaan.

4. Yksinomaan sellaisista merkeistatai merkinnoista muodostuvat
tavaramerkit, jotka ovat tulleet tavallisiksi

Tuomio 16.3.2006, Telefon & Buch v. SMHV-Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03,
EU:T:2006:87)

Yhteison tavaramerkki - Kanteen tutkittavaksi ottaminen - Ennalta-arvaamattomat seikat -
Mitattémyysvaatimus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohta - Sanamerkki
WEISSE SEITEN - Ehdottomat hylkdysperusteet - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-d
alakohta

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH jatti SMHV:lle hakemuksen sanan "WEISSE
SEITEN” rekisterdimiseksi eri tavaroita varten.®® Herold Business Data GmbH & Co. KG

2 Kyseisesta saannoksesta tuli asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta, josta puolestaan on tullut asetuksen 2017/1001 14 artiklan b

alakohta.

¥ Kyseessi olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, 16, 41 ja 42 kuuluvat tavarat.
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vaati kyseisen rekisterdinnin mitattomaksi julistamista asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1
kohdan b-d alakohdan nojalla. Mitattdmyysosasto hyvaksyivaatimuksen osittain.
Valituslautakunta puolestaan julisti tavaramerkin mitattdmaksi silla perusteella, etta
kyseinen tavaramerkki muodostui luokkiin 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden osalta
yksinomaan sellaisista merkeista tai merkinnoista, jotka ovat tulleet yleisessa
kielenkaytossa tai hyvan kauppatavan mukaan tavanomaisiksi. Valituslautakunta katsoi
lisaksi, etta asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa oli myds
sovellettava kaikkiin hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka hylkasi kanteen jatotesi aivan aluksi, etta tavaramerkin
tavallisuuttavoidaan arvioida ainoastaan yhtaalta ottaen huomioon ne tavarat tai
palvelut, jotka tavaramerkki kattaa, vaikka kyseessa olevassa saannoksessa ei
nimenomaisestiviitata niihin, ja toisaalta ottaen huomioon se, milla tavalla kohdeyleiso
ymmartaa tavaramerkin. Taman jalkeen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
tasmensi kohdeyleisostg, etta on otettava huomioon kyseessa olleen tavaratyypin
sellaisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset, jonka oletetaan olevan tavanomaisen
valistunut seka kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi lopuksi, etta sellaisten tavaramerkin muodostavien merkkien tai
merkintojen perusteella, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessa kielenkaytdssa tai hyvan
kauppatavan mukaan kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
osoittajina, ei voida erottaa tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten
tavaroista tai palveluista eivatka ne siis tayta tavaramerkin keskeista tehtavaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edella esitettyjen seikkojen perusteella,
ettd sanayhdistelmaa WEISSE SEITEN ei olisi pitanyt rekister6ida yhteisén tavaramerkiksi
Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden osalta
asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun sen ehdottoman
hylkdaysperusteen johdosta, koska on osoitettu, etta saksankielisten kuluttajien osalta
siihen aikaan, kun kyseisen tavaramerkin rekisteréintia koskeva hakemus jatettiin,
sanayhdistelmasta "weil3e Seiten” oli tullut tavallinen lajinimityksena, joka tarkoitti
yksityishenkildiden puhelinluetteloa paitsi paperimuodossa myods sahkdisessa
muodossa.

Tuomio 18.5.2018, Mendes v. EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, EU:T:2018:282)

EU-tavaramerkki - Menettdmismenettely - EU-sanamerkki VSL#3 - Tavaramerkki, josta on tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kdytetty nimitys, jota varten se
on rekisteroity - Tavaramerkki, joka voi johtaa yleiséd harhaan - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51
artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohta)

Actial Farmaceutica Srl oli EU-sanamerkin "VSL#3", joka oli rekisterodity farmaseuttisia
tavaroita varten, haltija. Mendes s.u.r.l. esitti kyseisen tavaramerkin menettamista
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koskevan vaatimuksen ja vaitti yhtaalta, etta tavaramerkista oli valiintulijan toiminnan tai
toimimatta jattamisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa kyseisista tuotteista yleisesti
kaytetty nimitys, ja etta toisaalta mainitun tavaramerkin kaytto johti yleiséa harhaan.
EUIPON mitattdmyysosasto hylkasivaatimuksen. Mitattéomyysosaston paatoksesta tehty
valitus hylattiin niin ikaan valituslautakunnassa.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne unionin yleisessa tuomioistuimessa,
joka hylkasi kanteen jatotesi ensinndkin, etta unionin tuomioistuimen
oikeuskaytannostg, jota voidaan soveltaa analogisesti asetuksen N:0 207/2009 51
artiklan 1 kohdan b alakohtaan, ilmenee, etta tama artikla koskee tilannetta, jossa
tavaramerkki ei enaa kykene tayttamaan tehtavaansa alkuperan osoittajana.
Tavaramerkin eri tehtavien joukossa olennainen merkitys on alkuperan osoittamisella,
koska tavaramerkilla pystytaan yksiloimaan silla varustettu tavara tai palvelu tietyn
yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan nain tama tavara tai palvelu muiden
yritysten tavaroista tai palveluista. Mainittu yritys on se, jonka valvonnassa tavara tai
palvelu myydaan. Euroopan unionin lainsaataja on ottanutlahtokohdaksi tavaramerkin
tehtavan alkuperan osoittajana, kun se on saatanyt asetuksen N:o0 207/2009 4 artiklassa,
etta sellaiset merkit, jotka voidaan esittaa graafisesti, voivat olla tavaramerkkeja
ainoastaan, jos niilla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten
tavaroista tai palveluista.

Nain ollen asetuksen N:0 207/2009 7 artiklassa luetellaan tilanteita, joissa tavaramerkki
ei alun perinkaan kykene tayttamaan tehtavaansa alkuperan osoittajana, kun taas
kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee tilannetta, jossa
tavaramerkista on tullut siind maarin yleisesti kaytetty nimitys, etta merkki, josta se
muodostuu, nimedaa rekisterdinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen luokan, lajin tai
luonteen eika enaa tietysta yrityksesta peraisin olevia erityisia tavaroita tai palveluja.
Tavaramerkki, josta on tullut tavaran yleisesti kaytetty nimitys, on nain ollen menettanyt
erottamiskykynsa, joten se ei enaa tayta tata tehtavaa. Tavaramerkin haltija voi siis
menettaa silla asetuksen N:0 207/2009 9 artiklan nojalla olevat oikeudet, jos yhtaalta
tasta tavaramerkista on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta
yleisesti kaytetty nimitys, jota varten se on rekisteraity, ja jos toisaalta téma muutos
johtuu mainitun haltijan toiminnasta tai toimimatta jattamisesta. Molempien
edellytysten on taytyttava samanaikaisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti toiseksi, etta oikeuskaytannon mukaan silloin,
kun rekisteroidylla tavaramerkilla varustetun tavaran jakeluun kuluttajalle tai
loppukayttajalle osallistuu valikasig, arvioitaessa sita, onko kyseisesta tavaramerkista
tullut elinkeinotoiminnassa kyseessa olevasta tavarasta yleisesti kaytetty nimitys,
merkityksellisen kohderyhman muodostavat kaikki tavaran kuluttajat tai loppukayttajat
ja kyseessa olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kaikki tavaran
myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat. Tavaramerkki on nimittain myyjien ja
ostajien valisen viestintaprosessin erottamaton osa. Talla prosessilla voidaan saavuttaa
toivottu tulos ja tavaramerkki voi tayttaa tehtavan, joka on sen olemassaolon peruste,

Tammikuu 2026 38 curia.europa.eu



Tavaramerkkioikeus

vain, jos kaksi viestinnan osapuoltaymmartavat tavaramerkin sellaiseksi eli ne ovat
tietoisia sen tehtavasta alkuperan osoittajana. Jos toinen naista ryhmista katsoo
tavaramerkin yleisnimitykseksi, tavaramerkin valittaman tiedon siirto on epaonnistunut.
Tavaramerkki voi kuitenkin edelleen tayttaa tehtavansa alkuperan osoittajana, vaikka
ostaja ei tiedakaan sen olevan tavaramerkki, jos valiportaan kauppias vaikuttaa ostajan
ostopaatokseen merkittavalla tavalla ja siten sen tietdmys tavaramerkin alkuperan
osoittamista koskevasta tehtavasta johtaa viestintaprosessin onnistumiseen. Nain kay
silloin, jos kyseisilla markkinoilla on tavanomaista, etta tallaisten valittajien antama
neuvonta vaikuttaa ratkaisevasti ostopaatdkseen taivalittajat jopa tekevat
ostopaatoksen itse kuluttajan puolesta, kuten apteekit ja |aakarit |ladkemaadraysta
edellyttavien ladkkeiden osalta.

Nain ollen kohdeyleison muodostavat ennen kaikkea kuluttajat ja loppukayttajat, ja
valikadet, joilla on merkitysta tavaramerkin yleisen luonteen arvioinnissa, on myos
otettava huomioon. Tasta oikeuskaytanndsta seuraga, etta kohdeyleiso, jonka nakemys
on otettava huomioon arvioitaessa sita, onko riidanalaisesta tavaramerkista tullut
elinkeinotoiminnassayleisesti kaytetty nimitys silla myytavalle tavaralle, on maariteltava
ottaen huomioon mainitun tavaran markkinoiden ominaispiirteet.

5. Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran muodosta

Tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516)

Muutoksenhaku - Asetus (EY) N:o 40/94 - Yhteison tavaramerkki - Tavaran muodon soveltuvuus
tavaramerkiksi rekisteréintiin - Lego-palikan yldpinnasta ja kahdesta sivusta muodostuvan
merkin rekisteréinti - Kyseisen rekisteréinnin mitdttémaksi julistaminen samanmuotoisia ja -
mittaisia lelupalikoita myyvén yrityksen hakemuksesta - Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan ii alakohta - Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
vélttdmattomdsta tavaran muodosta

Yhtio Kirkbi A/S, jonka oikeudellinen seuraaja on Lego Juris A/S, rekisterdi punaisesta
Lego-palikasta muodostuvan kolmiulotteisen merkin EU-tavaramerkiksi. Mega Brands
Inc. vaati kyseisen rekisterdinnin mitattomaksi julistamista asetuksen N:0 40/94 7
artiklan 1 kohdan a alakohdan, e alakohdanii ja iii alakohdan ja f alakohdan nojalla, ja
SMHV:n mitattdémyysosasto hyvaksyi vaatimuksen. Mitattdmyysosaston paatdksen
vahvisti ensin SMHV:n suurivalituslautakunta ja sitten unionin yleinen tuomioistuin3*
silla perusteella, etta riidanalainen tavaramerkki muodostui yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttamattdmasta tavaran muodosta.

* Tuomio 12.11.2008, LegoJurisv. SMHV - Mega Brands (Punainen Lego-palikka) (T-270/06, EU:T:2008:483).
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Unionin tuomioistuin, johon unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta valitettiin ja joka
hylkasi valituksen, tasmensiyksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
valttamattdmasta tavaran muodosta muodostuvia merkkeja koskevan ehdottoman
hylkdysperusteen3 ulottuvuutta ja arviointiperusteita.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmaiseksi, etta edellytys, jonka mukaan kyseista
hylkdysperustetta sovelletaan merkkiin, joka muodostuu "yksinomaan” teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttamattdmasta tavaran muodosta, tayttyy, kun muodon
kaikki olennaiset piirteet johtuvat teknisesta tehtavastg, eika sellaisten muiden kuin
olennaisten piirteiden, joilla ei ole teknista tehtavaa, olemassaololla ole tassa yhteydessa
merkitysta. Tama tulkinta heijastaa ajatusta, jonka mukaan sillg, etta kolmiulotteiseen
merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tdma merkki
ilmentag, sisaltyy yksi tai useampivahamerkityksinen mielivaltainen piirre, ei ole
vaikutusta paattelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen
tuloksen saavuttamiseksi valttamattdmasta tavaran muodosta. Koska lisaksitama
tulkinta merkitsee, etta asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
alakohdassa tarkoitettua hylkaysperustetta sovelletaan ainoastaan, jos merkin kaikki
olennaiset piirteet ovat toiminnallisia, kyseisella tulkinnalla varmistetaan, etta tallaisen
merkin tavaramerkiksi rekisterdintia ei voida evata taman saanndksen perusteella, jos
kyseisen tavaran muotoon sisaltyy merkittava ei-toiminnallinen osatekija, kuten
koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekija, jolla on huomattava merkitys kyseisessa
muodossa.

Unionin tuomioistuin tdsmensi toiseksi, etta edellytys, jonka mukaan tavaran muodon
tavaramerkiksi rekisterointi voidaan evata vain, jos muoto on tavoitellun teknisen
tuloksen saavuttamiseksi "valttamatdn”, ei tarkoita, etta kyseisen muodon olisi oltava
ainoa muoto, jonka avulla tama tulos voidaan saavuttaa. On totta, etta tietyissa
tapauksissa sama tekninen tulos voidaan saavuttaa erilaisilla ratkaisuilla. Niinpa saattaa
olla kaytettavissa vaihtoehtoisia mitoiltaan tai muotoilultaan erilaisia muotoja, joiden
avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos. Tasta seikasta ei kuitenkaan sellaisenaan
seuraa, etta kyseisen muodon tavaramerkiksi rekisterdinnilla ei olisi mitdan vaikutusta
siihen, missa maarin sen sisaltama tekninen ratkaisu on muiden talouden toimijoiden
kaytettavissa. Asetuksen N:040/94 9 artiklan 1 kohdan mukaan on talta osin niin, etta
yksinomaan toiminnallisen tavaran muodon rekisteréiminen tavaramerkiksi on omiaan
mahdollistamaan sen, etta kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltda muita yrityksia
kayttamasta seka samaa muotoa ettd myds samankaltaisia muotoja. Kyseisen
tavaramerkin haltijan kilpailijoita voitaisiin nain ollen kieltaa kayttamasta huomattavaa
maaraa vaihtoehtoisia muotoja. Nain olisi erityisesti silloin, jos useita jonkin tavaran
yksinomaan toiminnallisia muotoja rekisterditaisiin, jolloin vaarana olisi, etta muita
yrityksia voitaisiin kokonaan estaa valmistamasta ja myymasta tiettyja tavaroita, joilla on
erityinen tekninen tehtava.

% Asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, etta teknisen ratkaisun kehittaneen yrityksen
asemaa ei voida suojata sellaisiin kilpailijoihin nahden, jotka saattavat markkinoille
tavaran muodon tarkkoja kopioita, joihin sisaltyy tasmalleen sama ratkaisu, luomalla
talle yritykselle monopoli siten, etta rekisterdidaan kyseisesta muodosta koostuva
kolmiulotteinen merkki tavaramerkiksi, mutta sitd voidaan mahdollisesti tutkia vilpillista
kilpailua koskevien saantojen valossa.

Unionin tuomioistuin korosti neljanneksi, etta asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdane
alakohdan ii alakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttaa, etta tavaramerkiksi
rekisterdimista koskevan hakemuksen ratkaiseva viranomainen maarittaa
asianmukaisesti kyseisen kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet. "Olennaisia
piirteita” koskeva ilmaisu on ymmarrettava siten, etta silla tarkoitetaan merkin
tarkeimpia osatekijoita. Kyseiset olennaiset piirteet on maaritettava tapauskohtaisesti.
Niiden eriosatekijoiden, joita merkki voi sisaltag, valilla ei naetole jarjestelmallista
hierarkiaa. Toimivaltainen viranomainen voi merkin olennaisia piirteita selvittdessaan
joko perustaa arviointinsa suoraan merkista saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkia
ensin perakkain merkin jokaisen osatekijan. Lisaksi on niin, etta kolmiulotteisen merkin
olennaisten piirteiden maarittaminen asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkaysperusteen mahdollista soveltamista varten
voi tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen
merkin pelkan visuaalisen tutkimisen perusteellatai se voi pdinvastoin perustua
syvalliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyédylliset seikat,
kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot tai jopa tiedot kyseiselle tavaralle aiemmin
mydnnetyistd immateriaalioikeuksista. Merkin olennaisten piirteiden tultua maaritetyiksi
toimivaltaisen viranomaisen tehtavana on vield selvittaa, johtuvatko kaikki nama piirteet
kyseisen tavaran teknisesta tehtavasta. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e
alakohdan ii alakohtaa ei naet voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisterdintia koskeva
hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijalla, kuten
koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijalla, on huomattava merkitys. Tallaisessa
tapauksessa kilpailevilla yrityksilla on helposti kaytettavissaan toiminnallisesti vastaavia
vaihtoehtoisia muotoja, jolloin ei ole vaaraa siita, etta kyseisen teknisen ratkaisun
vapaana pitaminen vaarantuisi. Tavaramerkin haltijan kilpailijat voisivat tallaisessa
tapauksessavaikeuksitta sisallyttaa taman ratkaisun sellaisiin tavaran muotoihin, joissa
ei ole samaa ei-toiminnallista osatekijaa kuin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaran
muodossa ja jotka eivat ndin ollen ole samanlaisia eivatka samankaltaisia kuin tuo
muoto.

Unionin tuomioistuin totesi lopuksiviidenneksi, etta se, miten keskivertokuluttajan
oletetaan mieltavan merkin, ei ole ratkaiseva seikka asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1
kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkaysperusteen soveltamisen
yhteydessa, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyodyllisena
arviointiperusteena sen madrittaessa merkin olennaisia piirteita.
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Tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu) (T-508/08, EU:T:2011:575)

Yhteison tavaramerkki - Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisterdimiseksi yhteisén
tavaramerkiksi - Kaiuttimen ulkoasu - SMHV:n valituslautakunnan paatoksen
kumoamistuomion taytantédnpano SMHV:n toimesta - Asetuksen (EY) N:o 40/94 63 artiklan
6 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) - Ehdoton
hylkdysperuste - Merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti
tavaran arvoon - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta)

Bang & Olufsen A/S teki SMHV:lle hakemuksen kaiuttimesta muodostuvan
kolmiulotteisen merkin rekisteréimiseksi yhteison tavaramerkiksi. Tutkija hylkasi
hakemuksen silla perusteella, etta tavaramerkilta puuttui erottamiskyky ja etta se ei ollut
tullut kaytossa erottamiskykyiseksi.¢ Valituslautakunta vahvisti ensin tutkijan paatoksen,
jonka ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin sitten kuitenkin kumosi.3’
Valituslautakunta teki johtopaatokset kyseisesta tuomiosta ja kumosi siten tutkijan
paatdksen yhtaalta tavaramerkin erottamiskyvyn osalta ja hylkasi toisaalta
rekisterdintihakemuksen silla perusteella, etta kyseessa ollut merkki muodostui
yksinomaan muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka hylkasi kanteen, vahvisti valituslautakunnan paatéksen ja antoi
tasmennyksia siita, miten asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii
alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan muodosta, joka
vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon, liittyva ehdoton hylkaysperuste ja kyseisen
asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kaytdn perusteella erottamiskykyiseksi
tuleminen nivoutuvat yhteen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin tasmensi talta osin, etta merkki, johon
sovelletaan asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, ei mydskaan voi
koskaan saavuttaa kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykya
kayton kautta, kun taas viimeksi mainitun saanndksen mukaan tama mahdollisuus on
olemassa sellaisille merkeille, joita koskevat asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-
d alakohdassa vahvistetut hylkdysperusteet.

Merkin tutkiminen asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,
sikali kuin se johtaa siihen, etta jonkin kyseisessa saannoksessa mainituista kriteereista
todetaan tayttyneen, vapauttaa nain ollen tutkimasta samaa merkkia kyseisen
asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska tallaisessa tilanteessa on selvag, etta
kyseista merkkia on mahdotonta rekisterdida. Tama vapautus selittaa sen, etta
tilanteessa, jossa olisi mahdollista soveltaa useita mainitussa 1 kohdassa saadettyja
rekisterdinnin ehdottomia hylkaysperusteita, merkki kannattaa tutkia ensin asetuksen

% Asetuksen N:040/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

3 Tuomio 10.10.2007, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen ulkoasu) (T-460/05, EU:T:2007:304).
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N:040/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, mutta vapautusta ei siltivoida
tulkita niin, ettd se merkitsisi velvollisuutta tutkia kyseinen merkki ensin asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

6. Yleisenjarjestyksen tai hyvantavanvastaiset tavaramerkit

Tuomio 15.3.2018, La Mafia Franchises v. EUIPO - Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)
(T-1/17,EU:T:2018:146)

EU-tavaramerkki - Mitdttomyysmenettely - EU-tavaramerkiksi rekisterdity kuviomerkki La Mafia SE
SIENTAA LA MESA - Ehdoton hylkdysperuste - Yleisen jdrjestyksen tai hyvén tavan vastaisuus -
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta (josta on tullut asetuksen (EU)
2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohta)

La Honorable Hermandad, SL, jonka seuraaja yhtit La Mafia Franchises, SL on, oli EU-
tavaramerkiksi rekisterodidyn kuviomerkin La Mafia SE SIENTA A LA MESA haltija. Italian
tasavalta teki vaatimuksen kyseisen tavaramerkin mitattdmaksi julistamisesta, koska se
katsoi, etta tavaramerkki oli yleisen jarjestyksen ja hyvan tavan vastainen. EUIPOnN
mitattomyysosasto hyvaksyi vaatimuksen, ja valituslautakunta vahvisti
mitattdmyysosaston paatoksen.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne unionin yleisessa tuomioistuimessa,
joka hylkasi kanteen ja antoi tasmennyksia siita, miten on arvioitava asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkaysperustetta,
joka koskee tavaramerkin yleisen jarjestyksen tai hyvan tavan vastaisuutta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi, ettad asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1
kohdan f alakohdassa saadetyn ehdottoman hylkaysperusteen taustalla on intressi
valttaa sellaisten merkkien rekisterdinti, jotka loukkaisivatyleista jarjestysta tai hyvaa
tapaa, kun niita kaytetaan unionin alueella. Tavaramerkin rekisteréiminen EU-
tavaramerkiksi estyy mainitun ehdottoman hylkdysperusteen takia etenkin silloin, jos
tavaramerkki on syvastiloukkaava.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi seuraavaksi, etta arviointia siita, onko tdma
hylkdaysperuste olemassa, ei voida perustaa kohdeyleison sellaisen osan mielikuvaan,
jota mikaan ei jarkyta, eikda myodskaan kohdeyleison sellaisen osan mielikuvaan, joka voi
loukkaantua hyvin helposti, vaan sen on perustuttava sellaisen jarkevan henkilon, jolla
on keskimaarainen herkkyys- ja sietokynnys, kriteereihin. Kohdeyleisda ei lisaksivoida
taman hylkaysperusteen tutkinnassa rajoittaa yleisoon, jolle rekisterdintinakemuksen
kattamat tavarat ja palveluton suoraan suunnattu. On nimittdin otettava huomioon se
seikka, etta merkit, joihin hylkaysperustetta sovelletaan, eivat jarkyta pelkastaan sita
yleis©a, jolle merkin kattamattavarat ja palvelut on suunnattu, vaan myos muita
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henkil6ita, jotka - olematta kyseisten tavaroiden ja palveluiden kohteena - kohtaavat
merkin ohimennen arkieldmassaan.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisaksi, etta unionin alueella oleva kohdeyleisé on
luonnollisestijonkin jasenvaltion alueella ja ettd merkit, jotka voidaan mieltaayleisen
jarjestyksen tai hyvan tavan vastaisiksi, eivat ole samoja kaikissa jasenvaltioissa muun
muassa kielellisista, historiallisista, sosiaalisista tai kulttuuriin liittyvista syista. Tasta
seuraa, ettd taman ehdottoman hylkaysperusteen soveltamiseksi on otettava huomioon
seka kaikille unionin jasenvaltioille yhteiset olosuhteet etta yksittdisten jasenvaltioiden
erityisolosuhteet, jotka ovat omiaan vaikuttamaan kyseisten jasenvaltioiden alueella
olevan kohdeyleison mielikuvaan.

Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi lopuksi, etta kun merkki on erityisen jarkyttava
tai loukkaava, se on katsottava yleisen jarjestyksen tai hyvan tavan vastaiseksi niista
tavaroista ja palveluista riippumatta, joita varten se on rekisteraity. Lisaksi asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 1 kohdan erialakohdista yhdessa luettuina seuraa, etta niissa
viitataan kyseisesta tavaramerkista sellaisenaan johtuviin ominaisuuksiin eika
tavaramerkin hakijan toimintaa koskeviin seikkoihin.

Tuomio 27.2.2020, Constantin Film Produktion v. EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2020:118)

Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 7 artiklan 1 kohdan f alakohta -
Ehdoton hylkéysperuste - Hyvien tapojen vastainen tavaramerkki - Sanamerkki “Fack Ju Géhte” -
Rekisterdintihakemuksen hylkéddminen

Constantin Film Produktion jatti EUIPOlle hakemuksen sanamerkin "Fack Ju Géhte”
rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja varten,® kyseinen
sanamerkki on lisaksi valittajan tuottaman saksalaisen komediaelokuvan nimi. Tutkija
hylkasi kuitenkin rekisterointihakemuksen silla perusteella, etta se oli yleisen
jarjestyksen ja hyvan tavan vastainen.® Tutkijan hylkaavan paatoksen vahvisti ensin
EUIPON valituslautakuntaja sitten unioninyleinen tuomioistuin.

Valittaja teki valituksen unionin tuomioistuimeen, joka kumosi unionin yleisen
tuomioistuimen tuomion ja EUIPOnN valituslautakunnan paatoksen ja lausui kasitteesta
"hyva tapa” ja asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa saadettya
hylkaysperustetta koskevista arviointiperusteista.

Unionin tuomioistuin totesi aluksi, etta koska kasitetta "hyva tapa” ei ole maaritelty
asetuksessaN:0207/2009, sita on tulkittava ottaen huomioon sen tavanomainen
merkitys ja asiayhteys, jossa sita yleensa kaytetaan. Kyseisella kasitteella viitataan sen

#  Kyseessa olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 ja 41 kuuluvat tavarat ja

palvelut.

Asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, luettuna yhdessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa, tarkoitetussa
merkityksessa.

4" Tuomio 24.1.2018, Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, EU:T:2018:27).
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tavanomaisessa merkityksessa yhteiskunnassa tiettyna ajankohtana vallitseviin
perustavanlaatuisiin arvoihin jamoraalinormeihin, jotka voivat kehittyd ajan kuluessa ja
olla erilaisia eri paikoissa ja jotka on siis maaritettava kyseisessa yhteiskunnassa
arviointihetkella vallitsevan konsensuksen mukaisesti, ja tata maarittamista varten on
otettava asianmukaisesti huomioon yhteiskunnallinen asiayhteys, johon mahdollisesti
kuuluvat sille tunnusomaiset kulttuuriset, uskonnolliset ja filosofiset erot.

Unionin tuomioistuin totesi lisaksi, etta sen tutkimiseksi, onko merkki, jonka
rekisterdimista haetaan, hyvan tavanvastainen, on tarkasteltava kaikkia kyseisen
tapauksen seikkoja, jotta voidaan maarittaa se tapa, jolla kohdeyleisé mieltaa tallaisen
merkin silloin, kun merkkia kaytetaan tavaramerkkina hakemuksessa mainittuja
tavaroita tai palvelujavarten. Unionin tuomioistuin tdsmensi talta osin, etteiriita, etta
kyseinen merkki katsotaan huonon maun mukaiseksi, vaan kohdeyleison on miellettava
merkki tutkimishetkella siten, etta se on yhteiskunnassa tuolloin vallitsevien
perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastainen. Se, onko nain, on
selvitettava jarkevan henkilon, jolla on keskimaarainen herkkyys- ja sietokynnys,
kasityksen perusteella ottamalla huomioon asiayhteys, jossa tavaramerkki voidaan
tavata, ja tarvittaessa kyseisen Euroopan unionin osan omat erityisolosuhteet. Talta osin
merkityksellisia ovat lakitekstien, hallintokaytantdjen ja yleisen mielipiteen kaltaiset
seikat ja mahdollisesti tapa, jolla kohdeyleist on reagoinut menneisyydessa tahan
merkkiin tai samankaltaisiin merkkeihin, seka kaikki muut seikat, joiden avulla taman
yleisén kasitysta voidaan arvioida. Tallainen tutkinta ei nain ollen voi rajoittua vain
haetun tavaramerkin tai sen tiettyjen osatekijéiden abstraktiin arviointiin, vaan on
selvitettava, etta kohdeyleiso todella mieltaa kyseisen tavaramerkin kayttamisen
konkreettisessaja nykyisessa yhteiskunnallisessa asiayhteydessa yhteiskunnan
perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastaiseksi. On lisaksi niin, etta
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettu sananvapaus on myos
otettava huomioon, ja tallaista paatelmaa tukevat seka asetuksen 2015/2424,%" jolla
muutettiin asetusta N:0 207/2009, johdanto-osan 21 perustelukappale etta asetuksen
N:02017/1001 johdanto-osan 21 perustelukappale, joissa korostetaan nimenomaisesti,
etta asetuksia on sovellettava tavalla, jolla varmistetaan perusoikeuksien ja-vapauksien
seka varsinkin sananvapauden taysimaarainen kunnioittaminen.

Unionin tuomioistuin totesi tarkemmin hakemuksen kohteena olleesta merkista, etta
elokuvan nimen eitarvitse mitenkaan kuvata elokuvan sisaltoa, jotta se voisi olla
merkityksellinen asiayhteyttd valaiseva seikka arvioitaessa, mieltdakd kohdeyleisd taman
nimen ja samansisaltdisen sanamerkin hyvan tavan vastaiseksi. Lisaksi on niin, etta
vaikka elokuvan menestyminen ei tosin automaattisesti todista sitg, etta sen nimija
samansisaltdéinen sanamerkki ovat yhteiskunnallisesti hyvaksyttyja, kyseessa on
kuitenkin ainakin viite tallaisesta hyvaksynnasta ja sita on arvioitava kaikkien asian

4 Asetuksen N:0 207/2009 ja asetuksen (EY) N:0 40/94 taytantéénpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta seké

maksuista sisamarkkinoilla toimivalle yndenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:0 2869/95
kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21).
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kannalta merkityksellisten seikkojen valossa, jotta voidaan konkreettisesti todeta, miten
kyseinen merkki mielletaan siina tapauksessa, etta sita kaytetaan tavaramerkkina. Kun
tallaisessa tilanteessa otetaan huomioon se, ettei asiassa ollut esitetty mitaan
konkreettista seikkaa, jolla voitaisiin selittaa vakuuttavasti, miksi saksankielinen suuri
yleisé mieltaa hakemuksen kohteena olleen sanamerkin yhteiskunnan
perustavanlaatuisten arvojen ja moraalinormien vastaiseksisilloin, kun sita kaytetaan
tavaramerkking, vaikka tama yleiso ei nayttanyt pitaneen samansisaltoista
komediaelokuvien nimea hyvan tavan vastaisena, unionin tuomioistuin totesi, etta seka
EUIPON valituslautakunta etta unionin yleinen tuomioistuin olivat tulkinneet ja
soveltaneet asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa virheellisesti.

7. Harhaanjohtavat tavaramerkit

Tuomio 13.5.2020, SolNova v. EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19,
EU:T:2020:199)

EU-tavaramerkki - Mitéttomyysmenettely - EU-tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki BIO-INSECT
Shocker - Ehdoton hylkéysperuste - Tavaramerkki, joka on omiaan johtamaan yleiséd harhaan -
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohta

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 13.5.2020 antamallaan tuomiolla SoINovav. EUIPO
- Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) osittain EUIPONn paatdksensilla
perusteella, etta EUIPO oli tehnyt arviointivirheen katsoessaan, etta sanamerkista BIO-
INSECT Shocker koostuva tavaramerkki ei ole harhaanjohtava biosidivalmisteiden osalta.

Kantaja SolNova AG oli esittanyt vaatimuksen sanamerkista BIO-INSECT Shocker
koostuvan tavaramerkin julistamisesta mitattdmaksi kaikkien kyseisen tavaramerkin
kattamien tavaroiden osalta, mukaan lukien biosidivalmisteet, erityisesti siksi, etta se on
omiaan johtamaanyleisda harhaan tavaroiden luonteen tailaadun suhteen. EUIPO
hylkasi vaatimuksen ja katsoi, ettei riidanalainen tavaramerkki ollut omiaan johtamaan
yleis6a harhaan, koska kantaja ei ollut osoittanut, etta kyseinen tavaramerkki voitaisiin
luokitella asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla
harhaanjohtavaksi, ja koska mainitun tavaramerkin sellainen kaytto, joka ei ole
harhaanjohtavaa, oli mahdollista. Unionin yleisessa tuomioistuimessa nostamassaan
kanteessa kantaja vaitti muun muassa, etta kohdeyleisdé mieltaa riidanalaisen
tavaramerkin niin, etta se koskee luonnonmukaisesti tuotettuja tai
ymparistoystavallisyyteen liittyvia valmisteita.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti ensinnakin vakiintuneesta oikeuskaytanndstaan,
jonka mukaan asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut
sellaisten tavaramerkkien, jotka ovat omiaan johtamaan yleisda harhaan, rekisteréinnin
epaamistapaukset edellyttavat, etta voidaan katsoa, etta merkki on tosiasiallisesti
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harhaanjohtava tai etta on olemassa riittavan vakava kuluttajien harhaanjohtamisen
vaara.

Seuraavaksi unioninyleinen tuomioistuin viittasi asetuksen N:0 528/2012 saannoksiin,*
joissa maaritellaan biosidivalmisteen kasite ja saadetaan kyseisten valmisteiden
merkintoihin ja mainontaan sovellettavista vaatimuksista, ja totesi sitten, etta ndista
saannodksistailmenee, etta se, etta biosidivalmisteiden, joita varten riidanalainen
tavaramerkki on rekisterdity, kaltaisessa biosidivalmisteessa on sellaisia mainintoja,
jotka antavat ymmartaag, etta kyseinen valmiste on luonnollinen, terveydelle haitaton tai
ymparistoystavallinen, on omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan. Niinpa se, etta
biosidivalmisteessa on tallainen maininta, riittaa osoittamaan riittavan vakavan
kuluttajien harhaanjohtamisen vaaran.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti tassa yhteydessa riidanalaisen tavaramerkin
sanaosasta "bio”, ettd tama osa on jo saanut ulottuvuuden, joka herattaa erittain
voimakkaita mielikuvia ja joka yleisesti viittaa ajatukseen ymparistoystavallisyydests,
luonnonaineiden kaytdsta ja jopa ekologisista valmistusmenetelmista.

Niinpa unioninyleinen tuomioistuin katsoi, etta se, etta biosidivalmisteissa on ilmaus
"bio”, riittaa osoittamaan riittavan vakavan kuluttajien harhaanjohtamisen vaaran.

Toisin kuin EUIPO unionin yleinen tuomioistuin katsoi lopuksi, ettd mahdollisuus
tavaramerkin sellaisesta kaytostg, joka ei ole harhaanjohtavaa, ei silloinkaan, kun
tallainen mahdollisuus voidaan nayttaa toteen, ole omiaan sulkemaan pois asetuksen
N:0207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan rikkomista.

Tuomio 29.6.2022, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez v. EUIPO - Irlanti ja Ornua (La Irlandesa
1943) (T-306/20, EU:T:2022:404) 43

EU-tavaramerkki - Mitéttémyysmenettely - EU-kuviomerkki La Irlandesa 1943 - Ehdottomat
mitdttémyysperusteet - Mitdttémaksi julistaminen EUIPO:n suuressa valituslautakunnassa -
Unionin yleiselle tuomioistuimelle ensimmdistd kertaa esitetyt todisteet - Ehdotonta
mitdttomyysperustetta tutkittaessa huomioon otettava ajankohta - Tavaramerkki, joka on omiaan
johtamaan yleiséd harhaan - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohta (josta
on tullut asetuksen (EU)2017/1001 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) - Vilpillinen mieli - Asetuksen
N:o0 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1
kohdan b alakohta)

Kantaja Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA osti kymmenien vuosien ajan
irlantilaista voita Ornua Co-operative Ltd:Itd ja myi sita Kanarian saarilla (Espanja)
tavaramerkeillg, joissaon "la irlandesa” -osa. Kantaja on sen jalkeen, kun tama

42 Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden kdytosta 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen (EU)N:0528/2012 (EUVL 2012, L 167, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan a alakohta, 69 artiklan 2 kohta ja 72 artiklan 3 kohta.
# Kyseisestd tuomiosta tehty valitus hylattiin (maarays 8.3.2023, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez v. EUIPO, C-605/22 P, EU:C:2023:199).
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lilkesuhde paattyivuonna 2011, edelleen myynyt tavaroita nailla tavaramerkeilla.
Kantaja saivuonna 2014 EUIPOlta rekisteroinnin EU-kuviomerkille La Irlandesa 1943 eri
elintarvikkeita varten*. Irlanti ja Ornua Co-operative tekivat EUIPOlle tata tavaramerkkia
koskevan mitattomyysvaatimuksen silla perusteella, etta tavaramerkki oli
harhaanjohtava ja sen rekisterdintia oli haettu vilpillisessa mielessa.*> EUIPON
mitattdmyysosasto hylkasi mitattdmyysvaatimuksen. EUIPON suurivalituslautakunta
kuitenkin kumosi mitattémyysosaston paatoksen ja julisti rildanalaisen tavaramerkin
mitattdomaksi. Se katsoi, etta rekisterdintihakemuksen jattamispaivana kyseinen
tavaramerkki oli omiaan johtamaan yleisdéa harhaan kyseisten tavaroiden
maantieteellisen alkuperan osalta ja etta tavaramerkin rekisterointia oli haettu
vilpillisessa mielessa.

Kantaja nosti unionin yleisessa tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati suuren
valituslautakunnan paatoksen kumoamista. Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi
kanteen ja katsoi, ettei riidanalainen tavaramerkki ollut harhaanjohtava, kun sen
rekisterdintia haettiin, mutta etta kantaja oli rekisterdintihakemuksen jattdessaan
toiminut vilpillisessa mielessa. Tassa yhteydessa unionin yleinen tuomioistuin esitti
harhaanjohtavan tavaramerkin ja hakijan vilpillisen mielen kasitteiden
soveltamisedellytyksia koskeviatasmennyksia maantieteellista alkuperaa osoittavien
tavaramerkkien osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensinnakin, etta kun espanjankieliset kuluttajat,
joista kohdeyleisé muodostuu, nakevat kyseisiin tavaroihin asetetun riidanalaisen
tavaramerkin, he uskovat tavaroiden olevan peraisin Irlannista.

Seuraavaksiunioninyleinen tuomioistuin korosti riidanalaisen tavaramerkin
harhaanjohtavuuden osalta, etta toisin kuin menettamisvaatimuksen tutkiminen,* joka
edellyttaa, etta otetaan huomioon tavaramerkkihakemuksen jattamisen jalkeiselta ajalta
olevia seikkoja, kuten tavaramerkin kaytto, tavaramerkin harhaanjohtavuuteen
perustuvan mitattomyysvaatimuksen#” tutkiminen edellyttaa sen osoittamista, etta
tavaramerkiksi haettu merkkioli itsessaan omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan
rekisterointihakemuksen jattamispaivana, koska on merkityksetonta, miten merkkia on
myohemmin hallinnoitu. Mitattdmyyden osalta on nimittain arvioitava, olisiko
tavaramerkki pitanyt alun perin jattaa rekisterdimatta sellaisten perusteiden vuoksi, joka
olivat jo olemassa tavaramerkin hakemispaivang, silla sen jalkeiselta ajalta olevien
seikkojen huomioon ottaminen voi ainoastaan auttaa selventamaan olosuhteita,
sellaisina kuin ne olivat tuona paivana.

Suuren valituslautakunnan olisi kasitellyssa asiassa pitanyt varmistua siitg, ettei
rildanalaisen tavaramerkin valittaman informaation ja hakemuksessa tarkoitettujen

Kyseessa olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 29 kuuluvat tavarat, kuten liha ja meijerituotteet.

Asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ja 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
Asetuksen N:0207/2009 51 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

Tehty asetuksen N:0 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan
kanssa, nojalla.
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tavaroiden ominaisuuksien valilla ollut rekisteréintihakemuksen jattamispaivana
ristiriitaa. Koska tavaroiden luettelossa ei ollut mitdan mainintaa niiden
maantieteellisesta alkuperasta ja koska luettelo saattoi siis kattaa Irlannista peraisin
olevia tavaroita, tavaramerkin hakemispaivana ei ollut tallaistaristiriitaa, joten ei ollut
mahdollista todeta, etta riidanalainen tavaramerkki oli kyseisena paivana
harhaanjohtava. N&in ollen suurivalituslautakunta arvosteli kantajaa virheellisesti siita,
ettei tama ollut rajannut tata luetteloa koskemaan vain Irlannista peraisin olevia
tavaroita. Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisaksi, etta koska ei voitu katsoa, etta
rildanalainen tavaramerkki oli rekisterointihnakemuksen jattamispaivana harhaanjohtava,
myOhemmat todisteet, jotka eivat koskeneet kyseisen paivan tilannetta, eivat voineet
vahvistaa tallaista harhaanjohtavuutta. Suurivalituslautakunta teki nain ollen talta osin
virheen.

Silta osin kuin on lopuksi kysymys siita, oliko kantaja jattanyt riidanalaista tavaramerkkia
koskevan hakemuksen vilpillisessa mielessa,*® unionin yleinen tuomioistuin totesi, etta
taman kysymyksen ratkaistakseen suurivalituslautakunta pystyi patevasti tukeutumaan
tavaramerkin hakemispaivan jalkeiselta ajalta oleviin todisteisiin ja jopa siihen, miten
tavaramerkkia on kaytetty, koska nama olivat osoituksia relevanttina ajankohtana
vallinneesta tilanteesta.

Kasitellyssa tapauksessa huomattava osa tavaroista, joita kantaja on myynyt
riidanalaisella merkillg, ei ensinndkaan ollut peraisin Irlannista eika siis vastannut
mielikuvaa, joka kohdeyleisolla oli niista. Vaikka talla seikalla ei ole merkitysta
tutkittaessa tavaramerkin harhaanjohtavuutta, se ei ole merkitykseton tutkittaessa
kantajan vilpillista mieltd. Koska espanjankieliset kuluttajat olivat kymmenien vuosien
ajan tottuneet siihen, etta riidanalainen tavaramerkki oli asetettu Irlannista peraisin
olevaan voihin, he saattoivat tulla johdetuiksi harhaan naiden tavaroiden
maantieteellisen alkuperan osalta, kun kantaja oli laajentanut tavaramerkin kayton
muihin tavaroihin kuin Irlannista peraisin olevaan voihin.

Toiseksi asiat, joissa EUIPO ja Espanjan viranomaiset ovat mitatoineet tai hylanneet
tavaramerkkejg, jotka ovat olleet samankaltaisia kuin kyseessa ollut tavaramerkki,
vahvistavat, etta riidanalainen tavaramerkki saatettiin mieltaa niin, etta se osoitti
tavaroiden olevan peraisin Irlannista. Néama asiat osoittavat myos, etta tavaramerkin
kayttd tavaroissa, jotka eivat olleet peradisin Irlannista, oli kiistanalaista sen mahdollisen
harhaanjohtavuuden osalta, mista kantaja oli vaistamatta tiennyt
rekisterdintihakemuksen jattamispaivana ja mika on siis omiaan vahvistamaan, etta
kantaja oli tuona ajankohtana ollutvilpillisessa mielessa.

Kolmanneksi kantaja oli ottanut kayttoon liiketoimintastrategian, jossa pyritdan luomaan
yhteys "la irlandesa”-osan sisaltaviin tavaramerkkeihin, jotka liittyivat aikaisempaan

% Asetuksen N:0207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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lilkesuhteeseen, joka kantajalla oli Ornua Co-operativeen, hankkiakseen edelleen etua
tasta paattyneesta suhteesta ja siihen liittyneista tavaramerkeista.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi nain ollen, etta riidanalaisen tavaramerkin
rekisteréiminen oli hyvan liikketavan vastaista ja etta suuri valituslautakunta oli katsonut
perustellusti, etta kantaja oli ollut vilpillisessa mielessa. Koska tama toteamus voi
yksindan tehda suuren valituslautakunnan paatoksen paatososan perustelluksi, unionin
yleinen tuomioistuin hylkasi kanteen.

8. Hakijanvilpillinen mieli

Tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P,
EU:C:2019:724)

Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - Ehdottomat
mitéttomyysperusteet - 52 artiklan 1 kohdan b alakohta - Vilpillinen mieli tavaramerkin
rekisteréintihakemusta jdtettdessd

Unionin tuomioistuin kumosi tuomiossa Koton Magazacilik Tekstil Sanayive Ticaretv.
EUIPO (C-104/18 P),%? joka julistettiin 12.9.2019, unionin yleisen tuomioistuimen tuomion
ja tasmensi vilpillisen mielen kasitetta EU-tavaramerkkihakemusta jatettaessa.

Nadal Estebanin ja Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretin, joka on kuviomerkkien
KOTON haltijana oleva yritys, valilla oli liikesuhteita vuoteen 2004 saakka. Nadal Esteban
teki 25.4.2011 hakemuksen kuviomerkin STYLO & KOTON rekisterdimiseksi EU-
tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 25, 35 ja 39
kuuluville tavaroille ja palveluille. Koska Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretin
tekema vaite, joka perustui sen KOTON tavaramerkkeihin, jotka on rekisterdity luokkiin
18, 25 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, hyvaksyttiin osittain, tavaramerkki
STYLO & KOTON rekisteraitiin luokkaan 39 kuuluvia palveluja varten. Koton Magazacilik
Tekstil Sanayive Ticaretteki taman jalkeen mitattomyysvaatimuksen, joka perustui
asetuksen N:0207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jonka mukaan hakijan
vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jatettdessa on ehdoton mitattémyysperuste.

Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti EUIPONn paatdksen mitattdmaksi julistamista
koskevan vaatimuksen hylkaamisesta ja katsoi, ettei kyse voinut olla vilpillisesta
mielesta, koska tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkit oli rekisteroity, valilla
ei ollut samuutta tai samankaltaisuutta, joka voisi aiheuttaa sekaannuksen. Unionin
tuomioistuin joutuivalituksen johdosta selventamaan vilpillisen mielen kasitetta.

4 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON)
(T-687/16, EU:T:2017:853).
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Unionin tuomioistuin tasmensi ensimmaiseksi, etta vaikka vilpillisen mielen kasite
edellyttaa senyleiskielisen merkityksen mukaan eparehellisyytta tai eparehellista
tarkoitusta, tama kasite on lisaksi ymmarrettava tavaramerkkioikeuden asiayhteydessa,
jona on elinkeinoelama. EU-tavaramerkkia koskevissa saanngissa pyritaan erityisesti
edistdmaan unionin vaaristymattdoman kilpailun jarjestelmas, jossa yritysten on
hankkiakseen itselleen asiakkaita tavaroidensatai palvelujensa laadun perusteella
voitava rekisteroida tavaramerkeiksi sellaisia merkkeja, joiden perusteella kuluttaja voi
erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja
palveluista, joilla on toinen alkupera. Nain ollen unionin tuomioistuin katsoi, etta
tavaramerkki on kumottava vilpillisen mielen vuoksi, kun merkityksellisista ja
yhtapitavista seikoista ilmenee, etta tavaramerkin haltija ei ole hakenut tavaramerkin
rekisterdintia tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan
vahingoittaa hyvan liikketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen - ilman
erityista kolmatta osapuolta - yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin
tehtaviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperan osoittamista koskevaan
keskeiseen tehtavaan kuuluviin tarkoituksiin.

Unionin tuomioistuin katsoi taman jalkeen, ettei 11.6.2009 annetusta tuomiosta
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-529/07, EU:C:2009:361) ilmene, etta vilpillisen
mielen olemassaolo voidaan todeta ainoastaan siina tapauksessa, etta sisamarkkinailla
kaytetaan samaa tai samankaltaista merkkia samoille tai samankaltaisille tavaraoille,
mika johtaa sekaannukseen sen merkin kanssa, jonka rekisterdintia on haettu. On
nimittain mahdollista, ettd on olemassa tapauksia, joissa tavaramerkin
rekisterdintihakemus voidaan katsoa jatetyn vilpillisessa mielessasiita huolimatta,
ettei kolmas kayta kyseisen hakemuksen tekohetkella sisamarkkinoilla samaa tai
samankaltaista merkkia samoja tai samankaltaisia tavaroita varten. Asetuksen N:o
207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan mitattdmyysvaatimuksen
osalta ei edellytetd, etta hakija olisi sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on
rekisterdity samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille. On lisattava, etta
niissa tapauksissa, joissa kolmas kayttaa riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkella
vahintaan yhdessa jasenvaltiossa samaa tai samankaltaista merkkia kuin riidanalainen
tavaramerkki, sekaannusvaaran olemassaoloa yleison keskuudessa ei valttamatta
tarvitse osoittaa. Jos kolmannen kayttaman merkin ja riidanalaisen tavaramerkin valilla
ei ole sekaannusvaaraatai jos kolmas ei ole kayttanyt samaa tai samankaltaista
merkkia kuin riidanalainen tavaramerkki, muut tosiasialliset olosuhteet voivat
tapauksen mukaan olla merkityksellisia ja yhtapitavia seikkoja, jotka osoittavat hakijan
vilpillisen mielen.

Unionin tuomioistuin totesi lopuksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ollut ottanut
kokonaisarvioinnissaan huomioon kaikkia merkityksellisia tosiseikkoja sellaisina kuin ne
olivat hakemuksen jattamishetkelld, vaikka tama ajankohta oli ratkaiseva. Koska
nimittain oli haettu tavaramerkin julistamista mitattomaksi kokonaisuudessaan,
kyseinen mitattdmyysvaatimus piti siis tutkia arvioimalla Nadal Estebanin aikomusta silla
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hetkella, kun han haki mainitun tavaramerkin rekisterointia. Nain ollen unionin
tuomioistuin kumosi valituksenalaisen tuomion.

Tuomio 6.7.2022, Zdut v. EUIPO - Nehera ym. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430)

EU-tavaramerkki - Mitdttomyysmenettely - EU-kuviomerkki NEHERA - Ehdoton
mitéttomyysperuste - Vilpillisen mielen puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1
kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

Kantaja Ladislav Zdut saivuonna 2014 EUIPOlta rekisterdinnin EU-kuviomerkille NEHERA
tekstiilialan tavaroita varten.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera ja Natacha Sehnal vaativat vuonna 2019 mainitun
tavaramerkin toteamista mitattomaksi silla perusteella, etta kantaja oli jattanyt
rekisterdintihakemuksen vilpillisessa mielessa.*® He vetosivat siihen, etta heidan
isoisansa Jan Nehera oli perustanut TSekkoslovakiassa 1930-luvulla vaatteita ja asusteita
markkinoivan yrityksen ja kayttanyt rildanalaisen tavaramerkin kanssaidenttista ja
tunnettua kansallista tavaramerkkia, jolle han oli hakenut rekisterdintia. EUIPON toinen
valituslautakunta hyvaksyi vaatimuksen. Valituslautakunta paatteli, etta kantajan
tarkoituksena oli saada aiheetonta hyodtya Jan Neheran ja aiemman tSekkoslovakialaisen
tavaramerkin maineesta ja etta kantaja oli siten jattanyt riidanalaista tavaramerkkia
koskevan rekisterdintihakemuksen vilpillisessa mielessa. Kantaja nosti unionin yleisessa
tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati EUIPON valituslautakunnan paatoksen
kumoamista.

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen paatoksen jatasmensivilpillisen
mielen kasitetta, kun tama perustuu tarkoitukseen saada aiheetonta hyotya aiemman
tavaramerkin maineesta tai kuuluisan henkildon nimesta.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti aluksi, etta hakijan vilpillisen mielen
arvioimisessa voidaan ottaa huomioon asianomaisen merkin tunnettuuden aste sita
koskevan rekisterdintihakemuksen jattdajankohtana etenkin tilanteessa, jossa kolmas
osapuoli on jo aiemmin rekisterdinyt merkin tai kayttanyt sita tavaramerkkina. Hakijan
vilpillinen mielivoidaan naet nayttaa toteensilla seikalla, etta rekisterdintihakemuksen
kohteena olleen merkin kayttd antaa hakijalle mahdollisuuden saada aiheetonta hyétya
aiemman tavaramerkin tai merkin maineesta taikka kuuluisan henkildn nimesta.
Maineen ja siita aiheettomasti saadun hyodyn olemassaolon arvioinnissa
merkityksellinenyleis® on riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinnin kohteena olleiden
tavaroiden keskivertokuluttaja.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi seuraavaksi, etta merkin tai nimen maineen
norkkiminen on lahtdkohtaisesti mahdollista vain, jos kyseinen merkki tai nimi on

0 Asetuksen N:0 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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tosiasiallisesti edelleen nykyisin jossain maarin tunnettu. Aiempi tSekkoslovakialainen
tavaramerkki ja Jan Neheran nimi eivat kasitellyssa asiassa kuitenkaan olleet enaa
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattéajankohtana rekisteroityja
eivatka suojattuja, kolmas osapuoli ei kayttanyt niita vaatteiden markkinointiin eivatka
ne olleet edes tunnettuja kohdeyleison piirissa. Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi
talta osin, etta se seikka, etta tavaramerkin hakija tiesi tai taman olisi pitanyt tietaa, etta
kolmas osapuoli oli aiemmin kayttanyt tavaramerkkihakemuksen kohteena olleen
tavaramerkin kanssaidenttista tai samankaltaista tavaramerkkia, ei yksistaan riita
osoittamaan hakijan vilpillista mielta.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti myos, etta se, etta kohdeyleiso liittda mielessaan
rildanalaisen tavaramerkin aiempaan merkkiin, ei yksindan voi riittaa sen toteamiseksi,
ettd aiemman merkin tai nimen maineesta on pyritty saamaan aiheetonta hyétya.
Unionin yleinen tuomioistuin korosti talta osin, etta kantaja toteuttiomia
markkinointitoimenpiteita aiemman tSekkoslovakialaisen tavaramerkin imagon
elvyttamiseksija etta se, ettd kantaja viittasi markkinointimielessa mainittuun
tavaramerkkiin ja sen perustajan historialliseenimagoon, ei sinallddn nayta olevan
hyvan liiketavan vastaista.

Unionin yleinen tuomioistuin myonsi toisaalta, etta tietyissa erityisissa olosuhteissa on
taysin mahdollista, etta se, ettd kolmas osapuoli palauttaa kaytté6n muinoin tunnetun
vanhan tavaramerkin tai tunnetun henkilén nimen, voi antaa totuudenvastaisen
mielikuvan jatkuvuudesta tai perinnosta suhteessa aiempaan tavaramerkkiin tai
henkil66n. Nain voi olla erityisesti silloin, kun tavaramerkin hakija esiintyy kohdeyleisén
piirissa aiemman tavaramerkin haltijan laillisena tai taloudellisena seuraajana, vaikka
aiemman tavaramerkin haltijan ja hanen valilla ei ole minkdanlaista jatkuvuuteen tai
perintdon perustuvaayhteytta. Tallainen seikka voidaan tarvittaessa ottaa huomioon
hakijan vilpillisen mielen toteenndyttamiseksi. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan
kasitellyssa asiassa ei kuitenkaan nayttanytsilta, etta kantaja olisi tarkoituksellisesti
pyrkinyt luomaan totuudenvastaisen mielikuvan yrityksensa jaJan Neheran yrityksen
valisesta jatkuvuudesta tai perinndsta.

Unionin yleinen tuomioistuin otti lopuksi kantaa vaitteeseen siita, etta kantaja olisi
halunnut huijata Jan Neheran jalkeldisia ja perillisia jaanastaa heidan oikeutensa.
Unionin yleinen tuomioistuin totesi tasta, etta aiempi tSekkoslovakialainen tavaramerkki
jaJan Neheran nimi eivat enaa riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintia koskeneen
hakemuksen jattdajankohtana olleet minkaanlaisen oikeudellisen suojan piirissa.Jan
Neheran jalkeldiset ja perilliset eivat siten olleet yndenkaan sellaisen oikeuden haltijoita,
joka olisi voinut ollut huijauksen kohteena tai jonka kantaja olisi voinut anastaa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ndin ollen, etta kantaja ei toiminut vilpillisessa
mielessa, ja kumosi EUIPON toisen valituslautakunnan paatoksen.
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9. Erottamiskykyiseksituleminen kayton perusteella

Tuomio 12.12.2002, eCopyv. SMHV (ECOPY) (T-247/01, EU:T:2002:319)

Yhteison tavaramerkki - Sanamerkki ECOPY - Harkintavallan vdérinkdyttd - Hakemispéivan
jalkeen kayton perusteella syntynyt erottamiskyky - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta

Yhti6 eCopy, Inc, aiemmalta nimeltaan Simplify Development Corporation, jatti SMHV:lle
hakemuksen sanamerkin ECOPY rekisterdimiseksi sellaisia tavaroita varten, jotka
vastasivat ohjelmistoja seka laitteita asiakirjojen skannaamiseksi ja jakelemiseksi
sahkaisesti. Tutkija hylkasi kuitenkin hakemuksen silld perusteella, etta haettu
tavaramerkki oli kyseisia tavaroita kuvaileva ja etta tavaramerkilta puuttui taysin
erottamiskyky. Tutkijan paatdksesta tehty valitus hylattiin niin ikdan
valituslautakunnassa.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka hylkasi kanteen ja antoi tasmennyksia asetuksen N:0 40/94 7
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kayton perusteella syntynytta erottamiskykya koskeviin
arviointiperusteisiin ja SMHV:n tekeman tutkimuksen laajuuteen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:0 40/94 7 artiklan

3 kohtaa on tulkittava siten, etta tavaramerkin on tultava erottamiskykyiseksi
hakemuksen tekemista edeltavassa kaytossa. Nain ollen on merkityksetonta, etta
tavaramerkista on tullut erottamiskykyinen tavaramerkin hakemispaivan jalkeisessa
kaytossa ja ennen kuin SMHV eli tutkija tai tilanteen mukaan valituslautakunta on
ratkaissut kysymyksen siita, estavatkoé ehdottomat hylkdysperusteet kyseisen
tavaramerkin rekisterdinnin. Taman vuoksi SMHV ei voi ottaa huomioon todisteita, jotka
koskevat hakemispaivan jalkeista kayttoa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi SMHV:n tekemasta tutkimuksesta, etta
arvioidessaan yhteison tavaramerkin kaytossa syntynytta erottamiskykya, SMHV on
velvollinen tutkimaan tosiseikkoja, joiden vuoksi haettu tavaramerkki on tullut talla
tavoin erottamiskykyiseksi, ainoastaan, jos hakija on vedonnut niihin. Vaikka on totta,
etta asetuksen N:040/94 7 artiklan 3 kohdan osalta eiole saantda, jonka mukaan
SMHV:n (eli tutkijan tai tilanteen mukaan valituslautakunnan) tutkimuksen olisi
kohdistuttava ainoastaan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, toisin kuin
kyseisen asetuksen suhteellisia hylkaysperusteita koskevan 74 artiklan 1 kohdan
loppuosassa saadetaan, SMHV:n on kdytanndssa mahdotonta ottaa huomioon se, etta
haettu tavaramerkki on saavuttanut tallaisen erottamiskyvyn, kun tavaramerkin hakija ei
ole esittanyt vaitetta siitd, ettd tavaramerkki on tullut kaytossa erottamiskykyiseksi.
SMHV:n on samoin otettava huomioon todiste, jonka tarkoituksena on osoittaa, etta
haettu tavaramerkki on tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi, ainoastaan siina
tapauksessa, etta tavaramerkin hakija on esittanyt taman todisteen SMHV:ssa kaydyssa
hallinnollisessa menettelyssa, silla yhtaalta siihen tosiseikkaan vetoamisen, etta haettu
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tavaramerkki on tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi, ja toisaalta tallaista vaitetta
tukevien todisteiden esittamisen valilla ei ole olennaista eroa.

Tuomio 19.6.2014, Oberbank ym. (C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012)

Ennakkoratkaisupyynté - Tavaramerkit - Direktiivi 2008/95/EY - 3 artiklan 1 ja 3 kohta -
Tavaramerkki, joka koostuu punaisesta vdristd ilman dériviivoja ja joka on rekisteroity
pankkipalveluja varten - Mitéttémyyshakemus - Kéyton perusteella syntynyt erottamiskyky -
Naytto - Mielipidetutkimus - Hetki, jolloin tavaramerkin kdytto6n perustuvan erottamiskyvyn on
pitényt syntyd - Todistustaakka

DSGV oli sellaisen kansallisen tavaramerkin haltija, joka koostui punaisesta varista ilman
aariviivoja jajoka oli rekisteroity Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti-
ja tavaramerkkivirasto; jaliempana DPMA) pankkipalveluja varten. Oberbank vaati
kyseisen tavaramerkin mitattdmaksi julistamista ja vaitti muun muassa, ettei
tavaramerkilla ollut kaytdn perusteella syntynytta erottamiskykya. DPMA hylkasi
vaatimuksen. Banco Santander ja Santander Consumer Bank vaativat myds kyseisen
tavaramerkin mitattdémaksi julistamista silla perusteella, ettei tavaramerkki ollut tullut
kaytossa erottamiskykyiseksi, mutta kyseinen vaatimus niinikaan hylattiin.

Bundespatentgericht (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa), johon yhtaalta Oberbank
ja toisaalta Banco Santander ja Santander Consumer Bank valittivat, pyysi unionin
tuomioistuinta selventamaan vaadittua tunnistamisastetta, jotta voidaan katsoa, etta
tavaramerkki on tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi, ja tallaisen tutkimuksen yhteydessa
huomioon otettavaa relevanttia ajankohtaa.

Unionin tuomioistuin katsoi ensimmaiseksi, etta tavaramerkeista annetun direktiivin
2008/95°" 3 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, etta ne ovat esteena kansallisen
lainsaadannon tulkinnalle, jonka mukaan menettelyissa, joissa tulee esiin kysymys
aariviivattoman varimerkin kayton perusteella syntyneesta erottamiskyvysta, on joka
tapauksessavalttamatonta, ettd mielipidetutkimuksessa selvinneen taman tavaramerkin
tunnistamisasteen on oltava vahintaan 70 prosenttia.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, etta kun jasenvaltio ei ole kayttanyt
tavaramerkeista annetun direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessa
saadettya mahdollisuutta, kyseisen direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmaista virketta
on tulkittava siten, etta tavaramerkkia, jolta puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva
erottamiskyky, koskevassa mitattdmyysmenettelyssa on taman tavaramerkin kaytén
perusteella syntyneen erottamiskyvyn arvioimiseksi tutkittava, onko tallainen
erottamiskyky syntynyt ennen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopaivaa. Talta
osin on merkityksetonta, etta riidanalaisen tavaramerkin haltija vaittaa tavaramerkin

>l Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon ldhentamisestd 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY

(EUVL 2008, L 299, s. 25).
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erottamiskyvyn syntyneen kayton perusteella joka tapauksessa rekisterdintihakemuksen
tekemisen jalkeen mutta ennen rekisterdintia.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, etta kun jasenvaltio ei ole kayttanyt
tavaramerkeista annetun direktiivin 2008/95 3 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessa
saadettya mahdollisuutta, mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmaista virketta
on tulkittava siten, ettei se ole esteena mitattdmyysmenettelyssa riitautetun
tavaramerkin mitattémaksi julistamiselle, kun tavaramerkilta puuttuu sen
ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ja kun sen haltija ei onnistu osoittamaan, etta
tavaramerkin erottamiskyky on syntynyt kayton perusteellaennen
rekisterdintihakemuksen tekopaivaa.

Tuomio 21.4.2015, Louis Vuitton Malletier v. SMHV - Nanu-Nana (Kastanjanruskea ja beige
ruudukkokuvio) (T-359/12, EU:T:2015:215) 32

Yhteison tavaramerkki - Mitattdmyysmenettely - Yhteison tavaramerkiksi rekisteréity kuviomerkki,
joka esittdd kastanjanruskeaa ja beiged ruudukkokuviota - Ehdoton hylkédysperuste -
Erottamiskyvyn puuttuminen - Kdyton perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen -
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta - Asetuksen N:o 207/2009
52 artiklan 1 ja 2 kohta

Louis Vuitton Malletier oli kastanjanruskeaa ja beigea ruudukkokuviota esittavan
yhteison tavaramerkin haltija. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fur Geschenkartikel
& Co. KG esitti mitattdmyysvaatimuksen, jonka SMHV:n mitattémyysosasto hyvaksyi silla
perusteella, etta tavaramerkiltd puuttui erottamiskyky ja etta se eiollut tullut kaytdssa
erottamiskykyiseksi. SMHV:n valituslautakunta vahvisti mitattdmyysosaston paatoksen.

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne unionin yleisessa tuomioistuimessa,
joka hylkasi kanteen ja totesi, etta merkin erottamiskyvyn puuttumista koskeva ehdoton
hylkdysperuste®? ei esta tavaramerkin rekisterdimistd, jos tavaramerkki on kaytossa
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisterdintia on haettu.
Nayttoa erottamiskykyiseksitulemisesta kayton perusteella ei tarvitse toimittaa kuin
niista valtioista, jotka olivat unionin jasenia riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinnin
hakemispaivana. Merkki, jolta puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ja
joka on ennen sen rekisterointia yhteison tavaramerkiksi koskevan hakemuksen
tekopaivaa tullut kayton perusteella erottamiskykyiseksi rekisterdintihakemuksen
kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, on ndin ollen rekisteroitava, koska ei ole kyse
tavaramerkista, joka "on rekisterdity 7 artiklan saanndsten vastaisesti’. Asetuksen N:o
207/2009 52 artiklan 2 kohta ei siis ole tassa tapauksessa mitenkaan merkityksellinen,
koska kyseinen saannds koskee tavaramerkkeja, jotka on rekisterdity asetuksen N:o

2 Kyseisesta tuomiosta tehty valitus hyl3ttiin unionin tuomioistuimen presidentin 21.7.2016 antamalla maarayksell3 asiassa Louis Vuitton

Malletier v. EUIPO, (C-363/15 P ja C-364/15 P, EU:C:2016:595).

> Asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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207/2009 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohdassa tarkoitettujen hylkaysperusteiden
vastaisestija jotka olisi pitanyt julistaa mitattomiksi, ellei ensiksi mainittua saanndsta
olisi. Asetuksen N:0207/2009 52 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on naet nimenomaan
pitaa voimassa rekisteroinnit, jotka koskevat ndista tavaramerkeista niita
tavaramerkkeja, jotka ovat sittemmin elirekisterdinnin jalkeen tulleet kaytdn perusteella
erottamiskykyisiksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten ne on rekisteraity,
siita seikasta huolimatta, etta rekisterdinti oli sen tekohetkelld asetuksen N:o0 207/2009 7
artiklan vastainen.

Yhteison tavaramerkki on "yhtenadinen”, mika ilmenee siten, etta “sen oikeusvaikutukset
ovat samanlaiset kaikkialla yhteis6ssa”. Tasta seuraa, etta merkin on oltava
erottamiskykyinen kaikkialla unionissavoidakseen tulla rekisterdidyksi. Nain ollen
tavaramerkkia ei voida rekisterdida, jos silta puuttuu erottamiskyky osassa unionia.
Asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava kyseisten vaatimusten valossa.
Nain ollen pitaa osoittaa, etta kyseinen tavaramerkki on tullut kdyton perusteella
erottamiskykyiseksi koko silla alueella, jolla tama ominaisuus tavaramerkilta alun perin
puuttui. Edella esitetysta johtuu valttamatta, etta kunriidanalaiselta tavaramerkilta
puuttuu erottamiskyky koko unionissa, naytté mainitun tavaramerkin saavuttamasta
erottamiskyvysta on esitettava jokaisen jasenvaltion osalta. Unionin tuomioistuin katsoi,
etta vaikka tavaramerkin tuleminen kaytdssa erottamiskykyiseksi on tosin osoitettava
siina osassaunionia, jossa silla ei alun perin ollut erottamiskykya, olisi kohtuutonta
vaatia, etta todisteet tallaisesta erottamiskykyiseksi tulemisesta pitaisi esittaa kunkin
jasenvaltion osalta erikseen. On kuitenkin todettava, etta kun unionin tuomioistuin
muistutti oikeuskaytanndsta, jonka mukaan tavaramerkki voidaan rekisteroida vain, jos
toimitetaan todisteetsiita, etta se on tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi siina osassa
unionia, jossa silla ei alun perin ollut erottamiskykyad, ja etta sen pitaisi olla koko unioni,
unionin tuomioistuin ei ole poikennut oikeuskaytanndstaan.

Tuomio 25.7.2018, Société des produits Nestlé ym. v. Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17
P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596)

Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Neljdstd rivistd koostuvan suklaalevyn muotoa esittavd
kolmiulotteinen tavaramerkki - Perusteluihin kohdistuva valitus - Tutkimatta jéttdminen - Asetus
(EY) N:o 207/2009 - 7 artiklan 3 kohta - Ndytté tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi
kaytén perusteella

Société des produits Nestlé SA haki EUIPOlta neljasta rivista koostuvan suklaalevyn
muotoa esittavan kolmiulotteisen merkin rekisterdintia EU-tavaramerkiksi makeis- ja
leipomotuotealaan kuuluvia tavaroita® varten. Cadbury Schweppes plc (josta on tullut
ensin Cadbury Holdings ja myohemmin Mondelez) esitti rekisterdinnin mitattomaksi
julistamista koskeneen vaatimuksen, joka perustui siihen, etta merkiltd puuttui

> Kyseessi olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvat tavarat.
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erottamiskyky,* ja jonka EUIPON mitattémyysosasto hyvaksyi. EUIPON valituslautakunta
kuitenkin kumosi mitattomyysjaoston paatoksen silla perusteella, etta riidanalainen
merkki oli tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi.>®

Valituslautakunnan paatoksesta nostettiin kanne unionin yleisessa tuomioistuimessa,
joka kumosi paatoksen kokonaisuudessaan®’ ja katsoi, etta valituslautakunta ei ollut
lausunut siita, miten kohdeyleiso tietyissa jasenvaltioissa mieltaa riidanalaisen
tavaramerkin.

Nestlé ja EUIPO valittivat unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta unionin
tuomioistuimeen, joka hylkasi valitukset ja antoi tasmennyksia vaadittuun merkin kayton
alueelliseen ulottuvuuteen, jotta merkin voidaan katsoa tulleen erottamiskykyiseksi
asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Unionin tuomioistuin tasmensi ensimmaiseksi 18.4.2013 annetun tuomion Colloseum
Holding, (C-12/12, EU:C:2013:253) ulottuvuutta. Unionin tuomioistuimen totesi taltd osin
tosin jo katsoneensa, etta tavaramerkin tosiasiallisen kayton toteamisessa
noudatettavat vaatimukset ovat analogiset verrattuna vaatimuksiin, jotka koskevat
merkin tulemista erottamiskykyiseksi kayton perusteella®® sen rekisterdintia varten,* ja
ettd arvioitaessa vaatimusta tavaramerkin "tosiasiallisesta kaytosta yhteisdssa”
jasenvaltioiden aluerajat on jatettava huomiotta. Tuomio Colloseum Holding ei
kuitenkaan koske merkityksellista maantieteellista ulottuvuutta asetuksen N:o 207/2009
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen kayton arvioimiseksivaan
mahdollisuutta todeta, ettd mainitussa saannoksessa tarkoitettu tavaramerkin
tosiasiallista kayttda koskeva edellytys tayttyy silloin, kun rekisterditya tavaramerkkia,
joka on tullut erottamiskykyiseksi kdytettdessa toista moniosaista tavaramerkkia, jonka
osa se on, kaytetaan vain tdman toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun
sita kaytetaan vain yhdessa toisen tavaramerkin kanssa ja myos nama molemmat
tavaramerkit yhdessa on rekisteroity tavaramerkiksi. Tuomion Colloseum Holding 34
kohtaa ei siis voida lukea siten, ettd maantieteellisen ulottuvuuden arviointia koskevat
edellytykset, joiden tayttyessa tavaramerkki voidaan rekisteréida sen kayton perusteella,
vastaisivat niita edellytyksia, joka mahdollistavat rekisteroidyn tavaramerkin haltijan
oikeuksien pysyttamisen.

Unionin tuomioistuin totesi myos, ettei ole olemassa jo rekisterdidyn EU-tavaramerkin
tosiasiallista kayttoa koskevaa, asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 2 kohtaa vastaavaa
saannodsta, joten tosiasiallisen kaytdn ei selvastikaan voida katsoa puuttuvan
yksinomaan silla perusteella, etta kyseista tavaramerkkia ei ole kaytetty osassa unionia.
Nain ollen on niin, etta vaikka onkin perusteltua odottaa, etta EU-tavaramerkkia

Asetuksen N:0207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

Asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

Tuomio 15.12.2016, Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO - Société des produits Nestlé (Suklaapatukan muoto) (T-112/13,
EUT:2016:735).

Asetuksen N:040/94 15 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:0 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

* Tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816).
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kaytetaan laajemmalla alueella kuin pelkastaan yhden ainoan jasenvaltion alueella, jotta
sen kaytto voitaisiin katsoa "tosiasialliseksi kaytoksi”, on kuitenkin mahdollista, etta
joissakin tilanteissa niiden tavaroiden tai palvelujen markkinat, joita varten EU-
tavaramerkki on rekisterdity, ovat tosiasiassa rajoittuneet yhden ainoan jasenvaltion
alueelle, minka vuoksi EU-tavaramerkin kayttd talla alueella voisi samalla tayttaa
edellytyksen EU-tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta.

Silta osin kuin on kyse tavaramerkin tulemisesta erottamiskykyiseksi kayton perusteella,
unionin tuomioistuin muistutti toiseksi oikeuskaytannostaan, jonka mukaan merkki
voidaan rekisterdida EU-tavaramerkiksi asetuksen N:0 207/2009 7 artiklan 3 kohdan
nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitd, etta se on saavuttanut kayton perusteella
erottamiskyvyn siind osassa unionia, jossa silla ei alun perin ollut erottamiskykya.
Kyseinen osa voi muodostua tapauskohtaisesti yhdesta ainoasta jasenvaltiosta.
Tavaramerkki, jolla ei alun perin ole ollut erottamiskykya kaikissa jasenvaltioissa,
voidaan nain ollen rekister6ida mainitun sadnnoksen nojalla vain, mikali osoitetaan, etta
se on tullut kaytossa erottamiskykyiseksi koko unionin alueella. Unionin tuomioistuin
korosti my®ds, ettei 24.5.2012 annetusta tuomiosta Chocoladefabriken Lindt & Sprungliv.
SMHYV, (C-98/11 P, EU:C:2012:307, 62 kohta) seuraa, etta silloin, kun tavaramerkilta
puuttuu sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky koko unionissa, sen
rekisterdimiseksi EU-tavaramerkiksi olisi riittavaa osoittaa, etta tavaramerkki on tullut
kaytossa erottamiskykyiseksi huomattavassa osassa unionia, vaikka tata nayttda ei olisi
esitetty kaikkien jasenvaltioiden osalta.

Lopuksi unionin tuomioistuin katsoi kolmanneksi kaytdssa erottamiskykyiseksi
tulemisen osoittamisesta, etta koska missaan asetuksen N:0 207/2009 saanndksessa ei
velvoiteta osoittamaan erillisilla todisteilla sitg, etta tavaramerkki on tullut kaytdssa
erottamiskykyiseksi erikseen kussakin jasenvaltiossa, ei siis voida sulkea pois sita, etta
todisteet siita, etta tavaramerkki on tullut kaytossa erottamiskykyiseksi, ovat
merkityksellisid useiden jasenvaltioiden ja jopa koko unionin osalta. On mahdollista, etta
talouden toimijat ovat yhdistaneet useatjasenvaltiot tiettyjen tavaroiden ja palvelujen
jakeluverkostoksi ja kohdelleet naita jasenvaltioita erityisesti niiden
markkinointistrategioiden osalta ikdan kuin ne muodostaisivat yhdet kansalliset
markkinat. Tallaisessa tapauksessa merkin kayttda tallaisilla rajat ylittavilla markkinoilla
koskevat todisteet voivat olla merkityksellisia kaikkien kyseessa olevien jasenvaltioiden
osalta. Asia on nain myds tilanteessa, jossa kahden jasenvaltion valisen maantieteellisen,
kulttuurisen tai kielellisen |aheisyyden vuoksi ensimmaisen jasenvaltion kohdeyleisolla
on toisen jasenvaltion markkinoilla esiintyvien tavaroiden tai palvelujenriittava
tuntemus.

Naista toteamuksista kay ilmi, etta vaikka sellaisen tavaramerkin, jolla ei alun perin ole
ollut erottamiskykya kaikissa unionin jasenvaltioissa, rekisterdinti asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla ei edellyta sita, etta naytto siita, etta tama
tavaramerkki on tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi, esitetaan kunkin jasenvaltion osalta
erikseen, esitettavalla naytdlla on kuitenkin voitava osoittaa tallainen
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erottamiskykyiseksi tuleminen kaikissa unionin jasenvaltioissa. Kysymys siita, onko
esitetty naytto riittdva osoittamaan, etta tietty merkki on tullut kaytdssa
erottamiskykyiseksi sellaisessa unionin osassa, jossa silla ei alun perin ole ollut
erottamiskykya, kuuluu todisteiden arvioinnin piiriin, ja tdma on ensimmaisessa
vaiheessa EUIPON elinten tehtava. Tama arviointi kuuluu unionin yleisen tuomioistuimen
valvonnan piiriin; unionin yleinen tuomioistuin on valituslautakunnan paatéksesta
nostettua kannetta kasitellessaan yksin toimivaltainen maarittamaan tosiseikat ja
arvioimaan niita. Sita vastoin lukuun ottamatta sita tapausta, etta unioninyleinen
tuomioistuin on ottanut sille esitetyt seikat huomioon vaaristyneella tavalla,
tosiseikkojen arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, etta se sinansa kuuluisi unionin
tuomioistuimen valituksen yhteydessa harjoittaman valvonnan piiriin. On kuitenkin niin,
etta mikali EUIPON elimet tai unioninyleinen tuomioistuin katsovat kaikkien niille
esitettyjen todisteiden arvioinnin jalkeen, etta tietyt esitetyista todisteista riittavat
osoittamaan, etta tietty merkki on tullut kaytdssa erottamiskykyiseksi sellaisessa unionin
0sassa, jossa silla ei alun perin ole ollut erottamiskykya, ja oikeuttamaan sen
rekisteréimisen EU-tavaramerkiksi, niiden on selvasti ilmoitettava tama peruste
paatoksissaan.

Rekisterdinnin suhteelliset hylkaysperusteet

1. Sekaannusvaara

Tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)
(T-162/01, EU:T:2003:199)

Yhteison tavaramerkki - Véitemenettely - Aikaisemmat kuvio- joa sanamerkit, jotka sisdltavat
sanan GIORG! - Hakemus sanamerkin GIORGIO BEVERLY HILLS rekisteréimiseksi yhteison
tavaramerkiksi - Suhteellinen hylkédysperuste - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohta

Giorgio Beverly Hills, Inc. teki SMHV:lle hakemuksen sanamerkin GIORGIO BEVERLY
HILLS rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen eri luokkiin kuuluvia tavaroita® varten.

Kantaja Laboratorios RTB teki vaitteen kyseisen yhteison tavaramerkin rekisterdintia
vastaan silla perusteella, ettd haetun tavaramerkin ja sanamerkit ] GIORGI, GIORGI LINE
ja MISS GIORGiI sisaltavien aikaisempien kuviomerkkien, joiden haltija kantaja RTB oli,
valilla oli sekaannusvaara.

€ Kyseessi olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, 14, 18 ja 25 kuuluvat tavarat.
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SMHV:n vaiteosasto hylkasivaitteen silla perusteella, etta erot vertailtujen merkkien
valillg eivat aiheuttaneet sekaannusvaaraa yleison keskuudessa Espanjan alueella, missa
aikaisemmat tavaramerkit oli suojattu.

Kantaja teki vaiteosaston paatoksesta SMHV:lle valituksen, jonka valituslautakunta
hylkasi. Valituslautakunta katsoi lahinna, etta kyseessa olleiden tavaroiden
samanlaisuudesta huolimatta haetun tavaramerkin GIORGIO BEVERLY HILLS ja
aikaisempien kuviomerkkien, jotka sisaltavat sanamerkit ] GIORGI, GIORGI LINE ja MISS
GIORGI, valiset erot olivat riittavat, jotta voitiin katsoa, etta minkaanlaista
sekaannusvaaraa ei ollut.

Kantaja nostivalituslautakunnan paatoksesta kanteen ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, joka hylkasi kanteen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi talta osin, ettei espanjalaisen yleisén
keskuudessa ollut sekaannusvaaraa sanamerkin "GIORGIO BEVERLY HILLS”, jonka
rekisterdintia yhteison tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimukseen perustuvan
luokituksen luokkaan 3 kuuluvia toilettisaippuoita, hajuvesia ym. varten, ja sellaisten
sanamerkit ") GIORGI", "GIORGI LINE”ja "MISS GIORGI" sisaltavien kuviomerkkien valilla,
jotka oli rekisteroity aikaisemmin Espanjassa mainittuun luokkaan kuuluvien hajuvesien
ja kosmeettisten tuotteiden kuvaamiseksi. On ndet niin, etta vaikka vertailtujen
tavaramerkkien kattamat tavarat olivat samanlaiset tai samankaltaiset, merkkien valiset
visuaaliset, foneettiset ja kasitteelliset erot olivat riittava syy siihen, etta sekaannusvaara
voitiin valttaa, joten yksi yhteison tavaramerkista annetun asetuksen N:0 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamisen edellytyksista ei tayttynyt.

Tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV - easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07,
EU:T:2009:14)

Yhteison tavaramerkki - Mitattomyysmenettely - Yhteison tavaramerkiksi rekisteroity sanamerkki
easyHotel - Aikaisempi kansallinen sanamerkki EASYHOTEL - Suhteellinen hylkdysperuste -
Tavarat ja palvelut eivét ole samankaltaisia — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta - Maksuton oikeudenkdynti - Kaupallisen yhtion
konkurssipesdn pesdnhoitajan tekemé hakemus - Tybjérjestyksen 94 artiklan 2 kohta

EasyGroup IP Licensing Ltd teki SMHV:lle hakemuksen sanamerkin easyHotel
rekisterdimiseksiyhteisén tavaramerkiksi eri tavaroita ja palveluja®' varten. Commercy
AG esitti kyseisen tavaramerkin mitattdmaksi julistamista koskevan vaatimuksen, joka
perustui aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin EASYHOTEL, joka oli rekisterdity
Saksassa eri tavaroita ja palveluja varten. EasyGroup IP Licensing luopui riidanalaisesta
tavaramerkista tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta.

' Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki rekistersitiin, kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 25, 32, 33,

35,36, 38, 39, 41 ja 42.
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Mitattdmyysosasto hylkasi mitattémaksi julistamista koskevan vaatimuksen, silla se
katsoi, etta yksi asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen
valttamattdmista edellytyksista ei tayttynyt, nimittain vaatimus siita, etta vertailtujen
tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden on oltava samoja tai
samankaltaisia. Valituslautakunta hylkasi kantajan valituksen tekemallaan paatdksella ja
pysytti mitattdmyysosaston paatéksen. Valituslautakunta katsoi [ahinng, etta kyseessa
olleet tavarat ja palvelut eivat olleet samoja eivatka samankaltaisia ja etta nain ollen
asetuksen N:040/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasivalituslautakunnan paatoksesta
nostetun kanteen ja katsoi ensinnakin, etta kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohtaan
perustuvan mitattomyysvaatimuksen voivat esittaa vain kyseisen vaatimuksen tueksi
vedottujen aikaisempien tavaramerkkien haltijat tai naiden tavaramerkkien haltijoiden
oikeuttamat kayttoluvan haltijat.®? Kaupallisen yhtion, joka on kyseessa olleiden
aikaisempien tavaramerkkien haltija, konkurssipesan pesanhoitaja ei kuitenkaan kuulu
kumpaankaan edella mainituista ryhmista. Nain ollen pesanhoitajan omissa nimissaan
esittama mitattdmyysvaatimus on jatettava tutkimatta.

Kun ndet kyseessa oleva yhtié on esittanytyhteison tavaramerkin mitattomaksi
julistamista koskevan vaatimuksen sellaisten aikaisempien tavaramerkkien perusteella,
joiden haltija se on, se on myds se yhtio, jolla mahdollisesti konkurssipesan
pesanhoitajan edustamana on asiavaltuus mitattdmyysosaston ja valituslautakunnan
paatosten riitauttamiseen. Sita vastoin kyseisen yhtion konkurssipesan pesanhoitajan
omissa nimissaan valituslautakunnalle tekema valitus ja ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimessa nostama kanne on hylattava silla perusteella, ettd ne on tehnyt
sellainen henkil,® jolla ei ollut toimivaltaa riitauttaa kyseisen valituksen ja kanteen
kohteena olleita paatoksia.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi toiseksi, ettei suurenyleison
keskuudessa ollut sekaannusvaaraa® sanamerkin easyHotel, jonka rekistergintia
yhteison tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimuksessa tarkoitetun luokituksen luokkiin
39 ja 42 kuuluville palveluille seka luokkiin 16, 25, 32, 33, 35, 36 ja 41 kuuluville tavaroille
ja palveluille, ja sen sanamerkin EASYHOTEL valilla, joka oli rekisterdity aikaisemmin
Saksassa mainitussa sopimuksessa tarkoitetun luokituksen luokkiin 9 ja 42 kuuluville
ohjelmistoille.

Kyseessa olleet tavarat ja palvelut erosivat toisistaan luonteensa, kayttotarkoituksensa ja
kayttétapansa suhteen, eivatka ne olleet keskenaan kilpailevia tai toisiaan taydentavia.
Aikaisemman tavaramerkin kattamat kyseessa olleet tavarat ja palvelut olivat ndet
luonteeltaan tietoteknisia, kun taas tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelut, jotka haettu

2 Yhteisén tavaramerkista annetun asetuksen N:0 40/94 55 artiklan 1 kohdan b alakohta, luettuna yhdessa kyseisen asetuksen 42 artiklan 1

kohdan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa.
Toisin kuin asetuksen N:0 40/94 58 artiklassa ja 63 artiklan 4 kohdassa saadetaan.
Asetuksen N:040/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.

63
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tavaramerkki kattoi, olivat luonteeltaan erilaisia ja niissa hyddynnettiin tietotekniikkaa
vain tiedon valittamisen tai hotellihuone-tai matkavarausten mahdollistamisen tukena.

Aikaisemman tavaramerkin kattamat kyseessa olleet tavarat ja palvelut oli nimittain
erityisesti suunnattu hotelli- ja matkailualan yrityksille ja haetun tavaramerkin kattamat
tiedotus-, tilaus- ja varauspalvelut oli tarkoitettu suurelle yleisélle. Lisaksi aikaisemman
tavaramerkin kattamia kyseisia tavaroita tai palveluja kaytettiin mahdollistamaan
tietojarjestelman - tarkemmin sanottuna verkkokaupan - toiminta, kun taas haetun
tavaramerkin kattamia tiedotus-, tilaus- ja varauspalveluja kaytettiin hotellihuoneen tai
matkan varaamiseen. Pelkastaan se seikka, etta haetun tavaramerkin kattamia tiedotus-,
tilaus- ja varauspalveluja tarjottiin yksinomaan internetissa ja etta niita varten tarvittiin
siis tietoteknista tukea, kuten tukea, jota aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja
palvelut tarjosivat, ei riittanyt poistamaan kyseessa olleiden tavaroiden ja palveluiden
valisten niiden luonteeseen, kayttotarkoitukseen ja kayttétapoihin liittyvien olennaisten
erojen vaikutusta.

Lopuksi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kolmanneksi, etta toisiaan
taydentavat tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden valilla on laheinen
yhteys siina mielessa, etta toinen tavara on valttamatdn tai tarkea toisen tavaran kayton
kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, etta sama yritys on vastuussa naiden kahden
tavaran valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta.

Tama oikeuskaytannossa esitetty madritelma merkitsee sitd, etta toisiaan taydentavia
tavaroita tai palveluja kaytetaan yleensa yhdessa, mika edellyttaa sita, etta ne on
suunnattu samalle kohderyhmalle. Tasta seuraa, etta yhtaalta kaupallisen yrityksen
toiminnan kannalta valttamattémien tavaroiden tai palvelujen ja toisaalta niiden
tavaroiden ja palveluiden, joita kyseinen yritys valmistaa tai tarjoaa, valilla ei voi olla
sellaistayhteyttd, etta ne taydentaisivat toisiaan. Mainittuja kahta tavara- tai
palveluryhmaa ei kaytetd yhdessg, koska ensimmaista ryhmaa kayttaa kyseessa oleva
yritys itse, kun taas toista ryhmaa kayttavat mainitun yrityksen asiakkaat.

Tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378)

Direktiivi 89/104 /ETY - Tavaramerkit - 5 artiklan 1 ja 2 kohta - Kdyttdminen vertailevassa
mainonnassa - Oikeus kieltédd tdmé kéyttdminen - Maineen epdoikeutettu hyvdksi kdyttéminen -
Tavaramerkin tehtdville aiheutettu vahinko - Direktiivi 84/450/ETY - Vertaileva mainonta - 3 a
artiklan 1 kohdan g ja h alakohta - Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset -
Tavaramerkin maineen epdoikeutettu hyvéksi kdyttéminen - Tavaran tai palvelun esittédminen
jéljitelmand tai toisintona

Yritykset L'Oréal SA, Lancdme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie
kuuluvat L'Oréal-konserniin, joka valmistaa ja markkinoi ylellisyyshajuvesia. Ne ovat
tunnettujen tavaramerkkien Trésor, Miracle, Anais-Anais ja Noa haltijoita.
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Malaika ja Starion markkinoivat Yhdistyneessa kuningaskunnassa Belluren valmistamia
jaljitelmia kyseisista hajuvesista. Kyseisten jaljitelmien markkinoinnissa kaytetyt pullot ja
pakkaukset muistuttivat yleisesti L'Oréalin kdyttamia pulloja ja pakkauksia, jotka on
suojattu sana- ja kuviomerkeilla. Malaika ja Starion kayttivat vahittaismyyijille
toimitettavia vastaavuuslomakkeita, joissa ilmoitettiin senylellisyyshajuveden
sanamerkki, jonka jaljitelma markkinoitu hajuvesi oli.

L'Oréal nosti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa (Englannin ja
Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) tavaramerkin loukkausta
koskevan kanteen Bellurea, Malaikaaja Starionia vastaan.

Kansallinen tuomioistuin esitti yhteisdjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnén
tavaramerkkidirektiivin tiettyjen saannosten ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta
mainonnasta annetun direktiivin® tiettyjen sdannoésten tulkinnan selventamiseksi.

Silta osin kuin oli kyse L'Oréalin markkinoimien hajuvesituotteiden kanssa
samankaltaisten pakkausten ja pullojen kdyttamisestd, yhteisdjen tuomioistuimelta
tiedusteltiin, etta kun kolmas kayttaa laajalti tunnetun tavaramerkin kaltaista merkkia,
voidaanko taman kayton katsoa olevan tavaramerkin epaoikeutettua hyvaksi
kayttamista, mikali kayttamisesta on kolmannelle hy6tya sen tavaroiden
markkinoinnissa, mutta kayttaminen ei kuitenkaan aiheuta sekaannusvaaraa yleison
keskuudessa eika silla aiheuteta vahinkoa tavaramerkin haltijalle.

Yhteisdjen tuomioistuin vastasi kysymykseen myontavasti. Yhteisdjen tuomioistuin katsoi,
etta tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epaoikeutettu hyvaksi kayttaminen ei
edellyta sekaannusvaaran eika tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran
olemassaoloa. Yhteisdjen tuomioistuin katsoi, etta sita, onko merkin kaytto tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyvaksi kayttamista, on arvioitava
kokonaisuutena ottaen huomioon muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja
erottamiskywyn aste, vertailtujen tavaramerkkien samankaltaisuuden aste seka kyseessa
olevien tavaroiden luonne ja samankaltaisuuden aste. Malaika ja Starion saivat kasitellyssa
asiassa kaupallista hyotya siita, etta ne kayttivat "huonolaatuisten” jdljitelmiensa
markkinoinnissa samankaltaisia pakkauksia ja pulloja kuin ne, joita L'Oréal kayttaa
ylellisyyshajuvesiaan varten. Samankaltaisuutta oli lisaksi haettu tietoisesti, jotta luotaisiin
yleisén keskuudessa mielleyhtyma tavaroiden markkinoinnin helpottamiseksi. Yhteiséjen
tuomioistuin katsoi, ettd naissa olosuhteissa oli otettava erityisesti huomioon se, etta
jaljiteltyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja
pullojen kayton tarkoituksena oli hyétya mainostarkoituksessa niiden tavaramerkkien
erottamiskyvysta ja maineesta, joilla jaljiteltyja hajuvesia markkinoitiin. Yhteiséjen
tuomioistuin totesi, etta kun kolmas pyrkii lagjalti tunnetun tavaramerkin kanssa
samankaltaisen merkin kaytolla kulkemaan tavaramerkin vanavedessa hyotyakseen sen
vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta seka kayttamaan hyodyksi ilman minkaanlaista

%  Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annettu neuvoston direktiivi 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on

muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 97/55/EY (EYVL L 290).
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rahallista vastiketta ja tata varten suorittamiaan omia toimenpiteita tavaramerkin haltijan
kyseisen tavaramerkin imagon luomiseksija sailyttamiseksi suorittamia
markkinointitoimenpiteita, tasta kaytdsta saadun hyddyn on katsottava johtuvan mainitun
tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epaoikeutetusta hyvaksi kayttamisesta.

Silta osin kuin oli kyse hajuvesien vastaavuusluetteloista, joissa ilmoitettiin sanamerkeilla
suojattujen L'Oréalin ylellisyyshajuvesien nimet, yhteisdjen tuomioistuin totesi aluksi, etta
kyseiset vastaavuusluettelot voitiin katsoa vertailevaksi mainonnaksi. Yhteisojen
tuomioistuin muistutti seuraavaksi, etta se, etta mainostaja kayttaa vertailevassa
mainonnassa merkkia, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, voi
tapauksen mukaan olla kiellettya tavaramerkkidirektiivin nojalla, jollei kyseinen mainonta
tayta kaikkia harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissa
asetettuja lainmukaisuuden edellytyksia. Yhteisojen tuomioistuin katsoi tassa yhteydessa,
etta tavaramerkin haltija voi kieltaa kolmatta kayttamasta merkkia, joka on sama kuin
kyseinen tavaramerkki, siinakin tapauksessa, etta talla kaytolla ei voida vaarantaa
tavaramerkin keskeista tehtavaa eli tavaroiden tai palvelujen alkuperan osoittamista,
mikali tallaisella kaytdlla kuitenkin vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin
muista tehtavista, joita ovat muun muassa tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan
liittyvat tehtavat. Yhteisdjen tuomioistuin totesi siita kysymyksesta, tayttivatko hajuvesien
vastaavuusluettelot kaikki harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetussa
direktiivissa asetetut edellytykset, etta kyseisessa direktiivissa kielletadn mainostajaa
ilmaisemasta vertailevassa mainonnassa sita, etta sen markkinoima tavara tai palvelu on
jaljitelma tai toisinto tavaramerkilla varustetusta tavarasta tai palvelusta.
Vastaavuusluetteloiden tarkoituksena oli osoittaa kohdeyleisélle alkuperdinen hajuvesi,
jonka jaljitelmaksi Malaikan ja Starionin markkinoimat hajuvedet oli tarkoitettu, ja
luetteloiden vaikutuksena oli taman osoittaminen. Yhteisojen tuomioistuin totesi, etta
kyseiset luettelot olivat osoitus siita, etta viimeksi mainitut hajuvedet olivat jaljitelmia
L'Oréalin markkinoimista hajuvesistg, ja etta luetteloissa esitettiin ndin ollen mainostajan
markkinoimat tavarat sellaisten tavaroiden jaljitelming, joilla oli suojattu tavaramerkki.
Yhteisojen tuomioistuin tasmensi lopuksi, ettda mainostajan tallaisesta kielletysta
vertailevasta mainonnasta saama hyoty on katsottava tavaramerkin maineen
"epaoikeutetuksi hyvaksi kayttamiseksi”, mika on niin ikdan vastoin harhaanjohtavasta ja
vertailevasta mainonnasta annetussa direktiivissa asetettuja vaatimuksia.

Tuomio 22.9.2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719)

Ennakkoratkaisupyyntd - Asetus (EY) N:o 207/2009 - EU-tavaramerkki - Yhtendinen luonne -
Sekaannusvaaran toteaminen vain unionin yhdessd osassa - Mainitun asetuksen 102 artiklassa
tarkoitetun kiellon alueellinen ulottuvuus

Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtié Combit Software GmbH oli tietotekniikan
alan tavaroita ja palveluja kattavan saksalaisen ja Euroopan unionin sanamerkin combit
haltija.
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Israelin oikeuden mukaan perustettu yhtio Commit Business Solutions Ltd myi useissa
maissa internetsivustonsa www.commitcrm.com kautta tietokoneohjelmistoja, jotka oli
varustettu sanamerkilla "Commit”.

Combit Software nosti Landgericht Dusseldorfissa (Dusseldorfin alueellinen
tuomioistuin, Saksa) Commit Business Solutionsia vastaan kanteen, jossa se vaati
ensisijaisesti, etta Commit Business Solutions maarataan lopettamaan sanamerkin
"Commit” kayttdé unionissa taman markkinoimia tietokoneohjelmistojavarten, ja
toissijaisesti, etta kyseinen yhtié maarataan lopettamaan sanamerkin kayttd Saksassa.

Landgericht Dusseldorf hylkasi combit Softwaren ensisijaisen vaatimuksen mutta
hyvaksyi sen toissijaisen vaatimuksen.

Combit Software valitti Landgericht DUsseldorfin tuomiosta Oberlandesgericht
Dusseldorfiin (Dusseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa), joka pyysi unionin
tuomioistuinta lausumaan sellaisen merkin kaytosta, joka aiheuttaa sekaannusvaaran
EU-tavaramerkin kanssa unionin alueen yhdessa osassa mutta ei taman alueen toisessa
osassa.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmaiseksi jo katsoneensa sellaisessa asiassa, joka koski
EU-tavaramerkin haltijan oikeutta tehda vaite sekaannusvaaran aiheuttavan
samankaltaisen EU-tavaramerkin rekisterdintia vastaan, etta tallainen vaite on
hyvaksyttava, jos sekaannusvaara on todettu unionin osassa, joka voi koostua
esimerkiksi yhden jasenvaltion alueesta. Unionin tuomioistuin paatteli tasta, etta
analoginen ratkaisu on tehtava asioissa, jotka koskevat EU-tavaramerkin haltijan
oikeutta saada kielletyksi sellaisen merkin kayttd, joka aiheuttaa sekaannusvaaran, silla
EU-tavaramerkin haltijaa suojataan kaikenlaista kayttda vastaan, joka aiheuttaa haittaa
tai voi aiheuttaa haittaa kyseisen tavaramerkin tehtavalle, joka on alkuperan
osoittaminen. Tavaramerkin haltijalla on nain ollen oikeus saada tallainen kaytto
kielletyksi, vaikka se aiheuttaa haittaa mainitulle tehtavalle vain unionin osassa.

Unionin tuomioistuin katsoi toiseksi, etta jotta kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai
ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkig, takaisi yhtendisen suojan, jota EU-tavaramerkki
saa koko unionin alueella, sen on laht6kohtaisesti ulotuttava koko talle alueelle.

On kuitenkin niin, etta silloin kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa,
etta kyseessa olevan samankaltaisen merkin kayttd samoja tavaroita varten, kuin mille
kyseinen EU-tavaramerkki on rekisteroity, ei luo muun muassa kielellisista syista
sekaannusvaaraa unionin tietyssa osassa eika siis voi aiheuttaa siella haittaa alkuperan
osoittamista koskevalle tavaramerkin tehtavalle, tuomioistuimen on rajoitettava
mainitun kiellon alueellista ulottuvuutta.

Kun nimittdin Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa niiden seikkojen
perusteella, jotka vastaajan on lahtdkohtaisesti esitettava sille, ettei sekaannusvaaraa
ole unionin osassa, kyseista merkkia kayttamalla harjoitettavaa lainmukaista
kaupankayntia ei voida kieltda tassa unionin osassa. Tallainen kielto ylittaisi EU-
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tavaramerkin antaman yksinoikeuden, koska tdman oikeuden avulla tavaramerkin
haltija voi pelkastaan suojella erityisia etujaan sellaisinaan eli varmistaa se, etta mainittu
tavaramerkki voi tayttaa sille kuuluvat tehtavat.

Toteamus siita, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, voi unionin tuomioistuimen
vakiintuneen oikeuskaytanndén mukaan perustua vain kaikkien kyseisessa tapauksessa
merkityksellisten tekijdiden tarkasteluun. Arvioinnin pitaa sisaltaa vertailtujen merkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon vertailun ja huomioon on otettava
erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Lisaksi on tarkead, etta Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin nimeaa tarkasti sen
unionin osan, jossa tavaramerkin tehtaville ei ole todettu aiheutuvan haittaa tai haitan
vaaraa sillatavalla, etta Euroopan unionin tavaramerkista annetun asetuksen N:o
207/2009 102 artiklan nojalla annetusta maarayksesta ilmenee yksiselitteisesti, mita
osaa unionin alueesta kyseisen merkin kayttokielto ei koske. Kun tuomioistuin aikoo
jattaa kayttokiellon ulkopuolelle tiettyja unionin kielialueita kuten ne, joita kutsutaan
"englanninkielisiksi”, sen on tasmennettava tyhjentavasti, mita alueita se talla ilmaisulla
tarkoittaa.

Tulkinnasta, jonka mukaan EU-tavaramerkin kanssa sekaannusvaaran aiheuttavan
merkin kayttokieltoa sovelletaan koko unionin alueella lukuun ottamatta alueen osaa,
jossa tallaista vaaraa ei ole todettu, ei aiheudu haittaa asetuksen N:0 207/2009 1 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulle EU-tavaramerkin yhtenaiselle luonteelle, koska EU-tavaramerkin
haltija sailyttaa oikeutensa kieltaa kaikenlaisen kayton, joka aiheuttaa haittaa
tavaramerkin tehtaville.

Unionin tuomioistuin totesi lopuksi, etta asetuksen N:o0 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9
artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etta kun
Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa merkin kaytdn aiheuttavan
sekaannusvaaran EU-tavaramerkin kanssa unionin alueen yhdessa osassa mutta ei taman
alueen toisessa osassa, kyseisen tuomioistuimen on todettava tavaramerkin antaman
yksinoikeuden loukkaus ja annettava maardys mainitun kaytdn lopettamisesta koko
unionin alueella lukuun ottamatta sen sita osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu.

Tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe(C-129/17,
EU:C:2018:594)

Ennakkoratkaisupyynté - EU-tavaramerkki - Direktiivi 2008/95/EY - 5 artikla - Asetus (EY) N:o
207/2009 - 9 artikla - Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdd se, ettd kolmas poistaa kaikki kyseisen
tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittéd uusia merkkejd tavaroihin, jotka ovat
samoja kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisterdity, niiden Euroopan talousalueelle
(ETA) tuontia tai sielld markkinoille saattamista varten
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Japaniinsijoittautunut Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (jaljempana Mitsubishi) oli EU-
sanamerkin MITSUBISHI,%¢ EU-kuviomerkin MITSUBISHI,®” Benelux-sanamerkin
MITSUBISHI®® ja Benelux-kuviomerkin MITSUBISHI® (jaljempana Mitsubishi-
tavaramerkit) haltija.

Alankomaihin sijoittautuneella Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV:lla (jaljempana
MCEFE) oli yksinoikeus tuottaa ja saattaa markkinoille Mitsubishi-tavaramerkilla
varustettuja haarukkatrukkeja Euroopan talousalueella.

Belgiaan sijoittautuneen Duma Forklifts NV:n paatoimialana on uusien ja kaytettyjen
haarukkatrukkien maailmanlaajuinen osto- ja myyntitoiminta. Se myds tarjoaa myyntiin
omia haarukkatrukkejaan nimilla GSI, GS tai Duma. Se oli aikaisemmin Mitsubishi-
haarukkatrukkien virallinen jakelija Belgiassa.

Niin ikaan Belgiaan sijoittautunut G.S. International BVBA (jaljempana GSI) on Duman
sidosyritys, ja niilla on yhteinen hallinto ja rekisteroity kotipaikka. GSI rakentaa ja
kunnostaa haarukkatrukkeja, joita ja joidenvaraosiase tuo ja vie tukkuering,
maailmanmarkkinoilla. Se muuttaa haarukkatrukkeja siten, etta ne vastaavat
Euroopassa voimassa olevia standardeja, antaa niille omat sarjanumeronsa seka
luovuttaa ne yhdessa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kanssa Dumalle.

Hof van beroep te Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia), jota pyydettiin lausumaan muun
muassa siita, oliko Mitsubishi-tavaramerkeilla varustettujen haarukkatrukkien
rinnakkaistuonnissa Euroopan talousalueelle kyse tavaramerkkioikeuden
loukkaamisesta, paatti keskeyttaa asian kasittelyn ja esittaa ennakkoratkaisupyynnén
unionin tuomioistuimelle.

Unionin tuomioistuin katsoi ensimmaiseksi, etta direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa ja
asetuksen N:0207/2009 9 artiklan 1 kohtaa, joiden sisallot ovat samat, on tulkittava
samalla tavalla.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, etta tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
suojaamiseksi on olennaista, etta jasenvaltiossa tai jasenvaltioissa rekisterdidyn
tavaramerkin haltija voi maarata talla tavaramerkilla varustettujen tavaroiden
ensimmaisesta markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella. Lisaksi unionin
tuomioistuimen oikeuskaytanndsta ilmenee, etta tallainen tavaramerkin haltijan oikeus
koskee kyseessa olevan tavaran jokaista kappaletta.

Unionin tuomioistuin katsoi kolmanneksi, etta tavaramerkin mainontatehtava
puolestaan tarkoittaa tavaramerkin kayttamista mainontaan, jolla pyritaan

€ Rekistersity 24.9.2001 numerolla 118042 muun muassa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita,

mukaan lukien moottoriajoneuvot, sdhkdajoneuvot ja haarukkatrukit, varten.

Rekisterdity 3.3.2000 numerolla 117713 muun muassa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita,
mukaan lukien moottoriajoneuvot, sahkdajoneuvot ja haarukkatrukit, varten.

Rekister ity 1.6.1974 numerolla 93812 muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien maalla kulkevat ajoneuvot ja
likennevalineet, seka luokkaan 16 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien kirjat ja painotuotteet, varten.

Rekister ity 1.6.1974 numerolla 92755 muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien maalla kulkevat ajoneuvot ja
likennevalineet, seka luokkaan 16 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien kirjat ja painotuotteet, varten.
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informoimaan kuluttajaa ja saamaan tama vakuuttuneeksi. Nain ollen tavaramerkin
haltijalla on muun muassa oikeus kieltaa tavaramerkkinsa kanssa samanlaisen merkin
kaytto ilman tavaramerkin haltijan suostumusta sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka ovat samoja kuin ne tavarattai palvelut, joita varten tama tavaramerkki on
rekisterdity, kun tama kaytto haittaa tavaramerkin haltijan tavaramerkin kayttamista
myynninedistamistekijana tai kaupallisen strategian valineena.

Unionin tuomioistuin muistutti neljanneksi kasitteesta "kayttaminen
elinkeinotoiminnassa”, etta direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o
207/2009 9 artiklan 2 kohdassa oleva luettelo tavaramerkin kayttotavoista, jotka sen
haltija voi kielta, ei ole tyhjentava.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi viidenneksi, etta direktiivin 2008/95 5 artiklaa ja
Euroopan unionin tavaramerkista annetun asetuksen N:0 207/2009 9 artiklaa on
tulkittava siten, etta tavaramerkin haltija voi kieltaa sen, ettd kolmas paaasiassa
kyseessa olleella tavalla ilman haltijan suostumusta poistaa tullivarastoon asetetuista
tavaroista merkit, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, ja kiinnittaa tavaroihin
muita merkkeja niiden Euroopan talousalueelle, jossa niita ei ole koskaan saatettu
markkinoille, tuontia tai sielld markkinoille saattamista varten.

On kuitenkin mainittava ensimmaiseksi, etta tavaramerkin kanssa samanlaisten
merkkien poistaminen estaa sen, etta tavaroissa, joita varten kyseinen tavaramerkki on
rekisteroity, kaytettdisiin mainittua tavaramerkkia silloin, kun ne saatetaan ensimmaisen
kerran markkinoille Euroopan talousalueella, ja vie ndin ollen tavaramerkin haltijalta
mahdollisuuden kayttaa taman tuomion 31 kohdassa mainitusta oikeuskaytannosta
ilmenevaa keskeista oikeuttaan maarata tavaramerkilla varustettujen tavaroiden
ensimmaisesta markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella.

Toiseksi on mainittava, etta tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistamisella ja
uusien merkkien kiinnittémiselld tavaroihin niiden saattamiseksi ensimmaista kertaa
markkinoille Euroopan talousalueella aiheutetaan haittaa tavaramerkin tehtaville.

Kolmanneksi on mainittava, etta koska silla, etta kolmas ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittaad uudet merkit
tuodakseen kyseiset tavarat Euroopan talousalueelle tai saattaakseen ne myyntiin siella
seka kiertaakseen tavaramerkin haltijan oikeutta kieltaa tavaramerkillaan varustettujen
tavaroiden tuonti, loukataan tavaramerkin tehtavia ja tavaramerkin haltijan oikeutta
maarata kyseisella tavaramerkilla varustettujen tavaroiden ensimmaisesta markkinoille
saattamisesta Euroopan talousalueella, tallaista menettelya on pidettava
vaaristymattéman kilpailun turvaamista koskevan tavoitteen vastaisena.

Unionin tuomioistuin katsoi lopuksi kasitteesta "kayttaminen elinkeinotoiminnassa”, etta
toiminta, jossa kolmas poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit kiinnittadkseen
omat merkkinsg, edellyttaa kolmannen aktiivista menettelyd, jota voidaan pitaa tallaisen
merkin kayttamisena elinkeinotoiminnassa, koska sen kayttamisen tarkoituksena on
tavaroiden tuonti Euroopan talousalueelle ja markkinoille saattaminen siella eli sita
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kaytetaan taloudellisen hyddyn saamiseen tahtaavassa kaupallisessa toiminnassa.
Unionin tuomioistuin totesi myds tassa yhteydessa, ettd Euroopan unionin
tavaramerkistd annetun asetuksen N:0 207/20097°9 artiklan 4 kohdassa, jota sovellettiin
paadasian tosiseikastoon 23.3.2016 alkaen, annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus estaa
kaikkia kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita unionin alueelle kaupankdynnissa
luovuttamatta niita sielld vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien
paallykset, tulevat kolmansista maista ja niissa on ilman lupaa tavaramerkki, joka on
sama kuin EU-tavaramerkki, joka on rekisteroity kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai
jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisesta tavaramerkista.
Tavaramerkin haltijan oikeus sammuu ainoastaan, jos tavaroiden ilmoittaja tai
tavaroiden haltija esittaa menettelyissa sen maarittamiseksi, onko tavaramerkkia
loukattu, nayttoa siita, etta tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltaa tavaroiden
saattamista markkinoille tavaroiden lopullisessa maaramaassa.

2. Rekisterdimatdn tavaramerkki, jota kaytetdan elinkeinotoiminnassa

Tuomio 11.11.2020, EUIPO v. John Mills (C-809/18 P, EU:C:2020:902)

Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - Viitemenettely - Suhteellinen
hylkdysperuste - 8 artiklan 3 kohta - Soveltamisala - Hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
Ja aikaisemman tavaramerkin samanlaisuus tai samankaltaisuus - EU-tavaramerkiksi rekisteroity
sanamerkki MINERAL MAGIC - Rekisteréintihakemus, jonka on tehnyt aikaisemman tavaramerkin
haltijan asiamies tai edustajo - Aikaisempi kansallinen sanamerkki MAGIC MINERALS BY JEROME
ALEXANDER

Jerome Alexander Consulting Corp. on yhdysvaltalaisen sanamerkin MAGIC MINERALS
BY JEROME ALEXANDER, joka kattaa tavarat "Mineraalipitoinen kasvopuuteri”, haltija.
Jakelusopimuksen nojalla John Mills Ltd:n tehtdvana on huolehtia Jerome Alexander
Consultingin tavaroiden jakelusta Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.

John Mills haki 18.9.2013 sanamerkin MINERAL MAGIC rekisterdintia EU-tavaramerkiksi
omiin nimiinsa kosmeettisia valmisteita varten. Jerome Alexander Consulting teki taman
jalkeen vaitteen ja vetosi asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan
"tavaramerkkia ei rekisterdida, jos rekisterdintia hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai
edustaja omiin nimiinsa jailman haltijan suostumusta”.

Vaite hylattiin. EUIPON valituslautakunta kuitenkin kumosivaiteosaston paatoksen ja
epasi tavaramerkin MINERAL MAGIC rekisteroinnin. Valituslautakunta katsoi talta osin,
ettd John Mills oli hakenut kyseista tavaramerkkia "asiamiehend” ja ilman haltijan

70 Asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424
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suostumusta. Valituslautakunta totesi my®@s, etta vertailtujen tavaramerkkien kattamat
tavarat olivat samoja tai samankaltaisia ja etta merkit olivat samankaltaiset.

John Mills nosti kanteen unionin yleisessa tuomioistuimessa, joka kumosi
valituslautakunnan paatdksen silla perusteella, ettd asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3
kohtaa sovelletaan yksinomaan tilanteessa, jossa tavaramerkit ovat samat.

EUIPO teki valituksen unionin tuomioistuimeen, joka kumosi unionin yleisen
tuomioistuimen tuomion ja katsoi, etta asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3 kohdan
soveltaminen ei rajoitu pelkastaan tilanteeseen, jossa aikaisempi tavaramerkki ja
aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteroéitavaksi hakema
tavaramerkki ovat samat.

Unionin tuomioistuin totesi ensiksi, etta Euroopan unionin tavaramerkista annetun
asetuksen 8 artiklan 3 kohdan sdannoksessa ei tdsmenneta nimenomaisesti,
sovelletaanko sitd ainoastaan tilanteessa, jossa asiamiehen tai edustajan hakema
tavaramerkki on sama kuin aikaisempi tavaramerkki. Unionin tuomioistuimen mukaan
valmisteluasiakirjojen tarkastelusta ilmenee naet, etta kyseisen saannoksen
soveltamisalan ei voida paatella rajoittuvan yksinomaan tapauksiin, joissa vertaillut
tavaramerkit ovat samat. Valmisteluasiakirjoista sita vastoin ilmenee, etta asetuksen N:o
207/2009 8 artiklan 3 kohta ilmentaa unionin lainsaatajan ratkaisua lahinna toistaa
Pariisin yleissopimuksen’! 6 septies artiklan 1 kappale. Unionin tuomioistuin katsoi, etta
unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitanyt ottaa huomioon kyseisen yleissopimuksen
valmisteluasiakirjat,’? joista ilmenee, etta Pariisin yleissopimuksen soveltamisalaan voi
myos kuulua tavaramerkki, jonka rekisterointia aikaisemman tavaramerkin haltijan
asiamies tai edustaja hakee, kun kyseinen tavaramerkki on samankaltainen kuin
mainittu aikaisempi tavaramerkki.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, ettd muunlainen tulkinta johtaisi asetuksen N:o
207/2009 yleisen rakenteen kyseenalaistamiseen, koska se estaisi tavaramerkin haltijaa
vastustamasta samankaltaisen tavaramerkin rekisteroéintia, jonka tdman asiamies tai
edustaja tekee, vaikka viimeksi mainittu voisi vastustaa kyseisen haltijan alkuperaisen
tavaramerkin mydhempaa rekisterdintihakemusta silla perusteella, etta se on
samankaltainen kuin kyseisen haltijan asiamiehen tai edustajan rekisterdima
tavaramerkki.

Unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, etta asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3
kohdan tarkoituksena on valttaa se, etta aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai
edustaja vaarinkayttaa kyseista tavaramerkkia, koska viimeksi mainitut voivat saada
perusteetonta hydtya haltijan itsensa tekemasta tydsta ja investoinneista. Tallaista
vaarinkayttoa voi tapahtua myods silloin, kun vertaillut tavaramerkit ovat samankaltaisia.

I Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 20.3.1883 Pariisissa, jota tarkistettiin viimeksi 14.7.1967

Tukholmassa ja jota muutettiin 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305).
Lissabonin konferenssin, joka pidettiin 6.-31.10.1958 Pariisin yleissopimuksen tarkistamiseksi ja jonka aikana 6 septies artikla otettiin
kayttoon, asiakirjat.
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Unionin tuomioistuin katsoi lopuksi, etta John Millsin kanne oli ratkaisukelpoinen, ja
ratkaisi asian lopullisesti.

John Mills moitti valituslautakuntaa siita, etta tama katsoi, etta John Mills oliJerome
Alexander Consultingin asiamies. Unionin tuomioistuimen mukaan asiamiehen ja
edustajan kasitteita on tulkittava laajasti siten, etta katetaan kaikki niiden suhteiden
muodot, jotka perustuvat sopimusjarjestelyyn, jolla osapuolten valille perustetaan
kaupallista yhteistyota koskeva sopimus, joka on omiaan synnyttamaan
luottamussuhteen, koska siina asetetaan hakijalle - nimenomaisesti tai implisiittisesti -
yleinen velvoite toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti, kun on kyse aikaisemman
tavaramerkin haltijan intresseista.

Unionin tuomioistuin totesi taman osalta, etta John Mills oli Jerome Alexander
Consultingin tavaroiden etuoikeutettu jakelija ja etta oli olemassa kilpailukieltolauseke ja
maarayksia, jotka koskivat immateriaalioikeuksia kyseisten tavaroiden osalta.
Valituslautakunta katsoi nain ollen perustellusti, etta John Mills oli Jerome Alexander
Consultingin asiamies.

Unionin tuomioistuin korosti vertailtujen tavaramerkkien samankaltaisuuden
arvioinnista, etta asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi
samankaltaisuutta ei arvioida sekaannusvaaran olemassaolon mukaan. Tavaroiden
osalta unionin tuomioistuin muistutti, etta tavaramerkin keskeinen tehtava on osoittaa
kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkupera. Asetuksen N:o0 207/2009 8
artiklan 3 kohdan soveltamista ei ndin ollen voida sulkea pois, jos hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat
samankaltaiset.

Unionin tuomioistuin totesi kasitellyssa asiassa, etta kyseessa olleet merkit olivat
samankaltaiset ja etta tavarat olivat osittain samat ja osittain samankaltaiset.

John Millsin kanne hylattiin nain ollen kokonaisuudessaan.

3. Laajalti tunnettu tavaramerkki

Tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV - Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, EU:T:2007:93)

Yhteison tavaramerkki - Vditemenettely - Hakemus sanamerkin VIPS rekisteréimiseksi yhteison
tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki VIPS - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5
kohta - Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artikla - Mddrddmisperiaate - Puolustautumisoikeudet

Elleni Holding BV teki 7.2.1997 SMHV:lle yhteison tavaramerkkia koskeneen
hakemuksen. Tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin (jaliempana haettu
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tavaramerkki), on sanamerkki VIPS.”? Sigla SA esitti 14.9.1999 vaitteen’* haetun
tavaramerkin rekisterointia vastaan.

SMHV:n vaiteosasto hyvaksyi’ vaitteen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja
hylkasi sen luokkiin 9 ja 35 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Valituslautakunta
kuitenkin hyvaksyi’® Elleni Holdingin valituksen ja kumosivaiteosaston paatoksen.
Valituslautakunnan mukaan kantaja oli osoittanut, etta sen aikaisempi tavaramerkki on
laajalti tunnettu Espanjassa, mutta se ei ollut esittanyt perusteluja sille, ettd haetulla
tavaramerkilla kaytettaisiin epaoikeudenmukaisesti hyvaksi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskykya tai mainettatai aiheutettaisiin niille haittaa.

Sigla SA nosti kanteen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka kumosi
valituslautakunnan paatdksen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi talta osin aluksi, etta yhteison
tavaramerkistd annetun asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, jossa saadetaan
aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivat ole samankaltaisia,
rekisterdidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta, on tulkittava siten, etta siihen
voidaan vedota paitsi sellaisesta yhteison tavaramerkkihakemuksesta tehdyn vaitteen
tueksi, joka ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin aikaisempi
tavaramerkki, myos sellaisesta yhteison tavaramerkkihakemuksesta tehdyn vaitteen
tueksi, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat kuin aikaisempi tavaramerkki.
Kyseista saanndsta ei nimittdin voida tulkita silla tavoin, etta tuloksena olisi lagjalti
tunnettujen tavaramerkkien vahaisempisuojasilloin, kun merkkia kadytetdan samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin, kun merkkia kaytetaan sellaisia
tavaroita tai palvelujavarten, jotka eivat ole samankaltaisia. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin tdsmensi, etta yhteison tavaramerkista annetun asetuksen N:0 40/94 8
artiklan 5 kohdan, jossa saadetaan aikaisemman, sellaisia tavaroita tai palveluita varten,
jotka eivat ole samankaltaisia, rekisterdidyn laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta,
perusteella aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi muun muassa tehda
vaitteen sellaisten tavaramerkkien rekisterdintia vastaan, jotka saattavat aiheuttaa
haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Tama haitta voi aiheutua, kun
aikaisempitavaramerkki ei enaa voi synnyttaa valitonta mielleyhtymaa sellaisiin
tavaroihin, joitavarten se on rekisterdity ja joita varten sita kdytetaan. Tama vaara
tarkoittaa nain ollen aikaisemman tavaramerkin "vesittamista” tai "asteittaista
nakertamista” hajottamalla sen identiteettia ja vaikutusta yleisén mieliin. Vesittymisen
vaara vaikuttaa kuitenkin Iahtokohtaisesti pienemmaltg, jos aikaisempi tavaramerkki
koostuu ilmaisusta, joka on merkityksensa vuoksi hyvinyleinen jajota kaytetaan usein
muussa yhteydessa, kuin kyseessa olevasta ilmaisusta muodostuvassa aikaisemmassa

7 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekistersintia haettiin, olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvassa luokituksessa tarkoitetut
"tietokoneet ja nauhoille ja lewyille tallennetut tietokoneohjelmat” (luokka 9), “liiketoimintaan liittyva neuvonta; tietokoneelle tallennettujen
tietojen analysointi” (luokka 35)ja "tietokoneohjelmointi; hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalvelut” (luokka 42).

7 Asetuksen N:040/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla.

> Paatés nro 2221/2000, tehty 28.9.2000.

6 P34tos, joka tehtiin 1.4.2003 (&ljempénd riitautettu paatss) ja joka annettiin kantajalle tiedoksi 3.4.2003.
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tavaramerkissa. Tuollaisessa tapauksessa kyseessa olevan ilmaisun kayttd haetussa
tavaramerkissa johtaa pienemmalla todennakdisyydella aikaisemman tavaramerkin
vesittymiseen. Asetuksen N:040/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu haitta syntyy myas,
kun haetullatavaramerkilla varustetut tavarat tai palvelut vaikuttavat yleisoon siten, etta
kayttd vahentaa aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tasta haitasta voi
nimittain syntya, kun mainituilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonnetai laatu,
jolla voi olla negatiivinen vaikutus aikaisemman lagjalti tunnetun tavaramerkin imagolle,
koska tuo tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin korosti seuraavaksi, etta aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epaoikeudenmukaisella hyvaksikaytolla
tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkia selvasti hyvaksikaytetaan ja
hyodynnetaan luvatta tai sen maineesta yritetaan hyotya. Toisin sanoen on kyse vaarasta,
etta laajalti tunnetun tavaramerkin herattama mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet
siirtyvat haetulla tavaramerkilla varustettuihin tavaroihin silla tavoin, etta niiden
markkinointi on helpompaa, koska niilla on mielleyhtyma aikaisempaan laajalti
tunnettuun tavaramerkkiin. Viimeksi mainittu vaara on erotettava asetuksen N:0 40/94 8
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta. Asetuksen N:0 40/94 8
artiklan 5 kohdassa mainituissa tapauksissa kohdeyleis6 yhdistaa vertaillut tavaramerkit
toisiinsa, eli luo yhteyden niiden valille kuitenkaan sekoittamatta niita toisiinsa.
Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole kyseisen saanndksen soveltamisen edellytys.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 5
kohdan tavoitteena ei ole estaa kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisterdintia, jotka
ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Aikaisemman
tavaramerkin haltija ei ole kuitenkaan velvollinen osoittamaan, etta kyseessa on hanen
tavaramerkkiaan koskeva valitdn todellinen loukkaus. Haltijan on kuitenkin esitettava
seikat, joiden perusteellavoidaan paatella ensi nakemaltd, etta on olemassa tuleva
vaara, joka ei ole hypoteettinen, epaoikeudenmukaisesta hyvaksikaytosta tai haitasta.
Tassa yhteydessa on mahdollista - etenkin, kun vaite perustuu erityisen lagjalti
tunnettuun tavaramerkkiin -, etta tulevaisuuteen liittyva vaara, joka ei ole hypoteettinen,
siita, ettd haetullatavaramerkilla aiheutetaan vaitteen tueksi vedotulle tavaramerkille
haittaa tai kaytetaan sita epaoikeudenmukaisesti hyvaksi, on niinilmeinen, etta
vaitteentekijan tarvitsee ainoastaan vedota siihen eika esittaa mitaan nayttda siihen
liittyvista muista tosiseikoista. Ei voida kuitenkaan olettaa, etta asia olisi aina nain.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lopuksi, etta haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin valinen yhteys on asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 5 kohdan
soveltamisen olennainen edellytys. Vaikka kasitellyssa asiassa sanamerkin VIPS, jonka
rekisterdimista yhteisdn tavaramerkiksi oli haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokkiin 9, 35 ja 42 kuuluvia ohjelmistoja ja palveluja varten, kattamien
palvelujen ja Espanjassa aikaisemmin mainitun luokituksen luokkaan 42 kuuluville
palveluille rekisterdidyn sanamerkin VIPS kattamien palvelujen valilla olisi yhteys, mainitun
seikan perusteella ei muiden merkityksellisten osatekijdiden puuttuessa voitu paatella
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ensi nakemaltd, etta oli olemassa tuleva vaara, joka ei ollut hypoteettinen, siita, etta
mainitun merkin kayttd aiheuttaa haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle tai merkitsee niiden epdoikeudenmukaista hyvaksikayttdoa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ensinnakin oli niin, koska VIPS on englannin
kielelld monikko kirjainsanasta VIP, jota kaytetaan paljon ja usein seka kansainvalisesti etta
kansallisesti kuvaamaan kuuluisia henkil6ita, vaara haetun tavaramerkin kayttamisen
aikaisemman tavaramerkin erottamiskywylle aiheuttamasta haitasta vaikutti hyvin
rajoitetulta. Kyseinen vaara vaikutti yha epatodennakdisemmalta kasitellyssa asiassa,
koska haettu tavaramerkki kattoi palvelut, jotka oli suunnattu erityiselle ja valttamatta
rajoitetulle yleisolle. Toiseksi haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ollut
minkaanlaista ominaisuutta tai laatua, jonka perusteella haetun tavaramerkin
kayttdminen todennakdisesti aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin maineelle.
Ainoastaan se, etta vertailtujen tavaramerkkien kattamien palvelujen valilla oli yhteys, ei
ollut talta osinriittavaa eika ratkaisevaa. On totta, etta tuollaisen yhteyden olemassaolo
vahvistaa todennakoisyytta siita, etta yleiso, joka havaitsee haetun tavaramerkin, ajattelee
myds aikaisempaa tavaramerkkia. Tama seikka ei kuitenkaan sellaisenaanriita
pienentamaan aikaisemmman tavaramerkin viehatysvoimaa. Tallainen tulos voi aiheutua
vain, jos osoitetaan, ettd haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla on ominaisuuksia tai
laatutekijoita, jotka ovat mahdollisesti haitallisia aikaisemman tavaramerkin maineelle.
Kolmanneksivaarasiita, etta aikaisemmman tavaramerkin erottamiskykya tai mainetta
kaytettaisiin epaoikeudenmukaisesti hyvaksi, voi aiheutua vain, jos merkityksellinen
kohdeyleiso katsoisi sekoittamatta vertailtujen tavaramerkkien kattamia palveluja toisiinsa
hakijan ohjelmistot erityisen houkutteleviksi pelkastaan siita syystg, etta ne on varustettu
samallatavaramerkilla kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki. Koska aikaisemman
tavaramerkin haltija ei ollut maininnut aikaisemman tavaramerkkinsa erityisia
ominaisuuksia eika sita tapaa, jolla ne helpottaisivat haetun tavaramerkin kattamien
palvelujen markkinointia, pikaruokaketjun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin
tavanomaisesti yhdistettavien ominaisuuksien eivoitu katsoa sellaisinaan olevan
hyodyllisia tietokoneohjelmointipalveluille, vaikka ne olivat suunnattu hotelleille tai
ravintoloille.

Tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604)

Tavaramerkit - Avainsanoihin perustuva mainonta internetissd (keyword advertising) -
Mainostajan valitsema avainsana, joka vastaa kilpailijan laajalti tunnettua tavaramerkkié -
Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta - Asetuksen (EY) N:o 40/94 9
artiklan 1 kohdan a ja ¢ alakohta - Tavaramerkin jonkin tehtévén loukkaamista koskeva edellytys
- Laagjalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettu vahinko (vesittyminen) -
Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukainen hyvaksikdytté
(vapaamatkustus)

Yhti6 Interflora British Unit on yhdysvaltalaisen yhtion Interflora Inc:n, joka johtaa
maailmanlaajuista kukkien toimitusverkostoa, myontaman kayttéluvan haltija.
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Interfloran verkosto kuuluu kukkaliikkeita, joille asiakas voi jattaa tilauksen
henkil6kohtaisesti tai puhelimitse, ja nama tilaukset hoitaa kukkien toimitusosoitetta
lahinna oleva verkoston jasen.

INTERFLORA on kansallinen tavaramerkki Yhdistyneessa kuningaskunnassaja myos
yhteison tavaramerkki. Kyseiset tavaramerkit ovat huomattavan laajalti tunnettuja
Yhdistyneessa kuningaskunnassa ja muissa Euroopan unionin jasenvaltioissa.

Marks & Spencer plc (jaljempana M & S) on Englannin oikeuden mukaan perustettu
yhti6, joka on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista vahittaiskauppiaista.
Muiden toimintojensa ohella se myy ja toimittaa kukkia, ja tama toiminta kilpailee siis
Interfloran toiminnan kanssa.

Kavi ilmi, ettd M & S valitsi Googlen indeksointipalvelu AdWordsia kayttaessaan
avainsanoikseen sanan”Interflora” ja kyseisen sanan muunnelmat (eli “Interflora
Flowers”, "Interflora Delivery”, "Interflora.com”, "Interflora co uk” jne). Kun siis internetin
kayttaja syottaa sanan”Interflora” tai jonkin ndista sen muunnelmista hakusanaksi
Googlen hakukoneeseen, nakyviin tulee M & S:n mainos.

Interflora nosti M & S:aa vastaan kanteen tavaramerkkioikeuksiensa vaitetyn
loukkaamisen johdosta High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa
(Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta), joka
tiedusteli unionin tuomioistuimelta useista seikoista, jotka koskivat sita, etta kilpailija
kaytti internetin indeksointipalvelussa tavaramerkin kanssa samanlaisia avainsanoja
ilman lupaa.”’

Unionin tuomioistuin muistutti aluksi, etta tilanteessa, jossa kolmas kayttaa
tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkia sellaisia tavaroita tai
palvelujavarten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki
on rekisteroity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltda tama kaytto ainoastaan, jos se
voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtavista. Tavaramerkin keskeinen tehtava
on taata kuluttajille tavaramerkin kattaman tavaran tai palvelun alkupera (alkuperan
osoittamistehtava), ja muita tehtdvia ovat muun muassa mainontaan ja investointiin
liittyvat tehtavat. Unionin tuomioistuin korosti talta osin, etta tavaramerkin alkuperan
osoittamistehtava ei ole sen ainoa tehtava, jota on suojattava kolmansien loukkauksia
vastaan. Tavaramerkki on naet usein tavaroiden tai palvelujen alkuperan osoittajan
lisaksi kaupallisen strategian valine, jota kdytetaan erityisesti mainonnassa tai maineen
rakentamisessa merkkiuskollisuuden luomiseksi.

Unionin tuomioistuin viittasi Google-oikeuskaytantoonsa’® ja muistutti, etta
tavaramerkin alkuperan osoittamistehtavaa loukataan, jos tavanomaisesti valistunut ja
kohtuullisen tarkkaavainen internetin kayttdja ei voi saada avainsanan perusteella
esitettavasta mainoksesta selville tai voi saada siita vain hankalasti selville, ovatko

7" Direktiivi 89/104 ja asetus N:0 40/94.
8 Tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159).
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mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peraisin tavaramerkin haltijalta tai siihen
taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykselta vai kolmannelta. Toiselle kuuluvan
tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kdyttaminen AdWordsin kaltaisessa
indeksointipalvelussa ei sita vastoin aiheuta vahinkoa tavaramerkin
mainontatehtavalle.

Unionin tuomioistuin tarkasteli liséksi ensimmaista kertaa tavaramerkin
investointitehtavan suojelua. Kyseiselle tehtavalle aiheutetaan siis haittaa, jos silla, etta
tavaramerkin haltijan kilpailija kayttaa merkkia, joka on sama kuin kyseinen
tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
hairitdan merkittavastisita, etta tavaramerkin haltija kayttaa tavaramerkkiaan sellaisen
maineen luomiseksi tai yllapitamiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada
heidat merkkiuskollisiksi. Jos tavaramerkilla on jo maine, investointitehtavaa
loukataan, jos kyseinen kaytto vaikuttaa tahan maineeseenja vaarantaa nain sen
yllapitamisen.

Hyvaksyttavaa ei sita vastoin ole se, etta tavaramerkin haltija voisi kieltaa kilpailijalta
tallaisen kayton, jos ainoa tasta kaytdsta aiheutuva seuraus on se, etta silla pakotetaan
kyseisen tavaramerkin haltija mukauttamaan ponnistelujaan sellaisen maineen
hankkimiseksi tai sailyttamiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidat
merkkiuskollisiksi. Tavaramerkin haltija ei voi vedota patevasti myoskaan siihen
seikkaan, etta kyseinen kaytto saa tietyt kuluttajat luopumaan tavaramerkin kattamista
tavaroista tai palveluista.

Kansallisen tuomioistuimen oli kasitellyssa asiassa tutkittava, vaaransiko M & S:n
kayttama INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlainen merkki sen, etta Interflora
pystyi yllapitdmaan mainetta, jolla voitiin houkutella kuluttajia ja saada heidat
merkkiuskollisiksi.

Unionin tuomioistuin, jolta tiedusteltiin myos laajemman suojan antamisesta laajalti
tunnetuille tavaramerkeille ja erityisesti vesittymisen (laajalti tunnetun tavaramerkin
erottamiskyvylle aiheutettu vahinko) ja vapaamatkustuksen (tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epaoikeudenmukainen hyvaksikaytto) kasitteiden
ulottuvuudesta, totesi muun muassa, etta toiselle kuuluvan laajalti tunnetun
tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien valintaailman "perustelua
syyta” indeksointipalvelussa voidaan pitaa vapaamatkustamisena. Tallaista
johtopaatosta voidaan soveltaa muun muassatilanteissa, joissa internetissa
mainostavat tarjoavat kayttamalla laajalti tunnettuja tavaramerkkeja vastaavia
avainsanoja myytavaksi tavaroita, jotka ovat kyseisten tavaramerkkien haltijoiden
tavaroiden jaljitelmia.

Jos taas internetissa esitettavassa mainonnassa, joka perustuu laajalti tunnettua
tavaramerkkia vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen laajalti tunnetun
tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, etta kyse ei ole mainitun
haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkasta matkimisesta, etta talla ei vesiteta
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tavaramerkkia tai loukata sen mainetta (tahraaminen) ja etta mainitun tavaramerkin
tehtavia ei muutenkaan loukata, tallainen kayttd kuuluu lahtékohtaisesti normaaliin ja
vilpittdmaan kilpailuun kyseessa olevien tavaroiden ja palveluiden alalla.

[1l.  Muita aineellisen oikeuden kysymyksia

1. Tavaramerkin vaikutukset

Tuomio 12.7.2011 (suuri jaosto), L'Oréal ym. (C-324/09, EU:C:2011:474)

Tavaramerkit - Internet - Unionissa oleville kuluttajille sahkéisellé markkinapaikalla tarkoitettu
myyntitarjous, joka koskee tavaramerkilld varustettuja tuotteita, jotka tavaramerkin haltija on
tarkoittanut myyntiin kolmansissa valtioissa - Kyseisten tuotteiden pakkauksen poistaminen -
Direktiivi 89/104/ETY - Asetus (EY) N:.o 40/94 - Sdhkdisen markkinapaikan ylldpitdjén vastuu -
Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sdhkéisestd kaupankdynnistd) - Tuomioistuinten médréykset
sdhkoisen markkinapaikan ylldpitdjéd vastaan - Direktiivi 2004/48/EY (direktiivi teollis- jo
tekijénoikeuksien noudattamisen varmistamisesta)

Yhtio eBay yllapitaa internetissa maailmanlaajuista sahkoista markkinapaikkaa, jolla
yksityishenkil6t ja yritykset voivat ostaa ja myyda hyvin erilaisia tavaroita ja palveluja.

L'Oréal on useiden eri laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltija. L'Oréalin tuotteet
(erityisesti kosmeettiset tuotteet ja hajuvedet) jaellaan suljetussa jakeluverkostossa,
jossa hyvaksyttyjajalleenmyyijia on kielletty toimittamasta tuotteita muille jalleenmyyjille.

L'Oréal syytti eBayta osalliseksi tavaramerkkioikeuden loukkauksiin, jotka viimeksi
mainitun verkkosivuston kayttdjat olivat tehneet. L'Oréal vaitti lisaksi, etta eBay ohjasi
verkkosivustonsa kayttdjia kaupan pidettyjen tavaramerkkeja loukkaavien tavaroiden luo
ostamalla Googlen AdWordsin kaltaisissa maksullisissa internetin indeksointipalveluissa
avainsanoja, jotka vastasivat L'Oréalin tavaramerkkien nimia. L'Oréalin mukaan eBayn
toteuttamat toimet tavaramerkkeja loukkaavien tavaroiden myynnin estamiseksi
verkkosivustollaan olivat riittdmattomia. L'Oréal havaitsi erityyppisia loukkauksia, joihin
kuului L'Oréalin tavaramerkeilla varustettujen tavaroiden, jotka L'Oréal oli tarkoittanut
myyntiin kolmansissa valtioissa (rinnakkaistuonti), myyntija kaupan pitaminen unionissa
oleville kuluttajille.

Asiaa kasitellyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Englannin ja
Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) esitti unionin
tuomioistuimelle useita kysymyksia internetin markkinapaikkaa yllapitavan yhtiéon
mahdollisista velvollisuuksista estaa kayttajiaan tekemasta tavaramerkkioikeuden
loukkauksia.
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Unionin tuomioistuin totesi aluksi, etta tavaramerkin haltija voi vedota yksinoikeuteensa
sellaistaluonnollista henkiloa vastaan, joka myy tavaramerkilld varustettuja tavaroita
sahkdisesti, ainoastaan, jos kyseiset myynnit ovat osa kaupallista toimintaa. Nain on
erityisestisilloin, kun myynnitylittavat laajuutensa jayleisyytensa vuoksi yksityisen
toiminnan rajat.

Unionin tuomioistuin lausui aluksi eBayn kaltaisten sahkdisten markkinapaikkojen
valitykselld unioniin suunnatuista kaupallisista toimista. Unionin tuomioistuin totesi, ettd
tavaramerkkeja koskevia unionin saantdja sovelletaan sellaisiin myyntitarjouksiin ja
mainoksiin, jotka koskevat kolmansissa valtioissa olevia tavaramerkilla varustettuja
tavaroita, kun ilmenee, etta kyseiset tarjoukset ja mainokset on tarkoitettu unionissa
oleville kuluttajille.

Kansallisten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa
merkityksellisia seikkoja, joiden perusteellavoidaan katsoa, ettd myyntitarjous tai
mainonta, joka esitetaan sahkoisella markkinapaikalla, on tarkoitettu unionissa oleville
kuluttajille. Kansalliset tuomioistuimet voivat siis ottaa huomioon maantieteelliset
alueet, joille myyja on valmis lahettdmaan tuotteen.

Unionin tuomioistuin totesi seuraavaksi, etta internetin markkinapaikan yllapitaja eiitse
kayta tavaramerkkeja unionin lainsadadanndssa tarkoitetulla tavalla, jos se pelkastaan
tarjoaa palvelun, jonka puitteissa sen asiakkaat voivat esittaa kaupallisen toimintansa
puitteissa tavaramerkkeja vastaavia merkkeja internetin markkinapaikan yllapitajan
verkkosivustolla.

Unionin tuomioistuin tasmensi lisaksi tiettyja sahkoisen markkinapaikan yllapitajan
vastuuta koskevia seikkoja. Unionin tuomioistuin huomautti, etta tdman arviointi kuuluu
kansallisille tuomioistuimille, mutta katsoi, etta yllapitajalla on aktiivinen rooli, jonka
vuoksi se tuntee tarjouksia koskevat tiedot tai valvoo niitd, kun se antaa apua, joka
muodostuu muun muassa sahkoisten myyntitarjousten esityksen optimoinnista tai
niiden edistamisesta.

Kun yllapitajalla on tallainen aktiivinen rooli, se ei voi vedota vastuusta vapauttamiseen,
joka unionin oikeudessa myonnetaan tietyissa olosuhteissa internetin markkinapaikan
yllapitdjien kaltaisille sahkaisten palvelujen tarjoaijille.

Yllapitaja ei voi myoskaan silloin, kun silla ei ole tallaista aktiivista roolia, vedota
vastuusta vapauttamiseen, jos silla oli tiedossaan tosiasioita tai olosuhteita, joiden
perusteella huolellisen talouden toimijan olisi pitanyt todeta sahkdisten
myyntitarjousten laittomuus, ja jos se ei niista tietoisena toiminut viipymatta kyseisten
tietojen poistamiseksi verkkosivustoltaan tai niihin paasyn estamiseksi.

Unionin tuomioistuin lausuilopuksi tuomioistuinten maarayksistg, jotka voidaan antaa
sahkoisen markkinapaikan yllapitajaa vastaan, kun tama ei paata oma-aloitteisesti
lopettaa immateriaalioikeuksien loukkauksia ja estaa tallaisten loukkausten toistuminen.
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Yllapitaja voidaan siis velvoittaa toteuttamaan toimenpiteitd, jotka mahdollistavat sen
asiakkaina olevien myyjien tunnistamisen helpommin. Talta osin on todettava, etta
vaikka on toki tarpeen noudattaa henkilétietojen suojaa, on kuitenkin niin, etta kun
loukkaukseen syyllistynyt toimii elinkeinotoiminnan puitteissa eika yksityisesti, sen on
oltava selvasti tunnistettavissa.

Unionin tuomioistuin katsoi siten, etta unionin oikeudessa edellytetaan jasenvaltioiden
varmistavan, etta immateriaalioikeuksien suojan alalla toimivaltaiset kansalliset
tuomioistuimet voivat velvoittaa ylldpitajan toteuttamaan toimenpiteita, joilla
myotavaikutetaan paitsi kayttajien aiheuttamien kyseisten oikeuksien loukkausten
paattamiseen myos tamantyyppisten uusien loukkausten estamiseen. Tuomioistuinten
maaraysten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eika niilla saada luoda
esteitd lailliselle kaupankaynnille.

Tuomio 23.3.2010 (suuri jaosto), Google France ja Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159)

Tavaramerkit - Internet - Hakukone - Avainsanoihin perustuva mainonta (keyword advertising) -
Tavaramerkkejd vastaaviin avainsanoihin perustuva sellaisten linkkien esittdminen, jotka johtavat
kyseisten tavaramerkkien haltijoiden kilpailijoiden sivustoille tai tavaroiden jdljitelmid tarjoaville
sivustoille - Direktiivi 89/104/ETY - 5 artikla - Asetus (EY) N:o 40/94 - 9 artikla -
Hakukoneoperaattorin vastuu - Direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sdhkoisestd kaupankéynnistd)

Yhteison tavaramerkkioikeuden’® mukaan tavaramerkkien haltijoilla on tietyin
edellytyksin oikeus kieltaa kolmansia kayttamasta tavaramerkkiensa kanssa samoja tai
samankaltaisia merkkeja vastaavia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten
nama tavaramerkit on rekisteraity.

Google yllapitaa hakukonetta internetissa. Kun internetin kayttaja suorittaa haun yhden
tai useamman avainsanan perusteella, hakukone esittaa osuvuuden mukaan
tarkeysjarjestyksessa sivustot, jotka vaikuttavat vastaavan parhaiten naita avainsanoja.
Kyse ovat niin sanotuista luonnollisista hakutuloksista.

Google tarjoaa lisaksi AdWords-nimisen maksullisen indeksointipalvelun. Tama palvelu
mahdollistaa sen, etta talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan
valitsemalla saada aikaiseksi sen, etta tilanteessa, jossa tama sanavastaa tai nama sanat
vastaavat internetin kayttajan hakukoneelle esittamassa pyynndssa esiintyvaa sanaatai
siina esiintyvia sanoja, nakyviin tulee mainoslinkki, johon liittyy mainosviesti, kyseisen
talouden toimijan sivustolle. Téma mainos esitetaan otsakkeen "kaupallisetlinkit” alla
joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun
ylareunassa kyseisten luonnollisten tulosten ylapuolella.

9 Direktiivi 89/104.
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Yhti6 Louis Vuitton Malletier SA (jaljempana Vuitton), joka on yhteisén tavaramerkin
Vuitton seka ranskalaisten kansallisten tavaramerkkien Louis Vuitton ja LV haltija,
Viaticum, joka on ranskalaisten tavaramerkkien Bourse des Vols, Bourse des Voyages ja
BDV haltija, seka Thonet, joka on ranskalaisen tavaramerkin Eurochallenges haltija,
havaitsivat, etta kun internetin kayttajat Googlen hakukonetta kayttaessaan syottivat
sanoja, jotka vastasivat naita tavaramerkkeja, otsakkeen "kaupalliset linkit” alle ilmaantui
linkkeja sivustoille, joilla tarjottiin jaljitelmia Vuittonin tavaroista, seka linkkeja Viaticumin
ja Centre national derecherche en relations humaines'n kilpailijoiden sivustoille. Ne
haastoivat nain ollen Googlen oikeuteen sen toteamiseksi, etta tdma oli loukannut
niiden tavaramerkkeja.

Tavaramerkkien haltijoiden Googlea vastaan vireille panemia asioita ylimpana
oikeusasteena kasitteleva Cour de cassation tiedusteli unionin tuomioistuimelta, onko
se, etta tavaramerkkeja vastaavia merkkeja kaytetaan avainsanoina internetin
indeksointipalvelussailman tavaramerkkien haltijoiden lupaa, laillista.

Unionin tuomioistuin totesi talta osin, etta kun mainostaja ostaa indeksointipalvelun ja
valitsee toiselle kuuluvaa tavaramerkkia vastaavan merkin avainsanaksi tarjotakseen
internetin kayttajille vaihtoehdon kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille,
se kayttaa kyseista merkkia tavaroitaan tai palvelujaan varten. Tilanne ei kuitenkaan ole
tama, kun indeksointipalvelun tarjoaja antaa mainostajien valita tavaramerkkien kanssa
samoja merkkeja avainsanoiksi, tallentaa nama merkit ja esittaa asiakkaidensa
mainokset naiden perusteella.

Unionin tuomioistuin tasmensi, etta se, etta kolmas kayttaa sellaista merkkia, joka on
sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, merkitsee ainakin
sita, etta tama kolmas kayttaa merkkia omassa kaupallisessa viestinnassaan.
Indeksointipalvelun tarjoaja antaa asiakkaidensa eli mainostajien kayttaa
tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkeja kayttamatta itse kyseisia
merkkeja.

Jos tavaramerkkia on kaytetty avainsanana, tavaramerkin haltija ei siis voi vedota
tavaramerkkiin perustuvaan yksinoikeuteensa Googlea vastaan. Se voi puolestaan
vedota tahan oikeuteen sellaisia mainostajiavastaan, jotka sen tavaramerkkia vastaavan
avainsanan avulla saavat Googlen esittamaan mainoksia, joiden perusteellainternetin
keskivertokayttdja ei voi saada selville tai voi vain hankalasti saada selville, mista
yrityksesta mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat peraisin.

Tallaisessatilanteessa, jolle on tyypillista se, etta asianomainen mainos ilmestyy nakyviin
heti sen jalkeen, kun asianomainen internetin kayttaja on kayttanyt tavaramerkkia
hakusanana, ja se esitetaan silloin, kun myds tavaramerkki hakusanana mainitaan
kuvaruudulla, internetin kayttaja voi nimittain erehtya asianomaisten tavaroiden tai
palvelujen alkuperasta. Tavaramerkin tehtavalle, joka muodostuu siita, etta silla taataan
kuluttajille tavaran tai palvelun alkupera (tavaramerkilla oleva "alkuperan
osoittamistehtava”) aiheutetaan talldoin vahinkoa.
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Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava tapauskohtaisesti, luonnehtiiko sen
kasiteltavana olevaa asiaa tallainen vahinko tai vahingon vaara, joka kohdistuu
alkuperan osoittamistehtavaan.

Unionin tuomioistuin katsoi siita, etta internetissa mainostavat kayttavat toiselle
kuuluvaa tavaramerkkia vastaavaa merkkia avainsanana mainosten esittamiseksi, etta
talla kaytolla voi olla tiettyja vaikutuksia siihen, miten kyseisen tavaramerkin haltija
kayttaa tavaramerkkia mainontaan, seka tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan.
Nama vaikutukset, jotka perustuvat siihen, ettd kolmas kayttaa tavaramerkin kanssa
samaa merkkia, eivat kuitenkaan itsessaan aiheuta vahinkoa tavaramerkin
mainontatehtavalle.

Silta osin kuin on kyse Googlen kaltaisen operaattorin vastuusta asiakkaidensa tiedoista,
jotka se tallentaa palvelimelleen, unionin tuomioistuin muistutti aluksi, etta vastuuta
koskevista kysymyksista saadetaan kansallisessa oikeudessa. Unionin oikeudessa on
kuitenkin asetettu vastuuta koskevia rajoituksiavalittajana toimivien tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoajien hyvaksi.®

Unionin tuomioistuin totesi siita kysymyksesta, onko AdWordsin kaltainen internetin
indeksointipalvelu tietoyhteiskunnan palvelu, joka muodostuu mainostajan esittamien
tietojen tallentamisesta, ja voidaanko indeksointipalvelun tarjoajan vastuuta nain ollen
rajoittaa, etta ennakkoratkaisua pyytaneen tuomioistuimen on tutkittava, onko taman
palvelun tarjoajanrooli neutraali siten, etta sen toiminta on puhtaasti teknista,
automaattista ja passiivista, mika merkitsee sita, etta se ei tunne tallentamiaan tietoja
eika valvo niita.

Tuomio 22.12.2022 (suuri jaosto), Louboutin (Tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin kaytto
sahkoéiselld markkinapaikalla) (C-148/21 ja C-184/21, EU:C:2022:1016)

Ennakkoratkaisupyyntd - EU-tavaramerkki - Asetus (EU) 2017/1001 - 9 artiklan 2 kohdan a
alakohta - EU-tavaramerkkiin perustuvat oikeudet - Kéytoén kdsite - Sahkdisen
markkinapaikan sisaltdvan verkkokauppasivuston ylldpitdjé - Kolmansien myyjien téllé
markkinapaikalla julkaisemat ilmoitukset, joissa ne kayttdvat merkkié, joka on sama kuin
toisen tavaramerkki, samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joitavarten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity - Merkin kdsittdminen kyseisen ylldpitdjén kaupallisen
viestinnén olennaiseksi osaksi - lImoitusten esitystapa ei mahdollista sitd, etté kyseisen
yllapitéjén ja kolmansien myyjien tarjoukset voitaisiin erottaa selvdsti toisistaan

Amazon on samanaikaisesti seka laajalti tunnettu jakelija etta sahkodisen markkinapaikan
yllapitaja. Amazon julkaisee verkkokauppasivustoillaan seka omiin, omalla nimelldan ja
omaan lukuunsa myymiinsa ja toimittamiinsa tavaroihin liittyvia mainoksia etta
kolmansien myyjien mainoksia. Amazon tarjoaa myos kolmansille myyijille lisapalveluina

& Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sdhkoistd kaupankayntia, sissmarkkinoilla koskevista tietyista oikeudellisista nékskohdista 8.6.2000

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sahkdisesta kaupankaynnista) (EYVL L 178, s. 1).
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sahkoisessa markkinapaikassaan kaupan pidettavien tavaroiden varastointi- ja
kuljetuspalvelujaja ilmoittaa mahdollisille ostajille huolehtivansa naista toiminnoista.

Amazonin verkkosivustoilla ndytetaan saanndllisesti kolmansien myyjien mainoksia
kengista, joissa on punainen pohja. Christian Louboutin, joka on ranskalainen naisten
korkokenkien suunnittelija, jonka korkokengat ovat tulleet tunnetuiksi niiden ulkopohjan
punaisesta varista, totesi, ettei han ollut antanut suostumustaan kyseisten tavaroiden
liikkeeseen laskemiselle. Han nosti Amazonia vastaan kaksi kannetta, joista toisen
Tribunal d’arrondissement de Luxembourgissa (Luxemburgin piirituomioistuin,
Luxemburg), joka on ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin asiassa C-148/21, ja toisen
Tribunal de I'entreprise francophone de Bruxellesissa (Brysselin ranskankielinen
yritystuomioistuin, Belgia), joka on ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin asiassa C-
184/21. Han vaitti, etta Amazon oli ilman hanen suostumustaan kayttanyt merkkig, joka
oli sama kuin tavaramerkki, jonka haltija han on, samoja tavaroita varten kuin ne tavarat,
joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity. Han painotti erityisesti sit3, etta
riidanalaiset mainokset olivat kokonaisuudessaan osa Amazonin kaupallista viestintaa.

Molemmat kansalliset tuomioistuimet tiedustelivat erityisesti, voidaanko Amazonin
kaltaisen sahkdisen markkinapaikan yllapitajan katsoa olevan suoraan vastuussa
tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaamisesta kolmannen myyjan mainoksen
johdosta. Suoranvastuun jarjestelma on yhdenmukaistettu unionin oikeudessa, toisin
kuin valillisen vastuun jarjestelma.?’

Suuressa jaostossa kokoontunut unionin tuomioistuin vastasi tuomiossaan mainituille
kahdelle tuomioistuimelle, etta tallaisen yllapitdjan voidaan tosiaan katsoa itse kayttavan
merkkid, joka on sama kuin EU-tavaramerkki ja joka nakyy yllapitajan sahkoisessa
markkinapaikassa olevan kolmannen myyjan mainoksessa, kun tavanomaisesti
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen sivuston kayttaja saa mielikuvan siitg, etta juuri
kyseinen yllapitaja myy kyseessa olevia tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita
omissa nimissaan ja omaan lukuunsa.

Unionin tuomioistuin muistutti ensin, etta se, etta kolmas osapuoli kayttaa merkkia, joka
on sama kuin tavaramerkki, edellyttaa vahintaankin sita, etta tama kolmas osapuoli
kayttaa merkkia omassa kaupallisessa viestinndssaan, ja etta pelkastaan merkin kayton
edellyttamien teknisten edellytysten luominen ja korvauksen saaminen tasta palvelusta
ei merkitse sita, etta palvelun tarjoajaitse kayttaisi kyseista merkkia, vaikka se toimii
oman taloudellisen intressinsa mukaisesti. Unionin tuomioistuin katsoi siten eBayn
kaltaisen sahkodisen markkinapaikan yllapitajan osalta, etta tama itse ei kayta
tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkeja sahkdiselld markkinapaikalla
esitettavissa myyntitarjouksissa, vaan taman tekevat yksinomaan myyjat, jotka ovat sen
asiakkaita, koska sahkdisen markkinapaikan yllapitdja ei kayta tata merkkia omassa
kaupallisessa viestinnassaan.

& Reglement 2017/1001.
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Unionin tuomioistuin huomautti kuitenkin, ettei silta ole tiedusteltu aikaisemman
oikeuskaytanndn yhteydessa siita seikasta, etta kyseessa olevaan
verkkokauppasivustoon sisdltyy sahkoisen markkinapaikan lisaksi kyseisen sivuston
yllapitajan omia myyntitarjouksia, kun taas kasitellyissa asioissa oli kyse juuri tasta
seikasta.

Unionin tuomioistuin totesi, etta kyseisesta seikasta voi tilanteen mukaan seurata, etta
sahkoisen markkinapaikan kayttajat saavat mielikuvansiita, etta kyseiset mainokset ovat
peraisin markkinapaikan yllapitajalta eivatka kolmansilta myyjiltd, joten juuri kyseinen
yllapitaja kayttaa asianomaista merkkia omassa kaupallisessa viestinnassaan.

Taman arvioiminen on viime kadessa ennakkoratkaisua pyytaneiden tuomioistuinten
tehtava. Unionin tuomioistuin tdsmensi kuitenkin, etta kyseisen arvioinnin yhteydessa
keskeisia seikkoja ovat yhtaalta se, etta yhtio Amazon kayttaa myyntitarjousten
yhtenadista esitystapaa internetsivustollaan, julkaisee samanaikaisesti omia mainoksiaan
ja kolmansien myyjien mainoksia ja ndyttaa kaikissa naissa mainoksissa oman laajalti
tunnetun jakelijan logonsa, ja toisaalta se, etta se tarjoaa kolmansille myyjille tavaroiden
markkinoinnin yhteydessa lisapalveluja, erityisesti ndiden tavaroiden varastointi- ja
lahetyspalveluja.

Nama seikat voivat ndet vaikeuttaa selkean erottelun tekemistd ja antaa tavanomaisesti
valistuneelle ja kohtuullisen tarkkaavaiselle sivuston kayttajalle mielikuvan siita, etta
juuri Amazon myy omissanimissaan ja omaan lukuunsa kolmansien myyjien tarjoamia
Louboutinin tavaroita.

Tuomio 25.1.2024, Audi (Tunnuksen kiinnitysosa etusaleikéssa) (C-334/22, EU:C:2024:76)

Ennakkoratkaisupyynté - EU-tavaramerkki - Asetus (EU) 2017/1001 - 9 artiklan 2 kohta ja 3
kohdan a-c alakohta - EU-tavaramerkin tuottama oikeus - Kdsite "merkin kdyttdminen
elinkeinotoiminnassa” - 14 artiklan 1 kohdan c alakohta - EU-tavaramerkin vaikutuksiin
kohdistuvat rajoitukset - EU-tavaramerkin haltijan oikeus kieltdéd kolmatta kdyttdmdstd samaa tai
samankaltaista merkkié kuin tavaramerkki auton varaosia varten - Etuséleikén osa, joka on
tarkoitettu autonvalmistajan tavaramerkkid esittévén tunnuksen kiinnittdmiseen

Unionin tuomioistuin, jolle oli esitetty ennakkoratkaisupyyntd, tdasmensitavaramerkin
kayttamista elinkeinotoiminnassa koskevaa kasitetta tilanteessa, jossa kolmas tuo
maahan ja pitda kaupan auton varaosia ilman sellaisen autonvalmistajan suostumusta,
joka on EU-tavaramerkin haltija. Unionin tuomioistuin tasmensi lisdksi sita, miten laaja
on kyseisen autonvalmistajan yksinoikeus kieltaa kyseista kolmatta osapuolta
kayttamasta merkkia, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki,
tallaisiavaraosia varten.

GQ on luonnollinen henkild, joka myy verkkosivuston kautta auton varaosia. Taman
toiminnan puitteissa GQ mainosti ja piti kaupan Audin vanhoihin malleihin mukautettuja
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ja tarkoitettuja etusaleikkoja. Etusaleikoissa oli osa, joka oli tarkoitettu autoja
valmistavan Audin tavaramerkin tunnuksen kiinnittamiseen.

Audi, joka on EU-tavaramerkiksi rekisterdidyn neljaa limittdin olevaa ympyraa esittavan
kuviomerkin (jaljempana AUDI-tavaramerkki) haltija, nosti ennakkoratkaisua
pyytaneessa Sqd Okregowy w Warszawiessa (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola)
kanteen, jossa se vaati, etta GQ:ta kielletddn mainostamasta, tuomasta maahan,
pitamasta kaupan tai saattamasta markkinoille muita kuin alkuperaisia etusaleikkgja,
joissa on sama tai samankaltainen merkki kuin AUDI-tavaramerkki.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin paatti tiedustella unionin tuomioistuimelta
asetuksen 2017/1001 tulkinnasta ja pyysi unionin tuomioistuinta tasmentamaan merkin
kayttamista elinkeinotoiminnassa koskevaa kasitetta seka sita, miten laajaon
autonvalmistajan, joka on EU-tavaramerkin haltija, oikeus kieltaa kolmatta kayttamasta
varaosia varten merkkia, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki.

Unionin tuomioistuin totesi ensinnakin, ettei unionin lainsaatdja ole asetuksessa
2017/1001 saatanyt niin sanotusta korjauslausekkeesta, josta on saadetty
mallioikeudessa,® ja muistutti, ettei kyseiselld lausekkeella vaikuteta unionin
tavaramerkkioikeutta koskeviin saannoksiin.

Nain ollen niin sanottua korjauslauseketta eivoida soveltaa analogisesti
autonvalmistajien ja muiden kuin alkuperaisten varaosien myyjien valisen
vaaristymattéman kilpailun suojaamisen tavoitteeseen pyrkimiseksi; unionin lainsaataja
on ottanut tdman tavoitteen huomioon asetuksessa 2017/1001,8 eika EU-tavaramerkin
haltijalle annettua oikeutta voida kyseisen lausekkeen perusteella rajoittaa.?

Toiseksi unionin tuomioistuin huomautti ennakkoratkaisua pyytaneen tuomioistuimen
katsoneen, etta AUDI-tavaramerkkia esittavan tunnuksen kiinnittamiseen tarkoitettu
etusaleikdn osa oli muodoltaan sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki.
Kyseinen muoto oli siten asetuksessa 2017/1001 tarkoitettu merkki.8> Taman merkin
paneminen tai sisallyttaminen kyseisiin etusaleikkoihin niiden pitamiseksi kaupan oli
kyseisessa asetuksessa tarkoitettua merkin kayttamista, ja siltd osin kuin GQ toi
maahan ja piti kaupan kyseisella merkilla varustettuja etusaleikkdja, sen voitiin katsoa
kayttavan merkkia kyseisessa asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Se seikka, etta kyseinen
osa on sijoitettu varaosaan eli etusaleikkdon siten, ettd sama tai samankaltainen merkki
kuin autonvalmistajan tavaramerkki on kohdeyleisén nahtavissa sen nahdessa varaosan,
oli omiaan havainnollistamaan, etta kyseisen varaosan, jota kolmas tuo maahan,

8 Euroopan unionin malleista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1), sellaisena kuin se oli ennen

23.10.2024 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/2822 (EUVL L, 2024/2822) voimaantuloa, 110 artikla. Kyseisen
artiklan mukaan "yhteisémalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on [moniosaisen tuotteen osa], jota kaytetaan 19 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperaisen ulkoasun palauttamiseksi”.

B Asetuksen 2017/1001 14 artikla.

Kyseisen asetuksen 9 artikla.

& Asetuksen 9 artiklan 2 kohta.

% Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan a-c alakohta.
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mainostaa ja pitaa kaupan, ja AUDI-tavaramerkin haltijan valilla vallitsi aineellinen
yhteys.

Unionin tuomioistuin katsoi siten, etta kolmas, joka ilman sellaisen autonvalmistajan,
joka on EU-tavaramerkin haltija, suostumusta tuo maahan ja pitaa kaupan auton
varaosia, nimittain kyseisten autojen etusaleikkdja, joissa on kyseista tavaramerkkia
esittavan tunnuksen kiinnittamiseen tarkoitettu osa, joka on muodoltaan sama tai
samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, kayttaa merkkia elinkeinotoiminnassa
tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtaville, mika on kansallisen
tuomioistuimen varmistettava.

Kolmanneksi unionin tuomioistuin korosti, etta yksi niista tilanteista, joissa tavaramerkin
antamaa yksinoikeutta ei voida kayttaa kolmatta vastaan, on se, etta tavaramerkin
haltija ei voi kieltaa kolmatta kayttamasta kyseista tavaramerkkig, jos sen kayttaminen
on valttamatonta tavaran tai palvelun, erityisesti lisatarvikkeen tai varaosan,
kayttétarkoituksen osoittamiseksi ja jos tavaramerkkia kaytetdan hyvaa likketapaa
noudattaen.

Tassa tilanteessa kyseessa olevallarajoituksella pyritaan sallimaan se, etta tavaramerkin
haltijan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin nahden taydentavien tavaroiden tai
palvelujen toimittajat kayttavat tavaramerkkia ilmoittaakseen ymmarrettavastija
kattavasti yleisolle kaupan pitamiensa tavaroiden tai tarjoamiensa palvelujen
kayttétarkoituksen elitoisin sanoen ilmoittaakseen omien tavaroidensa tai palvelujensa
ja tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen valiseen kayttoon liittyvan suhteen.

Jos merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, on sellainen auton
varaosan osa, joka on tarkoitettu kyseisten autojen valmistajan tunnuksen
kilnnittamiseen kyseiseen varaosaan ja jota ei kayteta tavaroiden tai palvelujen
tunnistamiseksi tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin
tai palveluihin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina vaan kyseisen
tavaramerkin haltijan tavaran jaljentamiseksi mahdollisimman tarkasti, tamankaltainen
tavaramerkin kayttaminen ei kuitenkaan kuulu edelld mainitun tilanteen alaan.

Unionin tuomioistuin katsoi ndin ollen, ettd autonvalmistajalla, joka on EU-tavaramerkin
haltija, on oikeus kieltda kolmatta® kayttamasta samaa tai samankaltaista merkkia kuin
kyseinen tavaramerkki kyseisten autojen varaosia, nimittain etusaleikkdja, varten, kun
tama merkki muodostuu kyseista tavaramerkkia esittavan tunnuksen kiinnittamiseen
tarkoitetun etusaleikon osan muodosta, eika talta osin ole merkitysta silla, onko
kyseisen tunnuksen kiinnittaminen etusaleikkdon teknisesti mahdollista panematta
kyseista merkkia etusaleikkdon.

& Asetuksen 2017/1001 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.
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2. Tosiasiallinen kayttoé

Tuomio 8.7.2004, Sunrider v. SMHV - Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, EU:T:2004:225) 88

Yhteison tavaramerkki - Vditemenettely - Aikaisempi sanamerkki VITAFRUT - Hakemus
sanamerkin VITAFRUIT rekisteréimiseksi yhteisén sanamerkiksi - Aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallinen kaytté - Tavaroiden samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N.o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta, 15 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta

Kantaja teki 1.4.1996 SMHV:lle yhteisdn tavaramerkin rekisterodintia koskeneen
hakemuksen. Tavaramerkki, jonka rekisteréintia haettiin eri tavaroita varten,® oli
sanamerkki VITAFRUIT.

Valituslautakunnassa kdydyn menettelyn toinen asianosainen teki vaitteen®® haetun
tavaramerkin rekisterdintia vastaan kaikkien tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa
tarkoitettujen tavaroiden osalta. Vaite perustui Espanjassa rekisterdityyn tavaramerkkiin,
jonka etuoikeuspaiva oli 19.10.1960 ja joka muodostui sanamerkista VITAFRUT.!

Kantaja pyysi, etta valituslautakunnassa kaydyn menettelyn toinen asianosainen
toimittaa todisteet?? siita, etta yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen
julkaisemista edeltaneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkia on
tosiasiallisesti kaytetty siind jasenvaltiossa, jossa se on suojattu.

SMHV:n vaiteosasto hylkasi tavaramerkkia koskeneen hakemuksen®3 tekemallaan
paatdksella sellaisten tavaroiden osalta, joista kaytettiin nimitysta "kivennadis- ja
hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelma- ja vihannesjuomat,
hedelmatuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; yrtti ja
vitamiinijuomat”.%

SMHV:n valituslautakunta hylkasivalituksen tekemallaan paatoksella. Valituslautakunta
lahinna vahvisti vaiteosaston paatdkseen sisaltyneet arvioinnit korostaen kuitenkin, etta
aikaisemman tavaramerkin kayttd oli ndytetty toteen ainoastaan niiden tavaroiden
osalta, joista kaytettiin nimitysta "mehutiivisteet” (juice concentrate).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasi kantajan valituslautakunnan
paatoksesta nostaman kanteen ja katsoi ensinnakin, ettda SMHV:n valituslautakuntaan

8 Kyseisesté tuomiosta tehty valitus hylattiin 11.5.2006 annetulla tuomiolla asiassa Sunrider v. SMHV (C-416/04 P, EU:C:2006:310).

% Tavarat, joita varten merkin rekistersintia haettiin, kuuluivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 29 ja 32 ja niihin
kuuluivat muun muassa "yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoainelisat, yrttiteet, kaikki terveydenhoitotarkoituksiin” (luokka 5),
"lddkeaineita sisaltamattémat yrttipohjaiset ravintoainetiivisteet tai ravintoainelisat, yrttiruuat, myds valipalapatukkoina” (luokka 29)ja
"hedelma- ja vihannesjuomat, hedelmdtuoremehut” (luokka 32).

D Asetuksen N:040/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

91 Kyseinen tavaramerkki on rekisteréity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 30 ja 32 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka
vastaavat seuraavaa kuvausta: "muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitetut alkoholittomat hiilihappojuomat, kaikenlaiset muuhun kuin
hoitotarkoitukseen tarkoitetut kylmat juomat, hiilihappovalmisteet, poreilua tuottavat rakeet, kdymattéomat hedelma-ja vihannesmehut
(rypaleen puristemehua lukuun ottamatta), limonadit, appelsiinimehut, kylmat juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta), hiilihappovedet,
Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jaa".

% Asetuksen N:040/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

% Asetuksen N:040/94 43 artiklan 5 kohdan ensimméisessa virkkeessa tarkoitetussa merkityksesss.

Asetuksen N:040/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmaisessa virkkeessa tarkoitetussa merkityksessa.
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tehtyjen valitusten yhteydessa sen valituslautakunnalla olevan velvollisuuden laajuus,
joka koskee valituksen kohteena olevan paatdksen tutkimista, ei riipu siita, etta
valituksen tehnyt osapuoli esittaa kyseisen paatéksen osalta erityisen perusteen
kyseenalaistamalla asian ensimmaisena asteena ratkaisseen SMHV:n yksikon
suorittaman oikeussaannén tulkinnan tai soveltamisen taikka sen suorittaman todisteen
arvioinnin. Vaikka valituksen valituslautakuntaan tehnyt osapuoli ei nain ollen olisikaan
esittanyt erityista perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia
kaikkien saatavilla olevien asian kannalta merkityksellisten oikeudellisten seikkojenja
tosiseikkojen valossa sita, voidaanko hetkellg, jona valitus ratkaistaan, tehda laillisesti
uusi paatos, joka on sisalldllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut paatoés.

Aikaisemman tavaramerkin haltijan vireille paneman vaitemenettelyn osalta tahan
tutkintaan kuuluu myés kysymys siitd, onko tosiseikat ja valituslautakunnassa kaydyn
menettelyn toisen asianosaisen esittamat todisteet huomioon ottaen
valituslautakunnassa kdydyn menettelyn toinen asianosainen toimittanut todisteet siita,
etta aikaisemman tavaramerkin haltija tai luvan saanut kolmas henkil6 on tosiasiallisesti
kayttanyt tavaramerkkia.® Sitd vastoin SMHV:n esittaman sen vaitteen merkityksellisyys,
jonka mukaan tavaramerkin hakija ei ole kiistanyt vaiteosastossa eika
valituslautakunnassa sitg, etteikd aikaisemman tavaramerkin haltijan suostumus olisi
ollut olemassa, on tutkittava asiakysymyksen yhteydessa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi toiseksi, etta asetuksen N:0 40/94 43
artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua yhteison tavaramerkin tosiasiallisen kdyton
kasitetta tulkittaessa on otettava huomioon se, etta sen vaatimuksen tarkoituksena, joka
koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kaytto4, jotta sen johdosta voidaan
esittaa vaite yhteison tavaramerkkia koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa
ristiriitoja kahden tavaramerkin valilla, sikali kuin ei ole pelkkaa taloudellista syytd, joka
johtuu tavaramerkin todellisesta tehtavasta markkinoilla. Mainitun saanndksen
tarkoituksena ei sita vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eika yrityksen
taloudellisen strategian valvominen eika mydskaan tavaramerkkisuojan varaaminen
ainoastaan niita tilanteita varten, joissa kaupallinen hyédyntaminen on maaraltaan
huomattavaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kolmanneksi, etta yhteison tavaramerkin
kaytto on tosiasiallista® silloin, kun sitd kaytetaan sen keskeisen tehtdvan - joka on sen
takaaminen, ettd niilla tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteroity,
on tietty alkupera - mukaisesti luomaan tai sailyttamaan naiden tavaroiden ja palvelujen
markkinat ja kun kaytto ei ole pelkastaan naennaista kayttoa, jolla ainoastaan pyritaan
sailyttdmaan tavaramerkin tuottamat oikeudet. Talta osin tavaramerkin tosiasiallista
kayttoa koskeva ehto edellyttag, etta merkkia - sellaisena kuin se on asianomaisella
alueella suojattuna - kaytetaan julkisesti ja ulospain.

95
9%

Asetuksen N:040/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Asetuksen N:040/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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Tavaramerkin kayton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkia todella
kaupallisesti hyddynnettavan; tallaisia ovat eritoten sellaiset kdyttotavat, joita voidaan
pitaa kyseisella talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sailyttamiseksi tai
luomiseksi tavaramerkilla suojatuille tavaroille tai palveluille, ndiden tavaroiden tai
palvelujen luonne, kyseessa olevien markkinoiden ominaispiirteet seka tavaramerkin
kayton laajuus jataajuus.

Aikaisemman tavaramerkin kayton laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon
yhtaalta kaikkien kayttéa merkitsevien toimien kaupallinen maara ja toisaalta sen
ajanjakson pituus, jonka aikana kayttoa merkitsevat toimet on suoritettu, ja kyseisten
toimien taajuus.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi neljanneksi, etta kun
yksittaistapauksessa tutkitaan sita, onko aikaisempaa tavaramerkkia kaytetty
tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki
tapauksen kannalta merkitykselliset tekijat. Tama arviointi merkitsee huomioon
otettavien tekijoiden tiettya keskindista riippuvuutta. Nain ollen kyseessa olevalla
tavaramerkilla varustettujen tavaroiden myynninvahaisen maaran saattaa korvata
kyseisen tavaramerkin kayton huomattava voimakkuus tai merkittava ajallinen
jatkuvuus, ja painvastoin. Lisaksi kertynytta liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkilla
varustettujen tavaroiden myynnin maaraa eivoida arvioida absoluuttisesti vaan
suhteessa muihin merkityksellisiin tekijoihin, kuten tavaramerkkia kayttavan yrityksen
kaupallisen toiminnan maaraan, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen
asteeseen seka tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessa olevilla markkinailla.
Tasta syysta ei ole valttamatonta, etta aikaisemman tavaramerkin kayton olisi aina
oltava maarallisesti huomattavaa, jotta kayttda voitaisiin pitaa tosiasiallisena.

Lopuksi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesiviidenneksi, etta kyseessa
olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi®’ on otettava
huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen valiseen suhteeseen liittyvat
merkitykselliset tekijat, ja naihin tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen
luonne, kayttotarkoitus, kayttotavat seka se, ovatko ne keskenaan kilpailevia vai toisiaan
taydentavia.

Tiivistetyt hedelmamehut, joita varten aikaisempitavaramerkki on suojattu, ja yrtti- ja
vitamiinijuomat, joista tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa oli kyse, olivat tassa
tarkoituksessa samankaltaisia. Nailla tavaroilla on naet sama kayttotarkoitus eli niilla
pyritdéan sammuttamaan jano, ja ne ovat laajalti keskenaan kilpailevia. Niiden luonteen
ja kayttotapojen osalta on todettava, etta molemmissa tapauksissa on kyse sellaisista
alkoholittomista juomista, jotka juodaan tavallisesti kylmina mutta joiden koostumus on
tosin erilainen suurimmassa osassa tapauksia. Kyseisten tavaroiden erilaisella

9 Asetuksen N:040/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessa.
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koostumuksella ei voi kuitenkaan olla vaikutusta toteamukseen, jonka mukaan edella
mainitut tavarat ovat toisiinsa rinnastettavia siita syysta, etta niilla pyritaan tayttamaan
sama tarve.

Tuomio 8.6.2017, W. F. G6zze Frottierweberei ja Gozze (C-689/15, EU:C:2017:434)

Ennakkoratkaisupyyntd - Immateriaalioikeudet - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 9
ja 15 artikla - Yhdistyksen toimittama hakemus puuvillankukka-merkin rekisteréimiseksi -
Rekisterdinti yksildllisend tavaramerkkind - Tdmdn tavaramerkin kdyttdlupien myédntéminen
puuvillatekstiilien valmistajille, jotka ovat tdmdn yhdistyksen jédsenid - Mitdttomaksi tai
menetetyksi julistamista koskeva vaatimus - Tosiasiallisen kdyton kdsite - Alkuperdn osoittamista
koskeva keskeinen tehtdva

Verein Bremer Baumwollbérse (jaljempana VBB) on yhdistys, joka harjoittaa erindisia
toimintoja puuvilla-alalla. Se on puuvillankukkaa esittavan EU-tavaramerkiksi tiettyja
tavaroita, muun muassa tekstiilejg, varten rekisterdidyn kuviomerkin haltija (jaljempana
puuvillankukka-tavaramerkki).

Tama sama kuviomerkki (jaljempana puuvillankukka-merkki) on ollut useita kymmenia
vuosia ennen tata rekisterdintia puuvillakuidusta valmistettujen tekstiilien valmistajien
kaytossa, ja kyseiset valmistajat osoittavat sen avulla tuotteidensa koostumuksen ja
laadun. VBB on tehnyt tasta rekisterdinnista lahtien puuvillankukka-tavaramerkkia
koskevia kayttélupasopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat taman yhdistyksen
jasenia. Nama yritykset ovat sitoutuneet kdyttamaan tata tavaramerkkia ainoastaan
hyvalaatuisesta puuvillakuidusta valmistetuissa tavaroissa. VBB voi valvoa téman
sitoumuksen noudattamista.

Gozze, jonka toimitusjohtaja on W. Gozze, ei ole VBB:n jasen, eika se ole tehnyt
kayttdlupasopimusta téman yhdistyksen kanssa; Gozze valmistaa puuvillakuidusta
tekstiileja, joihin se on useiden kymmenien vuosien ajan kiinnittanyt puuvillankukka-
merkin.

VBB nosti tavaramerkin loukkauskanteen Gozzeaja W. GOzzea vastaan toimivaltaisessa
EU-tavaramerkkeja kasittelevassa tuomioistuimessa Landgericht Dusseldorfissa
(Dusseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa), koska Gézze myi kasipyyhkeitg, joihin on
kiinnitetty ripustettavia merkkilappuja. G6zze nosti kyseisen menettelyn yhteydessa
vastakanteen, joka koski puuvillankukka-tavaramerkin julistamista mitattomaksi
22.5.2008 alkaen tai toissijaisesti menetetyksi 23.5.2013 alkaen.

Landgericht Dusseldorfantoi 19.11.2014 tuomion, jossa se hyvaksyi VBB:n vaatimukset
ja hylkasi G6zzen vastakanteen.

GoOzze valitti kyseisesta tuomiosta Oberlandesgericht Dusseldorfiin (Dusseldorfinylin
alueellinen tuomioistuin, Saksa), joka paatti lykata asian kasittelya ja esittaa unionin
tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnon.
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Unionin tuomioistuin totesi tuomiossaan ensimmaiseksi, etta asetuksen N:0 207/2009
15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etta se, etta yksilollisen EU-tavaramerkin haltija
kiinnittaa sen tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittamisen tavaroihin laatumerkking, ei
ole tavaramerkkina kayttamista, joka kuuluu mainitussa saannoksessa tarkoitettuun
tosiasiallisen kayton kasitteeseen. Kyseisen tavaramerkin kiinnittaminen on kuitenkin
tosiasiallista kayttda, jos se on myds samanaikaisesti kuluttajille takeena siitg, ettd nama
tavarat ovat peraisin yhdesta ja samasta yrityksesta, joka valvoo niiden valmistamista ja
jonka nain ollen voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta. Tassa viimeksi
mainitussa tapauksessa taman tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltaa kyseisen
asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla se, etta kolmas kiinnittaa
samankaltaisen merkin samoihin tavaroihin, jos se aiheuttaayleison keskuudessa
sekaannusvaaran.

Unionin tuomioistuin totesi toiseksi, ettd Euroopan unionin tavaramerkista annetun
asetuksen N:0207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan g
alakohtaa on tulkittava siten, etta soveltamalla ndita saannoksia yhdessa ei voida julistaa
yksilollista tavaramerkkia mitattomaksisilla perusteella, etta tavaramerkin haltija ei
takaa tahan tavaramerkkiin kohdeyleison keskuudessa liitettyjen laatuodotusten
toteutumista kayttoluvan haltijoiden saannallisilla laatutarkastuksilla.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi kolmanneksi, ettd Euroopan unionin tavaramerkista
annetun asetuksen N:o0 207/2009 66-74 artiklan, jotka koskevat EU-yhteisdmerkkeja,
soveltamisala on kyseisen asetuksen 66 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisesti
nimenomaisesti rajattu tavaramerkkeihin, jotka on talla tavalla nimetty hakemusta
jatettaessa. Tata kyseisten artiklojen sovellettavuuden rajaamista on noudatettava
tarkasti, etenkin kun niissa kayttoon otetut saannot, kuten kyseisen asetuksen 67
artiklassa vahvistetut merkin kayttomaarayksia koskevat saannaot, ovat kytkoksissa
siihen, etta kyseinen nimenomainen nimeaminen yhteisomerkiksi tehdaan jo
rekisterdintihakemuksessa. Ndiden saantdjen soveltaminen analogisesti yksilollisiin EU-
tavaramerkkeihin ei siis tule kysymykseen.

Unionin tuomioistuin totesi ndin ollen, etta asetusta N:0 207/2009 on tulkittava siten,
ettd sen saannoksia, jotka koskevat EU-yhteisomerkkeja, ei voida soveltaa soveltuvin
osin yksilollisiin EU-tavaramerkkeihin.

Tuomio 7.5.2025, RTL Group Markenverwaltungv. EUIPO - Ortl (RTL) (T-1088/23,
EU:T:2025:446)

EU-tavaramerkki - Menettdmismenettely - EU-tavaramerkiksi rekisteréity kuviomerkki RTL -
Tavaramerkkid ei ole kéytetty tosiasiallisesti - Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan
a alakohta - Se, ettd tosiseikat ja todisteet esitetddn ensimmdistd kertaa vasta
valituslautakunnassa - Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta - Delegoidun asetuksen
(EU) 2018/625 27 artiklan 4 kohta - Oikeuden vddrinkdytto
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Unionin yleinen tuomioistuin muutti tuomiollaan EUIPON valituslautakunnan paatosta.
Unionin yleinen tuomioistuin selvensi kysymyksid, jotka liittyivat
menettamisvaatimuksen vaarinkayttéon, EUIPON valituslautakunnan harkintavallan
kayttdon silloin, kun kyse on kieltaytymisesta ottamasta huomioon sille ensimmaista
kertaa erillaan delegoidun asetuksen 2018/625% mukaisista kirjelmista esitettyja
todisteita, siihen, etta tavaramerkkia tosiasiallisesti kayttaa mainonta-,
myynninedistamis- ja markkinointipalvelujen osalta yritys, joka on o0sa muun muassa
mainosten levittamispalveluja tarjoavaa konsernia, ja tavaramerkin yleisen
tunnettuuden merkitykseen, kun arvioidaan sen tosiasiallista kayttéa muiden tavaroiden
ja palvelujen osalta.

Kantaja RTL Group Markenverwaltungs GmbH on vuodesta 2016 alkaen ollut EU-
kuviomerkin RTL haltija useiden tavaroiden ja palvelujen® osalta. Valiintulija Marcella
Ortl esitti vuonna 2021 tavaramerkin menettamista koskevan vaatimuksen'® sill4
perusteella, ettei kyseista tavaramerkkia ollut tosiasiallisesti kaytetty kaikkien niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se oli rekisterdity, yhtajaksoisesti viiden
vuoden ajan. EUIPONn mitattdmyysosasto hyvaksyi vaatimuksen osittain tiettyjen
tavaroiden ja palvelujen osalta.

EUIPON valituslautakunta, jonka kasiteltavaksi kantajan valitus oli saatettu, totesi
yhtaalta, ettd menettamisvaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi, ja kumosi toisaalta
mitattdmyysosaston paatoksen osittain silta osin kuin siina oli julistettu riidanalainen
tavaramerkki menetetyksi muun muassa mainonta-, markkinointi- ja
myynninedistamispalvelujen alaryhmaan kuuluvien "television, radion ja sahkodisten
tiedotusvalineiden valityksella levitettdvan mainonnan” palvelujen'® osaltaja hylkasi
valituksen muilta osin. Kantaja vaati unionin yleisessa tuomioistuimessa nostamallaan
kanteella, etta kyseinen paatds on kumottava tai sité on muutettava.

Unionin yleinen tuomioistuin huomautti ensinnakin, etta menettamisperusteiden
tarkoituksena on suojata niiden taustalla olevaa yleista etua, mika selittaa sen, etta ei
edellytetd, etta vaatimuksen esittdja osoittaa oikeussuojan tarpeensa. Taman analyysin
vahvistaa asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappale ja sen 63 artiklan 1
kohdan a alakohdan tarkoitus, joka on tarjota mahdollisuus riitauttaa EU-tavaramerkki,
jota ei ole tosiasiallisesti kaytetty maarattyna ajanjaksona, mahdollisimman laajalle
henkil6joukolleilman, ettd heidan edellytettaisiin osoittavan oikeussuojan tarpeensa.
Koska "jokainen luonnollinen henkild tai oikeushenkil8” voi esittaa
menettamisvaatimuksen silla perusteella, etta tavaramerkkia ei ole kaytetty tai etta sita
on kaytetty riittamattomasti, oikeuden mahdollista vaarinkayttoa koskeva kysymys ei ole

% Euroopan unionin tavaramerkista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 téydentadmisesté ja delegoidun

asetuksen (EU)2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission delegoitu asetus (EU)2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1).

% Kyseessa olivat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3,6, 8,9, 12,14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35,38, 41, 42,43
ja 45 kuuluvat tavarat ja palvelut.

10 Asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

0" Muut tavarat ja palvelut, joiden osalta mit4ttémyysosaston paatés kumottiin, ovat luokkaan 9 kuuluvat "optiset tallennuslevyt” ja luokkaan 45
kuuluvat "sosiaaliset verkkoyhteisopalvelut; verkon seuranhakupalvelut”.
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merkityksellinen arvioitaessa sita, onko tallainen vaatimus otettava tutkittavaksi.
Menettamisvaatimuksen tutkittavaksi ottamisen tai sen perusteltavuuden edellytykseksi
ei aseteta myoskaan vaatimuksen esittajan vilpitonta mielta, koska tavaramerkin
menettaminen silla perusteella, ettei sita ole kaytetty viiden vuoden ajanjakson aikana,
on asetuksessa 2017/1001 asetettu lakisdateinen seuraus.'®

Kantaja vetosi tassa yhteydessa asiaan Sandra Pabst,'® mutta unionin yleinen
tuomioistuin totesi, ettd mainitulle asialle olivat ominaisia poikkeukselliset olosuhteet,
joista kasitellyssa asiassa ei ollut kyse. Toisin kuin tilanne oli ollut asiassa Sandra Pabst,
valiintulija ei ollut keinotekoisesti perustettu yhtio, jonka ainoana tarkoituksena oli
esittaa lukuisia menettamisvaatimuksia. Kantaja ei mydskaan osoittanut, etta
menettamisvaatimus olisi kasitellyssa asiassa ollut tuomittu epdonnistumaan ja etta sen
tarkoituksena olisi ollut ainoastaan aiheuttaa kantajalle kohtuutonta rasitusta tai
painostaa sita tavalla tai toisella. Se, etta valiintulijalla oli aikomus kayttaa tavaramerkkia,
joka voi aiheuttaa sekaannusta riidanalaisen tavaramerkin kanssa, osoitti painvastoin
sen, etta valiintulijalla oli todellinen intressi siihen, etta tavaramerkkirekisteri saatetaan
ajan tasalle sen monopolin laajuuden osalta, joka kantajalla rildanalaiseen
tavaramerkkiin on.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi siten kantajan vaitteen siita, ettei
menettamisvaatimusta voitu ottaa tutkittavaksi sen vuoksi, etta se merkitsi vaitetysti
vaarinkayttoa.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti oikeuskaytannosta, joka koskee EUIPON
harkintavaltaa sen osalta, onko tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu taijotka on
esitetty lilan myohaan,'% otettava huomioon, ja se korosti, ettd huomioon ottamisen
taytyy olla harkintavallan objektiivisen ja perustellun kayton tulos, minka valvonta
kuuluu unioninyleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, etta kantaja oli kasitellyssa asiassa esittanyt
huomautuksensa ja todisteensa liian myohaan, joten valituslautakunnan oli kaytettava
harkintavaltaansa paattaakseen, oliko kyseiset seikat otettava huomioon paatoksessa,
joka sen oli annettava, vai jattaakd se ne huomiotta. Harkintavaltaa ei kasitellyssa
asiassa ollut kuitenkaan kaytetty objektiivisesti ja perustellusti, koska valituslautakunta
sivuutti nama seikat ainoastaan silla perustella, ettei niita ollut esitetty jossakin
delegoidussa asetuksessa 2018/625"% tarkoitetuista kirjelmista, tutkimatta, olivatko
kyseisen asetuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset tayttyneet. Sen
tutkimista, onko valituslautakunnassa ensimmaista kertaa esitetyt huomautukset ja
todisteet otettava tutkittavaksi, ei ndet voidarajoittaa vain delegoidussa asetuksessa
2018/625 tarkoitettujen kirjelmien yhteydessa esitettyihin tosiseikkoihin ja todisteisiin,

102 Ks. asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 64 artiklan 2 kohta.

Laajennetun valituslautakunnan 1.2.2020 antamaan paatokseen johtanut asia (asia R 2445-2017-G; jaliempana asia Sandra Pabst).

104 T5st4 saadetaan asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa, ja sité rajataan delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa.
1% Delegoidun asetuksen 2018/625 22, 24 ja 26 artikla.
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silla asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdasta tai delegoidun asetuksen 2018/625 27
artiklan 4 kohdasta ei ilmene tallaista rajoitusta.

Nain ollen valituslautakunta teki virheen, kun se jatti kantajan liian myoéhaan esittamat
huomautukset ja todisteet tutkimatta ja kun se ei kayttanyt harkintavaltaa, joka sille on
annettu.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin tutki, voitiinko kantajan esittamilla todisteilla,
jotka koskivat erityisestisen konsernin yhtididen, johon kantaja kuuluu, toimintaa,
osoittaa, etta rildanalaista tavaramerkkia on kaytetty paitsi mainonnan levittamista
koskevien palvelujen alaryhman osalta - kuten valituslautakunta oli todennut - myos
tata yhta alaryhmaa laajemmin koko mainonta-, markkinointi- ja
myynninedistamispalvelujen ryhman osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi, etta kantaja oli osoittanut, etta sen konsernin
yhtidt, johon kantaja kuuluu, olivat tarjonneet mainostajille erityisesti
televisiomainonnan suunnittelua ja toteuttamista koskevia palveluja. Kantaja oli siten
esittanyt todisteita palveluista, jotka edellyttavat kyseisten yhtididen sellaista luovaa
panosta mainosten suunnittelussa, joka ei rajoitu pelkastaan kolmannen osapuolen
suunnitteleman mainossisallén levittamiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi seuraavaksi kantajan esittamista todisteista
ilmenevan, etta kantaja oli tarjonnut mainostajille palvelujaan, joissa oli kyse sille
kuuluvissa tiedotusvalineissa kaytettavien mainontastrategioiden kehittamisests,
tarjoamalla niille mahdollisuuden osallistua konsernin, johon kantaja kuuluu,
suunnittelemiin myynninedistamistoimiin.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lopuksi, etta esitetyt todisteet huomioon ottaen sen
konsernin yhtiét, johon kantaja kuuluu, ovat tarjonneet televisiomainonnan
markkinointiin liittyvia konsultointipalveluja, jotka kuuluvat sellaisille yrityksille
tarjottaviin erikoistuneisiin konsultointi- ja tukipalveluihin, jotka pyrkivattavaroidensa ja
palvelujensa myynnin edistamiseen ja mainontastrategioidensa kehittamiseen.

Nain ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi, etta kantajan esittamat todisteet
osoittivat, ettd konserni, johon kantaja kuuluu, on tarjonnut kolmansille osapuolille
rildanalaista tavaramerkkia kayttaen ja merkityksellisena ajanjaksona mainonta-,
myynninedistamis- ja markkinointipalveluja, jotka eivat kattaneet vain mainosten
levittamista vaan joiden tarkoituksena oli aktiivisesti edistaa kyseisten kolmansien
osapuolten mainontastrategioiden kehittamista. Unionin yleinen tuomioistuin muutti
siten riidanalaista paatosta ja hylkasi riidanalaista tavaramerkkia koskeneen
menettamisvaatimuksen luokkaan 35 kuuluvien mainonta-, myynninedistamis- ja
markkinointipalvelujen osalta.

Lopuksi unioninyleinen tuomioistuin tasmensi, etta asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1
kohdan a alakohdan sanamuodon ja tavoitteen mukaisesti EU-tavaramerkkiin liittyvien
oikeuksien sailymisen edellytykseksi on asetettu tavaramerkin tosiasiallinen kaytto. Ei
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ndet ole perusteltua, etta kayttamaton tavaramerkki estaa kilpailua ja rajoittaa
tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Unionin
tuomioistuimet ovat lisaksi jo katsoneet, etta sdanndsten, jotka koskevat sellaiselle EU-
tavaramerkille annettavaa laajempaa suojaa, joka on yleisesti tunnettu unionissa, tavoite
eroaa niiden saanndsten tavoitteesta, joissa edellytetaan todisteita tosiasiallisesta
kaytosta, joten naita kahta saanndstyyppia on tulkittava itsendisesti. Vaikka siis
oletettaisiin, etta kasitellyssa asiassa riidanalainen tavaramerkki on yleisesti tunnettu
media-alalla, taman seikan perusteella yksinaan ei voitu osoittaga, etta sita on
tosiasiallisesti kaytetty kyseessa olleiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Kantaja ei
voinut asetuksen 2017/1001 aineellisten saanndsten tulkitsemiseksi vedota tehokkaasti
myo6skaan EU-tavaramerkin yhtendiseen luonteeseen tai delegoidun asetuksen
2018/625 johdanto-osan seitsemanteen perustelukappaleeseen, joka koskee ainoastaan
menettelysaantoja.

Tuomio 2.7.2025, Ferrari v. EUIPO - Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, EU:T:2025:659) 106

EU-tavaramerkki - Menettdmismenettely - Euroopan unionin nimedvé kansainvdlinen
rekisterdinti - Sanamerkki TESTAROSSA - Tavaramerkin tosiasiallinen kdytté - Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU)2017/1001
58 artiklan 1 kohdan a alakohta) - Kéyttdjind kolmannet osapuolet - Kayton luonne -
Tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus - Néyttd tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd -
Kaytetyt autot - Varaosat ja lisdvarusteet

Unionin yleinen tuomioistuin, joka antoi ratkaisunsa laajennetussa kokoonpanossa,
kumosi EUIPON valituslautakunnan paatoksen'"’ ja otti kantaa tosiasiallisen kayton
kasitteeseen tilanteessa, jossa kolmannet osapuolet jalleenmyyvat riidanalaisella
tavaramerkilla varustettuja kaytettyja tavaroita tavaramerkin haltijan implisiittisella
suostumuksella. Unionin yleinen tuomioistuin selvensi nain tuomioon Ferrari'%®
perustuvaa oikeuskaytantoaan.

Kantajana oleva Ferrari SpAsai unionin nimeavan kansainvalisen rekisterdinnin
sanamerkille TESTAROSSA muun muassa ajoneuvoja varten.'® Valiintulijana ollut Kurt
Hesse esitti 7.9.2015 vaatimuksen 9 kyseisen kansainvalisen rekisterdinnin
julistamisesta mitattdmaksi. Mitattdmyysosasto hyvaksyi vaatimuksen osittain mutta
hylkasi sen tavaroiden "autot” osalta.

Valiintulija ja kantaja tekivat kumpikin valitukset, joissa ne vaativat kyseisen paatdksen
osittaista kumoamista. EUIPOnN valituslautakunta hyvaksyi valiintulijan valituksen ja
hylkasi kantajan valituksen, jolloin kantaja menetti oikeutensa riidanalaiseen

10 Muutoksenhaku vireilld (asia C-597/25 P).

107 EUIPON viidennen valituslautakunnan 29.8.2023 tekema paatos (yhdistetyt asiat R 334/2017-5 ja R 343/2017-5), sellaisena kuin se on
oikaistuna 28.9.2023 (jaljempana riidanalainen paatos).

1% Tuomio 22.10.2020, Ferrari(C-720/18 ja C-721/18, EU:C:2020:854).

19 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvat tavarat.

19 Asetuksen N:0 207/2009 158 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessé kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, nojalla.
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tavaramerkkiin kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta. Kantaja nosti unionin yleisessa
tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaativalituslautakunnan paatoksen kumoamista.

Unionin yleinen tuomioistuin otti ensinnakin kantaa siihen, oliko riidanalaista
tavaramerkkia tosiasiallisesti kaytetty autoja varten. Se totesi aluksi, ettei riidanalaisella
tavaramerkilla ollut valmistettu eika saatettu markkinoille ainuttakaan uutta ajoneuvoa
merkityksellisena ajanjaksona ja etta rildanalaisella tavaramerkilla varustettuja
kaytettyja ajoneuvoja olivat myyneet valtuutetut jalleenmyyjatja jakelijat. Unionin
yleinen tuomioistuin muistutti talta osin, etta vaikka tavaramerkilla varustetun kaytetyn
tavaran jalleenmyynti ei valttamatta sellaisenaan ole tosiasiallista kayttda, " on
kuitenkin niin, etta jos kyseisen tavaramerkin haltija tosiasiallisesti kayttaa tata
tavaramerkkia kaytettyja tavaroita jalleenmyydessaan sen keskeisen tehtavan
mukaisesti, tallainen kayttd voi olla kyseisen tavaramerkin tosiasiallista kayttdoa. Taman
tulkinnanvahvistaa asetuksen N:0 207/2009 13 artiklan 1 kohta, josta ilmenee, etta
tavaramerkkia voidaan kayttaa sellaisia tavaroita varten, jotka on jo saatettu
markkinoille talla tavaramerkill, joten tavaramerkin haltija ei saa kieltaa kolmansilta
osapuolilta tallaista kayttéa. Tama ei kuitenkaan merkitse sita, ettei tavaramerkin haltija
itse voi kayttaa tavaramerkkia tallaisia tavaroita varten. Tama koskee my®ds tilannetta,
jossa kolmannet osapuolet kayttavat tavaramerkkia haltijan suostumuksella, joten
tavaramerkin haltija voi vapaasti pyrkia osoittamaan, etta tavaramerkkia on
tosiasiallisesti kaytetty sellaisille kaytetyille tavaroille, joita kolmannet osapuolet myyvat
kyseisella tavaramerkilla haltijan suostumuksella.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi taman jalkeen, ettei kantaja ollut esittanyt todisteita,
jotka osoittaisivat sen suostuneen nimenomaisesti siihen, etta kolmannet osapuolet
kayttavat riidanalaista tavaramerkkia merkityksellisena ajanjaksona, mutta katsoi, etta
tallainen suostumus voi ilmeta myos implisiittisesti kolmannen osapuolen tavaramerkin
kayttda ajallisesti edeltavista, sen kanssa samanaikaisista ja sita ajallisesti seuraavista
tekijoista tai olosuhteista. Siina erityisessa asiayhteydessa, jossa tavaramerkkia
kaytetaan kaytetyille tavaroille, tallaista implisiittista suostumusta ei kuitenkaan voida
paatella pelkastaan siita, etta tavaramerkin haltija on tiennyt, etta kolmas osapuoli
kayttaa tavaramerkkia, eika ole kieltanyt sita, vaan implisiittisen suostumuksen
toteamiseksi edellytetdan myods, etta tavaramerkin haltija on ollut osallinen kolmannen
osapuolen tavaramerkin kayttéon. Merkityksellisia olosuhteita ja seikkoja, jotka voivat
viitata tallaisen implisiittisen suostumuksen olemassaoloon, on lisaksi tutkittava
sellaisten kayttotapojen kannalta, joita voidaan pitaa kyseisella talouden alalla
perusteltuina, seka kyseisten markkinoiden ominaispiirteiden kannalta.

Nain ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi yhtaalta, etta se, etta riidanalaisella
tavaramerkilla varustettuja kaytettyja ajoneuvoja myyvat tavaramerkin haltijan
valtuutetut jalleenmyyjat tai jakelijat eivatka mitka tahansa kolmannet osapuolet, joilla ei
ole mitaan yhteytta tavaramerkin haltijaan, on osoitus siita, etta tavaramerkkia

" Asetuksen N:0207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa mer kityksessa.
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kaytetaan sen haltijan implisiittiselld suostumuksella. Unionin yleinen tuomioistuin
muistutti talta osin, etta sita, ettd valmistajayhtion tavaramerkkia kayttaa taman
tavaramerkin haltijan valtuutettu jakelija, voidaan pitaa kyseisen tavaramerkin kayttona
tavaramerkin haltijan suostumuksella, koska tallainen valtuutus luo kyseisten kahden
yrityksen valille sidoksen, joka tarkoittaa, etta tavaramerkin haltija on antanut kyseiselle
jalleenmyyjalle tai jakelijalle luvan kayttaa sen tavaramerkkia. Tata arviointia tukevat
kayttotavat, joita voidaan pitaa automarkkinoilla perusteltuing, silla kyseisilla
markkinoilla valmistajan valtuutetuilla jakelijoilla tai jalleenmyyijilla katsotaan olevan
valtuudet myyda kaikkia kyseisen valmistajan malleja. Sama koskee kaytettyjen
ajoneuvojen markkinoita, joilla tehdaan yleisesti ero yhtaalta itsendisten kolmansien
osapuolten harjoittaman kaytettyjen ajoneuvojen myynnin ja toisaalta valtuutettujen
jalleenmyyjien tai jakelijoiden harjoittaman kdytettyjen ajoneuvojen myynnin valilla.

Toisaalta kantajan tarjoamasta todistuspalvelusta, jonka tarkoituksena on antaa
korvausta vastaan todistus siitd, etta riidanalaisella tavaramerkilla varustetut kaytetyt
ajoneuvot ovat aitoja, unionin yleinen tuomioistuin muistutti, etta se, etta tavaramerkin
haltija tosiasiallisesti kayttaa tiettyja tavaroita varten rekisterditya tavaramerkkia
palveluihin, jotka liittyvatvalittdmasti jo myytyihin tavaroihinja joilla pyritaan
tyydyttamaan naita tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet, voi merkita kyseisen
tavaramerkin tosiasiallista kayttoa. Kasitellyssa asiassa todistuspalvelu liittyi valittomasti
valtuutettujen jalleenmyyjien harjoittamaan riidanalaisella tavaramerkilla varustettujen
kaytettyjen ajoneuvojen myyntiin ja silla pyrittiin tayttamaan naita ajoneuvoja
ostaneiden asiakkaiden tarpeet, joten tallainen kaytto saattoi merkita tavaramerkin
tosiasiallista kayttda. Se, etta Ferrari-merkkia ja riidanalaista tavaramerkkia kaytettiin
yhdessa todistuspalvelua koskeneissa laskuissa, oli markkinoiden tottumusten mukaista,
koska kyseisilla markkinoilla ajoneuvoja myydaan yleisesti seka niiden valmistajaa
osoittavalla tavaramerkilla etta toisella, ajoneuvon mallia osoittavalla tavaramerkilla.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi kantajan osoittaneen, etta se oli suostunut
implisiittisesti riidanalaisen tavaramerkin kayttddn autoja varten.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki toiseksi, oliko riidanalaista tavaramerkkia
tosiasiallisesti kaytetty varaosille ja lisavarusteille, jotka olivat padasiallisesti kaytettyja
osia. Se huomautti yhtaaltg, etta riidanalaista tavaramerkkia olivat tosiasiallisesti
kayttaneet merkityksellisena ajanjaksona valtuutetutjalleenmyyjat ja jakelijat, ja
toisaalta, etta kantaja tarjosi todistuspalvelua, jossa muun muassa tarkastetaan
riidanalaisella tavaramerkilla myytavien kaytettyjen ajoneuvojen osien kaupallinen
alkupera. Nain ollen kantaja oli osoittanut suostuneensa implisiittisesti siihen, etta
kolmannet osapuolet kayttavat rildanalaista tavaramerkkia varaosia ja lisavarusteita
varten. Lisaksi unioninyleinen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut ottanut
riittavalla tavalla huomioon sitg, etta valtuutettujen jalleenmyyjien harjoittama varaosien
ja lisavarusteiden myynti liittyi myos riidanalaisen tavaramerkin nimenomaisesti
kattamiin alkuperaisiin osiin. Naista syista unionin yleinen tuomioistuin katsoi, etta
valituslautakunnan arvioinnit olivatvirheellisia.
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Lopuksi unioninyleinen tuomioistuin totesi, etta rildanalaisen tavaramerkin kaytto
varaosia ja lisavarusteita varten voinut merkita myos sen kayttoa autoja varten.
Tavaroiden janiiden varaosien ryhmaa varten rekisterditya tavaramerkkia katsotaan
nimittain kaytetyksi tosiasiallisesti kaikkia tahan ryhmaan kuuluvia tavaroita ja niiden
varaosia varten, jos tavaramerkkia on kaytetty talla tavoin vain tietyissa naista tavaroista
tai ainoastaan tiettyjen tallaisten tavaroiden varaosissa ja lisdvarusteissa, paitsi jos
ilmenee, etta kuluttaja mieltad, etta ne muodostavat sen tavararyhman, jota varten
kyseinen tavaramerkki on rekisteroity, itsenaisen alaryhman. Kasitellyssa asiassa
valituslautakunta ei kuitenkaan tutkinut naita seikkoja eika todennut, etta kyseiset
varaosat ja lisdvarusteet muodostivat autoihin nahden itsendisen alaryhman, joten ensin
mainittujen kaytosta esitetyilla todisteilla ei ollut merkitysta jalkimmaisten kannalta.
Yhtaalta valituslautakunta ainoastaan totesi, etta varaosien ja lisavarusteiden rahallisen
arvon ja autojen rahallisen arvon valilla oli epasuhta, ottamatta huomioon
oikeuskaytantoa, jonka mukaan kayttotarkoitus on ensisijainen peruste tavaroiden tai
palveluiden alaryhman maarittelyssa. Toisaalta valituslautakunta totesi, etta kohdeyleisd
ei katsonut varaosien ja lisavarusteiden valmistajien kykenevan teknisesti valmistamaan
autoja. Unioninyleinen tuomioistuin kuitenkin totesi, ettei ole olemassa mitaan
yleissaantoa, jonka mukaan kohdeyleisd katsoo vaistamatta, ettd autot ovat peraisin eri
valmistajalta kuin niidenvaraosat ja lisavarusteet, koska autojen valmistajat valmistavat
tietyn maaran varaosia ja lisdvarusteita itse. Riidanalainen paatos oli siten myds talta
osin virheellinen.

Tuomio 2.7.2025, Ferrari v. EUIPO - Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, EU:T:2025:660)

EU-tavaramerkki - Menettdmismenettely - Euroopan unionin nimedvé kansainvdlinen
rekisterdinti - Sanamerkki TESTAROSSA - Tavaramerkin tosiasiallinen kdytté - Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001
58 artiklan 1 kohdan a alakohta) - Kéyttdjind kolmannet osapuolet - Kayton luonne -
Tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus - Ndyttd tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd -
Moottoriajoneuvojen pienoismallit (lelut)

Unionin yleinen tuomioistuin, joka antoi ratkaisunsa laajennetussa kokoonpanossa,
kumosi osittain EUIPON viidennen valituslautakunnan tekeman paatoksen''? ja otti
kantaa tosiasiallisen kayton kasitteeseen tilanteessa, jossa kolmannet osapuolet
kayttavat tavaramerkkia sen haltijan implisiittisella suostumuksella. Unioninyleinen
tuomioistuin selvensi erityisesti tuomioon Opel''® perustuvaa oikeuskaytantoaan ja
tasmensi, milla edellytyksilla tavaramerkin tosiasiallinen kayttd voidaan osoittaa silloin,
kun kyseisen alan tai kyseisten markkinoiden tottumusten mukaan tietyt toimijat voivat
tietyin edellytyksin kayttaa rekisteroitya tavaramerkkia kuvailemaan kyseisia tavaroita.

"2 EUIPON viidennen valituslautakunnan 29.8.2023 tekema paatos (asia R 887/2016-5).
3 Tuomio 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
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Kantaja Ferrari SpA sai Euroopan unionin nimeavan kansainvalisen rekisterdinnin
sanamerkille TESTAROSSA muun muassa ajoneuvojen pienoismalleja ja lelujavarten.
Valiintulija Kurt Hesse esitti 14.11.2014 vaatimuksen''> kyseisen kansainvalisen
rekisterdinnin julistamisesta mitattomaksi. Mitattdmyysosasto hyvaksyi vaatimuksen
osittain mutta hylkasi sen tavaroiden "moottoriajoneuvojen pienoismallit (lelut)” osalta.

Valiintulija ja kantaja tekivat kumpikin valitukset, joissa ne vaativat kyseisen paatdksen
osittaista kumoamista. EUIPOnN valituslautakunta hyvaksyi valiintulijan valituksen mutta
hylkasi kantajan valituksen, jolloin kantaja menetti oikeutensa riidanalaiseen
tavaramerkkiin kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta. Kantaja nosti unionin yleisessa
tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaativalituslautakunnan paatoksen kumoamista.

Unionin yleinen tuomioistuin korosti aluksi, etta se, etta kolmas kiinnittaa leluja varten
rekisterdidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin,
voidaan kieltaa ainoastaan siind tapauksessa, etta tama aiheuttaa tai voi aiheuttaa
vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtaville, ja etta tata arvioitaessa on otettava
huomioon ajoneuvojen pienoismallien markkinoiden ominaispiirteet. Ajoneuvojen
pienoismallien markkinoille on ominaista se, etta niilla toimii rinnakkain yhtaalta
riippumattomia leluvalmistajia, jotka kayttavat ajoneuvoja varten rekisterdityja
tavaramerkkeja ainoastaan osoituksena siita, etta pienoismalli on oikean ajoneuvomallin
tarkka jaljennds, ja toisaalta mainittujen tavaramerkkien haltijoita tai niihin kayttéluvan
nojalla taloudellisesti sidoksissa olevia yrityksig, jotka valmistavat ja myyvat ajoneuvojen
pienoismalleja suoraan. Kohdeyleisd on siis tottunut siihen, etta tarjolla on seka
ajoneuvojen valmistajan kayttoluvalla etta ilman kayttélupaa valmistettuja ajoneuvojen
pienoismalleja, ja tottunut tekemaan eron niiden valilla sen mukaan, mita tietoja niiden
pakkauksissa ilmoitetaan. Nain ollen unionin yleinen tuomioistuin totesi, etta kolmas
osapuoli voi kayttaa tallaista tavaramerkkia ilman sen haltijan suostumusta edellyttaen,
etta tavaramerkin kaytolla ajoneuvon pienoismallissa ainoastaan osoitetaan
kohdeyleisélle, etta pienoismalli on oikean automallin tarkka jaljennds. Sita vastoin
silloin, kun kolmannen osapuolen tavaramerkin kaytolla viitataan esimerkiksi
tavaramerkin haltijan kanssa tehtyyn kayttélupasopimukseen, tallainen kaytto
mielletaan osoitukseksisiita, etta tavarat ovat peraisin ajoneuvojen valmistajalta tai
siihen sidoksissa olevalta yritykselta. Tassa tapauksessa tavaramerkin haltija voi
perustellusti kieltaa tallaisen kaytdn ilman sen suostumusta.

Kasitellyssa asiassa unionin yleinen tuomioistuin tutki ensimmaisena paakysymyksena,
olivatko kolmannet osapuolet kdyttaneet tavaramerkkia tavaramerkin keskeisen
tehtavan mukaisesti. Kyseinen tuomioistuin totesi, etta kantajan esittama
todistusaineisto koostui muun muassa useista tuoteluetteloista seka pienoismalleja
esittavista valokuvista, joissa esiintyivatriidanalainen tavaramerkki, kolmansien
osapuolten tavaramerkit seka maininta "Ferrarin virallinen lisenssituote”. Mainittu

"4 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 kuuluvat tavarat.
5 Asetuksen N:0207/2009 158 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessé kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, nojalla.
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tuomioistuin totesi talta osin, etta naiden mainintojen avulla kohdeyleisd voi ymmartaa,
ettd kolmannet osapuolet ovat valmistaneet kyseiset pienoismallit kantajan
myontamalla kayttoluvalla, vaikka riidanalainen tavaramerkki on kiinnitetty kolmansien
osapuolten tavaramerkkien viereen. Tallainen riidanalaisen tavaramerkin kaytto siis
tayttaa tavaramerkin keskeisen tehtavan, joka on taata kuluttajille tavaroiden
kaupallinen alkupera. Tata paatelmaa eivoida kyseenalaistaa sillg, etta riidanalaisella
tavaramerkilla varustettuja pienoismalleja myyvat monenlaiset yritykset ja etta niiden
laatu ja hintavaihtelevat. Merkitysta ei myoskaan ole silla, ettd maininnassa "Ferrarin
virallinen lisenssituote” ei itsessaan ole viittausta riidanalaiseen tavaramerkkiin, silla
Ferrari-tavaramerkin kaytto yhdessa riidanalaisen tavaramerkin kanssa kyseisissa
pakkauksissa jaluetteloissa on kyseisten markkinoiden tottumusten mukaista. Unionin
yleinen tuomioistuin totesi naet, etta automarkkinoilla ajoneuvoja myydaan seka
ajoneuvon valmistajaa osoittavalla tavaramerkilla etta toisella, ajoneuvon mallia
osoittavalla tavaramerkilla ja ettd nama seikat ovat merkityksellisia myds tarkasteltaessa
ajoneuvojen pienoismallien markkinoita. Se, ettei riidanalaisen tavaramerkin vieressa
ole ®- tai TM-tunnusta, ei myodskaan vaikuta riidanalaisen tavaramerkin kykyyn tayttaa
keskeinen tehtavansa. Edella esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoi,
etta riidanalaista tavaramerkkia oli kaytetty merkityksellisena ajanjaksona ajoneuvojen
pienoismalleja varten tavaramerkin keskeisen tehtavan mukaisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki toisena paakysymyksena, olivatko kolmannet
osapuolet kayttaneet riidanalaista tavaramerkkia sen haltijan suostumuksella. Kyseinen
tuomioistuin huomautti, ettei kantajan esittamiin kayttélupasopimusten otteisiin
sisaltynyt luetteloa tavaramerkeists, joita kyseiset sopimukset koskivat, joten kyseisten
otteiden perusteella ei voitu osoittaa kantajan nimenomaisesti suostuneen siihen, etta
kolmannet osapuolet kdyttavat sen tavaramerkkia. Mainittu tuomioistuin korosti
kuitenkin, etta tavaramerkin haltijan suostumus siihen, etta kolmannet osapuolet
kayttavat riidanalaista tavaramerkkia, voi ilmeta myos implisiittisesti sita, etta kolmas otti
tavaramerkin kayttdon, ajallisesti edeltavista tai sen kanssa samanaikaisista ja sita
ajallisesti seuraavista tekijoista tai olosuhteista, jotka on tutkittava erityisesti sellaisten
kayttdétapojen valossa, joita voidaan pitaa kyseisella talouden alalla perusteltuina.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensimmaiseksi, etta kyseessa olevien markkinoiden
erityisessa asiayhteydessa riidanalaisen tavaramerkin haltijan implisiittinen suostumus
ilmenee siita, ettd se on tiennyt, etta kolmannet osapuolet kayttavat sen tavaramerkkia,
eika ole kieltanyt sitg, ja kyseisen tuomioistuimen mukaan kasittelyssa asiassa tilanne oli
juuri tallainen. Unioninyleinen tuomioistuin tasmensi toiseksi, etta sitg, etta
valmistajayhtion tavaramerkkia kayttaa toinen yritys, joka myy kyseisia tavaroita ensin
mainitun yrityksen virallisina lisenssituotteina, voidaan pitaa tavaramerkin kaytténa sen
haltijan suostumuksella, koska tallainen kayttd luo kyseisten kahden yrityksen valille
sidoksen, joka tarkoittaa, etta tavaramerkin haltija on antanut toiselle yritykselle luvan
kayttaa sen tavaramerkkia. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kolmanneksi, etta kun
kantaja esitti kolmansien osapuolten |dhettamia laskuja ja tilauslomakkeita
rildanalaisella tavaramerkilla varustettujen ajoneuvojen pienoismallien myynnista sen
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osoittamiseksi, etta kyse oli tosiasiallisesta kaytosta, kantaja tarkoitti implisiittisesti, etta
kyseinen kayttd oli tapahtunut sen suostumuksella. Nain ollen unioninyleinen
tuomioistuin katsoi kantajan implisiittisesti suostuneen ssiihen, etta kolmannet osapuolet
kayttavat riidanalaista tavaramerkkia kyseisia tavaroita varten.

Edella esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituslautakunnan
paatoksen silta osin kuin riidanalainen tavaramerkki oli julistettu menetetyksi
ajoneuvojen pienoismallien osalta.

3. Yhteisomerkki

Tuomio 12.12.2019, Der Griine Punktv. EUIPO(C-143/19 P, EU:C:2019:1076)

Muutoksenhaku - EU-tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 15 ja 66 artikla - EU-
yhteisdtavaramerkin tosiasiallinen kéytté - Pakkausjdtteen kerdys- ja hyddyntamisjdrjestelmédn
liittyvd tavaramerkki - Merkitseminen sellaisten tavaroiden pakkauksiin, joita varten tavaramerkki
on rekisteroity

Unionin tuomioistuin kumosi talla tuomiolla unionin yleisen tuomioistuimen tuomion,
koska viimeksi mainittu oli tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan "tosiasiallisen
kayton” kasitetta EU-yhteisomerkkiin.

Kasitellyssa asiassa kantaja Der Grune Punkt oli rekisterdinyt yhteisokuviomerkin, joka
esitti ympyraa kahdella nuolella jajoka liittyi pakkausjatteiden kerays- ja
hyodyntamisjarjestelmaan. EUIPOlle esitettiin menettamisvaatimus, jonka se hyvaksyi
osittain silla perusteella, ettei kyseista tavaramerkkia ollut tosiasiallisesti kaytetty
kaikkien tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteroity, pakkauksista muodostuvia
tuotteita lukuun ottamatta.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkasi valittajan EUIPON valituslautakunnan paatoksesta
nostaman kumoamiskanteen.

Valittaja vaitti valituksensa tueksi, etta unionin yleinen tuomioistuin oli tulkinnut
virheellisesti asetuksen N:0 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallisen
kayton kasitetta ja ettei se ollut ottanut asianmukaisesti huomioon kyseisen asetuksen
66 artiklassa mainittuja yhteisdmerkkien ominaispiirteita.

Unionin tuomioistuin muistutti ensinnakin, etta yhteisomerkin keskeinen tehtava on
erottaa haltijana olevan yhteenliittyman jasenten tavarat tai palvelut toisten yritysten
tavaroista tai palveluista. Toisin kuin yksil6dllisen tavaramerkin, yhteisomerkin tehtavana
ei siis ole osoittaa kuluttajalle, mika on niiden tavaroiden tai palvelujen alkuperag, joita
varten se on rekisterdity. Unionin tuomioistuin totesi talta osin, etta asetuksen N:o

"8 Tuomio 12.12.2018, Der Griine Punkt v. EUIPO - Halston Properties (Kuva ympyrésta kahdella nuolella) (T-253/17, EU:T:2018:909).
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207/2009 66 artiklassa ei millaan tavoin edellyteta, etta yhteisomerkin haltijana olevaan
yhteenliittymaan kuuluvat valmistajat, tuottajat, palvelun tarjoajat tai kauppiaat kuuluvat
samaan konserniin, joka valmistaa tai toimittaa tavaroita tai palveluja yhden jasaman
yrityksen valvonnassa. Lisaksi unionin tuomioistuin totesi, etta yhteisdémerkit liittyvat
yksildllisten tavaramerkkien tavoin liikke-elamaan. Jotta niiden kayton voidaan katsoa
olevan asetuksen N:0207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
"tosiasiallista”, kaytdn on siis tosiasiallisesti liityttava asianomaisten yritysten
tavoitteeseen luoda tai sailyttaa markkinat tavaroilleen ja palveluilleen.

Unionin tuomioistuin totesi seuraavaksi, etta yhteisomerkkia on kaytetty sen keskeisen
tehtavan mukaisesti silloin, kun kuluttaja voi sen perusteella ymmartag, etta kyseessa
olevat tavarat tai palvelut ovat peraisin yrityksista, jotka ovat liittyneet yhteenliittymaan,
joka on tavaramerkin haltija, ja erottaa nain nama tavarat tai palvelutniiden yritysten,
jotka eivat ole yhteenliittyman jasenia, tavaroista tai palveluista. Unionin tuomioistuin
katsoi kasitellyssa asiassa unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksista ilmenneen,
etta yhteisomerkkia kaytettiin sen keskeisen tehtavan mukaisesti, kun otetaan
huomioon se, ettd riidanalaisten tavaroiden tuottaja tai jakelija kuului kantajan
kayttdlupasopimusjarjestelmaan.

Lopuksi unionin tuomioistuin totesi, etta kyseessa olleen tavaramerkin kayton
tosiasiallisuuden arviointi on suoritettava arvioimalla erityisesti kayttotapoja, joita
pidetaan kyseisella talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sailyttamiseksi tai
luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillad suojataan, seka ndiden
tavaroiden tai palvelujen luonnetta, kyseisten markkinoiden ominaispiirteita ja
tavaramerkin kayton laajuutta ja taajuutta. Unionin tuomioistuin totesi talta osin, etta
unionin yleinen tuomioistuin ei ollut soveltanut naita arviointiperusteita kasitellyssa
asiassa. Unionin tuomioistuin katsoi muun muassa, etta unionin yleisen tuomioistuimen
oli arvioitava, oliko kasitellyssa asiassa asianmukaisesti osoitettua kayttda eli kyseisen
tavaramerkin merkitsemista niiden yritysten tavaroiden pakkauksiin, jotka ovat liittyneet
jarjestelmaan, jossa pakkausjatteet kerataan kuluttajan laheisyydessa ja kasitellaan
ymparistoystavallisella tavalla, pidettava kyseisilla taloudenaloilla perusteltuna
tavaroiden markkinaosuuksien sdilyttamiseksi tai niiden luomiseksi. Unionin
tuomioistuimen mukaan eivoitu sulkea pois, etta se, etta valmistaja tai jakelija ilmoittaa
paivittaistavaroiden pakkauksissa kuulumisesta tallaiseen kierratysjarjestelmaan, voi
vaikuttaa kuluttajien ostopaatoksiin ja mydtavaikuttaa nain ollen ndiden tavaroiden
markkinaosuuksien sailyttamiseen tai luomiseen.

Unionin tuomioistuin katsoi, etta unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen
virheen soveltaessaan tosiasiallisen kayton kasitetta, ja kumosi valituksenalaisen
tuomion ja EUIPON valituslautakunnan paatoksen.
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4. Tarkastusmerkki

Tuomio 11.4.2019, OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317)

Ennakkoratkaisupyyntd - Immateriaalioikeudet - Tavaramerkit - Asetus (EY) N:o 207/2009 - 9
artiklan 1 kohta - Direktiivi 2008/95/EY - 5 artiklan 1 ja 2 kohta - Tavaramerkkiin perustuvat
oikeudet - Testimerkistd muodostuva yksildllinen tavaramerkki

OKO-Test Verlag on yritys, joka arvioi tuotteita niiden suorituskykyd ja soveltuvuutta
koskevilla testeilla ilmoittaakseen sen jalkeen yleisolle ndiden arviointien tuloksista. Se
myy Saksassa ilmestyvaa aikakauslehted, joka sisaltaa kuluttajille suunnatun yleisen
tiedottamisen lisaksi kyseisten testien tulokset.

OKO-Test Verlag on ollut vuodesta 2012 |htien tuotteille tehtyjen testien tulosten
osoittamiseen tarkoitettua merkkia (jaljempana testimerkki) esittavasta tunnuksesta
muodostuvan EU-tavaramerkin haltija. Se on myds samasta testimerkista muodostuvan
kansallisen tavaramerkin haltija. Kyseiset tavaramerkit (jaljempéana yhteisesti OKO-TEST-
tavaramerkit) on rekisteroity muun muassa painotuotteille, testauspalveluille seka
kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille.

OKO-Test Verlag valitsee tuotteet, jotka se haluaa testata, ja arvioi ne niin ikéan itse
valitsemiensa tieteellisten parametrien perusteella pyytamatta valmistajien
suostumusta. Taman jalkeen se julkaisee naiden testien tulokset aikakauslehdessaan.

Dr. Liebe on yritys, joka valmistaa ja kauppaa erityisesti Aminomed-tuotesarjaan
kuuluvia hammastahnoja. OKO-Test Verlag testasi vuonna 2005 tdhan tuoteryhmaan
kuuluvista hammastahnoista Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme -nimisen tuotteen,
joka sai arvosanan "sehr gut” (erittain hyva). Dr. Liebe teki samana vuonna
kayttdlupasopimuksen OKO-Test Verlagin kanssa.

OKO-Test Verlag saivuonna 2014 tietoonsa, ettd Dr. Liebe kauppasi erasta tavaraansa
pakkauksessa, joka oli varustettu OKO-TEST-tavaramerkilla.

OKO-Test Verlag nosti Dr. Liebea vastaan Landgericht Dusseldorfissa (Disseldorfin
alueellinen alioikeus, Saksa) tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevan kanteen, jossa
se vetosi siihen, ettd Dr. Liebelld ei ollut oikeutta kayttad OKO-TEST-tavaramerkkeja
vuonna 2005 tehdyn kayttélupasopimuksen perusteella vuonna 2014 erityisesti sen
vuoksi, etta naille hammastahnoille uusilla arviointiparametreilla tehty uusi testi oli
julkaistu vuonna 2008 eika Dr. Lieben tuote my6skaan enaa vastannut vuonna 2005
tehdyn testin kohteena ollutta tuotetta, koska sen nimi, kuvaus ja pakkaus oli muutettu.

Kyseinen tuomioistuin maarasi Dr. Lieben lopettamaan testimerkin kdytén Aminomed-
tuotesarjaan kuuluvia tavaroitavarten seka poistamaan kyseiset tavarat markkinoilta ja
havittdmaan ne. Mainitun tuomioistuimen mukaan Dr. Liebe oliloukannut OKO-TEST-
tavaramerkkeja kayttamalla testimerkkia kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluja
varten, jotka kuuluvat niihin palveluihin, joita varten nama tavaramerkit on rekisteroity.
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Dr. Liebe valitti kyseisesta tuomiosta ennakkoratkaisua pyytaneeseen tuomioistuimeen
Oberlandesgericht Dusseldorfiin (Dusseldorfin ylioikeus, Saksa) (jaliempana
ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin). OKO-Test Verlag teki puolestaan
liitannaisvalituksen, jossa se vaati, etta ensimmaisen oikeusasteen ratkaisu ulotetaan
koskemaan my®ds sita, etta Dr. Liebe kayttaa tiettyja sanamerkkeja ja kuviomerkkeja,
joita ei ole rekisteroity tavaramerkeiksi mutta jotka ovat identtisia OKO-TEST-
tavaramerkkien kanssa.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin katsoi, etta ensimmainen oikeusaste oli
menetellyt oikein katsoessaan, etta kyseessa ollut kayttdoikeussopimus oli lakannut
ennen vuotta 2014. Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin katsoi tasta seuraavan, etta
Dr. Liebe oli kayttanyt elinkeinotoiminnassa ilman OKO-Test Verlagin suostumusta
merkkia, joka on sama tai samankaltainen kuin OKO-TEST-tavaramerkit. Sen sijaan
kyseisen tuomioistuimen mukaan on epdvarmaa, voiko OKO-Test Verlag vedota
asetuksen N:0207/2009 9 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yksinoikeuteensa Dr. Liebed vastaan. Dr. Liebe oli
nimittain pannut OKO-TEST-tavaramerkkien kanssa saman tai samankaltaisen merkin
tavaroihin, jotka eivat olleet samoja eivatkd samankaltaisia kuin ne, joille OKO-TEST-
tavaramerkit oli rekisterdity. Mainitun tuomioistuimen mukaan voitiin lisaksi katsoa,
ettei kyseista merkkia ollut kaytetty "tavaramerkkina”.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin epaili siten ensimmaisen oikeusasteen
omaksumaa lahestymistapaa, jossa se, etta Dr. Liebe oli kdyttanyt samaa tai
samankaltaista merkkia kuin OKO-TEST-tavaramerkit, oli samastettu siihen, ettd merkkia
olisi kaytetty palveluille, joita varten nama tavaramerkit on rekisteroity. Se pohti myos
asetuksen N:0207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan
2 kohdan ulottuvuutta.

Tassa tilanteessa ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin paattilykata asian kasittelya
ja esittaa unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksia.

Unionin tuomioistuin totesi ensimmaiseksi, ettd asetuksen N:0 207/2009 9 artiklan 1
kohdan aja b alakohtaa seka direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on
tulkittava siten, etta niissa ei oikeuteta testimerkista muodostuvan yksilollisen
tavaramerkin haltijaa kieltdmaan kolmatta osapuolta panemasta merkkig, joka on sama
tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivat ole samoja eivatka
samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on
rekisteroity.

Unionin tuomioistuin totesi aluksi, etta asetuksen N:0207/2009 9 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetaan niin
sanottua "kaksinkertaista samuutta”, jolloin kolmas osapuoli kdyttaa samaa merkkia kuin
tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarattai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisteroity. Sen sijaan ilmaisulla "tavaroita tai palveluja varten”
ei lahtdkohtaisesti tarkoiteta tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja, joista
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kaytetaan asetuksen N:0207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassailmaisua "tavar[at]
tai palvelul[t], joille tavaramerkki on rekisteroity” ja direktiivin 2008/955 artiklan 1
kohdan a alakohdassa ilmaisua "tavarattai palvelut, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity”. Kyseisten saanndsten soveltamisalaan voi kuitenkin poikkeuksellisesti
kuulua tilanne, jossa kolmas osapuoli kayttaa merkkia tavaramerkin haltijan tavaroiden
yksiléimiseen silloin, kun nama tavarat ovat kyseisen kolmannen osapuolen tarjoamien
palvelujen varsinainen kohde. Tallaisessa tilanteessa merkkia nimittain kaytetaan
osoittamaan naiden palvelujen kohteena olevien tavaroiden alkupera, jolloin
tavaramerkilla varustettujen tavaroiden ja kyseisten palvelujen valilla on erityinen ja
erottamaton yhteys.

Unionin tuomioistuin totesi seuraavaksi asetuksen N:0 207/2009 9 artiklan 1 kohdanb
alakohdasta ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, joissa
tavaramerkin haltijalle annetaan erityista suojaa sita vastaan, etta kolmannet osapuolet
kayttaisivat merkkeja, jotka ovat tavaramerkin kanssa samoja tai samankaltaisia
sellaisellatavalla, joka aiheuttaayleisélle sekaannusvaaran, ilmenevan, etta tama
tavaramerkin haltijalle annettu suoja on rajattu koskemaan vain tapauksia, joissa
samuus tai samankaltaisuus on olemassa paitsi kolmannen osapuolen kayttaman
merkin ja tavaramerkin valilla myds niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkkia
kaytetaan, ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkkia kaytetaan,
valilld. Samoin kuin asetuksen N:0 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisaltyva
ilmaisu "tavaroille tai palveluille” ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan
sisaltyva ilmaisu "tavaroita tai palveluja varten”, myos asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b
alakohtaan sisaltyva ilmaisu "merkki - - tarkoitta[a] - - tavaroita tai palveluja” ja
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisaltyva ilmaisu "tavaroita tai palveluja
varten oleva [merkki]” tarkoittavat lahtokohtaisesti niita tavaroita tai palveluja, joita
kyseinen kolmas osapuoli kauppaa tai suorittaa.Jolleivat tavarat tai palvelut, joita
kolmas osapuoli kauppaa tai suorittaa, ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joille
tavaramerkki on rekisteroity, nailla saannoksilld annettavaa suojaa ei ole sovellettava.

Unionin tuomioistuin tasmensi toiseksi, etta asetuksen N:0 207/2009 9 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, etta niissa
oikeutetaan testimerkista muodostuvan lagjalti tunnetun yksil6llisen tavaramerkin
haltija kieltamaan kolmatta osapuolta panemasta merkkia, joka on sama tai
samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivat ole samoja eivatka
samankaltaisia kuin tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteroity,
edellyttaen, etta on naytetty, etta kyseinen kolmas osapuoli kayttaa epaoikeutetusti
hyvaksi kyseisen tavaramerkin erottamiskykya tai mainetta taikka aiheuttaa haittaa sen
erottamiskyvylle tai maineelle, ja ettei kyseinen kolmas osapuoli tassa tapauksessa ole
nayttanyt toteen naissa saannoksissa tarkoitettua perusteltua syyta merkin panemiselle
naihin tavaroihin. Kyseisilla saanndksilla maaritellaan naet laajalti tunnettujen
tavaramerkkien haltijoille annettavan suojan ulottuvuus. Kyseisissa saannoksissa
oikeutetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat kieltamaan kolmansia osapuolia
kayttamasta ilman niiden suostumusta ja perusteltua syyta elinkeinotoiminnassa

Tammikuu 2026 105 curia.europa.eu



Tavaramerkkioikeus

merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki - olivatpa
kyseessa samankaltaiset tavarat tai palvelut kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit
on rekisteroity, tai tavarat ja palvelut, jotka eivat ole talla tavoin samankaltaisia -, jos
kayttd merkitsee kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epaoikeutettua
hyvaksikayttoa taikka on haitaksi tavaramerkkien erottamiskyvylle tai maineelle. Taman
oikeuden kaytto ei edellyta sekaannusvaaraa kohdeyleison keskuudessa.
Ennakkoratkaisua pyytaneen tuomioistuimen on tutkittava, onko se, etta Dr. Liebe on
pannut tavaroihinsa merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin OKO-TEST-
tavaramerkit, merkinnytsita, etta Dr. Liebe on epaoikeutetusti kayttanyt hyvaksi naiden
tavaramerkkien erottamiskykya tai mainetta taikka aiheuttanut haittaa niiden
erottamiskyvylle tai maineelle. Mikali ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa
asian olevan nain, sen on lisaksi tutkittava, oliko Dr. Liebe kasitellyssa asiassa nayttanyt
toteen asetuksen N:0207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn kyseisen merkin panemiselle naihin
tavaroihin. Viimeksi mainitussa tapauksessa olisi nimittain todettava, ettei OKO-Test
Verlagilla ole oikeutta kieltaa tata kayttda mainittujen sadnnosten perusteella.
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