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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (yhdeksis jaosto)

14 péivand helmikuuta 2017 '*
EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Riidanalaisen padtoksen perustana olleen aikaisemman
kuviomerkin peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen
Asiassa T-333/14,
Andreas Helbrecht, kotipaikka Hilden (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Konig,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehendin M. Rajh,
vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kaydyssd menettelyssa oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Lenci Calzature SpA, kotipaikka Turchetto-Montecarlo (Italia), edustajinaan asianajajat F. Celluprica
ja F. Fischetti,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 27.2.2014 tekemésta
paatoksestd (asia R 830/2013-5), joka koskee Lenci Calzaturen ja Helbrechtin valistd vditemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekd tuomarit L. Madise ja R. da Silva
Passos (esitteleva tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

1 — Oikeudenkayntikieli: englanti.
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madrayksen

Asian tausta, asian kisittelyn vaiheet sekd asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja Andreas Helbrecht teki 8.1.2009 EU-tavaramerkin rekisterdintihakemuksen Euroopan unionin
teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan
unionin tavaramerkisti 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009,
L 78, s. 1)), nojalla.

Rekisteroitaviksi haettu tavaramerkki on sanamerkki SportEyes. Tavarat, joita varten rekisterdintia on
haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: “Jalkineet
nahasta, nahan jdljitelmistd, kumista tai muovista, sadekengit ja -saappaat; kankaiset padhineet,
padhineet nahasta ja nahan jaljitelmistd, padhineet kumista tai muovista, erityisesti lippalakit; vaatteet
tekstiilistd, nahasta ja nahan jéljitelmistd, kumista tai muovista; kisineet.”

EU-tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 30.3.2009 ilmestyneessd Yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 11/2009.

Viliintulija Lenci Calzature SpA esitti 29.6.2009 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla viitteen
haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien edelld 2 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
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Viite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 15.10.2004 ja joka rekisteroitiin 6.9.2008
numerolla 4073334 luokkaan 25 kuuluville tavaroille ”jalkineet, saappaat, tohvelit ja jalkineet
yleensd, vaatteet ja padhineet”™

=

— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 15.10.2004 ja joka rekisteroitiin 5.9.2008
numerolla 4077251 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten:

eY e

— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 15.10.2004 ja joka rekisterditiin 5.9.2008
numerolla 4077236 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten:

=Y

— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 31.5.2000 ja joka rekisterditiin 24.7.2001
numerolla 1683986 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten:

Fanpeddssrn

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen
perusteeseen.

Viiteosasto hyviksyi viitteen kaikkia kyseessd olevia tavaroita varten 7.3.2013 pdivatylld paétokselld
tarkasteltuaan vaitettd vain aikaisempaan, numerolla 4073334 rekisterdityyn tavaramerkkiin nédhden.

Kantaja haki 3.5.2013 EUIPO:ssa asetuksen N:o 207/2009 58-60 artiklan perusteella muutosta
viiteosaston péaiatokseen.

EUIPO:n viides valituslautakunta vahvisti 27.2.2014 tekemélladn paatokselld (jaljempdnd riidanalainen
padtos) vaiteosaston pddtoksen ja hylkdsi tavaramerkin rekisterointihakemuksen. Valituslautakunta
ilmoitti riidanalaisen paatoksen 16 kohdassa tarkastelevansa aluksi aikaisemman, numerolla 4073334
rekisterdidyn tavaramerkin. Se katsoi riidanalaisen péidtoksen 17—19 kohdassa, ettd merkityksellinen
alue on Euroopan unionin alue ja ettd kohderyhmédn kuuluva kuluttaja kuuluu tavanomaisen
valistuneeseen ja kohtuullisen tarkkaavaiseen ja huolelliseen suureen yleis66n, jonka tarkkaavaisuuden
taso on tavanomainen. Valituslautakunta hyviksyi riidanalaisen péadtoksen 20 kohdassa viiteosaston
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toteamuksen, jonka mukaan kyseesséd olevat tavarat ovat samoja. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen
paatoksen 30 ja 31 kohdassa, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta
samankaltaiset. Se katsoi kyseisen paiatoksen 32 kohdassa, ettd mainitut merkit ovat merkityssisallon
osalta ja englanninkielista yleisod kohtaan hyvin samankaltaiset merkityssisédlloltdan. Néin ollen
valituslautakunta totesi kyseisen pddtoksen 33 Lkohdassa, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat
samankaltaiset. =~ Sekaannusvaaran osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen  paétoksen
34—40 kohdassa, ettd kun otetaan huomioon kuluttajan tavaramerkeistdi mieleen painama
epitdydellinen kuva, on olemassa sekaannusvaara, koska kyseessd olevat tavarat ovat samoja ja koska
kyseiset merkit ovat samankaltaiset. Ilmoitettuaan riidanalaisen péadtoksen 39 kohdassa, ettei se
prosessiekonomisista syistd tarkastele muita aikaisempia tavaramerkkejd, joihin viite perustuu,
valituslautakunta hylkasi valituksen.

Kantaja nosti kasiteltdavand olevan kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2014
toimittamallaan kannekirjelmalla.

EUIPO toimitti vastineensa unionin yleiseen tuomioistuimeen 24.10.2014.

Viliintulija toimitti vastineensa unionin yleiseen tuomioistuimeen 31.10.2014.

Kantaja vaatii kanteessaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— velvoittaa EUIPO:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

EUIPO ja viliintulija vaativat vastineissaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Kantaja ilmoitti unionin vyleiseen tuomioistuimeen 28.10.2016 toimittamassaan asiakirjassa, ettd
EUIPO:n mitdttomyysosasto oli julistanut edelld 5 kohdassa mainitut aikaisemmat kuviomerkit joko
menetetyiksi (numerolla 1683986 rekisteroidysta tavaramerkistd 3.3.2016 tehty paétos nro 10958 C) tai
mitattomiksi (numeroilla 4073334, 4077236 ja 4077251 rekisteroidyistd tavaramerkeistd 7.7.2016 tehdyt
péaatokset nrot 12041 C, 12042 C ja 12040 C) paitoksilld, joista kaikista on tullut lopullisia.

Unionin yleinen tuomioistuin antoi 24.11.2016 esittelevin tuomarin ehdotuksesta asianosaisille ja
valiintulijalle tiedoksi prosessinjohtotoimen, jossa se kehotti nditéd esittdmadn kantansa siitd, sdilyttaako
kasiteltdviand oleva kanne kyseisten paatosten tekemisen johdosta edelleen tarkoituksensa.

Vastauksena tdéhdn kantaja tdsmensi unionin yleiseen tuomioistuimeen 8.12.2016 toimittamassaan
asiakirjassa ldhinnd, ettd hanen mukaansa kanne siilyttda tarkoituksensa, koska siind vaaditaan haetun
tavaramerkin rekisterdintid, paitsi jos unionin yleinen tuomioistuin aikoo kumota riidanalaisen

péaatoksen, koska aikaisemmat tavaramerkit on julistettu mitattomiksi tai menetetyiksi.

Viliintulija puolestaan totesi unionin yleiseen tuomioistuimeen 9.12.2016 toimittamassaan asiakirjassa,
ettd sen mukaan kanne on menettinyt tarkoituksensa.

Myo6s EUIPO katsoi unionin yleiseen tuomioistuimeen 8.12.2016 toimittamassaan asiakirjassa, ettd
edelld 15 kohdassa mainitut nelja paitosta ovat luonteeltaan lopullisia. Se ilmoitti lisdksi katsovansa,
ettd tdmd kanne on jdanyt vaille tarkoitusta, koska numerolla 4073334 rekisterdity tavaramerkki, joka
oli riidanalaisen pditoksen perusteena, oli mititoity 7.7.2016 tehdyn péadtoksen nro 12041 C
vaikutuksesta. EUIPO katsoi lopuksi, ettd kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

On muistutettava, ettd oikeuskidytdnnossd katsotaan vakiintuneesti, ettd siind tapauksessa, ettd
aikaisempi tavaramerkki julistettaisiin mitdattomaksi, véditemenettely jaa vaille tarkoitusta (ks. tuomio
25.5.2016, Ice Mountain Ibiza v. EUIPO — Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, ei julkaistu,
EU:T:2016:312, 24 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Niin ollen téllaisessa tapauksessa unionin yleisessd tuomioistuimessa valituslautakunnan péaatoksesta
nostettu kumoamiskanne menettdd myos tarkoituksensa (maérdys 27.9.2010, Hidalgo v. SMHV -
Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO), T-365/08, ei julkaistu, EU:T:2010:407, 6 kohta ja tuomio
25.5.2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, ei julkaistu, EU:T:2016:312, 25 kohta).

Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti mitdttomaksi julistetulla EU-tavaramerkilla ei
katsota alun perin olleen tdssa asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia. Néin ollen on katsottava, ettei
aikaisempi tavaramerkki ole tuottanut vaikutuksia ja ettei se tdten ole voinut olla haettua
tavaramerkkid vastaan esitetyn viitteen perusteena (ks. vastaavasti tuomio 4.3.2015, Three-N-Products
v. SMHV — Munindra (PRANAYUR), T-543/13, ei julkaistu, EU:T:2015:134, 16 kohta).

Késiteltdviassd asiassa riidanalainen pddtds perustuu yksinomaan tarkasteluun, joka koski haetun
tavaramerkin ja numerolla 4073334 rekisterdidyn aikaisemman tavaramerkin valistd sekaannusvaaraa,
jonka perusteella viiteosasto padtti hyviaksyd viitteen. On kuitenkin selvdd, ettd mitdttomyysosasto
julisti tdimén aikaisemman tavaramerkin mitattoméksi 7.7.2016 tekemallddn paatokselld, josta on tullut
lopullinen.

Tastd syystd numerolla 4073334 rekisteroidyn aikaisemman tavaramerkin mitattomaéksi julistamisen
seurauksena ainoa aikaisempi tavaramerkki, johon viite riidanalaisessa padtoksessd perustuu, on jadnyt
pois, ja vditemenettely on jddnyt vaille tarkoitusta tdimén aikaisemman tavaramerkin osalta. Néin ollen
unionin yleisen tuomioistuimen tydjarjestyksen 131 artiklan mukaisesti kasiteltdavand oleva kanne on
menettinyt tarkoituksensa eikd lausunnon antamiseen ole endd aihetta.

Vaikka kantaja vaittdd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen kasiteltdvédssd asiassa pddasian osalta
antama ratkaisu voi tuottaa hénelle hyotyd, on huomautettava, ettd oikeuskéytinnossd katsotaan
vakiintuneesti, ettd oikeussuojan tarpeen on oltava olemassa tuomioistuimen ratkaisun julistamiseen
saakka uhalla, ettd lausunnon antaminen asiassa raukeaa, miké edellyttds, ettd kanteen kasittelyn tulos
voi tuottaa kantajalle jotakin hyotyd (tuomio 7.6.2007, Wunenburger v. komissio,C-362/05 P,
EU:C:2007:322, 42 kohta ja madrdays 11.10.2007, Wilfer v. SMHV, C-301/05 P, ei julkaistu,
EU:C:2007:593, 19 kohta; ks. myds tuomio 10.12.2010, Ryanair v. komissio,T-494/08-T-500/08 ja
T-509/08, EU:T:2010:511, 43 kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

On kuitenkin todettava, ettd kisiteltdvassd asiassa unionin yleisen tuomioistuimen padasian osalta
antama ratkaisu ei voi tuottaa kantajalle hyotyd. Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 3 kohdan
mukaisesti  nimittdin  valituslautakuntien = paatokset  tulevat voimaan  vasta  asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun madrdajan padtyttya tai, jos unionin tuomioistuimissa
on nostettu kanne, sen hylkdamisesta alkaen. Kummastakaan ndista kahdesta tapauksesta ei kuitenkaan
ole kyse silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin toteaa, késiteltdvéind olevan asian tavoin, ettei
lausunnon antamiseen ole endd aihetta (mdardys 26.11.2012, MIP Metro v. SMHV — Real Seguros
(real,- QUALITY), T-548/11, ei julkaistu, EU:T:2012:623, 23 kohta; ks. myds vastaavasti maérdys
3.7.2003, Lichtwer Pharma v. SMHV - Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, 17 kohta ja
médrdys 11.9.2007, Lancome v. SMHV — Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, ei julkaistu,
EU:T:2007:249, 22 kohta). Nyt kasiteltdvd kanne menettdd kohteensa, koska riidanalaisella péaatokselld
ei katsota alun perin olleen asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettuja vaikutuksia eikd sen perusteella ole
ndin ollen voitu hyvdksyd minkéaénlaista viitettd, kuten edelld 21 ja 22 kohdasta kédy ilmi. Unionin
yleinen tuomioistuin ei siis voi lausua pddtoksestd, jolla ei riidanalaisen péaédtoksen tavoin ole
oikeusvaikutuksia. Samoista syistd se ei sitd suuremmalla syylld voi kumota sita.
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Kun lisdksi unionin yleisen tuomioistuimen Kkasiteltdviksi on saatettu kumoamisvaatimus, siind
nostetun kanteen tarkoituksena on EUIPO:n valituslautakuntien paéatosten laillisuuden valvonta
asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 14.5.2009, Fiorucci v.
SMHV - Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, 21 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).
Téltd osin unionin yleinen tuomioistuin valvoo EUIPO:n elinten paitosten laillisuutta eikd se voi
missddn tapauksessa korvata riidanalaisen péatoksen laatineen EUIPO:n toimivaltaisen elimen
perusteluja omilla perusteluillaan (ks. vastaavasti tuomio 14.5.2009, ELIO FIORUCCIT-165/06,
EU:T:2009:157, 65 kohta). Ndin ollen sen tehtévidni ei ole lausua haetun tavaramerkin ja numeroilla
1683986, 4077236 ja 4077251 rekisterdityjen muiden aikaisempien tavaramerkkien, jotka on julistettu
menetetyiksi (1683986) tai mitdttomiksi (4077236 ja 4077251), vilisestd sekaannusvaarasta. Tallainen
tarkastelu kuuluu tarvittaessa EUIPO:lle asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla.

Kaikesta edella todetusta seuraa, etta lausunnon antaminen esilld olevasta kanteesta raukeaa.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 137 artiklassa madritddn, ettd jos lausunnon antaminen
asiassa raukeaa, unionin yleinen tuomioistuin mééréad oikeudenkayntikuluista harkintansa mukaan.

Tadssd asiassa kantaja on vaatinut viliintulijan ja EUIPO:n velvoittamista korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

EUIPO on puolestaan vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Taltd osin on todettava, ettd kasiteltdvdssd asiassa lausunnon antamisen raukeaminen johtuu sen
aikaisemman kuviomerkin mitattomaksi julistamisesta, johon viite perustuu.

Néin ollen on syytd madritd, ettd viliintulija vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan ja kantajan
oikeudenkéyntikuluista. EUIPO vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan.

Niilld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksas jaosto)
on madrannyt seuraavaa:
1) Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.
2) Lenci Calzature SpA vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan
Andreas Helbrechtin oikeudenkidyntikulut. Euroopan teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Annettiin Luxemburgissa 14 paivand helmikuuta 2017.

E. Coulon S. Gervasoni
kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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