IL PONTE FINANZIARIA v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)
13 paivina syyskuuta 2007 *

Asiassa C-234/06 P,

jossa on kyse yhteisjen tuomioistuimen perussddnnén 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 23.5.2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, kotipaikka Scandicci (Italia), edustajinaan avvocato P. L.
Roncaglia, avvocato A. Torrigiani Malaspina ja avvocato M. Boletto,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinddn O. Montalto ja M. Buffolo,

vastaajana ensimmaisesséd oikeusasteessa,
*  Qikeudenkéyntikieli: italia.
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F.M.G. Textiles Srl, alemmin Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di
Alberto Fiorenzi Srl, kotipaikka Numana (Italia), edustajanaan avvocato D. Marchi,

viliintulijana ensimma@isesséd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts (esitteleva tuomari) sekd
tuomarit E. Juhdsz, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis ja J. Malenovsky,

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kisittelyssa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.3.2007 pidetyssé istunnossa esittdimén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Il Ponte Finanziaria SpA (jiljempénd valittaja) vaatii valituksessaan, ettd yhteisojen
tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisjen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistui-
men asiassa T-194/03, Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV - Marine Enterprise
Projects (BAINBRIDGE), 23.2.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. II-445;

I-7368



IL PONTE FINANZIARIA v. SMHV

jiljempédna valituksenalainen tuomio), jolla se hylkasi valittajan kumoamiskanteen
sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljinnen
valituslautakunnan 17.3.2003 tekemasté paatoksestd, joka liittyy valittajan ja Marine
Enterprise Projects — Societd Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl:n viliseen
vaitemenettelyyn (jaljempéna riidanalainen paatos).

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Yhteisén tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa saadetidin, etta
aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekister6ida, ”jos
sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla
aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhty-
mistd”. Saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainitaan
aikaisempina tavaramerkkeind muun muassa jasenvaltiossa rekister6idyt tavaramer-
kit, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen tekopaivia.

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa sdddetdén, ettd jos yhteison
tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnisté ole ottanut yhteisossa
tavaramerkkié tosiasialliseen kéayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on
rekisterdity, tai jos tillainen kéytt6 on ollut viisi vuotta yhtéjaksoisesti keskeytyneeni
eikd kayttamatta jattdmiseen ole patevéd syytd, yhteison tavaramerkkiin sovelletaan
tdssd asetuksessa saddettyja seuraamuksia. Saman artiklan 2 kohdan a alakohdan
nojalla timén artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiyttéd on myods tavaramerkin
kéyttdminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteroidystd muodosta ainoastaan
sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

I-7369



TUOMIO 13.9.2007 — ASIA C-234/06 P

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta koskee yhteison tavaramerkkihakemusta
vastaan tehtyd viitetta, ja siind sdddetddn, ettd aikaisemman yhteison tavaramerkin
haltijan on silld uhalla, ettd viite hyldtdan, toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison
tavaramerkin julkaisemista edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty yhteistssd niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa
perustellut syyt kayttdmattd jittimiseen, jos tdhdn pdivadn mennessd aikaisempi
tavaramerkki on ollut rekister6ityné véhintaan viisi vuotta. Saman artiklan 3 kohdan
mukaan artiklan 2 kohtaa sovelletaan my6s aikaisempiin kansallisiin tavaramerk-
keihin siten, ettd kiytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on
suojattu, vastaa kayttéd yhteisossi.

Asian tausta

Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
sittemmin F.M.G. Textiles Srl (jaljempdnd viliintulija) teki 24.9.1998 SMHV:lle
hakemuksen kuviomerkin BAINBRIDGE (nro 940007) rekisteroimisestd yhteison
tavaramerkiksi. Tavarat, joita varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 18 ”nahat ja nahan jiljitelmit ja
niistd tehdyt tavarat, jotka eivét sisdlly muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat;
matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, paivanvarjot ja kivelykepit; piiskat, valjaat ja
satulavarusteet” ja [uokkaan 25 "vaatteet, jalkineet, padhineet”.

Valittaja teki 7.9.1999 viitteen titd rekisterdintid vastaan asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Taméa viite perustui yhteentoista
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aikaisempaan tavaramerkkiin, jotka on rekisteroity Italiassa luokkiin 18 ja/tai 25
kuuluvia tavaroita varten ja joille kaikille on yhteistd sanaosa “bridge”. Kyse on
kuviomerkeistd ”"Bridge” (nro 370836), "Bridge” (nro 704338), "Old Bridge”
(nro 606709), "The Bridge Basket” (nro 593651); sanamerkistai "THE BRIDGE”
(nro 642952); kolmiulotteisista merkeistda "The Bridge” (nro 704372) ja "The Bridge”
(nro 633349); sanamerkisti "FOOTBRIDGE” (nro 710102); kuviomerkistd "The
Bridge Wayfarer” (nro 721569) ja sanamerkeista "OVER THE BRIDGE”
(nro 630763) ja "THE BRIDGE” (nro 642953).

SMHV:n véiteosasto hylkisi 15.11.2001 tekemallddn paatokselld viitteen ja katsoi,
ettd huolimatta kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden asteen ja riidan-
alaisten merkkien samankaltaisuuden asteen keskindisestd riippuvuudesta kaiken-
lainen asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettu sekaannusvaara voidaan kohtuullisesti
sulkea pois kyseessd olevien tavaramerkkien vilisten lausuntatapaa ja ulkoasua
koskevien eroavuuksien perusteella. Valittaja valitti tdstd padtoksesta.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési tdmén valituksen riidanalaisella paatok-
selld. Aluksi se jatti arviointinsa ulkopuolelle viisi yhdestitoista aikaisemmasta
merkkien rekisterdinnistd (nrot 370836, 704338, 606709, 593651 ja 642952) silld
perusteella, ettd noiden tavaramerkkien kaytt6d ei ollut naytetty toteen. Se ei
katsonut kuutta muuta aikaisempaa tavaramerkkid (nrot 704372, 633349, 710102,
721569, 630763 ja 642953) "sarjatavaramerkeiksi”, koska niiden kaytostd ei ollut
lukumaiaréltaén riittdvad nayttoa. Se totesi tdmén jilkeen, ettd ndiden kuuden
tavaramerkin ja haetun yhteison tavaramerkin vililld ei ole asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, kun otetaan
huomioon, ettid riidanalaiset tavaramerkit eivit ole riittivin samankaltaisia, jotta
olisi perusteltua soveltaa keskindisen riippuvuuden periaatetta, jonka mukaan
tavaramerkkien vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitet-
tujen tavaroiden merkittdvi samankaltaisuus ja pdinvastoin.
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Oikeudenkiyntimenettely ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja
valituksenalainen tuomio

Valittaja nosti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2003
toimittamallaan kannekirjelmalld kanteen riidanalaisen padtoksen kumoamiseksi.

SMHYV ja viliintulija vaativat tdiméan kanteen hylkaamista.

Valittaja vditti ensimmadisessd kanneperusteessaan, joka koski asetuksen N:o 40/94
15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekéd yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 tdytintéonpanosta
13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22
sdannon rikkomista, ettd valituslautakunta oli virheellisesti jéattinyt arviointinsa
ulkopuolelle useita sen aikaisempia tavaramerkkeja silla perusteella, ettd niiden
kéyttoad ei ollut naytetty toteen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi aluksi valituksenalaisen tuomion 27
ja 28 kohdassa kuuden aikaisemman tavaramerkin (nrot 704372, 633349, 710102,
721569, 630763 ja 642953) osalta, joihin valituslautakunta oli perustanut
sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nahden koskevan arviointinsa, etti
valituslautakunta oli todennut pelkistidn “tavaramerkkiperhetti” koskevan viitteen
tarkastelun yhteydesséd, ettd vain kahta naistd tavaramerkeistd oli kaytetty ja ne
voitiin niin ollen ottaa huomioon tissa arvioinnissa.

Tassa suhteessa valituslautakunta itse asiassa nimenomaisesti vahvisti, ettd
mainittuja aikaisempia tavaramerkkeji ei koske asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
mukainen vaatimus kayton todistamisesta, koska tissa sddannoksessa saadetty niiden
rekisterdinnistd alkava viiden vuoden ajanjakso ei ollut viela paattynyt. Se katsoi ndin
ollen, ettd niamid kuusi aikaisempaa tavaramerkkii on otettava huomioon, kun
arvioidaan sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nidhden. Italialainen kuluttaja
ei tosiasiallisesti kohdannut markkinoilla kuin kaksi néistd aikaisemmista tavara-
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merkeistd, joten viitettyyn “tavaramerkkiperheeseen” liittyvé laajempi suoja, johon
valittaja vetosi, ei ollut kyseessd olevassa asiassa perusteltu. Ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuin katsoi, ettd valittajan sille esittamilld viitteelld, joka koskee
valituslautakunnan arviointia kyseisistd kuudesta aikaisemmasta tavaramerkist,
pyritddn tosiasiallisesti kiistdméaan valituslautakunnan arvioinnit riidanalaisten
merkkien vilisesti sekaannusvaarasta ja niiden kiistiminen kuuluu asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevan toisen kanneperusteen piiriin.

Toiseksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
31-37 kohdassa silti osin, ettd aikaisempi tavaramerkki THE BRIDGE (nro 642952)
jétettiin arvioinnin ulkopuolelle, ettd tavaramerkin tosiasiallinen kaytto edellyttaa,
ettd se on ollut objektiivisesti katsoen esilld markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja
malliltaan vakiintuneena. Valituslautakunta oli katsonut perustellusti, ettd kyseessi
olevan tavaramerkin tosiasiallista kéytt6d ei ole néytetty toteen. Téssd yhteydessi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin jitti tutkimatta valittajan ensimmaiistd
kertaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittdmat asiakirjat.

Kolmanneksi ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi neljin muun aikai-
semman tavaramerkin (nrot 370836, 704338, 606709 ja 593651), joita ei otettu
huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nihden, osalta
yhtdiltd valituksenalaisen tuomion 42-45 kohdassa, ettd valituslautakunta oli
jattdnyt “puolustaviksi” kutsutut rekisteréinnit perustellusti huomioon ottamatta.
Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tuollaisten rekisterdintien
huomioon ottaminen ei nimittdin ole yhteensopivaa asetuksella N:o 40/94
toteutetun yhteison tavaramerkin suojaamisjarjestelmédn kanssa, jossa vaaditaan
ndyttoa tavaramerkin kaytostd olennaisena edellytyksend sille, ettd sen haltijalle
myoénnetddn yksinoikeuksia. Toisaalta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi valituksenalaisen tuomion 50 ja 51 kohdassa siltdi osin, voidaanko
tavaramerkin Bridge (nro 370836) katsoa kokonaisuutena vastaavan tavaramerkkia
THE BRIDGE (nro 642952) asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, ettd tdmén sdinnoksen soveltamisedellytykset eivit tayty
kasiteltavand olevassa asiassa. Sen mukaan rekisterdidyn tavaramerkin haltija ei
nimittdin voi mainitun sddnnoksen nojalla néyttdd toteen tavaramerkin kayttoa
vetoamalla erikseen rekisteréidyn samankaltaisen tavaramerkin kéytt66n.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuomion 75—
117 kohdassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevasta
toisesta kanneperusteesta, ettd yhteison tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat
ja kuuden aikaisemman kansallisen tavaramerkin kattamat tavarat, jotka valitus-
lautakunta oli ottanut huomioon sekaannusvaaraa arvioidessaan, ovat samoja mutta
ettd riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia vain lausuntatavaltaan eivatki
ulkoasultaan tai merkityssisalloltdan. Se totesi timéan vuoksi, ettd valituslautakunta
ei ollut tehnyt arviointivirhettd, kun se katsoi, ettei kuluttajien keskuudessa ole
sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja kunkin, erikseen huomioon otetun kuuden
aikaisemman tavaramerkin vililld. Toiseksi ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi valituksenalaisen tuomion 128 kohdassa sen viitteen osalta, jonka mukaan
aikaisemmat tavaramerkit muodostaisivat “tavaramerkkiperheen” tai “sarjatavara-
merkit”, ettd kun ei ole néayttod kaikkien "sarjaan” kuuluvien tavaramerkkien tai
vihintdén joidenkin mahdollisen "perheen” muodostavien tavaramerkkien kiytosta,
valituslautakunta oli perustellusti jattinyt ottamatta huomioon valittajan “sarjata-
varamerkeille” kuuluvaan suojaan perustuvat viitteet.

Niilla perusteilla ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasi kumoamiskan-
teen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Valittaja vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin

—  kumoaa valituksenalaisen tuomion

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen ja

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan sekd ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimessa etti yhteisjen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkéyn-
tikulut.
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SMHYV vaatii, ettd yhteis6jen tuomioistuin

—  hylkaa valituksen ja

— velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd yhteistjen tuomioistuin

—  jattaa valituksen tutkittavaksi ottamatta tydjérjestyksen 119 artiklan nojalla

— toissijaisesti hylkéda valituksen ja vahvistaa valituksenalaisen tuomion

— joka tapauksessa velvoittaa valittajan korvaamaan viliintulijalle ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisdjen tuomioistuimessa kiydyissa
oikeudenkiyntimenettelyissd syntyneet oikeudenkéyntikulut.

Valitus

Viliintulija katsoo alustavasti, ettd valituksen johdantokappaleessa valittajan
asianajajat toteavat toimivansa autenttisen erityisvaltuutuksen nojalla, joka oli
“liitetty hallinnollisena asiakirjana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
nostettuun kanteeseen”. Jos timé asiakirja ei ole asiakirjojen joukossa, valitus on
jitettava tutkimatta.
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Taltd osin on riittdvaa todeta, ettd kyseessd oleva asiakirja sisiltyy asiakirjoihin
sellaisena kuin se esitettiin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Valitus on
niin ollen otettava tutkittavaksi.

Valittaja esittdid ensimmdisessd ja viidennessd valitusperusteessaan, joita on
tarkasteltava aluksi, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se arvioi sekaannusvaaraa haetun
tavaramerkin ja valittajan tdssd suhteessa huomioon otettujen kuuden aikaisemman
tavaramerkin (nrot 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ja 642953) valilla.
Toinen valitusperuste koskee mainitun asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
virheellistd soveltamista, joka johti aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE
(nro 642952) jittimiseen arvioinnin ulkopuolelle. Kolmas valitusperuste koskee
mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista, joka johti
aikaisemman tavaramerkin Bridge (nro 370836) jattimiseen arvioinnin ulkopuolelle.
Neljas valitusperuste koskee mainitun asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
rikkomista, joka johti aikaisemman tavaramerkin Bridge (nro 370836) ja aikai-
sempien tavaramerkkien nrot 704338, 606709 ja 593651 jittimiseen arvioinnin
ulkopuolelle puolustavina tavaramerkkeina.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista, kun on arvioitu sekaannusvaaraa erikseen tarkasteltuihin
aikaisempiin tavaramerkkeihin néhden

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja vaittdd ensimmaiisessd valitusperusteessaan, joka jakautuu kolmeen osaan,
ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska riidanalaiset tavaramerkit ovat
riittdvan samankaltaisia, jotta sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan olemassa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi aluksi valituksenalaisen tuomion
105 kohdassa, etta kaikkien riidanalaisten tavaramerkkien lausuntatavoissa on
samankaltaisuuksia ja ettd haetun tavaramerkin ja sanamerkkien THE BRIDGE
(nro 642953) ja FOOTBRIDGE (nro 710102) seki aikaisempien kolmiulotteisten
tavaramerkkien, joissa on sanaosa “the bridge” (nrot 704372 ja 633349),
lausuntatavat ovat huomattavan samankaltaisia. Valittajan mukaan vakiintuneen
oikeuskdytannén mukaan lausuntatavan samankaltaisuus voittaa mahdollisen
kuvion ulkoasun samankaltaisuuden puuttumisen.

Toiseksi valittaja viittdd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
virheellisesti, ettd sekaannusvaaraa ei ole olemassa sen vuoksi, etti haetun
tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien ulkoasu ja merkityssisdlté eroavat
toisistaan. Valittaja katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen valituk-
senalaisen tuomion 107-113 kohdassa tekemé arviointi siitd, ettd merkityssiséllot
eivit ole samankaltaisia, perustui arvioon italialaisen keskivertokuluttajan englannin
kielen taidosta, vaikka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi Eurobaro-
metrin (Euroopan yhteisjen komission elin, joka vastaa toimintalohkosta "yleinen
mielipide”) viimeisimmin tutkimuksen nojalla, ettd vain 15-20 prosenttia ita-
lialaisesta yleisostd tuntee englanninkielisen sanan “bridge” merkityksen. Sikéli kuin
sana “bridge” on yhteinen kaikille tavaramerkeille, my6s niiden ulkoasut ovat tietyssa
madrin samankaltaisia.

Kolmanneksi, kun otetaan huomioon riidanalaisten tavaramerkkien kattamien
tavaroiden ehdoton samuus ja aikaisempien tavaramerkkien huomattava erottamis-
kyky, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitinyt vertailla riidanalaisia
tavaramerkkeji kokonaisarvion perusteella, johon vaikuttaa eri tekijoiden keski-
ndisen riippuvuuden periaate, jonka puitteissa huomattava lausuntatavan saman-
kaltaisuus seké riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisallon ja ulkoasun saman-
kaltaisuudet eivit olisi oikeudellista virhettd tekemittd voineet johtaa sekaannus-
vaaran poissulkemiseen.

SMHV:n mukaan pelkidn tietyn lausuntatavan samankaltaisuuden olemassaolo
voidaan jattdd huomioon ottamatta, jos silld ei ole vaikutusta kuluttajaan ja jos se
on vain yksi tekijia samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa.
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Viliintulija vaittds, ettd valittaja tulkitsee lausuntatavan osalta valituksenalaista
tuomiota uudelleen mielivaltaisesti. Viliintulija esittdd merkityssisallon osalta, etté
valittajan mainitsemasta tutkimuksesta ei voida johtaa, ettd italialainen keskiverto-
kuluttaja ei tuntisi englanninkielisen sanan "bridge” merkitysta omalla kielelldén, ja
ettd valitessaan tavaramerkin THE BRIDGE, jonka merkitys vastaa sen nimen
erottamiskykyistd osaa, "Il Ponte”, valittaja on itse halunnut luoda yhteyden timén
nimen ja myytévien tavaroiden vilille ja katsonut, ettd italialainen kuluttaja voi
havaita tdmdn yhteyden. Viliintulija vaittdda SMHV:n tavoin eri tekijoiden
keskindisen riippuvuuden periaatteen osalta, ettd ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi perustellusti, ettd haetun tavaramerkin ja valittajan tavaramerk-
kien vilisen eroavuuden vuoksi titd periaatetta ei sovelleta.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Ensimmidisen valitusperusteen ensimmaéinen osa

On todettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen
tuomion 102-106 kohdassa, etti haetun tavaramerkin ja sanat "The Bridge
Wayfarer” (nro 721569) sisdltivin aikaisemman tavaramerkin ja aikaisemman
sanamerkin OVER THE BRIDGE (nro 630763) lausuntatavat ovat vahiisessid miérin
samankaltaisia. Se katsoi myos, ettd lausuntatapojen samankaltaisuudet ovat
selvempid aikaisempiin sanamerkkeihin THE BRIDGE ja FOOTBRIDGE
(nrot 642953 ja 710102) ja aikaisempiin sanan “the bridge” sisaltaviin kolmiulottei-
siin tavaramerkkeihin (nrot 704372 ja 633349) nihden. Kuitenkin ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi myos, ettd timd samankaltaisuus heikkenee sen
vuoksi, ettd aikaisemmissa tavaramerkeissd on artikkeli "the” ja etuliite "foot” ja
haetussa tavaramerkissi on etuliite ”bain”. Niin ollen se katsoi, etti haetun
tavaramerkin ja ndiden neljan aikaisemman tavaramerkin lausuntatavat ovat vain
tietylld tavalla samankaltaisia.
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Toisin kuin mitd valittaja esitti, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei niin ollen
katsonut, etti kaikkien riidanalaisten tavaramerkkien lausuntatavat ovat keskenian
samankaltaisia. Vaikka ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksen-
alaisen tuomion 115 kohdassa, ettd haetun tavaramerkin ja mainittujen neljan
aikaisemman tavaramerkin lausuntatavat ovat huomattavan samankaltaisia, tima
toteamus ei aiheuttanut oikeudellista virhetta.

Nimittdin vaikka ei voida sulkea pois sité, ettd pelkki lausuntatavan samankaltaisuus
voi aiheuttaa sekaannusvaaran, on kuitenkin syytd muistuttaa, ettd téllaisen vaaran
olemassaolon toteamisen on perustuttava kyseisten merkkien merkityssisillon,
ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden kokonaisarviointiin (ks. asia C-206/04
P, Miilhens v. SMHYV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. I-2717, 21 kohta; ks. myos
vastaavasti asia C-334/05 P, SMHYV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok. 2007, s. I-4529,
34 ja 35 kohta).

Tuollaisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeisti
syntyvdan kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerk-
kien erottavat ja hallitsevat osat (ks. em. asia Miilhens v. SMHYV, tuomion 19 kohta ja
etenkin jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnén lihentdmisestd 21.12.1988
annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
osalta asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta ja
asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,
25 kohta).

Kyseisestda kokonaisarvioinnista seuraa, ettd kahden merkin merkityssiséltdjen ja
ulkoasujen viliset eroavuudet voivat neutralisoida niiden lausuntatapojen viliset
samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessi olevista merkeistd on
kohdeyleison nikokulmasta selked ja erityinen merkitys siten, ettd timi yleiso
kykenee ymmartaméain sen vilittomasti (ks. asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v.
SMHY, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 20 kohta; em. asia Miilhens v. SMHYV,
tuomion 35 kohta seki asia C-171/06 P, TL.M.E. ART v. SMHYV, tuomio 15.3.2007,
49 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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Kuten julkisasiamies totesi tiltd osin ratkaisuehdotuksensa 56 kohdassa, lausunta-
tavan mahdollisen samankaltaisuuden arviointi on vain yksi kokonaisarviointiin
liittyvista merkityksellisistd tekijoistd. Ei ndin ollen voida péitelld, ettd sekaannus-
vaara on vilttdmittd olemassa, kun pelkistidn kahden merkin lausuntatavan
samankaltaisuus on osoitettu (em. asia Miilhens v. SMHYV, tuomion 21 ja 22 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kisiteltdvind olevassa asiassa
valituksenalaisen tuomion 116 ja 117 kohdassa, ettd lausuntatavan samankaltaisuus
ei sellaisenaan ole riittidvi peruste sekaannusvaaran olemassaolon toteamiselle, koska
lausuntatavan samankaltaisuudella on vihdinen merkitys kyseesséd olevien tavaroi-
den myyntitavan vuoksi, silli kohdeyleis6 havaitsee tavanomaisesti kyseiset
tavaramerkit visuaalisesti.

Siten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli kyseisten merkkien luomaa
kokonaisvaikutelmaa ottaen huomioon niiden mahdolliset merkityssisallon, ulko-
asun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, kun se arvioi sekaannusvaaraa kokonai-
suutena. Tdssd yhteydessd se on voinut oikeudellista virhettd tekemitti todeta, etti
tuollaista vaaraa ei ole, koska merkityssisallot ja ulkoasut eivit ole samankaltaisia.

Lisdksi valittaja ei voi saada yhteis6jen tuomioistuinta korvaamaan omalla
arvioinnillaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia. Vakiintuneen
oikeuskaytiannén mukaan EY 225 artiklan ja yhteis6jen tuomioistuimen perus-
saannon 58 artiklan ensimmaisesta kohdasta seuraa, etti muutosta voidaan hakea
vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. Niin ollen ainoastaan ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin on toimivaltainen maérittdméadn merkityksellisen tosiseikaston
ja arvioimaan sitd sekd arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitd tapausta,
ettd ndmd tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon véiristyneelld tavalla,
mitd ei ole viitetty kisiteltavind olevassa asiassa, tosiseikaston ja todistusaineiston
arviointi ei ndin ollen ole sellainen oikeuskysymys, etté se sindnsi kuuluisi yhteisojen
tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm.
asia C-214/05 P, Rossi v. SMHYV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s. I-7057, 26 kohta ja
asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV, tuomio 26.4.2007, Kok. 2007, s. 1-3569, 71 kohta).
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamukset valituksenalaisen tuomion
115-117 kohdassa koskevat tosiseikkojen arviointia. Ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin arvioi sekaannusvaaraa kokonaisuutena tavaramerkeistd syntyvin
kokonaisvaikutelman perusteella ja otti huomioon erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat.

Valittajan esittdimi viite on ndin ollen jitettiva tutkimatta siltd osin kuin silld
pyritddn siihen, ettd yhteis6jen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioin-
nillaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arvioinnin.

Niin ollen valitusperusteen ensimmaiinen osa on hyléttivi osittain perusteettomana
ja jitettdvi osittain tutkimatta.

— Ensimmdisen valitusperusteen toinen osa

Aluksi on jitettdva kokonaisuudessaan tutkimatta viite, jolla valittaja viimeaikaiseen
tutkimukseen viittaamalla pyrkii todellisuudessa asettamaan kyseenalaiseksi ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 107-114 kohdassa
tekemiit puhtaasti tosiseikkoja koskevat arvioinnit siit4, etta riidanalaisten merkkien
merkityssisallot ovat samankaltaisia.

Nimittdin kuten tdmén tuomion 38 kohdassa muistutetaan, yhteiséjen tuomioistui-
men asiana ei ole valitusasiassa kyseenalaistaa tuollaisia arviointeja, lukuun
ottamatta niitd tapauksia, joissa ne johtuvat asiakirjojen huomioon ottamisesta
vadristyneelld tavalla, mitd ei ole viitetty kisiteltavini olevassa asiassa.
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Valittajan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tekeméidn ulkoasun saman-
kaltaisuuden arviointiin, sellaisena kuin se ilmenee valituksenalaisen tuomion 92—
101 kohdasta, kohdistaman arvostelun osalta on muistutettava, ettd vakiintuneen
oikeuskdytdnnén mukaan EY 225 artiklasta, yhteisGjen tuomioistuimen perus-
sdadnnon 58 artiklan ensimmaisestd kohdasta ja yhteisGjen tuomioistuimen tyojérjes-
tyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimméisen alakohdan c alakohdasta seuraa, ettd
valituksessa on ilmoitettava tasmallisesti sekd se, miltd kaikilta osin tuomion
kumoamista vaaditaan, ettd ne oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti
halutaan vedota timén vaatimuksen tueksi (asia C-352/98 P, Bergaderm ja Goupil v.
komissio, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. I-5291, 34 kohta ja asia C-286/04 P,
Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok. 2005, s. 1-5797, 42 kohta).

Valittajan esittdma viite ei tdytd niita edellytyksid. Itse asiassa se ei sisilla mitddn
sellaista oikeudellista perustelua, jolla pyrittdisiin osoittamaan, milld tavalla
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen. Valittaja
ainoastaan toistaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittdiméansa kanne-
perusteen eiki selittele sité lisdd tai tuo esiin niité valituksenalaisen tuomion kohtia,
joita se haluaa arvostella.

Nain ollen tamai viite koostuu pelkistd pyynnosta tutkia uudelleen ensimmadisessé
oikeusasteessa esitetty kanne, eikd se tdytd yhteisdjen tuomioistuimen perus-
sddnndssi tai tyojarjestyksessi sdddettyja edellytyksia.

Niin ollen ensimmaéisen valitusperusteen toinen osa on jatettdvi tutkimatta.

— Ensimmiaisen valitusperusteen kolmas osa

Vaikka on selvdi, ettd huomioon otettavien tekijoiden keskindisen riippuvuuden
periaatteen mukaan ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niilld
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varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden nojalla kyseisten tavaroi-
den tai palvelujen vdhiisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien
huomattava samankaltaisuus ja piinvastoin (ks. mm. asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 19 kohta sekd em. asia T.I.M.E. ART v. SMHYV, tuomion 35 kohta),
yhteistjen tuomioistuin on katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttdd yhtd aikaa, ettd aikaisempi ja
haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia seki ettd rekisterintihakemuk-
sessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai
palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity. Edellytysten on taytyttivi
samanaikaisesti (ks. asia C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004,
s. 1-9573, 51 kohta).

Téssd suhteessa ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen
tuomion 116 kohdassa, ettd vaikka riidanalaiset merkit ovat lausuntatavaltaan
samankaltaisia, timén tekijin merkitys on lopulta vihdinen, koska kohdeyleis
havaitsee kyseisid tavaroita varten olevan tavaramerkin tavallisesti visuaalisesti.
Lisdksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin myo6s totesi arvioinnissaan, jota ei
voida asettaa kyseenalaiseksi tdmin valitusperusteen toisessa osassa esitetyilld
perusteilla, ettei merkityssisallon ja ulkoasun vililla ole samankaltaisuuksia.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi nain ollen sekaannusvaaraa
koskevassa arvioinnissaan oikeudellista virhettd tekemitti todeta, etti riidanalaiset
tavaramerkit eivit erikseen tarkasteltuina ole riittdvin samankaltaisia, jotta voitaisiin
katsoa, ettd on olemassa sekaannusvaara pelkistddn aikaisempien tavaramerkkien
huomattavan erottamiskyvyn tai viimeksi mainittujen ja haetun tavaramerkin
kattamien tavaroiden samuuden vuoksi.

Mainitun samankaltaisuuden asteen riittdméttomyyden vuoksi ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuinta ei voida moittia siitd, ettd se ei ole soveltanut keskinaisen
riippuvuuden periaatetta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessa.
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Nain ollen ensimmaisen valitusperusteen kolmas osa on hylittdva perusteettomana.

Niin ollen ensimmainen valitusperuste on hylattivi kokonaisuudessaan.

Viides valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista, kun sekaannusvaaraa aikaisempiin tavaramerkkeihin
néhden arvioidaan ottaen huomioon niiden kuuluminen "tavaramerkkiperheeseen”
tai "tavaramerkkisarjaan”

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja katsoo, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa arvioidessaan sekaannusvaaraa
sen aikaisempien tavaramerkkien muodostamaan “tavaramerkkiperheeseen” tai
"tavaramerkkisarjaan” ndhden. Sen mukaan yhteison tavaramerkkihakemusta
edeltineiden viiden vuoden osalta sekaannusvaaraa olisi arvioitava vertailemalla
tavaramerkkeja sellaisina kuin ne on rekisterdity, ilman ettd vaadittaisiin jonkin
edellytyksen, kuten tosiasiallisen kdyton, tiyttymistd. Yhtaalta valittaja toteaa, ettd
nidin on silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltijan viite perustuu vain
aikaisempaan tavaramerkkiin, jota kéyttovaatimus ei koske. Toisaalta vaatimus
aikaisempien tavaramerkkien kaytostd poistaisi “sarjatavaramerkkien” suojan
sellaiselta haltijalta, joka aikoo juuri saattaa markkinoille sen rekistersidyilla mutta
kayttamattomilld “sarjatavaramerkeilld” varustettuja tavaroita, jos kolmas henkilo,
joka on laillisesti hakenut samankaltaista tavaramerkkid, on péadttinyt aloittaa
tosiasiallisen kiyton samalla hetkella.

SMHYV viittdd aluksi, ettd kisitettd “sarjatavaramerkit” ei mainita asetuksessa
N:o 40/94 ja ettd se on vain Italian tavaramerkkioikeudessa oikeuskaytdnt66n
kuuluva konstruktio, jolla annetaan oikeudellinen merkitys sille tosiasialliselle
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tilanteelle, ettd sarjatavaramerkit ja haettu tavaramerkki voidaan yhdistda toisiinsa.
Téaméa yhdistiminen voi ndin ollen aiheuttaa sekaannusta kyseisen kohdeyleison
keskuudessa, mikd johtuu siitd, ettd markkinoilla on samanaikaisesti useita
tavaramerkkejd, joilla on yhteinen erottamiskykyinen osa ja jotka ovat samoja tai
samankaltaisia tavaroita varten. Vaatimuksena on siis, ettd mainitut tavaramerkit
ovat markkinoilla.

Toiseksi aikaisempien tavaramerkkien sarjaluonteen huomioon ottaminen tarkoit-
taisi mainittujen erikseen tarkasteltujen tavaramerkkien suojan alan laajentamista.
Nidin ollen kaikenlainen sekaannusvaaran abstrakti arviointi, joka perustuu
ainoastaan useampien sellaisten tavaramerkkirekisterdintien olemassaoloon, joissa
on sama erottamiskykyinen osa, tulisi jattdd tekemdttd, jos mainittuja tavaramerk-
keja ei ole tosiasiallisesti kaytetty.

Kolmanneksi SMHV viittdd, ettd “sarjatavaramerkkeji” on tarkasteltava siind
yhteydessd, kun arvioidaan kuluttajien mielikuvaa riidanalaisista merkeistdi. SMHV
toteaa kuitenkin, ettd viitettyjd "sarjatavaramerkkejd” ei ole kiytetty eikd niissd ole
sellaisia piirteitd, joiden perusteella ne voitaisiin katsoa perheeksi.

Viliintulija huomauttaa, ettd vaikka valittaja ei olisi velvollinen niyttaméin toteen
yhteisen sanan "bridge” sisdltdvien aikaisempien tavaramerkkien kayttod estdakseen
niiden rekisterdintien menettimisen, sen olisi kuitenkin pitinyt tehdd niin
vahvistaakseen viitteensi siitd, ettd timdn sanan sisiltdvit tavaramerkit muodosta-
vat "perheen”.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhtaélta haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ja toisaalta ndiden tavaramerkkien
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kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta aiheutuvaa sekaannusvaa-
raa on arvioitava sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleison
nikokulmasta.

Kasiteltavana olevassa asiassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa, etti kun otetaan huomioon edella
5 kohdassa kuvattujen kyseessd olevien tavaroiden luonne, sekaannusvaaran
arvioimisen kannalta merkityksellinen kohdeyleis6 koostuu kaikkien kyseessd
olevien tavaroiden osalta sen jdsenvaltion, joissa aikaisempia tavaramerkkeja
suojataan, eli Italian, keskivertokuluttajista.

Aluksi on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 4—6 artiklan mukaan tavaramerkki
voidaan rekister6idd vain yksittdin ja tdstd rekisteroinnistd alkava viisivuotinen
vihimmaéissuoja myonnetddn vain yksittdin, vaikka samaan aikaan rekisteroitdisiin
useita tavaramerkkejd, joissa on yksi tai useampia yhteisid ja erottamiskykyisid
tekijoita.

Vaikka on totta, ettd kun yhteison tavaramerkkihakemusta vastaan tehty viite
perustuu pelkidstddn yhteen aikaisempaan tavaramerkkiin, jota kiyttovaatimus ei
vield koske, sekaannusvaaran arvioiminen tapahtuu vertailemalla niitd kahta
tavaramerkkid sellaisina kuin ne on rekisterity, on meneteltivi toisin siind
tapauksessa, kun viite perustuu useisiin tavaramerkkeihin, joiden voidaan niiden
yhteisten piirteiden perusteella katsoa kuuluvan samaan “tavaramerkkiperheeseen”
tai “tavaramerlkkisarjaan”.

Asetuksen N:o 40/94 8§ artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
on nimittiin olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat
periisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskendén sidoksissa
olevista yrityksista (ks. em. asia Alcon v. SMHYV, tuomion 55 kohta ja em. asia
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Canon, tuomion 29 kohta). Kun on kyse “tavaramerkkiperheestd” tai "tavaramerk-
kisarjasta”, sekaannusvaara aiheutuu pikemminkin siitd mahdollisuudesta, ettd
kuluttaja erehtyy haetulla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen
alkuperisti ja katsoo virheellisesti, ettd se kuuluu tihédn tavaramerkkiperheeseen tai
-sarjaan.

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 101 kohdassa, kuluttajan ei voida,
kun tavaramerkkiperheen tai -sarjan mahdollisesti muodostavista tavaramerkeisti ei
ole kiytetty riittdvad madrad, olettaa huomaavan mainitun tavaramerkkiperheen tai
-sarjan yhteistd osatekijad ja/tai yhdistivin tihdn perheeseen tai sarjaan toista
tavaramerkkié, joka sisdltdd saman vhteisen osatekijian. Jotta olisi olemassa vaara,
ettd yleis6 erehtyy luulemaan haetun tavaramerkin kuuluvan “perheeseen” tai
”sarjaan”, tdhdn "perheeseen” tai "sarjaan” kuuluvien aikaisempien tavaramerkkien
on oltava markkinoilla.

Niéin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole, toisin kuin valittaja
vaittdd, vaatinut ndytt6d aikaisempien tavaramerkkien kadytostd sindnsd vaan
ainoastaan siité, ettd on kiytetty riittivid madrad sellaisia aikaisempia tavaramerk-
kejé, jotka voivat muodostaa tavaramerkkiperheen tai -sarjan ja ndin ollen osoittaa
tillaisen tavaramerkkiperheen tai -sarjan olevan olemassa sekaannusvaaran
arvioimisen kannalta.

Téstd seuraa, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti voinut
katsoessaan, ettei tillaista kédyttod ole, todeta, ettd valituslautakunta hylkasi
perustellusti valittajan viitteet, joilla se vetosi “sarjatavaramerkeille” mahdollisesti
kuuluvaan suojaan.

Nain ollen viides valitusperuste on hyldttdva perusteettomana.
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Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
rikkomista sikdli kuin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin jétti arviointinsa
ulkopuolelle aikaisemman tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952)

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittajan mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Se itse asiassa kieltaytyi arvioimasta
valittajan toimittamien tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) kiytté6n vuonna
1995 liittyvien asiakirjojen merkitystd, kun se médritteli timén kéayton tosiasiallista
luonnetta vhteison tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden
vuoden aikana.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin asetti valittajan mukaan sellaisen edelly-
tyksen, josta ei sdddetd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa, kun se vaati
tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) jatkuvaa kéyttod kyseessd olevana
ajanjaksona.

SMHYV vaittad yhtaaltd, ettd valittajan esittimit todisteet kuuluvat ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin piiriin. Toisaalta
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei asettanut sellaista edellytysti, josta ei
sdddetty mainitussa sddnnoksessd, kun se vaati, ettd tavaramerkkid on kiytetty
jatkuvasti kyseessa olevien viiden vuoden aikana. Se vaati vain tdmén artiklan
mukaista vakiintunutta kayttéd. Tama valitusperuste on nidin ollen jatettdva
tutkimatta ja hyléttava.

Viliintulija viittad osaltaan, ettd pelkdstidn vuoden 1994/1995 luettelon ja pienen
médrdn mainoksia vuodelta 1995 esittiminen ei riitd osoitukseksi tavaramerkin
madréllisesti merkittavasta kaytostd. Se katsoo ndin ollen, ettd kyse voi olla vain sen
"néenndisestd kaytostd”, jolla pyritddn valttimadn menettimisen vaara.
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Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava sen viitteen osalta, jonka mukaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin vaati tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) jatkuvaa kayttod koko
viiteajanjaksolla, ettd yhteistjen tuomioistuimen oikeuskiytinnén mukaan tavara-
merkin kaytté on tosiasiallista silloin, kun sitd kiytetddn sen keskeisen tehtdvin —
jona on sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, on tietty alkuperd — mukaisesti luomaan tai sdilyttiméan markkinat
niille tavaroille ja palveluille ja kun kiytt6 ei ole pelkéstiin ndennaistd kiyttod, jolla
ainoastaan pyritddn sdilyttimadn tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin
kéyton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja
olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkid todella kaupallisesti
hyédynnettivin elinkeinotoiminnassa, etenkin tavaramerkin kidyton markkinoiden
laajuuteen ja taajuuteen (ks. asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006,
Kok. 2006, s. I-4237, 70 kohta; ks. vastaavasti my6s em. direktiivin 89/104 10 artiklan
1 kohdan, joka on sama kuin asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohta, osalta asia
C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok. 2003, s. I-2439, 43 kohta ja asia C-259/02,
La Mer Technology, mairdys 27.1.2004, Kok. 2004, s. 1-1159, 27 kohta).

Sen ratkaiseminen, onko kaytto médrallisesti riittdvad markkinaosuuksien sailytta-
miseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, on siten
riippuvainen useista tekijoistd ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Tavaramerkin
kéyton taajuus tai sddnnollisyys on yksi niistd tekijoistd, jotka voidaan ottaa
huomioon harkinnassa (em. asia Sunrider v. SMHV, tuomion 71 kohta; ks. myos
vastaavasti em. asia La Mer Technology, méariyksen 22 kohta).

Kun ensimméiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
35 kohdassa, ettd vuotta 1994 koskevat todisteet ovat hyvin rajallisia ja ettd ne
puuttuvat vuosilta 1996-1999, se ei milldédn tavoin vaatinut valittajalta tavaramerkin
THE BRIDGE (nro 642952) jatkuvan kaytén osoittamista koko kyseisella
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ajanjaksolla. Taméan tuomion 72 ja 73 kohdassa esitetyn yhteison oikeuskédytannon
mukaisesti se tutki, onko tdtd tavaramerkkid kéaytetty tosiasiallisesti mainitulla
ajanjaksolla. Tamin vuoksi ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi valituk-
senalaisen tuomion 32-36 kohdassa, ovatko mainitun tavaramerkin kiyton laajuus
ja taajuus sellaisia, ettd ne osoittavat sen tosiasiallisen esiintymisen markkinoilla
ajallisesti jatkuvana merkin pysyessd muuttumattomana.

Sikali kuin valittaja moittii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta siit, ettd se ei
ole arvioinut toimitettua néyttéd asianmukaisesti, on riittivad todeta, ettd
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut ndytén médritellakseen, onko
tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) kiytté osoitettu asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessa saman artiklan 3 kohdan kanssa, mukaisesti
yhteison tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltdneiden viiden vuoden ajalta.
Se arvioi valituksenalaisen tuomion 33-36 kohdassa pelkistddan valittajan tavara-
merkin THE BRIDGE (nro 642952) kéyttéa koskevien todisteiden (syksy—talvi-
luettelo 1994/1995 ja vuoden 1995 mainokset) perusteella, onko sité tosiasiallisesti
kéytetty 14.6.1994 ja 14.6.1999, hakemuksen julkaisemispdivin, vélisend aikana, ja
katsoi ettd niin ei ole. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia
siitd, ettei se ole ottanut muita toimitettuja luetteloita huomioon arvioinnissaan, silld
se oli todennut, ettd ne eivit ole paivittyja. On sité paitsi todettava, ettd ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen johtopéitds, jonka se on tehnyt sen hallussa olevien
todisteiden perusteella, kuuluu tdysin tosiseikkojen arvioinnin piiriin.

Valittaja pyrkii nailld vaitteilld kyseenalaistamaan taméidn pelkistiddn tosiseikkoja
koskevan arvioinnin. Kuten timin tuomion 38 kohdassa on muistutettu, tima
kysymys ei kuulu, lukuun ottamatta késiteltivind olevan asian tosiseikkojen
huomioon ottamista véiristyneelld tavalla, mitd ei ole viitetty tapahtuneen,
yhteiséjen tuomioistuimen valvontavaltaan valitusasiassa.

Toinen valitusperuste on néin ollen osittain jitettdva tutkimatta ja osittain hylattava
perusteettomana.
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Kolmas valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a
alakohdan rikkomista sikdli kuin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin jditti
arviointinsa ulkopuolelle aikaisemman tavaramerkin Bridge (nro 370836)

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja toteaa, etti ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sikili kuin se
jatti tavaramerkin Bridge (nro 370836) sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa
ulkopuolelle ilman ettd se olisi tarkastellut, voidaanko se katsoa hieman
muunnelluksi versioksi tavaramerkisti THE BRIDGE (nro 642952), jolloin silld
seikalla ei ole merkitysta, ettd tuo tavaramerkki on jo rekisterdity. Valittaja nimittain
myontié tosin, ettd se ei ole toimittanut vaadittavaa néyttda tavaramerkin Bridge
(nro 370836) kaytostd, mutta katsoo, etti se oli vapautettu ndyton esittdmisestd, kun
otetaan huomioon tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) kiytostd esitetyt
todisteet, koska ndmia kaksi tavaramerkkid kattavat tdysin samat tavarat. Ainoa
eroavuus niiden vililla johtuu artikkelista "the”. Téltd osin valittaja katsoo, ettd
tdmin artikkelin "the” lisidminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin Bridge (nro 370836)
erottamiskykyyn. Lisdksi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinta
asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdasta voisi aiheuttaa syrjintaa
sellaisen tavaramerkin haltijan, joka rekisterdi merkin vain “perusmuodossa” mutta
kéyttaa useita versioita, ja sellaisen tavaramerkin haltijan, joka haluaa rekisteroida
tavaramerkkinsi kaikki versiot, valilla.

SMHV:n mukaan tdmaé valitusperuste on jatettdva tutkimatta ja hyldttdva perus-
teettomana. Ensiksi ennakkoedellytys tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952)
tosiasiallisesta kiytosté, joka on pelkéstddn hieman muunneltu muoto tavaramer-
kista Bridge (nro 370836), ei tayty. Toiseksi artikkelin “the” lisdédminen on
olennainen muutos, joka muuttaa rekister6idyn tavaramerkin erottamiskykyé.
Kolmanneksi “vdhimmaiiseron” edellytyksen arvioiminen rekisteréidyn merkin ja
tosiasiallisesti kidytetyn merkin vélilld on tosiseikkoja koskeva kysymys.
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Viliintulija viittad osaltaan, ettd asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a
alakohtaa ei voida soveltaa kisiteltaviana olevassa asiassa, koska siinid edellytetaén,
ettd on olemassa tietyssi muodossa rekisteroity tavaramerkki, jota on kiytetty
hieman erilaisessa muodossa, ja ndin ei kyseisessa asiassa ole. Liséksi valittajan kaksi
erottamiskykyistd rekisterdintia muodostavat sellaisenaan todisteen siitd, ettd
valittaja on itse katsonut ndmé tavaramerkit riittavan erilaisiksi toisiinsa nihden.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin, jota ei ole
kéytetty tosiasiallisesti merkityksellisend ajanjaksona, sovelletaan mainitussa ase-
tuksessa saddettyjd seuraamuksia, ellei kiyttamaitta jittdmiseen ole pitevid syytd.

Saman artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan yhteison tavaramerkin kayttiminen
muodossa, joka poikkeaa sen rekisteréidystda muodosta ainoastaan sellaisilta osin,
ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, katsotaan myos
mainitun 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi kéytoksi.

Nidmai sdadnnokset ovat tosiasiallisesti samoja kuin jasenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddnnon lahentimisestd annetun direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja
2 kohdan a alakohdan sddnnékset.

Tassd suhteessa on todettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt
oikeudellista virhettd, kun se jatti ottamatta huomioon valittajan viitteen siitd, ettd
tavaramerkin Bridge (nro 370836) kaytto viiteajanjaksolla on ndytetty toteen silld
naytolla, joka on esitetty tavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) kaytosta.
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Ilman ettd on valttamatonta tutkia, voidaanko katsoa, ettd tavaramerkki THE
BRIDGE (nro 642952) eroaa tavaramerkisti Bridge (nro 370836) vain sellaisilta osin,
jotka eivit vaikuta sen erottamiskykyyn, voidaan todeta, etti niistd tavaramerkeistd
ensimmdisen kiyttéd ei ole ndytetty toteen eikd se voisi siis mitenkddn olla
todisteena toisen kiytosta.

Joka tapauksessa, vaikka tdmin tuomion 81 ja 82 kohdassa mainittuja sddnnoksia
soveltamalla voidaan katsoa, ettd rekisteroityd tavaramerkkid on kaytetty, kun
esitetddn todisteita timén tavaramerkin kaytostd hieman eri muodossa kuin missé se
on rekisterdity, sen kiytostd esitetyn ndyton perusteella ei voida laajentaa
rekisterdidyn tavaramerkin saamaa suojaa toiseen rekisterdityyn tavaramerkkiin,
jonka kiyttod ei ole néytetty toteen, silld perusteella, ettd tdimé viimeksi mainittu on
pelkistddn hieman muunneltu muoto ensimmaéisesti.

Kolmas valitusperuste on néin ollen hylattiva perusteettomana.

Neljis valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
rikkomista sikdli kuin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin jétti arviointinsa
ulkopuolelle aikaisemmat “puolustavat” tavaramerkit

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittajan mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se katsoi, ettd puolustavien
tavaramerkkien kisite ei ole yhteensoveltuva yhteison tavaramerkin suojajarjestel-
mén kanssa.

I-7393



89

90

91

92

TUOMIO 13.9.2007 — ASIA C-234/06 P

Valittaja toteaa aluksi, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitdnyt
jattaa tima SMHVin sille ensimmadisté kertaa esittdma viite tutkimatta.

Valituslautakunta katsoi nimittdin, ettd aikaisemmat tavaramerkit nrot 370836,
704338, 606709 ja 593651 on jitettivd sekaannusvaaraa koskevan arvioinnin
ulkopuolelle vain siksi, ettd ne ovat aikaisempia kuin pédasiallinen tavaramerkki, eika
siksi, ettd kisite puolustavat tavaramerkit olisi sellaisenaan yhteensoveltumaton
yhteison jéarjestelmdn kanssa. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi
pitdnyt rajoittua arvioimaan sitd, tdyttavatkdé ndmé tavaramerkit Italian uudessa
teollisoikeuksia koskevassa lainsddddnnossd asetetut edellytykset siitd, ettd ne
voidaan katsoa puolustaviksi, kuten valituslautakunta teki.

Edelleen olisi vadrin katsoa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tavoin, ettid
uusi Italian teollisoikeuksia koskeva lainsdaddnté suojaa kiyttaméattomid tavara-
merkkeja. Mainitun lain mukaan kayttdméattomyys ei nimittdin aiheuta menetystd,
kun kéyttaméattomén puolustavan tavaramerkin haltija on samanaikaisesti sellaisen
yhden tai useamman samankaltaisen, edelleen voimassa olevan tavaramerkin haltija,
joista viahintadn yhté on tosiasiallisesti kiytetty samoille tavaroille tai palveluille kuin
ne, joille timd puolustava tavaramerkki on rekisteroity. Valittaja lisdd lopuksi, ettid
puolustavien tavaramerkkien tunnustaminen kansallisella tasolla voi olla asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu “perusteltu syy” kiyttdmitta
jattdmiseen.

SMHV:n mukaan tdmi valitusperuste on jétettava tutkimatta sikéli kuin puolusta-
vien tavaramerkkien tunnustaminen riippuu péiatavaramerkin THE BRIDGE
(nro 642952) tosiasiallisesta kéytostd. Kyse on tosiseikkoja koskevasta kysymyksesta,
johon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on jo antanut kieltavian ratkaisun.
Lisdksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyd viitettd, joka koskee
puolustavat tavaramerkit tunnustavan Italian lainsddddnnén yhteensoveltumatto-
muutta yhteison tavaramerkkien suojajérjestelmén kanssa, ei ole jatettiva tutkimatta
sen vuoksi, ettd sitd ei kisitelty kontradiktorisessa menettelyssi, koska SMHV:n
mukaan silld pelkéstddn laajennetaan valituslautakunnan menettelyssi esitettya
viitettd, jonka mukaan puolustavia tavaramerkkeja on kéytettava.
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Asiakysymyksen osalta SMHV muistuttaa yhtaaltd, ettd yhtailtd tavaramerkin
tosiasiallinen kéytté on ehdoton edellytys sille, etti tavaramerkin haltijalle
myonnetdan yksinomainen omistusoikeus. Toisaalta SMHV katsoo, ettd valittaja
rinnastaa “puolustaviin tavaramerkkeihin” liittyvin suojan asetuksen N:o 40/94
15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa myonnettyyn suojaan. Puolustavien tavara-
merkkien ja kéyttdméattoman padtavaramerkin THE BRIDGE (nro 642952) viliset
eroavuudet ovat riittdvid, jotta ne voivat vaikuttaa viimeksi mainitun erottamisky-

kyyn.

Viliintulija vidittdd ensiksi, ettd Italian tavaramerkkilaissa edellytetddn, ettd
puolustavien tavaramerkkien hakemisp#ivd on sama tai mychempi kuin padtavara-
merkin hakemispéivd. Toiseksi siind edellytetddn, ettd puolustavan tavaramerkin
hakemuksen on katettava samoihin luokkiin kuuluvat tavarat kuin paitavaramerkin,
kun taas valittaja katsoo puolustaviksi tavaramerkeiksi myos sellaiset tavaramerkit,
jotka kattavat eri luokan kuin sen padtavaramerkki. Kolmanneksi viliintulija vaittia,
ettd puolustavat tavaramerkit saavat olla vain hieman erilaisia kuin paatavaramerkki.
Mikaan naistéd edellytyksist ei téyty kisiteltavina olevassa asiassa. Joka tapauksessa
puolustavien rekisterdintien huomioon ottaminen on yhteensoveltumatonta
yhteison tavaramerkin suojajérjestelmin kanssa.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on katsottava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt
oikeudellista virhettd, kun se esitti kantansa SMHV:n viitteestd, jonka mukaan
puolustavien tavaramerkkien kisite on yhteensoveltumaton asetuksen N:o 40/94
kanssa.

On totta, ettd menettelyssd, joka on pantu vireille SMHV:n valituslautakunnan
sellaista padtostd vastaan, jolla on ratkaistu tavaramerkin rekisteréintida koskeva
sekaannusvaaraan aikaisemman tavaramerkin kanssa perustuva viite, SMHV:1l4 ei
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ole oikeutta muuttaa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan sisalt6i
siitd, millaisena se ilmenee rekisterdinnin hakijan ja viitteen esittdjan vaatimuksista
ja viitteista (ks. vastaavasti em. asia Vedial v. SMHYV, tuomion 26 kohta ja vastaavasti
asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. 1-10107,
58 kohta).

Voidaan kuitenkin todeta, etti yksi valittajan valituslautakunnassa esittamista
sekaannusvaaran arvioimiseen liittyvistd viitteistd oli se, ettd tavaramerkin THE
BRIDGE (nro 642952) kiytén perusteella tietyt muut tavaramerkit pitdisi ottaa
huomioon puolustavina tavaramerkkeind. Sikili kuin tdma viite tuo esiin
kysymyksen siitd, voidaanko Italian lain mukaan tavaramerkit, joiden kéyttoa ei
ole néytetty toteen, kuitenkin katsoa puolustaviksi tavaramerkeiksi, SMHV:n
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittdmai viite, jonka mukaan tuol-
lainen mahdollisuus ei ole yhteison oikeuden mukainen, ei poikkea valitus-
lautakunnan késittelemésté riita-asiasta.

Lisdksi, kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 87 kohdassa, sikili kuin
valituslautakunnan péités perustuu, vaikka implisiittisestikin, virheelliseen yhteisén
oikeuden tulkintaan, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siit4,
ettd se korvaa yhteison oikeutta koskevan valituslautakunnan tulkinnan asianmu-
kaisella tulkinnalla.

Edelleen on arvioitava ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen
tuomion 47 kohdassa tekemid johtopidtostd, jonka mukaan valittaja ei voi vedota
Italian lain nojalla tiettyjen aikaisempien tavaramerkkien, joita valituslautakunta ei
ole ottanut huomioon, puolustavaan luonteeseen.

Tissa suhteessa on muistutettava, etti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaan aikaisemman yhteis6n tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin haltijan
yhteison tavaramerkin rekisterintid vastaan tekemé véite on hylattdva, jos tdmé
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haltija ei toimita hakijan pyynnostd todisteita siitd, ettd sen aikaisempaa
tavaramerkkid on yhteisén tavaramerkkihakemusta edeltineiden viiden vuoden
aikana tosiasiallisesti kiytetty yhteisossi tai jasenvaltiossa, jossa se saa suojaa niille
tavaroille ja palveluille, joita varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai etti
on olemassa perustellut syyt kdyttimitti jdttamiseen. Lisdksi tdmén asetuksen
56 artiklan 2 kohta sisiltdd saman sadnnon yhteison tavaramerkkien menettimis- tai
mitattomyysvaatimuksen osalta.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis tehnyt oikeudellista virhettd, kun se
katsoi valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, ettd kansallisen rekisterdinnin haltija,
joka vastustaa yhteison tavaramerkkihakemusta, ei voi sille asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan kuuluvasta todistustaakasta paistikseen vedota
kansalliseen sddnnokseen, jonka mukaan tavaramerkkind voidaan rekister6ida
merkkejd, joita ei ole tarkoitettu kéytettaviksi liiketoiminnassa, koska niiden
tehtdviand on puhtaasti "puolustaa” toista, kaupallisesti hydodynnettavaa merkkia.

Itse asiassa tdmdn artiklan késitteelld “perustellut syyt” viitataan pikemminkin
tavaramerkin haltijasta riippumattomiin seikkoihin, jotka estdvit merkin kdyton,
kuin kansalliseen lainsdadant6on, jossa myonnetddn poikkeus sdédnnostd, jonka
mukaan tavaramerkki voidaan menettda viiden vuoden kayttamattomyyden perus-
teella, vaikka tdma kiyttdmattomyys johtuisi tdmén tavaramerkin haltijan tahdosta.

Viite, jonka mukaan kansallisen rekisteréinnin haltija, joka vastustaa yhteison
tavaramerkkihakemusta, voisi vedota aikaisempaan tavaramerkkiin, jonka kayttod ei
ole néytetty toteen, silld perusteella, ettd tdma on kansallisen lainsdddédnnén mukaan
puolustava tavaramerkki, ei ole asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukainen.
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Nain ollen neljds valitusperuste on hyldttava perusteettomana.

Edella esitetysté johtuu, ettd valitus on hyldttdva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkdyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tydjarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
sovelletaan saman tydjdrjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asian-
osainen, joka hiavidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos
vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHYV ja viliintulija ovat vaatineet, etta valittaja
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, ja koska viimeksi mainittu on
havinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Niilla perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (neljis jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitdan.

2) 11 Ponte Finanziaria SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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