MFE MARIENFELDE v. SMHV — VETOQUINOL (HIPOVITON)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 paivind heindkuuta 2004

Asiassa T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajinaan asianajajat
S. Rojahn ja S. Freytag,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinédn E. Joly ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kilydyssi menettelyssi ja
viliintulijana ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Vétoquinol AG, aiemmin Chassot AG, kotipaikka Bern (Sveitsi), edustajanaan
asianajaja A. Kocklduner,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
26.9.2001 tekemdistd piiitoksesti (asia R 578/2000-4), joka koskee MEFE Marienfelde
GmbH:n ja Vétoquinol AG:n vilistd vditemenettelys,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekd tuomarit
J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.12.2001 toimite-
tun kanteen ja 29.7.2002 toimitetun vastauskirjelman,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.4,2002 toimitetun
SMHV:n vastineen ja 30.10.2002 toimitetun SMHV:n vastauskirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.4.2002 toimitetun
véliintulijan vastineen ja 29.10.2002 toimitetun véliintulijan vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 11.11.2003 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki aikaisemmalla nimellddn eli nimelld Chassot AG 30.12.1996 yhteison
tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
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N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison
tavaramerkkifi koskevan hakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterintid haettiin, on sanamerkki HIPOVITON.

Tavarat, joita varten merkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 31 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Eliinten
ravintoaineet”,

Tavaramerkkié koskeva hakemus julkaistiin 11.5.1998 yhteisén tavaramerkkileh-
dessé.

Kantaja teki 11.8.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella
viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintida vastaan kaikkien tavaramerkkii
koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Viite perustui Saksassa
17.5.1972 rekisterityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspiivi oli 16.5.1969. Tami
tavaramerkki (jéljempénd aikaisempi tavaramerkki), joka muodostuu sanamerkisti
HIPPOVTIT, on rekisterdity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan
31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Eldinten ravin-
toaineet”,

Kantaja vetosi viitteensd tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkiéimisperusteeseen.
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Viliintulija pyysi 15.3.1999 piivitylld kirjeelld, ettd kantajan olisi asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison
tavaramerkkii koskevan hakemuksen julkaisemista edelténeiden viiden vuoden
aikana aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasiallisesti kiytetty siiné jasenvaltiossa,
jossa se on suojattu. SMHV:n viiteosasto (jaljempénd viiteosasto) pyysi 8.4.1999
piivitylld ilmoituksella kantajaa toimittamaan kyseiset todisteet kahden kuukauden
kuluessa.

Kantaja toimitti 4.5.1999 SMHV:lle ensinnikin nelj mainostaulua, joissa aikaisempi
tavaramerkki nikyi. Kirjainta "O” oli kuitenkin koristeltu hevosen pailld ja
eturuumiilla, Toiseksi kantaja toimitti kansilehden, jonka otsikkona oli "Marienfel-
der Tierfutter-Programm” ("Marienfeldenin eldinten ravintoaineohjelma”) ja johon
liittyi tilauslomake, seki esitteen, jonka otsikkona oli "Ich liebe Pferde von A—Z"
("Hevosrakkauden A-Z"). Kolmanneksi se esitti johtajansa Boden antaman ilmoi-
tuksen, jonka otsikko oli “Eidesstattliche Versicherung” ("valaa vastaava vakuutus”).
Bode totesi kyseisessd ilmoituksessa, ettd myyntiin aikaisemmalla tavaramerkilla
perustuva liikevaihto oli vuoden 1998 tammikuun ja kesikuun vilisend ajanjaksona
ollut 12 500 Saksan markkaa (DEM) ja vuoden 1998 tammikuun ja joulukuun
vélisend aikana 21 100 DEM.

Useiden kantajan ja viliintulijan vilisten kirjelmien vaihtojen jalkeen SMHYV osoitti
kyseisille osapuolille 24.1.2002 piivétyn kirjallisen ilmoituksen, jossa todettiin
seuraavaa:

”[SMHV] ilmoittaa teille, ettei lisshuomautuksia voida jattad.”

Viliintulija totesi 8.2.2000 pivityssé kirjeessi etenkin, ettd kantajan tavaroiden
myynnisti aikaisemmalla tavaramerkilld saama liikevaihto perustui 459 yksikon
myyntiin ja ettd kantajan vuoden kokonaisliikevaihto vuonna 1998 oli 2,8 miljoonaa
DEM.
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SMHYV totesi kantajalle ja viliintulijalle 8.3.2000 piivityssi kirjallisessa ilmoi-
tuksessaan viitaten 24.1.2000 péivittyyn kirjalliseen ilmoitukseensa, etté viliintulijan
8.2.2000 pdivatyn kirjeen sisdltod ei otettaisi huomioon SMHV:n tehdessd
padtdstadn.,

Viiteosasto hylkési asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla viitteen
28.3.2000 tekemallddn padtoksella (pditos nro 601/2000) sen vuoksi, ettd kantaja ei
ollut todistanut, ettd aikaisempaa tavaramerkkid olisi tosiasiallisesti kiytetty
kyseisessd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla. Se katsoi tilta osin, etti kantajan
esittdmid valaa vastaavaa vakuutusta oli tuettava muilla todisteilla, koska se ei ollut
puolueettoman henkildn tai elimen antama. Muiden kantajan esittimien todisteiden
osalta viiteosasto katsoi, ettdi niihin ei siséltynyt yhtisin aikaisemman tavaramerkin
kéyton paikkaa, aikaa tai laajuutta koskevaa tietoa.

Kantaja haki 23.5.2000 viiteosaston p#itokseen SMHVista muutosta asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan perusteella.

Kyseisen valituksen perusteet sisiltivin 28.7.2000 piivityn kirjelmin liitteessi
kantaja esitti eri laskuja, jotka koskivat osallistumista erilaisille messuille vuoden
1998 aikana, esittelypisteiden vuokraamista sekdi etikettien ja mainosaineiston
ostamista. Se esitti lisiksi viisitoista laskua, jotka Lkoskivat tavaroiden myyntid
aikaisemmalla tavaramerkilld 6.3.1998—19.5.1998. Kyseisissi laskuissa tavaroiden
ostajien nimet on peitetty. Néiden laskujen mukainen liikevaihto, siltd osin kuin se
on saatu ennen 11.5.1998, on 2 753,84 DEM.

Viliintulija toisti 9.10.2000 piivétyssd kirjelméssd 8.2.2000 paivittyyn kirjeeseensi
viitaten viitteet, jotka sisiltyivit kyseiseen kirjeeseen ja jotka koskivat kantajan
liikevaihtoa. SMHV:n 24.10.2000 piivétyssd kitjeessd, jolla SMHV toimitti kyseisen
kirjelmén kantajalle, ilmoitettiin, ettd kirjelmi toimitettiin yksinomaan ilmoitus-
luonteisesti.
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SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési valituksen 26.9.2001 tekemillaan paatok-
selld, joka annettiin kantajalle tiedoksi 15.10.2001 (jaljempéné riidanalainen patos).
Se totesi ldhinn4, ettd aikaisemman tavaramerkin kiyton tosiasiallisunden tarkaste-
lemisen kannalta merkityksellinen ajanjakso oli 12.5.1993—11.5.1998 ja etté kantaja
ei viittinyt kdyttineensd kyseistd tavaramerkkid ennen vuotta 1998. Kantajan
johtajan antaman valaa vastaavan vakuutuksen osalta valituslautakunta katsoi, ettei
ollut tarpeen lausua sen todistusvoimasta. Se niet katsoi, ettd vailka tavaroiden
myynnistd aikaisemmalla tavaramerkilld vuonna 1999 saatu liikevaihto, sellaisena
kuin se oli ilmoitettu kyseisessi vakuutuksessa, néytetdén toteen, tdmén perusteella
ei kuitenkaan ilmene, ettd kyseisti tavaramerkkid olisi kéytetty tosiasiallisesti
merkityksellisen ajanjakson aikana. Valituslautakunnan mukaan 12 500 DEM:n
suuruinen liikevaihto, vaikka oletetaan, etté se on saatu merkityksellisen ajanjakson
kuluessa, yht#iltd vastaa ainoastaan noin 450:n kyseessd olevan tavarayksikdn
myyntid ja toisaalta oli erittdin viihdinen suhteessa kantajan vuoden kokonaisliike-
vaihtoon, joka oli 2,8 miljoonaa DEM vuonna 1998. Valituslautakunta katsoi ndin
ollen, ettei ollut tarpeen tutkia kysymystd siitd, oliko kantaja kiyttiessdén
aikaisempaa tavaramerkkii siitdi muodosta poiketen, jossa se oli rekisterdity,
kayttinyt kyseistd tavaramerkkid siten, etti se oli omiaan turvaamaan sen oikeudet.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#itdksen ja viiteosaston 28.3.2000 tekemin padtoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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SMHYV ja viliintulija vaativat, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Oikeudellinen arviointi

Viiteosaston pddtoksen kumoamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Kantaja vaatii esilld olevassa asiassa seki riidanalaisen p#toksen ettd viiteosaston
padtoksen kumoamista. Se vaatii pifiasiassa sitd, etti ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin tekee pédtoksen, joka valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitanyt
lainmukaisesti tehdi kisitellessisin SMHV:lle tehtyi valitusta. Asetuksen N:o 40/94
62 artiklan 1 kohdan toisesta virkkeestd kuitenkin ilmenee, etti valituslautakunta voi
kumota asian ensimmiisend asteena ratkaisseen SMHV:n yksikén tekemin
padtoksen. Tillainen kumoaminen kuuluu ndin ollen niihin toimenpiteisiin, jotka
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin voi suorittaa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
3 kohdassa vahvistetun muuttamistoimivaltansa puitteissa (ks. vastaavasti asian
siirtdmistd sen tutkineen virkamiehen kisiteltiviksi koskevan vaatimuksen osalta
asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002,
Kok. 2002, s. II-723 (vahvistettu yhteisSjen tuomioistuimen asiassa C-150/02 P,
Streamserve v. SMHYV, 5.2.2004 antamalla médrdykselld, Kok, 2004, s. 1-1461),
19 kohta). Téstd seuraa, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on toimival-
tainen kisitteleméén vaatimuksen, joka koskee viiteosaston p#itoksen kumoamista.
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Asiakysymys

Kantaja esittdd kanteensa tueksi viisi kanneperustetta, Ensimmainen kanneperuste
koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan seka 15 artiklan s#finndsten
rikkomista. Toisessa kanneperusteessaan kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd,
ettd se ei ole ottanut huomioon niitd todisteita, jotka kantaja on toimittanut
valitusmenettelyn kuluessa. Kolmas kanneperuste koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Neljinnessé ja viidennessé
kanneperusteessa on kyse siité, ettd oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, ja siité, ettd
perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekd
15 artiklan sdinnésten rikkomista, ja kanneperuste, joka koskee sitd, ettd oikeutta
tulla kuulluksi on loukattu

— Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja toteaa yleisesti, etti tavaramerkin “tosiasiallisen kayton” kisitettd on
tulkittava siten, etti se kattaa kaikki toimet, jotka luonteeltaan, laajuudeltaan ja
kestoltaan ovat objektiivisesti tarkasteltuina tavaramerkin normaalia kiyttod
kyseessd olevilla markkinoilla. Siltd osin kuin on kyse laajuudesta, jossa tavara-
merkki# on tilld tavalla kiytettiivd, se korostaa, etté laajuus riippuu yksittiistapauk-
sen olosuhteista ja etenkin asianomaisen yrityksen koosta ja sen toiminnan
hajauttamisen asteesta.

Kantaja viittdd esilld olevassa asiassa, ettd jos valituslautakunta olisi soveltanut
asianmukaisesti kantajan luettelemia arviointiperusteita, sen olisi pitanyt tulla siihen
lopputulokseen, etti aikaisempaa tavaramerkkii oli kiytetty tosiasiallisesti. Se vaittad
talta osin, ettd se oli merkityksellisen ajanjakson aikana myynyt tavaroita kyseiselld
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tavaramerkilld koko Saksan alueella. Kantajan mukaan sen johtajan antamasta valaa
vastaavasta vakuutuksesta seuraa, ettd timén myynnin perusteella saatu liikevaihto,
vaikka se olikin melko pieni sen vuoksi, etti asianomaisia tavaroita alettiin vasta
laskea markkinoille, osoittaa, etté tavaramerkkid on kiytetty normaalisti kyseisten
tavaroiden markkinoiden varmistamiseksi.

Kantaja viittdd lisdksi, ettei riidanalaisessa padtoksessi vuoden 1998 osalta
huomioon otettu 2,8 miljoonan DEM:n suuruinen liikevaihto pidi paikkaansa.

Sen kanneperusteen yhteydessd, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu,
kantaja moittii valituslautakuntaa siit4, ettei timé ole ilmoittanut sille ennen
riidanalaisen pdétoksen tekemisti aikeestaan nojautua kyseisessi paitoksessi siihen,
ettd kantaja oli merkityksellisen ajanjakson aikana myynyt tavaroita ainoastaan noin
450 yksikkod. Vastauskirjelméssiéin kantaja tarkentaa, ettd valituslautakunta on
ottanut riidanalaisessa padtoksessi huomioon viliintulijan 8.2.2000 péivityn
kirjelmén siséllon, vaikka viiteosasto oli ilmoittanut sille, ettei kyseisti kirjelmaa
otettaisi huomioon.

SMHYV huomauttaa, etti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan eri
kieliversioista ilmenee, ettd tosiasiallinen kiytts edellyttii aitoa, autenttista,
tehokasta ja todellista kiyttod. Nain ollen SMHV:n mukaan tillaisen kiytén on
oltava omiaan erottamaan tavaramerkilld varustetut tavarat tai palvelut eiki silli
voida pelkdstddn pyrkid pitiméén ylli olemassa olevaa tavaramerkkioikeutta.

SMHV:n mukaan arvioitaessa yksittiistapauksessa tavaramerkin kiytén tosiasialli-
suutta on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kyseessi olevat
markkinat, tapa, jolla asianomaisia tavaroita tai palveluja normaalisti myydéan,
tavaramerkin haltijan tuotanto ja myyntikapasiteetit sekd tavaramerkin haltijan
markkinaosuus.
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SMHV muistuttaa timin tapauksen osalta ensinnikin, ettd kantajan esittimien
todisteiden mukaan aikaisempaa tavaramerkkid alettiin kdyttdd vasta vaoden 1998
alkupuolella ‘eli viihdn yli neljd kuukautta ennen kuin tavaramerkkid koskeva
hakemus julkaistiin, SMHYV véittéa toiseksi, ettd tavaroiden myynnisti aikaisemmalla
tavaramerkilld merkityksellisend ajanjaksona kertynyt liikevaihto on todella pieni,
mitd ei voida selittad silld, ettd asianomaisia tavaroita alettiin myydd vasta vuoden
1998 alkupuolella. Kyseisen vuoden toisen vuosipuoliskon myynti on néet pienempi
kuin kyseisen vuoden alkupuolen myynti. SMHV toteaa kolmanneksi, ettd
liikevaihto, jonka kantaja on saanut tavaroiden myynnistd aikaisemmalla tavara-
merkilld, on merkitykseltiin pieni kantajan vuoden kokonaisliikevaihtoon néhden.

Lisiksi SMHV katsoo, ettd valituslautakunta on kunnioittanut kantajan oikeutta
tulla kuulluksi.

Viliintulija toteaa, ettd kantaja ei ole kéyttdnyt tosiasiallisesti aikaisempaa
tavaramerkkia. Se vaittdd taltd osin, ettd kantajan tavaroiden myynnistd kyseiselld
tavaramerkilld saama liikevaihto on korkeintaan 0,75 prosenttia sen vuoden
kokonaisliikevaihdosta. Viliintulija on suullisessa kisittelyssé tarkentanut, vaikka
tavaroiden myynnisti aikaisemmalla tavaramerkilld saatu liikevaihto, joka on
mainittu kantajan johtajan antamassa vakuutuksessa, olisi paikkansapitdvé, kyseisid
tavaroita on kuitenkin myyty ainoastaan noin 38 yksikkod kuukautta kohden
merkityksellisen ajanjakson aikana.

— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksénnesti perustelukappaleesta ilmenee, lains#dtéja
on katsonut, ettd aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan
silti osin kuin kyseistd merkkid todella kiytetdsin. Kyseisen perustelukappaleen
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mukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa s#fdetin, ettd yhteistn
tavaramerkin hakija voi pyytéa todisteet siitd, ettd siti tavaramerkkis, jonka osalta on
esitetty viite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden vuoden
aikana aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty alueella, jolla se on
suojattu (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMVH — Harrison
(HIWATT), tuomio 12.12,2002, Kok. 2002, s. I1-5233, 34 kohta).

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94. taytdntoon-
panosta 13 péivénd joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) 22 siadnnoén 2 kohdan mukaan kiyttod koskevista todisteista on
ilmettévé aikaisemman tavaramerkin kiytén paikka, aika, laajuus ja laji.

Tosiasiallisen kdyton kisitettd tulkittaessa on otettava huomioon se, etti sen
vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista
kiyttod, jotta sen johdosta voidaan esittdd viite yhteisén tavaramerkkid koskevaa
hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin vilill, sikili kuin ei ole
pelkkdd taloudellista syytd, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtivisti
markkinoilla (asia T-174/01, Goulbourn v. SMVH — Redcats (Silk Cocoon), tuomio
12.3.2003, Kok. 2003, s. 11-789, 38 kohta). Edelld mainitun siinnéksen tarkoituksena
ei sité vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eiki yrityksen taloudellisen
strategian valvominen eikd mydskdéin tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan
niitd tilanteita varten, joissa kaupallinen hyddyntiminen on méériltdsn huomatta-
vaa,

Kuten ilmenee yhteiséjen tuomioistuimen asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003
antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. 1-2439), joka koski jisenvaltioiden tavaramerk-
kilainsétiddnnon lihentimisestd 21 piivind joulukuuta 1988 annetun neuvoston
divektiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempiind direktiivi) 12 artiklan
1 kohdan, jonka normatiivinen sisilté vastaa pidosin asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohtaa, tulkintaa, tavaramerkin kiytté on tosiasiallista silloin kun
tavaramerkkia kiytetdén sen keskeisen tehtivin mukaisesti eli sen takaamiseksi, etti
niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekistersity, on tietty
alkupers, siind tarkoituksessa, ettd niin voitaisiin luoda tai siilyttaa markkinat nille
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tavaroille ja palveluille, ja kun kiyttd ei ole pelkistdén symbolista kiyttdd, jolla
pyritdéin ainoastaan siilyttiméin tavaramerkin tuottamat oikeudet (em. asia Ansul,
tuomion 43 kohta). Tiltd osin tavaramerkin tosiasiallista kiyttod koskeva ehto
edellyttdd, ettd merkkid — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna —
kiytetddn julkisesti ja ulospdin (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia Silk
Cocoon, tuomion 39 kohta).

Tavaramerkin kiyton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkia todella
kaupallisesti hyddynnettdvin; téllaisia ovat eritoten sellaiset kiyttdtavat, joita
voidaan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sailytta-
miseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, ndiden
tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessd olevien markkinoiden ominaispiirteet
sekd tavaramerkin kiytén laajuus ja taajuus (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin kéyton laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon
yhtialtd kaikkien kdyttéd merkitsevien toimien kaupallinen méérd ja toisaalta sen
ajanjakson pituus, jonka aikana kiyttéd merkitsevdt toimet on suoritettu, ja
kyseisten toimien taajuus. '

Kun yksittiistapauksessa tutkitaan sitd, onko aikaisempaa tavaramerkkid kiytetty
tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki
timidn tapauksen kannalta merkitykselliset tekijit. Tamé arviointi merkitsee
huomioon otettavien tekijéiden tiettyd keskiniisté riippuvuutta. Néin ollen kyseessd
olevalla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynnin véhdisen méadrén saattaa
korvata kyseisen tavaramerkin kdytén huomattava voimakkuus tai merkittévi
ajallinen jatkuvuus, ja painvastoin. Lisiksi kertynytté liikevaihtoa ja aikaisemmalla
tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynnin méirda ei voida arvioida abso-
luuttisesti, vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijéihin, kuten tavaramerkki
kéyttivin yrityksen kaupallisen toiminnan médrddn, tuotanto- tai myyntikapasi-
teettiin taikka erikoistumisen asteeseen seki tavaroiden tai palvelujen ominaispiir-
teisiin kyseessd olevilla markkinoilla. YhteisGjen tuomioistuin on tistd syytd
tarkentanut, ettei ole vilttimitontd, ettd aikaisemman tavaramerkin kiyton olisi
aina oltava m#drillisesti huomattavaa, jotta kéyttéd voitaisiin pitdd tosiasiallisena
(em. asia Ansul, tuomion 39 kohta).
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Kuitenkin mitd rajoitetumpaa tavaramerkin kiytén kaupallinen miéri on, siti
tarpeellisempaa on, ettd viitteen tehnyt osapuoli esitt44 lisitietoja, joiden perusteella
voidaan héivyttdd mahdolliset epiilykset kyseisen tavaramerkin kiytén tosiasialli-
suuden osalta,

Riidanalaista paatostd on tutkittava edelld esitetyn perusteella.

Alustavasti on muistutettava, ettd yhteisén tavaramerkkii koskeva hakemus
julkaistiin 11.5.1998, joten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso alkaa 11.5.1993 ja padttyy 10.5.1998 (jiljempani
merkityksellinen ajanjakso).

Saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee kuitenkin, etti kyseisessi
asetuksessa siddettyji seuraamuksia sovelletaan ainoastaan tavaramerkkeihin, joiden
tosiasiallinen kiytté on ollut viisi vuotta keskeytyksissi. Niin ollen edelld
mainittujen seuraamusten vélttdmiseksi riittds, ettd tavaramerkkid on kiytetty
tosiasiallisesti tietyn aikaa merkityksellisen ajanjakson aikana.

Osapuolten kesken on selvid, etti kantaja viittdd kiyttineensi aikaisempaa
tavaramerkkia vasta vuoden 1998 tammikuusta lukien. Valituslautakunta on niin
ollen perustellusti nojautunut riidanalaisessa paitoksessi kantajan viittimaan
kéyttoon vuoden 1998 alun ja 10.5.1998 viliseni aikana,

Vaikka siti ei riidanalaisessa paitoksess# nimenomaisesti olekaan mainittu, valitus-
lautakunta on ottanut arvioinnissaan huomioon ainoastaan kantajan viitemenette-
lyssi esittdméit painotuotteet ja valaa vastaavan vakuutuksen seki viliintulijan 8.2. ja
9.10.2000 péivityissd kirjelmissdin esittimit huomautukset.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa valaa vastaavan vakuutuksen
osalta, ettd valituslautakunta on jattinyt tahallaan avoimeksi kysymyksen kyseisen
vakuutuksen todistusarvosta. Se on kuitenkin nojautunut arvioinnissaan olettamaan,
jonka mukaan kyseisen vakuutuksen siséltd oli paikkansapitiva. Nyt kisiteltévind
olevan asiaa varten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo sopivaksi ldhted
samasta olettamuksesta.

Siltd osin kuin on seuraavaksi kyse kantajan toimittamista painotuotteista, valitus-
Jautakunta on perustellusti todennut, etteivit ne antaneet mitddn selvitystd
aikaisemman tavaramerkin kiyton keston tai ajankohdan osalta. Se on kuitenkin
katsonut, ettd niiden perusteella voitiin tehdd johtopéétoksida kyseisen kéyton
Iuonteesta ja paikasta, koska kyseisten painotuotteiden joukossa ollut tilauslomake
oli selviistikin tarkoitettu Saksan markkinoille.

Voidakseen méérittad, voitiinko kyseistd kéyttod pitdd tosiasiallisena, valitus-
lautakunta on nojautunut lihinnd kahteen erilliseen seikkaan. Ensinnékin se on
katsonut, ettd 12 500 DEM:n suuruinen liikevaihto, vaikka oletettaisiin, ettd se oli
saatu 1.1.—11.5.1998 eikd 1.1.—30.6.1998, sekd myynnin méird, jonka arvioitiin
olevan noin 450 yksikko4, olivat liian pienid, koska kyse oli keskihintaisesta tavarasta.
Se on tamin jilkeen todennut, ettd tavaroiden myynnistd aikaisemmalla tavara-
merkilld kertynyt liikevaihto, joka on noin 0,75 prosenttia kantajan arviolta noin
2,8 miljoonan DEM:n suuruisesta vuoden kokonaisliikevaihdosta, oli riittdméton.

Valituslautakunnan vahvistamista tosiseikoista ilmenee, ettd kantajalle oli kertynyt
tietty liikevaihto silli perusteella, ettd tavaroita oli myyty aikaisemmalla tavaramer-
killa, Aikaisempaan tavaramerkkiin oli ndin ollen kohdistunut sellaisia kiyttdd
merkitsevid toimia, jotka asianomaisen talouden alan tilanne huomioon ottaen olivat
objektiivisesti omiaan luomaan tai siilyttdmadn markkinat tavaroille, joita varten se
oli rekisterdity.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd kyse on pienest litkevaihdosta,
joka on saatu suhteellisen lyhyen eli neljin ja puolen kuukauden pituisen ajanjakson
aikana ja kyseinen ajanjakso edeltdd vilittomdsti sitd pdivad, jona yhteison
tavaramerkkié koskeva hakemus julkaistiin.
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Néin ollen on tutkittava, ovatko kyseisen kiyton tosiasiallisuutta koskevat epiilyt,
jotka perustuvat kéyton vihisyyteen tai siihen, etti kiytts on aloitettu juuri ennen
tavaramerkkié koskevan hakemuksen julkaisemista, perusteltuja osapuolten esitti-
mien tosiseikkojen ja todisteiden pohjalta.

Siltd osin kuin on kyse tavaroiden myynnist4 aikaisemmalla tavaramerkilli kertyneen
liikevaihdon ja kantajan vuosiliikevaihdon vilisestii suhteesta on korostettava, etti
samoilla markkinoilla toimivien yritysten toimintojen hajauttamisen aste on
vaihteleva. Lisiksi sen velvollisuuden tarkoituksena, joka koskee aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kiyton toteen niiyttimisté, ei ole yrityksen liikestrategian
valvonta. On mahdollista, ettéd yritykselle on taloudellisesti ja objektiivisesti
perusteltua myydd yhtd tuotetta tai yhti tuotevalikoimaa siitd huolimatta, etti
kyseisen tuotteen tai tuotevalikoiman osuus yrityksen vuosiliikevaihdosta on
véhdinen. Lisdksi vaatimattoman kokoisessa yrityksessi pieni prosenttiosuus
vuosiliikevaihdosta vastaa absoluuttiselta arvoltaan pientd summaa.

Tiéistd seuraa, ettd esilld olevassa asiassa kantajan kokonaisliikevaihdon ja tavaroiden
myynnistd aikaisemmalla tavaramerkilli kertyneen liikevaihdon viliselld sulteella on
erikseen tarkasteltuna ainoastaan vihiinen suuntaa niyttivi arvo eiké sitd niin ollen
voida pitdd ratkaisevana arvioitaessa kyseisen tavaramerkin kéyton tosiasiallisuutta.

Siltd osin kuin on kyse aikaisemmalla tavaramerkilld myytyjen tavaroiden maarasti
ja timén perusteella kertyneesti liikevaihdosta absoluuttisena arvona ilmaistuina,
SMHV on suullisessa Kkisittelyssi todennut valituslautakunnan katsoneen, etti
keskihintaisia tavaroita myyddin yleensi suurempia médria kuin hyvin kalliita
tavaroita, Niin olen riidanalaisessa p#itoksessd on todettu, ettd keskihintaisen
tavaran tai halvan tavaran absoluuttiselta arvoltaan pienen liikevaihdon ja myynnin
perusteella voidaan piitelld, etti kyseessi olevaa tavaramerkkii ei ole tosiasiallisesti
kiytetty. Vaikka kyseinen piitelmi ei sinillisin ole virheellinen, se on kuitenkin
puutteellinen, kun kyseessi olevien markkinoiden ominaispiirteitd ei oteta
huomioon.
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Kantaja on taltd osin viittinyt valituslautakunnassa vireilld olleessa menettelyss,
ettd aikaisemmalla tavaramerkilld myytyja tavaroita kéytetdén ainoastaan véhiisid
marid. Valiintulija ei ole kiistinyt titd viitettd kyseisen menettelyn kuluessa. Sitd
tukevat lisiksi kantajan esittimit mainostaulut, joissa on tietoja kyseisten tuotteiden
annostuksesta. Tdhdn seikkaan ei lisiksi ole vedottu riidanalaisessa padtoksesss,
vaikka se oli omiaan selittim#in sen, miksi tavaroiden myynti aikaisemmalla
tavaramerkilld oli madréltddn vahaistd.,

Valituslautakunta ei ole mydskiiin ottanut huomioon sitd kantajan viitetts, joka
sisiltyy sekd sen viitekirjelmin perusteluihin ettd sen valituslautakunnassa
esittaimédn kirjelmdsin ja jonka mukaan se on aloittanut kyseisten tavaroiden
myynnin uudestaan ja myynnin kaupallinen mééréd oli tdstd syystd vihdinen. Talld
seikalla saattoi kuitenkin olla merkitystd arvioitaessa aikaisemman tavaramerkin
kiytén tosiasiallisuutta, ja ndin on siitd huolimatta, ettd vuoden 1998 toisen
vuosipuoliskon kuluessa viitetysti kertynyt liikevaihto oli pienempi kuin ensimméi-
sen vuosipuoliskon aikana kertynyt liikevaihto. On ndet mahdollista, ettd tuotteen
markkinoille saattamisen alkuvaihe on muutamaa kuukautta pidempi.

Kantaja ei kuitenkaan ole niyttinyt toteen, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld
myytyja tavaroita olisi vasta alettu saattaa markkinoille, vaikka viliintulija on
kiistinyt kyseisen viitteen — ensimméistd kertaa — valituslautakunnassa 9.10.2000
péivityssid vastauskirjelmissddn. Téstd huolimatta kantajaa voidaan arvostella
kyseisesti niyton esittimitts jittimisestd ainoastaan, jos kantajalle on asianmukai-
sesti annettu mahdollisuus ottaa kantaa viliintulijan 9.10.2000 pdivéttyyn
kirjelmasn, Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa taltd osin oikeuden-
kiyntiasiakirjoista ilmenevin, ettd SMHV on toimittanut kyseisen kirjelmén
kantajalle 24.10.2000 paivitylld kirjeelld ja ilmoittanut sille, ettd kyseinen kirjelmé
toimitettiin yksinomaan ilmoitusluonteisesti. Liséksi sen viliintulijan 8.2.2000
paivityn kirjelmén osalta, jossa véliintulija viittaa 9.10.2000 péivéttyyn kirjelméénsd,
on todettava, ettdi SMHV:n viiteosasto oli ilmoittanut kantajalle 8.3.2000 péivitylla
kirjeelld, ettd kyseisen 8.2.2000 péivityn kirjelmén sisiltéd ei otettaisi huomioon.
Tastd seuraa, etti koska kantajaa ei ole pyydetty ottamaan kantaa 9.10.2000
piivittyyn kirjelmasn, siltd on viety mahdollisuus arvioida sitd, olisiko lisitodisteiden
esittéminen ollut hyodyllistd.
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Téma toteamus pétee my6s siltd osin kuin on kyse myytyjen tavaroiden
absoluuttisena arvona ilmaistua maérid ja kantajan viitettyd vuoden kokonaisliike-
vaihtoa koskevista tiedoista, jotka on esitetty viliintulijan 8.2.2000 paivityssi
kirjelmissd (edelld 10 kohta) ja joihin viliintulija on vedonnut 9.10.2000 péivétyssa
kirjelmiissddn ja jotka valituslautakunta on ottanut huomioon riidanalaisessa
padtoksessddn,

On syytd lisdtd, ettd asetuksen N:o 2868/95 22 siénnén 1 kohtaa, jonka mukaan
aikaisemman tavaramerkin kéyttéd koskevat todisteet on toimitettava SMHV:n
véitteentekijélle asettaman miirdajan kuluessa ja jonka mukaan jos kyseisid
todisteita ei toimiteta madrajan kuluessa, viite hylitisn, ei voida tulkita siten, ettei
sen mukaan olisi mahdollista ottaa uusien seikkojen olemassaoloon nihden
huomioon lisatodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen miériajan pédttymisen
jalkeen.

Nimittdin koska komissio on antanut asetuksen N:o 2868/95 asetuksen N:o 40/94
140 artiklan 1 kohdan perusteella, sen siéinnéksid on tulkittava viimeksi mainitun
asetuksen sidnnésten mulkaisesti. Téstd osin on otettava erityisesti huomioon
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohta ja 74 artiklan 2 kohta. Yht#éltd asetuksen
N:0 40/94 43 artiklan 1 kohdassa siddetiiin, ettd tutkiessaan viitettdi SMHV pyytis,
niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittim#én asettamassaan midrédajassa toisten
osapuolten tai sen itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia. Toisaalta asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan SMHV voi olla ottamatta
huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eiviit ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole
esitetty midriajassa, SMHV:n elimille annetaan harkintavaltaa mé#raajan paittymi-
sen jilkeen esitettyjen seikkojen huomioon ottamisen osalta.

Kaiken edellé olevan perusteella ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti
valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kaikkia merkityksellisii tekijoita
arvioidakseen siti, voitiinko aikaisemman tavaramerkin kiytto4 pitii tosiasiallisena.
Se on lisiksi nojautunut puutteelliseen tosiasialliseen perustaan, koska se ei ole

II - 2807



59

60

61

62

TUOMIO 8.7.2004 — ASIA T-334/01

pyytinyt kantajaa ottamaan kantaa viliintulijan 9.10.2000 péivityssd kirjelmassa
esitettyihin uusiin tosiseikkoihin ja viitteisiin eli kantajan vitettyyn vuoden
kokonaisliikevaihtoon, myytyjen tavaroiden m#érdd koskeviin viitteisiin ja siihen,
ettd viliintulija oli kiistinyt sen kantajan viitteen, jonka mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilld varustettuja tavaroita alettiin vasta saattaa markkinoille.

Téastd seuraa, ettd riidanalainen p#ités on kumottava ilman, etté olisi tarpeen ottaa
kantaa muihin kantajan esittdmiin kanneperusteisiin.

Riidanalaisen péitéksen muuttamista koskeva vaatimus

Nyt kisiteltivind olevan vaatimuksen tueksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa
siitd, ettei se ole kumonnut viiteosaston paitdstd siltd osin kuin viiteosasto oli
katsonut, ettdi aikaisemman tavaramerkin haltijan johtajan antama valaa vastaava
vakuutus ei voinut olla riittdvé todiste.

Taltd osin on korostettava, ettd toiminnallinen jatkuvuus SMHV:ssa merkitsee sit4,
ettd valituslautakunta on velvollinen arvioimaan uudelleen kantajan esittémié
todisteita. Silloin kun kyseinen tutkinta johtaa eri tulokseen kuin mihin asiaa
ensimmaisend asteena kisitellyt yksikké on padtynyt, valituslautakunta voi asetuksen
N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan perusteella joko ottaa viitteeseen itse kantaa tai
palauttaa asian viiteosastolle.

Téstd seuraa, ettd vaikka kantajan viitteet hyviiksyttéisiin sellaisina kuin ne on
esitetty edelld 60 kohdassa, valituslautakunta olisi voinut joka ottaa itse kantaa
viitteeseen tai palauttaa asian viiteosastolle.
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Kumotessaan viiteosaston p#dtoksen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
kuitenkin muuttaisi riidanalaista paatostd. Tami asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
3 kohdassa siddetty mahdollisuus koskee lihtékohtaisesti vain tilanteita, joissa asia
on ratkaisukelpoinen (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002,
Kok. 2002, s. I1-2839, 18 kohta, muutoksenhaku vireilld). Tam4 edellyttid sitd, etti
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi sille esitettyjen todisteiden perusteella
tehdd pédtoksen, joka valituslautakunnan olisi pitinyt tehdi esilld olevaan asiaan
sovellettavien sddnnoésten perusteella. Edelli olevasta kohdasta ilmenee, ettei
kyseinen edellytys ole tdyttynyt tissi tapauksessa.

Edelld esitetyn perusteella ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole
muutettava riidanalaista padtosta.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on siti vaatinut. Tybjirjestyksen 87 artiklan 4 kohdan
kolmannen alakohdan mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi médriti,
etté viliintulijan on vastattava omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Esilld olevassa asiassa viliintulija on havinnyt asian samalla tavoin kuin SMHYV.
Kantaja ei kuitenkaan ole vaatinut, ettd viliintulija velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut, eiki SMHV ole kyseenalaistanut sitd vaatimusten kohtaa,
jonka mukaan pelkéstidn se olisi velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutuneet
oikeudenkéyntikulut.

Niin ollen on mé#rittéva, ettd SMHV vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan ja sen
on timén lisiksi korvattava kantajan oikeudenkayntikulut ja etti viliintulija vastaa
omista oikeudenkiyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen
valituslautakunnan 26.9.2001 tekemi péaiitos (asia R 578/2000-4) kumo-
taan.

2) Kanne hylitiddn muilta osin,

3) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkéyntikulut.

4) Viliintulija vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan.

Forwood . Pirrung Meij
Julistettiin Luxemburgissa 8 piiviné heindkuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja

II - 2810



