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YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

7 péivini kesikuuta 2005

Asiassa T-303/03,

Lidl Stiftung & Co. KG, kotipaikka Neckarsulm (Saksa), edustajanaan asianajaja
P. Gross,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinian U. Pfleghar ja G. Schneider,

vastaajana,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

REWE-Zentral AG, kotipaikka KéIn (Saksa), edustajanaan aluksi M. Kinkeldey,
sittemmin asianajajat M. Kinkeldey ja C. Schmitt,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan
30.6.2003 tekemdstd pédtoksestd (asia R 408/2002-1), joka koskee kansallisen
tavaramerkin SOLEVITA haltijan viitettd, joka kohdistuu sanamerkin Salvita
rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi vastaan,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit
F. Dehousse ja D. Sviby,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kitjaamoon 4.9.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.1.2004 jatetyn
SMHV:n vastineen,
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ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.1.2004 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 30.11.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

REWE-Central AG teki 14.8.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tava-
ramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkkié koskevan hakemuksen yhteisén
tavaramerkistd 20 paiviind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, oli sanamerkki Salvita.

Tuotteet, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisté varten koskevan 15.6.1957
tehtyyn ja sittemmin tarkistettuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan Juokituksen
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luokkiin 5, 29, 30 ja 32 seki vastaavat kunkin mainitun luokan osalta seuraavaa
kuvausta:

— Luokka 5: Ladkinnilliset haudukkeet, lddkinnilliset purukumit; lastenruoat;
kaikki yksinomaan elintarvikeliikkeissi myytivit edelld mainitut tuotteet.

— Luokka 29: Liha, kala, siipikarja, riista, nilvidiset ja yridiset (ei elivind), edelld
mainitut tuotteet myds kisiteltyind; makkara-, liha-, siipikarja- ja kalatuotteet,
kaviaari; liha-, kala-, siipikarja- ja riistasalaatit; liha-, siipikarja-, riista- ja
kalapasteijat, lihauutteet; hedelmit, vihannekset ja kuivatut hedelmit (kisi-
teltyind); hedelmi- ja vihannesmassa; vihannes- tai lehtisalaattiateriat; kaiken-
laiset perunatuotteet, nimittiin ranskanperunat, kroketit, paistetut perunat,
esikypsytetyt perunat, paistokkaat ja pydrykit, réstiperunat, pannukakut, lastut
ja puikot; semmelknodel (leipdpyorykit); puolivalmiit ruuat ja valmisruuat,
nimittéin keitot (mukaan lukien pikakeitot), muhennokset, kuivat ja kosteat
valmisruuat, jotka koostuvat pidasiassa yhdesti tai useammasta seuraavista
tuotteista: liha, kala, vihannekset, kisitellyt hedelmiit, juustot, pasta, riisi; liha-,
hedelmi- ja vihanneshyytel6t, hillot, munat, maito ja maitotuotteet, erityisesti
maito, piimé, kirnupiim4, jogurtti, hedelmijogurtti, jogurtti, johon on kiytetty
suklaata tai kaakaota, alkoholittomat maitojuomasekoitukset, kefiiri, kerma,
rahka, hedelmi- ja yrttirahkavalmisteet, jilkiruokatuotteet, jotka koostuvat
pédasiassa maidosta ja makuaineista ja joissa sideaineena on liivate ja/tai
tirkkelys, voi, voisula, juustot, juustovalmisteet; hedelmivanulkaat; salaattikas-
tikkeet; ravintodljyt ja -rasvat; suolakeksit, viljalastut, suolatut ja suolaamatto-
mat pahkindt sekd muut pikkusyotivit, luokassa 29; kaikki edelldi mainitut
tuotteet (mahdollisesti) myds erityistuokavalioon kuuluvina elintarvikkeina
muuhun kuin lddketieteelliseen kiyttéon; kaikki edelli mainitut tuotteet
(mahdollisesti my6s) pakastettuina tai siiléttying, sterilisoituina tai homogeni-
soituina,
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— Luokka 30: Kastikkeet, hillokkeet, kastikejauheet, ketsuppi, piparjuuri, kapris;

kahvi, tee, kaakao; suklaa, suklaatuotteet, kaakaopitoiset juomajauheet; marsi-
paani, nougat, marsipaani- ja nougatvalmisteet; levitteet, jotka koostuvat
padasiassa sokerista, kaakaosta, nugaasta, maidosta ja/tai rasvoista; konvehdit,
myds tiytetyt; sokeri, sokerituotteet, makeiset, erityisesti kinuskikaramellit,
piparminttu-, hedelmi- ja kumimakeiset, tikkukaramellit, purukumit (ei
ladkinnalliset); riisi, tapioka, kahvinkorvikkeet; pizzat; jauhot ja viljavalmisteet,
kourittu taysjyvévilja, nimittdin riisi, vehnd, kaura, ohra, ruis, hirssi, maissi ja
tattari, edelld mainitut tuotteet myos sekoituksina ja muina valmisteina,
erityisesti vehnileseet, vehnialkiot, maissijauho, maissisuurimot, pellavansie-
menet, mysli ja myslipatukat (jotka koostuvat pidasiassa viljahiutaleista,
kuivatuista hedelmistd, péahkinoistd), murot ja hiutaleet, popcorn; leipd,
sdmpylit, leivonnaiset ja makeiset; pasta ja tdysjyvipasta, erityisesti nuudelit;
valmispasta, aromiaineet, piiraiden paillysteet, jadtelot ja jaddykkeet; hunaja,
siirappi; hiiva, leivinjauhe; vanukasjauhe; suola; sinappi; etikka; mausteet,
maustesekoitukset, kokonaiset pippurit; suolakeksit, viljalastut, suolatut ja
suolaamattomat pahkinit sekda muut pikkusyotévét, luokassa 30; kaikki edelld
mainitut tuotteet (mahdollisesti) myds erityisruokavalioon kuuluvina elintar-
vikkeina muuhun kuin lidketieteelliseen kiyttoon; kaikki edelld mainitut
tuotteet (mahdollisesti my®s) pakastettuina tai s#ilottying, sterilisoituina tai

: homogenisoituina.

— Luokka 32: Oluet; kivenniis- ja hiilihappovedet sekd muut alkoholittomat

juomat; hedelmajuomat ja hedelmémehut, vihannesmehut; mehutiivisteet ja
muut juomien valmistusaineet; pikajuomajauheet.

Tavaramerkkié koskeva hakemus julkaistiin yhteison tavaramerkkilehden 13.7.1998
ilmestyneessi numerossa 50/98.
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Lidl Stiftung & Co. KG teki 13.10.1998 viitteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesta sekaannusvaarasta hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekistertintii vastaan. Viite perustui siihen, ettd Saksassa on aiempi
27.6.1983 rekisterdity tavaramerkki SOLEVITA Nizzan luokituksen luokkaan 32
kuuluville tuotteille. Vitteen kohteena ovat luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvat tuotteet,
jotka on yksiloity yhteison tavaramerkkis koskevassa hakemuksessa.

Viliintulija vaati 27.10.1999 piivityssi kirjeessiiin kantajaa esittimiéin asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti todisteet tavaramerkkinsi kiytosti.

SMHV:n viiteosasto kehotti 18.1.2000 kantajaa esittimian kyseiset todisteet
kahdessa kuukaudessa.

Kantaja toimitti 14.2.2000

— kansainvilisistd ostoista vastaavan johtajan allekirjoittaman 27.1.2000 piivityn
juhlallisen vakuutuksen tavaramerkilli SOLEVITA varustetuista tuotteista
Saksan liittotasavallassa vuosina 1993—1999 saadusta liikevaihdosta

— luettelon tavaramerkilli SOLEVITA vuosina 1993-1999 markkinoiduista
tuotteista; Iuettelon otsikkona oli "Solevita bis 10-1999” (Solevita lokakuuhun
1999 asti) ja siind oli maininta "Stand: 23. Mérz 1998 — 27.01.00” (tilanne
23.3.1998-27.01.00)
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— paivaamittomia kopioita tavaramerkilli SOLEVITA markkinoitujen erilaisten
hedelmémehujen pakkausmalleista.

Viiteosasto hylkisi kantajan viitteen 28.3.2002. Se perusteli paitostidn silld, ettd
kantajan esittimit asiakirjat eivét riittdneet osoittamaan, ettd aiempaa kansallista
tavaramerkkié oli todella kiytetty tosiasiallisesti. Viiteosasto totesi, ettei pakkaus-
malleja ollut paivitty . ja ettd juhlallisella vakuutuksella oli vain suhteellinen
todistusarvo, koska sen oli antanut kantajana olevan yhtién henkilékuntaan kuuluva
johtaja, seki ettd juhlallinen vakuutus oli pelkki aihetodiste tavaramerkin kéytosté.
Viiteosaston mukaan kantaja ei ollut toimittanut laskuja eikd selvityksid ulkopuo-
lisilta esittimiensd liikevaihtolukujen tueksi tai vahvistukseksi, minkd vuoksi
todisteiden tutkimisen seurauksena paddyttiin siihen, ettei tosiasiallista kiyttod
ollut ndytetty toteen, Osasto katsoi, ettd vdite oli hylittava silld perusteella, etteivét
merkit olleet samanlaisia.

Kantaja valitti 10.5.2002 viiteosaston péitoksestd. Se Lkatsoi, ettd tapauksessa oli
kyseisen tavaramerkin kiyttd néytetty toteen. Kantajan mielestd viiteosasto oli niin
ikaan loukannut sen oikeutta tulla kuulluksi, koska kantaja ei ollut voinut esittda
huomautuksiaan tavaramerkin tosiasiallisen kéyton osoittamiseksi esitetyn néyton
arvioinnin osalta. Viiteosasto oli lisiksi loukannut méaérdémisperiaatetta, koska
valiintulija ei ollut kiistinyt tavaramerkin kayttod.

SMHV:n ensimméinen valituslautakunta hylkisi valituksen 30.6.2003 tekemilldén
padtokselld (jaljempénd riidanalainen paatos).
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Tavaramerkin kiyttod koskevan néytdon osalta valituslautakunta totesi kunnian
kautta annetun juhlallisen vakuutuksen olevan yksipuolinen vakuutus, jonka oli
laatinut kyseinen osapuoli tai sen yritysjohtoon kuuluva, ja tillaisen vakuutuksen
olevan riittdmiton objektiivisesti osoittamaan tosiseikkoja ilman lisitodisteita —
kuten laskuja — joita ei téssi tapauksessa esitetty. Koska pakkausmallien kopiot eivit
sisltdneet tietoja markkinoinnin kestosta, valituslautakunta oli siti mielts, ettei
niilld voi osoittaa esitetty liikevaihtoa, kuten ei muillakaan esitetyilld todisteilla.
Lautakunta katsoikin viiteosaston tiysin perustellusti paityneen siihen, etteivit
esitetyt asiakitjat riittineet todistamaan tavaramerkin kiyttéi huomioon otettavana
ajanjaksona.

Asctuksen N:o 40/94 73 artiklan toisessa virkkeessd tarkoitetun oikeuden tulla
kuulluksi osalta valituslautakunta huomautti, ettd asiakirjoja tutkiessaan SMHYV on
oikeutettu kiyttamidn lkaikkia jonkin osapuolen esittimia seikkoja antamatta tille
ennakolta mahdollisuutta ottaa kantaa niihin, miki johtuu siit#, etti asianomaisen
osapuolen oletetaan tuntevan kyseiset seikat., Miti taas tulee midrddmisperiaat-
teeseen, valituslautakunta katsoi tavaramerkin kiytén taipuvan periaatteen alle vain
sildli, ettd hakija voi peruuttaa hakemuksensa milloin tahansa. Viiteosasto ei siis
ollut toiminut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan vastaisesti.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta

— kumoamaan riidanalaisen péitéksen ja
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— velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta

— hylkddmidn kanteen ja

— velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimméisessd
kanneperusteessa kiistetiin valituslautakunnan néikemys, jonka mukaan tavaramer-
kin kiyttéd ei ole niytetty tdssd tapauksessa. Toisen kanneperusteen mukaan
oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, ja kolmannen kanneperusteen mukaan
médrddmisperiaatetta,

Tavaramerkin tosiasiallisen kiyton osoittaminen

Asianosaisten lausumat

Kantajan ensimméinen kanneperuste on viisiosainen.
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Ensinnékin kantaja viitaten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaan sekd
SMHV:n valituslautakuntien useisiin p#itoksiin huomauttaa, etti aikaisemman
tavaramerkin "tosiasiallisella” kiytélld on ymmirrettivi tarkoitettavan aikaisemman
tavaramerkin todellista kéyttéd markkinoilla tarkoituksena kiinnittdd mahdollisten
asiakkaiden huomio kyseiselli merkilld tarjottuihin tavaroihin ja palveluihin.
Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 3 kohdassa ei siis edellyteti laajaa naytt6id merkin
kéytostd, toisin kuin muissa sdéinnoksissd, kuten saman asetuksen 7 artiklan
3 kohdassa. On riittdvad osoittaa, ettd aiempaa tavaramerkkii todella on kiiytetty ja
ettd sitd ei ole kiytetty markkinoilla ainoastaan "fiktiivisené oikeutena”.

Toiseksi kantaja toteaa valituslautakunnan viitanneen padtoksessiin yhteisojen
tuomioistuimen asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 antamaan tuomioon (Kok. 2003,
s. 1-2439) sekd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-174/01,
Goulbourn vastaan SMHV — Redcats (Silk Cocoon), 12.3.2003 antamaan tuomioon
(Kok. 2003, s. II-789). Kantajan mukaan valituslautakunta niyttiii ajatelleen, ettd
ndmé kaksi tuomiota koskevat sitd, mitkd asiakirjat riittivit osoittamaan
tavaramerkin tosiasiallisen kiyton. Néin ei kuitenkaan kantajan mielestii ole asian
laita, koska mainitut tuomiot eivit mitenkisn liity nyt esilli olevan kanteen
kohteeseen.

Kolmanneksi kantaja asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaan ja yhteisén
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytintéénpanosta
13 paiviiné joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1) 22 s@énnon 2 ja 3 kohtaan viitaten on eri mielti valituslautakunnan
kannasta, jonka mukaan tietyt asiakirjat saattavat riittis merkitsemédén uskottavaa
kiyttsd Saksan lain mukaan mutta eivit aina riitd osoittamaan asetuksessa N:o 40/94
tarkoitettua kiyttod. Taméd huomautus koskee erityisesti sitd seikkaa, etti kyseiselle
juhlalliselle vakuutukselle on annettu huonompi arvo todisteena kuin miti sille
tavallisesti annetaan Saksan lain mukaan.

Neljinneksi kantaja korostaa riidanalaisen péétoksen olevan ristiriidassa SMHV:n
kolmannen valituslautakunnan asiassa R 759/2000-3, Grafenwilder/Grafenwalder,
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11.7.2001 tekemin pastoksen kanssa. Tuossa asiassa véitteentekija oli esittdnyt
juhlallisen vakuutuksen, otteen kuukausittaisesta liikevaihdosta asianomaiselta
ajalta, kaksi kopiota tavaramerkilld varustetuista tuotteista ja mainoslehtisen.
Kantaja huomauttaa, ettd valituslautakunta kumotessaan viiteosaston péitoksen
totesi paatoksensd 22 kohdassa, ettd "viitteentekijén esittdmit todisteet riittdvat
tissd tapauksessa tiyttimadn vaatimukset, varsinkin kun s#anto [22 asetuksessa N:o
2868/95] ei edellyts, ettd Lkaikki sen sanamuodossa mainitut todisteet esitetddn
yhdessi”. Kantajan mukaan timi oikeudellinen ndkemys on myds toisen valitus-
lautakunnan asiassa R 756/1999-2, DOCTORS/DOC & TORS, 8.11.2000 tekemén
paatoksen mukainen.

Viidenneksi kantaja katsoo, ettd asiakirja-aineisto kokonaisuudessaan huomioon
ottaen on selvi, ettd aiempaa tavaramerkkii on kéytetty hyvin merkittiviissd maérin
tosiasiallisesti kyseisessd tuotteessa huomioon otettavana aikana Saksassa, jossa
jisenvaltiossa merkki oli rekisterdity. Nikemyksensa tueksi kantaja viittaa SMHV:n
ensimmiisen valituslautakunnan asiassa R 129/2000-1, VISIO/VISION, 6.4.2001
tekemdiin paitokseen. Kantaja péttelee timin perusteella, ettd téssd tapauksessa
niytto tavaramerkin tosiasiallisesta kiytostd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla on esitetty.

SMHYV puolestaan katsoo, etté vaikka viitemenettelyssd ei edellytetikadn viitteen-
tekijin osoittavan tavaramerkkinsd tulleen kiytossd erottamiskykyiseksi, kuten
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa saddetddn, tima ei vapauta viitteentekijad
todistustaakasta.

Piinvastoin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan viitteentekijin on
esitettiivi todisteet siitd, ettd tunnusta on tosiasiallisesti kiiytetty kyseessd olevana
aikana.
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Asetuksen N:o 2868/95 22 siidnnoén 3 kohdassa ei edellytetd kaikkien siini
mainittujen todisteiden esittdmistd yhdessd, mutta viitteentekijin esittimien
todisteiden perusteella on voitava kuitenkin piitelli selkedsti aiemman tavaramer-
kin kiyton paikka, aika, laajuus ja luonne saman siinnén 2 kohdan mukaisesti.

Téssi tapauksessa SMHV myonsi asiakirja-aineiston asiakirjojen olevan asetuksen
N:0 40/94: 76 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén 2 ja 3 kohdan
mukaisia hyviksyttavid todisteita. Se totesi erikseen, ettd viitteentekijan “juhlallinen
vakuutus” on hyviksyttivi todiste.

SMHYV katsoo kuitenkin, ettd tillaisen juhlallisen vakuutuksen arvoa todisteena on
arvioitava yhdessi kaikkien muiden esitettyjen asiakirjojen kanssa ottaen huomioon
néiden sisiltd ja tapauksen asianhaarat, Tdmén tutkimisen seurauksena paadytién
siihen, ettd juhlallinen vakuutus sellaisenaan tarkasteltuna, tai ottaen huomioon
liitteend olevat tuotteet, ci riitd osoittamaan aiemman oikeuden tosiasiallista kiyttod.

SMHYV katsoo tiltd osin, ettii juhlallisen vakuutuksen liitteen# olevassa luettelossa
vain toistetaan juhlallisessa vakuutuksessa mainitut luvut niyttimitti niiti toteen.
Némi seikat eivit riiti osoittamaan tosiasiallista kiyttéd, koska niiti ei ole
vahvistettu esimerkiksi laskuin, myyntiluetteloin tai mainoksin. Pdividmittdmien
tuotepakkauskopioidenkaan perusteella ei voida tehdi kuin oletuksia, eiki niiden
avulla voida vahvistaa muita todisteita eiké juhlallisia vakuutuksia.

II- 1933



29

30

31

32

TUOMIO 7.6.2005 — ASIA T-303/03

‘Viliintulijakin my6nts juhlallisen vakuutuksen asetuksen N:o 40/94 76 artiklan

1 kohdan f alakohdassa nimenomaisesti tarkoitetuksi hyviksyttaviksi todisteeksi.
Sen mielesti on kuitenkin SMHV:n ja tarkemmin sanoen sen valituslautakuntien
asiana arvioida vapaasti ja kisityksensi mukaan juhlallisen vakuutuksen arvoa
todisteena.

Esilli olevassa tapauksessa seikat, jotka koskevat myytyja yksikéitd ja viitettyd
tuotteiden myyntiaikaa, kayvit ilmi ainoastaan kantajan itsensd kansainvélisistd
ostoista vastaavan johtajan juhlallisesta vakuutuksesta. Tuotteetkin ovat kantajan
itsensd esittimis, eivitkd niitd tue objektiiviset seikat. Niinp# niiden esittiminen ei
vahvista juhlallisen vakuutuksen arvoa todisteena. Kyseessd on tosiasiassa pelkké
asianosaisen kirjallinen viite vailla todistusvoimaa. Viliintulija pitad mallipakkauksia
ainoina objektiivisina kantajan esittdmind todisteina. Niistd ei kuitenkaan ilmene
pienintikin tietoa niiden kéyttdajankohdasta eiké viiteajanjaksosta.

Viliintulija tarkentaa myds, ettd Saksankin oikeudessa juhlallinen vakuutus riittdd
osoittamaan todellisen kiytén vain yhdessi muiden todisteiden antaman tuen
kanssa. Taltd osin viliintulija viittaa SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan
paitokseen, joka on mainittu kirjelméssa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetddn, ettd yhteison
tavaramerkin hakija voi pyytda todisteet siitd, ettd sitd tavaramerkkid, jonka osalta
on esitetty viite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden vuoden
aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty alueella, jolla
se on suojattu,
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Asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnén 2 kohdan mukaan tavaramerkin kdyton
todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettivd aiemman tavara-
merkin kidytén paikica, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden osalta, joita varten se
on rekisterdity ja joihin vidite perustuu. Saman siddnnén mukaisesti ndiden tietojen
“tueksi” on toimitettava "todisteet”.

Taltd osin asetuksen N:o 2868/95 22 sdinnon 3 kohdassa tismennetddn, ettd
tavaramerkin kiyttod koskeva todistusaineisto on "periaatteessa” rajoitettava todis-
tuskappaleisiin, "kuten” pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskui-
hin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekd asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan
f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin juhlallisiin vakuutuksiin, joilla tarkoitetaan
muun muassa juhlallisesti annettuja kirjallisia vakuutuksia.

Lisdksi tosiasiallisen kiytén kisitteen tulkinnassa on otettava huomioon se, etti sen
vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aiemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttod,
jotta sen johdosta voidaan esittiid viite yhteison tavaramerkkié koskevaa hakemusta
kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin vililld, sikili kuin ei ole
hyviksyttiviad taloudellista syytd, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtivisti
markkinoilla (edelld 19 kohdassa mainittu asia Silk Cocoon, tuomion 38 kohta).
Sddnnoksen tarkoituksena ei sitd vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen
eiké yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikii myoskiin tavaramerkkisuo-
jan varaaminen ainoastaan niit& tilanteita varten, joissa kaupallinen hyédyntdminen
on midrdltdin huomattavaa (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV —
Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s, [1-2787, 32 kohtaa).

Kuten edelld 19 kohdassa mainitussa asiassa Ansul annetusta tuomiosta, joka koskee
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentimisestd 21 paivind joulukuuta
1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1) 12 artiklan 1 kohdan — joka asiallisesti vastaa normatiiviselta sisilloltiin

IT - 1935



37

38

39

TUOMIO 7.6.2005 — ASIA T-303/03

asetuksen N:o 40/94 43 artiklaa — tulkintaa, kdy ilmi, tavaramerkin kiytté on
tosiasiallista silloin kun tavaramerkkié kéytetddn sen keskeisen tehtdvin mukaisesti
eli sen takaamiseksi, ettd niilli tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on
rekisteroity, on tietty alkuperd, siind tarkoituksessa, ettd niin voitaisiin luoda tai
sailyttid markkinat ndille tavaroille ja palveluille, ja kun kéyttd ei ole pelkistdéin
symbolista kiyttdd, jolla pyritddn ainoastaan sdilyttdméén tavaramerkin tuottamat
oikeudet (43 kohta). Tavaramerkin tosiasiallista kéyttod koskeva ehto edellyttas, etta
merkkida — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna — kiytetdan
julkisesti ja ulospdin (edelld 19 kohdassa mainittu asia Silk Cocoon, tuomion
39 kohta; ks. vastaavasti ex analogia edelld 19 kohdassa mainittu asia Ansul, tuomion
37 kohta).

Tavaramerkin kiiytén tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja asianhaaroihin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkid todella
kaupallisesti hyddynnettédvin; tillaisia ovat eritoten sellaiset kéyttdtavat, joita
voidaan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sailyttd-
miseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, ndiden
tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessd olevien markkinoiden ominaispiirteet
sekd tavaramerkin kédytén laajuus ja taajuus (edelld 35 kohdassa mainittu asia
HIPOVITON, tuomion 34 kohta; ks. vastaavasti ja ex analogia edelld 19 kohdassa
mainittu asia Ansul, tuomion 43 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttod tutkittaessa on tehtdvd kokonai-
sarvio ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat (edelld
35 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 36 kohta). Tavaramerkin
tosiasiallista kéyttod ei voida nayttdd toteen todennékoisyyksilld tai olettamuksilla,
vaan niytén on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka
todistavat tavaramerkin todellisen ja riittivin kéyton asianomaisilla markkinoilla
(asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT),
tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 11-5233, 47 kohta).

Esilld olevassa tapauksessa kantajan kansainvilisistd ostoista vastaavan johtajan
kirjallinen vakuutus sekd taulukon muodossa oleva luettelo markkinoitavista
tuotteista sisilsiviit paikkaa (Saksa), aikaa (1993-1999), laajuutta (vuosittainen
tuotekohtainen liikevaihto) ja tavaramerkin kattamien tuotteiden lajia (erityisesti
hedelmémehut) koskevia tietoja tavaramerkin kéytosta.
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Kantajan kansainvilisistd ostoista vastaavan johtajan kirjallisen vakuutuksen osalta
on muistettava, etti asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa
tarkoitetaan tavaramerkin kilyttéd koskevilla todisteilla asetuksen N:o 2868/95
22 séiéintdon viitaten "valaehtoisia tai juhlallisia kirjallisia vakuutuksia taikka sen val-
tion lains#&ddnnon, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavia kirjallisia
vakuutuksia”. Téstd seuraa, ettd asianomaisen jisenvaltion lainsdidinnén mukaisia
kirjallisen vakuutuksen vaikutuksia on tutkittava vain siini tapauksessa, ettei tillaista
vakuutusta ole annettu valaehtoisesti tai juhlallisesti. Nyt vireilli olevassa
tapauksessa on riidatonta, etté kantajan kansainvilisistd ostoista vastaavan johtajan
kirjallinen vakuutus on juhlallinen vakuutus ja etti valituslautakunta on hyviksynyt
sen sellaisenaan. Tdmdn vuoksi ja ilman, ettid on tarpeen tutkia sen vaikutuksia
Saksan lain mukaan, tuo vakuutus kuuluu asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan
f alakohdassa — jossa viitataan asetuksen N:o 2868/95 22 siantéon —
tarkoitettuihin todisteisiin.

Vaikka juhlallinen vakuutus ja taulukon muodossa oleva luettelo kantajan
markkinoimista tuotteista voidaan katsoa hyviksyttiviksi todisteiksi, on suoritettava
asiakirja-aineiston kokonaisarviointi ottaen huomioon kaikki asian kannalta merki-
tykselliset seikat, jotta voidaan mirittdd, onko tavaramerkin tosiasiallisesta kiiytéstd
esitetty ndytto, Taltd osin on painotettava, ettd asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén
3 kohdan mukaan asianosaisten kéytettdvissi niytdn esittimiseksi tavaramerkin
kilytostd on useita eri todistuskeinoja. Asetuksen N:o 40/94 tai asctuksen N:o
2868/95 perusteella ei voida katsoa, ettd tavaramerkin kiyton todistuskeinojen
yhdessi tai erikseen olisi viistimittd johdettava SMHV Latsomaan, ettd niyttd
tosiasiallisesta kiiytostd on esitetty.

Tissii tapauksessa on huomattava ensinniikin, ettd jublallinen vakuutus ja taulukon
muodossa oleva luettelo markkinoitavista tuotteista ovat kantajan itsensi laatimia.
Taltd osin on korostettava, etii asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi
tutkittava sen siséltdmén tiedon todennikéisyys. On otettava huomioon erityisesti
asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekid pohdittava,
vaikuttaako se sisilloltdin jarkeenkiyviltd ja luotettavalta (ks. vastaavasti ja ex
analogia yhdistetyt asiat T-25/95, T-26/95, T-30/95-T-32/95, T-34/95-T-39/95,
T-42/95-T-46/95, T-48/95, T-50/95—T-65/95, T-68/95-T-71/95, T-87/95, T-88/95,
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T-103/95 ja T-104/95, Cimenteries CBR ym. v. komissio, tuomio 15.3.2000,
Kok. 2000, s. 11-491, 1838 kohta; ks. myés julkisasiamies Léger'n ratkaisuehdotus
asiassa C-57/02 P, Acerinox v. komissio, 202 kohta, ei viel4 julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa). Mikiin asetuksessa N:o 40/94 tai asetuksessa N:o 2868/95 ei saa
katsomaan, ettd tavaramerkin kiyttéd koskevien todisteiden — juhlalliset vakuu-
tukset mukaan luettuna — todistusvoimaa olisi arvioitava jisenvaltion kansallisen
lainsdididnnén valossa,

Toiseksi kantaja ei ole missdéin vaiheessa SMHV:n kisittelyssd esittdnyt muita
todisteita, jotka vahvistaisivat juhlallisessa vakuutuksessa ja markkinoitavien
tuotteiden luettelossa esitetyt luvut.

Ainoat asiakirja-aineiston lisiselvitykset olivat kyseisten tuotteiden mallipakkaukset,
joita ei ole paivitty. Vaikka ndilli malleilla olisikin mahdollista vahvistaa
tavaramerkin kiyton "laji” (hedelmdmehut) ja mahdollisesti "paikka” (pakkaukset
olivat saksankielisid), niiden perusteella ei voida vahvistaa kéyton aikaa ja laajuutta.

On vield muistettava, etti lisaselvitykset, jotka olisivat voineet vahvistaa juhlallisen
vakuutuksen sisaltimit tiedot, kuten laskut, myyntiluettelot tai lehti-ilmoitukset,
eivit ole sellaisia, ettd kantajan olisi ollut niitd vaikea saada. Nédmi selvitykset olisi
voitu esittda valituslautakunnassa varsinkin, kun véiteosaston paatoksessd jo
todettiin tavaramerkin kiyttod koskeva néytto riittimattdmaksi.
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Edelld todetun perusteella ja kaikki merkitykselliset seikat huomioon ottaen on
paddyttavé siihen, ettei valituslautakunta ole menetellyt virheellisesti katsoessaan,
ettei ndyttdd aiemman kansallisen tavaramerkin kiiytdstd ole tissid tapauksessa
esitetty.

Kantajan muut viitteet eivit titd arviota muuksi muuta.

Sen osalta, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa paatoksessd viitannut edelld
19 kohdassa mainituissa asioissa Ansul ja Silk Cocoon annettuihin tuomioihin, )otka
ovat timdn tapauksen kannalta merkityksettomid, on vastoin kantajan viitteiti
todettava, ettei valituslautakunta ole ilmaissut niiden tuomioiden koskevan siti,
mitkd asiakirjat riittiviit osoittamaan tavaramerkin tosiasiallisen kéyton. Valitus-
lautakunta on, kuten riidanalaisen p#itoksen 15 kohdasta selkeisti ilmenee,
pelléistddn viitannut niihin kahteen tuomioon sen vuoksi, etti niissii midritellddn
yhteisén sddnnoksissi tarkoitettava "tosiasiallisen kiyton” kisite. Mainituilla
viitteilld ei siten ole pohjaa.

Sen viitteen osalta, ettdi SMHV:n valituslautakuntien aiemmat pédtokset ovat
ristiriidassa riidanalaisen paitoksen kanssa, on riittdvid todeta, ettd valituslauta-
kuntien padtosten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94
perusteella, sellaisena kuin yhteisgjen tuomioistuimet ovat siti tulkinneet, eiki
nédiden lautakuntien aiemman ratkaisukiytinnén pohjalta (ks. asia T-36/01,
Glaverbel v. SMHV (lasilevyn pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 11-3887,
35 kohta ja yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHYV (Kit Pro ja Kit Super
Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. 11-4881, 32 kohta). Viite on niin ollen
tehoton,

Kaikista niistd syistd ensimméinen kanneperuste on hylittivi.
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Oikeuden tulla kuulluksi loukkaaminen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, etti koska valituslautakunta ei ole kuullut, ettd kantajalla oli epéilyja
juhlallisen vakuutuksen luotettavuuden suhteen ja ettd kantaja piti sitd vain
rajoitetusti todistusvoimaisena, sen olisi pitdnyt antaa kantajalle ennakkoon tilaisuus
esittdd huomautuksensa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaisesti.
Kantaja tismentid, ettd kun otetaan huomioon erddn toisen valituslautakunnan

" paitds erdidissd toisessa asiassa (edelld 21 kohdassa mainittu asia Grafenwélder/

Grafenwalder), se saattoi odottaa SMHV:lle esitettyjen asiakirjojen olevan riittavia
antamaan tietoja tavaramerkin kdytén paikasta, ajasta, laajuudesta ja lajista. Kantajan
mukaan silli ei ollut syytd ajatella, etti valituslautakunta tulee antamaan juhlalliselle
vakuutukselle rajoitetun todistusvoiman. Kantaja katsookin, ettd kyseisen "lainkiyt-
toelimen” olisi tullut antaa oikeudellinen lausunto, jonka se sivuutti ja joka tuli
olemaan pohjana kyseisen “lainkédyttelimen” paatokselle. Ndin ollen nyt esilld oleva
asia eroaa asiasta T-198/00, Hershey Foods vastaan SMHV (Kiss Device with
plume), jossa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin antoi 5.6.2002 tuomion
(Kok. 2002, s. 1I-2567), johon riidanalaisessa paatoksessa viitataan.

SMHYV puolestaan katsoo, ettd oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin
ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat pdétosluonteisen toimen perustan,
mutta ei sithen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua. SMHV
onkin sitd mieltd, ettei viiteosasto ole loukannut oikeutta tulla kuulluksi ja ettei
timin tekemén péitoksen johdosta missddn tapauksessa voida nostaa kannetta
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Jos kantajan esittimi kanneperuste kuitenkin tarkoittaa valituslautakunnan
paitostd, SMHYV pitdd argumenttia, joka koskee loukattua oikeutta tulla kuulluksi,
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kasittdimittémani sen vuoksi, ettd valituslautakunta hylkasi véitteen samasta syysti
kuin véiteosasto.

Viliintulija taas katsoo, ettdi SMHYV voi perustaa piitdksensi pelkistain seikkoihin,
joista kummallakin osapuolella on ollut tieto ja joihin ne ovat voineet ottaa kantaa.
Sen arvioiminen, missd médrin jotkin esitetyt seikat riittdvit osoittamaan
tavaramerkin tosiasiallisen kiyton, on oikeuskysymys. Kyse ei ole tosiseikkojen
toteamisesta, vaan esitettyjen asiakirjojen oikeudellisesta arvioinnista, josta SMHV ei
ole ennakolta ilmoittanut osapuolille. Viliintulija toteaa my®és, etti on SMHV:n
puolueettomuusvelvollisuuden vastaista kehottaa osapuolta toimittamaan enemmén
todisteita tavaramerkin kiytosta.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, etti kuulluksi tulemista koslkevan oikeuden loukkaamista
koskevalla kanneperusteellaan kantaja tosiasiallisesti viittii asetuksen N:o
40/94. 73 artiklan toista virkettd rikotun. Tuon virkkeen mukaan SMHV:n piitokset
voivat pohjautua ainoastaan perusteisiin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

Lisiiksi on muistettava kantajan ilmaisseen istunnossa, etti esilld oleva kanneperuste
kohdistuu niin vditeosaston péitokseen johtaneeseen menettelyyn kuin riidanalai-
seen padtokseen johtaneeseen menettelyynkin,

Viiiteosaston piitokseen johtaneen menettelyn osalta on todettava, etti esilld oleva
kanneperuste on tiltd osin esitetty ensi kerran suullisessa kisittelyssi.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 48 artiklan 2 kohdan
ensimmiisen alakohdan mukaan asian kisittelyn kuluessa ei kuitenkaan saa vedota
uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen kisittelyn aikana esille tulleisiin
tosiseikkoihin tai oikeudelliseen perusteeseen.

Joka tapauksessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdan mukaan kanne
yhteisdjen tuomioistuimessa voidaan nostaa yksinomaan valituslautakunnan pda-
toksen johdosta. Taman vuoksi on katsottava, ettd tillaisen kanteen yhteydessd
tutkittavaksi voidaan ottaa ainoastaan kanneperusteet, jotka kohdistuvat valitus-
lautakunnan péétokseen itseensa. ‘

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomista koskeva kanneperuste
on sen vuoksi jitettdvi tutkimatta vaiteosaston paitostd koskevin osin.

Vaikka katsottaisiinkin kantajan tosiasiassa moittivan valituslautakuntaa siitd, ettd
timé ei kumonnut viiteosaston piitdstd huolimatta siihen siséltyviksi viitetystd
menettelyvirheestd, riidanalaisen pa#téksen osalta on todettava, ettd sen 26 kohdassa
on aivan oikein lausuttu, etti asiakirja-aineistoa tutkittaessa SMHV:lla on oikeus
kyttia kaikkia osapuolen toimittamia tietoja antamatta télle ennakolta mahdolli-
suutta ottaa kantaa niihin. Valituslautakunta ei misséén tapauksessa olisi ollut
velvollinen kumoamaan viiteosaston paatosti pelkdstddn tdstd syystd, kun
asiakysymyksen osalta ei ollut kyse lainvastaisuudesta. On myds painotettava, ettd
kantaja valitti valituslautakuntaan tuodakseen esiin oman nikemyksensd niiden
seikkojen merkityksellisyydesti, jotka oli esitetty tavaramerkin tosiasiallisen kiyton
osoittamiseksi tassd tapauksessa, ja ettd kantajaa on siten tiltd osin kuultu.
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Mité tulee oikeuteen tulla kuulluksi itse valituslautakunnassa, on huomattava, etti
tosiseikkojen arviointi kuuluu péétésluonteiseen toimeen. Oikeus tulla kuulluksi
ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat
padtosluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen
kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. ex analogia yhdistetyt asiat T-129/95, T-2/96
ja T-97/96, Neue Maxhiitte Stahlwerke ja Lech-Stahlwerke v. komissio, tuomio
21.1.1999, Kok. 1999, s. 1I-17, 231 kohta). Lisiksi — kuten jo on todettu — koska
kantaja on itse toimittanut kyseiset asiakirjat SMHV:lle, se on aivan ilmeisesti voinut
ottaa kantaa niihin ja niiden merkitykseen. Niin ollen valituslautakunta ei ollut
velvollinen kuulemaan kantajaa niiden tosiseikkojen arvioinnin osalta, jotka se on
ottanut paitoksensd perustaksi.

Niilld perusteilla asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomista
koskeva kanneperuste on hylittivi,

Mddrddmisperiaatteen loukkaaminen

Asianosaisten lausumat

Kantajan mukaan midridmisperiaatteesta, jonka asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohta siséltdd, seuraa, etti niin kauan kuin valituslautakunta ei ole véliintulijan
huomautuksen tai asiakirjoissa olevien ristiriitaisten tietojen johdosta epdillyt
juhlallisen vakuutuksen kautta saatujen tietojen Iuotettavuutta, sillii ei ole oikeutta
kyseenalaistaa niiti tietoja viran puolesta ja antaa juhlalliselle vakuutukselle vain
alhaista todistusarvoa,
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Tassd tapauksessa valituslautakunta on kantajan mielestd arvioinut virheellisesti,
ettei asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa ole rikottu. Valituslautakunta ei
nimittdin ole tehnyt minkidnlaista padtelméa siitd, ettei viliintulija ole kyseen-
alaistanut tavaramerkin kiytostd esitettyja todisteita. Valituslautakunta ei mydskéén
ole ottanut huomioon sité, ettd niiden todisteiden luonne ja sisalt6 oli hiljaisesti
hyviksytty todistusvoimaisiksi, silld valiintulija rajasi tuotteiden luetteloa ja timén
seurauksena se myos valituksen kisittelyn aikana teki toteamuksia ainoastaan .
sekaannusvaarasta. Niin ollen silli ei ollut mitdéin syytd epiilld esitettyjen
todistuskappaleiden tasmillisyyttd ja totuudenmukaisuutta, Kantajan mukaan
viiteosastolla ei siten ollut oikeusperustaa ensinnikdin pitdd niitd viran puolesta
riitautettuina, toiseksi kyseenalaistaa juhlallisen vakuutuksen sisdltdmien tietojen
luotettavuutta ja kolmanneksi antaa niille alhaista todistusarvoa. Riidanalaista
paitosta rasittaa kantajan mielestd jo téist syystd olennainen menettelyvirhe.

Sen kysymyksen osalta, oliko niyttd kiytosti olemassa, koska viliintulija ei endd
kiistanyt titd kiyttoa sen jilkeen, kun kantaja oli toimittanut sithen liittyvit
todisteet, SMHV toteaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen jo antaneen
ratkaisun tillaisen viitteen johdosta asiassa T-232/00, Chef Revival USA vastaan
SMHV — Massagué Marin (Chef), 13.6.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002,
s. 11-2749). Kyseisen tuomion mukaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta
johtuu, ettd asianosaisten asiana on esittdd todisteet vaatimustensa tueksi.
Tuomiossa ei puhuta tisti periaatteesta tehtivisti poikkeuksesta siind tapauksessa,
ettd kiistdmisté ei tapahdu.

Miti tulee siihen, voidaanko reagoimattomuutta pitéé tosiseikkojen mydntémisend,
SMHV korostaa, ettei asetuksessa N:o 40/94 eikd asetuksessa N:o 2868/95
nimenomaisesti viitata tillaiseen periaatteeseen. Ellei hakija esitd huomautuksia,
SMHYV voi ratkaista viitteen kiytettdvissi olevan néyton pohjalta. SMHV toteaa
vield, ettd vaikka viitteen kohteena olevan tavaramerkin hakija ei reagoikaan,
virastolla on Kkiaytettivissi hakemus ja yhdessd viitteen kanssa tarvittava perusta
padtoksentekoa varten.
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SMHYV lisd4, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan silloin, kun
tavaramerkin hakija on vaatinut todisteita viitteentekijin tavaramerkin kiytosts,
véite on hyléttév, ellei niitd esitetd.

Nimd seikat huomioon ottaen SMHYV toteaa lopuksi, ettei kantajan viite siité, etti
hakemuksen rajaaminen merkitsee implisiittisti mydntimists, ole johdonmukainen.
SMHV:n kisityksen mukaan tillainen rajaus on mahdollista tehdi koska tahansa,
eiki se ole miltdén osin kytkoksissd vditemenettelyyn. Kantajan titd koskeva
padtelmai ei ole vakuuttava.

Viliintulija puolestaan huomauttaa, etti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
mukaan SMHV:n suorittama tutkinta rajoittuu esitettyihin kanneperusteisiin ja
asianosaisten vaatimuksiin. Viitettd ei siis voida hylétd pelkistiin silla perusteella,
ettei viitteentekiji ole osoittanut tosiasiallista kiyttd, jos hakija ei ole kiistinyt
viitteen perustana olevan tavaramerkin kéyttod. Viliintulija toteaa my®s, etti vaikka
vilitteen perustana olevan tavaramerkin kiyttd Liistetiin menettelyn jossakin
vaiheessa, Liistiminen koskee koko menettelyd mahdollinen valitusmenettely
mulkaan lukien. Niinpi ei ole tarpeen toistaa kiistimist, silld timi lakkaa olemasta
tehokas vasta, jos tavaramerkin hakija peruuttaa sen nimenomaisesti tai jos se
nimenomaisesti myontii aiemman tavaramerkin tosiasiallisen kiytén, miten asian
laita ei nyt esilld olevassa asiassa ollut.

Viliintulija huomauttaa vield esittiineensi valituslautakunnan kisittelyssi huomau-
tuksia siiti, ettei tavaramerkkii ole kilytetty. Se, ettd se on ainoastaan viitemenette-
lyssé esittédnyt viitteen sekaannusvaarasta tavaramerkkien vililld, ei merkitse siti,
ettd se on toistanut kanneperusteensa, joka koskee tosiasiallista kiiyttéid. Tallainen
peruuttaminen on mahdollista tehdd vain nimenomaisesti, miti ei nyt esilli olevassa
tapauksessa ole tehty.
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Rekistersintihakemuksen sisdltimien tuotteiden luettelon rajaamisen viliintulija ei
katso merkitsevin implisiittistd tavaramerkin kéiyton kiistdmisestd luopumista.
Kiistiminen voidaan peruuttaa yksinomaan nimenomaisella ilmoituksella SMHV:lle.
Viliintulija lisa# vield tavaroiden ja palvelujen luettelon rajaamisen koskeneen muita
seikkoja ja johtaneen muihin véitemenettelyihin.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Magradmisperiaatteen loukkaamista koskevalla kanneperusteellaan kantaja tosi-
asiassa vaittas asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa rikotun.

Saannoksen mukaan “rekisterdinnin hylkéémisen suhteellisia perusteita koskevassa
menettelyssi tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja
osapuolten esittimiin vaatimuksiin”. "Vaatimukset” kattavat tissd tapauksessa
tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen sekéd tiltd osin muotoillun
viitteen tarkoittaman vaatimuksen. "Seikat” taas kisittdvit ne oikeudelliset seikat
ja tosiseikat, jotka osapuolet ovat esittineet vaatimustensa tueksi.

Esilld olevassa tapauksessa SMHV:lla oli siis kisiteltdvinédn kaksi asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta. Ensimméinen, viliintulijan
esittimi vaatimus koski tavaramerkin Salvita rekisterdintid. Toinen, kantajan
esittimi vaatimus tarkoitti véitetti rekisterdintid vastaan silld perusteella, ettd oli
olemassa aikaisempi tavaramerkki SOLEVITA. Vaatimuksia tukivat osapuolten
esittdmait perusteet.
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Vaikka asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ranskankielisessd sanamuodossa ei
nimenomaisesti mainitakaan asianosaisten toimittamia todisteita, sainnéksesti
kuitenkin seuraa, etti on asianosaisten asiana esittdd vaatimuksiaan tukevat
todisteet. Tdméi tulkinta saa tukea samaisen siainnoksen muista kieliversioista,
erityisesti englanninkielisestd versiosta, jossa mainitaan "the facts, evidence and
arguments provided by the parties”, saksankielisestd versiosta, jossa mainitaan "das
Vorbringen — — der Beteiligten”, ja italiankielisestd versiosta, jossa mainitaan "[ai]
fatti, prove ed argomenti addotti — — dalle parti” (edellé 66 kohdassa mainittu asia
Chef, tuomion 45 kohta).

Viitteen tehneen aiemman tavaramerkin haltijan on asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 ja 3 kohdan mukaisesti hakijan vaatimuksesta esitettivii todisteet siitd, etti
merkkid on tosiasiallisesti kiytetty tai ettd sen kiyttimittomyydelle on oikeuttavat
perusteet. Kantajan tilld tavoin esittdmistd vaatimuksesta seuraa, etti todistustaakka
tosiasiallisesta kiytosta (kiyttdmattdmyyden oikeuttavista perusteista) on viitteen-
tekijalld uhalla, ettdi muutoin viite hyldtdén. Jotta tillainen vaikutus syntyisi,
vaatimus on nimenomaisesti muotoiltuna toimitettava ajoissa SMHV:lle. Tasti
seuraa, ettd tosiasiallisen kiyton osoittavien todisteiden puuttuminen voi johtaa
sithen seuraamukseen, ettd viite hyldtdén, vain siind tapauksessa, etti hakija on
tillaisia todisteita nimenomaisesti SMHV:n Kkisittelyssi ajoissa vaatinut (tuomio
17.3.2004, yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV —
Gonzilez Cabello et Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), Kok. 2004,
s. 11965, 38 ja 39 kohta).

Nyt esilli olevassa tapauksessa viliintulija on 27.10.1999 vaatinut kantajaa
esittimddn asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti todistect
tavaramerkkinsi tosiasiallisesta kiytostd. On riidatonta, ettd timi vaatimus on
esitetty nimenomaisesti ja ajoissa. Sen johdosta todistustaakka tavaramerkin
tosiasiallisesta kiytostd on siirtynyt kantajalle.

Niin ollen ja kun otetaan huomioon, etti viliintulija ei ole peruuttanut
tavaramerkkid Salvita koskevaa rekisterdintihakemusta ja ettd kantajan asiana on
esittdd néyttd tavaramerkkinsi tosiasiallisesta kitytostd sekdl ettd Gitd niyttsi ei ole
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tissd tapauksessa esitetty, on katsottava SMHV:n tiysin perustellusti hyldnneen
viitteen, vaikka viliintulija ei olekaan kiistinyt kantajan véitteensd tueksi esittimia
seikkoja.

Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan viliintulija on rajannut rekisterdin-
tihakemuksensa tuoteluetteloa ja niin implisiittisesti katsonut tavaramerkin
tosiasiallisen kiyton tulleen toteen niytetyksi, on huomattava, ettd viliintulija vaati
rajaamaan ainoastaan tavaramerkkihakemuksen luokkaan 5 kuuluvien tuotteiden
luetteloa. Lisiksi on riidatonta, etti kantajan tekemd viite koskee yksinomaan
tavaramerkkihakemuksen Iuokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvien tuotteiden luetteloa. Tésté
seuraa, ettei rekisterditiviksi haettujen tuotteiden luettelon rajaamisella tissi
tapauksessa ole vaikutusta kantajan tekemééin viitteeseen. Joka tapauksessa on
muistettava, ettd kantajan asiana oli esittéé todisteet siité, ettd kyseisté tavaramerkkid
oli tosiasiallisesti kaytetty. Koska todisteet puuttuvat ja koska véliintulijan jéttdmad
tavaramerkkihakemusta ei ole peruutettu, SMHV:lla oli oikeus hyldtd kantajan
tekemd viite.

Edelli todetun perusteella asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen
rikkomista koskeva kanneperuste on hylittivi, ja niin muodoin koko kanne on
hylattava,

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asian hévinnyt osapuoli on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut,
jos vastapuoli on titd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se velvoitetaan
SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Néilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylidtaan,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 7 piivini kesikuuta 2005.

H. Jung . M. Vilaras

kitjaaja jaoston puheenjohtaja
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