TUOMIO 12.12.2002 — ASIA T-39/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

12 pdivina joulukuuta 2002 *

Asiassa T-39/01,

Kabushiki Kaisha Fernandes, kotipaikka Tokio (Japani), edustajinaan asianajajat
R. Hacon, N. Phillips ja I. Wood,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehendin S. Laitinen,

vastaajana,

* Qikeudenkiyntikieli: englanti.
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jota tukee

Richard John Harrison, Doncaster, South Yorkshire (Yhdistynyt kuningaskunta),
edustajinaan barrister M. Edenborough ja solicitor S. Pilling,

viliintulijana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) ensimmdisen valituslautakunnan 4.12.2000 tekemiisti
paatoksestd (asia R 116/2000-1),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.2.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.6.2001 toimi-
tetun vastauskirjelmin,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.6.2001 toimite-
tun viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 10.7.2002 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussainnét

Yhteison tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan

”2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteisén tavaramerkin julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteison tavaramerkkii on
tosiasiallisesti kiytetty yhteisdssd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut
syyt kdyttdmattd jattimiseen, jos tihidn piiviin mennessi aikaisempi tavara-
merkki on ollut rekisterditynd vihintddn viisi vuotta. Jos niiti todisteita ei esi-
tetd, vdite hylitddn. Jos aikaisempaa yhteisén tavaramerkkii on kiytetty
ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekiste-
roity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan niiden tava-
roiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan — — aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin
siten, ettd kdyttd jisenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on
suojattu, vastaa kadyttoi jasenvaltiossa™.
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Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytin-
toonpanosta 13 pdivdnd joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen
N:o0 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 sddnnossi todetaan seuraavaa:

1. Jos viitteentekijin on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan
mukaisesti todistettava tavaramerkin kdyttd — — virasto pyytid viitteentekijid
toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman miiriajan kuluessa. Jos
véitteentekijé ei toimita todisteita médirdajan kuluessa, virasto hylkda viitteen.

2. Kéyton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettiva viitteen
perustana olevan tavaramerkin kdyton paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuot-
teiden osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin se perustuu seki todisteet
nédiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3. Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava viitettd tukeviin asiakirjoihin ja
todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin,
laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekd asetuksen (EY) N:o 40/94
76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.

4. Jos 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on toimitettu muulla kuin viite-
menettelyn kielelld, virasto voi vaatia viitteentekijad jattdmidn kiddnnoksen
todisteista vditemenettelyn kielelli asettamansa midrdajan kuluessa.”
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Asian tausta

Richard John Harrison teki 29.10.1996 yhteisén tavaramerkkihakemuksen
sisdimarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (jiljempani
virasto) asetuksen N:o 40/94 nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki HIWATT.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterbimistd varten koskevan
15 pidivind kesikuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 9 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: *vah-
vistimet ja kaiutinkotelot; sdhkoiset dinitehosteyksikét; kaikkien edelld mainit-
tujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 16.3.1998 vyhteisén tavaramerkkilehden
numerossa 18/98.

Kantaja teki 27.4.1998 yhteisén tavaramerkkihakemusta koskevan viitteen.
Viitteen tueksi hdn vetosi aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka olivat sana-
merkin HIWATT saksalainen rekisterdinti nro 1129761, ranskalainen rekiste-
réinti nro 1674997 ja italialainen rekisterdinti nro 18651 C/89 Nizzan
sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 9 kuuluville tavaroille sekd yleisesti tun-
nettu tavaramerkki HIWATT Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Tavarat, joita
varten aikaisempi saksalainen tavaramerkki oli rekisterdity numerolla 1129761,
kuuluivat Nizzan sopimuksen luokkaan 9 ja vastasivat seuraavaa kuvausta:
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”Tekniset ja elektroniset laitteet ja kojeet (kaikki luokkaan 9 kuuluvia); déinen ja
kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; kaiutinkotelot, vahvistimet ja mikro-
fonit”. Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettuihin perusteisiin.

Yhteisén tavaramerkin hakijan pyynndsti kantajaa kehotettiin asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén
1 kohdan nojalla toimittamaan todisteet siitd, ettd aikaisempia tavaramerkkeji
on tosiasiallisesti kiytetty.

Viraston aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen kiytén toteenniiyttimiselle
asettamassa mdérdajassa kantaja esitti useita asiakirjoja, eli 2.12.1998 piiviityn
laskun, josta ilmeni, ettd HIWATT-tuotteita oli lihetetty Koreasta Italiaan;
otteita Fernandes Guitarsin yleisestd englanninkielisesti luettelosta, jossa esitel-
tiin HIWATT-vahvistin ja mainittiin osoite Japanissa; otteita vuosien 1999 ja
2000 Frankfurt am Mainin Musikmesse/ProLight & Sound -messujen esitteesti;
kannen ja sisdsivuja vuoden 1997 Musikmesse/ProLight & Sound -messujen
virallisesta luettelosta, jossa kantaja ja yhtio HIWATT Amplification Interna-
tional mainitaan kyseisten messujen niytteilleasettajien joukossa; vuodelta 1997
englanninkielisen HIWATT-luettelon, jossa esiteltiin HIWATT-vahvistimia ja
mainittiin osoite Yhdysvalloissa.

Viiteosasto hylkédsi viitteen 23.11.1999 tekemillddn paitokselld asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan nojalla silld perusteella, etti ei ollut ndytetty
toteen yleisesti tunnettujen tavaramerkkien olemassaoloa eikid rekisterdityjen
tavaramerkkien tosiasiallista kiyttoa.

Kantaja teki 19.1.2000 viiteosaston pidtoksestd asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
nojalla valituksen viraston valituslautakuntaan.
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12 Ensimmaiinen valituslautakunta hylkési valituksen 4.12.2000 tekemilldin pas-

tékselld (jiljempdnd riidanalainen p#itds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
14.12.2000.

13 Valituslautakunta katsoi, ettd kantajan toimittamat todisteet olivat riittimaitt6-
mid osoittamaan aikaisempien HIWATT-tavaramerkkien tosiasiallista kiyttod
Ranskassa, Saksassa tai Italiassa.

Asianosaisten vaatimukset

14 Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitdksen

— mdardd, ettd virasto hylkdi hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

15 Virasto vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kantajan vaatimukset
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, etti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— pysyttdd viraston pditokset

— velvoittaa viraston jatkamaan rekisterdintimenettelyi

— paattdd oikeudenkdyntikuluista.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan ja viliintulijan vaatimukset siitd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin velvoittaisi viraston menettelemidn tietylli tavalla

Kantaja vaatii toisessa vaatimuksessaan, etti ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin mdiadrdd viraston hylkddmidin haetun tavaramerkin, ja viliintulija
puolestaan toisessa vaatimuksessaan, ettd tuomioistuin velvoittaa viraston jat-
kamaan rekisterdintimenettelya.
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Tiltd osin on muistettava, etti asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
mukaan viraston on toteutettava yhteisdjen tuomioistuinten tuomion tiytin-
téonpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
tehtdvdnd ei siis ole antaa virastolle tiytintd6npanoa koskevaa miiriysti.
Viraston on tehtdvi johtopddtokset timidn tuomion tuomiolauselman ja perus-
telujen perusteella. Kantajan ja vilintulijan toista vaatimusta ei siten voida ottaa
tutkittaviksi (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giro-
form), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-433, 33 kohta ja asia T-34/00,
Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002,
s. II-683, 12 kohta).

Kumoamisvaatimus

Kantaja ilmoitti istunnossa, etti se kiistd4 riidanalaisen piitéksen vain silti osin,
kuin padidtoksessi ei tunnusteta aikaisemman saksalaisen tavaramerkin
nro 1129761 HIWATT tosiasiallista kdytt6d. Kantaja vetoaa kanteensa tueksi
yhteen, asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheelliseen soveltami-
seen perustuvaan kanneperusteeseen.

Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa, ettd vaikka valituslautakunta on oikein méiritellyt tavaramerkin
tosiasiallisen kiyton kisitteen (riidanalaisen pditoksen 25 kohdassa), titd mai-
ritelmdi ei ole sovellettu oikein kisiteltivini olevassa asiassa.

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on riidanalaisen piitéksen 27 kohdassa
kieltdytynyt ottamasta huomioon HIWATT-vahvistimia koskevaa luetteloa —
joka kantajan mukaan esitettiin Frankfurt am Mainin messuilla vuosina
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1993—1997 — ja ndin sen vuoksi, etti se oli laadittu englanninkielelli, miki on
yllattdvd kriteeri. Kantajan mukaan Frankfurt am Mainissa jérjestettivit
Musikmesse/ProLight & Sound -messut, joilla luetteloa jaettiin, ovat kansain-
vdlinen tapahtuma, ja nidin ollen on loogista, ettd useimmat, elleivit kaikki,
ndytteilleasettajat tarjoavat luetteloaan englanniksi. Lisdksi se seikka, ettd
Musikmesse/ProLight & Sound -messujen nimed ei ole painettu kyseisiin luette-
loihin, ei ole myoskididn yllitedvi, koska ei ole olemassa mitdin velvollisuutta
painaa esitteisiin niiden messujen nimed, joilla niiti jaetaan.

Niin ollen kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on toiminut virheellisesti, kun
se on jattdnyt huomioon ottamatta, etti se, ettd viitteen tehnyt osapuoli tavan-
omaisesti kaytti luetteloita Frankfurt am Mainissa 1993—1997 pidetyilld mes-
suilla, osoittaa hyvin todennikoisesti aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista
kdyttéd vahvistimien markkinoimiseksi.

Kantaja katsoo, etti esitetyistd todisteista ilmenee selvisti, ettd yritykselld, jonka
nimi on HIWATT Amplification International, oli niyttelyosasto Frankfurtin
messuilla vuonna 1997, ja ettd tdmad yritys liittyi kiintedsti kantajaan, kun otetaan
huomioon, ettd yritykselli ja kantajalla oli sama osoite ja faksinumero. Tilti osin
kantaja huomauttaa, ettd on enemmin kuin todennikéistd, etti HIWATT
Amplification International kidytti HIWATT-tavaramerkkid vahvistimista nailld
kaupallisilla messuilla olevalla nédyttelyosastollaan ja teki niin kantajan suostu-
muksin. Niin ollen kantaja katsoo, etti on outoa ajatella, ettd tavaramerkin
tdllainen kiyttd olisi keinotekoista ja olisi tapahtunut vain sen rekisteréinnin
sdilyttamiseksi.

Kantaja toteaa, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa huomioon kaikki
seikat, jotka osoittavat saksalaisen HTWATT-tavaramerkin tosiasiallista kiyttoid
niiden viiden vuoden aikana, jotka edelsivit riidanalaista tavaramerkkii koske-
van hakemuksen julkaisemista.
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Virasto toteaa, ettd tavaramerkin tosiasiallisen kiyton kriteerii ei tiytd simuloitu
kaytto eli kdyttd, jolla pyritddn pelkistddn tavaramerkkioikeuksien siilyttdmi-
seen. Kdyton tosiasiallisuus riippuu kullekin asialle ominaisten seikkojen koko-
naisarvioinnista. Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kiytté voidaan
ndyttdd toteen, jos osoitetaan, ettd kaikki asetuksen N:o 2868/95 22 siinnon
2 kohdassa olevat edellytykset tidyttyvit tiltd osin esitettyjen todisteiden perus-
teella.

Virasto katsoo kantajan esittimien asiakirjojen osalta ensiksikin, ettd vaikka
vuoden 1997 HIWATT-luettelo kuvaa tosiasiallisesti kidytén luonnetta, se ei
tdytd muita asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén 2 kohdassa asetettuja, esimer-
kiksi kidyton aikaa, paikkaa ja laajuutta koskevia edellytyksia. Silld seikalla, ettd
luettelo on laadittu englanniksi, oli vain hyvin vihidinen vaikutus paitokseen
véditteen hylkddmisesti.

Toiseksi virasto katsoo, ettd vuoden 1997 Frankfurt am Mainin Musikmesse/
ProLight & Sound -messujen luettelo osoittaa pelkistiin sen, etti kantaja ja
yhti6 HIWATT Amplification International olivat messuilla ldsni. Se ei sitd
vastoin osoita mitd4n siltd osin kuin kysymys on esilld olleista tavaroista, niihin
kiinnitetystd tavaramerkisti, kidyton ajasta tai laajuudesta.

Virasto katsoo, ettd tavaramerkin tosiasiallisen kdytdon olemassaoloa ei voi
osoittaa todennikoisyyksilld, vaan on tutkittava, onko esitetty todisteita kiy-
tostd. Se katsoo, etti jos kantaja olisi tosiasiallisesti kdyttinyt tavaramerkkidin
Saksassa, mikddn ei olisi estinyt sitd lihettimaisti virastoon muita todisteita kuin
niitd, jotka osoittivat sen olleen lisnd Frankfurt am Mainin Musikmesse/ProLight
& Sound -messuilla.
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Virasto toteaa, ettd kantajan esittdmit todisteet eiviit ole sellaisia, ettd niilld
ndytettdisiin toteen saksalaisen tavaramerkin HIWATT kiyttd, ja ettd niin ollen
riidanalainen p#dités on oikea sekid perusteluidensa ettii lopputuloksensa osalta.

Viliintulija huomauttaa, ettd tosiasiallinen kiyttd on enemmin kuin pelkkad
ndenndistd kdyttdd. Se katsoo, ettd viiteosasto ja valituslautakunta ovat kisi-
teltdvdnd olevassa tapauksessa tehneet paitelmin, johon tosiseikat viistimattd
johtavat, eli ettd kantaja ei ole niyttinyt toteen aikaisemman tavaramerkin
kiyttoa.

Viliintulija toteaa, ettd kantaja ei ole esittinyt todisteita siit, ettd se olisi kdyt-
tanyt HIWATT-tavaramerkkia kiinnitettyni tavaroihin, joita saksalainen rekis-
terdinti koskee, ja ettd kantaja ei ole esittinyt ainuttakaan laskua Saksassa
myydystd tuotteesta. Niin ollen viliintulija katsoo, ettd kantaja ei ole esittinyt
lainkaan sellaisia todisteita, joita tavallisesti edellytetdin tosiasiallisen kdyton
osoittamiseksi.

HIWATT-vahvistimien luettelon osalta viliintulija toteaa, etti se, ettd luette-
loissa ei ole Musikmesse/ProLight & Sound -tapahtuman leimaa, on osoitus siiti,
ettd luetteloita ei ole jaettu kyseisten messujen puitteissa.

Viliintulija katsoo lisdksi, ettd se yhteensattuma, etti kantajalla ja yhtio
HIWATT Amplification Internationalilla on sama osoite ja sama faksinumero ei
millddn tavoin osoita, ettd viimeksi mainittu olisi kdyttdnyt kyseistd tavara-
merkkid ensiksi mainitun suostumuksin tai ettd ndiden kahden vililld vallitsisi
yhteys. Viliintulija korostaa joka tapauksessa, etti ei ole esitetty mitién nayttod
siitd, ettd HIWATT Amplification International olisi kiyttinyt aikaisempaa
tavaramerkkii.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksinnen perustelukappaleen mukaan
on perusteltua suojata aikaisempia tavaramerkkeji ainoastaan silti osin kuin
nditd merkkejd todella kiytetddn. Tdmin perustelukappaleen kanssa yhdenmu-
kaisesti asetuksen N:0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdiddetdin, ettd yhteisén
tavaramerkin hakija voi pyytda todisteet siiti, ettd sitd yhteisdn tavaramerkkis,
jonka osalta on esitetty viite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltineiden
viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisén tavaramerkkii on tosiasiallisesti
kiytetty alueella, jolla se on suojattu. Jos viitteen tekiji ei osoita, ettd kysy-
myksessd olevaa aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasiallisesti kiytetty asian-
omaisilla markkinoilla, timid tavaramerkki ei voi oikeuttaa yhteisén
tavaramerkin rekisteréinnin epdimisti.

Alustavasti on todettava, ettd asetus N:o 40/94 ei sisilli tavaramerkin tosi-
asiallisen kiytén kisitteen miiritelmdi. Valituslautakunta toteaa riidanalaisen
padtoksen 25 kohdassa, etti on erotettava tosiasiallinen kiyttd ja simuloitu
kaytto. Riidanalaisen pddtoksen mukaan tosiasiallinen kiyttd edellyttdd tavara-
merkin todellista kiyttéd kysymyksessid olevien tavaroiden tai palveluiden
markkinoimisessa, kun taas keinotekoisen kidytén ainoana tarkoituksena on
sdilyttdd tavaramerkin kuvaus tihin tarkoitukseen sizidetyssd rekisterissa.

Aivan ensiksi on huomattava, ettd tosiasiallinen kiyttd edellyttdi, ettd tavara-
merkkid todella kidytetddn asianomaisilla markkinoilla tavaroiden tai palvelujen
yksildimiseksi. On siis katsottava, etti tosiasiallista kdyttéd ei ole sellainen
vihdinen kiytto, joka ei riitd osoittamaan, ettd tavaramerkkii todella kiytetdin
tietyilldi markkinoilla. Vaikka tavaramerkin haltijalla olisikin aikomus todella
kéyttdd tavaramerkkiddn, mutta tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole esilld
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markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja vakiintuneena malliltaan, jolloin kulut-
tajat eivit liioin voi mieltdd sitd kysymyksessd olevien tavaroiden tai palvelujen
alkuperin osoitukseksi, kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta kiytosti.

Tosiasiallista kdyttod vastaamatonta ei ole kuitenkaan vain sellainen keinote-
koinen kéyttd, jonka tarkoituksena on rekisterdidyn merkin siilyttiminen; tosi-
asiallinen kiytto edellyttdi, ettd tavaramerkki on lisnd merkittivilld osalla sitd
aluetta, jolla se on suojattu, siten, ettd se tdyttii oman perustehtivinsi eli yksiloi
tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperin niin, ettd kuluttaja voi myshempii
hankintoja tehdessddn hankkia lisid kyseiselld tavaramerkilld varustettuja tava-
roita tai palveluita, jos hdn on pitinyt niitd hyvini, tai valita jonkin toisen
tavaran tai palvelun, jos hin ei ole tyytyviinen niihin (asia T-79/00, Rewe-
Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).

Tdmdn tosiasiallisen kidytén kriteereind on otettava huomioon kisiteltdvini
olevalle tapaukselle ominaiset tosiseikat ja olosuhteet suhteessa asetuksen
N:o 2868/95 22 sidnnon 2 kohtaan, jonka mukaan kiytén todistamiseksi tar-
vittavista tiedoista ja todisteista on ilmettdvi tavaramerkin kiytén paikka, aika,
laajuus ja laji.

On tutkittava, onko kantaja ndyttinyt virastossa toteen HIWATT-tavaramerkin
tosiasiallisen kidyton Saksassa niiden viiden vuoden kuluessa, jotka edelsivit
yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemista, eli 16.3.1993 ja
16.3.1998 vilisend aikana, niiden tavaroiden yksiléimiseksi, joita koskee saksa-
lainen rekisterdinti nro 1129761 (tekniset ja elektroniset laitteet ja kojeet (kaikki
luokkaan 9 kuuluvia); dédnen ja kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; kaiu-
tinkotelot, vahvistimet ja mikrofonit).
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Kiayttod koskevina todisteina esittimistdsin asiakirjoista kantaja on nimen-
omaisesti viitannut kirjelmissidn vain HIWATT-tuotteiden luetteloon vuodelta
1997 ja Frankfurt am Mainin Musikmesse/ProLight & Sound -messuja koskeviin
asiakirjoihin.

Hiwatt-luettelon osalta on todettava, ettd se ei sisilld kaikkia tarvittavia seikkoja
aikaisemman tavaramerkin kdytén todistamiseksi. Kysymyksessi oleva asiakirja
on vuodelta 1997 oleva HIWATT-vahvistimia koskeva englanninkielinen esite,
jonka mukaan tavarat on valmistettu Yhdysvalloissa (made in USA) ja jossa
mainitaan osoite Yhdysvalloissa. Se ei sitd vastoin sisilld ainuttakaan seikkaa,
joka osoittaisi, ettd tavaroita on markkinoitu Saksan markkinoilla. Kantaja
toteaa, ettd se on jakanut kysymyksessi olevia luetteloita Frankfurt am Mainin
Musikmesse/ProLight & Sound -messuilla vuosina 1993—1997, mutta ei ole
esittdnyt mitddn todisteita, jotka osoittaisivat timin.

Téltd osin ainoa seikka, jonka luettelo todistaa, on se, etti on olemassa vahvis-
timia, jotka on varustettu tavaramerkilli HIWATT. Tdm4 asiakirja ei kuitenkaan
milldidn tavoin osoita, ettd nimi luettelot olisi saatettu saksalaisen yleison kiy-
tettdviksi tai ettd kysymyksessi olevia vahvistimia olisi markkinoitu tai asetettu
néytteille Saksassa.

Kantaja esitti Frankfurt am Mainin vuoden 1997 Musikmesse/ProLight & Sound
-messujen virallisen luettelon osoittaakseen sekid oman lisnidolonsa ettd HTWATT
Amoplification International -nimisen yhtién ldsniolon niilli messuilla, mutta
tdmd luettelo ei kuitenkaan osoita, ettd HIWATT-tuotteita olisi asetettu niytteille
tai tarjottu myytdviksi ndilli messuilla. Tdmi asiakirja on osoituksena vain
nididen yhtididen satunnaisesta ja tilapiisestd eikd milliin tavoin jatkuvasta
lasnidolosta Saksan markkinoilla.

II - 5250



44

46

47

KABUSHIKI KAISHA FERNANDES v. SMHV — HARRISON (HIWATT)

Koska ei ole néytetty toteen, ettd tavaramerkilli HITWATT varustettuja tuotteita
olisi asetettu néytteille tai markkinoitu niilld messuilla, silld seikalla ei ole mer-
kitystd, ettd yhti6 HIWATT Amplification International on kiyttinyt kantajan
saksalaista HIWATT-tavaramerkkid kantajan suostumuksin — joko hiljaisin tai
nimenomaisin. Edelleen merkin HIWATT kiytt6d toiminimeni ei voida pitidd sen
kdyttdmisend tavaramerkkini niiden tavaroiden yksiloimiseksi, joita saksalainen
rekisterdinti koskee.

Niin ollen sitd, ettd kantaja ja HTIWATT Amplification International -yhti6 olivat
ldsnd vuoden 1997 Frankfurt am Mainin Musikmesse/ProLight & Sound -mes-
suilla, ei voida pitdd osoituksena niiden mahdollisesta aikomuksesta tulla Saksan
markkinoille, eikd se osoita, ettd kantaja olisi kdyttinyt tavaramerkkii HIWATT
jatkuvasti, vakiintuneesti ja todellisesti siten, etti timin merkin kiytto4 voitaisiin
pitdd tosiasiallisena.

Kantaja toteaa useissa yhteyksissi, ettd on enemmin kuin todennikoistd, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid on kiytetty tosiasiallisesti joko kantajan itsensd
toimesta tai HIWATT Amplification Internationalin toimesta kantajan suostu-
muksin. Kantaja katsoo, ettd olisi outoa ajatella, ettd merkin tillainen kiyttd olisi
keinotekoista kiytt6d, joka olisi tapahtunut vain merkin rekisterdimisen sdilyt-
tdmiseksi.

Tiltd osin on todettava, ettd tavaramerkin tosiasiallista kiyttod ei voida nayttia
toteen todenndkoisyyksilld tai olettamuksilla, vaan ndytén on perustuttava
konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todelli-
sesta ja riittdvistd kiyt6std asianomaisilla markkinoilla.
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Edelld esitetystd seuraa, ettd asiakirjat, jotka kantaja on esittinyt virastossa
osoittaakseen, ettd tavaramerkkii HIWATT on tosiasiallisesti kiytetty, eivit
sisilld asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja
aikaisemman tavaramerkin kiytén paikasta, ajasta, laajuudesta ja lajista.

Kun otetaan huomioon, ettd kantaja ei ole osoittanut, etti sen saksalaista tava-
ramerkkid nro 1129761 HIWATT olisi edes vihiisesti kiytetty Saksassa
16.3.1993—16.3.1998 niistd tavaroista, joita varten timi tavaramerkki on
rekisteroity, on katsottava, etti valituslautakunta on ollut oikeassa katsoessaan,
ettd ei ole niytetty toteen, ettd titd merkkid olisi tosiasiallisesti kiytetty.

Tistd siis seuraa, ettd kanne on hylittiva.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hidvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja
vastaaja sekd viliintulija ovat vaatineet oikeudenkiyntikulujen korvaamista,
kantaja on velvoitettava korvaamaan viraston ja viliintulijan oikeuden-
kiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtaan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 piividni joulukuuta 2002.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja neljéinnen jaoston puhecenjohtaja
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