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MFE Marienfelde GmbH
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Aikaisempi sanamerkki HIPPOVIT —
Hakemus sanamerkin HIPOVITON rekisterdimiseksi yhteisén sanamerkiksi —
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kiyttd — Asetuksen (EY)

N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta — Oikeus tulla kuulluksi

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
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Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisdjen tuomioistuimissa
— Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Viraston picditoksen nuutta-

minen — Ulottuvius — Vditeosaston piiditoksen kumoaminen
(Neuvoston asetuksen Nio 40/94 62 artiklan 1 kohta ja 63 artiklan 3 kohta)
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2. Yhteisin tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Viitteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kiyitimisestd — Tosiasiallisen kéyton kisite —
Tulkinnassa otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoitus

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)

3. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Viitteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kiyttimisestdi — Tosiasiallisen kédyton kisite —
Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)

4. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Viitteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kijytidmisestd — Tosiasiallinen kiyttd — Arviointi-
perusteiden soveltaminen konkreettiseen tapaukseen

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)

5. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Viditteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kiyttimisestd — Viraston asettama mddrdaika —
Lisditodisteiden toimittamisen sallittavuus méidrdajan pddttymisen jélkeen, kun asiassa on
tullut esiin uusia seikkoja

(Komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 22 sddnnin 1 kohta)

6. Yhteisin tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteistjen tuomioistuimissa
— Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus muuttaa riidanalaista pidtostd —
Rajat
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohta)

toisesta virkkeestd ilmenee, ettd valitus-
lautakunta voi kumota asian ensimmai-
send asteena ratkaisseen viraston

1. Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) valituslautakun-
nan péitoksestd, joka koskee viiteme-

nettelyd, nostetun kanteen yhteydessi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on myds toimivaltainen kisittelemédn
viiteosaston paitoksen kumoamista kos-
kevan vaatimuksen.

Koska yhteisdn tavaramerkistd annetun
asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan

II - 2788

yksikon tekemén péitoksen, téllainen
kumoaminen kuuluu niihin toimenpitei-
siin, jotka ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin voi suorittaa kyseisen ase-
tuksen 63 artiklan 3 kohdassa vahviste-
tun muuttamistoimivaltansa puitteissa.

(ks. 19 kohta)
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Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitettua yhteisén tavara-
merkin tosiasiallisen kdytén kisitetts
tulkittaessa on otettava huomioon se,
ettd sen vaatimuksen tarkoituksena, joka
koskee aikaisemman tavaramerkin tosi-
asiallista kéytt6d, jotta sen johdosta
voidaan esittdd viite yhteisén tavara-
merkkid koskevaa hakemusta kohtaan,
on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin
vililld, sikdli kuin ei ole pelkkii talou-
dellista syyti, joka johtuu tavaramerkin
todellisesta tehtdvisti markkinoilla.
Edelld mainitun séfinnoksen tarkoituk-
sena ei sitd vastoin ole kaupallisen
menestyksen arvioiminen eikd yrityksen
taloudellisen strategian valvominen eiki
my6skéddn tavaramerkkisuojan varaami-
nen ainoastaan niitd tilanteita varten,
joissa kaupallinen hy$dyntiminen on
méiriltiin huomattavaa.

(ks. 32 kohta)

Yhteison tavaramerkin kiytté on asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla tosiasiallista silloin
kun tavaramerkkii kiytetiiin sen keskei-
sen tehtiivin mukaisesti eli sen takaami-
seksi, ettd niilli tavaroilla tai palveluilla,
joita varten tavaramerkki on rekisterdity,
on tietty alkupers, siinél tarkoituksessa,
ettd ndin voitaisiin luoda tai siilyttdd
markkinat néille tavaroille ja palveluille,
ja kun kiyttd ei ole pelkistiin symbo-
lista kiyttod, jolla pyritiin ainoastaan
sdilyttimddn tavaramerkin tuottamat
oikeudet. Tiltd osin tavaramerkin tosi-
asiallista kilytto4 koskeva ehto edellytti,
ettd merkkii — sellaisena kuin se on
asianomaisella alueella suojattuna —

kidytetddn julkisesti ja ulospiin, Tavara-
merkin kiytdn tosiasiallisuuden arvioin-
nin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden
avulla voidaan osoittaa tavaramerkkii
todella kaupallisesti hyddynnettiivin; til-
laisia ovat eritoten sellaiset kilyttstavat,
joita voidaan pitid kyseiselld talouden
alalla perusteltuina markkinaosuuksien
sdilyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille
tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa,
ndiden tavaroiden tai palvelujen luonne,
kyseessii olevien markkinoiden ominais-
piirteet sekd tavaramerkin kiiytén laajuus
ja taajuus.

Aikaisemman tavaramerkin kiytén
laajuuden osalta on otettava etenkin
huomioon yhtiiltd kaikkien kiyttod
merkitsevien toimien kaupallinen méri
ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka
aikana kiyttéd merkitsevit toimet on
suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus,

(ks. 33—35 kohta)

Kun yksittdistapauksessa tutkitaan sits,
onko aikaisempaa tavaramerkkii kiy-
tetty tosiasiallisesti, on suoritettava
kokonaisarviointi, jossa otetaan huo-
mioon kaikki timén tapauksen kannalta
merkitykselliset tekijat. Tami arviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijoi-
den tiettyi keskindistd riippuvuutta,
Niin ollen kyseess# olevalla tavaramer-
killd varustettujen tavaroiden myynnin
vihdisen midrin saattaa korvata kysei-
sen tavaramerkin kiytén huomattava
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voimakkuus tai merkittiva ajallinen jat-
kuvuus, ja painvastoin. Listksi kertynyttd
liikkevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramer-
killi varustettujen tavaroiden myynnin
mairaa ei voida arvioida absoluuttisesti,
vaan suhteessa muihin merkitykseflisiin
tekijoihin, kuten tavaramerkkid kayttd-
vian yrityksen kaupallisen toiminnan
médriin, tuotanto- tai myyntikapasiteet-
tiin taikka erikoistumisen asteeseen sekd
tavaroiden tai palvelujen ominaispiirtei-
siin kyseessi olevilla markkinoilla. Téstd
syysti ei ole vilttimétontd, ettd aikai-
semman tavaramerkin kéytn olisi aina
oltava madrillisesti huomattavaa, jotta
kiytt6d voitaisiin pitdd tosiasiallisena.

Kuitenkin mitd rajoitetumpaa tavara-
merkin kiytén kaupallinen m#érd on,
siti tarpeellisempaa on, ettd viitteen
tehnyt osapuoli esittd lisitietoja, joiden
perusteella voidaan héivyttdd mahdolki-
set epiilykset kyseisen tavaramerkin
kiyton tosiasiallisuuden osalta.

(ks. 36 ja 37 kohta)

Yhteis6n tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 tiytintdonpanosta anne-
tun asetuksen N:o 2868/95 22 s#idnnon
1 kohtaa, jonka mukaan aikaisemman
tavaramerkin kiyttod koskevat todisteet
on toimitettava sisimarkkinoiden har-
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monisointiviraston (tavaramerkit ja mal-
lit) viitteentekijélle asettaman madrdajan
kuluessa ja jonka mukaan jos kyseisid
todisteita ei toimiteta méédrdajan
kuluessa, viite hylétéén, el voida tulkita
siten, ettei sen mukaan olisi mahdollista
ottaa uusien seikkojen olemassaoloon
nihden huomioon lisitodisteita, vaikka
ne toimitetaan vasta kyseisen méardajan
paittymisen jélkeen,

(ks. 56 kohta)

Timi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
3 kohdassa ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimelle annettu mahdollisuus
muuttaa sisimarkkinoiden harmonisoin-
tiviraston (tavaramerkit ja mallit) vali-
tuslautakunnan paitostd koskee ldhto-
kohtaisesti vain tilanteita, joissa asia on
ratkaisukelpoinen. Tami edellyttdd sitd,
ettd ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin voi sille esitettyjen todisteiden
perusteella tehdd pédtoksen, joka vali-
tuslautakunnan olisi pitdnyt tehdd esilld
olevaan asiaan sovellettavien sdéinndsten
perusteella. Kyseinen edellytys ei ole
tayttynyt " silloin kun valituslautakunta
olisi voinut joko ottaa itse kantaa
viitteeseen tai palauttaa asian vditeosas-
tolle.

(ks. 62 ja 63 kohta)



