SUNRIDER v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

11 pdivini toukokuuta 2006 "

Asiassa C-416/04 P,

jossa on kyse yhteisdjen tuomioistuimen perussiinnén 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 27.9.2004,

The Sunrider Corp., kotipaikka Torrance, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan
Rechtsanwalt A. Kockliduner,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindan S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmaisessi oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikicli: englanti
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann seké tuomarit K. Schiemann,
K. Lenaerts, E. Juhdsz ja M. Ilesi¢ (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fiilop,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 17.11.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.12.2005 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

The Sunrider Corp. vaatii valituksessaan, ettd yhteisjen tuomioistuin kumoaa
Euroopan yhteiséjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-203/02,
Sunrider vastaan SMHV - Espadafor Caba (VITAFRUIT), 8.7.2004 antaman ;
tuomion (Kok. 2004, s. II-2811; jéljempind valituksenalainen tuomio), jolla !
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési sen kumoamiskanteen sisdmarkki-
noiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmiisen vali-
tuslautakunnan 8.4.2002 tekemistd padtoksestd (asia R 1046/2000-1) evitad
sanamerkin VITAFRUIT rekisterdinti (jdljempdni riidanalainen pa&tos).
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Asiaa koskevat oikeussididnnét

Yhteison tavaramerkistda 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan, jonka otsikko on "Suhteelliset
hylkdysperusteet”, 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa
siddetddn seuraavaa:

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekiste-
roida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid vaaran tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasti.

2. Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavara-
merkin rekisterdintihakemuksen tekopiiviid, ottaen tarvittaessa huomioon
vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
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ii) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit — -.”

s Asetuksen N:o 40/94 15 artiklassa, jonka otsikko on “Yhteison tavaramerkin
kéyttdiminen”, sdddetddn seuraavaa:

1. Jos yhteis6n tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnisté ole
ottanut yhteisossi tavaramerkkii tosiasialliseen kiyttoon tavaroissa tai palve-
luissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos téllainen kéytté on ollut viisi vuotta
yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kiyttdmittd jattdmiseen ole patevid syyta,
yhteisén tavaramerkkiin sovelletaan tissd asetuksessa séddettyjé seuraamuksia.

3. Yhteison tavaramerkin kiytto tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan
haltijan omaan tavaramerkin kiytt6on.”

+  Asetuksen N:o 40/94 43 artilklan, jonka otsikko on "Viitteen tutkiminen”, 2 ja
3 kohdassa sdddetédén seuraavaa:

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteis6n tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on
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tosiasiallisesti kiytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
se on rekisterdity ja joihin viite perustuu — — jos tihén pdiviin mennessi aikaisempi
tavaramerkki on ollut rekisterditynd vihintdén viisi vuotta. Jos niitd todisteita ei
esitetd, vdite hyldtddn. Jos aikaisempaa yhteisdn tavaramerkkia on kiytetty
ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity,
sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterdityni ainoastaan niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kaytto jisenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kayttoa jasenvaltiossa.”

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 tiytintéonpanosta
13 péivéind joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1) 22 sddnnon 2 kohdassa tarkennetaan, etti "kéyton todistamiseksi
tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettivi viitteen perustana olevan
tavaramerkin kéyton paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita
varten se on rekisteréity ja joihin se perustuu”.

Asian tausta

Valittaja teki 1.4.1996 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 perusteella hakemuksen
sanamerkin VITAFRUIT rekisterdimiseksi yhteisén tavaramerkiksi.
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Tavarat, joita varten rekisterdintii haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan Iuokituksen luokkiin 5, 29 ja 32. Luokkaan 32 kuuluvia tavaroita ovat
"oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmé- ja
vihannesjuomat, hedelm#tuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistus-
aineet; yrtti- ja vitamiinijuomat”.

Espadafor Caba teki 1.4.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella
viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Aikaisempi tavaramerkki, jonka hailtija Espadafor Caba on, on kansallinen
sanamerkki VITAFRUT, joka on rekisterdity Espanjassa seuraavia, luokkiin 30 ja
32 kuuluvia tavaroita varten: “muuhun kuin hoitotarkoitukseen tarkoitetut
alkoholittomat hiilihappojuomat, kaikenlaiset muuhun kuin hoitotarkoitukseen
tarkoitetut kylmét juomat, hiilihappovalmisteet, poreilua tuottavat rakeet, kiymit-
tdmit hedelmi- ja vihannesmehut (rypaleen puristemehua lukuun ottamatta),
limonadit, appelsiinimehut, kylmdt juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta),
hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoinen jad”.

Valittajan pyynnosta SMHV:n viiteosasto kehotti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2
ja 3 kohdan mukaisesti Espadafor Cabaa toimittamaan todisteet siitd, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty Espanjassa yhteison tavara-
merkkid koskevan hakemuksen julkaisemista edeltéineiden viiden vuoden aikana.

Espadafor Caba toimitti ensinnéikin kuusi pullon etiketti, joissa aikaisempi
tavaramerkki nikyi, ja toiseksi neljitoista laskua ja tilauskirjettd, joista kymmenen
oli pdivitty ennen mainittua julkaisemista.
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Viiteosasto hylkidsi yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen 23.8.2000
tekemalladan padtokselld olutta lukuun ottamatta niiden luokkaan 32 kuuluvien
tavaroiden osalta, joista tavaramerkkié koskevassa hakemuksessa oli kyse. Se katsoi
ensinnikin, ettd Espadafor Caban toimittamat todisteet osoittivat, etti aikaisempaa
tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla niiden tavaroiden osalta, joista kiytettiin nimitysti
"kdlymittomét hedelmi- ja vihannesmehut, limonadit, appelsiinimehut”. Toiseksi se
oli sitd mieltd, ettd kyseiset tavarat ja — olutta lukuun ottamatta — ne Iuokkaan 32
kuuluvat tavarat, joista yhteisén tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa oli kyse,
olivat osittain samankaltaisia ja osittain samoja ja ettd aikaisemman tavaramerkin ja
haetun tavaramerkin vililli oli olemassa saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Valittajan tdstd padtoksestd tekemd valitus hyléttiin riidanalaisella paatoksells.
SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta lihinnd vahvisti viiteosaston paitékseen
siséltyvat arvioinnit korostaen kuitenkin, ettd aikaisemman tavaramerkin kiytts oli
ndytetty toteen ainoastaan niiden tavaroiden osalta, joista kiytettiin nimitysti
"mehutiivisteet”,

Asian kisittely ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksen-
alainen tuomio

Valittaja nosti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.7.2002 jittamallién
kannekirjelmilla kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen padtoksen kumoamista silld
perusteella, ettd ensinndkin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa ja toiseksi
saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu.

Ensimmiiisen kanneperusteensa ensimmiisessi osassa valittaja viitti, ettii valitus-
lautakunta oli virheellisesti ottanut kiytténid huomioon kolmannen henkilon
toteuttaman tavaramerkin kayton. Se néet viitti, ettei viitteen tekija ollut osoittanut,
ettd viitetty aikaisemman tavaramerkin kiyttd olisi tapahtunut hinen suostumuk-
sellaan.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 23 koh-
dassa, etti aikaisempaa tavaramerkkid oli viitetylld tavalla kdyttdnyt Industrias
Espadafor SA -niminen yhtié eiké kyseisen tavaramerkin haltija Espadafor Caba,
vaikka hénen nimensi nikyy myds kyseessi olevan yhtion nimessd. Se katsoi
kuitenkin saman tuomion 24-28 kohdassa, etti valituslautakunta oli voinut
perustellusti nojautua olettamaan siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli kéytetty
haltijan suostumuksella ja ndin oli varsinkin, koska valittaja ei ollut valitus-
lautakunnassa kiistanyt titd seilkaa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi néin ollen ensimmdisen kannepe-
rusteen ensimmdisen osan.

Saman kanneperusteen toisessa osassa valittaja viitti, ettd valituslautakunta oli
tulkinnut virheellisesti tosiasiallisen kidytén kisitettd. Se viitti pdfosin, ettd
Espadafor Caban toimittamat todisteet eiviit osoittaneet tavaramerkin viitetyn
kdytén ajankohtaa, paikkaa, lajia ja riittdvyyttd siten, ettd sitd olisi voitu pitdd
tosiasiallisena.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin palautti ensin valituksenalaisen tuomion
36-42 kohdassa mieliin yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskéytdnnon (asia C-40/01,
Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok. 2003, s. I-2439) ja oman oikeuskiytintonsd, tutki
saman tuomion 43-53 kohdassa viitteen tekijin esittdmit todisteet ja teki mainitun
tuomion 54 kohdassa arviointinsa p#étteeksi seuraavan paatelmén:

"T#std seuraa, ettd valituslautakunnassa kdydyn menettelyn toinen asianosainen on
niyttinyt toteen sen, ettd vuoden 1996 toukokuun ja vuoden 1997 toukokuun
vilisend ajanjaksona espanjalaiselle asiakkaalle on sen suostumuksella myyty noin
300 kahdentoista kappaleen [laatikkoa] erilaisista hedelmistéd valmistettuja tiivistet-
tyja mehuja ja timdn myynnin arvo on noin 4 800 euroa. Vaikka aikaisemman
tavaramerkin kiyton laajuus on rajallista ja vaikka voi olla suositeltavaa esittéd lisad
todisteita, jotka koskevat merkityksellisen ajanjakson aikana tapahtuneen kiytén
luonnetta, tosiseikkojen ja menettelyn toisen asianosaisen esittdmien todisteiden
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perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettd kiyttd on ollut tosiasiallista. Niin ollen
SMHV on riidanalaisessa piitoksessa perustellusti katsonut, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid oli kaytetty tosiasiallisesti joidenkin niiden tavaroiden osalta, joita
varten se on rekisterdity, eli hedelmimehujen osalta.”

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi néin ollen ensimmiisen kannepe-
rusteen toisen osan.

Valittaja viitti toisessa kanneperusteessaan, etti valituslautakunta oli rikkonut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se oli katsonut, etti
yhteisén tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa Lyseessi olevat tavarat, joista
kiytetdéin nimitystd "yrtti- ja vitamiinijuomat”, ja tavarat, joista kiytetddn nimitysti
"mehutiivisteet” ja joiden osalta aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasiallisesti
kdytetty, olivat samankaltaisia. Valittajan mukaan kyseiset tavarat eivit olleet
erityisen samankaltaisia.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 66 koh-
dassa, ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli kiytetty loppukuluttajille tarkoitettujen eri
hedelmisti tiivistettyjen mehujen osalta eiké sellaisten mehutiivisteiden osalta, jotka
on tarkoitettu hedelmédmehuja valmistavalle teollisuudelle. Se hylkisi niin ollen
valittajan vaitteen, jonka mukaan yrtti- ja vitamiinijuomat ja tuotteet, joiden osalta
aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty, oli tarkoitettu eri ostajille.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi saman tuomion 67 kohdassa, etti
yrtti- ja vitamiinijuomilla sekd tiivistetyilld hedelmémehuilla on sama kiyttotarkoitus
eli niilld pyritddn sammuttamaan jano, etti molemmissa tapauksissa on kyse
sellaisista alkoholittomista juomista, jotka juodaan kylmin, ja etti kyseiset juomat
ovat laajalti keskendin kilpailevia. Se katsoi, ettd silld, ettd ndiden tavaroiden
koostumus on tosin erilainen, ei voi olla vaikutusta toteamukseen, jonka mukaan ne
ovat toisiinsa rinnastettavia siitd syystd, ettd niilld pyritiin tdyttimaan sama tarve.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi myds toisen kanneperusteen, ja se
hylkési valittajan kanteen kokonaisuudessaan.

Valitus

Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittdd kolme valitusperustetta, ettd
yhteisdjen tuomioistuin

— ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion

~  toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion siltd osin kuin silld vahvistetaan
haetun tavaramerkin rekisterdinnin epdéminen niiden tavaroiden osalta, joista

LI 1

kiytetddn nimitystd "yrtti- ja vitamiinijuomat”

— kumoaa riidanalaisen péitoksen

—  velvoittaa SMHV:n korvaamaan kulut, jotka ovat aiheutuneet SMHV:n elimiss,
sekd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteiséjen tuomioistui-
messa aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd yhteis6jen tuomioistuin hylkéé valituksen ja velvoittaa valittajan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHV:n vastineen tutkittavaksi ottaminen

Valittaja viittdd vastauksessaan, ettei SMHV:n vastinetta voida ottaa tutkittavaksi
silla perusteella, ettd SMHV ei ole vaatinut, ettd ensimmiisessid oikeusasteessa
esitetyt vaatimukset hyviksytddn kokonaan tai osittain, kuten yhteiséjen tuomiois-
tuimen tyéjérjestyksen 116 artiklassa edellytetiin.

Kyseisen artiklan 1 kohdassa méaritiian seuraavaa:

"Vastineessa voidaan vaatia:

- valituksen hylkadmistd kokonaan tai osittain tai ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen péitoksen kumoamista kokonaan tai osittain;

— ensimmadisessd oikeusasteessa esitettyjen vaatimusten hyviksymisti kokonaan
tai osittain, mutta ei uusien vaatimusten hyviksymisti”.

Kyseisessd midrdyksessd tarkennetaan, missd tarkoituksissa muut menettelyn
asianosaiset kuin valittaja voivat antaa vastineen.

Jotta kyseiselld vastineella on tehokas vaikutus, ndiden muiden asianosaisten on
ldhtSkohtaisesti ilmaistava siind niikemyksensi valituksesta vaatimalla sen hyll-
mistd kokonaan tai osittain taikka yhtymilld siihen kokonaan tai osittain — se voi
jopa tehdi vastavalituksen; ndmi kaikki ovat tydjirjestyksen 116 artiklan 1 kohdan
ensimmdisen luetelmakohdan mukaisia vaatimuksia.

I - 4269



31

32

33

34

TUOMIO 11.5.2006 — ASIA C-416/04 P

Menettelyn muilla asianosaisilla ei sitd vastoin voi olla velvollisuutta esittdd kyseisen
médrdyksen toisessa luetelmakohdassa médritty vaatimus silld uhalla, ettd heiddn
vastineensa on muutoin pitemétén. Kukin asianosainen voi ndet vapaasti esittia
tuomioistuimessa ne vaatimukset, jotka se katsoo asianmubkaisiksi. Tamén vuoksi
silloin kun ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyviksy jonkun asianosaisen
esittimid vaatimuksia, tai se ei hyviksy niitd kokonaan, viimeksi mainittu voi olla
vaatimatta yhteisojen tuomioistuimelta, jossa on pantu vireille valitus ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimen antamasta tuomiosta, ettd vaatimukset hyviksytadn.

Sitd suuremmalla syyll4 silloin kun, kuten esilld olevassa asiassa, jonkun asianosaisen
vaatimukset on hyviksytty tdysin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja
hdn vaatii yhteisjen tuomioistuimeen toimittamassaan vastineessa valituksen
hylkddmistd kokonaan, hinelld ei ole tarvetta vaatia, ettd hdnen ensimmdisessi
oikeusasteessa esittiménsd vaatimukset hyviksytddn. Lisdksi vaikka yhteis6jen
tuomioistuin hyviksyy valituksen ja paittad sille yhteisdjen tuomioistuimen perus-
sddnnon 61 artiklassa myOnnettyd oikeutta kéyttdmalld ratkaista itse asian
lopullisesti, sen on otettava huomioon ndmé vaatimukset ja joko hyviksyttivd ne
uudelleen kokonaan tai osittain taikka hylittdvd ne, eikd se voi perustella titd
hylkddmistd silld, ettei mainittu asianosainen ole uudistanut kyseisid vaatimuksia
yhteisGjen tuomioistuimessa.

Niin ollen SMHV:n vastineen tutkittavaksi ottamisen edellytyksid koskeva
oikeudenkdyntivdite on hyldttéva.

Ensimmdinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Ensimmiisessé valitusperusteessaan valittaja viittds, ettd ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, luettuna
yhdessd saman asetuksen 15 artiklan 1 ja 3 kohdan kanssa, koska se on ottanut
huomioon sen, ettéd kolmas henkilé on kayttinyt aikaisempaa tavaramerkkig.
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Kyseisen valitusperusteen ensimmiisessii osassa valittaja moittii ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuinta samanaikaisesti siits, ettid se on tulkinnut virheellisesti
todistustaakan jakoa, etti se on ottanut huomioon sellaisia viitteen tekijin esittimii
seikkoja, joilla ei ole todistusarvoa, ja etti se on nojautunut todisteiden sijasta
olettamiin.

Valittajan mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskéytdnnosti
ilmenee, ettd tavaramerkin tosiasiallista kiyttod ei voida néyttdd toteen todennikoi-
syyksilld tai olettamilla, vaan niytén on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin
seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittivista kaytosti
asianomaisilla markkinoilla.

Vaikka esilld olevassa asiassa viitteen tekijin oli naytettivi toteen, etti aikaisemman
tavaramerkin kiytt6 Industrias Espadafor SA -yhtién toimesta oli tapahtunut sen
suostumuksella, vditteen tekiji ei valittajan mukaan ole esittényt mitian niyttod
siitd, ettd se oli antanut suostumuksensa kyseiselle kiytolle. Voidakseen todeta, ettd
véitteen tekijé oli antanut suostumuksensa mainitulle kiiytdlle, valituslautakunta ja
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ovat siis virheellisesti nojautuneet toden-
nikoisyyksiin ja olettamiin.

Ensimmiisen valitusperusteen toisessa osassa valittaja viittad, ettd ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se ei ole
ensimmidisessid oikeusasteessa esitetyn ensimmdisen kanneperusteen ensimmiisti
osaa tutkiessaan tarkastanut sitd, saattoiko se hetkelld, jona se ratkaisi asian, tehdi
laillisesti uuden pédtoksen, joka on sisill6llisesti sama Luin riidanalainen pétés,
kuten sen omassa oikeuskiytdnndssi edellytetian (asia T-308/01, Henkel v. SMHV
— LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. 1I-3253, 29 kohta).

Valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdasta ilmenee sen mukaan, etti ensimmiiisen
oikeusasteen tuomioistuin on itse asiassa vain tyytynyt tarkastamaan, saattoiko
valituslautakunta hetkelld, jona se teki riidanalaisen paitoksen, nojautua olettamaan,
jonka mukaan viitteen tekija oli antanut suostumuksensa sille, ettd Industrias
Espadafor SA -yhtio kéytti aikaisempaa tavaramerkkis.
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SMHYV toteaa ensimmiisen valitusperusteen ensimmiisen osan osalta, ettd kisi-
teltdvind olevassa asiassa olettama, jonka mukaan viitteen tekija oli antanut
suostumuksensa sille, ettd Industrias Espadafor SA -yhtié kéytti aikaisempaa
tavaramerkkis, ja jonka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on hyviksynyt, on
tdysin perusteltu valituksenalaisen tuomion 24—29 kohdassa esitetyistd syistd. Néin
ollen siihen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista tekeméadn
arviointiin, jonka pé#itteeksi se on katsonut, ettd viitteen tekiji oli antanut
suostumuksensa aikaisemman tavaramerkin viitetylle kéytolle, ei liity mitéén
sellaista arviointivirhettd eikd sellaista tosiseikkojen védristelyd, jonka perusteella
yhteisdjen tuomioistuimella olisi oikeus puuttua ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittdmiin toteamuksiin.

SMHYV viittdd ensimmdisen valitusperusteen toisen osan osalta, ettd vakiintuneen
oikeuskéytinnon mukaan ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireilld
olevan kanteen tarkoituksena on varmistaa valituslautakunnan tekemin péitoksen
laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ollut mitddn velvollisuutta tutkia,
voitiinko hetkelld, jona se ratkaisi asian, laillisesti tehdd uusi péitds, joka on
siséllbllisesti sama kuin riidanalainen péétds.

Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnékin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan viitteen tehneen
aikaisemman tavaramerkin haltijan on yhteison tavaramerkin hakijan pyynnosti
toimitettava todisteet siité, ettd sen tavaramerlkid on tosiasiallisesti kéytetty.

Lisdksi saman asetuksen 15 artiklan 3 kohdasta ilmenee, ettd tavaramerkin
tosiasiallista kéytt64 on kyseisen tavaramerkin haltijan oma kéytto tai kiytto haltijan
suostumubksella.
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Téstd seuraa, ettd juuri viitteen tehneen aikaisemman tavaramerkin haltijan on
toimitettava todisteet siitd, ettd se on antanut suostumuksensa sille, ettd kolmas
henkil6 on viitetylld tavalla kiyttinyt kyseisti tavaramerkkia.

Esilld olevassa asiassa ensimmiisen valitusperusteen ensimmiinen osa on perus-
teeton ensinndkin siltd osin kuin siind moititaan ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuinta siitd, ettd se on tulkinnut virheellisesti todistustaakan jakoa.

Nimittdin sen jilkeen kun ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksen-
alaisen tuomion 23 kohdassa huomauttanut, etti aikaisempaa tavaramerkkii
kiyttdneen Industrias Espadafor SA -yhtién nimessi nikyy myos kyseisen
tavaramerkin haltijan sukunimen osa, ja todennut saman tuomion 24 ja 25 kohdassa,
ettd on epitodennikdistd, ettd Espadafor Caba olisi voinut hankkia viiteosastolle ja
SMHV:n valituslautakunnalle esittiminsi todisteet aikaisemman tavaramerkin
kaytostd, jos kyseinen kiyttd olisi tapahtunut vastoin hinen tahtoaan, ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettd SMHV oli perustellusti nojautunut
olettamaan, jonka mukaan viitteen tekiji oli antanut suostumuksensa aikaisemman
tavaramerkin viitetylle kaytélle.

Niin tehdesséddn ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei vaatinut valittajalta, ettd
timé osoittaa, ettei suostumusta ollut annettu, vaan se tukeutui viitteen tekijin
esittdmiin seikkoihin paatellikseen niiden perusteella, ettd se, ettd viitteen tekiji oli
antanut suostumuksensa viitetylle kiytélle, oli niytetty toteen. Se ei niin ollen ole
kaantdnyt todistustaakkaa.

Toiseksi mainitulla valitusperusteen osalla pyritian siihen, etti yhteisojen tuomiois-
tuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioinnillaan arvioinnin, jonka ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt, siltd osin kuin siind moititaan ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuinta siit, ettd se on katsonut, etti viitteen tekijin esittimit
todisteet osoittivat, ettd timi oli antanut suostumuksensa viitetylle kiytslle, eiki
sitd tdstd syystd voida ottaa tutkittavaksi.
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EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisojen tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan
ensimmiisen kohdan mukaan muutosta voidaan ndet hakea vain oikeuskysymyksia
koskevilta osin. Néin ollen ainoastaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on
toimivaltainen médrittdmain merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitd seka
arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sité tapausta, ettd nimé tosiseikat ja
todistusaineisto on otettu huomioon védéristyneelld tavalla, tosiseikaston ja todis-
tusaineiston arviointi ei niin ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsi
kuuluisi yhteisojen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan
piiriin (ks. mm. asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-
7975, 43 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Valituksenalaisen tuomion 23-25 kohdasta ei kuitenkaan ilmene, etté ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut sille esitetyt tosiseikat ja todistusaineiston
huomioon védristyneelld tavalla.

On vield todettava, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on ohimennen
todennut valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa, ettd "SMHYV saattoi nojautua
— — olettamaan [siitd, ettd viitteen tekiji oli antanut suostumuksensa viitetylle
kiytolle] varsinkin, kun kantaja ei ole Liistdnyt sitd, etteikd se, ettd Industrias
Espadafor SA -yhtio kdytti aikaisempaa tavaramerkkis, olisi tapahtunut viitteen
tekijin suostumuksella”.

Ensimméisen valitusperusteen ensimmdisen osa on néin ollen osittain hyléttiva
perusteettomana ja osittain jitettava tutkimatta.

Toiseksi, toisin kuin valittaja viittdd, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskdytdnnosti ei ilmene, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimella olisi
velvollisuus tarkastaa, voiko se hetkelld, jona se ratkaisee kanteen SMHV:n
valituslautakunnan péitoksestd, tehdi laillisesti uuden pidtoksen, joka on siséll6lli-
sesti sama kuin riidanalainen péitos. Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on
edelld mainitussa asiassa Henkel v. SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE) antamansa
tuomion 25 ja 26 kohdassa néet vain todennut, ettdi SMHV:n valituslautakunnilla on
kyseinen velvollisuus SMHV:n ensimmdisen paétéksentekoasteen instanssien —
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kuten tutkijoiden sekii viite- ja mitdttbmyysosastojen — ja mainittujen valitus-
lautakuntien vilisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatteen vuoksi.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
voi kumota SMHV:n valituslautakunnan paatoksen tai muuttaa sitd ainoastaan, jos
kyseessé on "puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymaariyksen rikkominen,
perustamissopimuksen, — — asetuksen [N:o 40/94] tai niiden soveltamista koskevan
oikeussddnnon rikkominen taikka harkintavallan vaarinkaytts”,

Téstd seuraa, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen
kohteena olevan paitoksen tai muuttaa sité ainoastaan, jos hetkelld, jona kyseinen
péitds tehtiin, sitd koski jokin nidistd kumoamis- tai muuttamisperusteista.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei siti vastoin voi kumota tai muuttaa
mainittua pédtostd sellaisin perustein, jotka ilmenevit sen jilkeen kun padtos on

tehty.

Témin perusteella ensimmiisen valitusperusteen toinen osa on perusteeton ja
kyseinen valitusperuste on néin ollen hylittiva kokonaisuudessaan.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Toisen valitusperusteensa ensimmiisessé osassa valittaja viittad, etti koska viitteen
tekijin esittdmit etiketit olivat paiviidmittémid, niiden perusteella ei voitu néyttid
toteen sitd, etté aikaisempaa tavaramerkkié on kéytetty merkityksellisen ajanjakson
aikana, eikd niilli ndin ollen voitu tukea muita menettelyn kuluessa esitettyji
todisteita.
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Saman valitusperusteen toisessa osassa valittaja viittdd, ettd ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa, koska se
on soveltanut védrin kyseisessid artiklassa tarkoitettua ”tosiasiallisen kayton”
kasitettd. Se ei etenkii@in ole valittajan mukaan noudattanut niit4 edellytyksid, joiden
tiyttyessi tavaramerkin kéyttéd voidaan pitad tosiasiallisena.

Valittajan mukaan julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin esittdmastd ratkaisuehdo-
tuksesta ja yhteistjen tuomioistuimen antamasta tuomiosta edelld mainitussa asiassa
Ansul seki ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskéytinnostd ilmenee,
etti tosiasiallisena kiyttdnd ei voida pitdd ndenndistd kéyttod, jolla ainoastaan
pyritdin siilyttimaén tavaramerkin tuottamat oikeudet, ettd kynnys, joka kiytén on
ylitettidvé, jotta tavaramerkin kaupallista kiyttod voidaan pitdd asianmukaisena ja
tosiasiallisena, perustuu vélittdmasti tavaran lajiin tai palvelutyyppiin, ettd riippu-
matta tavaramerkilld toteutettujen liiketoimien lukumaérésté tai tiheydestd tavara-
merkin kiiyton on oltava jatkuvaa eiki ajoittaista tai satunnaista ja etté tosiasiallinen
kédytto edellyttid, ettd tavaramerkki on lisnd merkittdvalld osalla sitd aluetta, jolla se
on suojattu.

Valittaja korostaa, ettii esilld olevassa asiassa myydyt tavarat ovat tavallisia tuotanto-
ja kulutustavaroita, jotka on tarkoitettu loppukuluttajan péivittdiseen kiyttoon,
joiden hinta on alhainen ja jotka on niin ollen helppo myydd. Kun otetaan
huomioon kyseisten tavaroiden luonne, esilli olevassa asiassa todetun kaltaista
myynnin m#irdd ei voida pitdd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla riittdvand. Lisiksi viitteen tekijd, joka on toimittanut ndytt6d
ainoastaan viidestd liiketoimesta yhdentoista kuukauden aikana, on enintdin
ndyttinyt toteen, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on kiytetty ajoittain ja satunnai-
sesti. Téllaista kiyttod ei missddn tapauksessa voida pitdé jatkuvana, todellisena ja
vakinaisena kéyttond. Liséksi koska kailki esitetyt laskut on osoitettu samalle
asiakkaalle, asiassa ei ole niytetty toteen, ettd aikaisempi tavaramerkki olisi ollut
lasnd merkittavilld osalla sitd aluetta, jolla se on suojattu.

Valittaja toteaa vield, ettd sen arviointi, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on soveltanut védrin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa
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tarkoitettua tosiasiallisen kayton kisitettd, saa tukea siitd, etti Bundesgerichtshof
(Saksa) on erddssd toisessa asiassa katsonut, ettd 4 400 euron kuukausittainen
liikevaihto on tdysin muodollista kiyttoa.

Valittaja toteaa, ettei se aseta kyseenalaiseksi sitd, miten ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on midrittédnyt tosiseikaston ja arvioinut todisteita, vaan se arvostelee
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta siit4, ettd tima on loukannut tosiasiallisen
kiytdn kasitettd. Kyse on valittajan mukaan sellaisesta oikeuskysymyksesti, johon
voidaan vedota muutoksenhaun yhteydessi.

SMVH korostaa, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 32-42 kohdassa asianmukaisesti esittinyt ne sen itsensd ja yhteisojen
tuomioistuimen kehittdmat periaatteet, jotka koskevat tosiasiallisen Liyton kisitetts,
ja toteaa, ettei valittaja kiistd nditd periaatteita vaan katsoo, etteivit esilli olevan
asian tosiseikat tarjoa ndyttod tillaisesta kiytosti.

SMVH piittelee ndin ollen timdn perusteella, etti toisella valitusperusteella
pyritédén siihen, ettd yhteis6jen tuomioistuin tutkii uudelleen tosiseikat ja todistus-
aineiston, minki johdosta kyseinen valitusperuste on jitettivi tutkimatta.

SMHV katsoo toissijaisesti, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
perustellusti todennut, ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kiyttd oli
néytetty toteen, minkd vuoksi valitusperuste on perusteeton. Se myontid, etti
toteenndytetty kilyttd on laajuudeltaan melko rajallista, ja se niyttdi liittyvin yhteen
ainoaan asiakkaaseen, mutta se korostaa, etti liiketoimien kokonaissummaan on
paasty melko lyhyen ajanjakson sisilli. Se huomauttaa myds, etti yhteiséjen
tuomioistuimen oikeuskéytinnén mukaan ei ole olemassa de minimis -siantod, ja
katsoo, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut, etti
rajallinen kiytto voi sopia yhteen sen kanssa, etti tavaramerkki on todellisuudessa
lasnd markkinoilla.
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Siltd osin kuin on kyse valittajan viitteestd, jonka mukaan tavaramerkin on oltava
lasnd merkittavilld osalla sitd aluetta, jolla se on suojattu, jotta sen kéyttod voitaisiin
pitéi tosiasiallisena, SMHV katsoo, etté kyseinen vaatimus ei ole pitevi, kun otetaan
huomioon edelld mainitussa asiassa Ansul annettu tuomio ja asiassa C-259/02, La
Mer Technology, 27.1.2004 annettu médrdys (Kok. 2004, s. I1-1159), ja ettd
alueellisen kattavuuden merkityksellisyys on ainoastaan yksi niisté seikoista, jotka
on otettava huomioon ratkaistaessa sitd, onko kéytto tosiasiallista vai ei.

Bundesgerichtshofin péitostd koskevan viitteen osalta SMHYV toteaa, ettd kansalli-
sen tuomioistuimen p#itokset eivit ole sitovia késiteltdvini olevassa asiassa ja ettd
lisiksi silloin kun on tapauskohtaisesti arvioitava, onko tavaramerkkid kéytetty
tosiasiallisesti, on kiiytdinnossd mahdotonta tehd4 yleisié padtelmid muiden asioiden
perusteella.

Yhteistjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnékin on korostettava, ettd valittaja ei kyseenalaista sitd toteamusta, jonka
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 4648 koh-
dassa viitteen tekijin toimittamien laskujen perusteella ja joka koski vuoden 1996
toukokuun ja vuoden 1997 toukokuun vilisend aikana yhdelle ainoalle asialkkaalle
Espanjassa aikaisemmalla tavaramerkilld myytyjen tavaroiden arvoa, joka ei ollut yli
4, 800:aa euroa ja joka perustui 293:n 12 kappaletta siséltévén laatikon myyntiin.

Tissé tilanteessa toisen valitusperusteen ensimméinen osa, joka perustuu siihen, etti
viitteen tekijin esittdmien etikettien perusteella ei voitu nayttdd toteen sitd, ettd
aikaisempaa tavaramerkkii oli kéytetty merkityksellisen ajanjakson aikana, eik niilla
voitu tukea muita todisteita, ei voi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen,
ja se on siis hylattévé tehottomana,
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Toiseksi, kuten yhteisGjen tuomioistuimen oikeuskiytinnosti ilmenee, tavaramerkin
kéyttd on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkia kiytetdin sen keskeisen tehtivin
jona on sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, on tietty alkupers, mukaisesti luomaan tai sailyttimaan markkinat
niille tavaroille ja palveluille, ja kun kiiytt6 ei ole pelkistddn nienniisti kiyttod, jolla
ainoastaan pyritddn sailyttimadn tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin
kdyton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja
olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkii todella kaupallisesti
hy6dynnettdvin elinkeinotoiminnassa; tillaisia ovat eritoten sellaiset kiyttstavat,
joita voidaan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien
sdilyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa,
ndiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessid olevien markkinoiden ominais-
piirteet sekd tavaramerkin kiyton laajuus ja taajuus (ks. jésenvaltioiden tavara-
merkkilainsddddnnon lahentdmisestd 21 piivind joulukuuta 1988 annetun ensim-
mdinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan
osalta, joka on samanlainen sidinnés kuin asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohta,
em. asia Ansul, tuomion 43 kohta ja em. asia La Mer Technology, miiriyksen
28 kohta).

Sen ratkaiseminen, onko kéytté madrillisesti riittdvid markkinaosuuksien siilytta-
miseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, on
riippuvainen useista tekijoistd ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Harkinnassa voidaan
ottaa huomioon muun muassa tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, kiiyton
taajuus tai sadnnéllisyys, se seikka, kiytetddnks tavaramerkkid sen haltijan kaikkien
samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissi vai ainoastaan eriiden tavaroiden
tai palvelujen myynnissé, sekd vield tavaramerkin kiyttod koskeva niytts, jonka
esittiminen kuuluu sen haltijalle (ks. vastaavasti em. asia La Mer Technology,
maédriyksen 22 kohta).

Téstd seuraa, ettei lihtokohtaisesti ole mahdollista madrittia abstraktisti, miti
madrillistd rajaa olisi sovellettava, ratkaistaessa, onko kiytto tosiasiallista vai ei. De
minimis -sddnt6d, jonka johdosta SMHV tai muutoksenhaussa ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin ei voisi arvioida niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan
kaikkia olosulteita, ei ndin ollen voida maarittaa (ks. vastaavasti em. asia La Mer
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Technology, médriyksen 25 kohta). Témédn tuomion 70 kohdassa mainittujen
edellytysten téyttyessd tavaramerkin erittdin vdhiinenkin kiyttd voi olla riittavaa
tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikali téllaisella kiytolld on todellinen kaupallinen
peruste (em. asia La Mer Technology, méadrayksen 27 kohta).

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt esilld olevassa asiassa mitéén
oikeudellista virhettd arvioidessaan aikaisemman tavaramerkin kiyton tosiasialli-
suutta.

Ensinndkin se on asetuksen N:o 2868/95 22 saénnon 2 kohdan mukaisesti ndet
arvioinut valituksenalaisen tuomion 46-54 kohdassa kyseisen kiyton paikkaa, aikaa,
laajuutta ja lajia.

Toiseksi se on timin tuomion 7072 kohdassa esitetyn oikeuskéytinnoén mukaan
pyrkinyt selvittimén, oliko aikaisempaa tavaramerkkid kiytetty markkinoiden
luomiseksi tai sdilyttdmiseksi tavaroille, joista kéytettiin nimitystd tiivistetyt
hedelmémehut”, joiden osalta viitetty kéyttd oli niytetty toteen, vai pyrittiinko
kyseiselld kéytolld sitd vastoin ainoastaan siilyttdmédn tavaramerkin tuottamat
oikeudet, ja oliko sitd luonnehdittava néenndiseksi.

Kolmanneksi, toisin kuin valittaja vdittds, sen perusteella, etté esilld olevassa asiassa
aikaisemman tavaramerkin kéyttd on néytetty toteen ainoastaan yhdelle ainoalle
asiakkaalle tarkoitettujen tavaroiden myynnilld, ei lihtSkohtaisesti voida jattas
katsomatta, ettei kéytto ole tosiasiallista (ks. vastaavasti em. asia La Mer Technology,
méiirdyksen 24 kohta), vaikka sen perusteella ilmenee, ettd mainittu tavaramerkki ei
ollut ldsnd merkittivilla osalla niitd Espanjan markkinoita, joilla se on suojattu.
Kuten SMHYV viittdd, kiyton alueellinen merkityksellisyys on néet vain yksi niistd
seikoista, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitd, onko kiytto tosiasiallista vai
ei.
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Lopuksi ja neljinneksi sen valittajan esittimén viitteen osalta, joka perustuu
Bundesgerichtshofin toista tavaramerkkid kuin tavaramerkkii VITAFRUT koske-
vassa asiassa antamaan tuomioon, on todettava, etti kuten timin tuomion 70—
72 kohdassa esitetystd oikeuskdytinnostd ilmenee, tavaramerkin kiyton tosiasialli-
suutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki esilli olevan asian olosuhteet, eiki
lihtSkohtaisesti ole mahdollista mirittdd abstraktisti, mitd maarllisti rajaa olisi
sovellettava ratkaistaessa, onko kéyttd tosiasiallista vai ei. Tastd seuraa, etti kahta
erillistd asiaa ksittelevit tuomioistuimet voivat arvioida eri tavalla sen kiiytén
tosiasiallisuutta, johon niissd vedotaan, vaikka kyseiset kiytot olisivat tuottaneet
vastaavan liikevaihdon.

Lisdksi silld valittajan viitteelld, jonka mukaan etenkin aikaisemmalla tavaramerkilli
myytyjen tavaroiden luonne huomioon ottaen kyseisen tavaramerkin kiytén méadrin
merkitys oli riittdméton, jotta sitd olisi voitu pitid asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdan tarkoituksessa tosiasiallisena, pyritddn siihen, etti yhteis6jen tuomioistuin
korvaisi omalla tosiseikkojen ja todisteiden arvioinnillaan arvioinnin, jonka
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt. Lukuun ottamatta siti tapausta,
ettd ndmd tosiseikat ja todisteet on otettu huomioon viiristyneelld tavalla, miti esilli
olevassa asiassa ei ole viitetty, tillainen viite ei timin tuomion 49 kohdassa
esitetyistd syistd ole sellainen oikeuskysymys, joka sindnsd kuuluisi yhteisdjen
tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin.

Toisen valitusperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun tosiasiallisen kiyton kisitteen virheellistd soveltamista, on
ndin ollen osittain jitettdva tutkimatta ja se on osittain perusteeton, ja kyseinen
valitusperuste on siis hylittivi kokonaisuudessaan.

Kolmas valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja viittdd kolmannessa valitusperusteessaan, johon se vetoaa valituksenalaisen
tuomion osittaista kumoamista koskevan toissijaisen vaatimuksensa tueksi, etti
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ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaa, koska se on péétellyt, ettd tavarat, joista kiytettiin nimitysti
"yrtti- ja vitamiinijuomat” ja joita varten rekisterdintid haettiin, ja tavarat, joista
kéytettiin nimitystd “tiivistetyt hedelmdmehut” ja joiden osalta aikaisempaa
tavaramerkkid oli néytetty kéytetyn tosiasiallisesti, olivat kyseisen sd@nnoksen
tarkoituksessa samanlkaltaisia.

Yhtailtd valittaja viittid, ettei ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ole ottanut
huomioon n#iden tavaroiden luonnetta, joka kuitenkin yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskéytdinnén mukaan on sellainen merkityksellinen tekija, joka on otettava
huomioon arvioitaessa sitd, ovatko tavarat tai palvelut samankaltaisia.

Toisaalta se viittds, ettd kyseiset tavarat ovat hyvin erilaisia niiden valmistus-
menetelmien, kdyttotapojen, kiyttotarkoitusten ja myyntipaikkojen suhteen ja ettd
ndmi erot kokonaisuudessaan ovat tirkedmpid kuin se tavaroiden ainoa yhteinen
ominaisuus eli se, ettd ne on tarkoitettu samoille potentiaalisille kuluttajille.

Valittaja viittds, ettei se aseta tilld valitusperusteella kyseenalaiseksi sitd, miten
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on médritellyt tosiseikaston ja arvioinut
todisteita, vaan se moittii ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta siité, ettd timéa
on loukannut tavaroiden samankaltaisuuden kisitettd. Kyse on sen mielestd
sellaisesta oikeuskysymyksestd, johon voidaan vedota muutoksenhaun yhteydessa.

SMHYV vaatii pidasiallisesti, ettd kolmas valitusperuste on jatettdva tutkimatta silla
perusteella, ettd valittaja vain arvostelee sitd, miten ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on arvioinut tosiseikkoja. Se viittdd toissijaisesti, ettd kyseiset tavarat
ovat samankaltaisia.
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Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti valituksenalaisen
tuomion 65 kohdassa huomauttanut, tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen
viliseen suhteeseen liittyvdt merkitykselliset tekijit. Naihin tekijoihin kuuluvat
erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, kiyttotarkoitus, kiyttétavat sekd se,
ovatko ne keskenaén kilpailevia vai toisiaan tiydentivia (ks. direktiivin 89/104 4 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan osalta, joka on p#iosin samanlainen sddnnos kuin
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 23 kohta).

Tdmién oikeuskdytdnnon perusteella ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa todennut, etti tavarat, joista Liytettiin
nimitystd "yrtti- ja vitamiinijuomat” ja joita varten rekisterdintia haettiin, ja tavarat,
joista kéytettiin nimitystd "tiivistetyt hedelméimehut” ja joiden osalta aikaisempaa
tavaramerkkid oli ndytetty kéytetyn tosiasiallisesti, on tarkoitettu lopullisille
kuluttajille. Se on samoin todennut valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa, etti
mainituilla tavaroilla on sama kiyttotarkoitus — janon sammuttaminen —, ne ovat
laajalti keskeniiin kilpailevia, ne ovat samanluonteisia ja niilld on sama kiyttétapa —
kyse on alkoholittomista juomista, jotka juodaan tavallisesti kylmini — ja ettd niiden
erilainen koostumus ei estd sitd, ettd ne ovat toisiinsa rinnastettavia, koska niilld
pyritddn tdyttdimiin sama tarve.

Siltd osin kuin valittaja moittii ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta siiti, ettei
tdma ole ottanut huomioon kyseisten tavaroiden luonnetta niiden samankaltaisuutta
arvioidakseen, valittaja nojautuu valituksenalaisen tuomion virheellisen tulkintaan.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on niet valituksenalaisen tuomion
67 kohdassa tarkastanut, olivatko mainitut tavarat samankaltaisia, etenkin kun
otetaan huomioon niiden kummankin luonne.

Siltd osin kuin valittaja moittii ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta siité, ettei
témi ole katsonut, ettd kyseisten tavaroiden viliset erot olivat tirkeimpii kuin se
tavaroiden ainoa yhteinen ominaisuus eli se, etti ne on tarkoitettu samoille
potentiaalisille kuluttajille, se vaatii todellisuudessa yhteiséjen tuomioistuinta
korvaamaan omalla tosiseikkojen arvioinnillaan arvioinnin, onka ensimmaiisen
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oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen tuomion 66 ja 67 kohdassa
(ks. vastaavasti kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arvioinnin osalta asia
C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. 1-643,
23 kohta ja asia C-206/04 P, Miihlens v. SMHYV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006,
s. 1-2717, 41 kohta). Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd ndmi tosiseikat ja todisteet
on otettu huomioon viéristyneelld tavalla, mité esilld olevassa asiassa ei ole viitetty,
tallainen vdite ei timén tuomion 49 kohdassa esitetyistd syistd ole sellainen
oikeuskysymys, joka sininsd kuuluisi yhteis6jen tuomioistuimen harjoittaman
valvonnan piiriin.

Témin perusteella kolmas valitusperuste on osittain hyléttdvéd perusteettomana ja
osittain jéitettdvd tutkimatta, ja ndin ollen valitus on hyléttévé kokonaisuudessaan.

Oikeudenlkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tydjérjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
tyojdrjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, asianosainen,
joka hévida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan
oikeudenkdyntikulut ja tdmd on hévinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla yhteiséjen tuomioistuin (ensimméinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hyldtiddn,

2) The Sunrider Corp. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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