BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS v. SMHV — WERNER & MERTZ
(BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

16 péivdand marraskuuta 2011 *

Asiassa T-308/06,

Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., kotipaikka Pleasanton, Kali-
fornia (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat F. de Visscher, E. Cornu ja D. Moreau,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Werner & Mertz GmbH, kotipaikka Mainz (Saksa), edustajinaan aluksi asianajajat
M. Thewes ja V. Wiot, sittemmin M. Thewes ja P. Reuter,

jajossaonkysekanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.9.2006
tekemistd paatoksestd (asia R 1094/2005-2), joka koskee Werner & Mertz GmbH:n ja
Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc:n vilistd véditemenettelyé,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N.J. Forwood sekd tuomarit
J. Schwarcz ja A. Popescu (esittelevd tuomari),

kirjaaja: S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.11.2006 jétetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.4.2007 jétetyn
SMHV:n vastineen,
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2007 jatetyn véliin-
tulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.7.2007 jatetyn kan-
tajan vastineen,

ottaen huomioon 13.9.2011 pidetyn istunnon, johon kumpikaan asianosainen ei saa-
punut,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., teki 20.2.2001 yhteison
tavaramerkin rekisterointia koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisoin-
tivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekisterointia haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvalista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18 ja 25, sellaisena
kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat kunkin luokan osalta
seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: ”Vahat, kiillotusvoiteet, puhdistusvalmisteet, nahanhoitovoiteet, na-
hansuojavalmisteet, pesuvalmisteet”

— luokka 18: "Laukut’”

— luokka 25: "Vaatteet, mukaan lukien t-paidat, vaipat”
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+  Kyseinen yhteison tavaramerkkié koskeva hakemus julkaistiin 8.4.2002 ilmestyneessa
Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 27/2002.

s Valiintulija Werner & Mertz GmbH teki 25.6.2002 viitteen haetun tavaramerkin
rekisterdintid vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 41 artikla) nojalla.

6  Vdite perustui seuraavaan saksalaiseen kuviomerkkiin:

7 Tdmd tavaramerkki rekisteréitiin 15.7.1994 numerolla 2079354 Nizzan sopimuk-
sen mukaiseen luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
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"Pesu- ja valkaisutuotteet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet;
saippuat, valmisteet nahka-, muovi- ja tekstiilituotteiden, erityisesti kenkien, kyllés-
tdmiseen, puhdistukseen, suojaamiseen ja hoitoon; vahat, lattioiden puhdistus- ja
hoitotuotteet; mattojen puhdistus- ja hoitotuotteet; tulenkestévit aineet ja tekstiilit;
tahranpoistoaineet, saniteettitilojen puhdistusaineet”

Viite koski hakemuksen kattamia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat
SMHV:n menettelyssi tehdyn rajoituksen jélkeen seuraavaa kuvausta: “Vahat, kiillo-
tusvoiteet, puhdistusvalmisteet, nahanhoitovoiteet, nahansuojavalmisteet, pesuval-
misteet, kaikki ajoneuvojen hoitoon”.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun
perusteeseen.

Vaiteosasto hylkasi viitteen kokonaisuudessaan 15.7.2005 silld perusteella, etteivit
viliintulijan kantajan pyynnosté asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on tullut ase-
tuksen N:0 207/2009 42 artikla) mukaisesti esittimat todisteet riittineet osoittamaan,
ettd aikaisempaa kansallista tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty Saksassa nii-
den viiden vuoden aikana, jotka edeltévit tavaramerkkihakemuksen julkaisemista. Se
katsoi, ettd viliintulija oli tuottanut kaikki esitetyt todisteet sisdisesti, ettd niiden pe-
rusteella ei voitu todeta, onko tuotteita tosiasiallisesti ja tehokkaasti myyty kyseisilld
markkinoilla, ja etteivdt ne ndin ollen osoittaneet aikaisemman tavaramerkin kdyton
laajuutta.
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Viliintulija teki 9.9.2005 valituksen viiteosaston péétoksestd valituslautakunnalle.

Viliintulija toimitti 14.11.2005 valituksen perustelut sisaltavén kirjelmén liitteend to-
disteita, jotka tdydensivit ensimmaiisessd asteessa jo esitettyjé todisteita. Uudet todis-
teet olivat 20.4.2001-18.3.2002 paivityt yhdeksan laskua.

SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 8.9.2006 tekemaéllddn pédatokselld (jaljem-
pénd riidanalainen péitds) viiteosaston paitoksen ja palautti asian sille.

Ensimmaiseksi valituslautakunta katsoi viliintulijan ensimmaiisen kerran valitusvai-
heessa valituslautakunnassa esittdmien todisteiden, joiden tarkoituksena on osoittaa
sen kayttidneen aikaisempaa tavaramerkkid Saksassa 8.4.1997-7.4.2002, tutkittavaksi
ottamisesta, ettd yhdeksén laskua ovat tdydentévid todisteita, joiden tarkoituksena on
vahvistaa tai tukea médrdajassa viiteosastolle toimitettuja kirjallisia todisteita, ja ettd
ne on otettava tutkittavaksi.

Valituslautakunta nojautui perusteluissaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 koh-
taan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta), jossa my6nnetédin
SMHV:lle harkintavalta ottaa tai olla ottamatta huomioon myo6héssa esitetyt tosi-
seikat ja todisteet, kun se tutkii kaikkia asiassa merkityksellisia seikkoja.

Toiseksi valituslautakunta totesi siitd kysymyksestd, voivatko tdydentdvit todis-
teet osoittaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen
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N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) tarkoitetun, aikaisemman tavaramerkin kayton,
ettd toimitetut todisteet osoittavat oikeudellisesti riittdvalla tavalla aikaisemman ta-
varamerkin kdyton tavaroita “kiillotusvoiteet” ja “nahanhoitovoiteet” varten. Valitus-
lautakunta totesi, ettd todisteet tukevat ja vahvistavat valaehtoisen vakuutuksen ja
hinnaston tietoja ja ettd ne ndyttéavit olevan liikevaihtoraporttien mukaisia.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaiatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:0 40/94 43 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 tdytantoonpanosta 13.12.1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 sddnnon rikkomista.
Kanneperuste jakautuu kahteen osaan.

Ensimmdisen kerran valituslautakunnassa esitettyjen laskujen huomioon ottaminen

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklaa ja ase-
tuksen N:o 2868/95 22 sddntod, kun se otti tutkittavaksi myGhéstyneet, ensimmaisen
kerran valituslautakunnassa esitetyt asiakirjat. Kantajan mukaan valituslautakunnan
olisi pitdnyt ottaa huomioon myo6hdinen menettelyvaihe, jossa todisteet toimitettiin,
ja niiden toimittamiseen liittyvat seikat, ja hylata ne.

Asianosaisten kesken on riidatonta, ettei asiakirjoja, jotka véliintulija esitti 14.11.2005
valituksen perusteet siséltévan kirjelman yhteydessd ensimmadisessa asteessa jo esit-
tdmiensd asiakirjojen lisdksi, toimitettu médrdajassa, minka valituslautakunta myos
toteaa riidanalaisen paitoksen 19 ja 20 kohdassa. Asianosaiset ovat sitd vastoin eri-
mielisié siitd, voiko SMHYV ottaa mainitut asiakirjat huomioon.

Téssd yhteydessd on todettava, kuten asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan sana-
muodosta seuraa, ettd padsddnnon mukaan, ja ellei erikseen ole toisin sdéddetty, asian
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osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden méadrdaikojen padttymisen
jalkeen, jotka niiden esittdmiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 sdénnoksilld, eiké
SMHV:td ole milldén tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todistei-
ta, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tdlld tavalla lilan my6hédn (asia C-29/05 P,
SMHYV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 42 kohta).

Sitd vastoin kyseisen sddnnoksen sanamuodosta kéy yhta selvésti ilmi, ettd tosiseik-
koihin vetoaminen tai todisteiden esittdminen lilan my6héén ei anna osapuolelle,
joka toimii ndin, ehdotonta oikeutta siihen, ettd SMHV ottaa téllaiset tosiseikat tai
todisteet huomioon (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 kohta).

Niiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on rat-
kaistava asia vditemenettelyssd ja kun se katsoo, ettd yhtaéltd lilan myohdan esitetyt
seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisid sen késiteltavana ole-
van viitteen ratkaisun kannalta ja ettd toisaalta menettelyvaihe, jossa téllainen liian
myo6hdinen esittdiminen tapahtuu, ja téhdn liittyvat olosuhteet eivit ole esteend niiden
huomioon ottamiselle (em. asia SMHYV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

Tdamdn vuoksi on aluksi hylidttavé kantajan véite, jonka mukaan edelld mainitussa asi-
assa SMHYV vastaan Kaul annettua tuomiota ei sovelleta kisiteltdvissd asiassa, koska
tuon asian todisteet eivit koskeneet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kéayttoa.
On nimittdin riittivai todeta, ettd unionin tuomioistuin tulkitsi edelld mainitussa
asiassa SMHYV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa asetuksen N:o 40/94 74 artik-
lan 2 kohtaa, jossa ei vastoin kantajan viitettd rajoituta késitteleméadn kanteen perus-
teltavuutta koskevien todisteiden toimittamista myohéssd, vaan sallitaan SMHV:n ot-
taa huomioon kaikenlaiset myohéssa esitetyt tosiseikat tai todisteet. Lisdksi unionin
tuomioistuin vahvisti hiljattain, ettd sen tulkintaa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2
kohdasta sovelletaan my0s niissd tapauksissa, joissa todisteet aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallisesta kédytostéd on esitetty myohdssa (ks. vastaavasti asia C-308/10P,
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Union Investment Privatfonds v. SMHYV, tuomio 19.5.2011, 40-45 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Edelld esitetyista SMHV:n harkintavallan kéyttod koskevista sddnndistd on to-
dettava ensiksi, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, ettd silli on asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riittdva harkintavalta, kun se katsoi rii-
danalaisen paitoksen 22 kohdassa nimenomaisesti, ettd “on tdysin [SMHV:n] harkin-
tavallassa pédttad, ottaako se vai ei huomioon myohéssé esitetyt tosiseikat ja todis-
teet, kun se tutkii kaikkia asiassa merkityksellisid seikkoja”

Toiseksi valituslautakunnan esittamilld seikoilla voidaan perustella sen pdatos hy-
viksyd olosuhteet huomioon ottaen sille ensimmadisen kerran esitetyt todisteet. Vali-
tuslautakunta totesi nimittdin riidanalaisen paatoksen 25 kohdassa, ettéd viiteosasto
katsoi paiatoksesséén, ettei viliintulija ollut toimittanut tosiasiallisista myynneisti it-
sendisid todisteita, jotka vahvistaisivat tai tukisivat sen aikaisemman tavaramerkin
kéyton laajuudesta sisdisesti tuottamia asiakirjoja. Tamén vuoksi valituslautakunta
katsoi, ettd silld on harkintavalta ja ettd on perusteltua hyviksya valituksen perusteet
sisdltdvin kirjelman yhteydessé esitetyt todisteet, joilla pyritddan vahvistamaan tai tu-
kemaan méérdajassa véiteosastolle esitettyjé asiakirjoja.

Kolmanneksi riidanalaisessa padtoksessa kasiteltiin nimenomaisesti kysymystéd yh-
deksén laskun merkityksestd asian ratkaisemiselle ja paitettiin hyviksya ne, koska
ne olivat tdydentdvid todisteita, jotka selvensivdt kysymyksid kéyton laajuudes-
ta eli kysymyksid, joista oli jo esitetty todisteita ensimmaéisessé asteessa. Lisdksi on
SMHV:n tavoin todettava, ettei valituslautakunta tyytynyt arvioimaan ensi nakemélta
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asiakirjojen merkitystd, kuten unionin tuomioistuin edellyttd4, vaan se pikemminkin
niitd kokonaisvaltaisesti tutkittuaan katsoi, ettd uudet seikat ovat tosiasiassa muutta-
neet asian ratkaisua, kuten riidanalaisen péatoksen 26—31 kohdassa todetaan.

Neljanneksi on todettava "muista” olosuhteista, jotka voivat estdd myGhéssd esitet-
tyjen laskujen huomioon ottamisen, ettei asiakirjoista ilmene, ettd viliintulija olisi
aikonut tahallisesti pitkittdd menettelya tai ollut huolimaton toimittaessaan todisteita
ensimmiaiselle asteelle.

Myoskéadn kantajan viite, jonka mukaan menettelyvaihe, jossa todisteet esitettiin
myohdssd, estdd niiden huomioon ottamisen, ei voi menestyd. Kasiteltdvissa asias-
sa valiintulijalla oli vditeosaston pditoksen jialkeen mahdollisuus esittdéd tdydentévia
todisteita valituksensa tueksi ja valituslautakunnalla oli harkintavalta hyviksya ne.
Valituslautakunta otti ne huomioon, ja se mikéd on kantajan mukaan menettelyn pit-
kittdmistd, on todellisuudessa vain sellaisen menettelyn normaalia kulkua, jossa vali-
tuslautakunta saattaa kumota viiteosaston paatoksen.

Kun lopuksi tarkastellaan sitéd, onko jokin sddnnos mahdollisesti esteend uusien to-
disteiden hyviksymiselle tdssd menettelyvaiheessa, on muistutettava, ettei SMHV:n
menettelyn asianosaisilla ole varauksetonta mahdollisuutta esittda tosiseikkoja ja to-
disteita tatd varten asetettujen méaardaikojen paattymisen jalkeen vaan, kuten edel-
1a mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion 42 kohdasta kiy ilmi,
tdimén mahdollisuuden kayttdmisen edellytyksend on, ettei toisin ole sdddetty. Vain
tdmaén edellytyksen tayttyessa SMHV:1la on toimivalta arvioida sitd, otetaanko myo-
hissi esitetyt tosiseikat ja todisteet huomioon, ja unionin tuomioistuin on asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa tulkitessaan katsonut, etta SMHV:ll4 on téllainen toi-
mivalta (asia T-86/05, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV — Lopes de Almeida Cunha
ym. (CORPO livre), tuomio 12.12.2007, Kok., s. 11-4923, 47 kohta).
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Kayttdessddn ilmaisua “ellei toisin ole sdddetty” sellaisten sddnnosten yhteydessa,
jotka mahdollisesti rajoittavat SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 koh-
dassa myonnettyd harkintavaltaa, unionin tuomioistuin ei edelld mainitussa asiassa
SMHYV vastaan Kaul todennut nimenomaisesti, mité asetuksen N:o 40/94 sidénnoksia
tarkoitetaan. Se ei myoskéén tarkentanut, tarkoittaako tdmé ilmaisu myos asetusta
N:0 2868/95 ja erityisesti asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 2 kohtaa.

Koska komissio antoi asetuksen N:o 2868/95 asetuksen N:o 40/94 140 artiklan (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 145 artikla) nojalla, sen sdédnnoksid on tulkittava

viimeksi mainitun asetuksen mukaisesti (asia T-191/07, Anheuser-Busch v. SMHV
— Budéjovicky Budvar (BUDWEISER), tuomio 25.3.2009, Kok., s. I1-691, 73 kohta).

Niin ollen kasiteltavdsséd asiassa kantajan viitteet, joiden mukaan valituslautakun-
nalla oli asetuksen N:o 2868/95 22 sd&dnnon 2 kohdan nojalla velvollisuus hyléta va-
liintulijan myohéssa esittdmat asiakirjat voimatta soveltaa asetuksen N:o 40/94 74 ar-
tiklan 2 kohtaa, merkitsisivit sitd, ettd se vetoaa tdytdntoonpanoasetuksen sddnnon
sellaiseen tulkintaan, joka onilmeisessd ristiriidassa yleisasetuksen selvin sanamuodon
kanssa (ks. em. asia BUDWEISER, tuomion 73 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Lisdksi turvata mahdollisuus hyviksyd tdydentdvid todisteita on edelld mainitussa
asiassa SMHYV vastaan Kaul annetun tuomion mukaista. Asiassa, jossa timé tuomio
annettiin, unionin tuomioistuin perusteli myohéstyneiden todisteiden hyviksymista
oikeusvarmuuden ja hyvén oikeudenkayton periaatteilla, joiden mukaan viitteen ai-
neellisen tutkimisen on oltava mahdollisimman téydellistd, jotta viltetddn sellaisten
tavaramerkkien rekisterointi, jotka voidaan myohemmin julistaa mitattomiksi. Nailla
periaatteilla voi siis olla etusija prosessiekonomian periaatteeseen, johon perustuu
vilttaméattomyys noudattaa méadrédaikoja, ndhden, jos se on perusteltua kisiteltdvassa
asiassa vallitsevat seikat huomioon ottaen.

II - 7899



36

37

38

39

40

TUOMIO 16.11.2011 — ASIA T-308/06

Tastd seuraa, ettei asetuksen N:o 2868/95 22 saannon 2 kohtaa voida katsoa “sddn-
nokseksi, jossa sdddetdén toisin” edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul tar-
koitetulla tavalla.

Unionin yleinen tuomioistuin on tosin jo katsonut, etté asetuksen N:o 40/94 43 artik-
lan 2 ja 3 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta),
sellaisina kuin ne on pantu taytdntoon asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 1 kohdalla,
sellaisena kuin sitéd sovellettiin ennen sen muuttamista 29.6.2005 annetulla komission
asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4), minkd muutoksen jilkeen siitd
tuli saman asetuksen 22 sadnnon 2 kohta, saddetain, ettd aikaisemman tavaramerkin
kéayttod koskevien todisteiden esittdmisestd tdtd varten asetetun méérdajan padtty-
misen jilkeen seuraa padsadntoisesti, ettd vdite hylatdan eikd SMHV:114 ole tilta osin
harkintavaltaa (em. asia CORPO livre, tuomion 48 ja 49 kohta).

Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin myds todennut, ettd asetuksen
N:o 2868/95 22 sddnnon 2 kohdan toista virkettd ei voida tulkita siten, ettei sen mu-
kaan olisi mahdollista ottaa uusien seikkojen vuoksi huomioon liséitodisteita, vaikka
ne toimitetaan vasta kyseisen madrdajan pééttymisen jilkeen (em. asia CORPO livre,
tuomion 50 kohta).

Vaikka my6héssi esitettyjen kayttod koskevien todisteiden hyviksymisen pitiisi edel-
lyttdd "uuden seikan” ilmenemistd, kisiteltdvissa asiassa on olemassa pétevid syité
ndiden todisteiden hyviksymisen puolesta.

Edelld mainitussa asiassa CORPO livre annetussa tuomiossa tarkoitettu "uusi seik-
ka” on kasiteltdvissd asiassa nimittdin vditeosaston paitos. Niissd tapauksissa, joissa
viitteentekijd toimittaa méérdajassa merkityksellisid alkuperdisid todisteita ja kat-
soo vilpittoméssd mielessd, ettd ne ovat riittdvid tukemaan sen viitteitd ja saa tietdd
vasta viiteosaston péitoksestd, ettei niitéd todisteita katsota riittéviksi, ei ole mitddn
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patevad syytd estdd alkuperéisten todisteiden sisdllon vahvistamista tai selventdmisti
tdydentavilla todisteilla, kun véitteentekijd pyytad valituslautakuntaa tutkimaan asian
kokonaisuudessaan uudelleen.

Viite, jonka mukaan viitteentekijoilld, joilla on todistustaakka ja joiden on téytettava
se, on yleensd menettelyn alusta alkaen mahdollisuus esittdé tdydentévid todisteita
huomautustensa yhteydess4, ei ole vakuuttava. Médritelman mukaisesti kaikissa tapa-
uksissa, joissa todisteita on esitetty myGhéssé, on kyse alun perin asetetun méaraajan
noudattamatta jattdmisestd. Jos pelkédstadn se seikka, ettei méddrdaikaa ole noudatettu,
riittdisi sulkemaan pois mahdollisuuden toimittaa tdydentévia todisteita, asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ei koskaan sovellettaisi eik silld siis olisi merkitysta.

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetyt seikat, on katsottava, etteivat kantajan
esittdmadt viitteet voi vaikuttaa riidanalaisen paitoksen laillisuuteen siltd osin kuin se
koskee ensimmaéisen kerran valituslautakunnassa aikaisemman tavaramerkin tosiasi-
allisesta kaytosta esitettyjd todisteita. Kantajan kanneperusteen ensimmaéinen osa on
ndin ollen hyldttava perusteettomana.

Niiytto aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdaytistd

Kantajan mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallinen kaytto voidaan todeta kaikkien valiintulijan toimittamien asia-
kirjojen kokonaisuuden perusteella. Sen mukaan nimittdin ne yhdeksan laskua, jotka
esitettiin ensimmadisen kerran valituslautakunnassa, eivit voi edes yhdessd muiden
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todisteiden kanssa tarkasteltaessa osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista
kéyttod Saksan alueella kyseisend ajankohtana.

Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksdnnestd perustelukappaleesta ilmenee, lainséatéja
on katsonut, ettd on perusteltua suojata aikaisempaa tavaramerkkid ainoastaan sil-
td osin kuin sitd todella kiytetddn. Tamén perustelukappaleen mukaisesti asetuksen
N:040/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetéén, ettéd yhteison tavaramerkin hakija voi
pyytad todisteet siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty alu-
eella, jolla se on suojattuy, sitd yhteison tavaramerkki, jonka osalta on esitetty viite,
koskevan hakemuksen julkaisemista edeltdneiden viiden vuoden aikana.

Asetuksen N:o 2868/95 22 sdadannén 3 kohdan nojalla kayttod koskevista todisteista
on ilmettdvé aikaisemman tavaramerkin kéiyton paikka, aika, laajuus ja luonne (ks.
asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV — Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008,
27 kohta oikeuskéytintoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Tosiasiallisen kayton kisitettd tulkittaessa on otettava huomioon se, ettéd sen vaati-
muksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttoa
— jotta sen johdosta voidaan esittdd vdite yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta
kohtaan —, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin valill, sikali kuin ei ole pétevia ta-
loudellista syytd, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtdvistd markkinoilla (asia
T-174/01, Goulbourn v. SMHV — Redcats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003, Kok., s. II-
789, 38 kohta). Edelld mainitun sddnndksen tarkoituksena ei sitd vastoin ole kaupalli-
sen menestyksen arvioiminen eiké yrityksen taloudellisen strategian valvominen eika
myo6skadn tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitd tilanteita varten, joissa
kaupallinen hy6édyntdminen on mairaltddn huomattavaa (asia T-203/02, Sunrider v.
SMHYV - Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2811, 38 kohta ja
asia T-169/06, Charlott v. SMHV — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition),
tuomio 8.11.2007, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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Tavaramerkin kédytto on tosiasiallista silloin, kun sité kéytetddn sen keskeisen tehté-
vén — jona on sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten tava-
ramerkki on rekisteroity, on tietty alkuperd — mukaisesti luomaan tai sdilyttdmaan
markkinat néille tavaroille ja palveluille ja kun kaytto ei ole pelkédstddn ndenndisté
kéyttod, jolla ainoastaan pyritddn sdilyttdmédn tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks.
asia T-183/08, Schuhpark Fascies v. SMHV — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK),
20 kohta oikeuskaytantoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Télté
osin tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskeva ehto edellyttad, ettd merkkia — sellai-
sena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna — kéytetédén julkisesti ja ulospdin
(em. asia Silk Cocoon, tuomion 39 kohta; em. asia VITAFRUIT, tuomion 39 kohta ja
em. asia Charlott France Entre Luxe et Tradition, tuomion 34 kohta).

Tavaramerkin kéyton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkié todella
kaupallisesti hyddynnettavin,; téllaisia ovat eritoten sellaiset kiyttotavat, joita voidaan
pitad kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sdilyttamiseksi tai
luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkilld suojataan, ndiden tavaroiden
tai palvelujen luonne, kyseessé olevien markkinoiden ominaispiirteet sekd tavaramer-
kin kdyton laajuus ja taajuus (em. asia BUDWEISER, tuomion 101 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin kiyton laajuudessa on otettava etenkin huomioon yh-
taalta kaikkien kayttoa merkitsevien toimien kaupallinen méar ja toisaalta sen ajan-
jakson pituus, jonka aikana kayttod merkitsevit toimet on suoritettu, ja kyseisten toi-
mien taajuus (em. asia BUDWEISER, tuomion 102 kohta).

Sen ratkaiseminen, onko kaytté maadréllisesti riittdvad markkinaosuuksien sdilyttd-
miseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkilld suojataan, riip-
puu siis useista tekijoistd ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Harkinnassa voidaan
ottaa huomioon muun muassa tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, kayton
taajuus tai sddnnollisyys, se seikka, kdytetdanko tavaramerkkid sen haltijan kaikkien
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samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissé vai ainoastaan erdiden tavaroiden
tai palvelujen myynnissé, seka vield tavaramerkin kéyttod koskeva ndytto, jonka esit-
tdminen kuuluu sen haltijalle (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006,
Kok., s. I-4237, 71 kohta).

Sen tutkimiseksi, onko aikaisempaa tavaramerkkia kaytetty tosiasiallisesti, on suori-
tettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki késiteltdvan tapauksen kan-
nalta merkitykselliset tekijiat (em. asia BUDWEISER, tuomion 104 kohta). Arviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettya keskindistd riippuvuutta. Néin ollen
kyseessé olevalla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynnin vidhdisen méaran
saattaa korvata kyseisen tavaramerkin kdyton voimakkuus tai tietty ajallinen jatku-
vuus, ja pédinvastoin. Lisdksi kertynyttd liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden myynnin mééraa ei voida arvioida absoluuttisesti, vaan suh-
teessa muihin merkityksellisiin tekijoihin, kuten tavaramerkkia kayttdvan yrityksen
kaupallisen toiminnan maééréddn, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikois-
tumisen asteeseen seka tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessé olevil-
la markkinoilla. Téstd syystd ei ole vélttdmatontd, ettd aikaisemman tavaramerkin
kéyton olisi aina oltava madrillisesti huomattavaa, jotta kayttod voitaisiin pitda to-
siasiallisena (asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 39 kohta ja asia
C-259/02, La Mer Technology, tuomio 27.1.2004, Kok., s. I-1159, 21 kohta).

Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin on todennut, ettd tavaramerkin tosiasiallista
kéyttod ei voida nédyttdd toteen todenndkoisyyksilld tai olettamilla, vaan ndytén on
perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin
todellisesta ja riittavésta kdytostd asianomaisilla markkinoilla (asia T-39/01, Kabushi-
ki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-
5233, 47 kohta).

Edelld esitettyjen toteamusten valossa on tutkittava, katsoiko valituslautakunta pe-
rustellusti, ettd viliintulija on osoittanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen
kéyton.
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On todettava, ettéd koska hakemus kyseisen tavaramerkin rekisterdimiseksi julkaistiin
8.4.2002, asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden
ajanjakso siis alkoi 8.4.1997 ja paattyi 7.4.2002. Viliintulija toimitti vaiteosastolle seu-
raavat todisteet, joiden tarkoituksena on osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasi-
allinen kaytto Saksassa:

— viliintulijan toimitusjohtajan valaehtoinen vakuutus, paivatty 3.12.2003

— kaksi esitettd, joissa kuvataan viliintulijan kuviomerkilld myytyja tuotteita, ja
kddannos merkityksellisistd kohdista, mitdén néista asiakirjoista ei ole paivatty

— kaksi kopiota tuotepakkauksista ja englanninkielinen kddnnos, mitddn naistd
asiakirjoista ei ole paivitty

— kaksi hinnastoa ja niiden osittaiset kidnnokset, joissa maininta "voimassa alkaen”
ja paivamaarit 1.4.2001 ja 1.1.2000

— kolme raporttia kuukausittaisesta liikevaihdosta, péivatty vuosina 1997, 1998
ja 1999

— kaksi raporttia liikevaihdosta, péivétty vuonna 2003.

Viitteentekijan ensimmaéisen kerran valituslautakunnassa ensimmadisessé asteessa jo
esitettyjen todisteiden tueksi esittdmait todisteet ovat yhdeksén laskua, jotka on pai-
vatty 20.4.2001-18.3.2002.
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Téssd yhteydessd on todettava, ettd kantaja erottaa toisistaan viiteosastossa esitettyi-
hin asiakirjoihin liittyvét véitteet ja ensimmaisen kerran valituslautakunnassa esitet-
tyjen laskujen todistusvoimaa koskevat viitteet.

Kantaja viittdd, ettd ensimmadisessé asteessa esitetyt todisteet ovat selvésti riittamét-
tomid osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton yhtéalta valaeh-
toisen vakuutuksen osalta siksi, ettd se on perdisin valiintulijalta, ja toisaalta muiden
asiakirjojen osalta siksi, ettei yksikddn niistd sisélla kaikkia asetuksen N:o 2868/95 22
sadnnon 3 kohdassa edellytettyjé tietoja eli tietoja kiyton ajasta, paikasta, laajuudesta
ja luonteesta.

Valaehtoisesta vakuutuksesta on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskéytdnnon mu-
kaan asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa (josta on tullut ase-
tuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohta) tarkoitettujen "valaehtoisten
tai juhlallisten kirjallisten vakuutusten taikka sen valtion lainsdddénnén, jossa ne on
tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavien kirjallisten vakuutusten” todistusarvon
arvioimiseksi on tarkasteltava niihin sisiltyvin tiedon todenndkoisyytté ja oikeelli-
suutta, jolloin on otettava huomioon muun muassa asiakirjan alkuperi, sen valmis-
telua koskevat olosuhteet ja sen vastaanottaja ja kysyttdvd, vaikuttaako mainitun
asiakirjan sisélto jarkevaltd ja luotettavalta (ks. vastaavasti asia T-86/07, Deichmann-
Schuhe v. SMHV - Design for Woman (DEITECH), tuomio 16.12.2008, 47 kohta,
ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja asia T-183/08, Schuhpark Fascies v. SMHV
— Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), tuomio 13.5.2009, 38 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Kun otetaan huomioon valaehtoisen vakuutuksen antajan ja viliintulijan vélinen
suhde, sitd on néin ollen tuettava muilla véliintulijan toimittamilla todisteilla, jotta
silld olisi todistusarvo, mutta yksin se seikka, ettd téllainen ilmoitus on perdisin vé-
liintulijan toimitusjohtajalta, ei kuitenkaan poista sen koko arvoa. Kuten jdljempéana
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todetaan, vakuutuksen tiedot myos tosiasiassa vahvistetaan muilla SMHV:lle esite-
tyilla todisteilla. Ndin ollen tdmaé kantajan véite on hyléttava.

Kantajan viitteestd, jonka mukaan yksikddn muista todisteista ei sisélld kaikkia ase-
tuksen N:o 2868/95 22 sadnnon 3 kohdassa edellytettyja tietoja, on todettava SMHV:n
tavoin, ettd kantajan soveltama todisteiden arviointimenetelm4, jossa toimitetut asia-
kirjat jaetaan osiin ja jolla pyritddn siten hylkddméédn niiden mahdollisimman suuri
osa merkityksettoméni, ei ole yhteensoveltuva yhtééltd sen periaatteen kanssa, jonka
mukaan todisteita on arvioitava kokonaisuudessaan, eiki toisaalta unionin tuomio-
istuimen edelld mainitussa asiassa Ansul antamassa tuomiossa omaksuman kannan
kanssa, jonka mukaan tavaramerkin kiyton tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tava-
ramerkkid todella kaupallisesti hyddynnettavén (em. asia Ansul, tuomion 38 kohta).

Lisdksi on niin, ettd vaikka asetuksen N:o 2868/95 22 sdédnndssd mainitaan tiedot kéy-
ton paikasta, ajasta, laajuudesta ja luonteesta ja annetaan esimerkkeja hyviksyttévista
todisteista, kuten pakkaukset, etiketit, hinnastot, luettelot, laskut, valokuvat, lehti-
mainokset ja kirjalliset vakuutukset, sadnnossé ei millddan tavoin todeta, ettd jokaisen
todisteen on valttdmatta sisillettdvi tietoja jokaisesta neljasté seikasta, joihin tosiasi-
allista kéyttod koskevan ndyton on liityttavé, eli kayton paikasta, ajasta, luonteesta ja
laajuudesta.

Télld perusteella kantajan viite, jonka mukaan tiettyja todisteita ei voida ottaa huo-
mioon, koska ne eivit osoita samanaikaisesti jokaista edellytettyd neljad seikkaa, ei
voi menestyd, varsinkaan, kun késiteltdvissd asiassa toimitetut esitteet, hinnastot
ja vakuutukset osoittavat selvésti kdyton paikan, ajan ja luonteen joko suoraan tai
vélillisesti.
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On todettava, ettd esiteissé ja kahdessa pakkauskopiossa tuotteet esitelldén saksak-
si. On totta, ettd yhdessd pakkauksessa tuotteen kayttdtapa ja kuvaus ovat myos
ranskaksi ja englanniksi, mutta tdma selittyy viliintulijan véitteen mukaan sillé, etté
kyseisid tuotteita tuotiin takaisin muista Euroopan maista. Témai ei kuitenkaan voi
kyseenalaistaa sité seikkaa, ettd kohdemarkkinat ovat Saksassa. Sen osoittavat myos
hinnastot, jotka on laadittu Saksan markkoina tai euroina kulloinkin kyseessé olevan
vuoden mukaan, ja ne tukevat ndin ollen véliintulijan toimitusjohtajan vakuutusta
kéayton paikasta. Kuviomerkki ilmenee sellaisena, kuin se on rekisterdity, kaikissa esit-
teissd, paikkauksissa ja hinnastoissa. Raportit liikevaihdosta osoittavat, ettd myynnit
ovat tosiasiassa toteutuneet. Lisdksi laskut tukevat téta seikkaa. Vaikka sana "bufalo”
on joissakin tapauksissa lyhennetty, lyhennys voi viitata vain ilmaisuun "bufalo”. Niin
ollen esimerkiksi 20.12.2001 péivatyssé laskussa mainitaan “buf. shoe polish schwarz
75ml” Viittaus tdhén tuotteeseen 10ytyy toisesta samana pdivina péivatystd laskusta
ja vastaa siind tuotetta "buffalo shoe polish black 75 ml” Kayton laji on siis osoitettu
riittavalla tavalla.

Kantajan viitteen vastaisesti kdyttod ei ole osoitettu vain kenkienhoitotuotteista. Esit-
teet osoittavat, ettd vahojen lisdksi valiintulija myi muun muassa saippuoita, joissa
ilmoitetaan nimenomaisesti, ettd ne soveltuvat "kaikille sileille nahoille’, kenkéirasvoja
ja tuotteita, joiden yhteydessi esitettiin vain nahkatuotteita tai vaatteita ja siis osoi-
tettiin, ettd BUFALO-tuotteet ovat niitd varten. Kantajan tdhén liittyvé viite ei ndin
ollen ole merkityksellinen ja se on hylattéva.

Myoés se kantajan viite on hyléttavd, jonka mukaan paivadmaittomét todisteet tai to-
disteet, joiden paivamaédra ei sisilly huomioon otettavaan ajanjaksoon, ovat samoin
merkityksettomid. Vaikka oletettaisiinkin, etteivit ndmai asiakirjat sellaisinaan voi
osoittaa tosiasiallista kdyttod, on katsottava, ettd koska tuotteen kaupallinen elinkaari
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ulottuu yleensi tietylle ajanjaksolle ja koska kdyton jatkuvuus on yksi niisté seikois-
ta, jotka on otettava huomioon vahvistettaessa, ettd kéiyton tarkoituksena on objek-
tiivisesti markkinaosuuden luominen tai sdilyttdminen, tdméantyyppiset asiakirjat,
jotka eivit missdédn tapauksessa ole merkityksettomid, on késiteltévissa asiassa otet-
tava huomioon ja niitd on arvioitava yhdessd muiden seikkojen kanssa, silld ne voi-
vat osoittaa jalkeenpdin tavaramerkin tosiasiallisen ja merkityksellisen kaupallisen
hy6dyntamisen.

Kantaja kiistdd ensimmadisen kerran valituslautakunnassa esitettyjen laskujen todis-
tusvoiman ensiksi silld perusteella, ettd ne osoittavat vain ajoittaisen kayton, kun
otetaan huomioon tuotteiden laji (halvat tuotteet), kyseisten maantieteellisten mark-
kinoiden laajuus (Saksa) ja kohdeyleiso (suuri yleiso) ja se, ettd ne vastaavat vain va-
héistd osuutta valaehtoisessa vakuutuksessa mainitusta liikevaihdosta; toiseksi silld
perusteella, ettd ne on antanut eri yksikko, jonka ei ole osoitettu olevan tavaramerkin
haltijan lisenssinhaltija; kolmanneksi silld perusteella, ettéd ne eivit koske koko viiden
vuoden ajanjaksoa vaan vain kolmeatoista kuukautta; ja neljanneksi silla perusteella,
ettd ne voivat enintéén osoittaa kiyton kenkid, mutta eivit kiillotusvoiteita tai nahan-
hoitotuotteita varten yleensa.

Kasiteltdvissd asiassa valituslautakunta katsoi lisdlaskuista ja niiden vaikutuksesta
kéyton laajuuden arvioinnissa perustellusti, ettd ndmaé laskut yhdessd muiden todis-
teiden kanssa "— — osoittavat kdyton, joka voi objektiivisesti luoda tai séilyttaa kiillo-
tusvoiteiden [ja] nahkavoiteiden markkinaosuuden; lisiksi ndiden tavaroiden myyn-
timééara ei ole kédyton aika ja taajuus huomioon ottaen niin pieni, ettd sen perusteella
pitdisi katsoa, ettd on kyse vain symbolisesta, vihdisesti tai fiktiivisesté kaytostd, jon-
ka ainoa tarkoitus on séilyttda tavaramerkkioikeuden suoja”

II - 7909



68

69

70

71

TUOMIO 16.11.2011 — ASIA T-308/06

Valituslautakunta tuli téhén tulokseen arvioituaan tarkasti asiakirjoja seuraavien
konkreettisten paidtelmien perusteella:

"Yhdeksén laskua on peréisin ajalta huhtikuusta 2001 maaliskuuhun 2002. [Valiintuli-
jan] toimitusjohtaja totesi vakuutuksessaan, ettd kenkienhoitotuotteet ja -aineet ovat
tuottaneet viitteentekijille 6653 237 euron liikevaihdon vuosina 2000-2003. Yhdek-
sdn laskua koskee noin 1600 euron suuruisia myyntejd ja osoittaa, ettd BUFALO-
tuotteita on toimitettu pienissi erissi (12, 24, 36, 48, 60, 72 tai 144 kappaletta) eri asi-
akkaille. Tama nayttad vastaavan vakuutuksessa mainittuja pienid myyntilukuja, jotka
ylittavat tuskin miljoonaa euroa vuodessa laajalti kiytettyjen tuotteiden, kuten vaho-
jen, osalta suurimmilla eurooppalaisilla markkinoilla eli Saksassa, jotka kattavat noin
80 miljoonaa potentiaalista kuluttajaa. Lisédksi laskuissa kéytetyt hinnat ovat pitkalti
yhtenevid niiden kanssa, jotka siséltyvit vditeosastolle toimitettuihin hinnastoihin”

Toteamukset vastaavat unionin tuomioistuimen oikeuskéyténtod, jonka mukaan ta-
varamerkin erittdin vdhdinenkin kaytto tai se, ettd tavaramerkkid kayttdd ainoastaan
yksi maahantuoja kyseisessd jasenvaltiossa, voi olla riittdvia tosiasiallisuuden osoitta-
miseksi, mikali téllaisella kaytolld on todellinen kaupallinen peruste (em. asia Ansul,
tuomion 39 kohta ja em. asia La Mer Technology, mairéyksen 21 kohta).

Niin ollen kantajan viite, jonka mukaan laskuissa mainitut myynnit osoittavat vain
ajoittaisen kayton, kun otetaan huomioon tuotteiden luonne ja kyseisten maantieteel-
listen markkinoiden laajuus, on hylattéiva.

Lisdksi on todettava, ettei kdyton laajuuden arvioinnin pitdisi perustua vain las-
kuissa nimenomaisesti mainittuun myynnin mééraén. Laskuissa on nimittdin myos
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epésuoria viittauksia aikaisemman tavaramerkin kaytostd. Esimerkiksi siitd seikasta,
ettei esitetyissé laskuissa ole juoksevia numeroita ja ettd ne on péivitty suurelta osin
eri kuukausille, seuraa, ettd viliintulija on toimittanut vain todisteita, jotka sisélté-
viit esimerkkejd myynnista. Nédiden esimerkkien perusteella voidaan kuitenkin katsoa
kohtuullisen varmasti, ettd kyseisten tuotteiden kokonaismyynnit ovat todellisuudes-
sa selvdsti suurempia kuin nimenomaisesti mainitut myynnit. Samoin se seikka, ettd
namad laskut on osoitettu eri jakelijoille, osoittaa kéyton olevan riittdvan laajaa, jotta
se vastaa tosiasiallista ja varteenotettavaa kaupallista ponnistusta, eika kyse ole pel-
késtd yrityksestd jéljitelld tosiasiallista kdyttod kayttamalld aina samoja jakelukanavia.

Niin ollen valituslautakunta totesi perustellusti, etteivét laskuissa esiintyvit maarat
ole niin pienid, ettd ne tarkoittaisivat sitd, ettd myynnit on toteutettu ainoastaan ta-
varamerkin sdilyttamiseksi rekisterissa eiké sen tosiasialliseksi kiyttdmiseksi, ja ettd
téstd voitiin todeta, etté viliintulija on késiteltavissi asiassa tiyttinyt velvollisuutensa
esittdd nédyttod tosiasiallisesta kdytosta.

Siitd viitteestd, jonka mukaan laskut on antanut sellainen muu yksikké kuin véliin-
tulija, jonka ei ole osoitettu olevan tavaramerkin haltijan lisenssinhaltija, on todet-
tava, ettd laskut antanut yksikko esiintyy yhdessi esitteessd ja myos 1.4.2001 alkaen
voimassa olevassa hinnastossa ja liikevaihdon raportissa vuosilta 2000-2003. Hin-
nastossa tdmédn yhtion nimen jalkeen on maininta "Vertriebsgesellschaft mbH’, joka
voitaisiin kddntda suomeksi "jakeluyhtié” Sama maininta esiintyy yhdekséssa laskussa
kédytetyn paperin ylatunnisteessa. Lisdksi yhtion séhkopostiosoite laskujen alaosas-
sa osoittaa, ettd se kuuluu viliintulijan internetsivulle, nimittdin "BNS@WERNER-
MERTZ.COM” Namé seikat tukevat véliintulijan lausumaa, jonka mukaan kyseinen
yhti6 on viliintulijan jakeluyhti6 tai ainakin laheisesti véliintulijaan sidoksissa oleva
yhtio.
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Lisdksi véite, jonka mukaan laskut eivit koske koko viiden vuoden ajanjaksoa vaan
vain kolmeatoista kuukautta, on samoin hylittavé, koska ei ole valttdmatontd, ettd
kéytto kestdd koko viiden vuoden ajanjakson, vaan tosiasiallisen kdyton osoittamisek-
si riittdvan pitkédn ajanjakson. Lisdksi valaehtoinen vakuutus sisaltad tdsta lisatietoja,
eikd néin ollen voida vahvistaa, ettd kaytto rajoittuisi késiteltévassd asiassa vain kol-
melletoista kuukaudelle.

Lopuksi viite, jonka mukaan todisteet voivat osoittaa kdyton korkeintaan kenkid,
mutta eivit kiillotusvoiteita tai nahanhoitotuotteita varten yleensd, on myos hyléttava
sikéli kuin siiné tehdéén erottelu, joka ei vastaa mitddn todellista markkinasektoria,
jolle véitteen perusteena olevat tuotteet voitaisiin kaupallisesti sijoittaa.

Téstd seuraa, ettd ensimmaisen kerran valituslautakunnassa esitetyt laskut riittavét
yhdessd muiden todisteiden kanssa osoittamaan, etté viitteen perusteena olevaa ai-
kaisempaa saksalaista tavaramerkkid on kéytetty tosiasiallisesti valituslautakunnan
mainitsemia tuotteita varten. Ndin ollen myds kanneperusteen toinen osa ja timéin
vuoksi kanne kokonaisuudessaan on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan SMHV:n ja viliintulijan oikeudenkayntikulut ndiden vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitédén.

2) Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Forwood Schwarcz Popescu

Julistettiin Luxemburgissa 16 pdivand marraskuuta 2011.

Allekirjoitukset
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