Asia T-30/09

Engelhorn KGaA
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin peerstorm
rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteison tavaramerkiksi ja
kansalliseksi tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki PETER STORM - Suhteellinen
hylkédysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta) — Aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen kayttdminen —
Asetuksen N:o 40/94 15 artikla ja 43 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen
N:o 207/2009 15 artikla ja 42 artiklan 2 kohta)

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 8.7.2010 . . . . I1-3808

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison  tavaramerkki -  Muutoksenhakumenettely -  Kanne  yhteisijen
tuomioistuimissa — Kannekirjelmd — Muotovaatimukset

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 21 artikla; unionin yleisen tuomioistui-
men tyojdrjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Viitteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kdyttdmisestd — Tosiasiallinen kiytté — Kdsite —
Tulkitseminen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksen perusteella

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

3. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Viitteen tutki-
minen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin kéyttimisestd - Tosiasiallinen
kaytto — Kisite — Arviointiperusteet

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

4. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Vditteen tutkimi-
nen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin kdyttdmisestd — Tosiasiallinen kdyttoé —
Arviointiperusteiden soveltaminen yksittiistapauksessa

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

5. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Viitteen tutkimi-
nen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin kdyttimisestd — Tosiasiallinen kdytto —
Arviointiperusteet — Konkreettisen ja objektiivisen ndyton vaatimus

(Neuvoston asetuksen N:o0 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)

6. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen — Suhteelliset
hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija,
joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteroity samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin vililld

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Euroopan unionin tuomioistuimen pe-
russdadnnon 21 artiklan ja unionin yleisen
tuomioistuimen ty6jirjestyksen 44 artik-
lan 1 kohdan c alakohdan mukaan kan-
teessa on mainittava yhteenveto kanteen
oikeudellisista perusteista. Kannekirjel-
mén tekstiosaa voidaan tukea ja tdydentda
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tietyiltd osin viittaamalla sen liitteend ole-
vien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamal-
la yleisluonteisesti muihin asiakirjoihin ei
voida korjata sitd, ettd itse kanteessa ei ole
mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita
ja perusteluja, jotka siind on edelld mainit-
tujen sddnndsten mukaan mainittava.
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Unionin yleisen tuomioistuimen tehté-
vdnd ei ole asettua asianosaisten tilalle
ja yrittdd etsid merkityksellisia tekijoita
asiakirjoista, joihin nama4 viittaavat.

(ks. 18 ja 19 kohta)

Sen vaatimuksen tarkoituksena, joka
koskee yhteison tavaramerkistd anne-
tun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2
ja 3 kohdassa tarkoitettua aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallista kayttod, jotta
aikaisemman tavaramerkin perusteella
voidaan esittdd véiite yhteison tavara-
merkkid koskevaa hakemusta kohtaan,
on rajoittaa kahden merkin vélisid risti-
riitoja, sikdli kuin ei ole oikeutettua ta-
loudellista syytd, joka johtuu tavaramer-
kin todellisesta tehtdvastd markkinoilla.
Mainittujen sddnnosten tarkoituksena
ei sitd vastoin ole arvioida kaupallista
menestystd eikéd valvoa yrityksen talou-
dellista strategiaa eikd mydskadn varata
tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin
tilanteisiin, joissa kaupallinen hyodynta-
minen on maaréltadn huomattavaa.

(ks. 23 kohta)

Tavaramerkin kéytté on tosiasiallista
silloin, kun sitd kéytetddn sen keskeisen

tehtdvan mukaisesti eli sen takaamiseksi,
ettd tavaroilla tai palveluilla, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity, on tietty
alkuperd, siind tarkoituksessa, ettd voi-
taisiin luoda tai séilyttad markkinat néille
tavaroille ja palveluille, ja kun kéytto ei
ole pelkistddn symbolista kdyttod, jolla
pyritddn ainoastaan sdilyttdméaan tavara-
merkin tuottamat oikeudet. Tavaramer-
kin tosiasiallista kayttod koskeva ehto
edellyttaa lisdksi, ettd merkkid — sellaise-
na kuin se on asianomaisella alueella suo-
jattuna — kédytetddn julkisesti ja ulospdin.

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetun tavaramerkin kayton tosiasi-
allisuuden arvioinnin on perustuttava
kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin,
joiden avulla voidaan osoittaa tavara-
merkkié todella kaupallisesti hyodynnet-
tavdn; tallaisia ovat erityisesti sellaiset
kéyttotavat, joita voidaan pitda kyseisella
talouden alalla perusteltuina markkina-
osuuksien sdilyttdmiseksi tai luomiseksi
tavaroille tai palveluille, joita tavaramer-
killa suojataan, sekd nédiden tavaroiden
tai palvelujen luonne, kyseisten markki-
noiden ominaispiirteet ja tavaramerkin
kéyton laajuus ja taajuus.

Aikaisemman tavaramerkin kdyton mer-
kityksen osalta on otettava etenkin huo-
mioon yhtdaltd kaikkien kaytt6d mer-
kitsevien toimien kaupallinen maéra
ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jona
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kayttod merkitsevit toimet on toteutettu,
ja kyseisten toimien taajuus.

(ks. 24—26 kohta)

Kun yksittaistapauksessa tutkitaan siti,
onko aikaisempaa tavaramerkkia kéytet-
ty tosiasiallisesti, on tehtdvé kokonaisar-
viointi, jossa otetaan huomioon kaikki ta-
pauksen kannalta merkitykselliset tekijat.
Arviointi merkitsee huomioon otettavien
tekijoiden tiettyéd keskindista riippuvuut-
ta. Néin ollen kyseiselld tavaramerkilla
varustettujen tavaroiden myynnin vahai-
sen madrdn saattaa korvata merkin kay-
ton huomattava voimakkuus tai merkit-
tévd ajallinen jatkuvuus, ja pdinvastoin.

Lisaksi kertynyttéd liikevaihtoa ja aikai-
semmalla tavaramerkilld varustettujen
tavaroiden myynnin madrdd ei voida
arvioida absoluuttisesti vaan suhteessa
muihin merkityksellisiin tekijoihin, ku-
ten tavaramerkkid kiyttdvdn yrityksen
kaupallisen toiminnan méérédén, tuotan-
to- tai myyntikapasiteettiin taikka eri-
koistumisen asteeseen sekd tavaroiden
tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessa
olevilla markkinoilla. Siksi ei ole véltta-
maitontd, ettd aikaisemman tavaramer-
kin kayton olisi aina oltava méarillisesti
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huomattavaa, jotta sitd voitaisiin pitad
tosiasiallisena.

(ks. 27 ja 28 kohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettua tavaramerkin tosiasiallista
kéyttoa ei voida ndyttad toteen todennd-
koisyyksilla tai olettamilla, vaan néyt6n
on perustuttava konkreettisiin ja objek-
tiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tava-
ramerkin todellisesta ja riittdvésta kay-
tostd asianomaisilla markkinoilla. Lisaksi
sovellettaessa yhdessd mainitun asetuk-
sen 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa seké
43 artiklan 2 ja 3 kohtaa todisteisiin, jotka
koskevat aikaisemman kansallisen tai yh-
teison tavaramerkin tosiasiallista kéyt-
tdmisté ja joihin yhteison tavaramerkkid
koskevaa hakemusta vastaan esitetty
viite perustuy, sisdltyvit myos todisteet
siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on
kéytetty muodossa, joka poikkeaa sen
rekisterdidystd muodosta ainoastaan sel-
laisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta
tavaramerkin erottamiskykyyn.

(ks. 29 ja 30 kohta)
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Euroopan unionin keskivertokulutta-
jalle aiheutuu yhteison tavaramerkisté
annetun asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara sanamerkin peerstorm,
jonka rekisterdintid yhteison tavara-
merkiksi haetaan Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkaan 25
kuuluvia ’“vaatteita, jalkineita, paahi-
neitd” varten, ja samoja tavaroita varten
yhteison tavaramerkiksi aikaisemmin re-
kisterdidyn sanamerkin PETER STORM
vililla.

Kyseessd olevat tavaramerkit ovat ul-
koasultaan ja lausuntatavaltaan jossain
madrin samankaltaisia. Asianomaisten
vaatetustuotteiden osalta ulkoasun sa-
mankaltaisuudella on erityistd merki-
tystd tédssd tapauksessa, koska tiedetéddn,
ettd vaatteiden ostaminen edellyttéa ylei-
sesti ottaen tavaramerkkien visuaalista
tarkastelua.

Ei ole ndytetty toteen, ettd aikaisemman
tavaramerkin, jota on kéytetty koko-
naisuudessaan vaatetusalalla, ominais-
piirteisiin perustuva erottamiskyky olisi
heikko unionin alueella.

Vaikka oletettaisiin, ettd aikaisempi tava-
ramerkki on vain heikosti erottamisky-
kyinen, koska sen ja haetun tavaramerkin
kattamat tavarat ovat samoja ja koska
kyseisten merkkien vélilld on etenkin ul-
koasuun liittyvid samankaltaisuuksia, ei
voida sulkea pois sitd, ettd kyseessd ole-
vien tavaramerkkien valilld olisi sekaan-
nusvaara kohdeyleison kannalta. Ndin on
sitakin suuremmalla syylla siksi, ettd ky-
seiset tavaramerkit ovat myos merkityssi-
sdlloltdadn jossain médrin samankaltaisia.

(ks. 50, 51, 75 ja 78—80 kohta)
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