VOLKL v. SMHV — MARKER VOLKL (VOLKL)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 péivéna joulukuuta 2011 *

Asiassa T-504/09,

Volkl GmbH & Co. KG, kotipaikka Erding (Saksa), edustajanaan asianajaja
C. Rafmann,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin S. Hanne,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéiydyssa menettelyssé oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Marker Volkl International GmbH, kotipaikka Baar (Sveitsi), edustajanaan asian-
ajaja J. Bauer,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 14.12.2011 — ASIA T-504/09
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan

30.9.2009 asiassa R 1387/2008-1 tekemdstd paatoksestd, joka koskee Marker Volkl
International GmbH:n ja V6lkl GmbH & Co. KG:n vilistd vditemenettely,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czuicz sekd tuomarit I. Labucka ja
D. Gratsias (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.12.2009 jitetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.3.2010 jitetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2010 jatetyn véliin-
tulijan vastineen,

ottaen huomioon 19.4.2010 tehdyn péatoksen evita kantajalta mahdollisuus toimit-
taa vastaus,

ottaen huomioon 14.7.2011 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Volkl GmbH & Co. KG teki 25.4.2005 yhteison tavaramerkkid koskevan
rekisterdintihakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:040/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yh-
teison tavaramerkisti 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1)), nojalla

Rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki on sanamerkki VOLKL.

Tavarat, joita varten rekister6intid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 18 ja 25, ja ne vastaavat kunkin ndiden
luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: "kenkienhoitoaineet”
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— luokka 9: "erikoisjalkineet (palomiehen kengét)”

— luokka 18: "nahka ja nahkatuotteet, paitsi urheilu- ja matkakassit”

— luokka 25: "kengit, erityisesti monot, after ski -jalkineet, jadkiipeilykengét, turkis-
jalkineet, kiipeilykengit, vaelluskengit, urheilu- ja vapaa-ajan jalkineet”

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 30.1.2006 ilmestyneessd Yhtei-
son tavaramerkkilehdessé nro 5/2006.

Viliintulija Marker Vo6lkl International GmbH teki 27.4.2006 asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viit-
teen haetun tavaramerkin rekisterdintia vastaan.

Viite perustui kansainviliseen sanamerkkiin VOLKL (jiljempina aikaisempi tavara-
merkki), joka oli rekisterdity 31.7.1991 numerolla 571440. Rekisterdinti ulottuu muun
muassa Espanjaan ja Italiaan ja koskee erityisesti sellaisia luokkiin 18, 25 ja 28 kuulu-
via tavaroita, jotka vastaavat kunkin nédiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

luokka 18: "urheilukassit”

luokka 25: "vaatteet”

luokka 28: "voimistelu- ja urheiluvilineet”.
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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.

Kantaja on nimittéin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (josta on tul-
lut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti pyytinyt SMHV:lle
20.12.2006 esittdmissddn huomautuksissa toimittamaan todisteet erityisesti siit4, ettd
aikaisempaa tavaramerkkié on tosiasiallisesti kiytetty niiden tavaroiden osalta, joihin
viite perustuu.

Tdmén pyynnon esittdmisen jilkeen véliintulija on toimittanut SMHV:lle 1.3.2007
esittimiensd huomautusten liitteend muun muassa seuraavat todisteet:

— tilastoja, jotka koskevat sen liikevaihtoa erityisesti suksien ja lumilautojen, hiihto-
ja lumilautailuvaatteiden seké urheilutarvikkeiden, kuten urheilukassien, myyn-
nistd vuosina 2002-2006

—  kaksi viliintulijan kauden 2006—2007 tuoteluetteloa, joista yksi koskee suksia, lu-
milautoja ja suksipusseja ja toinen hiihto- ja lumilautailuvaatteita

— kaksi sarjaa laskuja, jotka koskevat viliintulijan tavaroiden myyntié espanjalaisel-
le ja italialaiselle jalleenmyyjélle.
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Viliintulija toimitti SMHV:lle 2.3.2007 lisdksi valaehtoisen vakuutuksen G:lt4, joka
tyoskentelee viliintulijaan sidossuhteessa olevassa yhtiossd. G vahvistaa valaehtoises-
ti véliintulijan liikevaihdon, joka on periisin erityisesti edelld 9 kohdassa mainittujen
tavaroiden myynnistd vuosina 2002—2006, ja vakuuttaa, ettd kaikki ndm4 tavarat oli
varustettu aikaisemmalla tavaramerkilla.

Katsottuaan, ettd viite koskee vain haetun tavaramerkin rekisterdintia luokan 25 ta-
varoille "hiihtokengit, lumilautailukengit, urheilukengdt” (jaljempédna kolme tava-
raa), véiteosasto hyviksyi viitteen 31.7.2008 ndiden tavaroiden osalta (vditeosaston
paitoksen péitososan 1 kohta).

Viiteosasto on katsonut viliintulijan toimittaneen todisteet aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallisesta kiytostd edelld 6 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.
Viiteosasto on paitoksessddn tdssd yhteydessd viitannut valiintulijan toimittamiin
laskuihin, liikevaihtotilastoihin ja G:n valaehtoiseen vakuutukseen ja katsonut, ettd
ne koskivat merkityksellistd ajanjaksoa ja merkityksellisid jasenvaltioita, eli Espanjaa
ja Italiaa, ja todistivat, ettd kyseisten tavaroiden myyntimééré oli ollut huomattava.
Viiteosasto on todennut laskujen sisdltdneen alla esitetyn kuviomerkin (jaljempéana
ensimmainen kuviomerkki):

K wresssan-

Viiteosasto on kuitenkin katsonut, ettd tdmdn merkin kéytté oli asetuk-
sen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa (josta on tullut asetuksen

II - 8188



14

15

16

VOLKL v. SMHV — MARKER VOLKL (VOLKL)

N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta) tarkoitettua aikai-
semman tavaramerkin kdyttod muodossa, joka ei vaikuta tavaramerkin erottamisky-
kyyn. Viiteosasto on liséksi hylannyt kantajan véitteen, jonka mukaan aikaisempaa ta-
varamerkkia ei ollut kéyttanyt valiintulija vaan toinen yritys. Vditeosasto on katsonut,
ettd koska viliintulija oli itse viittanyt kolmannen osapuolen kéyttdneen tavaramerk-
kiddn, se vaitti implisiittisesti, ettd kaytto oli tapahtunut sen suostumuksella asetuk-
sen N:o 40/94 15 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 15 ar-
tiklan 2 kohta) tarkoitetulla tavalla.

Kolmen tavaran osalta viiteosasto on katsonut, ettd haetun ja aikaisemman tavara-
merkin vililld oli olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon tavaramerkkien samanlaisuus ja
niiden kattamien tavaroiden samankaltaisuus. Viiteosasto on lisdksi todennut péa-
toksen péaiatososan 2 kohdassa, ettd haettu tavaramerkki voitaisiin rekisterdidé edelld
3 kohdassa mainituille luokkiin 3, 9 ja 18 kuuluville tavaroille seké luokkaan 25 kuu-
luville "kengille, lukuun ottamatta hiihtokenkid, lumilautailukenkié ja urheilukenkid”
(jaljempdnd yhdessd muut tavarat).

Kantaja valitti 25.9.2008 viiteosaston péaatoksestd SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla) nojalla.

SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta kumosi viiteosaston péaatoksen 30.9.2009
tekemailldan padtokselld (jdljempand riidanalainen paitds), joka annettiin tiedoksi
kantajalle 16.10.2009, "kyseessi olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran toteamisen
osalta, ja [palautti] paatoksen viiteosastolle uuden paiatoksen tekemiseksi” (riidan-
alaisen pédtoksen pédiatososan 1 kohta). Sitéd vastoin se "[hylkisi] valituksen siltd osin
kuin se koskee [aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen] kdyton todistamista koske-
vaa pditostd” (riidanalaisen paatoksen padtososan 2 kohta).
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Valituslautakunta on ensinnékin todennut, ettei véiteosasto ollut yksiloinyt oikealla
tavalla tavaroita, joihin viite kohdistui. Valituslautakunnan mukaan véliintulijan te-
kema vaiteilmoitus ei sisdltdnyt mitddn mainintaa tavaroista, joihin se kohdistui. Ndin
ollen viitteen katsottiin kohdistuvan tavaramerkkihakemuksen kaikkiin tavaroihin
yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytant6dnpa-
nosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 33, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, 15 sdannon 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. Va-
lituslautakunta on liséksi todennut, ettd vaikka kantajan jattdmén rekisterdintihake-
muksen sisdltima kuvaus "monot” kattoi "urheilukengit” ja "hiihtokengdt’, hakemuk-
sessa ei mainittu "lumilautailukenkid” Valituslautakunta on néin ollen péitellyt, ettad
véiteosasto oli ottanut huomioon tavaroita, jotka eivat kuuluneet tavaramerkkihake-
muksen tavaraluetteloon. Vaikka osapuolet eivit olleet ottaneet esille titd kysymysté
vaan ainoastaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton, valituslautakunta
on katsonut, ettd vditeosaston padtos on kumottava siltd osin kuin se koskee kyseisten
tavaramerkkien sekaannusvaaraa (riidanalaisen paitoksen 15—18 kohta).

Toiseksi valituslautakunta on viiteosaston tapaan katsonut, ettd viliintulija oli todis-
tanut, ettd aikaisempaa tavaramerkkia oli tosiasiassa kaytetty Italiassa ja Espanjassa
niissd tavaroissa, joita varten se on suojattu (riidanalaisen paitoksen 22 kohta).

Valituslautakunta on perustellut tatd padtelmaa riidanalaisen paatoksen 24 ja 25 koh-
dassa seuraavasti:

”24.[Viliintulijan] toimittamat, vuosia 2002—2006 koskevat laskut ovat todiste Espan-
jassa ja Italiassa kyseisind vuosina tapahtuneesta myynnista eli kidyton paikasta,
ajasta ja laajuudesta. Vaikka on totta, ettd ndissd laskuissa on vain [viliintulijan
ensimmadinen kuviomerkki], ei véitteentekijiltd selvistikddn voida vaatia, kun
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kyseessé ovat pelkit laskut, ettd se esittdd erikseen [aikaisemmalla] tavaramerkilla
varustettujen tavaroiden myynnin. Téllainen tavaroiden eritteleminen on yleensd
yksinkertaisesti mahdotonta etenkin silloin, kun kaikkia tavaroita ei ole varustet-
tu samalla tavaramerkilld. Eritteleminen edellyttiisi talloin sellaisia hallinnollisia
toimia, joita ei yleensd kohtuudella voi odottaa kyseiselt4 yritykseltd, koska talloin
sen olisi lihes mahdotonta todistaa tavaramerkin tosiasiallinen kéytto.

25. [Viliintulijan] tuoteluetteloiden otteista ilmenee viitteen kohteena olevan tava-
ramerkin kiyton luonteesta, ettei viliintulija kdyté tavaroissaan ainoastaan [en-
simmadistd kuviomerkkid], vaan niissd on myds [toinen kuviomerkki] seké [aikai-
sempi] tavaramerkki. [Aikaisempaa] tavaramerkkid kdytetddn yksinddn pelkkiani
sanamerkkiné suksissa, suksisauvoissa ja muissa urheiluasusteissa, joiden kuva
luettelossa on. Vaitteentekijdn toimittamissa luetteloissa esitellyt tavarat maini-
taan myoOs asiakirja-aineistoon liitetyissd laskuissa. Esimerkiksi 12.1.2006 paiva-
tyssé laskussa, joka on osoitettu espanjalaiselle asiakkaalle, on mainittu tuotteet
nro 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), nro 106021 (Racetiger RC Titanium)
ja nro 106051 (Supersport Allstar Titanium), ja 21.12.2005 péivétyssd laskussa
on mainittu tuotteet nro 106031 (Racetiger SC Titanium) ja nro 106240 (Attiva
Star). Ndissé tuotteissa on [aikaisempi] tavaramerkki pelkkénd sanamerkking ja
toisessa kohdassa [viliintulijan toinen kuviomerkki]. Espanjalainen suksiluettelo
koskee siind kéytetyn kielen vuoksi vain kyseisid Espanjan markkinoita. Vertailu
viitteentekijdn asiakirja-aineistoon liittdmien, italialaisille asiakkaille osoitettujen
laskujen kanssa osoittaa kuitenkin, ettd samoja tavaroita on myyty myos Italias-
sa. Esimerkiksi 18.11.2005 paivétty lasku koskee tuotteita nro 106021 (Racetiger
RC Titanium), ja [aikaisempi] tavaramerkki esiintyy ndissd tavaroissa pelkkiani
sanamerkkind. Joissakin tuotteissa on toisessa kohdassa my6s véliintulijan toinen
kuviomerkki”
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20 Alla on esitetty riidanalaisen padtoksen 25 kohdassa mainittu véliintulijan toinen ku-
viomerkki (jaljempéné toinen kuviomerkki):

a1 Valituslautakunta on my6s katsonut unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskaytén-
toon tukeutuen, ettd viliintulijan ei ollut pakko todistaa aikaisemman tavaramerkin
erillistd kdyttod vaan sen oli riittévad todistaa kéyttdneensa sitd merkityksellisissa ta-
varoissa yhdessd muiden merkkien kanssa (riidanalaisen paiatoksen 26 ja 27 kohta).
Valituslautakunta on lopuksi katsonut ndiden paitelmien perusteella, ettei ollut tar-
peen tarkastella oikeuskéytdnndssd mainittua kysymysta rekister6idyn tavaramerkin
saaman suojan ulottamisesta toiseen, vain hieman muunneltuun tavaramerkkiin (rii-
danalaisen péitoksen 28 kohta).
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen

— kumoaa viiteosaston paatoksen siltd osin kuin viite on hyviksytty

— hylkaa viitteen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkda kanteen siltd osin kuin se koskee valituksenalaisen padtoksen péa-
tososan 2 kohtaa, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kayton
todistamista

— kumoaa muilta osin riidanalaisen paatoksen

— velvoittaakummankin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Kanteen tutkittavaksi ottamista on tarkasteltava ensinndkin asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohdan valossa. Tamén sddnnoksen mukaan valituslau-
takunnan péatostd koskevaa kannetta voi unionin yleisessd tuomioistuimessa "ajaa
kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille pdatos on vastainen”

Valituslautakunnan péétés on katsottava myonteiseksi jollekin valituslautakunnan
menettelyn osapuolista, jos siind hyviksytddn kyseisen osapuolen vaatimus jonkin
rekisterdinnin hylkdysperusteen tai tavaramerkin mitéttomyysperusteen nojalla tai
vain kyseisen osapuolen esittdmien perustelujen osan nojalla, vaikka siin ei tarkastel-
taisi kyseisen osapuolen esittdmid muita perusteita tai ne hyléttdisiin (ks. vastaavasti
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asia T-300/08, Hoo Hing v. SMHV — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand),
madrdys 14.7.2009, 29-37 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Sitd vastoin SMHV:n valituslautakunnan paétés on katsottava osapuolelle vastai-
seksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos siind
ratkaistaan sen SMHV:lle esittimé vaatimus sille epédsuotuisasti (ks. vastaavasti asia
T-171/06, Laytoncrest v. SMHV — Erico (TRENTON), tuomio 17.3.2009, Kok., s. II-
539, 20 ja 21 kohta).

Viimeksi mainitun kaltaisena on myds pidettdvé tilannetta, jossa valituslautakunta
palauttaa asian uudelleen kasiteltaviksi véiteosastolle hylidttyadn vaatimuksen, jonka
hyviksyminen olisi paattanyt SMHV:ssa kdydyn menettelyn vaatimuksen esittajil-
le suotuisasti, riippumatta siitd, ettd kyseinen uudelleentarkastelu saattaa johtaa ky-
seiselle osapuolelle suotuisaan paiatokseen. Téllainen mahdollisuus ei riitd pitamaian
kyseistd tilannetta samankaltaisena kuin edelld 26 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa
valituslautakunta hyviksyy vaatimuksen joidenkin sen tueksi esitettyjen perusteiden
tai perustelujen nojalla ja hylkdd muut vaatimuksessa esitetyt perusteet tai perustelut
tai ei tarkastele niit4.

Késiteltdvissd asiassa on selvad, ettd riidanalainen péddtds on kantajalle vastainen
muiden tavaroiden osalta. Paatoksen paatososan 1 kohdassa nimittdin kumotaan
kokonaisuudessaan viiteosaston paitos kyseisten tavaramerkkien sekaannusvaaran
toteamisen osalta. Viiteosaston paatoksen padtososan 2 kohdassa kuitenkin nimen-
omaisesti todetaan, ettd haettu tavaramerkki voitaisiin rekisteroida muille tavaroille;
siind siis hyvéksytadn kantajan rekisterdintihakemus néiden tavaroiden osalta.
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Téstd seuraa, ettd kanne on otettava tutkittavaksi riidanalaisen paatoksen kumoa-
misen osalta, koska kyseisessd padtoksessd kumotaan viiteosaston pédtoksen paa-
tososan 2 kohta, joka koskee muita tavaroita.

Kolmen tavaran osalta on todettava, ettei sen enempéd kantaja kuin valiintulijakaan
ole oikeudenkayntikirjelmissddn tuonut esiin kanteen tutkittavaksi ottamista siltd
osin kuin se koskee kyseisia tavaroita. SMHV on sité vastoin todennut vastineessaan,
ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton todistaminen nostaa esiin kysy-
myksen, jota on tarkasteltava ennen sekaannusvaaran tarkastelua; SMHYV katsookin,
ettd unionin yleinen tuomioistuin voisi tarkastella sekaannusvaaraa erillidn muista
kanneperusteista. SMHYV katsoo, ettéd tdllainen tarkastelu on késiteltévissa tapauk-
sessa tarpeen, koska kyseisten tavaramerkkien sekaannusvaaran tarkastelussa, jota
valituslautakunta ei vielé ole suorittanut, on otettava huomioon vain tavarat, joiden
osalta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytt6 on todistettu.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd kanne on otettava tutkittavaksi myos kol-
men tavaran osalta.

Niiden tavaroiden osalta on totta, ettéd riidanalaisen padtoksen péédtososan 1 kohdas-
sa kumotaan vain alemman osaston paatos, joka oli kantajalle vastainen, ja palaute-
taan asia tille osastolle uuden péitoksen tekemisté varten.

Riidanalaisen péiatoksen paidtososan 2 kohdassa kuitenkin todetaan, ettd kantajan
esitettyd viiteosastolle aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton todistamista
koskevan pyynnon, téllaiset todisteet oli toimitettu, vaikka kantaja tavoitteli pyynnol-
13 painvastaista toteamusta, joka olisi tarkoittanut véitteen hylkdamista.

II - 8196



35

36

37

38

VOLKL v. SMHV — MARKER VOLKL (VOLKL)

Téssd yhteydessd on palautettava mieleen, ettd vakiintuneen oikeuskédytdnnoén mu-
kaan pyynto aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kidyton todistamisesta lisad
viitemenettelyyn erityisen ja ennakollisen kysymyksen, joka, kun tavaramerkin re-
kisterdinnin hakija on sen esittdnyt, on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta viittees-
td tehdddn paitos (asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio
16.3.2005, Kok., s. I1-949, 26 kohta; asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV - Pro-
pamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, Kok., s. I1-757, 37 kohta ja asia T-425/03,
AMS v. SMHV — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services),
tuomio 18.10.2007, Kok., s. II-4265, 106 kohta).

Koska kysymyksellad tosiasiallisesta kdytostd on erityinen ja ennakollinen luonne,
se ei kuulu varsinaisen, sekaannusvaaran olemassaoloa aikaisemman tavaramerkin
kanssa koskevan viitteen yhteyteen. Ndin ollen jos, kuten késiteltdvissa tapauksessa,
viiteosasto on todennut, ettd todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta
kéytostd on toimitettu, ja on tdmén jalkeen hyviksynyt véitteen, valituslautakunta
voi tutkia niitd todisteita koskevan kysymyksen vain jos tavaramerkin hakija esittdd
sen nimenomaisesti valituslautakunnalle tekemissddn valituksessa (ks. vastaavasti
asia T-292/08, Inditex v. SMHV — Marin Diaz de Cerio (OFTEN), tuomio 13.9.2010,
Kok., s. II-5119, 33, 39 ja 40 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd koska valituslautakunta on riidanalaisen pédatoksen péa-
tososan 2 kohdassa hyldnnyt tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevien todistei-
den toimittamispyynnon, jonka kantaja oli nimenomaisesti sille esittinyt, ja koska se
ei ole hylannyt vaitettd muulla perusteella, miké erottaa kisiteltdvéna olevan asian
edelld 26 kohdassa tarkoitetun kaltaisesta asiasta, kyseinen péatds kuuluu kolmen
tavaran osalta edelld 28 kohdassa tarkoitettujen kaltaisiin tapauksiin. Néin ollen on
katsottava, ettd se on kantajalle vastainen ja kantajalla on siksi oikeus riitauttaa se
unionin yleisessd tuomioistuimessa.

Vaikka on nimittéin totta, ettd viiteosasto velvoitetaan riidanalaisen paatoksen péa-
tososan 1 kohdassa tarkastelemaan uudelleen haetun ja aikaisemman tavaramer-
kin vilistd sekaannusvaaraa kolmen tavaran osalta, kyseisen péitoksen péitososan
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2 kohdan mukaan tidssi uudessa tarkastelussa ei tarvitse kasitelld aikaisemman tava-
ramerkin tosiasiallisen kéyton erityistd ja ennakollista kysymystd, jonka valituslauta-
kunta on jo lopullisesti ratkaissut.

Toiseksi on tutkittava, onko kantajan toinen ja kolmas vaatimus, jotka koskevat yh-
taalta viiteosaston padtoksen kumoamista siltd osin kuin viite on hyviksytty ja toi-
saalta viitteen hylkddmistd, otettava tutkittavaksi, minkd SMHYV kiistdad. SMHV viit-
tdd, ettei nditd vaatimuksia voida ottaa tutkittavaksi, koska niilld pyritddn tosiasiassa
sithen, ettd unionin yleinen tuomioistuin antaa SMHV:lle méarayksen, miké ei kuulu
sen toimivaltaan.

Téatd viitettd ei voida hyviksyd. Toisin kuin SMHYV viittdd, ndiden vaatimusten ta-
voitteena on, ettd unionin yleinen tuomioistuin tekee paitoksen, joka valituslau-
takunnan olisi kantajan mukaan pitdnyt tehda valitusta késitellessddn. Asetuksen
N:0 207/2009 64 artiklan 1 kohdan toisesta virkkeestd nimittiin ilmenee, etti valitus-
lautakunta voi joko kumota kiistetyn péaiatoksen tehneen SMHV:n osaston paatoksen
ja kéyttdd sen toimivaltaa, eli tdssd tapauksessa tehdd pédidtoksen viitteestd ja hylatd
sen. Nama toimenpiteet kuuluvat néin ollen niihin toimenpiteisiin, jotka unionin ylei-
nen tuomioistuin voi suorittaa asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdassa vah-
vistetun muutoksenhakutoimivaltansa puitteissa (asia T-334/01, MFE Marienfelde
v. SMHV - Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., s. 1I-2787, 19 kohta;
asia T-363/04, Koipe v. SMHV — Aceites del Sur (La Espanola), tuomio 12.9.2007,
Kok., s. II-3355, 29 ja 30 kohta ja asia T-413/07, Bayern Innovativ v. SMHV - Life
Sciences Partners Perstock (LifeScience), tuomio 11.2.2009, 15 ja 16 kohta, ei julkais-
tu oikeustapauskokoelmassa).

Toinen ja kolmas vaatimus voidaan siis ottaa tutkittavaksi.
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Kolmas vaatimus, joka koskee viitteen hylkddmistd, on kuitenkin luettava niiden
perustelujen valossa, jotka kantaja on esittdnyt ensimmaisen kanneperusteen yhtey-
dessd ja joiden mukaan véliintulija oli véiteilmoituksessa selvisti rajannut sen koske-
maan vain kolmea tavaraa, mit4 valituslautakunta ei ole ottanut huomioon.

Niin ollen on katsottava, ettd kolmas vaatimus koskee vain kolmea tavaraa. Riidan-
alaisen péddtoksen kumoaminen, jota hakijan ensimmaéinen vaatimus koskee, johtaisi
muiden tavaroiden osalta siihen, etté véiteosaston paitos, jonka mukaan tavaramerk-
ki voitaisiin rekister6idd néille muille tavaroille, tulisi uudelleen voimaan ja riittdisi
sellaisenaan tayttdmédn hakijan vaatimukset ndiden tavaroiden osalta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kanne voidaan ottaa tutkittavaksi sekd ensimmadisen vaa-
timuksen osalta, joka koskee riidanalaisen paitoksen kumoamista kokonaisuudes-
saan, ettd toisen ja kolmannen vaatimuksen osalta, jotka koskevat vaitteen hylkaa-
mistd kolmen tavaran osalta.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljdédn perusteeseen, jotka koskevat ensinnédkin
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa vahvistetun maaraédmisperiaatteen
loukkaamista ja toiseksi sitd, ettd valituslautakunta on loukannut reformatio in peius
-kieltoa sellaisen SMHV:n alemman elimen p&itoksen osalta, josta sille oli valitet-
tu, ja kolmanneksi asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan toi-
sessa virkkeessd vahvistetun kuulemisoikeuden loukkaamista sekd neljanneksi ase-
tuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, asetuksen
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N:0 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan seki asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 sddnnon
2 kohdan rikkomista.

Ensimmidinen  ja  toinen  kanneperuste, jotka  koskevat  asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa vahvistetun tutkimisperiaatteen loukkaamista
ja sitd, ettd valituslautakunta on loukannut reformatio in peius -kieltoa sellaisen
SMHV:n alemman elimen padtoksen osalta, josta siind oli valitettu

Ensimmiaist ja toista kanneperustetta on tarkasteltava yhdessa.

Ensimmaisessd kanneperusteessa kantaja viittdad valituslautakunnan katsoneen vir-
heellisesti, ettd viite kohdistuu kaikkiin tavaroihin, jotka haettu tavaramerkki kattaa.
Viliintulija oli sen mukaan viiteilmoituksessa selvisti ilmoittanut sen koskevan vain
kolmea tavaraa. Sen mukaan sillé, ettd "lumilautailukengiat” eivit kuuluneet tavaroi-
hin, joita tavaramerkkihakemus koski, ei ole téssd yhteydessa merkitystd. Kantaja kat-
s00, ettd viiteosaston olisi pitdnyt jattad viite tutkimatta ndiden tavaroiden osalta.
Tama ei sen mukaan kuitenkaan olisi antanut valituslautakunnalle oikeutta ulottaa
viitettd koskemaan kaikkia haetun tavaramerkin kattamia tavaroita.

Toista kanneperustetta koskevissa perusteluissaan kantaja muistuttaa, etté véiteosas-
to on tarkastellut kyseisten tavaramerkkien vilistd sekaannusvaaraa ainoastaan kol-
men tavaran osalta. Koska valituslautakunta palautti asian véditeosastolle, jotta timé
tarkastelisi uudelleen sekaannusvaaraa kaikkien kantajan tavaramerkkihakemuk-
sen kattamien tavaroiden osalta, valitusosasto on asettanut kantajan tilanteeseen,
joka oli sen kannalta epdedullisempi kuin tilanne ennen valituksen tekemistd. Néin
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tehdesséin valituslautakunta on sen mukaan muuttanut alemman osaston paatosta
hakijalle epdedullisemmaksi, miké kielletdan asetuksen N:o 207/2009 59 artiklassa.

SMHYV vastaa sekd ensimmadiseen ettd toiseen kanneperusteeseen toteamalla, ettd
kanne on hyviksyttdva siltd osin kuin se kohdistuu riidanalaisen péitoksen péa-
tososan 1 kohtaan. SMHV:n mukaan viiteosasto on asianmukaisesti katsonut, etti
viite koski vain kolmea tavaraa. Se toteaa, ettei valituslautakunta selittaimattomasta
syystd ole huomannut téta rajoitusta.

Viliintulija vahvistaa samassa yhteydessa, etté viite kohdistui vain kolmeen tavaraan.
Se lisda, ettd toisin kuin kantaja vdittas, vditeosasto on perustellusti jattanyt tutkimat-
ta viitteen “lumilautailukenkien” osalta, koska kantajan rekisterdintihakemus koski
kaikenlaisia jalkineita, myos lumilautailukenkid. Rekisterdintihakemuksen sisalta-
missd 25 luokkaan kuuluvien tavaroiden luettelossa mainittuja eri jalkinetyyppeja
(ks. edella 3 kohta) edeltdd ilmaus "erityisesti’;, mika viliintulijan mukaan osoittaa, ettd
ne ovat vain esimerkkeja. Sen mukaan SMHV:n viitemenettelyé koskevissa ohjeissa
sallitaan se, ettd vdite kohdistuu vain tiettyihin tavaroihin, jotka sisaltyvat rekisterdin-
tihakemuksen kattamaan laajempaan ilmaukseen.

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa aluksi, ettd vaikka SMHV:lla ei ole vaadittavaa
asiavaltuutta kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei myoskaan
tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemia kanteen koh-
teeksi joutuneita paatoksid tai vaatia tillaisesta padtoksestéd nostetun kanteen hylkaa-
mistd. Mikddn ei siis estd sitd, ettd SMHYV yhtyy kantajan vaatimukseen, kuten nyt
késiteltdvissd asiassa, jossa SMHV yhtyy kantajan ensimmaiiseen vaatimukseen (ks.
yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jagermeister v. SMHV — Licore-
ra Zacapaneca (VENADO kehyksessd ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 26
ja 27 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).
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Seuraavaksi on todettava, ettd otsikostaan huolimatta toinen kanneperuste nostaa
esiin erityisemmén kysymyksen, joka koskee sitd, onko SMHV:n valituslautakun-
ta toimivaltainen tutkimaan tiettyjd tavaroita tai palveluja koskevaa yhteison tava-
ramerkin rekisterdintihakemusta koskevaa viitettd, jos valituslautakuntaan valittaa
vain tavaramerkin hakija, joka riitauttaa viiteosaston paitoksen, jossa viite on hy-
viksytty saman hakemuksen kattamien muiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Tata
kysymystd on loogisesti tarkasteltava ennen kuin tarkastellaan ensimmadisessd kan-
neperusteessa kiistettyd, riidanalaisessa paatoksessa esitettyd viitettd, jonka mukaan
véliintulija ei ollut rajoittanut véitteen kattamia tavaroita.

Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdasta kay ilmi, ettd tutkittuaan pédasian
valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se "voi kayttad kiistetyn padtoksen tehneen
osaston toimivaltaa” eli lausua siis itse vditteestd hyliten sen tai todeten sen perustel-
luksi ja vahvistaa tai kumota néin riidanalaisen paatoksen. Kuten yhteisjen tuomio-
istuin on todennut asiassa C-29/05 P, SMHV v. Kaul, 13.3.2007 antamassaan tuomios-
sa (Kok., s. I-2213, 57 kohta), tistd sdidnnoksestd johtuu, ettd valituslautakunnan on
sen kisiteltdviksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pddasia uudelleen kokonaan
niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.

Kun valituslautakunnalle tehty valitus koskee vain osaa rekisterdintihakemuksessa tai
viitteessd mainituista tavaroista tai palveluista, valituslautakunnalla on valituksen pe-
rusteella oikeus tutkia viitteen asiasiséltd uudelleen, mutta vain kyseisten tavaroiden
tai palvelujen osalta, silld rekisterdintihakemusta tai véitettd ei ole saatettu sen kasi-
teltédvaksi muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Kasiteltavissa asiassa on kyse téllaisesta tilanteesta. Kantaja on tehnyt valituslau-
takunnalle valituksen viiteosaston paatoksestd vain siltd osin kuin tdssd paatokses-
sd on hyviksytty viite ja hylétty rekisterdintihakemus kolmen tavaran osalta. Se ei
voinut valittaa paatoksestd siltd osin kuin siind todetaan, ettd haettu tavaramerkki
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voitaisiin rekister6idd muille hakemuksessa mainituille tavaroille. Asetuksen
N:o 207/2009 59 artiklan ensimmadisesté virkkeestd, jonka mukaan "péitokseen joh-
taneen menettelyn osapuoli, jolle padtos on vastainen, voi hakea muutosta tdhdn
pédtokseen’; kéy ilmi, ettd jos SMHV:n véiteosaston pédtoksella hyviksytdan yhden
osapuolen vaatimukset, tilld osapuolella ei ole oikeutta valittaa valituslautakunnalle
(asia T-194/05, TeleTech Holdings v. SMHV — Teletech International (TELETECH
INTERNATIONAL), méérdys 11.5.2006, Kok., s. II-1367, 22 kohta).

Kuten kantaja viittdd toisessa kanneperusteessaan, valituslautakunta on ylittdnyt
asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdassa maaritellyt toimivaltarajansa kumo-
tessaan viiteosaston péidtoksen péidtososan 2 kohdan, joka koskee muita tavaroita.
Toinen kanneperuste on néin ollen hyviksyttéva.

Asianosaiset ovat joka tapauksessa yksimielisid siité, ettd toisin kuin riidanalaises-
sa padtoksessd todetaan, viite koski todellakin vain kolmea tavaraa, minka vahvistaa
my6s SMHV:ssi kdydyn menettelyn asiakirja-aineistoon sisiltyva viiteilmoitus; asia-
kirja-aineisto on toimitettu unionin yleiselle tuomioistuimelle tyojarjestyksen 133 ar-
tiklan 3 kohdan mukaisesti. Téstéd seuraa, ettd myos ensimmaéinen kanneperuste on
hyvaksyttava.

Kolmatta kanneperustetta ei ndin ollen tarvitse tutkia. Koska valituslautakunnal-
la ei missdén tapauksessa ollut oikeutta tarkastella rekisterdintihakemusta muiden
tavaroiden osalta, ei ole tarpeen lausua siitd, olisiko sen pitdnyt ilmoittaa kantajal-
le aikomuksestaan suorittaa téllainen tarkastelu ja tarjota sille mahdollisuus esittad
huomautuksia. Neljds kanneperuste on sitd vastoin tutkittava, koska se koskee kol-
mea tavaraa eli riidanalaisen pditoksen muuta nikokohtaa kuin kolme ensimmaéista
kanneperustetta.
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Neljas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:0 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan a alakohtaa ja saman asetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa seké asetuksen
N:o 2868/95 22 sdaannon 2 kohtaa

Neljannessd kanneperusteessa kantaja vaittid, ettei viliintulija ole todistanut aikai-
semman tavaramerkin tosiasiallista kdyttod. Sen mukaan valituslautakunta on pééty-
essddn pdinvastaiseen ratkaisuun rikkonut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 koh-
dan toisen alakohdan a alakohtaa ja saman asetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekd
asetuksen N:o 2868/95 22 sdannon 2 kohtaa.

Kantajan esittdmat perustelut jakautuvat kahteen osaan. Ensimmaéisessd osassa kan-
taja kiistdad valituslautakunnan arvion viliintulijan toimittamista aikaisemman tava-
ramerkin tosiasiallista kdyttod koskevista todisteista.

Toisessa osassa kantaja viittad, ettd kun otetaan huomioon riittdmattomat todisteet
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd, valituslautakunnan olisi pitényt
tutkia, voisiko viliintulijan ensimmadisen kuviomerkin kiyton ottaa huomioon todis-
teena. Kantaja katsoo, ettd viimeksi mainitun merkin kdytén huomioon ottaminen on
vastoin oikeuskéytdntod ja SMHV:n péaatoksentekomenettelya.

Toinen osa on hylattdvi suoralta kiddeltd tehottomana. Kuten riidanalaisen paatok-
sen 28 kohdasta ilmenee (katso my0s 20 kohta edelld), valituslautakunta on nimittiin
katsottuaan voivansa péitelld viliintulijan toimittamien todisteiden perusteella, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiassa kaytetty siind muodossa, jossa se oli rekis-
terdity, padttianyt jattdd ottamatta huomioon viliintulijan ensimmaéisen kuviomerkin
kéyton tatd kysymystd arvioidessaan.
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Téstd seuraa, ettd jos — kuten kantaja késiteltdvin kanneperusteen ensimmaiisessi
osassa vaittdd — valituslautakunta on virheellisesti pitdnyt riittdvind aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevia todisteita, riidanalainen pditds on ku-
mottava ottamatta huomioon viliintulijan ensimmaéisen kuviomerkin mahdollista
kayttod. Koska valituslautakunta ei ole tarkastellut tdman kysymyksen asiasisaltod,
ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana tarkastella sitd ensimmaéisen kerran rii-
danalaisen pditoksen laillisuutta valvoessaan (ks. vastaavasti asia C-263/09 P, Edwin
v. SMHYV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 72 ja 73 kohta ja asia T-148/08, Beifa Group
v. SMHV - Schwan-Stabilo Schwanhéufler (kirjoitusviline), tuomio 12.5.2010, Kok.,
s. [1-1681, 124 kohta oikeuskdytantéviittauksineen).

Neljannen kanneperusteen ensimmaisen osan tueksi kantaja esittda joukon viitteitd,
joilla pyritddn osoittamaan, ettd valituslautakunta oli vadréssé katsoessaan, ettd aikai-
semman tavaramerkin tosiasiallinen kéytto oli todistettu.

Ensinndkin kantaja huomauttaa, ettd viliintulijan toimittamat laskut eivét siséltdneet
aikaisempaa tavaramerkkid vaan ensimmaiisen kuviomerkin. Se pitdd kyseenalaisena
sitd, ettd laskussa mainittuja tavaroita olisi ollut mahdoton erottaa toisistaan niissi
olevien merkkien perusteella, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen péa-
toksen 24 kohdassa. Kantaja katsoo joka tapauksessa, ettd aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisen kéyton todistaminen edellyttda sellaisten laskujen esittdmist, joissa ky-
seinen merkki mainitaan.

Toiseksi muista todisteista, jotka viliintulija on toimittanut aikaisemman tavaramer-
kin tosiasiallisesta kaytosta, ei kantajan mukaan ilmene tarkasti, onko kyse tavarois-
ta, joissa on kyseinen merkki. Kantajan mielesté riidanalaisen padtoksen 25 kohdassa
mainittu tuoteluettelo ei ole riittiva todiste, koska se ensinnikin sisiltda useita tava-
roita, joissa on vain viliintulijan ensimmainen tai toinen kuviomerkki, ja toiseksi se
koskee vain kautta 2006—2007 ja Espanjan markkinoita.
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Kolmanneksi kantaja katsoo, ettéd riidanalaisen padtoksen 25 kohdassa mainittu ai-
kaisemman tavaramerkin sisdltdmien tuotteiden myynti koskee vain véhaisid maéria,
jotka eivit SMHV:n oikeuskéytdnnon ja paatoksentekokdytdnnon mukaan riité todis-
tamaan massatuotteille rekisterdidyn tavaramerkin, jollainen aikaisempi tavaramerk-
ki on, tosiasiallista kayttoa.

SMHYV ja viliintulija katsovat, ettéd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto oli todistettu.

SMHV:n mukaan valituslautakunta on tukeutunut asianmukaisesti valiintulijan toi-
mittamiin laskuihin arvioidessaan aikaisemman tavaramerkin kéyton paikkaa, aikaa
ja laajuutta. Se katsoo, ettd toisin kuin kantaja vaittds, ei ole valttamatonti, ettd kysei-
nen merkki mainitaan laskuissa, vaan ratkaisevaa on se, etta merkki on itse tavaroissa.

Kyseisen merkin kayton luonteen osalta valituslautakunta on SMHV:n mielesti tu-
keutunut asianmukaisesti valiintulijan toimittamiin luetteloihin, joiden siséltdmien
tuotekoodien avulla voidaan vahvistaa tavaroiden ja véliintulijan laskujen vélinen yh-
teys. Sen mukaan ei myoskadn voida vaittdd, ettd tavarat, joissa oli vain aikaisempi
tavaramerkki, olisi mainittu kyseisissé luetteloissa vain kyseisen merkin nédennéisen
kéyton vuoksi.

Kantajan viitteestd, jonka mukaan riidanalaisen paatoksen 25 kohdassa mainittu
myyntimédra oli vihdinen, SMHYV toteaa, ettd valituslautakunta ei ole laskenut jokai-
sen aikaisemmalla tavaramerkilld varustetun tavaran myynnin tuottamaa liikevaih-
toa, vaan ainoastaan maininnut esimerkkeini joitakin véliintulijan toimittamien las-
kujen kohtia. SMHV:n mukaan on olemassa muita esimerkkeja sellaisten tavaroiden
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myynnistd, joissa on kyseinen merkki, mutta on joka tapauksessa tarpeetonta esittda
maééréllisesti ndiden tavaroiden myynnistd syntynyt liikevaihto, koska kéyton vihim-
méismadrad on oikeuskdytinnon mukaan mahdotonta mairitella.

Viliintulija toteaa, ettd kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunnan huomioon
ottamat laskut todistavat vain 21 tuotteen myynnin, ei pidéd paikkaansa, minka osoit-
tavat useat muut kyseisiin laskuihin sisaltyvit esimerkit aikaisemmalla tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden myynnisté. Valituslautakunta on valiintulijan mukaan liséksi
asianmukaisesti todennut, ettd olisi kohtuutonta vaatia viliintulijaa yksil6imé&én jo-
kainen kyseisissé laskuissa mainittu tavara.

Viliintulija toteaa, ettéd kyseiset laskut ovat vain esimerkkeji eivitka kata kaikkea vi-
liintulijan myyntid Espanjassa ja Italiassa merkityksellisené ajanjaksona. Huomattavat
myyntiméarat ilmenevit sen mukaan edelld 10 kohdassa mainitusta G:n valaehtoises-
ta vakuutuksesta.

Lisdksi kantajan perusteluissa, jotka koskevat aikaisemmalla tavaramerkillda varus-
tettujen tavaroiden viitettyd vihdistd myyntid, ei sen mukaan oteta huomioon sit4,
ettd SMHV:n on suoritettava tosiasiallista kayttod koskevien kaikkien todisteiden
kokonaisarviointi. Kokonaisarviointi ei sen mukaan jitd mitdén epdilystd kyseisen
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd. Oikeuskdytdnnossé vahvistettu-
jen kriteerien perusteella kantajan tarkoittamat myyntiméarat ovat joka tapauksessa
riittavia.

Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2
ja 3 kohdassa sdéddetddn, ettd jos yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemukseen
kohdistuu viite, hakemuksen esittdjd voi pyytdd toimittamaan todisteet siitd, ettd ai-
kaisempaa tavaramerkkié, johon viite perustuu ja joka on rekisterdity kansainvalisesti
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yhdessé tai useammassa jasenvaltiossa, on tosiasiallisesti kdytetty ndissd jasenvaltiois-
sa hakemuksen julkaisemista edeltdneiden viiden vuoden aikana.

Lisaksi asetuksen N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 saannon 3 koh-
dan mukaan todisteista on ilmettdvi viditteen perustana olevan tavaramerkin kayton
paikka, aika, laajuus ja luonne.

Vakiintuneen oikeuskédytdnnon mukaan edelld tarkoitetuista saannoksistd seka ase-
tuksen N:o 207/2009 kymmenennestéd perustelukappaleesta johtuu, ettd sen vaati-
muksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttoa,
jotta sen perusteella voidaan esittdd véite yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemus-
ta kohtaan, on rajoittaa kahden merkin vilisi4 ristiriitoja, sikéli kuin ei ole oikeutettua
taloudellista syytd, joka liittyy tavaramerkin todelliseen tehtévadn markkinoilla. Mai-
nittujen sddnnosten tarkoituksena ei sitd vastoin ole arvioida kaupallista menestysta
eikd valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikd myoskadn varata tavaramerkkisuojaa
ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyédyntdminen on méaaraltddan huo-
mattavaa (ks. vastaavasti asia T-203/02, Sunrider v. SMHV — Espadafor Caba (VITAF-
RUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2811, 36—38 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Tavaramerkin kdytto on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkid kaytetadn sen keskei-
sen tehtédvin, jona on sen takaaminen, ettd niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity, on tietty alkuperd, mukaisesti luomaan tai sdilyttdmaan
markkinat niille tavaroille ja palveluille ja kun kaytto ei ole ndenndistd kayttod, jolla
ainoastaan pyritdédn siilyttiméédn tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogises-
ti asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 43 kohta). Tavaramerkin
tosiasiallista kdyttod koskeva ehto edellyttédd lisdksi, ettd merkkid — sellaisena kuin
se on asianomaisella alueella suojattuna — kéytetdén julkisesti ja ulospdin (ks. edelld
77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 39 kohta; ks. my6s vastaavasti ja
analogisesti em. asia Ansul, tuomion 37 kohta).
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Tavaramerkin kdyton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseik-
koihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkia todella kaupalli-
sesti hyodynnettivin; téllaisia ovat erityisesti sellaiset kdyttotavat, joita voidaan pitad
kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sailyttdmiseksi tai luomi-
seksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkilld suojataan, sekéd ndiden tavaroiden
tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin kdyton
laajuus ja taajuus (ks. edelld 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 40 koh-
ta; ks. analogisesti my0s edelld 78 kohdassa mainittu asia Ansul, tuomion 43 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin kdyton merkittdvyyden osalta on otettava etenkin huo-
mioon yhtdalta kaikkien kayttod merkitsevien toimien kaupallinen miaéré ja toisaalta
sen ajanjakson pituus, jona kiyttod merkitsevit toimet on toteutettu, ja kyseisten toi-
mien taajuus (ks. edelld 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 41 kohta ja
edelld 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 35 kohta).

Kun tutkitaan sitd, onko aikaisempaa tavaramerkkié kéytetty tosiasiallisesti, on teh-
tdvd kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapauksen kannalta merki-
tykselliset tekijit. Arviointi merkitsee, ettd huomioon otettavilla tekijoilld on tietty
keskindinen riippuvuus. Niin ollen kyseiselld tavaramerkilld varustettujen tavaroiden
myynnin vihédisen méérén saattaa korvata merkin huomattavan voimakas kaytto tai
kéyton tietty ajallinen jatkuvuus, ja pédinvastoin (ks. edelld 77 kohdassa mainittu asia
VITAFRUIT, tuomion 42 kohta ja edelld 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON,
tuomion 36 kohta).

Lisaksi kertynytta liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkilld varustettujen tavaroi-
den myynnin méairéd ei voida arvioida absoluuttisesti vaan niitd on arvioitava suh-
teessa muihin merkityksellisiin tekijoihin, kuten tavaramerkkia kayttévan yrityksen
kaupallisen toiminnan maérddn, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikois-
tumisen asteeseen sekd tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessa olevilla
markkinoilla. Siksi ei ole vélttamatonts, ettd aikaisemman tavaramerkin kaytto oli-
si aina médrillisesti huomattavaa, jotta sitd voitaisiin pitdd tosiasiallisena (ks. edel-
1a 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 42 kohta ja edelld 40 kohdassa
mainittu asia HIPOVITON, tuomion 36 kohta). Tavaramerkin erittdin vahdinenkin
kayttd voi ndin ollen olla riittavad, jotta sitd pidettdisiin tosiasiallisena, mikali sitd
pidetédédn kyseiselld talouden alalla perusteltuna markkinaosuuksien séilyttamiseksi
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tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkilld suojataan. Tastd seuraa,
ettei ldhtokohtaisesti ole mahdollista méarittdaa abstraktisti, mitd médréllista rajaa oli-
si sovellettava ratkaistaessa, onko kéytto tosiasiallista vai ei, eli ei voida maarittda de
minimis -sdénto4, jonka johdosta SMHV tai muutoksenhaussa unionin yleinen tuo-
mioistuin ei voisi arvioida niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuh-
teita (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237, tuomion
72 kohta).

Kuten asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ensimmdisesté alakohdasta il-
menee, asetuksessa sdddettyjen seuraamusten soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan
tavaramerkit, joiden tosiasiallinen kdytto on ollut viisi vuotta yhtéjaksoisesti keskey-
tyneend. Néin ollen mainittujen seuraamusten soveltaminen voidaan vilttda jo sill4,
ettd tavaramerkkid on kéytetty tosiasiallisesti osan merkityksellisestd ajanjaksosta
(edelld 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 45 kohta ja edelld 40 kohdas-
sa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 40 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallista kiyttoa ei voida néyttdd toteen todenndkoisyyksilld tai
olettamubksilla, vaan néytdn on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoi-
hin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittavéstd kidytostd asianomaisilla
markkinoilla (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV - Harrison (HI-
WATT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. I1-5233, 47 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-
Werke Withrmann v. SMHV — Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-
3445, 28 kohta).

Edelld esitetyn valossa on tutkittava, onko valituslautakunta nyt késiteltdvéssa tapa-
uksessa perustellusti katsonut véliintulijan toimittamien todisteiden osoittavan, ettd
aikaisempaa tavaramerkkié oli todella kaytetty.
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On ensinndkin todettava, ettd koska kantajan jattimé yhteison tavaramerkkihake-
mus oli julkaistu 30.1.2006 (ks. edelld 4 kohta), asetuksen N:o 2007/2009 42 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettu merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso alkoi 30.1.2001 ja
padttyi 30.1.2006, kuten valituslautakunta on asianmukaisesti todennut riidanalaisen
padtoksen 22 kohdassa.

Tdmaén jilkeen on todettava, ettd vaikka valituslautakunta on viiteosaston tapaan
katsonut, ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kéytto edelld mainittuna
ajanjaksona oli todistettu, se perusti tdimdn padtelminsi olennaisesti eri seikkoihin
kuin viiteosasto omassa padtoksessdin.

Kuten viiteosaston paatoksestd, jonka yhteenveto on esitetty edelld 12 ja 13 kohdas-
sa, ilmenee, se on yhtdalta tukeutunut viliintulijan laskuihin, mutta my6s véliintulijan
esittdmiin tilastoihin ja G:n valaehtoiseen vakuutukseen. Toisaalta se on kyseisten
laskujen osalta tukeutunut ainoastaan siihen, ettéd niiden ylatunnisteessa esiintyy en-
simmadinen kuviomerkki, ja se on pitényt titd riittdvénad ja asianmukaisena todisteena
aikaisemman tavaramerkin kdytostd; aikaisempi tavaramerkki on sama kuin ensim-
madisen kuviomerkin sanaosa. Vaikuttaa kuitenkin silt4, ettéd viiteosaston paatoksessa
ei ole otettu huomioon, ettd ensimmadinen kuviomerkki ei koostunut vain aikaisem-
masta tavaramerkistd yhdistettynd kuvio-osaan, vaan muodosti erillisen, rekisterdi-
dyn tavaramerkin. Néin ollen véiteosasto ei ole ottanut kantaa siihen, voiko sellaisen
kuviomerkin tosiasiallinen kaytto, joka kisittdd sanaosan, toimia my0s todisteena
vain kyseisestd sanaosasta koostuvan, erillisen sanamerkin tosiasiallisesta kéytosta.

Valitusosasto on puolestaan tukeutunut vain kahteen viliintulijan toimittamaan to-
disteryhmééan: laskuihin ja tuoteluetteloihin (ks. riidanalaisen paatoksen 24 ja 25 koh-
ta). Kuten riidanalaisen péatoksen 28 kohdasta ilmenee, se on myds katsonut, ettd
aikaisemman tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekister6ity, tosiasiallinen kéytto oli
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todistettu ja ettd ndin ollen ei ollut tarpeen ottaa huomioon ensimmadisen kuviomer-
kin tosiasiallista kdyttoa.

Erityisesti riidanalaisen 24 kohdassa valituslautakunta on katsonut, etté véliintulijan
toimittamat, vuosia 2002-2006 koskevat laskut ovat todiste "Espanjassa ja Italiassa
kyseisind vuosina tapahtuneesta myynnisti eli kdyton paikasta, ajasta ja laajuudesta’”.
Saman pédtoksen 25 kohdassa valituslautakunta on maininnut véliintulijan tuoteluet-
telot, joita se on pitényt todisteena aikaisemman tavaramerkin kiyton luonteesta siltd
osin kuin merkkia "kaytetddn yksinddn pelkkdnd sanamerkkind suksissa, suksisau-
voissa ja muissa urheiluvaatteissa, joiden kuva luettelossa on”.

Lisdksi valituslautakunta on todennut, ettd luettelossa esitellyt tavarat "mainitaan
myos asiakirja-aineistoon liitetyissd laskuissa’, ja viitannut “esimerkiksi” kahteen
laskuun, jotka koskevat viiden eri tavaran myyntid espanjalaiselle asiakkaalle. Se on
mydntdnyt, ettd espanjankielinen suksiluettelo koski vain Espanjan markkinoita, mut-
ta lisdnnyt, ettd vertailu véliintulijan italialaiselle jalleenmyyjille osoitettujen laskujen
kanssa osoittaa, ettd kyseisen luettelon siséltdmid tavaroita myytiin myos Italiassa. Se
on maininnut téssd yhteydessa "esimerkiksi” 18.11.2005 péivityn laskun, joka koskee
aikaisemmalla tavaramerkilld varustetun tavaran myyntia.

Kuten edelld 53 kohdassa on jo todettu, valituslautakunnan on sen kisiteltdviksi
saatetun valituksen johdosta tutkittava péddasia uudelleen kokonaan niin oikeudel-
listen kuin tosiseikkojenkin osalta. Tutkittuaan padasian se voi nimittdin vahvistaa
véiteosaston padtoksen eri perusteilla kuin viiteosasto. Jos valitusosaston péaatok-
sestd tdllaisessa tapauksessa valitetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, timén on
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valvottava valituslautakunnan kayttdmien — ei vditeosaston paitokseen siséltyvien —
perustelujen laillisuutta.

On tosin useaan otteeseen todettu, ettd kun valituslautakunta on vahvistanut SMHV:n
alemman elimen paditoksen kokonaisuudessaan, timéa péétos ja sen perustelut kuu-
luvat asiayhteyteen, jossa valituslautakunnan péétos on tehty, ja tdma asiayhteys on
asianosaisten tiedossa ja mahdollistaa sen, ettd unionin tuomioistuimet voivat téy-
simadrdisesti harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, onko valituslautakunnan
arviointi perusteltu (asia T-304/06, Reber v. SMHV — Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 47 kohta ja asia T-248/05, HUP
Uslugi Polska v. SMHV — Manpower (LT @MANPOWER), 48 kohta, ei julkaistu oi-
keustapauskokoelmassa). Téméan toteamuksen perusteella ei kuitenkaan ole mahdol-
lista ottaa huomioon alemman elimen péitoksen perusteluja siinéd tapauksessa, ettd
valituslautakunta on tehnyt saman padtelméan kuin alempi elin, mutta ei ole omaksu-
nut samoja perusteluja eikd edes viitannut niihin omassa paatoksesséddn (ks. vastaavas-
ti asia T-351/08, Matratzen Concord v. SMHV — Barranco Schnitzler  MATRATZEN
CONCORD), tuomio 30.6.2010, 26 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Koska nyt késiteltdvassd asiassa on kyse tillaisesta tapauksesta, on tutkittava niiden
perustelujen laillisuus, joihin valituslautakunta on riidanalaisessa padtoksessa tukeu-
tunut pédtellessédn, ettéd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto oli todistet-
tu, ottamatta huomioon véiteosaston péitokseen siséltyvid perusteluja.

Téssa yhteydessd on todettava, ettd SMHV:n asiakirja-aineisto sisdltda todellakin lu-
kuisia laskuja, jotka todistavat, ettd viliintulija on myynyt tiettyjd tavaroita sekd italia-
laiselle ettd espanjalaiselle yritykselle, jotka toimivat véliintulijan SMHV:lle toimitta-
mien selitysten mukaan véliintulijan jalleenmyyjind ndissa kahdessa maassa. Laskujen
ylatunnisteessa on viliintulijan ensimmaéinen kuviomerkki. Joissakin laskuissa tdimén
merkin vieressd on toinen kuviomerkki, joka sisdltdd sanaosan “marker” Kaikissa
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laskuissa myydyt tavarat on yksil6ity koodilla ja mallin nimelld ilman mainintaa kysei-
sen tavaran luonteesta tai aikaisemmasta tavaramerkistéd. Kyseisten tavaroiden maa-
rit ja kokonaisarvo kussakin laskussa vaikuttavat huomattavilta, silld useassa laskus-
sa myynnin arvo on useita satoja tuhansia euroja. Kyseiset myynnit koskevat Italian
osalta aikaa 19.2.2002-14.12.2006 ja Espanjan osalta aikaa 11.12.2002-18.8.2006, eli
ne kattavat molemmissa tapauksissa suuren osan edelld 86 kohdassa mainitusta mer-
kityksellisesta ajanjaksosta.

Se, ettei aikaisempaa tavaramerkkiid mainita niissa laskuissa, ei sinénsé osoita, ettei
laskuilla ole merkitysta kyseisen merkin tosiasiallisen kayton todistamisen kannalta
(ks. vastaavasti asia T-418/03, La Mer Technology v. SMHV — Laboratoires Goémar
(LA MER), tuomio 27.9.2007, 65 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tamé
pitdd paikkansa erityisesti nyt késiteltavéssé asiassa, koska laskuja ei ollut tarkoitet-
tu aikaisemmalla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden loppukuluttajille, eli tdssa
tapauksessa suurelle yleisolle, vaan kantajan jélleenmyyijille.

Jotta ndma laskut voisivat olla merkityksellisid todisteita aikaisemman tavaramerkin
kéytostd edelld 6 kohdassa mainituissa tavaroissa, on kuitenkin tarkistettava, koski-
vatko ne todellakin niitd tavaroita, ja jos koskivat, oliko néissé tavaroissa aikaisempi
tavaramerkki tai kiytettiinko aikaisempaa tavaramerkkid edes keskeisen tehtévansd
mukaisesti julkisesti ja ulospdin myytdessi kyseisid tavaroita kuluttajille.

Viliintulijan ei ollut valttdméatonta esittdd vain aikaisemmalla tavaramerkilld varus-
tettuja tavaroita koskevia, erillisia myyntilukuja tdmén asian tarkistamiseksi, koska
valituslautakunta piti sitd erittdin ty6lddnd ja pohjimmiltaan mahdottomana. Oli-
si riittdnyt, jos laskuissa olisi yksiloity — tarvittaessa muihin todisteisiin viitaten —
edelldi 6 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluvat, aikaisemmalla tavaramerkilld
varustetut tavarat, ja ndin yksiléidyt maérét olisivat olleet riittdvit sulkemaan pois
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mahdollisuuden, etté kyseisen tavaramerkin kéytto oli ainoastaan symbolista, ja ndin
ollen todistamaan merkin tosiasiallisen kéyton.

Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paatoksen 25 kohdassa, valiintuli-
jan toimittamat kaksi tuoteluetteloa saattoivat toimia téllaisina todisteina. Yksi luet-
teloista on espanjankielinen ja sisdltaa useita véliintulijan markkinoimia suksimalleja.
Kunkin mallin osalta luettelossa on valokuva tavarasta, sen nimi sekd muita merkityk-
sellisid tietoja, joista mainittakoon erityisesti koodi, jota viliintulija kéayttad tavaran
yksiloimiseksi. Toinen luettelo on italian- ja englanninkielinen ja siséltdd vastaavat
tiedot viliintulijan markkinoimista urheiluvaatteista.

Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen péaétoksen 25 kohdassa, suuri osa
niistd tavaroista, joiden valokuva néissé luetteloissa on, on varustettu aikaisemmal-
la tavaramerkilld. Tamé merkki esiintyy usein yhdessa viliintulijan ensimmadisen tai
toisen kuviomerkin kanssa. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paa-
toksen 26 kohdassa, tilld seikalla ei kuitenkaan ollut merkitysté sen kannalta, oliko
viliintulija todistanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kayton. Ei nimittdin
ole olemassa yhteison tavaramerkkid koskevaa sdénngstd, jonka nojalla viitteente-
kijén olisi ndytettédva toteen aikaisemman tavaramerkin kayttdminen erillddn muista
tavaramerkeistd riippumatta (ks. vastaavasti asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV —
Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok., s. II-
5309, 33 ja 34 kohta).

Kyseiset luettelot eivit siis ainoastaan todista, milld tavalla viliintulija on kayttényt
aikaisempaa tavaramerkkia. Koska ne sisélsivit muun muassa esiteltyjen tavaroiden
koodinumerot, niiden avulla voitiin tarkistaa, mainittiinko kyseiset tavarat myos va-
liintulijan toimittamissa laskuissa.
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Tétd tarkistamista varten valituslautakunta on maininnut ilmausta “esimerkiksi”
kéyttden riidanalaisen paatoksen 25 kohdassa esimerkkini kuusi eri tavaraa, jotka on
mainittu kolmessa 18.11.2005, 21.12.2005 ja 12.1.2006 pdivityssa "laskussa” Viliintu-
lijan luetteloista ilmenee, ettd kaikki ndmé kuusi tuotetta ovat suksia (eli luokkaan 28
kuuluvia "voimistelu- ja urheiluvilineitd”) ja niissd on aikaisempi tavaramerkki.

Yleisemmin riidanalaisen paitoksen 25 kohdassa mainituista kolmesta asiakirjasta
ja viliintulijan suksiluettelosta yhdessa ilmenee, ettd 18.11.2005 péivityssé laskussa
mainitaan kaikkiaan kuudet erityyppiset sukset, joissa on aikaisempi tavaramerk-
ki. Laskussa, joka on pdivatty 21.12.2005, mainitaan kaikkiaan kuudet erityyppiset
sukset, joissa on aikaisempi tavaramerkki, kuten luettelosta ilmenee. "Espanjalaiselle
asiakkaalle osoitetussa, 12.1.2006 pdivatyssi laskussa” mainitaan 43 erityyppiset suk-
set, joissa my0s on aikaisempi tavaramerkki. Tamai asiakirja ei kuitenkaan otsikkon-
sa mukaisesti ole lasku, vaan ldhetysluettelo, johon ei ole merkitty siind mainittujen
tuotteiden hintaa. Viliintulijan edustaja on suullisessa kasittelyssa tdsmentényt unio-
nin yleisen tuomioistuimen kysymykseen antamassaan vastauksessa, ettd kyseessd ei
ollut kirjanpitoasiakirja.

Lisdksi véliintulijan toimittamien lukuisten laskujen joukossa on italialaiselle jalleen-
myyjélle osoitettu, 20.12.2005 péivitty lasku. Laskussa on 27 sivua, se koskee tava-
roita, joiden kokonaisarvo on 54938,98 euroa, ja sen kahdella ensimmaiselld sivulla
mainitaan useita erityyppisié suksia, joissa on aikaisempi tavaramerkki, kuten suksi-
luettelon perusteella voidaan vahvistaa. Lukuun ottamatta yksid suksia, joiden myyn-
tihinta on 88 euroa, kaikkien muiden suksien myyntihinnaksi ilmoitetaan kuitenkin
Oeuroa. Vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa késittelyssa esi-
tettyyn toiseen kysymykseen viliintulijan edustaja on ilmoittanut, ettei hidn tunne
kyseisen laskun yksityiskohtia, mutta lisannyt, ettd kun jalleenmyyjan kiyttoon anne-
taan uusia suksimalleja kokeiluja varten, niitd koskeviin laskuihin on tapana merkita
hinnaksi 0 euroa. Ndmi toteamukset on merkitty suullisen kisittelyn poytakirjaan.
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Viliintulijan italialaiselle jalleenmyyjille osoitettu, 12.1.2006 piivitty lasku koskee
tavaroita, joiden kokonaisarvo on 408 625,40 euroa. Suuri osa mainituista tavaroista
on suksia, joissa on aikaisempi tavaramerkki. Laskussa mainitaan muun muassa 600
suksiyksikkod, joiden malli on "Racetiger GS Racing Tit Moti 06/0”, koodi 106001 ja
kokonaisarvo 124200 euroa, sekd 350 suksiyksikkod, joiden malli on "Racetiger SL
Racing Motion 06/07”, koodi 106011 ja kokonaisarvo 72450 euroa. Ndma kaksi mallia
sisaltyvat valiintulijan suksiluetteloon, jonka avulla voidaan siis vahvistaa, etté niissa
on aikaisempi tavaramerkki.

Viliintulijan espanjalaiselle jélleenmyyijélle osoitettu kolmas lasku, joka on péivitty
27.1.2006 ja jonka kokonaisarvo on 13631,90euroa, koskee sellaisten viliintulijan
suksiluettelossa mainittujen erilaisten suksimallien myynti4, joissa on aikaisempi ta-
varamerkki; méérat vaihtelevat yhden ja neljan suksiparin vélilld mallia kohden.

Lukuun ottamatta riidanalaisen padtoksen 25 kohdassa mainittua kolmea asiakirjaa,
edelld 104-106 kohdassa mainittua kolmea laskua seké joitakin edelld 86 kohdassa
maédriteltyd merkityksellistd ajanjaksoa mychempii laskuja véliintulijan toimittamat
laskut, eli valtaosa niistd, koskee tavaroita, joita ei 16ydy valiintulijan asiakirja-aineis-
toon liittdmistd luetteloista, koska niihin merkittyjd koodinumeroita ei mainita naissa
luetteloissa.

Kun viliintulijan edustajaa pyydettiin suullisessa kisittelyssa esittdmadn niakemyk-
sensd niiden tavaroiden yksiloimisestd, joihin suurimmassa osassa viliintulijan toi-
mittamia laskuja mainitut koodit viittaavat, tdimd totesi, ettd logistisista syistd vi-
liintulijan kayttamét koodit muuttuvat usein kausien vélilld. Vaikka tdma selitys on
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uskottava, se ei ratkaise sitd, miten yksiloidadn tavarat, jotka on merkitty laskuihin
sellaisin koodein, joita ei 16ydy viliintulijan luetteloista.

Niin ollen minkédn laskun perusteella ei ilman lisatdsmennyksié ole voinut péatells,
ettd valiintulija oli myynyt merkityksellisend ajanjaksona aikaisemmalla tavaramer-
killa varustettuja, luokkaan 18 kuuluvia "urheilukasseja” tai luokkaan 25 kuuluvia
“vaatteita” On tosin totta, ettd viliintulijan toimittamassa suksiluettelossa esitellddn
useantyyppisid kasseja, joissa on aikaisempi tavaramerkki, ja toisessa luettelossa esi-
tellddn joitakin urheiluvaatteita, joissa on kyseinen merkki. Yhtdkéén néistd tuotteista
ei kuitenkaan mainita véliintulijan toimittamissa, merkityksellisend ajanjaksona péi-
viityissd laskuissa. SMHV mainitsee vastineessaan yhden ainoan esimerkin téllaisesta
maininnasta, mutta se koskee laskua, joka on paivitty 18.8.2006, eli merkityksellisen
ajanjakson jilkeen. On lisdksi todettava, ettd valiintulijan tuoteluetteloita ei yksinddn
voida pitéé riittdvind todisteina aikaisemman tavaramerkin kaytost4, koska niiden le-
vikki ei ilmene asiakirja-aineistosta.

Luokkaan 28 kuuluvien "voimistelu- ja urheiluvilineiden” osalta voidaan todeta, etté
kuten edelld 102—-105 kohdassa on todettu, on olemassa joitakin laskuja, jotka todis-
tavat suksien eli kyseiseen luokkaan kuuluvien tavaroiden myynnin, mutta asianosai-
set ovat eri mieltd siitd, olivatko myydyt maéérét riittdvid osoittamaan aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kayton.

Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan voi ratkaista tédtd kysymystd. On todet-
tava, ettd valituslautakunta ei ole katsonut, ettd riidanalaisen péétoksen 25 kohdassa
tarkoitetut myynnit todistavat yksindédn aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kéy-
ton. Kyseisen kohdan sanamuodosta ilmenee pdinvastoin, ettd myynnit on mainittu
vain esimerkkeini. Toisin sanoen valituslautakunta on katsonut implisiittisesti mutta
selvisti, ettd viliintulijan toimittamat muut laskut koskivat myos — ainakin osittain —
aikaisemman tavaramerkin kattamien ja silld varustettujen tavaroiden myyntié. Juu-
ri télla perusteella valituslautakunta on pédtellyt, ettd kyseisen merkin tosiasiallinen
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kaytto oli todistettu. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtévéna on siis valituslauta-
kunnan paitoksen laillisuutta valvoessaan tutkia, oliko valituslautakunnalle toimite-
tun aineiston perusteella mahdollista tehdi téllainen padtelma.

Niin ei ole. Kuten edelld 107 kohdassa on jo mainittu, véliintulijan toimittamista las-
kuista suurin osa koskee tavaroita, joita ei voitu selvésti yksil6idd. Toisin kuin va-
lituslautakunnan kéyttdma sanamuoto riidanalaisen pdatoksen 25 kohdassa antaa
ymmartéd, siind mainitut kolme asiakirjaa eivit olleet sattumanvaraisesti valittuja
tyypillisid esimerkkejd, vaan kuuluivat niihin harvoihin asiakirjoihin, jotka olivat pe-
rdisin hieman yli kahden kuukauden ajalta — 18.11.2005-27.1.2006 — ja ainoat, joiden
voitiin vahvistaa koskevan aikaisemman tavaramerkin kattamia ja silld varustettuja
tavaroita.

Tasta seuraa, etta valituslautakunnan huomioon ottamat todisteet aikaisemman ta-
varamerkin tosiasiallisesta kaytostd, eli valiintulijan asiakirja-aineistoon liittdmaét las-
kut ja tuoteluettelot, eivit riittineet perustelemaan riidanalaisessa padtoksessa tehtya
padtelmad, jonka mukaan aikaisempaa tavaramerkkié oli todella kéytetty luokkiin 18,
25 ja 28 kuuluvissa, sen kattamissa tavaroissa koko kyseisten laskujen kattaman ajan.
Niama4 todisteet ovat enintddn viitteitd, joiden perusteella voitiin pita4 tallaista kiyttod
todennékoisend. Edelld 84 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaan pelkka olet-
tamus, vaikka se olisi todennékoinenkin, ei kuitenkaan ole riittdva peruste asetuksen
N:0 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi, silld ndissa sddnnoksissé edel-
lytetdédn todisteita kyseisestd kaytosta.

Valituslautakunnan olisi téllin pitédnyt syventdd analyysiaan asiasta ottamalla huo-
mioon viliintulijan toimittamat muut todisteet, muun muassa G:n valaehtoinen
vakuutus, jonka néyttdarvo olisi pitdnyt madrittdd. Tarvittaessa se olisi voinut ase-
tuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti kehottaa osapuolia esittdmaan
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lissthuomautuksia tai jopa toteuttaa saman asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja
toimia (ks. vastaavasti edelld 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 57
ja 58 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella on siis padteltivd, ettd myos neljias kanneperuste on
perusteltu, ja se on hyviksyttéava.

Vaatimus pddtioksen muuttamisesta

Kuten edelld 40 kohdassa on todettu, kantaja vaatii toisessa ja kolmannessa vaatimuk-
sessaan, ettd riidanalaista padtostd on muutettava. On siis tutkittava, onko péaitoksen
muuttaminen perusteltua ensimmaisen, toisen ja neljannen kanneperusteen nojalla,
joista on jo todettu, ettd ne on hyviksyttava riidanalaisen padtoksen kumoamisvaati-
muksen osalta.

Ensinnédkin on palautettava mieleen, ettd ensimmdistd kanneperustetta koskevissa
perusteluissaan (ks. 47 kohta edelld) kantaja viittd4, ettd riidanalaisessa péatoksessi
esitetty toteamus, jonka mukaan "lumilautailukengit” eivit kuuluneet rekisterdinti-
hakemukseen, oli oikea, mutta ettd tdméan toteamuksen olisi pitédnyt johtaa viitteen
hylkdamiseen kyseisten kenkien osalta.

Kantaja pyrkii néilld perusteluillaan siis siihen, etté riidanalaista padtostd muutetaan
siten, ettd viiteosaston padtoksen péaidtososan 1 kohta kumotaan ja viite hyldtdan "lu-
milautailukenkien” osalta.
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no  Tdmaé vaatimus ei ole perusteltu, ja se on hylattava. Kuten kantaja perustellusti vaittés,
kaikki tavarat, joihin viite kohdistui, kuuluivat kantajan rekisteréintihakemukseen.
Luokkaan 25 kuuluvista tavaroista hakemuksessa mainitaan (ks. kohta 4 edelld) en-
sinnékin "kengét” ja sen jalkeen erilaisia kenkétyyppejd, joita edeltdd sana "erityisesti”
Oikeuskéytdnnon mukaan tuotteiden kuvauksessa oleva sana “erityisesti” tarkoittaa
kuitenkin, ettéd kyse on vain esimerkista (asia T-87/08, Scil proteins v. SMHV — Inde-
na (affilene), tuomio 12.11.2008, 38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks.
vastaavasti asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003,
Kok., s. II-1589, 41 kohta). Kun sitd kiytetddn tavaraluettelossa, se yksiloi tavarat,
joilla on tavaramerkin haltijalle erityinen merkitys, sulkematta pois luettelon muita
tavaroita (ks. vastaavasti edelld mainittu affilene-tuomio, 39 kohta). Téasta seuraa, etta
kantaja on hakenut rekisterdintia tavaramerkilleen yleisesti "kenkid” varten eli my0ds
"hiihtokenkid, lumilautailukenkié ja urheilukenkid” varten, joihin viite kohdistuu.

120 On lisdksi muistettava, ettéd rekisterointihakemus koskee myos luokkaan 25 kuulu-
via “urheilukenkid’, jotka muodostavat laajemman, "lumilautailukengit” siséltédvin
tavararyhmén.

121 Toiseksi koska péidtoksen muuttamista koskevan vaatimuksen tarkoituksena on, ettd
unionin yleinen tuomioistuin toteaa itse, ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallis-
ta kayttod ei ole todistettu, ja hylkad tédstd syysté véitteen, on todettava, ettd vaikka
SMHYV on tutkinut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttoa koskevan ky-
symyksen siséllon kannalta, tdma tutkinta on ollut puutteellinen, kuten edelld 113
ja 114 kohdassa on todettu. Jos unionin yleinen tuomioistuin tutkisi asian, timéa mer-
kitsisi kdytdnnossa yksinomaan SMHV:lle kuuluvien hallinnollisten ja tutkinnallis-
ten tehtdvien suorittamista ja olisi tdstd syystd ristiriidassa sen toimielinten vélisen
tasapainon kanssa, johon SMHV:n ja unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaja-
ko perustuu. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo néin ollen, ettei ole syytd suostua
kantajan edelld mainittuun vaatimukseen (asia T-165/06, Fiorucci v. SMHV — Edwin
(ELIO FIORUCCI), tuomio 14.5.2009, Kok., s. II-1375, 67 kohta; ks. my0s vastaavasti
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asia T-188/04, Freixenet v. SMHV (hiotun mattamustan pullon muoto), tuomion
47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Riidanalainen p&dtds on ndin ollen kumottava ja kanne on hyldttavé muilta osin.

Oikeudenkiyntikulut

Tyojérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa asian, velvoi-
tetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tyojirjes-
tyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmaisen alakohdan mukaan unionin yleinen tuomio-
istuin voi kuitenkin méératéd oikeudenkayntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken, jos
sithen on erityisid syita.

Kasiteltdavassd asiassa SMHV on vaatinut, ettd kaikki asianosaiset velvoitetaan vas-
taamaan omista kuluistaan, ja liséiksi tukenut riidanalaisen paatoksen kumoamisvaa-
timusta lukuun ottamatta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton todista-
mista koskevia kyseisen paatoksen sddnnoksia (ks. edelld 49 kohta). Tété seikkaa ei
kuitenkaan voida pitad tyojarjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmaisessa alakoh-
dassa tarkoitettuna erityisend syyni, joka oikeuttaisi oikeudenkéyntikulujen jakami-
sen asianosaisten kesken, eika se estd velvoittamasta SMHV:td korvaamaan kantajalle
aiheutuneita oikeudenkéyntikuluja, mitd kantaja oli vaatinut, koska sen valituslauta-
kunta on tehnyt riidanalaisen pédiatoksen (ks. vastaavasti edelld 51 kohdassa mainit-
tu asia VENADO kehyksissd ym., tuomion 115 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).
SMHYV on siis velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkédyntikuluistaan ja korvaa-
maan kantajalle aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

Koska viliintulija on hdvinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmdisen valituslautakunnan 30.9.2009 tekemi pidiatos (asia R 1387/
2008-1) kumotaan.

2) Kanne hylidtidan muilta osin.

3) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan Volkl GmbH & Co. KG:n oikeudenkayntikulut.

4) Marker Volkl International GmbH vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Czacz Labucka Gratsias

Julistettiin Luxemburgissa 14.12.2011.

Allekirjoitukset
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