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Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu
lagjalti tunnettu tavaramerkki — Suojan edellytykset — Mitdttomyysmenettely — Asetuksen
N:o 2868/95 38 sddntd — Velvollisuus esittdd mitattomyyshakemuksen perustana olevat asiakirjat
menettelyn kielella — SMHV:n valituslautakuntien padtokset — Tuomioistuinten harjoittama valvonta
(asetuksen N:o 40/94 63 artikla) — Perusteluvelvollisuus (asetuksen N:o 40/94 73 artikla)

1. Asian kohteena on Helena Rubinstein SNC:n ja L’'Oréal SA:n (jidljempénd Helena Rubinstein ja
L’Oréal sekéd yhdessé valittajat) tekemad valitus tuomiosta, jossa unionin yleinen tuomioistuin hylkasi
kanteet, jotka edelld mainitut olivat nostaneet sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) (jaljempdnda SMHYV) ensimmadisen valituslautakunnan péatoksistd, joissa niiden omistamat
yhteison tavaramerkit BOTOLIST ja BOTOCYL todettiin mitéttomiksi.

I Asian tausta, oikeudenkidyntimenettely unionin yleisessid tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

2. Asian tosiseikoista ja menettelystda SMHV:ssd, sellaisena kuin niitd on kuvailtu valituksenalaisessa
tuomiossa, esitetddn seuraavassa lyhyt yhteenveto.

3. Helena Rubinstein teki 6.5.2002 ja L’Oréal 9.7.2002 SMHV:lle yhteison tavaramerkin rekisteréintia
koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin timd@ on myohemmin
muutettuna.” Ne pyysivit sanamerkkien BOTOLIST (Helena Rubinstein) ja BOTOCYL (L’Oréal)
rekisterdintia Nizzan sopimuksen® 3 luokkaan kuuluville tavaroille ja erityisesti kosmeettisille
tuotteille, kuten voiteille, maidoille, emulsioille, geeleille ja puutereille, jotka on tarkoitettu kasvoille,
vartalolle ja Kkasille. Yhteison tavaramerkki BOTOLIST rekisterditiin 19.11.2003 ja vyhteison
tavaramerkki BOTOCYL 14.11.2003. Allergan, Inc. (jiljempand Allergan) esitti 2.2.2005 SMHV:lle
kumpaakin tavaramerkkid koskevan mitdattomyysvaatimuksen, joka perustui erilaisiin aikaisempiin
tavaramerkkeihin, jotka olivat merkkia BOTOX koskevia kuvamerkkejd ja sanamerkkeja seka yhteison
merkkejd ja kansallisia merkkeja ja jotka oli rekisteroity 12.4.1991-7.8.2003 erityisesti Nizzan

1 — Alkuperdinen kieli: italia.

2 — Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1). Asetus N:o 40/94 on 13.4.2009 lukien
kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskeva Nizzan sopimus, joka on tehty 15.6.1957.
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sopimuksen luokkaan 5 kuuluville tavaroille, joihin — siltd osin kuin silld on merkitysté tdssd asiassa —
kuului ihojuonteiden Kkasittelyyn tarkoitettuja farmaseuttisia tuotteita. Vaatimukset perustuivat
asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessé asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdan kanssa. SMHV:n mitittomyysosasto hylkési
mitdttomyysvaatimukset 28.3.2007 tekemadlldan paatoksella (BOTOLIST) ja 4.4.2007 tekemalldén
paatoksella (BOTOCYL). Allergan riitautti ndmé paiatokset 1.6.2007 asetuksen N:o 40/94 57-62
artiklan perusteella. SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hyviksyi 28.5.2008 tekemalldén
paatoksella (BOTOLIST) ja 5.6.2008 tekemaélldan paidtoksella (BOTOCYL) Allerganin valitukset siltd
osin kuin ne perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan (jaljempéna riidanalaiset paatokset).

4. Helena Rubinstein ja L’Oréal riitauttivat kyseiset péadtokset unionin yleisessd tuomioistuimessa
vaatien niiden kumoamista. Ne vetosivat kanteidensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista
ensimmadinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 73
artiklan rikkomista. SMHV esitti vastineen molemmissa asioissa vaatien, ettd kanteet on hylattiva ja
valittajat on velvoitettava korvaamaan oikeudenkédyntikulut. Allergan ei ollut edustettuna
oikeudenkdynnissa.

5. Unionin yleinen tuomioistuin yhdisti asiat ja hylkédsi 16.12.2010 antamassaan tuomiossa (jaljempéna
valituksenalainen tuomio) molemmat kanteet ja velvoitti valittajat korvaamaan oikeudenkiyntikulut.*
Valituksenalainen tuomio annettiin tiedoksi valittajien ja SMHV:n lisdksi myos Allerganille.

II Asian kisittely unionin tuomioistuimessa

6. Helena Rubinstein ja L’Oréal valittivat edelld mainitusta tuomiosta unionin tuomioistuimen
kirjaamoon 2.3.2011 toimittamallaan valituskirjelmalld. Valitus annettiin tiedoksi SMHV:le ja
Allerganille, jotka vaativat vastauskirjelmissddn, ettd valitus on hyldttédva ja valittajat on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkdyntikulut. Valittajien ja Allerganin edustajia ja SMHV:n asiamiestd kuultiin
11.1.2012 pidetyssa istunnossa.

III Valitus

7. Valittajat esittavit valituksensa tueksi nelja valitusperustetta. Ensimmadisessd valitusperusteessa
valittajat viittdvat, ettd on rikottu asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessa
asetuksen 8 artiklan 5 kohdan kanssa. Toisen valitusperusteen mukaan asetuksen N:o 40/94 115
artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 38 sddnnon 2 kohtaa on rikottu. Kolmas valitusperuste koskee
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomista. Neljannessa valitusperusteessa valittajat viittavit lopuksi,
ettd on rikottu asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

A Ensimmdinen valitusperuste, jonka mukaan on rikottu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa
yhdessd 52 artiklan kanssa

8. Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset mitattomyysperusteet”, 1 artiklan a
alakohdassa sdddetddn, ettd “yhteison tavaramerkki julistetaan mitéttoméksi [SMHV:lle] tehdy[n]
vaatimukse[n johdosta] — — jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki
ja jos mainitun artiklan — — 5 kohdassa esitetyt edellytykset tiytetddn”. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan,
jonka otsikko on "Suhteelliset hylkdysperusteet”, 5 kohdassa sdddetddn, ettd ”jos aikaisempi yhteison
tavaramerkki on yhteisossd laagjalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessé
jasenvaltiossa laajalti tunnettu — — aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei
— — rekister6idd, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterditdisiin

4 — Yhdistetyt asiat T-345/08 ja T-357/08, Helena Rubinstein ja L'Oréal v. SMHV — Allergan (BOTOLIST ja BOTOCYL), tuomio 16.12.2010 (ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivdt tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita
varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteroitdvan tavaramerkin
kayttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epéaoikeudenmukaista hyvaksikayttod taikka olisi niille haitaksi”.

9. Ensimmaiselld valitusperusteellaan valittajat riitauttavat valituksenalaisen tuomion siltd osin kuin
unionin yleinen tuomioistuin on siind todennut, ettd aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja,
ja katsonut, ettd valittajien tavaramerkkien kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsee aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyviksikayttod tai on niille haitaksi.
Valitusperuste sisaltdd nelja vaitett.

1. Ensimmainen viite

a) Asianosaisten lausumat ja valituksenalainen tuomio

10. Valittajien ensimmadisen viditteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen
virheen, kun se on asiaa arvioidessaan tukeutunut kahteen Yhdistyneessd kuningaskunnassa
rekisterdityyn aikaisempaan tavaramerkkiin, joita valituslautakunta ei ollut ottanut huomioon.
Valittajien mukaan valituslautakunta on tukeutunut yksinomaan 12.2.2002 rekisterdityyn yhteisén
tavaramerkkiin nro 2015832, joka on sana- ja kuviomerkki (jdljempdnd aikaisempi yhteison
tavaramerkki tai yhteison tavaramerkki BOTOX). SMHV tulkitsee viitteen tarkoittavan, ettd valittajat
vetoavat siihen, ettd tosiseikat on otettu huomioon védristyneelld tavalla, mutta sen mukaan
asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene tillaista. Se toteaa liséksi, etteivit valittajat ole tuoneet esiin,
milla tavalla se, miten huomioon otettavat aikaisemmat tavaramerkit on valittu, vaikuttaa asian
ratkaisuun. Allerganin mukaan viite on perusteeton, koska riidanalaisista pdatoksistd ilmenee, etté
valituslautakunta on kayttdnyt perusteena kaikkia aikaisempia oikeuksia, joihin mitattomyysvaatimusten
tueksi on vedottu.

11. Viite kohdistuu valituksenalaisen tuomion 38—40 kohtaan. Tuomion 38 kohdassa unionin yleinen
tuomioistuin toteaa alustavasti, ettd SMHV:lle tehdyt mitdattomyysvaatimukset perustuvat useisiin
BOTOX-merkin siséltdviin tavaramerkkeihin, jotka ovat yhteison tavaramerkeiksi ja kansallisiksi
tavaramerkeiksi rekisterdityja kuvio- ja sanamerkkeja ja joista melkein kaikki oli rekisteréity ennen kuin
tavaramerkkeja BOTOLIST ja BOTOCYL koskevat rekisterdintihakemukset tehtiin. Unionin yleinen
tuomioistuin tdsmentdd, ettd aikaisempia oikeuksia, joihin mitdttomyysvaatimuksen tekija on
vedonnut, ovat kaikki téllaiset tavaramerkit yhdessé eikd pelkéstddn aikaisempi yhteison tavaramerkki.
Unionin yleinen tuomioistuin toteaa tuomion 39 kohdassa, ettd valituslautakunta on “implisiittisesti
mutta viistimattd” poikennut kannasta, jota mitdttomyysosasto noudatti perustaessaan paatoksensa
vain  aikaisempaan yhteison tavaramerkkiin. = Unionin yleisen = tuomioistuimen mukaan
valituslautakunnan ldhestymistapaa kuvaa, ettei se ole riidanalaisissa paatoksissddan viitannut
aikaisemman yhteison tavaramerkin kuvio-osaan. Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 40 kohdassa todennut ottaneensa niistd eri aikaisemmista oikeuksista, joihin asiassa vedottiin,
huomioon ainoastaan kaksi Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekisterdityd tavaramerkkid® ja perustellut
valintaansa toteamalla, ettd suurin osa Allerganin esittiméastd selvitysaineistosta koski tdmén
jasenvaltion aluetta.

5 — Rekisterdinnit nro 2255853 ja nro 2255854. Nami kansalliset tavaramerkit ovat niistd, joihin Allergan on vedonnut, ensimmdiset, jotka
rekisterditiin muun muassa ihojuonteiden kasittelyyn kéytettéville farmaseuttisille valmisteille.
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b) Asian arviointi

12. Huomautan aluksi, ettd se, miten madritellddn aikaisemmat oikeudet, jotka on otettava huomioon
arvioitaessa, tayttyyko asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa asetettu edellytys maineesta tédssd
tapauksessa, ei ole merkityksetontd arvioinnin lopputuloksen kannalta. Yhteison tavaramerkki
BOTOX, joka on valittajien mukaan ainoa valituslautakunnan huomion ottama aikaisempi oikeus, on
nimittdin rekisterdity vain muutama kuukausi ennen tavaramerkkeja BOTOCYL ja BOTOLIST
koskevien rekisterdintihakemusten tekemistd.® Sitd, ettd edelli mainitusta tavaramerkistd oli tullut
lagjalti tunnettu, kun viimeksi mainitut hakemukset tehtiin, on siten vaikeampi ndyttdd toteen kuin
unionin yleisen tuomioistuimen huomioon ottamien kansallisten tavaramerkkien’ mainetta.

13. Tamén selvennyksen jalkeen huomautan, ettd perustelut, joita valittajat ovat esittdneet kasiteltdvan
vditteen yhteydessd, ovat itsestddnselvyyksid, joihin ei sisdlly mitddn, mika voisi tukea valittajien
puoltamaa Kkasitystd, jonka mukaan valituslautakunta oli mitdttomyysosaston tavoin perustanut
arvionsa yksinomaan aikaisempaan yhteison tavaramerkkiin. Riidanalaisten padtosten sanamuoto sitd
paitsi osoittaa tdmén késityksen vaardksi tai se ei ainakaan tue sitd, silld valituslautakunta viittaa
paatoksissd yleisesti “tavaramerkkiin BOTOX” tarkoittaessaan kaikkia oikeuksia, joihin Allergan on
vedonnut. Mielestdni tdmé ilmenee riittdvdan selvasti riidanalaisten péédtosten 3 kohdasta, jossa
valituslautakunta on ensin luetellut yhteison tavaramerkit ja kansalliset tavaramerkit, joihin Allergan on
vedonnut, ja sen jalkeen esittinyt Allerganin viitteet ja perustelut viitaten “tavaramerkkiin BOTOX”
niin, ettd se kattaa kansalliset, yhteison ja kansainviliset rekisterdinnit.® Valituslautakunnan
paatoksissda viitataan jdljempénd johdonmukaisesti “tavaramerkkiin BOTOX” sekd toistettaessa
Allerganin viitteitd ja perusteluja ettd esitettdessd valituslautakunnan omaa paéttelyéd (ks. esim. Helena
Rubinstein -péddtoksen 34 kohta ja L’Oréal-paitoksen 35 kohta). Valituslautakunta toteaa edelld
mainittujen péaédtosten 23 kohdassa lisdksi, ettd "la marque contestée — — est a comparer avec la marque
BOTOX, enregistrée sous différentes versions (verbale, figurative, accompagnée de la légende
‘Botulinum Toxin’)” ("riitautettua tavaramerkkid — — on verrattava tavaramerkkiin BOTOX, joka on
rekisterdity eri versioina (sanamerkkind, kuviomerkking, yhdessd kuvatekstin ’'Botulinum Toxin’
kanssa”). Tdma toteamus on kuitenkin ristiriidassa valittajien niiden véitteiden kanssa, joiden mukaan
valituslautakunta on mitdttdmyysosaston tavoin ottanut huomioon vain vyhteison tavaramerkin
nro 2015832, silld viimeksi mainittu on sekd sana- ettd kuviomerkki, johon ei liity mitddn kuvatekstia.
Valituslautakunta viittaa riidanalaisten paatosten tassd kohdassa selvdsti kaikkiin oikeuksiin, joihin
Allergan on vedonnut, eikd pelkéstddn valittajien mainitsemaan tavaramerkkiin. Kuten sekd SMHV
ettd Allergan ovat todenneet, valittajien késitystd vastaan puhuu lopuksi se, ettei unionin yleinen
tuomioistuin ole vertailtavien tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioidessaan ottanut millddn tavalla
huomioon yhteison tavaramerkin kuvio-osaa.

14. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd ensimmadisen valitusperusteen ensimmaiinen védite on
hylattava.

6 — Hieman alle kolmen kuukautta ennen tavaramerkkida BOTOLIST koskevaa hakemusta ja hieman yli viisi kuukautta ennen tavaramerkkid
BOTOCYL koskevaa hakemusta.

7 — Néamad oli rekistersity 14.12.2000.

8 — Merkityksellisissd kohdissa todetaan, ettd “la demanderesse en nullité a expliqué que la marque BOTOX identifie un produit pharmaceutique
vendu sous prescription, fabriqué a partir de la toxine botulique — —” ja ettd "[e]lle a indique que sa marque a été enregistrée aux Etats-Unis
en 1991, quelle est utilisée dans I'Union européenne depuis 1992 et qu’elle est enregistrée dans la plupart des pays du monde — -~
("mitdttomyysvaatimuksen esittdjd on selvittinyt, ettd tavaramerkilli BOTOX vyksiloidddn reseptilli myytdvd farmaseuttinen tuote, joka
valmistetaan botuliinitoksiinista — —”, ja ”[s]e on todennut, ettd sen tavaramerkki rekisterditiin Yhdysvalloissa vuonna 1991, ettéd tavaramerkki
on ollut kéaytossd Euroopan unionissa vuodesta 1992 ja ettd se on rekisterdity useimmissa maailman maissa — —”).
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2. Toinen viite: aikaisempien tavaramerkkien maine

15. Valittajien toisen viitteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt useita oikeudellisia
virheitd katsoessaan, ettd aikaisempien tavaramerkkien maine oli néytetty toteen. Jaljempédna
tarkastellaan erikseen niditd moitteita, joiden osalta SMHV ja Allergan vaittavat suurelta osin
yhtdpitdvin perusteluin, ettd niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat tai ettd nama
moitteet ovat perusteettomia.

a) Kohdeyleiso

16. Valittajat toteavat ensinndkin, ettd vaikka asianosaisten kesken on kiistatonta, ettd kohdeyleiso
muodostuu  BOTOX-hoidon tdmaénhetkisistd tai mahdollisista kayttdjistd ja terveydenhuollon
ammattihenkildistd, unionin yleinen tuomioistuin ei ole arvioinut aikaisempien tavaramerkkien
mainetta erikseen nédiden kahden ryhmén osalta.

17. Talta osin on heti aluksi tdismennettéva, ettd sen perusteella, mitd unionin yleinen tuomioistuin on
todennut valituksenalaisen tuomion 26 kohdassa, asianosaiset ovat yhtd mieltd siitd, ettd téssd
tapauksessa kohdeyleis6 muodostuu suuresta yleisostd (eikd siis pelkidstdédan BOTOX-kisittelyjen
taméanhetkisistd tai mahdollisista kayttdjistd, kuten valittajat ovat viittineet) ja terveydenhuollon
ammattihenkiloistd. Tatd taustaa vasten katson, ettei valittajien esittdmdd arvostelua voida hyviksya
padasiallisesti sen itsestddn selvin ndkokohdan vuoksi, johon SMHV ja Allergan yhtyvdt ja jonka
mukaan aikaisempien tavaramerkkien mainetta ei ollut tarpeen arvioida erikseen terveydenhuollon
ammattihenkildiden ja suuren yleison osalta, koska ensin mainittu ryhma sisdltyy jalkimmaiseen
yleisempddn ryhmédn. Toisin kuin valittajat vaittdvdt, unionin yleinen tuomioistuin on joka
tapauksessa tehnyt tdllaisen eron, kun se on Allerganin mitidttomyysvaatimuksensa tueksi esittdmaa
ndyttod tarkastellessaan tutkinut erikseen néaytt6d, jolla oli tarkoitus osoittaa aikaisempien
tavaramerkkien maine suuren yleison keskuudessa (mediandkyvyys yleislehdistossd), ja néyttod, jolla oli
sitd  vastoin  tarkoitus  osoittaa  tavaramerkkien @ maine  erikoislddketieteen  piirissad
(myynninedistamistoiminta, joka toteutettiin julkaisemalla artikkeleja erikoisaikakauslehdissd).

b) Merkityksellinen alue

18. Valittajat vaittavit toiseksi, ettei valituksenalaisessa tuomiossa — eikd riidanalaisissa padtoksissa —
todeta mitddn alueesta, jolla merkin BOTOX siséltdvien tavaramerkkien mainetta on arvioitu.

19. Myoskadn tama arvostelu ei perustu tosiseikkoihin. Toisin kuin valittajat vaittavit, unionin yleinen
tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 40 ja 41 kohdassa, ettd asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 5 kohdassa mainittuja edellytyksia on tutkittu ottaen huomioon kuluttajien ndkemys
Yhdistyneessa kuningaskunnassa, jonka osalta Allergan oli esittédnyt eniten nayttoa.

¢) Mainetta koskeva néytto

20. Kolmanneksi valittajat vdittdvdt unionin yleisen tuomioistuimen tehneen joukon virheitd, kun se
arvioi todisteita, joka oli esitetty aikaisempien tavaramerkkien maineen toteen néyttamiseksi. Ennen
kuin ryhdyn tarkastelemaan yksittdisid vditteitd, on syytd todeta, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
valituksenalaisessa tuomiossa tutkinut erikseen edelld mainittuja todisteita vastatakseen eri viitteisiin,
joilla  valittajat riitauttivat todisteiden huomioon ottamisen edellytykset, merkityksen tai
todistusvoiman. Kuten SMHYV ja Allergan ovat aiheellisesti tihdentdneet, valituksenalaisen tuomion
perusteluista ilmenee kuitenkin selviésti, ettd aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevat unionin
yleisen tuomioistuimen pédtelmédt perustuvat ndiden todisteiden kokonaisarviointiin, joten siindkdén
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tapauksessa, ettd unionin tuomioistuimen olisi pidettavd perusteltuina joitakin niistd viitteistd, joita
valittajat ovat esittdneet jonkin todisteen osalta, edelld mainitut padtelmét eivat valttimattd menetd
pétevyyttdan, koska olisi vield maédritettdvd, mikd hyldttavan todisteen painoarvo on unionin yleisen
tuomioistuimen suorittamassa kokonaisarvioinnissa. Valituksessa ei kuitenkaan ole téllaista arviointia.

21. Kun tdmd on todettu, on viela huomautettava alustavasti, ettd suurimmalla osalla valittajien
vditteistd pyritddn itse asiassa siihen, ettd todisteet tutkittaisiin uudelleen, mikd ei kuulu unionin
tuomioistuimen tehtdviin muutoksenhakumenettelyssd, jollei todisteita ole otettu huomioon
vddristyneelld tavalla.” Viitteitd, joita valittajat esittivat Kkiistidkseen yhtadltd niiden tietojen
todistusvoiman, jotka koskevat aikaisempien tavaramerkkien kattamien tuotteiden myyntimddridi
Yhdistyneessd kuningaskunnassa (valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohta), ja toisaalta tieteellisissdi
aikakauslehdissd julkaistujen artikkelien todistusvoiman (valituksenalaisen tuomion 48 ja 49 kohta), ei
tamén vuoksi voida mielestdni ottaa tutkittaviksi.

22. Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 50-54 kohdassa tutkimasta néytostd,
joka muodostui erdistd Newsweek ja The International Herald Tribune -aikakauslehdissé julkaistuista
artikkeleista, valittajat vdittdvét, ettd tdmédn ndyton lisdksi olisi pitdnyt esittdd lisdseikkoja, kuten
erityisesti ndiden aikakauslehtien ”jakelualue”, koska muutoin naytté otetaan huomioon vidristyneelld
tavalla. Valittajat vetoavat samaten siihen, ettd ndyttd on otettu huomioon vairistyneelld tavalla myos
siltd osin kuin on kysymys Yhdistyneessi kuningaskunnassa syys- ja lokakuussa toteutetusta
markkinatutkimuksesta, jonka Allergan esitti SMHV:n valituslautakunnalle tekemienséd valitusten
liitteend. Tarkemmin sanottuna valittajat kiistdvdt tdmén tutkimuksen merkityksen, koska siihen
sisdltyvien tietojen kyvystd antaa informaatiota tilanteesta, joka wvallitsi riitautettuja tavaramerkkeja
koskevien rekisterdintihakemusten tekopdivand, ei ole selvitystd, jonka esittdminen olisi kuulunut
Allerganille. Valittajat vetoavat lopuksi siihen, ettd tosiseikat on otettu huomioon vidristyneelld tavalla,
kiistdadkseen sen valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohdassa tarkastellun ndyton merkityksen, ettd
sana BOTOX sisdllytettiin useisiin Yhdistyneessa kuningaskunnassa julkaistuihin sanakirjoihin.

23. Kaikkien edellisessi kohdassa esitettyjen viitteiden osalta muistutan, ettd vakiintuneen
oikeuskdytdannon mukaan vadristyneelld tavalla huomioon ottamisen on ilmettdvd toimitetusta
aineistosta selvisti ilman, ettd on tarpeen ryhtyd uudelleen arvioimaan tosiseikastoa ja selvitystd.'’
Valittajien valituskirjelmidssa esittdimét viitteet eivdt tdssd asiassa todellakaan vastaa tiukkoja
vaatimuksia, jotka asetetaan ndytolle siitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on ottanut
selvitysaineiston tai tosiseikat huomioon vadristyneelld tavalla, vaan ne ovat pelkédstddn niin
yleisluonteisia ja tdismentdmattomid toteamuksia, ettd on aihetta epdilld, voidaanko niitd itseddn ottaa
tutkittaviksi sen vuoksi, etteivit ne tiytd selvyyden ja tdsmaillisyyden vaatimuksia, joita on noudatettava
valitusperusteita esitettdessa.

24. Valittajat kiistavét lopuksi sen United Kingdom Intellectual Property Officen 26.4.2005 tekemdin
pddtoksen merkityksen, joka tehtiin menettelyssd, jonka Allergan oli pannut vireille saadakseen
kumottua rekisterdinnin, joka oli Yhdistyneessdé kuningaskunnassa myonnetty tavaramerkille
BOTOMASK kosmeettisten tuotteiden osalta. Valittajat katsovat, ettei niiden ja Allerganin valisessa
riita-asiassa voida kayttdd todisteena pédtostd, joka on annettu eri asianosaisten vililla kaydyssad eri
menettelyssd. Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen
tukeutuessaan tidhédn péiatokseen.

9 — Ks. asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006 (Kok., s. I-3173, 52 kohta); asia C-266/06 P, Evonik Degussa v. komissio,
tuomio 22.5.2008 (Kok., s. I-81, 73 kohta) ja asia C-419/08 P, Trubowest Handel ja Makarov v. neuvosto ja komissio, tuomio 18.3.2010 (Kok.,
s. 1-2259, 31 kohta).
10 — Em. asia General Motors, tuomion 54 kohta; em. asia Evonik Degussa v. komissio, tuomion 74 kohta ja em. asia Trubowest Handel ja
Makarov v. neuvosto ja komissio, tuomion 32 kohta.
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25. Mielestdni vdite on hyldttavd perusteettomana. On nimittdin todettava, ettd vaikka vakiintuneen
oikeuskdytdannon mukaan kansallisten tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten péétosten sisdlto ei
sido unionin yleistd tuomioistuinta, tdma ei tarkoita, etteiké unionin yleinen tuomioistuin voisi silloin,
kun asianosaiset esittdvat téllaisia padtoksid, ottaa tosiseikkoja arvioidessaan niihin sisdltyvid
toteamuksia, jos ne ovat asiassa merkityksellisid, huomioon niyttond, jonka osalta silldi on vapaa
harkintavalta. Téaltd osin on merkityksetontd, ettd padtokset on annettu riita-asioissa, joiden
asianosaiset ja kohde ovat eri kuin unionin yleisessd tuomioistuimessa vireilld olevassa riita-asiassa.
Huomautan lisdksi, ettd kuten valituksenalaisen tuomion 58 kohdasta ilmenee, valittajat eivdt ole
esittineet sen enempdad SMHV:ssd kuin unionin yleisessd tuomioistuimessa mitddn vditettd
kiistadkseen kyseiseen United Kingdom Intellectual Property Officen paatokseen siséltyvien
toteamusten paikkansapitdvyyden. Valittajat eivit tdssd oikeusasteessa myoskddn kiistd, ettd unionin
yleinen tuomioistuin on tulkinnut edelld mainitun péaatoksen sisdltod oikein.

d) Toista viitettd koskeva paiatelma

26. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd ensimmadisen valitusperusteen toinen vidite on hyldttava
kokonaan.

3. Kolmas viite: aikaisempien tavaramerkkien ja valittajien tavaramerkkien vélisen yhteyden
olemassaolo

27. Ensimmadisen valitusperusteen kolmannella viitteelld valittajat riitauttavat valituksenalaiseen
tuomioon sisdltyvan toteamuksen, jonka mukaan kohdeyleiso katsoo, ettd aikaisempien merkin
BOTOX sisdltdavien tavaramerkkien ja valittajien tavaramerkkien BOTOLIST ja BOTOCYL vililld on
yhteys. Valittajlen mukaan tdmé yhteys ei voi perustua etenkddn tavaramerkkien yhteiseen osaan
"BOT” tai "BOTO”, koska kyseessd on botuliinitoksiiniin viittaava kuvaileva osa. Valittajat vaativat,
ettd niilld on oltava oikeus sisdllyttad tavaramerkkiinsd tdimé osa, jota kdytetddn yleisesti osoittamaan
kyseistd toksiinia, ilman ettd niitd tdmdn vuoksi arvostellaan siitd, ettd ne haluavat yhdistda
tavaramerkkinsd Allerganin tavaramerkkeihin.

28. Siltd osin kuin valittajien viitteilld pyritdaan siihen, ettd unionin tuomioistuin lausuisi tavaramerkin
BOTOX tai sen osien kuvailevuudesta, viitteet on jatettdva tutkimatta, koska unionin tuomioistuimen
olisi niiden johdosta arvioitava tosiseikkoja. Sen sijaan viitteessd, jonka mukaan valittajilla on oikeus
kayttda omissa tavaramerkeissddn osaa, joka on yhteinen toisen tavaramerkin kanssa, jos timé osa on
kuvaileva, nostetaan esiin oikeudellinen kysymys. Téma argumentaatio perustuu kuitenkin viitteeseen,
ettd valittajien tavaramerkeille ja aikaisemmille tavaramerkeille yhteinen osa BOT tai BOTO todella on
kuvaileva, mutta timéd viite ei saa tukea valituksenalaisesta tuomiosta,' minkéd lisiksi se on
nimenomaisesti hylédtty riidanalaisissa paétoksissd,'” eikd unionin tuomioistuimella ole toimivaltaa
kasitelld sitd uudelleen, kuten juuri edella on huomautettu.

29. Edelld esitetyn perusteella myos ensimmadisen valitusperusteen kolmas viite on késitykseni mukaan
hylattiva.

11 — Valittajat riitauttivat unionin yleisessd tuomioistuimessa valituslautakunnan analyysin sen perusteella, ettd siind oli vertailtu kyseisid
tavaramerkkejd ottamalla huomioon alkuosa BOTO eikd tavua BOT, joka on kuvaileva, koska se ilmeiselld ja yksiselitteiselld tavalla viittaa
tavaramerkilli BOTOX markkinoidun farmaseuttisen tuotteen vaikuttavaan aineeseen (botuliinitoksiini). Unionin yleinen tuomioistuin
vastasi viitteeseen valituksenalaisen tuomion 72 ja 73 kohdassa ja hylkési sen perusteettomana. Se totesi erityisesti, ettd tavulla BOT ei ole
mitddn erityistd merkityssisaltod eivitka valittajat olleet esittineet mitdén perustetta sille, miksi se on tavaramerkkien samankaltaisuutta
analysoitaessa niiden mielestd parempi kuin valituslautakunnan huomioon ottama alkuosa BOTO. Unionin yleinen tuomioistuin totesi
lisaksi, ettd vaikka tavaramerkin BOTOX myonnettiisiin olleen alun perin kuvaileva, se on kuitenkin tullut kdytén perusteella
erottamiskykyiseksi ainakin Yhdistyneessd kuningaskunnassa.

12 — Ks. L'Oréal-paitoksen 40 kohta ja Helena Rubinstein -paatoksen 39 kohta.
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4. Neljas vaite: aikaisemmille tavaramerkeille aiheutettu haitta

30. Ensimmadisessd valitusperusteessaan valittajat riitauttavat lopuksi perustelut, joita valituksenalaisen
tuomion 87 ja 88 kohdassa on esitetty riitautettujen tavaramerkkien “kéyton vaikutuksista”. Ennen
taman arvostelun sisdllon esittdmistd on syytd tarkastella lyhyesti periaatteita, joihin laajalti
tunnettujen tavaramerkkien suoja perustuu vallitsevan oikeuskdytdnnén mukaan erityisesti niin
sanotussa vapaamatkustustapauksessa, koska tdlld ndkokohdalla on merkitystd tdssd asiassa.

31. Siltd osin kuin niilla periaatteilla on merkitystd tdssd asiassa, on todettava, ettd unionin
tuomioistuin on vahvistanut ne asiassa Intel, asiassa L’Oréal ym. ja asiassa Interflora ym."
antamissaan kolmessa ennakkoratkaisussa, joissa se tulkitsi direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a
alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa, joiden sdédnnokset tunnetusti vastaavat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohtaa. Kuten jiljempand paremmin néhdéén, kisiteltavin asian olosuhteet eivit edellytd ndiden
tuomioiden vyksityiskohtaista tutkimista eivitkd sitd, ettd tarkasteltaisiin aineellisesti unionin
tuomioistuimen tekemid valintoja, jotka ovat herdttineet kritiikkia erityisesti Yhdistyneen
kuningaskunnan oikeuskirjallisuudessa, koska niiden on katsottu olevan liian edullisia laajalti
tunnettujen tavaramerkkien haltijoille.’* Tassd yhteydessd riittid, kun muistutetaan yleisesti, ettd
unionin tuomioistuin on ndissd tuomioissa tdsmentdnyt, ettd edelld mainituissa direktiivin 89/104
sadnnoksissd laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavan suojan erityisedellytys “tayttyy silld, ettd
myohempdd tavaramerkkid kaytetddn aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista hyvaksikayttod taikka on tai olisi niille
haitaksi”.” Unionin tuomioistuimen mukaan tistd aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuva vahinko
”johtu[u] tietynasteisesta aikaisemman ja myohemman tavaramerkin samankaltaisuudesta, minka takia
kohdeyleis6 yhdistdd ndama kaksi tavaramerkkié toisiinsa, toisin sanoen liittdd ne yhteen, vaikkei se
sekoitakaan niitd toisiinsa”.'® Tillainen kohdeyleisén mieltimé yhteys on vilttimitén edellytys mutta
ei sellaisenaan riitd sen toteamiseksi, ettd laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavan suojan
edellytykset tdyttyvit.” Tamian lisdksi edellytetién, ettd aikaisemman tavaramerkin haltija nayttda
toteen, ettd myohemmdn merkin tai tavaramerkin kaytté “merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod taikka olisi [niille] haitaksi”. Aikaisemman
tavaramerkin haltija ei ole tédssd tarkoituksessa velvollinen nédyttiméddn toteen tavaramerkkidan
koskevaa todellista ja valitontd loukkausta vaan pikemminkin ”sellaisten seikkojen olemassaolo[n],
joiden nojalla voidaan todeta, ettd on olemassa vakava vaara téllaisen loukkauksen aiheutumisesta
tulevaisuudessa”.'® Jos tdméd on néytetty toteen, mydohemmin merkin tai tavaramerkin haltijan on
osoitettava, ettd merkin tai tavaramerkin kiyttimiselle on perusteltu syy."

32. Siltd osin kuin on kysymys nimenomaisesti “tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeudenmukaisesta hyviksi kéayttamisestd” (josta kéytetddn myos nimityksid vapaamatkustus tai
free-riding), yhteiséjen tuomioistuin on asiassa L’Oréal ym. antamassaan tuomiossa todennut, ettd
tama kasite ei liity tavaramerkille aiheutettuun haittaan vaan “hyotyyn, jonka kolmas on saanut
samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytolla”. Yhteisjen tuomioistuimen mukaan “kasite kattaa
myos tapaukset, joissa tavaramerkin herdttdma mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvat
samanlaisella tai samankaltaisella merkilla varustettuihin tavaroihin sillda tavoin, ettd tunnettua
tavaramerkkid kaytetdadn selvasti hyvaksi”. Tastd seuraa, ettd “"tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
hyvidksi kédyttdminen voi olla epdoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaytto ei
aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin tavaramerkin

13 — Asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008 (Kok., s. I-8823); asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185) ja asia
C-323/09, Interflora ym., tuomio 22.11.2011 (Kok., s. I-8625).

14 — Ks. esim. Gangjee, D. ja Burrell, R., "Because You're Worth it: L’Oréal and the Prohibition on Free Riding”, The Modern Law Review, 73.
vuosikerta (2010), nro 2, s. 282-304.

15 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 26 kohta.
16 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 30 kohta.
17 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 31 ja 32 kohta.
18 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 37 ja 38 kohta.
19 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 39 kohta.
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haltijalle”.” Kuten yhteiséjen tuomioistuin on jo asiassa Intel antamastaan tuomiosta lahtien
selventdnyt, sitd, onko merkin kéaytto aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epédoikeutettua hyviksikayttod, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen
yksittdistapauksen merkitykselliset tekijit, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja
erottamiskyvyn aste, kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekd kyseessda olevien
tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste.”’ Tavaramerkin maineen laajuuden ja
erottamiskyvyn asteen osalta yhteisdjen tuomioistuin on tdsmentinyt, ettd mitd erottamiskykyisempi ja
maineikkaampi tavaramerkki on, sitd helpommin sitd on katsottava loukattavan,” ja etti mitd
valittomampi ja vahvempi merkin herdttdima mielikuva tavaramerkistd on, sitd suurempi on vaara siita,
ettd merkin kaytto tilld hetkelld tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epioikeutettua hyviksikayttod taikka on niille haitaksi. Téllaisen kokonaisarvioinnin yhteydessi
voidaan myds tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai tahraamisen vaara.*
Yhteisojen tuomioistuin on lopuksi tdsmentdnyt, ettd kun kokonaisarviointi osoittaa, ettd "kolmas
pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin kaytolld kulkemaan tavaramerkin
vanavedessd hyotydkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekd kayttdmaddn hyodyksi
ilman minkaéanlaista rahallista vastiketta ja tdtd varten suorittamiaan omia toimenpiteitd tavaramerkin
haltijan tdman tavaramerkin imagon luomiseksi  ja sailyttamiseksi suorittamia
markkinointitoimenpiteitd, tistd kaytostd saadun hyodyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin
erottamiskyvyn ja maineen epioikeutetusta hyviksi kiyttimisestd”.” Unionin tuomioistuin on asiassa
Interflora ym. antamassaan tuomiossa vahvistanut edelld esiin tuodut periaatteet.”® Se on erityisesti
korostanut, ettd edelld kuvailtua hyotyd on pidettivd epdoikeudenmukaisesti saatuna, jos asiassa
merkityksellisissd direktiivin 89/104 sdannoksissd tarkoitettua “perusteltua syytid” ei ole.” Unionin
tuomioistuin totesi ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen sen kasiteltdviaksi saattamasta
tosiseikastosta, jossa oli kysymys Internetissd olevasta mainoksesta, joka perustui laajalti tunnettua
tavaramerkkid vastaavaan avainsanaan, ettd jos mainos tarjoaa kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille
tai palveluille vaihtoehtoa siten, ettd kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkidn
jaliennoksen tarjoamisesta myyntiin,*® eikd talli vesitetd tai tahrata tavaramerkkid ja etti mainitun
tavaramerkin tehtdvid ei muutenkaan loukata, kysymys on tavaramerkin kéaytostd, joka kuuluu
lahtokohtaisesti normaaliin ja vilpittomaén kilpailuun kyseessa olevien tavaroiden ja palveluiden alalla,

ja kéytolle on siten edelld mainituissa sddnnoksissi tarkoitettu "perusteltu syy”.”

33. Valituksenalaisen tuomion kohdissa, joihin kasiteltdvassa vditteessd esitetty arvostelu kohdistuu,
unionin yleinen tuomioistuin on ensin luonnehtinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun haitan olemassaoloa koskevia valituslautakunnan péétosten perusteluja “suppeiksi” (87
kohta) ja sitten todennut, ettd titd kysymystd “on kehitetty merkittdvésti hallinnollisessa menettelyssé
ja unionin yleisessd tuomioistuimessa”. Se on tdmin jilkeen tdsmentéinyt, ettd Allergan "on todennut,
ettd tavaramerkilla BOTOLIST samoin kuin tavaramerkilli BOTOCYL, jotka L’Oréal-konserni on
rekisteroinyt yhdessd, pyritddn konkreettisesti kéyttiméddn hyviksi tavaramerkilli BOTOX
ihojuonteiden kisittelyn alalla olevaa erottamiskykyd ja mainetta heikentden tdméan tavaramerkin
arvoa”. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan "ndma riskit ovat riittdvan vakavia eivitka pelkéstdan
teoreettisia, joten on perusteltua soveltaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa”. Unionin yleinen

20 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 41 ja 43 kohta. Oikeuskirjallisuudessa, johon on viitattu edelld alaviitteessd 14, esitetty kritiikki kohdistuu
juuri naihin perusteluihin.

21 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 67-69 kohta ja em. asia L’Oréal ym., tuomion 44 kohta.

22 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 44 kohta.

23 — Em. asia Intel Corporation, tuomion 67-69 kohta.

24 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 45 kohta.

25 — Em. asia L'Oréal ym., tuomion 49 kohta.

26 — Ks. erityisesti 74 ja 89 kohta.

27 — Tuomion 89 kohta.

28 — Tilanne muistuttaa em. asiassa L’Oréal ym. annetun tuomion kohteena ollutta tilannetta.

29 — Tuomion 91 kohta.
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tuomioistuin on tdmén jilkeen muistuttanut valittajien myontidneen istunnossa, ettd vaikka niiden
tuotteet eivit sisdltineet botuliinitoksiinia, ne kuitenkin pyrkivit kayttdmadan hyviksi kuvaa, joka liittyy
tahdn tuotteeseen ja joka sisiltyy tavaramerkkiin BOTOX,* joka on tiltd osin ainoa tavaramerkki
(tuomion 88 kohta).

34. Valituksenalaisen tuomion 80 kohta tdydentdd 87 ja 88 kohdassa esitettyja perusteluja. Unionin
yleinen tuomioistuin toteaa siind alustavasti, etteivdat valittajat olleet esittineet mitddn selvitysté
osoittaakseen, ettd tavaramerkkien BOTOCYL ja BOTOLIST kéytolle on "perusteltu syy”, ja ettd koska
viimeksi mainittu on puolustautumisperuste, valittajien olisi pitdnyt esittdd sen siséltd. Totean tdssd
vaiheessa, etteivit valittajat ole arvostelleet toteamusta, jonka mukaan ne eivit olleet vedonneet
”perusteltuun syyhyn”, eivitkd — kaiken lisiksi oikeuskdytinnon mukaista® — toteamusta, etti timén
syyn toteen niyttiminen oli valittajien tehtivd.* Kysymys siitd, onko valittajien tavaramerkkien kiytélle
tassd tapauksessa perusteltu syy, jad siten timin oikeudenkéynnin kohteen ulkopuolelle.®

35. Moitteet, joita valittajat esittévat kasiteltavéssa viitteessd, on ilmaistu valituksessa erittdin suppeasti.
Valittajat itse asiassa pelkdstddn vdittdvat, ettei niiden oletetusta aikomuksesta kayttdd hyviksi
tavaramerkin BOTOX erottamiskykyd ja mainetta ole nayttod. Ne vaittavat lisaksi, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on tulkinnut vaérin niiden asiamiesten istunnossa esittdmid lausumia ja ettd vaikka niiden
tavaramerkkeihin saattoi mahdollisesti sisdltyd viittaus botuliinitoksiiniin, ei ollut tarkoitus, ettd ne
yhdistetddn tavaramerkkiin BOTOX, eikd tdllaista mielleyhtymédd voitu tavoitellakaan, koska
tavaramerkki oli rekisterdity ladkemadrdystd edellyttaville farmaseuttisille tuotteille.

36. Valituksenalaisen tuomion perusteluista kokonaisuutena ilmenee, ettd vapaamatkustusaikomuksen
olemassaolo paitelladn joukosta toteamuksia, jotka koskevat yhtdiltd valittajien ratkaisua kayttaa
tavaramerkeissddn alkuosaa, jossa toistetaan aikaisempi tavaramerkki lahes kokonaan, mité ratkaisua ei
unionin yleisen tuomioistuimen esittimén kannan ja valituslautakunnan® sitd ennen esittiman kannan
mukaan voidaan perustella tarpeella viitata botuliinitoksiinin, jota riitautettujen tavaramerkkien
kattamat tuotteet eivit sitd paitsi sisilld,* ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksia eli sen
suurta erottamiskykyd, joka johtuu myos sen ainutlaatuisuudesta, ja laajalle levinnyttd mainetta. Toisin
kuin wvalittajat vdittdvdt, unionin yleinen tuomioistuin on siis tosiasiallisesti suorittanut asiassa
merkityksellisten seikkojen kokonaisarvioinnin edelld mainitun oikeuskdytinnén mukaisesti. Ndissd
olosuhteissa valittajien viite, jonka mukaan vapaamatkustusaikomuksen olemassaoloa koskevan
kannan tueksi ei ole mitddn nayttod, on perusteeton. Unionin tuomioistuin ei voi tutkia toteamuksia,
joihin tdma kanta perustuu, koska kyse on tosiseikoista. *

37. Valittajat kiistavét pelkéstdadn valituslautakunnan péatoksiin viitaten, ettd tavaramerkin BOTOX
“erityisyyttd” ja “ainutlaatuisuutta” koskeva toteamus olisi asiassa merkityksellinen, silld niiden mukaan
nailld tekijoilla on merkitystd tavaramerkin vesittymistapauksessa mutta ei vapaamatkustustapauksessa.
Jos arvostelun on katsottava koskevan myos valituksenalaista tuomiota, jossa unionin yleinen
tuomioistuin viittaa samoin néihin tekijoihin ja vaaraan “tavaramerkin arvon alenemisesta” (tuomion 88

30 — Unionin yleinen tuomioistuin lainaa em. asiassa Intel annetun tuomion 56 kohtaa, jossa yhteisdjen tuomioistuin on todennut, ettd
tavaramerkin erottamiskyky on sitd suurempi, mitd ainutlaatuisempi tavaramerkki on, eli kun on kyse sanamerkistd, “jos sanaa, josta se
koostuu, ei ole kiytetty muiden toimesta muille tavaroille tai palveluille paitsi tdmén tavaramerkin haltijan toimesta sen markkinoimille
tavaroille ja palveluille”.

31 — Ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 39 kohta.

32 — Valittajat ovat ensimmadisessa oikeusasteessa pelkdstddn viittineet, ettd valituslautakunnan tutkimaan asiakirja-aineistoon ei sisdltynyt mitdan
ndyttod siitd, ettd ne olisivat toimineet ilman “perustelua syytd” tehdessddn tavaramerkkejidn koskevan rekisterdintihakemuksen
(valituksenalaisen tuomion 31 kohta). Kuten edelld on todettu, oikeuskdytannossd on kuitenkin katsottu, ettd kun aikaisemman tavaramerkin
haltija on ndyttinyt toteen tavaramerkin maineen ja sen, ettd my6hemmin merkin tai tavaramerkin kayttd on merkinnyt
epdoikeudenmukaista hyvaksikayttod, myohemmain tavaramerkin haltijan on esitettava tille kéaytolle perusteltu syy.

33 — Unionin tuomioistuimen istunnossa valittajien asiamies on asiasta kysyttdessd selittanyt, etteivat valittajat olleet velvollisia esittdmédan mitdan
perusteltua syytd tavaramerkkiensd kaytolle, koska ne olivat ensin kiistdneet, ettd aikaisempien tavaramerkkien maine olisi tdssd asiassa
naytetty toteen.

34 — Ks. riitautettujen pdatosten 43 ja 44 kohta.

35 — Valittajat eivit ole kiistdneet tdimén, valituksenalaisen tuomion 88 kohdassa mainitun seikan paikkansapitavyytta.

36 — Vastaavaa on todettu asiassa C-48/05, Adam Opel, 25.1.2007 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-1017, 36 kohta).
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kohta), se on hylattiva. Kuten edelld on todettu, unionin tuomioistuin on nimittdin jo tdsmentényt, ettd
vaikka vaara, ettd tavaramerkin erottamiskykya tai mainetta loukataan, ei ole vilttaméaton edellytys sille,
ettd kyse on vapaamatkustuksesta, se on toteutuessaan seikka, joka on otettava huomioon todettaessa
epdoikeudenmukaisen hyviksikdyton olemassaoloa.

38. Edella todetun perusteella katson, ettd myos ensimmaisen valitusperusteen neljas vdite on hylattava.

5. Ensimmaistd valitusperustetta koskeva paatelma

39. Kaiken edelld esitetyn perusteella katson, ettd ensimmadinen valitusperuste on hyldttava
kokonaisuudessaan.

B Toinen valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 115 artiklaa, luettuna yhdessd asetuksen
N:o 2868/95% 38 artiklan 2 kanssa, on rikottu

1. Lainsdddanto, asianosaisten lausumat ja valituksenalainen tuomio

40. Asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 5 kohdan mukaan viite ja menettimistd tai mitdttomyytta
koskeva vaatimus on jitettdva jollakin SMHV:n kielella.

4]1. Asetuksen N:o 2868/95 38 sddnnon 2 kohdassa sdddetddn, ettd jos menettdmis- tai
mitattomyyshakemuksen tueksi esitettivdd todistusaineistoa ei jitetda menettelyn kielelld, hakijan on
jatettava kaannos aineistosta silla kielelld kahden kuukauden kuluessa aineiston jattdmisestd. Naita
menettelyjd koskevissa sddnndissd ei tdsmennetd, mitd velvollisuuden noudattamatta jattdmisesta
seuraa. Sitd vastoin véitemenettelyjen osalta asetuksen N:o 2868/95 19 sdadannon 4 kohdassa, sellaisena
kuin kyseinen sdintd on muutettuna asetuksella N:o 1041/2005,* sdddetddn, ettd “virasto ei ota
huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia, joita ei ole jatetty tai
kadnnetty menettelyssd kaytettaville kielelle viraston asettaman médrdajan kuluessa”.

42. Valittajat katsovat, ettd vahvistaessaan, ettd erddt erikois- ja yleislehdistossd englanniksi julkaistut
artikkelit, joita ei ollut kddnnetty ranskaksi, joka oli menettelyn kieli, voitiin hyvaksya todisteiksi, ja
tukeutuessaan ndihin asiakirjoihin unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 115
artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 38 sadntéa. SMHV vastaa tdhdn, ettd toisin kuin asetuksen
N:o 2868/95 19 sdadnnossd sdddetddn vaitemenettelyjen osalta, saman asetuksen 38 sdannon 2 kohdassa
ei sdddetd mistddn seuraamuksesta sen tapauksen varalta, ettd menettdmis- tai mitdttomyyspaatoksen
hakija ei jata todisteina esitetyistd asiakirjoista kddnnostd menettelyn kielelld. SMHV:n mukaan nama
asiakirjat voidaan tdmén vuoksi ottaa huomioon, paitsi jos viran puolesta tai asianosaisen pyynnosta
vaaditaan, ettd ne on kddnnettivd asetetussa médrdajassa, eikd kadnnostd esitetd tai sitd ei esitetd
ajoissa. SMHYV, jota Allergan tukee tiltd osin, korostaa lisdksi, ettd kyseisten kddnnosten puuttuminen
ei ole millddn tavalla estdnyt valittajia kayttdméstd puolustautumisoikeuksiaan sen enempédd
hallinnollisessa menettelyssd kuin unionin yleisessd tuomioistuimessa.

43. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, ettd "jo kyseisten
artikkelien olemassaolo on merkityksellinen seikka todettaessa, ettd tavaramerkilla BOTOX
markkinoiduilla tuotteet olivat maineikkaita suuren vyleisen keskuudessa, siitd riippumatta, onko
artikkelien sisélté myonteinen vai kielteinen”. Se toteaa edelleen, ettd "ndiden asiakirjojen todistusarvo
ei voi sellaisenaan riippua siitd, ettd ne kddnnetddn — — menettelyn kielelle”, ja ettd "kddntdamistd ei
voida asettaa todisteena esitettdvin asiakirjan hyviksymisen edellytykseksi”.

37 — Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytintoonpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY)
N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1).

38 — Komission asetus (EY) N:o 1041/2005, joka on annettu 29.6.2005 (EUVL L 172, s. 4).
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2. Asian arviointi

44. SMHV:n kanta, joka ei sitd paitsi vastaa unionin yleisen tuomioistuin noudattamaa paattelyd, jossa
ei lausuta asetuksen N:o 2868/95 38 sddnnossd tarkoitetun kddnnoksen esittdmisen laiminlydnnin
seurauksista vaan itse asiassa pelkédstddn todetaan, ettd kadnnostd ei tdssd tapauksessa tarvittu, ei
vakuuta minua. Siind puolletaan sellaista tdmédn sdédnnon tulkintaa, joka perustuu saman asetuksen 19
sdadnnostd,  sellaisena  kuin  tdmd@ muutettuna  asetuksella N:o  1041/2005, johdettuun
vastakohtaispddtelmaan. On kuitenkin muistutettava, ettd viimeksi mainitulla asetuksella on muutettu
my0ds asetuksen N:o 2868/95 98 sddntdd, jonka otsikko on “"Kddnnokset”. Tdmdn sadnnon uudessa
sanamuodossa todetaan, ettd ellei asetuksessa N:o 40/94 tai asetuksessa N:o 2868/95 asiasta toisin
sdddetd, “asiakirjan, josta on jatettdvd kddnnos, ei katsota olevan viraston vastaanottama, jos — —
kddnnos saapuu virastoon alkuperdisen asiakirjan tai kadnnoksen jattdmiselle asetetun maédrdajan
umpeuduttua”. Tamén vuoksi siindkddn tapauksessa, ettd asian tosiseikkoihin voitaisiin soveltaa
asetuksen N:o 2868/95 muutettua versiota, siitd, ettd 38 sddnnossd ei sdddetd asiakirjan kdadnnoksen
esittamattd jattdmistd koskevasta nimenomaisesta seuraamuksesta, ja 19 sddnnossd vditemenettelyjen
osalta sdddetystd erilaisesta jarjestelmastd ei késitykseni mukaan voida paatelld, ettd asiakirja voitaisiin
kuitenkin hyvéksyd, jollei virasto toisin maédrdd. Edelld mainittu 98 sddntd, joka on annettu
"kaatopykalédksi” niitd tapauksia varten, joissa kddnnos esitetddn myohdssd, ja jota sitdkin suuremmalla
syylla sovelletaan silloin, kun kéénnosta ei esitetd lainkaan, on nimittdin esteend téllaisella tulkinnalle.
On sitd paitsi muistutettava, ettd ennen kuin 19 sddnt6d muutettiin asetuksella N:o 1041/2005, sen
sanamuoto oli suurin piirtein sama kuin 38 sddnnon, ja oikeuskdytdnnossd sitd tulkittiin niin, ettd
jollei asiakirjasta esitetty kdannostd menettelyn kielells, asiakirja hylattiin.*

45. En voi kuitenkaan tdysin yhtyd myoskddn valituksenalaisessa tuomiossa noudatettuun péaittelyyn,
ainakaan kun sitd sovelletaan tdmén asian olosuhteisiin. Vaikka en suljekaan léhtokohtaisesti pois
sellaisten asiakirjatodisteiden hyvéksyttavyyttd, joiden kielellisid osia ei tarvitse kddntdd osittain tai
kokonaan, kun niiden todistusvoima ei tosiasiallisesti riipu ndiden osien sisdllostd tai ndmad ovat
valittomasti ymmarrettivissd, tdmé ei mielestdni kuitenkaan koske lehtiartikkeleita, joilla on tarkoitus
osoittaa farmaseuttisen tuotteen terapeuttisia ominaisuuksia koskevien tietojen levinneisyys seka se,
ettd nama tiedot olivat laajasti asiantuntijayleison ja/tai suuren yleison tiedossa jo ennen artikkeleiden
julkaisemista (ks. valituksenalaisen tuomion 51 ja 52 kohta).

46. Vaikka edelld esitettyjen perusteiden nojalla pitdisi katsoa, ettd unionin yleinen tuomioistuin on
tehnyt virheen vahvistaessaan, ettd kyseiset artikkelit voitiin hyviksyé todisteiksi, téllaista virhettd, joka
koskee todisteiden arviointia,” ei voida arvostella tdssi menettelyssd. Siindkdan tapauksessa, etti
virhettd voitaisiin luonnehtia "oikeudelliseksi”, se ei mielestdni kuitenkaan sellaisenaan riitd tekemaan
valituksenalaisen tuomion kumoamisesta perusteltua. S&anto, jonka mukaan tavaramerkin
mitattomyyttd tai menettdmistd koskevat viitteentekijan tai hakijan vaatimukset on esitettava
menettelyn kielelld tai niihin on liitettdvd timén kielinen kddnnds, on nimittdin perusteltu sen vuoksi,
ettd on valttdmétontd noudattaa kontradiktorista periaatetta sekd inter partes -menettelyjen
asianosaisten prosessuaalista yhdenvertaisuutta.”' Virhe, jonka valituslautakunta teki ja johon unionin
yleinen tuomioistuin ei puuttunut, ei tdssd asiassa kuitenkaan estdnyt valittajia puolustautumasta
tehokkaasti molemmissa kasittelyasteissa. Ne ovat nimittdin itse myontdneet ymmaértineenséd kyseisten
artikkelien sisédllon. Niiden unionin yleiselle tuomioistuimelle ja unionin tuomioistuimelle esittimista
kirjelmistd ilmenee lisdksi, ettd ne ovat tdysin ymmartaneet merkityksen, jonka ensin valituslautakunta
ja sitten unionin yleinen tuomioistuin antoi edelld mainituille artikkeleille todisteena.

39 — Ks. asia T-232/00 Chef Revival USA v. SMHV - Massagué Marin (Chef), tuomio 13.6.2002 (Kok., s. 1I-2749, 31, 33, 36, 41 ja 44 kohta) ja
asia T-107/02 GE Betz v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004 (Kok., s. II-1845, 72 kohta), jotka koskivat
rekisterointitodistuksen kddnnoksen esittamatta jattamista.

40 — Silta osin kuin virhe oli se, ettd unionin yleinen tuomioistuimen katsoi, ettei kyseisten asiakirjojen todistusarvo riippunut niiden
kadntdmisestd menettelyn kielelle.

41 — Vastaavasti edelld alaviitteessd 39 mainitut asia Chef Revival v. SMHV, tuomion 42 kohta ja asia GE Betz v. SMHV, tuomion 72 kohta.
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47. Naissé olosuhteissa katson, ettd toinen valitusperuste on hylattéva.

C Kolmas valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa on rikottu

48. Kolmannessa valitusperusteessa valittajat padasiallisesti arvostelevat unionin yleistd tuomioistuinta
siitd, ettd se on korvannut valituslautakunnan arvioinnin omalla arvioinnillaan rikkoen asetuksen
N:o 40/94 63 artiklaa, jossa maddritellddn unionin tuomioistuimen SMHV:n paatoksiin kohdistaman
valvonnan rajat.

49. Valittajlen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ennen kaikkea asettanut itsend
valituslautakunnan sijaan katsoessaan, ettd tavaramerkille BOTOX Yhdistyneessd kuningaskunnan
myonnetyt rekisterdinnit ovat merkityksellisid aikaisempia oikeuksia. Viite on hylattivd, koska se
perustuu virheelliseen lahtokohtaan, ettd valituslautakunta olisi unionin yleisestd tuomioistuimesta
poiketen perustanut oman analyysinsi vain yhteen Allerganin yhteisén tavaramerkeista. **

50. Yleiselld tasolla valittajat véittavit seuraavaksi unionin yleisen tuomioistuimen arvioineen todisteita
itsendisesti niin, ettd se on korvannut valituslautakunnan — puutteellisen — arvioinnin omallaan.
Mielestdani my6s tdmd viite on hylattava. Vaikka valituksenalaisen tuomion perusteluista ilmenee, ettd
unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut Allerganin SMHV:n elimille esittimid todisteita
yksityiskohtaisemmin kuin mitd riidanalaisten péaétosten perusteluista ilmenee, timé johtuu siitd, ettd
valittajat olivat ensimmadisessd kisittelyasteessa riitauttaneet kunkin todisteen hyviksyttivyyden ja/tai
todistusarvon. Unionin yleisen tuomioistuimen tdmén arvioinnin lopuksi tekemd padtelmd, jonka
mukaan arvioidut asiakirjat osoittavat, ettda BOTOX-tuotteita on kasitelty tiedotusvilineissd erittdin
laajasti, ei poikkea valituslautakunnan paatelmastd. Néissd olosuhteissa on katsottava, etteivit valittajat
ole ndyttineet toteen, ettd niiden viitteet olisivat perusteltuja.

51. Lopuksi valittajat arvostelevat unionin yleistd tuomioistuinta erityisesti siitd, ettd se on tukeutunut
erdisiin asiakirjoihin eli Allerganin erdédn johtajan lausuntoon ja vuonna 2004 tehtyyn
markkinatutkimukseen, jotka esitettiin ensimmadisen kerran vasta valituslautakunnassa ja joita tdma ei
valittajien mukaan ottanut huomioon myo6hddn esitettyind. Valittajien mukaan unionin yleinen
tuomioistuin on ylittanyt valvontavaltansa katsoessaan, ettd valituslautakunta oli "implisiittisesti mutta
vaistaméttomasti” pitdnyt ndita todisteita hyvéksyttavina.

52. Totean tdltd osin, ettd unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa
ensin muistuttanut, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan SMHV:d on laaja
harkintavalta pédttdessddn sellaisten todisteiden huomioon ottamisesta, joita ei ole esitetty mééraajassa,
ja sen jilkeen todennut, ettd koska valituslautakunta ei ole nimenomaisesti katsonut, ettei edelld
mainituista asiakirjoista muodostuvia todisteita oteta huomioon, se on viistimdttd mutta
implisiittisesti pitdnyt niitd hyvaksyttdvind. Valittajien riitauttama pdiatelmd on siis seurausta siitd,
miten unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa hyviaksymaa asetuksen N:o 40/94
74 artiklan 2 kohdan tulkintaa on sovellettu yksittdistapaukseen. Valittajien perusteluista ei kuitenkaan
kdy ilmi, miten unionin yleinen tuomioistuin olisi voinut ylittdd SMHV:n valituslautakuntien paatoksin
kohdistuvan, asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa sdddetyn valvontavaltansa rajat pelkdstddn tillaisella
lainsddadénnon tulkitsemisella ja soveltamisella. Valittajien viite on siten hylattava.

53. Kyseenalaista on sitd vastoin, onko unionin yleinen tuomioistuin tulkinnut valituksenalaisessa
tuomiossa 74 artiklan 2 kohtaa oikein. Se ndyttdd nimittdin tulkitsevan tdtd sddnndstd niin, ettd siind
velvoitetaan SMHV:n elimet ilmoittamaan nimenomaisesti pelkdstddn siitd, ettd mdadrdajan jilkeen
esitettyd todistetta ei oteta huomioon, muttei sen lisaksi siité, ettd todiste otetaan huomioon. Téllainen
tulkinta on kuitenkin ristiriidassa unionin tuomioistuimen noudattaman tulkinnan kanssa, jossa ilman
muuta otetaan paremmin huomioon SMHV:n inter partes -menettelyissa esiin nousevat vastakkaiset

42 — Taltéd osin ks. ensimmaisen valitusperusteen ensimmadisen véitteen tarkastelu edelld 12 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa.
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intressit. Yhteisojen tuomioistuin on asiassa SMHV vastaan Kaul suuressa jaostossa antamassaan
tuomiossa todennut selvisti, ettd SMHV:n on perusteltava paatoksensa seka silloin, kun se paattaa olla
ottamatta todistetta huomioon, etti silloin, kun se piinvastoin paittid ottaa sen huomioon.* Koska
valittajat eivit ole valituksessaan kuitenkaan vedonneet siihen, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2
kohtaa olisi edelld mainituista syistd rikottu, unionin yleisen tuomioistuimen tulkintavirhettd ei voida
arvostella tdssd menettelyssa.

54. Edella esitetyn perusteella kolmas valitusperuste on mielesténi hylattava.

D Neljds valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa on rikottu

55. Neljdannessd valitusperusteessaan valittajat viittavit, ettd on rikottu asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa,
jonka mukaan SMHV perustelee paitoksensd. Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki
virheen, kun se ei arvostellut sitd, ettd riidanalaisia paatoksid ei ollut perusteltu kahden kysymyksen
osalta eli merkin BOTOX sisiltdvien tavaramerkkien mainetta koskevan toteamuksen osalta ja sen
osalta, ettd valittajien tavaramerkkien kéayttaiminen aiheuttaa haittaa ndille tavaramerkeille.

56. Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan soveltamisala voidaan mairitelld viittaamalla oikeuskdytdntoon,
joka koskee velvollisuutta perustella unionin toimielinten toimet. Sama koskee periaatteita, joita
sovelletaan selvitettdessd, onko perusteluvelvollisuutta noudatettu. Tédssd sdadnnoksessd edellytetyista
perusteluista on siten selvésti ja yksiselitteisesti ilmettdvd toimen tekijan paattely. SMHV:n elimille
asetetulla perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutetun
toimenpiteen perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa unionin vyleiselle
tuomioistuimelle mahdollisuus tutkia paatoksen laillisuus.

57. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 93 kohdassa, ettd riidanalaisten
padtosten perustelujen perusteella on mahdollista ymmartaa syyt, joiden vuoksi tavaramerkki BOTOX
on valituslautakunnan mukaan laajalti tunnettu. Valittajien perustelut eivdt mielestd voi osoittaa tita
toteamusta vadrdksi. Edelld mainituista péaatoksistd nimittdin ilmenee valituslautakunnan katsoneen,
ettd tavaramerkki BOTOX oli laajalti tunnettu kaikissa jasenvaltioissa, ettd timé laaja tunnettuus ei
johtunut pelkastaidn BOTOX-tuotteiden markkinoinnista vaan myds tuotteiden epédsuorasta
mainonnasta tiedotusvilineissé ja vield ettd tdimd mainonta oli tehnyt botuliinitoksiinin ja sen kayton
ihojuonteiden Kkasittelyssa tunnetuksi suuren yleison keskuudessa (L’Oréal-paiatoksen 35 kohta ja
Helena Rubinstein -paédtoksen 34 kohta). Téllaisten perustelujen perusteella pystytdédn seuraamaan
valituslautakunnan logiikkaa ja yksiloimddn syyt, joiden johdosta se katsoi, ettd aikaisempi
tavaramerkki oli lagjalti tunnettu. Toisin kuin valittajat véittavit, valituslautakunta ei ollut velvollinen
selvittaméédn kaikkien Allerganin esittdmien yksittdisten todisteiden tutkintaa, erityisesti kun otetaan
huomioon, ettd edelld mainituista perusteluista ilmenee valituslautakunnan katsoneen, ettd suurin osa
todisteista kokonaisuutena tarkasteltuna todisti samasta tosiseikasta eli BOTOX-tuotteiden
mediandkyvyydesta.

58. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 94 kohdassa, ettd vaikka valittajien
tavaramerkkien kéyton vaikutuksia koskevat riidanalaisten padtosten perustelut ovat “suppeat”,
valittajat ovat kuitenkin pystyneet saamaan niistd tiedot, joita ne tarvitsivat riitauttaakseen
valituslautakuntien tdtd seikkaa koskevat paatelmait. Valittajat tyytyvit téltd osin huomauttamaan, ettd
se, mitd unionin yleinen tuomioistuin kutsuu perusteluiksi, koostuu vain kahdesta virkkeestd, ja
toteamaan itsestddnselvyytend, ettei kyse ole “perusteluista oikeudellisessa mielessd”. Toisin kuin
valittajat viittavdt, Helena Rubinstein -paitoksen 42 ja 43 kohdan ja L’Oréal-paitoksen 44 ja 45
kohdan perusteella on mahdollista ymmartdad syyt, joiden johdosta valituslautakunta on yhtailta
paatellyt, ettei valittajien tavaramerkkien kaytolle ole perusteltua syytd, ja toisaalta katsonut, ettd
valittajat kéyttivéat tavaramerkin BOTOX erottamiskykyd hyvikseen epdoikeudenmukaisesti.

43 — Asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007 (Kok., s. -2213, 43 kohta).

14 ECLILLEU:C:2012:95



JULKISASIAMIES MENGOZZIN RATKAISUEHDOTUS - ASIA C-100/11 P
HELENA RUBINSTEIN JA L’OREAL v. SMHV

59. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd myos viimeinen, neljds valitusperuste on hylattéava.

IV Ratkaisuehdotus

60. Kaiken edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin hylkéa valituksen ja velvoittaa
valittajat korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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