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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksés jaosto)

18 pdivdana marraskuuta 2015*

Yhteison tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki
VIGOR — Aikaisempi yhteison tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki ja aikaisempi kansainvalinen
kuviomerkki VIGAR — CD-ROM-levylla toimitetun kéyttod koskevan nédyton tutkittavaksi
ottaminen — Sellaisen lisdndyton huomioon ottaminen, jota ei ole esitetty asetetussa médrdajassa —
Aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen kdytt6 — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artikla
ja 57 artiklan 2 kohta — Muoto, joka poikkeaa ainoastaan sellaisilta osin, ettei poikkeaminen
vaikuta erottamiskykyyn

Asiassa T-361/13,

Menelaus BV, kotipaikka Amsterdam (Alankomaat), edustajinaan asianajajat A. von Miihlendahl ja
H. Hartwig,

kantajana,
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa muina asianosaisina SMHV:n valituslautakunnassa kaydyssa menettelyssd olivat ja viliintulijoina
unionin yleisessa tuomioistuimessa ovat

Vicente Garcia Mahiques ja Felipe Garcia Mahiques, kotipaikka Jesus Pobre (Espanja), edustajanaan
E. Pérez Crespo,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 23.4.2013 tekemésta
paatoksestd (asia R 88/2012-2), joka koskee Vicente Garcia Mahiquesin ja Felipe Garcia Mahiquesin
sekd Menelaus BV:n vilistd mitdttomyysmenettelyé

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Berardis sekd tuomarit O. Czicz (esittelevd tuomari)
ja A. Popescu,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2013 jatetyn kannekirjelmaén,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.10.2013 jitetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.11.2013 jitetyn valiintulijoiden
kirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittimét kirjalliset kysymykset ja
unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.12.2014 ja 11.12.2014 jatetyt vastaukset ndihin
kysymyksiin,

ottaen huomioon 21.1.2015 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion’' [— -]

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

— hylkaa valiintulijoiden valituksen mitidttomyysosaston paatoksestd

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijat korvaamaan oikeudenkédyntikulut mukaan lukien
valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

SMHYV ja viliintulijat vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi [— —]

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu kdyttod koskevan ndyton toimittamisen liittyvien
menettelysddntojen rikkomiseen

Kantaja viittdd, ettd kahden CD-ROM-levyn kayttdminen ndyton toimittamiseksi mitdttomyysosastolle
ja yhden yliméérdaisen CD-ROM-levyn kdyttiminen ndyton toimittamiseksi valituslautakunnalle ei ole
asetuksen N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 22 sdéannon 4 kohdan, luettuna yhdessd sen 79
ja 79 a sdadannon kanssa, mukaista. Tatd nédyttod ei siis voida ottaa tutkittavaksi, kuten SMHV:n erds
toinen valituslautakunta on kantajan mukaan aiemmin katsonut toisessa asiassa.

SMHYV, jota viliintulijat tukevat, vdittda yhtaéltd, ettd tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevien
todisteiden esittdimistapoja ja todistelukeinoja ei ole rajoitettu, ja toisaalta, ettd kyseiset
menettelysddnnot eivit estd ndyton toimittamista tdlld tavoin.

1 — Téstd tuomiosta on otettu tihdn vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitaé aiheellisena.
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Taltd osin asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 10 perustelukappaleesta kdy ilmi lainsaatdjan
katsoneen, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on perusteltua suojata ainoastaan siltd osin kuin sitd on
todella kaytetty. Kyseisen asetuksen 57 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetddan yhdenmukaisesti timén
perustelukappaleen kanssa, ettd yhteison tavaramerkin haltija voi vaatia todisteita siitd, etté
aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty alueella, jolla se on suojattu,
mitattomyysvaatimuksen esittimistd edeltineiden viiden vuoden aikana sekd tarvittaessa yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen julkaisemista edeltdneiden viiden vuoden aikana.

Riidanalaisen paatoksen 6 ja 20 kohdasta kdy ilmi, ettd vastauksena kantajan vaatimukseen
aikaisempien tavaramerkkien tosiasiasiallisen kdyton todistamisesta viliintulijat toimittivat
mitattomyysosastolle kaksi CD-ROM-levyd, jotka sisdlsivit muun muassa valokuvia, laskuja, luetteloita
ja internetsivujen tulosteita. Koska mitattomyysosasto katsoi kuitenkin, ettd tosiasiallinen kaytto piti
ndyttdd kumulatiivisesti molempien asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
ajanjaksojen osalta eli tdssd asiassa ajanjakson 12.12.2000-11.12.2005 osalta (yhteison tavaramerkin
rekisterointihakemuksen julkaisua edeltdvat viisi vuotta; jdljempdnd ensimmaéinen ajanjakso) sekd
ajanjakson 23.12.2005-22.12.2010 osalta (mitdttomyysvaatimuksen esittdmistd edeltdvat viisi vuotta;
jaljempédnd toinen ajanjakso) ja ettd ensimmadisen ajanjakson osalta ei ollut esitetty mitdén todisteita,
mistd syystd mitdattomyysvaatimus oli hylattavd, valiintulijat toimittivat valituslautakunnassa kéydyn
menettelyn yhteydessdé uuden CD-ROM-levyn, joka sisélsi muiden asiakirjojen ohella useita laskuja
vuosilta 2001-2010, kuten riidanalaisen péaatoksen 40 kohdassa on tdsmennetty.

Valituslautakunta otti huomioon kaiken esitetyn ndyton. Kuten riidanalaisen péaédtoksen 22 kohdassa
todetaan, valituslautakunta hylkdsi kantajan perustelun, jolla kantaja arvosteli ndyton esittimistd
CD-ROM-levylld silld perusteella, ettd se hankaloitti huomattavasti ndyton tutkimista, ja katsoi, ettei
tdma perustelu riittdnyt kumoamaan kyseisten CD-ROM-levyjen siséllon todistusarvoa.

Téltd osin on alustavasti todettava, ettd vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen
kysymykseen ja istunnossa SMHV vahvisti, ettd se luopuu vastineessa titd kanneperustetta vastaan
esittiméstddn tutkimatta jattamistd koskevasta viitteestd, jonka mukaan kantaja ei voisi vedota
ensimmadistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa siihen, ettd ndyton toimittaminen
CD-ROM-levylla on sddntojenvastaista.

Unionin yleinen tuomioistuin tdsmentéé joka tapauksessa, ettd kanneperuste on otettava tutkittavaksi.
Valituslautakunta on nimittdin soveltanut Kkyseisid —menettelysddntojd, kun se on tutkinut
CD-ROM-levylld toimitetun ndyton, joten tdmd kysymys on osa valituslautakunnassa kasiteltavéna
ollutta asiaa. Ndin ollen kantaja voi vedota tdhdn kanneperusteeseen ensimmadistd kertaa unionin
yleisessd tuomioistuimessa eikd tdmén kanneperusteen tutkiminen ole 2.5.1991 tehdyn unionin yleisen
tuomioistuimen tyojérjestyksen 135 artiklan 4 kohdan, jonka mukaan asianosaisten kirjelmét eivat voi
muuttaa riidan kohdetta siitd, mika se on ollut valituslautakunnassa, vastaista.

Asiakysymyksen osalta asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon, jota sovelletaan mitdttomyysmenettelyissé
kyseisen asetuksen 40 sddnnon 6 kohdan mukaan, 4 kohdassa todetaan, ettd “todistusaineisto on
jatettava 79 ja 79 a saannon mukaisesti, ja se on periaatteessa rajoitettava vaitettd tukeviin asiakirjoihin
ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin
ja lehtimainoksiin sekd — — kirjallisiin vakuutuksiin”.

Tastd sadnnoksestd kdy ilmi, ettd siihen siséltyva todistelukeinojen luettelo (pakkaukset, luettelot, laskut
ym.) ei ole tyhjentdvd, koska siind todetaan, ettd todistusaineisto on ’periaatteessa rajoitettava”
mainittuun esimerkkiluetteloon.

Lisdksi oikeuskédytdnnossd on vahvistettu, ettd tavaramerkin tosiasiallista kdyttod koskevien todisteiden
esittdmistapoja ja todistelukeinoja ei ole rajoitettu (tuomio 15.9.2011, centrotherm Clean Solutions v.
SMHV - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Kok., EU:T:2011:480, 46 kohta).
Kyseisestd tuomiosta kdy ilmi unionin yleisen tuomioistuimen halunneen muistuttaa, ettd
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tavaramerkin kayton ndyttimiseen voitiin kdyttdd moninaisia todistelukeinoja, vastauksena kyseisen
asian kantajan perusteluun, jonka mukaan tavanomaisten todistelukeinojen, kuten valokuvien tai
mainosten, hankkiminen oli markkinoiden erityisluonteen ja kohteena olleiden yritysasiakkaiden vuoksi
hankalaa.

Tatd viimeksi mainittua asiaa laajemmassa asiayhteydessd on kuitenkin selvdd, ettd adni- tai
videomateriaalin tapaisia todistelukeinoja, kuten radiossa tai televisiossa lahetettyja mainoksia, ei ole
suljettu pois. Tallaiset todistelukeinot ovat yleensd saatavilla tietovilineelld, kuten CD-ROM-levylld tai
USB-muistitikulla, eikd niitd voida esittdd esimerkiksi paperilla tai téllaisen asiakirjan digitoidulla
tiedostolla.

Tama toteamus ei koske tédssd asiassa esitettyjd riidanalaisia todistelukeinoja, kuten laskuja tai luetteloa
(ks. edelld 19 kohta), jotka olisi voitu toimittaa paperisena tai skannatut asiakirjat sisaltavéna tiedostona
mutta jotka on tallennettu CD-ROM-levylle niiden toimittamista varten.

Vaikka edella 23-26 kohdassa mieleen palautetut periaatteet eivit toki muodostakaan estettd
CD-ROM-levyn muodossa toimitettavalle naytolle, esitetty kysymys koskee ennen kaikkea SMHV:lle
esitettavdan nayton toimittamistapoja.

Asetuksen N:o 2868/95 saannokset, jotka koskevat nimenomaisesti tiedonantoja SMHV:lle ja joihin
kantaja vetoaa, eivit kuitenkaan ole esteeni sille, ettd ndyttod toimitetaan CD-ROM-levyll, toisin kuin
kantaja vaittaa.

Taltd osin asetuksen N:o 2868/95 22 sddannon 4 kohdasta, joka on mainittu edelld 23 kohdassa, kay
ilmi, ettd todistusaineisto on jatettdava kyseisen asetuksen 79 ja 79 a sddnnon mukaisesti.

Asetuksen N:o 2868/95 79 sadnndssi todetaan seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkin rekister6imistd koskevat ja muut asetuksen mukaiset hakemukset sekd muut
[SMHV:lle] osoitetut tiedonannot on toimitettava:

a) toimittamalla kysymyksessd olevan asiakirjan allekirjoitettu alkuperdiskappale [SMHV:lle] postitse,
henkilokohtaisesti tai muulla tavalla;

b) lahettamalla allekirjoitettu alkuperdisasiakirja faksitse 80 sdéannon mukaisesti,

d) lahettimalla tiedonannon sisilto sdhkoisesti 82 sa@nnon mukaisesti.”

Kuten SMHYV on aivan oikein tarkentanut, tissa asiassa ei ole kyse asetuksen N:o 2868/95 79 sdadnnon
b alakohdassa, joka koskee toimitusta faksitse, eikd saman asetuksen 79 sd@nnon d alakohdassa, joka
koskee toimitusta sdhkoisesti, tarkoitetuista tilanteista, koska kyseiset CD-ROM-levyt on toimitettu
postitse ldhetetyn allekirjoitetun asiakirjan liitteend. Téllaista tilannetta tarkoitetaan nimittdin asetuksen
N:o 2868/95 79 sdannon a alakohdassa, eikid siind rajoiteta niitd valineitd, joille téllaisten lahetysten
liitteend toimitettava ndyttd voidaan tallentaa.

Tatd arviota ei saata kyseenalaiseksi asetuksen N:o 2868/95 79 a sadnto, jossa tdismennetddn 79 sdannon
a alakohdassa tarkoitettujen kirjallisten tiedonantojen liitteiden osalta, ettd ”jos asiakirjan [tai todisteen]
toimittaa 79 sddnnon a alakohdan mukaisesti osapuoli, joka osallistuu [SMHV:ssa] kaytdvadan
menettelyyn, joka kasittdd enemmaén kuin yhden osapuolen, asiakirja [tai todiste] ja kaikki sen liitteet
on toimitettava niin monena kappaleena kuin menettelyssd on osapuolia”. Téssd asiassa kyseistd 79 a
sddnt6d on noudatettu, koska kyseisia CD-ROM-levyja on SMHV:n pyynnostd toimitettu kaksi
kappaletta, joista toinen on toimitettu kantajalle.

4 ECLL:EU:T:2015:859
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On toki mahdollista, ettd ndyton esittiminen useita sdahkoisid tiedostoja sisaltavilla CD-ROM-levylla
voi vaikeuttaa tdlld tavalla esitetyn ndyton arviointia verrattuna paperiversion tai yhden sellaisen
tiedoston arviointiin, joka siséltdd skannatut versiot asiakirjoista ja joka on helppo kopioida tulostamalla
se.

Télta osin CD-ROM-levyilld kéayttoa koskevaa ndytt6d toimittavien asianosaisten on varmistuttava siita,
ettei timédn ndyton selkeys vaaranna sen todistusarvoa.

Tassd asiassa kantaja ei kuitenkaan ole vaittédnyt, ettd kyseisen ndyton toimittamistapa olisi voinut
jollain lailla loukata sen puolustautumisoikeuksia. Kuten valituslautakunta on oikein todennut
(ks. 20 kohta edelld), CD-ROM-levyjen siséllon todistusarvoa ei myoskddn ole kyseenalaistettu, ja
niihin siséltyviin séhkoisiin tiedostoihin tallennetut skannatut asiakirjat ovat tunnistettavissa ja
luettavissa.

Lopuksi kantajan perustelusta, joka perustuu SMHV:n neljannen valituslautakunnan 26.10.2012
tekemddn padtokseen (asia R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG
(GOURMET)), jossa CD-ROM-levylld kéytostd esitetyt todisteet hyléttiin sovellettavien sddnndsten
vastaisina silla perusteella, ettd kyseisissd sddnnoksissd ei sdddetd tdllaisesta toimittamistavasta, on
muistutettava, ettd SMHV:n ratkaisukdytanto ei sido unionin yleistd tuomioistuinta.

Lisdksi oikeuskdytannossdé on vahvistettu, ettd vaikka SMHV:n on, kun otetaan huomioon
yhdenvertaisen kohtelun ja hyvdn hallinnon periaatteet, otettava huomioon jo tehdyt paatokset ja
pohdittava erityisen huolellisesti sitd, onko tehtdvd samanlainen péétos vai ei, ndiden periaatteiden

soveltaminen on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa (ks. analogisesti tuomio
10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 73-75 kohta).

Edeltdvastd arvioinnista kdy ilmi, ettd valituslautakunnan paitelmit téssd asiassa ovat sovellettavan
oikeuden mukaisia, joten kantaja ei voi tehokkaasti vedota erddn toisen valituslautakunnan
vastakkaiseen paiatokseen.
Edella esitetyn perusteella ensimmaéinen kanneperuste on hylattava.
[--]
Nailla perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hyldtidin.
2) Menelaus BV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan

sisaimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekda Vicente
Garcia Mahiquesin ja Felipe Garcia Mahiquesin oikeudenkiyntikulut.

Berardis Czicz Popescu
Julistettiin Luxemburgissa 18 pdivdnd marraskuuta 2015.

Allekirjoitukset

ECLIL:EU:T:2015:859 5



	Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto)
	tuomion
	Asianosaisten vaatimukset
	Oikeudellinen arviointi
	Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu käyttöä koskevan näytön toimittamisen liittyvien menettelysääntöjen rikkomiseen




