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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 pdivand huhtikuuta 2017"

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Mitattomyysmenettely — Asetus (EY) N:o 207/2009 —

8 artiklan 4 kohta — 65 artiklan 1 ja 2 kohta — Sanamerkki LAGUIOLE — Aikaisempaan, kansallisen
lainsdddédnnon nojalla saatuun oikeuteen perustuva mitattomyysvaatimus — Kansallisen oikeuden
soveltaminen EUIPO:ssa — Unionin tuomioistuinten velvollisuudet

Asiassa C-598/14 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussadnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 22.12.2014,

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenédén A. Folliard-Monguiral,
valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

Gilbert Szajner, kotipaikka Saint-Maur-des-Fossés (Ranska), edustajanaan A. Sam-Simenot, avocate,
kantajana ensimmadisessd oikeusasteessa, ja

Forge de Laguiole SARL, kotipaikka Laguiole (Ranska), edustajanaan F. Fajgenbaum, avocate,
viliintulijana ensimmadisessd oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ile$i¢ sekd tuomarit A. Prechal (esitteleva tuomari),
A. Rosas, C. Toader ja E. Jarasianas,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 1.12.2016 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

1 — Oikeudenkayntikieli: ranska.
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TUOMIO 5.4.2017 — ASIA C-598/14 P
EUIPO v. SZAJNER

tuomion

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta
kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 21.10.2014 antaman tuomion Szajner v. SMHV — Forge
de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901; jaljempéand valituksenalainen tuomio), jolla
kumottiin osittain EUIPO:n ensimmaiisen valituslautakunnan 1.6.2011 tekemd péaatos (asia
R 181/2007-1), joka koskee Forge de Laguiole SARL:n ja Gilbert Szajnerin vilistd vditemenettelyad
(jaljempand riidanalainen paitos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus

Asetus (EY) N:o 207/2009

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1)
kodifioitiin [Euroopan unionin] tavaramerkistdi 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1). Asetuksen N:o 40/94 8, 52 ja 63 artiklan sddnnokset
toistetaan ilman olennaisia muutoksia asetuksen N:o 207/2009 8, 53 ja 65 artiklassa.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Rekisteroiméttoméan tavaramerkin tai muun liike-elaméssa kaytetyn merkin, jonka vaikutusalue on

lagjempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisterointid ei myonnetd, jos

ja siltd osin kuin tdhdn merkkiin sovellettavan unionin lainsddddnnon tai jésenvaltion oikeuden
mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen piivda, jona [EU-tavaramerkin] rekisterdintihakemus on tehty tai
jona [oikeammin: josta alkaen] [EU-tavaramerkin] rekisterdintihakemukselle on vaadittu
etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kayttdminen.”

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdadetidn seuraavaa:

"[EU-tavaramerkki] julistetaan mitdttoméksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen
kohdistuvalla vastakanteella:

c) jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa
esitetyt edellytykset taytetddn.”

Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 ja 2 kohdassa séddetdén seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien tekemidt valituksia koskevat paddtokset voidaan saattaa [unionin]
tuomioistuimen kasiteltaviksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymédrayksen rikkominen,

[EUT-]sopimuksen, tidmén asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussdannon rikkominen
taikka harkintavallan véarinkaytto.”
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Tdytdntoonpanoasetus

Asetuksen N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL 1995, L 303, s. 1; jdljempénd taytantoonpanoasetus) 37 sdadnnon b kohdan iii alakohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Virastolle tehtdvissd hakemuksessa [EU-tavaramerkin] menettdmis- tai mitdttomyysvaatimuksesta on
oltava

b) tiedot hakemuksen perusteista:

iii) jos kyseessd on asetuksen [N:o 207/2009 53 artiklan] mukainen hakemus, tiedot oikeudesta,
johon vaatimus mitdttomyydestd perustuu, ja tiedot, jotka osoittavat, ettd hakija on mainitun
asetuksen [53 artiklassa] tarkoitettu aikaisemman oikeuden haltija tai ettd hdn voi esittdd
mainittua oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.”

Ranskan oikeus

Ranskan immateriaalioikeuskoodeksin (code de la propriété intellectuelle, jédljempand CPI)
L. 711-4 §:ssd sddadetddn seuraavaa:

"Tavaramerkiksi ei voida hyviksyd merkkis, jolla loukataan aikaisempia oikeuksia ja muun muassa

b) toiminimed tai liilkenimed, jos yleison keskuudessa on sekaannusvaara;

”

CPLn L. 714-3 §:ssi sadadetian seuraavaa:

"Tuomioistuin  julistaa sellaisen tavaramerkin rekisterdinnin  mitdttomaksi, joka ei ole
L. 711-1-L. 711-4 §:n mukainen.

Pelkastddn aikaisemman oikeuden haltija voi vaatia mitéttomyyttd L. 711-4 §:n nojalla. Sen kannetta ei
kuitenkaan oteta tutkittavaksi, jos tavaramerkkid on haettu vilpittéméassd mielessd ja aikaisemman
oikeuden haltija on sallinut sen kédyton viiden vuoden ajan.

Mitéattomyyspédtoksellda on kaikkiin ulottuva vaikutus.”

Asian tausta ja riidanalainen paitos
Unionin yleinen tuomioistuin tiivisti asian taustan seuraavasti:
”1 —— Gilbert Szajner on [EU-sanamerkin] LAGUIOLE, jota haettiin 20.11.2001 ja jonka [EUIPO]

rekister6i 17.1.2005 [asetuksen N:o 40/94 (joka on kodifioitu asetuksella N:o 207/2009)] nojalla,
haltija.

ECLILEU:C:2017:265 3



2

10

TUOMIO 5.4.2017 — ASIA C-598/14 P
EUIPO v. SZAJNER

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki LAGUIOLE on rekisteroity, kuuluvat — — tavaroiden ja
palvelujen kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 ja 38 — —.

—— Forge de Laguiole SARL esitti 22.7.2005 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan
c alakohdan, luettuna yhdessd timdn saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan (joista on tullut
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta) kanssa, nojalla
vaatimuksen tavaramerkin LAGUIOLE julistamisesta osittain mitattomaksi.

Mitattomyysvaatimus perustui toiminimeen Forge de Laguiole, jota [tdm& yhtio] kaytti toiminnalle
’kaikenlaisten veitsien, siselointivilineiden, lahjatavaroiden ja matkamuistojen valmistus ja myynti —
kaikki tavarat liittyvdt poydéan kattaukseen’. [Forge de Laguiole SARL:n] mukaan tdmé toiminimi,
jonka soveltamisala ei ole pelkdstddn paikallinen, antaa sille Ranskan lainsddddnnon mukaan
oikeuden kieltdd uudemman tavaramerkin kayton.

Osittainen mitattomyysvaatimus kohdistui kaikkiin edelld 2 kohdassa mainittuihin tavaroihin ja
palveluihin.

[EUIPO:n] mitattomyysosasto hylkdsi mitdttomyysvaatimuksen 27.11.2006 tekemallddn paatoksella.

[Forge de Laguiole SARL] teki 25.1.2007 [EUIPO:ssa] valituksen mitdattomyysosaston padtoksesta
asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla)
nojalla.

[EUIPO:n] ensimmadinen valituslautakunta hyviksyi valituksen osittain [riidanalaisella pa&tokselld]
ja julisti tavaramerkin LAGUIOLE mitdttoméksi luokkiin 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ja 34 kuuluvien
tavaroiden osalta. Se hylkési valituksen luokkaan 38 kuuluvien palvelujen osalta.

Erityisesti valituslautakunta katsoi, ettd ranskalaisen oikeuskdytdnnén mukaan toiminimi on
lahtokohtaisesti suojattu kaikille yrityksen toimialan siséltamille toiminnoille, mutta suoja rajoittuu
kuitenkin tosiasiallisesti ja konkreettisesti harjoitettuun toimintaan, kun toimiala on epatarkka tai
se ei kata harjoitettua toimintaa. Késiteltdvdssa asiassa [Forge de Laguiole SARL:n] toimiala on
riittdavan tarkka toiminnan alan ’kaikenlaisten veitsien ja siseldintivdlineiden valmistus ja myynti’
osalta. Valituslautakunta lisdsi, ettd vaikka myonnetéén, ettd toiminnan alan 'kaikenlaisten lahjojen
ja matkamuistojen valmistus ja myynti — kaikki tavarat liittyvat poydan kattaukseen’ sanamuoto on
epitarkka, kantajan toiminimen on saatava suojaa ainakin niilla aloilla, joilla se on todella
harjoittanut toimintaa ennen tavaramerkin LAGUIOLE hakemista.

Taltd osin valituslautakunta katsoi, ettd [Forge de Laguiole SARL] oli osoittanut harjoittaneensa
kaupallista toimintaa jo ennen tavaramerkin LAGUIOLE hakemista seuraavien tuotteiden osalta:
’kattaustavarat’, ’‘sisustustuotteet’, viinimaailma, siseldintivdlineet ja tupakoitsijoiden, golfaajien,
metsdstdjien ja vapaa-ajan tuotteet sekd muut lisdtarvikkeet. [Forge de Laguiole SARL] ei sitd
vastoin ole osoittanut kaupallista toimintaa luksus- ja matkatuotteiden osalta, joita ei myoskdin
mainita sen toimialassa. Lopuksi se katsoi, ettd lukuun ottamatta luokkaan 38 kuuluvaa
kaukoviestintdad kaikki mainitun tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat [Forge de Laguiole
SARL:n] toiminnan aloille tai niihin liittyville aloille.

»

ECLILEU:C:2017:265



10

11

12

13

14

15

16

17

TUOMIO 5.4.2017 — ASIA C-598/14 P
EUIPO v. SZAJNER

Menettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Szajner nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.8.2011 jattamaélldédn kannekirjelmalla
kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen padtoksen kumoamista, ja vetosi yhteen kanneperusteeseen, joka
koski asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessd tdmédn asetuksen
8 artiklan 4 kohdan kanssa, rikkomista.

Unionin yleinen tuomioistuin hyvéksyi tdméan ainoan kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen paatoksen
siltd osin kuin EUIPO:n valituslautakunta totesi, ettd toiminimen "Forge de Laguiole” ja tavaramerkin
LAGUIOLE vililla on sekaannusvaara muiden kuin niiden tavaroiden osalta, jotka kuuluivat mainitulla
toiminimelld todella harjoitettuun toimintaan riitautetun tavaramerkin rekisteréinnin hakemispéivana.
Se hylkasi kanteen muilta osin.

Erityisesti unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 23-25 kohdassa, ettd
Szajnerin vetoaminen todisteena Cour de cassationin (kassaatiotuomioistuin, Ranska) 10.7.2012
antamaan tuomioon (nro 08-12.010, jiljempand 10.7.2012 annettu tuomio) ensimmadisen kerran
kasittelyn suullisessa vaiheessa voitiin tutkia, koska unionin yleinen tuomioistuin voi tarkastaa sen,
kuinka EUIPO on soveltanut CPI:n L. 711-4 §:44, sellaisen tdmén viraston padtostd myohemméin
kansallisen tuomioistuimen tuomion valossa, johon menettelyn asianosainen on vedonnut.

Téastd unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 43-50 kohdassa, ettd toiminimi
saa suojaa vain ’sille toiminnalle, jota yhtio todella harjoittaa, eikd sille, joka mainitaan sen
perustamisasiakirjoissa”, kuten Cour de cassation oli todennut 10.7.2012 antamassaan tuomiossa.
Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan titd tuomiota sovelletaan CPL:n L. 711-4 §:n soveltamiseen
liittyvissé riita-asioissa, vaikka se on annettu erilaisessa asiayhteydessd. Unionin yleinen tuomioistuin
toteaa, ettd on merkityksetontd, ettd tdiméd tuomio annettiin myohemmin kuin riidanalainen p&aatos,
koska silld pelkastddn “selvennetddn riidanalaista oikeudellista kysymystd”, ja ettd oikeuskédytdnnon
muutoksia sovelletaan joka tapauksessa takautuvasti olemassa oleviin tilanteisiin.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa, ettd toiminimen Forge de
Laguiole suoja ulottuu pelkdstddn tdlla nimelld todella harjoitettuun toimintaan riitautetun
tavaramerkin rekister6innin hakemispéivana 20.11.2001.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tdmén tuomion 78 kohdassa, ettd ranskalaisten tuomioistuinten
oikeuskdytinn6n mukaan sekaannusvaaran arviointi riippuu useista tekijoistd, joihin kuuluu
samankaltaisuuden aste kyseisten merkkien (ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon) vilillg,
samankaltaisuuden aste ndiden merkkien kattamien taloudellisten alojen vélilld ja aikaisemman merkin
enemman tai vihemméan huomattava erottamiskyky.

Unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon yhtiéltd kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteen ja
toisaalta osapuolten tavarat ja toiminnan alat, ja totesi valituksenalaisen tuomion 166 kohdassa, ettd
on olemassa sekaannusvaara seuraavien tavaroiden osalta: luokkaan 8 kuuluvat “kasityokalut ja
-vilineet; lusikat; sahat, partakoneet, partakoneenterdt; parranajotarvikkeiden rasiat; viilat ja
kynsipihdit, kynsileikkurit; manikyyrivalinesarjat”, luokkaan 16 kuuluvat ”"paperileikkurit”, luokkaan 21
kuuluvat “partasudit, kosmeettiset tarvikkeet” ja luokkaan 34 kuuluvat ’sikarileikkurit” ja
"piipunpuhdistimet”. Se kumosi EUIPO:n valituslautakunnan paatoksen siltd osin kuin siind todettiin
sekaannusvaaran olemassaolo muiden tavaroiden osalta.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

EUIPO vaatii, ettd valituksenalainen tuomio kumotaan ja Szajner velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.
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Forge de Laguiole SARL (jdljempénd Forge de Laguiole) vaatii, ettd unionin tuomioistuin hyvéksyy
EUIPO:n valituksen mukaiset vaatimukset kokonaisuudessaan.

Szajner vaatii, ettd

— kaikki EUIPO:n ja Forge de Laguiolen valitusperusteet ja vaatimukset jétetddn tutkimatta
— toissijaisesti ne todetaan perusteettomiksi

— valitus hylatdan

— todetaan, ettei valituksenalaista tuomiota ole syytd kumota

— EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Valituksen tarkastelu

EUIPO vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmaiinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan ja toinen tdmdn asetuksen 8 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessa
CPLn L. 711-4 §:n kanssa, rikkomista.

Szajner toteaa ensisijaisesti, ettd EUIPO:n valitus ja Forge de Laguiolen vaatimukset on jatettdva
tutkimatta. Toissijaisesti se vidittdd, ettd valituksen tueksi esitetyt perusteet on hyldttava
perusteettomina.

Tutkittavaksi ottaminen

Szajner toteaa, ettd valitus on jatettivd tutkimatta EUIPO:n asiavaltuuden puuttumisen vuoksi.
Erityisesti hdn viittdsd, ettd paillekkdiselld ominaisuudella riidan ratkaisevana elimend ja valittajana
tdssi muutoksenhakumenettelyssd loukataan ilmeiselld tavalla oikeuslaitoksen riippumattomuuden,
puolueettomuuden ja neutraaliuden periaatetta ja ndin ollen oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkéyntiin. Mainittu valitus on joka tapauksessa jatettdvd tutkimatta, koska yhtaalta
valituksenalaisella tuomiolla ei vaikuteta suoraan EUIPO:n etuihin ja toisaalta valitusperusteet, joihin
se vetoaa 10.7.2012 annetun tuomion osalta, muuttavat oikeusriitaa.

Tastd on todettava ensiksi, ettd unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 172 artiklan mukaisesti
kanne EUIPO:n valituslautakunnan paatoksestd nostetaan unionin yleisessd tuomioistuimessa EUIPO:ta
vastaan, joka on asiassa vastaajana. Liséksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnoén 56 artiklan
toisen kohdan mukaan muutosta voivat hakea kaikki asianosaiset, joiden vaatimukset on kokonaan tai
osittain hylatty, mutta muut valiintulijana olleet kuin jasenvaltiot ja unionin toimielimet voivat hakea
muutosta ainoastaan silloin, kun unionin yleisen tuomioistuimen péétos koskee heitd suoraan.

Koska EUIPO oli kasiteltavédssa asiassa ensimmadisessd oikeusasteessa vastaajana eikd viliintulijana ja
koska se oli osittain hdvinnyt asian, sen asiavaltuus ja oikeussuojan tarve muutoksenhaun yhteydessé
ovat riidattomia, eikd tdmén viraston tarvitse tiltd osin millddn tavoin osoittaa, ettd unionin yleisen
tuomioistuimen ratkaisu koskee sitd suoraan.

Edella esitetystd johtuu myos, ettd toisin kuin Szajner totesi, ei voida katsoa, ettd EUIPO:lla olisi milld
tahansa tavalla "pééllekkdinen ominaisuus riidan ratkaisevana elimena ja valittajana”.
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Toiseksi on huomattava, kuten tdméan tuomion 9 kohdasta ilmenee, ettd Ranskan oikeuden tulkinta oli
jo osapuolten vilisen riidan kohteena EUIPO:n valituslautakunnassa kaydyssa menettelyssa. Néin ollen
EUIPO:n 10.7.2012 annettua tuomiota koskevalla argumentoinnilla ei voida laajentaa EUIPO:n
menettelyn asianosaisten vilisen riidan kohdetta.

Nain ollen Szajnerin oikeudenkdyntiviite, joka koskee EUIPO:n valitusta, on hylattava.

Forge de Laguiolen vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Szajner riitauttaa Forge de Laguiolen vaatimusten tutkittavaksi ottamisen siltd osin kuin ndma
vaatimukset — koska unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 174 artiklan vastaisesti niilld ei pyritd
pelkéastdan EUIPO:n valituksen hyviksymiseen tai hylkddmiseen kokonaan tai osittain, vaan niiden
kohteena on valituksenalaisen tuomion kumoaminen — ovat todellisuudessa liitanndisvalitus, joka olisi
pitdnyt esittdd erilliselld asiakirjalla timén tyojarjestyksen 176 artiklan mukaisesti.

Forge de Laguiolen vastauskirjelmistd ilmenee selvdsti, ettd se on jatetty EUIPO:n esittimien
valitusperusteiden tueksi ja ettd tdiméa yhtié on niin ollen vaatinut, ettd valitus hyvaksytdan.

Tastd seuraa, ettd Szajnerin esittima oikeudenkayntiviite, joka koskee Forge de Laguiolen vaatimuksia,
on myos hylattava.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan
rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

EUIPO, jota Forge de Laguiole tukee, viittdd ensimmadisessd valitusperusteessaan, ettd unionin yleinen
tuomioistuin otti EUIPO:n valituslautakuntien péatoksiin kohdistuvan laillisuusvalvontansa laajuuden
virheellisesti huomioon, kun se arvioi 10.7.2012 annettua tuomiota, vaikka tdméa oli myohempi kuin
mainitun valituslautakunnan pééitos.

EUIPO vidittdd tédstd, ettd riidanalaisen paidtoksen tekemispdivdnd ranskalaisten tuomioistuinten
oikeuskdytdanté oli vahvistettu 21.5.1996 annetulla Cour de cassationin tuomiolla (nro 94-16531,
jaljempéana 21.5.1996 annettu tuomio), jossa timd tuomioistuin oli ottanut myohemmain tavaramerkin
kayton kieltimistd koskevan kanteen yhteydessa huomioon vastaajan toimialan eikd sen todella
harjoittamaa toimintaa. Vaikka unionin yleinen tuomioistuin péaatteli valituksenalaisen tuomion
46 kohdassa 21.5.1996 annetun tuomion jilkeen annetuista alempien ranskalaisten tuomioistuinten
ratkaisuista, ettd oikeuskdytdntd oli kehittynyt EUIPO:n valituslautakunnan kannasta poikkeavaan
suuntaan, unionin yleinen tuomioistuin ei ollut yksiloinyt nditd ratkaisuja eikd ndin ollen tayttinyt
perusteluvelvollisuuttaan.

Koska unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa, ettd 10.7.2012
annettu tuomio on ”sellaisenaan uusi seikka”, riidanalaisen paatoksen laillisuutta ei olisi pitdnyt valvoa
tdamén viimeksi mainitun tuomion valossa, jota mainittu valituslautakunta ei ollut voinut ottaa
huomioon.

Szajner vdittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisen tuomion

21-25 kohdassa, ettd 10.7.2012 annettu tuomio piti ottaa huomioon todisteena, varsinkin kun tdma
tuomio oli ollut kontradiktorisen menettelyn kohteena unionin yleisessé tuomioistuimessa.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on ensiksi huomattava tehtdvien jaosta mitdattomyysvaatimuksen esittdjan, EUIPO:n
toimivaltaisten elinten ja unionin yleisen tuomioistuimen vililld, ettd tdytdntoonpanoasetuksen
37 sddnnossd sdaadetddn, ettd vaatimuksen esittdjan on toimitettava ne tiedot, jotka osoittavat, ettd se
voi sovellettavan kansallisen lain nojalla vedota kansallisen oikeuden mukaan suojattuun aikaisempaan
oikeuteen. Talla sddnnolld asetetaan vaatimuksen esittdjille velvollisuus esittdda EUIPO:lle paitsi
todisteet, jotka osoittavat, ettd sen sovellettaviksi vaatimien kansallisten sddnnosten mukaan
edellytykset sille, ettd tdamd voi kieltdd EU-tavaramerkin kdyton aikaisemman oikeuden perusteella,
tayttyvat, my0Os todisteet kyseisten sddnnosten siséllostd (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v.
SMHYV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 49 ja 50 kohta sekd tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery
Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 34 kohta).

Toiseksi erityisesti EUIPO:n velvollisuuksista unionin tuomioistuin on todennut, ettd kun
EU-tavaramerkin mitdttomaksi julistamista koskeva vaatimus perustuu kansallisen oikeuden sdéannossa
suojattuun aikaisempaan oikeuteen, on ensinndkin EUIPO:n toimivaltaisten elinten tehtdvdna arvioida,
millainen auktoriteetti ja merkitys niilld seikoilla on, jotka hakija on esittdnyt asianomaisen sd@nnon
sisdllon osoittamiseksi (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 51 kohta ja
tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 35 kohta).
Lisdksi on todettava, ettd koska EUIPO:n toimivaltaisten elinten padtos voi johtaa tavaramerkin
haltijalle myonnetyn oikeuden menettidmiseen, téllaisen padtoksen merkitys edellyttdaa valttamatta, ettd
paatoksen antavan elimen tehtdvdnd ei ole pelkdstadn hyviksya kansallista oikeutta sellaisena kuin
mitattomyysvaatimuksen esittdja on sen esittanyt.

Kolmanneksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti unionin yleinen
tuomioistuin on toimivaltainen harjoittamaan tdyttd laillisuusvalvontaansa EUIPO:n sen arvioinnin
osalta, joka koskee tietoja, jotka mitdttomyysvaatimuksen esittdja on esittinyt niiden kansallisen
oikeuden sddnnosten sisdllon osoittamiseksi, joissa sdddettyyn suojaan hdn vetoaa (ks. vastaavasti
tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 52 kohta ja tuomio 27.3.2014, SMHV
v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 36 kohta).

Lisaksi on todettava, ettd koska kansallisen oikeuden soveltamisella voidaan kyseessd olevassa
menettelyllisessd asiayhteydessd evitd EU-tavaramerkin haltijalta tdmén oikeudet, on valttimé&tonta,
ettd unionin yleinen tuomioistuin voi — sovellettavasta kansallisesta oikeudesta todisteina esitettyjen
asiakirjojen puutteista huolimatta — harjoittaa tosiasiassa tehokasta valvontaa. T&td varten on siis
voitava tarkistaa esitettyjen asiakirjojen lisdksi niiden oikeussddntdjen, joihin mitattomyysvaatimuksen
esittdjad on vedonnut, sisiltd, soveltamisedellytykset ja ulottuvuus. Nédin ollen unionin yleisen
tuomioistuimen harjoittaman laillisuusvalvonnan on taytettdvd tehokkaan oikeussuojan periaatteen
vaatimukset (tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186,
44 kohta).

On tdmain jalkeen todettava, ettd EUIPO:n ja unionin yleisen tuomioistuimen harjoittama valvonta on
toteutettava se edellytys huomioon ottaen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 tehokkaan vaikutuksen
— eli EU-tavaramerkin suojan varmistamisen — takaamista (ks. vastaavasti tuomio 27.3.2014, SMHV v.
National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 40 kohta).

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 49 kohdassa, se seikka, ettd unionin yleinen
tuomioistuin rajoittuu soveltamaan kansallista oikeutta sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat
sitd tulkinneet EUIPO:n valituslautakunnan péaiatoksen tekohetkelld, voisi johtaa EU-tavaramerkin
rekisteroinnin epadmiseen tai mitdttoméksi julistamiseen, vaikka télle ei ole sovellettavan kansallisen
oikeussddnnon nojalla perustetta silld hetkelld, jona unionin yleinen tuomioistuin antaa tuomion.
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Tallaisella lopputuloksella ei pelkédstdan loukattaisi edelldi 39 kohdassa mainittua asetuksen
N:o 207/2009 tehokkaan vaikutuksen takaamisen vaatimusta vaan myos tehokkaan oikeussuojan
periaatetta, koska silld evittdisiin unionin yleiseltd tuomioistuimelta todellinen mahdollisuus harjoittaa
edelld 37 ja 38 kohdassa mainittua téytta laillisuusvalvontaa.

Tastd seuraa, ettd unionin yleisen tuomioistuimen on sovellettava kansallisessa oikeudessa
myonnettdvin suojan arvioinnissa kansallista oikeussddntod siten kuin kansalliset tuomioistuimet
soveltavat sitd sen ratkaisun antamisajankohtana. Sen on siis voitava ottaa huomioon myos kansallisen
tuomioistuimen ratkaisu, joka on annettu EUIPO:n valituslautakunnan péétoksen tekemisen jalkeen.

On totta, ettd kansallisen tuomioistuimen ratkaisun, joka on annettu EUIPO:n valituslautakunnan
paatoksen tekemisen jadlkeen, huomioon ottaminen voi saada unionin yleisen tuomioistuimen
arvioimaan kansallista oikeussddntod toisin kuin valituslautakunta on sitd arvioinut. Koska unionin
yleisen tuomioistuimen harjoittama, mainitun valituslautakunnan kansallisesta oikeudesta tekeméda
arviointia koskeva tuomioistuinvalvonta on kuitenkin tdyttd laillisuusvalvontaa, se saman
valituslautakunnan péitoksen jilkeen esille tullut seikka, ettd tdméd péadtdos perustuu kansallisen
oikeuden virheelliseen tulkintaan, ei voi olla este tehdyn virheen oikaisemiselle, kuten julkisasiamies
totesi ratkaisuehdotuksensa 53 kohdassa.

Tatd padtelmdd ei  kyseenalaisteta oikeuskdytinnossd, jonka mukaan ensiksi unionin yleisen
tuomioistuimen pitdd lahtokohtaisesti padtelld pelkdstdan EUIPO:n valituslautakunnan paatoksen
perusteena olevien tietojen perusteella se ratkaisu, joka viimeksi mainitun olisi pitédnyt tehdd, toiseksi
unionin yleinen tuomioistuin voi kumota valituksenalaisen péddtoksen tai muuttaa sitd ainoastaan, jos
kyseisen péadtoksen tekohetkelld paatosta koski jokin asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuista kumoamis- tai muuttamisperusteista, ja kolmanneksi se ei voi kumota tai muuttaa
mainittua péaatostd sellaisin perustein, jotka ilmenevit péddtoksen tekemisen jilkeen (ks. vastaavasti
tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 71 ja 72 kohta ja tuomio 26.10.2016,
Westermann  Lernspielverlage v. EUIPO, (C-482/15 P, EU:C:2016:805, 27  kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Vaikka télld periaatteella onkin laaja soveltamisala ja silld kielletddn unionin yleistd tuomioistuinta
muun muassa kumoamasta tai muuttamasta EUIPO:n valituslautakunnan péétostda ottamalla
huomioon tdmédn paatoksen tekemisen jalkeen ilmenneet seikat tai soveltamalla aineellisen oikeuden
saannoksid, jotka eivit vield olleet voimassa paatoksen tekohetkelld, silld ei sitd vastoin kielletd unionin
yleistd tuomioistuinta ottamasta huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamista
koskevissa riita-asioissa sitd, kuinka EUIPO:n valituslautakunnan tarkasteleman kansallisen
oikeussddannon tulkinta on kehittynyt kansallisissa tuomioistuimissa. Tamé kansallinen oikeussdanté on
nimittdin osa niitd seikkoja, joita valituslautakunta arvioi, ja sen suorittama mainitun s&dnnon
soveltaminen on tdmén asetuksen 65 artiklan 2 kohdan nojalla unionin yleisen tuomioistuimen tidyden
valvonnan alaista (ks. vastaavasti tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission,
C-530/12 P, EU:C:2014:186, 36—38 kohta).

Kontradiktorisen periaatteen, joka on osa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa mainittua
oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkdyntiin, mukaisesti sen, ettd unionin yleinen tuomioistuin ottaa
huomioon kansallisen tuomioistuimen ratkaisun, joka on annettu EUIPO:n valituslautakunnan
paatoksen tekemisen jalkeen, edellytyksend on kuitenkin, ettd osapuolilla on ollut — kuten
kasiteltdviassd asiassa — mahdollisuus esittdd unionin yleisessd tuomioistuimessa huomautuksia
kyseisestd kansallisesta ratkaisusta (ks. vastaavasti tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery
Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 52—54 kohta).

Lopuksi viitetystd perusteluvelvollisuuden noudattamatta jattamisestd on todettava niiden Ranskan
oikeuden elementtien osalta, jotka unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon, ettd viimeksi mainittu
nojautui valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa 10.7.2012 annettua tuomiota arvioidessaan pelkéstdan
timéan tuomion sanamuotoon.
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Vaikka pitdadkin paikkansa, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
46 kohdassa, ettd alempien ranskalaisten tuomioistuinten aikaisemman oikeuskdytinnon, vaikka se ei
olekaan yhteniistd, nojalla voitiin ennen 10.7.2012 annettua tuomiota todeta, ettd toiminimen suoja
rajoittuu kyseisen yhtion todella harjoittamaan toimintaan, valituksenalaisen tuomion 43-45 kohdasta
kuitenkin ilmenee, ettei se ldhtokohtaisesti perustanut arviointiaan riidanalaisen péaatoksen
laillisuudesta tdhdn aikaisempaan oikeuskéytintoon vaan 10.7.2012 annettuun tuomioon, ja ettd se
perusteli arviointinsa riittévélla tavalla.

Tdmdn vuoksi ei voida todeta, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi laiminlyonyt
perusteluvelvollisuutensa.

Edelld esitetyilld perusteilla on todettava, ettd koska se, ettd unionin yleinen tuomioistuin otti
huomioon 10.7.2012 annetun tuomion, ei tarkoita asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan
rikkomista, ensimmadinen valitusperuste on hylédttiava perusteettomana.

Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessd
CPIL:n L. 711-4 §:n kanssa, rikkomista

Toinen valitusperuste jakautuu kahteen osaan.

Toisen valitusperusteen ensimmdinen osa, joka koskee 10.7.2012 annetun tuomion ottamista huomioon
vddristyneelld tavalla

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

EUIPO, jota Forge de Laguiole tukee, viittdd toisen valitusperusteensa ensimmadisessd osassa, ettd
unionin yleinen tuomioistuin on ottanut 10.7.2012 annetun tuomion huomioon védristyneelld tavalla.

Se toteaa erityisesti, ettd kun wunionin vyleinen tuomioistuin esitti valituksenalaisen tuomion
44 kohdassa, ettei Cour de cassation tulkinnut 10.7.2012 annetussa tuomiossa CPLn L. 711-4 §:d4,
mutta totesi tdmaén jilkeen, ettei tdimén tuomion kohta, jonka mukaan "toiminimi saa suojaa vain sille
toiminnalle, jota yhtio todella harjoittaa, eika sille, joka mainitaan sen perustamisasiakirjoissa”, sisalld
sanamuotonsa tai tosiasiallisen tai menettelyllisen asiayhteytenséd nojalla minkéanlaista rajoitusta, jonka
perusteella voitaisiin olettaa, ettd sitd sovelletaan vain ratkaistun asian erityisissa olosuhteissa, ja ettd
tuomiota voidaan ndin ollen soveltaa analogisesti CPI:n L. 711-4 §:n tulkintaan, unionin yleinen
tuomioistuin katsoi 10.7.2012 annetulla tuomiolla olevan sellaisen soveltamisalan, jota silld ei ilmeisesti
ole. EUIPO:n mukaan nimittdin mainitun tuomion tdmén kohdan tarkoituksena on pelkéstdan
madrittad se, hakiko kyseinen yhtio kyseistd tavaramerkkid vilpillisessd mielessd, eikd madrittdd yhtion
toiminimen suojan laajuutta myohempédn tavaramerkkiin ndhden. CPLin L. 711-4 §:n b kohdassa
edellytetddn sen mukaan sekaannusvaaran “tulevaisuuteen suuntautuvaa tutkimusta”, jossa voidaan
jattdda huomiotta vastakkain asetettujen merkkien — myo6s aikaisemman toiminimen - kéyton
konkreettiset edellytykset, koska toiminimen suojan laajuuden rajoittamista pelkistddan konkreettisesti
harjoitettuun toimintaan ei vaadita, kun on kyse pelkistdan potentiaalisista ristiriidoista.

Forge de Laguiole lisad, ettd koska 10.7.2012 annettu tuomio on hylkddva tuomio eli tuomio, jossa
vahvistetaan muutoksenhaun kohteena ollut ratkaisu, se ei voi olla periaatteellinen tuomio Ranskan
oikeudessa.

Szajner vaittad, ettd EUIPO:n kanta, jonka mukaan 10.7.2012 annettu tuomio koskee pelkéstddn niitd
tapauksia, joissa tavaramerkkid on haettu vilpillisessd mielessd, ei noudata tdtd tuomiota edeltdvad
oikeuskdytintod eikd tuomiosta Ranskan oikeuskirjallisuudessa tehtya tulkintaa, joiden mukaan
mainitun tuomion yleisestd soveltamisalasta vallitsee yksimielisyys.
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— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on huomattava, ettd tutkiessaan valituksen yhteydessa unionin yleisen tuomioistuimen esittdmia
padtelmid sovellettavasta kansallisesta lainsdddédnnostd unionin tuomioistuin on toimivaltainen
tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole sille esitettyjen asiakirjojen ja muiden todisteiden
perusteella ottanut védristyneelld tavalla huomioon kansallisen oikeuden sddnndsten sanamuotoa
taikka niitd koskevaa kansallista oikeuskdytintod tai oikeuskirjallisuutta ja ettei unionin yleinen
tuomioistuin ole tehnyt ndiden todisteiden perusteella péddtelmid, jotka ovat ilmeisessd ristiriidassa
niiden sisdllon kanssa, sekd lopuksi tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole kaikkia
seikkoja tutkiessaan antanut ndiden kansallisen oikeuden sdédnndsten sisdllon toteamiseksi jollekin
tietylle seikalle sellaista merkitystd, jota sille ei muihin seikkoihin néhden kuuluisi antaa, sikéli kuin
tama on ilmeistd asiakirja-aineiston perusteella (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P,
EU:C:2011:452, 53 kohta).

Unionin tuomioistuimen on siis tarkistettava, viitataanko EUIPO:n argumentoinnissa virheisiin, joita
unionin yleinen tuomioistuin olisi tehnyt esittdessddn toteamuksensa kyseisestd kansallisesta
lainsdddénnosta ja jotka voivat olla unionin tuomioistuimen valvonnan kohteena edellisessd kohdassa
mainittujen paitelmien perusteella (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P,
EU:C:2011:452, 54 kohta).

Késiteltdvéssd asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettd
10.7.2012 annetussa tuomiossa ei ollut kyse CPLn L. 711-4 §:n nojalla nostetusta kanteesta vaan
vilpillisessd mielessd haetun tavaramerkin mitatoimisestd ja vilpilliseen kilpailuun liittyvésta
vaatimuksesta.

Kuten unionin yleinen tuomioistuin myds totesi mainitussa kohdassa, mikddn 10.7.2012 annetussa
tuomiossa ei osoita, ettd Cour de cassation olisi tarkoittanut rajoittaa toiminimen suojaan liittyvien
arviointiensa piatevyyden mainitun tuomion erityisiin olosuhteisiin. Kyseinen tuomioistuin on sitd
vastoin esittdnyt arviointinsa, kun se hylkdsi ensimmadisen kanneperusteen, joka perustui muun muassa
CPLn L. 711-4 §:n b kohdan rikkomiseen. EUIPO:n viitettd, jonka mukaan mainitut arvioinnit eivét ole
merkityksellisid tdimén sdédnnoksen soveltamisessa, ei siis voida hyvéksya.

Lisaksi EUIPO viittad, ettd Cour de cassation otti huomioon toiminimen haltijan todella harjoittaman
toiminnan tutkiessaan sille esitettyd toista kanneperustetta, jossa oli kyse vilpillisestd kilpailusta, joka
edellyttaa todellista kilpailutilannetta kyseisten yritysten valilla.

Kuitenkin 10.7.2012 annetun tuomion sanamuodosta ilmenee selvésti yhtdalta se, ettd arviointi, jonka
mukaan “toiminimi saa suojaa vain sille toiminnalle, jota yhtié todella harjoittaa, eikd sille, joka
mainitaan sen perustamisasiakirjoissa”, on tehty vastattaessa ensimmadiseen valitusperusteeseen, joka
koski mainittuun tuomioon johtaneessa asiassa kyseessd olevan tavaramerkin hakemista vilpillisessa
mielessd, ja toisaalta se, ettd Cour de cassation viittasi kyseisen yhtion todella harjoittamaan
toimintaan sekd vastatessaan tdhdn ensimmadiseen valitusperusteeseen ettd vastatessaan toiseen
valitusperusteeseen, joka liittyi vilpilliseen kilpailuun.

Nailla perusteilla ei vaikuta siltd, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut 10.7.2012 annetun
tuomion huomioon vairistyneelld tavalla.

Tatd padtelmad ei voida horjuttaa Forge de Laguiolen argumentilla, jonka mukaan tdimé tuomio ei ole
"periaatteellinen” tuomio. Kun nimittdin otetaan huomioon unionin tuomioistuimen muutoksenhaun
yhteydessd tekemid tutkimusta sddntelevit periaatteet, unionin yleisen tuomioistuimen sovellettavaa
kansallista oikeutta koskevat toteamukset — sellaisina kuin ne mainitaan tdmdn tuomion 56
ja 57 kohdassa — sekd se, ettei unionin tuomioistuimen tehtdavand ole maaritelld, onko mainittu tuomio
"periaatteellinen” tuomio, on riittdvad todeta, ettd kyseinen tuomio huomioon ottaen ei vaikuta siltd,
ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut sen soveltamisalan ilmeisen virheellisesti huomioon.
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Tastd seuraa, ettd toisen valitusperusteen ensimmaiinen osa on hylattava.

Toisen valitusperusteen toinen osa, joka koskee oikeudellista virhettd, jonka unionin Yyleisen
tuomioistuimen vditetddn tehneen, kun se otti huomioon pelkdstddn tavaroiden Iluonteen
mddrittdessddn Forge de Laguiolen toiminnan alat

— Asianosaisten lausumat

EUIPO, jota Forge de Laguiole tukee, riitauttaa toisen valitusperusteensa toisessa osassa kriteerit, joihin
unionin yleinen tuomioistuin tukeutui madrittddkseen tdmén yhtion toiminnan alat. EUIPO viittaa
tistd, ettd vaikka unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, etté
vastaus siihen kysymykseen, voidaanko toiminimen Forge de Laguiole nojalla kieltdd, ja missd madarin,
Szajneria kayttamastd tavaramerkkia LAGUIOLE, riippuu pelkéstddan Ranskan oikeudesta, unionin
yleinen tuomioistuin maaritteli toiminimen suojan laajuuden viittaamalla valituksenalaisen tuomion
63 kohdassa pelkastadn omaan oikeuskaytantoonsa eli 13.2.2007 annettuun tuomioon Mundipharma v.
SMHV - Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46), joka koskee aikaisempien
tavaramerkkien kayttod ja jota unionin yleinen tuomioistuin sovelsi analogisesti tulkitessaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, joka vastaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa.

Tastd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin madritteli mainitut toiminnan alat pelkéstdén
tavaroiden luonnetta koskevan kriteerin nojalla ja teki ndin ollen oikeudellisen virheen asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessa CPL:n L. 711-4 §:n kanssa, soveltamisessa. EUIPO
nimittdin véittad, ettd toiminnan alojen médrittdmisessa Ranskan oikeuden mukaisesti olisi pitédnyt ottaa
huomioon myo6s aikaisemman toiminimen haltijan kaupan pitdimien tavaroiden kayttotarkoitus ja
kayttotapa.

Szajner vaittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin arvioi perustellusti kyseisten tavaroiden
samankaltaisuutta nojautuen seké niiden luonteeseen ettd niiden kayttotarkoitukseen ja kayttotapaan.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 78 kohdassa, ettd unionin yleinen
tuomioistuin ei soveltanut yleiselld tavalla analogisesti oikeuskéytdntoddn, kun se tarkasteli Forge de
Laguiolen harjoittamaa toimintaa. Se siteerasi aikaisempien tavaramerkkien kéayttoon liittyvaa
oikeuskaytdantoddn vain valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa selittddkseen arviointiaan, jonka
mukaan haarukoiden kaupan pitdiminen ei voi osoittaa toimintaa kaikkien “kattaustavaroiden” alalla
vaan pelkastddan “ruokailuvilineiden” alalla.

Tamén jilkeen on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei tosin ensin nimenomaisesti
maininnut niitd kriteereitd, joiden avulla Forge de Laguiolen todella harjoittama toiminta on
madritettavd, ja ettd se siteerasi valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa ranskalaisten tuomioistuinten
oikeuskdytdntod, johon asianosaiset ovat vedonneet, vain sekaannusvaaran tutkimisen yhteydessa.

Valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee kuitenkin selvésti, ettd unionin yleinen tuomioistuin otti kyseisté
toimintaa tutkiessaan tdmédn tuomion 54-74 kohdassa nimenomaisesti huomioon paitsi kyseisten

tavaroiden luonteen myos niiden kayttotarkoituksen, kayttotavan, asiakaskunnan seka jakelutavan.

EUIPO:n ja Forge de Laguiolen viitteet perustuvat ndin ollen valituksenalaisen tuomion virheelliseen
tulkintaan.

Niin ollen toisen valitusperusteen toinen osa on myds hyldttava perusteettomana.
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Kaikesta edelld lausutusta seuraa, ettd valitus on perusteeton ja ettd se on ndin ollen hyléttava.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan tyojarjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen késittelyyn, mukaan asianosainen, joka hévida asian,
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska Szajner on
vaatinut EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut ja koska EUIPO on hévinnyt asian,
se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Tyojdrjestyksen 184 artiklan 4 kohdan mukaisesti on madrattivd, ettd Forge de Laguiole,
muutoksenhakumenettelyn viliintulija, vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Valitus hylitidén.

2) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

3) Forge de Laguiole SARL vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Allekirjoitukset
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