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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

20 péivand huhtikuuta 2016 *

EU-tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteroity sanamerkki SkyTec —
Aikaisempi kansallinen sanamerkki SKY — Suhteellinen hylkédysperuste — Kayton sallimisesta johtuva
oikeudenmenetys — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta — Sekaannusvaara — Asetuksen

N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
Asiassa T-77/15,

Tronios Group International BV, kotipaikka Breda (Alankomaat), edustajinaan asianajajat R. van
Leeuwen ja H. Klingenberg,

kantajana,
vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinddan S. Crabbe ja
A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on, aikaisemmalta nimeltddn British Sky Broadcasting Group plc,

Sky plc, kotipaikka Isleworth (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan aluksi solicitor J. Barry,
sittemmin asianajajat M. Schut ja A. Meijboom,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 28.11.2014 tekemésta
péaatoksestd (asia R 1681/2013-4), joka koskee British Sky Broadcasting Group plc:n ja Tronios Group
International BV:n vilistd mitdttomyysmenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek sekd tuomarit I. Labucka ja V. Kreuschitz
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2015 jatetyn kannekirjelman,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.6.2015 jatetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.6.2015 jatetyn viliintulijan vastineen,

* Oikeudenkayntikieli: hollanti.
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ottaen huomioon 27.7.2015 tehdyn pédatoksen, jolla evittiin oikeus kantajan vastauskirjelmidn
jattdmiseen,

ottaen huomioon, etteivdt varsinaiset asianosaiset ole esittineet istunnon jdrjestdmistd koskevaa
pyyntoa kolmen viikon kuluessa siitd, kun ilmoitus asian kasittelyn kirjallisen vaiheen péaattamisestd on
annettu tiedoksi, ja padtettyddn unionin yleisen tuomioistuimen tyojérjestyksen 106 artiklan 3 kohdan
nojalla ratkaista kanteen ilman asian kasittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

tuomion !

Asian tausta

Kantaja Tronios Group International BV teki 18.11.1999 EU-tavaramerkkid koskevan
rekisterdintihakemuksen = Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) vyhteison
tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna [korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)], nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointia EU-tavaramerkiksi haettiin, on sanamerkki SkyTec (jaljempéna
riidanalainen tavaramerkki).

SkyTec-merkki rekisteroitiin 2.5.2001 EU-tavaramerkiksi numerolla 001386812.

Tavarat, joita varten riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintié haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9
ja 11, ja ne vastaavat luokan 9 osalta seuraavaa kuvausta: "Séhkoisten ja séhkomagneettisten signaalien
vastaanottoon, tallennukseen, siirtoon, késittelyyn ja toistoon tarkoitetut laitteet, kuten langattomat
mikrofonit ja jarjestelmit, mikrofonit; levy-, CD- ja DVD-soittimet; CD- ja DVD-adnityslaitteet;
kaapelit, liitantdjohdot ja liittimet; digitaaliset ja analogiset danenkadsittelylaitteet, pien- ja suuritehoiset
audiovahvistimet; kaiuttimet, kaiutinkaapit ja varusteet”.

Riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinti uusittiin 19.11.2009 ja uusittu EU-tavaramerkki julkaistiin
25.11.2009 Yhteison tavaramerkkilehdessda nro 2009/047.

Viliintulijan eli Sky plc:n oikeudellinen edeltéja British Sky Broadcasting Group plc (jaljempéna BSkyB)
teki 23.3.2007 asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vaatimuksen riidanalaisen
tavaramerkin menetetyksi julistamisesta. Kantaja esitti 2.4.2007 néytt6d riidanalaisen tavaramerkin
kaytostd. Mitdattomyysosasto katsoi 11.7.2008 antamassaan péaiatoksessd, ettd riidanalainen tavaramerkki
oli ollut tosiasiallisesti kdytossa, ja hylkdsi menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksen. Tama péatos
tuli lainvoimaiseksi.

BSkyB esitti 21.3.2012 riidanalaisen tavaramerkin mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan kanssa, sekd mainitun asetuksen 53 artiklan 1 kohdan
c alakohdan nojalla, luettuna yhdessd asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, siltd osin kuin kyseinen
tavaramerkki oli rekisteroity luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, sellaisina kuin ne on esitetty edelld
4 kohdassa, varten.

1 — Téstd tuomiosta on otettu tihdn vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitaé aiheellisena.
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Mitattomyysvaatimuksensa  tueksi BSkyB vetosi erityisesti aikaisempaan EU-tavaramerkiksi
rekisterdityyn sanamerkkiin SKY, joka oli rekisterdity 24.9.1998 ja uusittu 1.4.2016 saakka numerolla
126425, seka brittildiseen aikaisempaan sanamerkkiin SKY, joka oli rekisteroity 18.4.1995 ja uusittu
7.11.2015 saakka viitteella 2044507B. Nama tavaramerkit on rekisterdity luokkiin 9, 38 ja 41 kuuluvia
tavaroita ja palveluja varten.

Luokkaan 9 kuuluvat tavarat, joita varten brittildinen aikaisempi tavaramerkki on, vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Radio-, televisio-, ddnentallennus-, @dnentoisto-, tietoliikenne-, merkinanto-, tarkastus-
(valvonta-), optiset (muut kuin ladketieteelliset) ja opetuslaitteet ja -kojeet; tallennetut televisio- ja
radio-ohjelmat; tietokoneet; tietokoneohjelmat; magneettiset nauhat, levyt ja langat; kasetit ja
pelikasetit, kaytettdviksi edelld mainittujen nauhojen kanssa; koodatut kortit; tyhjit ja valmiiksi
tallennetut dani- ja videokasetit ja -nauhat sekéd pelikasetit; CD-levyt; danilevyt; radiosignaaliantennit;
laserluettavat levyt ddnen tai videokuvan tallennukseen; koodattujen signaalien dekoodauslaitteet;
videoprojektorit; videokuvaruudut; aurinkolasit; elektroniikka- ja tietokonepelit; interaktiiviset
elektroniikka- ja tietokonepelit; osat ja tarvikkeet kaikkia edelld mainittuja varten; kaikki kuuluvat
luokkaan 9”.

Mitédttomyysosasto hyviaksyi 28.6.2013 tekemallddn paiatokselld riidanalaisen tavaramerkin mitdattomaksi
julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan
perusteella, luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, ja julisti
riidanalaisen tavaramerkin mitattomaksi siltd osin kuin se oli rekisteréity luokkaan 9 kuuluvia
asianomaisia tavaroita varten.

Kantaja valitti 27.8.2013 mitattdmyysosaston paatoksesta EUIPO:ssa asetuksen
N:o 207/2009 58—-64 artiklan nojalla.

EUIPO:n neljés valituslautakunta vahvisti 28.11.2014 tekemaélladn paétokselld (jaljempéand riidanalainen
péaatos) mitattomyysosaston paatoksen ja hylkasi valituksen.

Riidanalaisessa paétoksessd valituslautakunta yhtaéltda hylkdsi vaitteen, joka koski asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kayton sallimisesta johtuvaa oikeudenmenetysts,
johon kantaja oli vedonnut vastustaakseen mitdttoméksi julistamista koskevaa vaatimusta.
Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ollut osoittanut, ettd BSkyB olisi ollut tdmén vaatimuksen
tekemispdivand eli 21.3.2012 tietoinen riidanalaisen tavaramerkin kéytostd yli viiden vuoden ajan,
koska kantaja oli esittinyt ensimmdiset todisteet tdstd kaytostd 2.4.2007 menettimismenettelyssa
(riidanalaisen paatoksen 15-25 kohta). Toisaalta valituslautakunta katsoi, ettd riidanalaisen
tavaramerkin ja brittildisen aikaisemman tavaramerkin (jaljempénd kyseiset tavaramerkit) vililld oli
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitettu sekaannusvaara luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden
osalta, eikd valituslautakunta tutkinut muita mitattomyysperusteita eikd muita aikaisempia oikeuksia,
joihin mitdttomyysvaatimus perustui (riidanalaisen paatoksen 26—45 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— hylkda mitattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen ja

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, mukaan lukien EUIPO:ssa aiheutuneet
kulut.
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EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— toteaa mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomaksi ja
— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen ja

— ”pysyttéd riidanalaisen paatoksen”.

QOikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat yhtddlta asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan rikkomista ja toisaalta virhettd, joka on tapahtunut arvioitaessa
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessd saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitettua sekaannusvaaraa.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan rikkomista

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen siitd, ettd BSkyB ei ennen 21.3.2007 ollut asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tietoinen riidanalaisen tavaramerkin kéytosta
ja ettd se oli siitd tietoinen vasta 2.4.2007 lahtien.

Kantaja korostaa, ettd riidanalainen tavaramerkki oli mitdattomaksi julistamista koskevan vaatimuksen
esittamiseen saakka ollut tosiasiallisessa ja vakiintuneessa kdytossda Euroopan unionin jasenvaltioissa,
mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta, vuodesta 1998 alkaen ja ettd se oli siis ollut olemassa noin
14 vuoden ajan BSkyB:n aikaisempien tavaramerkkien rinnalla. Kantajan mukaan timé kesto lyhenee
noin 11 vuoteen, mikdli huomioon otetaan tavaramerkin Euroopan unionin tavaramerkiksi
rekisterdimisen pdivan eli 2.5.2001 ja kyseisten merkkien sekaannusvaaraan perustuvan mitattomaksi
julistamista koskevan vaatimuksen jattamispéivan eli 21.3.2012 vilinen ajanjakso. BSkyB ei kuitenkaan
ole kantajan mukaan pitdnyt tdtd vaaraa riittdvdnd syynd nostaakseen kanteen aikaisemmin eikd ole
pitdnyt sitd riittdvand syynd esittddkseen riidanalaisen tavaramerkin mitdttomaksi julistamista koskevan
vaatimuksen joko 23.3.2007 esitetyn menettimistd koskevan vaatimuksen jalkeen tai 2.4.2007 jalkeen,
eli toisin sanoen kun kantaja on esittinyt ndyttod tavaramerkin kaytostd ja kun BSkyB joka
tapauksessa oli saanut tiedon kyseisestd kaytostd. Néin ollen kantaja katsoo, ettd nyt kasiteltdvassa
asiassa asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan mukaiset edellytykset tayttyviat. Kantaja
tdsmentdd, ettd vaikka sen on péadsddntoisesti ndytettdvé toteen, ettd BSkyB oli tietoinen riidanalaisen
tavaramerkin kaytostd, kantajalle on kuitenkin erittdin vaikeaa ja jopa mahdotonta esittda tallaisia
todisteita, jotka liittyvdat BSkyB:n sisdpiiriin. Téllaista tietoisuutta koskevat todisteet tai olettamukset
voivat myos perustua objektiivisiin seikkoihin, kuten tiiviiseen liikesuhteeseen tai kilpailuun, joka on
osoitettu esimerkiksi kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samanaikaisella
esittelemiselld samoilla messuilla. On nimittdin niin, ettd useista tosiseikoista ja olosuhteista, joihin on
osittain vedottu EUIPO:ssa kéydyissd menettelyissd, voidaan kantajan mukaan péatelld, ettd BSkyB:n
oli oltava tietoinen riidanalaisesta tavaramerkista.

[--]
EUIPO ja viliintulija kiistdvat kantajan véitteet ja vaativat, ettd tdma kanneperuste hyldtadn. Viliintulija

vaatii tdssd yhteydessd todisteiden, jotka kantaja on esittinyt ensimmaéisen kerran unionin yleisessa
tuomioistuimessa, tutkimatta jattamista.
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Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa, ettd nyt kisiteltavéssd asiassa on kiistatonta, ettd BSKyB:n
esitettyd riidanalaisen tavaramerkin menettamistd koskevan vaatimuksen 23.3.2007 kantaja on esittanyt
ensimmadiset todisteet mainitun tavaramerkin kaytostd 2.4.2007. Lisdksi BSkyB on esittinyt
mitidttomyysvaatimuksen 21.3.2012 eli ennen kuin oli kulunut viisi vuotta téstd ensimmadisestd kayttod
koskevien todisteiden esittamisesta.

Asianosaiset ~ ovat  kuitenkin  erimielisia = siitd,  sovelletaanko = BSkyB:hen  asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa sdddettyd kayton sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen
madrdaikaa sen vuoksi, ettd BSkyB on ollut tietoinen riidanalaisen tavaramerkin kaytostd ainakin ennen
21.3.2007.

On huomautettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan neljan edellytyksen on taytyttdva, jotta
kayton sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen médrdaika alkaa kulua, kun kolmas kayttda
myohempad tavaramerkkid, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin
aikaisempi tavaramerkki. Ensinndkin myohemmain tavaramerkin on oltava rekisterdity, toiseksi sen
haltijan on tdytynyt hakea sitd vilpittoméssd mielessd, kolmanneksi sitd on kaytettdvd siind
jasenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, ja neljanneksi aikaisemman tavaramerkin
haltijan on oltava tietoinen myohemméin tavaramerkin kiytostd sen rekisterdinnin jilkeen (tuomio
28.6.2012, Basile ja I Marchi Italiani v. SMHV - Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09,
EU:T:2012:328, 30 kohta ja tuomio 23.10.2013, SFC Jardibric v. SMHV — Aqua Center Europa
(AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, 19 kohta; ks. myos analogisesti tuomio 22.9.2011,
Budéjovicky Budvar, C-482/09, Kok., EU:C:2011:605, 54 ja 56—58 kohta).

Tastd oikeuskdytinnostd kay lisdksi ilmi se, ettd asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan
pddmadrand on sanktioida sellaisia aikaisempien tavaramerkkien haltijoita, jotka ovat sallineet
myohemmaén EU-tavaramerkin kayton yhtédjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tdstd kaytostd,
mainittua  tavaramerkkid koskevien mitdttomyyskanteiden ja viitteiden esittdmisoikeuden
menettdmiselld. Talld sddnnokselld pyritddn siis saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi
sailyttad tavaramerkin keskeinen tehtdvd sekd muiden talouden toimijoiden intressi pitdd sellaiset
merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja. Tama tavoite merkitsee sitd, etté
tamédn keskeisen tehtdvin sdilyttamiseksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on voitava vastustaa
sellaisen myohemmain tavaramerkin kayttdd, joka on samanlainen kuin sen oma tavaramerkki tai
muistuttaa sitd. Aikaisemman tavaramerkin haltijalla on nimittdin mahdollisuus olla sallimatta
myohemmaidn Euroopan unionin tavaramerkin kayttod vasta siitd hetkestd, jona se on saanut tietda
kéaytostd, ja siten vastustaa sitd tai vaatia myohemmaén tavaramerkin mitdttomaksi julistamista, joten
kayton sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen maédrdaika alkaa kulua vasta tédstd hetkestda (ks.
vastaavasti edelld 30 kohdassa mainittu tuomio B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, 32 ja 33 kohta
ja edelld 30 kohdassa mainittu tuomio AQUA FLOW, EU:T:2013:550, 20 ja 21 kohta; ks. myds
vastaavasti ja analogisesti edelld 30 kohdassa mainittu tuomio Budéjovicky Budvar, EU:C:2011:605, 46—
48 kohta).

Naiin ollen asetuksen N:o 207/2009 teleologisesta tulkinnasta seuraa, ettd merkityksellinen pdivimaara
oikeudenmenetyksen madrdajan alkamisen laskemiseksi on péivd, jona myohemmidn tavaramerkin
kaytostd on saatu tieto (ks. vastaavasti edelld 30 kohdassa mainittu tuomio B. Antonio Basile 1952,
EU:T:2012:328, 33 kohta).

Samoin, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen péaitoksen 22 kohdassa, tima
tulkinta edellyttdd sitd, ettd myohemman tavaramerkin haltija esittdd néyttod siitd, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltija on tosiasiallisesti tietoinen mainitun tavaramerkin kéytostd, silld jos se ei ole, se ei
voi vastustaa myohemman tavaramerkin kayttod. Kuten EUIPO nimittdin perustellusti toteaa, tdssd on
nimittdin otettava huomioon jésenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannon ldahentdmisesta 21.12.1988
annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 9 artiklan 1 kohdassa, joka on
korvattu jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 9 artiklan 1 kohdalla, tarkoitettu
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kayton sallimisesta johtuvaa oikeudenmenetystd koskeva analoginen sddntd, johon liittyvéssé
johdanto-osan 11 perustelukappaleessa (direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12 perustelukappale)
tdsmennetddn, ettd titd oikeudenmenetysperustetta sovelletaan, jos aikaisemman tavaramerkin haltija
on ’“kiyttamisestd tietoisena sallinut pitkdhkon ajan jatkuneen kéyttdimisen”, mikd tarkoittaa
"tarkoituksellista” tai “asiaintilasta tietoisena” tapahtunutta sallimista (ks. vastaavasti edelld
30 kohdassa mainittu tuomio Budéjovicky Budvar, EU:C:2011:605, 46 ja 47 kohta ja julkisasiamies
Trstenjakin ratkaisuehdotus Budéjovicky Budvar, C-482/09, Kok., EU:C:2011:46, 82 kohta). On
todettava, ettd tdtd arviota sovelletaan soveltuvin osin asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohtaan,
jonka sanamuoto vastaa direktiivien 89/104 ja 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.

Niin ollen on hylattidva kantajan viitteet siitd, ettd on riittdvad osoittaa BSkyB:n mahdollinen tietoisuus
riidanalaisen tavaramerkin kaytostd tai esittdd yhtépitavia todisteita, joiden perusteella voidaan olettaa
tallaisen tietoisuuden olemassaolo.

On kuitenkin tutkittava, onko kantaja kuitenkin osoittanut sen, ettd BSkyB oli viimeistddan 21.3.2007
tosiasiallisesti tietoinen riidanalaisen tavaramerkin kaytosta.

Aluksi, kuten viliintulija on perustellusti vaatinut, on jétettdva tutkimatta kannekirjelman liitteet, jotka
kantaja on esittdinyt ensimmaiisen kerran unionin yleisessi tuomioistuimessa. Asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdasta nimittdin kdy ilmi, ettd unionin yleisen tuomioistuimen on
arvioitava valituslautakuntien pditosten lainmukaisuutta valvomalla sitd, miten ne ovat soveltaneet
unionin oikeutta, ja tdssd valvonnassa sen on otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille
esitetyt tosiseikat. Ndin ollen sellaisiin tosiseikkoihin, joihin osapuolet eivit ole vedonneet EUIPO:n
elimissd, ei endd voida vedota unionin yleisessa tuomioistuimessa vireille pannussa oikeudenkdynnissg,
ja unionin yleinen tuomioistuin ei voi tutkia uudelleen tosiseikkoja siind ensimmaistéd kertaa esitettyjen
todisteiden valossa, lukuun ottamatta tosiseikkoja, jotka EUIPO:n elinten olisi pitdnyt tutkia viran
puolesta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan nojalla (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, LG
Electronics v. SMHV, C-88/11 P, EU:C:2011:727, 23-26 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen; tuomio
24.11.2005, Sadas v. SMHV — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Kok., EU:T:2005:420,
19 kohta ja tuomio 12.12.2014, Wilo v. SMHV (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067,
12 kohta). Nyt kisiteltavéssd asiassa kantajan esittdmit uudet tosiseikat ja todisteet, mukaan lukien
liikevaihto ja mainosesitteet, kuuluvat sen omaan vastuualueeseen, eikd kantaja ole vedonnut siihen,
ettd ne olisi pitdnyt tutkia viran puolesta. Ndin ollen ndmé seikat eivéit voi vaikuttaa riidanalaisen
paatoksen lainmukaisuuteen, ja ne on sivuutettava ilman, etté olisi tarpeen tutkia niiden todistusarvoa.

Lisdksi on todettava, ettd valituslautakunnan arviointi kantajan EUIPO:ssa kéaydyssd menettelyssa
esittdmistd todisteista (riidanalaisen pdatoksen 21 ja 22 kohta) ei ole virheellinen, kun otetaan
huomioon, ettd oli kantajan tehtdvd osoittaa BSkyB:n tosiasiallinen tietoisuus riidanalaisen
tavaramerkin kaytostd eikd pelkdstddn mainitun tavaramerkin rekisterdinnistd (ks. edelld 30 kohta).
Kantaja yrittdd kuitenkin perusteluissaan johtaa BSkyB:n tosiasiallisen tietoisuuden tdllaisesta kaytosta
nimenomaisesti siitd, ettd BSkyB todistetusti oli tietoinen pelkdstddn riidanalaisen merkin
rekisterdinnistd, tai tietyistd seikoista, jotka kantajan mukaan antavat olettaa, ettd kaytostd oltiin
tietoisia, kuten BSkyB:n kehittdiméstd ennakoivasta strategiasta tavaramerkkiensd suojaamiseksi
samanlaisilta tai samankaltaisilta tavaramerkeiltd, jotka sisaltavat osan “sky”.

[--]

Kaiken edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunta on katsonut perustellusti
riidanalaisen paatoksen 22 kohdassa, ettd todisteet, joihin kantaja on vedonnut EUIPO:ssa kaydyssé
menettelyssd, osoittavat kylld riidanalaisen merkin tietynlaisen kayton, mutta eivét riitd osoittamaan
sitd, ettd BSkyB on ollut tosiasiallisesti tietoinen kyseisestd kaytosta ennen 21.3.2007.

[- -]
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TUOMIO 20.4.2016 — ASIA T-77/15 [OTTEINA]
TRONIOS GROUP INTERNATIONAL v. SMHV EUIPO - SKY (SKYTEC)

Ensimmadinen kanneperuste on niin ollen hyldttavd perusteettomana.

47 Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista [— -]

Téten on hylattava myos toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessdé saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista.

Niin ollen, kun otetaan huomioon EUIPO:n piaiasiallinen vaatimus, jolla on ymmadrrettava pyrittavin

sithen, ettd unionin yleinen tuomioistuin vahvistaa riidanalaisen péédtoksen lainmukaisuuden (ks.
vastineen 63 kohta), seki viliintulijan vaatimus, kanne on hyléttava kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka havida asian,
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on havinnyt asian ja EUIPO on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja
on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkayntikulut.

Koska viliintulija ei ole vaatinut oikeudenkéyntikulujen korvaamista, se on velvoitettava vastaamaan
omista oikeudenkayntikuluistaan tyojdrjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitain.

2) Tronios Group International BV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) oikeudenkiyntikulut.

3) Sky plc vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan.
Prek Labucka Kreuschitz
Julistettiin Luxemburgissa 20 paivana huhtikuuta 2016.

Allekirjoitukset
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