EDWIN v. SMHV
UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)
5 péivand heindkuuta 2011 *

Asiassa C-263/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklaan perustu-
vasta valituksesta, joka on pantu vireille 14.7.2009,

Edwin Co. Ltd, kotipaikka Tokio (Japani), edustajinaan avvocato D. Rigatti, avvocato
M. Bertani, avvocato S. Verea, avvocato K. Muraro ja avvocato M. Balestriero,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn O. Montalto, L. Rampini ja J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmaisessé oikeusasteessa, ja

Elio Fiorucci, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan avvocato A. Vanzetti ja avvo-
cato A. Colmano,

kantajana ensimmaisessé oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikieli: italia.
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UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann ja D. Svéby seki tuo-
marit A. Rosas, E. Juhdsz, T. von Danwitz, M. Berger (esittelevd tuomari), A. Prechal
ja E. Jara$itinas,

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa ksittelyssé ja 23.11.2010 pidetyssa istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.1.2011 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Edwin Co. Ltd vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan
yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-165/06, Fioruc-
ci vastaan SMHV — Edwin (ELIO FIORUCCI), 14.5.2009 antaman tuomion (Kok.,
s. II-1375; jdljempéand valituksenalainen tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin hy-
viksyi osittain kanteen, jolla Elio Fiorucci vaati sitd kumoamaan sisdmarkkinoiden

I - 5888



EDWIN v. SMHV

harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmiisen valituslau-
takunnan 6.4.2006 tekeméin paatoksen (asia R 238/2005-1), joka koski Fioruccin ja
Edwinin vilistd mitdattomyys- ja menettimismenettelyd (jaljempénd riidanalainen
paatos).

Asiaa koskevat oikeussdannot

Unionin sddnnosto

Euroopan unionin tuomioistuimen perussaanto

Euroopan unionin tuomioistuimen perussadannon 58 artiklassa méérétadn seuraavaa:

”Unionin tuomioistuimelta voidaan hakea muutosta vain oikeuskysymysten osalta.
Muutoksenhaun perusteena voi olla toimivallan puuttuminen unionin yleiseltéd tuo-
mioistuimelta, asian kisittelyssd unionin yleisessé tuomioistuimessa tapahtunut oi-
keudenkéyntivirhe, joka on hakijan edun vastainen, tai unionin yleisessd tuomioistui-
messa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.

Muutosta ei voida hakea vain oikeudenkéyntikulujen méairén osalta tai siltd osin,
kuka vastaa oikeudenkayntikuluista”
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyo6jarjestys

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohdan
mukaan asianosaisten kirjelmit eivéit voi muuttaa oikeudenkédynnin kohdetta siita,
mika se on ollut valituslautakunnassa.

Asetus (EY) N:o 40/94

Yhteison tavaramerkisti 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1). Nyt késiteltdvadan oikeus-
riitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94, sellaisena kuin se on muu-
tettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70,
s. 1; jaljempéna asetus N:o 40/94).

Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan, jonka otsikkona oli "Menettamisperusteet’, 1 koh-
dan c alakohdassa sidadettiin seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkin haltijan julistetaan menettidneen oikeutensa [SMHV:lle]
tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:
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EDWIN v. SMHV
c) se on kiyton seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan
joku muu on kéyttényt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tava-

roiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperén osalta, niille
tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteréity.”

Saman asetuksen 52 artiklan, jonka otsikkona oli "Suhteelliset mitattomyysperusteet’,
2 kohdassa sdadettiin seuraavaa:

”2. Yhteison tavaramerkki julistetaan mitattoméksi [SMHV:lle] tehdylld vaatimuksel-
la tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella my®0s, jos sen kaytto voidaan
kieltdd muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti

a) nimed koskevan oikeuden,

b) kuvaa koskevan oikeuden,

c) tekijanoikeuden,

d) teollisoikeuden,

perusteella yhteison lainsddddnnon tai suojaa sédédntelevin kansallisen oikeuden
mukaisesti’”

Asian saattamista yhteison tuomioistuimen késiteltdviaksi koskevassa asetuksen
N:o 40/94 63 artiklassa sdéddettiin seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat péddtokset voidaan saattaa yhteison tuo-
mioistuimen késiteltdvaksi.
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2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymaarayk-
sen rikkominen, perustamissopimuksen, tdméin asetuksen tai niiden soveltamista
koskevan oikeussddnnon rikkominen taikka harkintavallan vadrinkéytto.

3. Yhteison tuomioistuimella on toimivalta sekd kumota kiistetty paatos ettd muut-
taa sitd.

6. [SMHV:n] on toteutettava yhteisén tuomioistuimen tuomion téyténtéonpanosta
johtuvat toimenpiteet”

Asetus (EY) N:o 2868/95

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytantoon-
panosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella
(EY) N:0 1041/2005 (EYVL L 172, 5. 4; jaljempidné taytintoonpanoasetus), sdddetddn
muun muassa SMHV:ssa kdytdvien yhteison tavaramerkkia koskevien menettamis- ja
mitdttomyysmenettelyjen kulkuun sovellettavista sadnnoista.

Téaytdntoonpanoasetuksen 37 sddnnon b kohdan iii alakohdassa séédetddn alkuperai-
sessd muodossaan, jota ei ole muutettu, seuraavaa:

"[SMHV:lle] tehtdvassa hakemuksessa —— menettidmis- tai mitattomyysvaatimukses-
ta on oltava
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b) tiedot hakemuksen perusteista:

iii) jos kyseessd on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukainen ha-
kemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitéttomyydestéd perustuu, ja tie-
dot, jotka osoittavat, ettd hakija on mainitun asetuksen 52 artiklan 2 kohdas-
sa tarkoitettu aikaisemman oikeuden haltija tai ettd hin voi esittdd mainittua
oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla”

Kansallinen sddnnosto

Italian teollisoikeuslain (Codice della Proprieta Industriale, jiljempénd CPI) 8 §:n 3
momentissa, siind muodossa kuin sitd sovellettiin valituslautakunnan paitoksen te-
kohetkella, saddettiin seuraavaa:

"Mikéli henkildiden nimet, taiteellisessa, kirjallisessa, tieteellisessd, poliittisessa tai
urheilullisessa yhteydessa kaytetyt merkit, tapahtumien seka voittoa tavoittelematto-
mien jirjestdjen ja yhdistysten nimitykset ja merkit ja niille ominaisten tunnuskuvien
erityispiirteet ovat laajalti tunnettuja, niiden rekisterdinti tavaramerkiksi on mahdol-
lista ainoastaan niiden haltijalle tai tdméan haltijan taikka 1 momentissa mainittujen
henkil6iden suostumuksen saaneelle”

I - 5893



11

12

13

14

15

TUOMIO 5.7.2011 — ASIA C-263/09 P

Asian tausta ja riidanalainen péditos

Italian oikeuden mukaisen Fiorucci SpA -yhtion perusti Elio Fiorucci, Italiassa
1970-luvulla varsin tunnettu muotisuunnittelija, joka 21.12.1990 luovutti valittajalle
koko "luovan omaisuutensa’, mukaan lukien tavaramerkit, joiden haltija hén oli ja
joihin lukeutuu useita sanaosan "FIORUCCI” siséltdvid tavaramerkkeja.

Valittajan hakemuksesta SMHYV rekisterdi 6.4.1999 sanamerkin ELIO FIORUCCI yh-
teison tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilisté luokitusta tavaramerk-
kien rekister6imisté varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellai-
sena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18
ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

Fiorucci teki tistd tavaramerkistd 3.2.2003 menettdmis- ja mitaittomyyshakemuksen
asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 52 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdan mukaisesti.

SMHV:n mitiattomyysosasto hyviksyi 23.12.2004 tekemaélladn paatokselld mitatto-
myyshakemuksen silld perusteella, ettd CPL:n 8 §:n 3 momentin mukaan Fioruccin
nimen rekisterdiminen yhteison tavaramerkiksi edellytti hinen suostumustaan, mut-
ta hén ei ollut antanut sitd. Mitdttomyysosasto katsoi, ettei niin ollen ollut tarpeen
lausua menettdmishakemuksesta.

Valittaja valitti padtoksestda SMHV:n sisdlla. SMHV:n ensimmaiinen valituslautakunta
hyviksyi riidanalaisella pdiatoksellddn valituksen ja kumosi mitidttomyysosaston péa-
toksen. Valituslautakunta totesi ensinnékin, ettei Fioruccin tekemé mitéttomyyshake-
mus kuulunut CPLn 8 §:n 3 momentin — jonka tarkoituksena valituslautakunnan mu-
kaan on estdd se, ettd kolmas osapuoli kdyttad taloudellisesti hyvikseen muulla kuin
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kaupallisella alalla tunnetuksi tulleen tunnetun henkilén nimed — soveltamisalaan
eikd Fiorucci siten voinut vedota nimeé koskevaan oikeuteen kyseisen sdénnoksen
perusteella. Toiseksi Fioruccin tekeméstd menettdmishakemuksesta valituslautakun-
ta totesi — muistutettuaan ensin, ettd asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan tarkoituksena on suojata yleison luottamusta —, ettei kyseinen tavaramerkki
itsessddn tai kéyttonsé perusteella ollut omiaan johtamaan yleis6d harhaan.

Kanne ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Fiorucci nosti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2006
toimittamallaan kannekirjelmélld kanteen, jolla hén vaati riidanalaisen péatoksen
kumoamista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hyvéksyi valituksenalaisella tuomiolla kan-
teen osittain.

Jatettyddn ensin valituksenalaisen tuomion 21-25 kohdassa useita kanneperusteita ot-
tamatta tutkittavaksi silld perusteella, ettd ne olivat uusia, ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi saman tuomion 27 kohdassa, ettd Fiorucci vetosi padasiallisesti
kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmaéinen koski asetuksen N:o 40/94 52 artik-
lan 2 kohdan a alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 50 artiklan 1 kohdan
c alakohdan rikkomista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli ensiksi menettdmishakemusta
koskevaa toista kanneperustetta ja vahvisti valituslautakunnan arvioinnin toteamalla
valituksenalaisen tuomion 33—35 kohdassa, ettei tavaramerkki ELIO FIORUCCI ole
itsessddn omiaan johtamaan yleis6d harhaan silla yksiloityjen tavaroiden alkuperin
osalta asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

I - 5895



20

TUOMIO 5.7.2011 — ASIA C-263/09 P

Mainittu tuomioistuin totesi lisdksi valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa, ettd
koska kyseisen tavaramerkin kaytosté ei ollut esitetty lainkaan todisteita, kyse ei voi-
nut olla kéytostd, joka olisi omiaan johtamaan yleis6d harhaan. Niin ollen se hylkési
toisen kanneperusteen.

Tdmaén jilkeen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli mitattomyysha-
kemusta koskevaa ensimmadistd kanneperustetta ja totesi valituksenalaisen tuomion
41 kohdassa, ettd asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan
SMHYV voi julistaa yhteison tavaramerkin mitéttomaksi asianosaisen hakemuksesta,
jos tavaramerkin kéytt6 voidaan kieltdd muun muassa kansallisessa oikeudessa suo-
jatun nimed koskevan oikeuden perusteella. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
sitd vastoin hylkési valituslautakunnan analyysin CPI:n 8 §:n 3 momentin tulkinnasta.
Se totesi tdstd seuraavaa:

”50 Ensinnékin on todettava, ettd [CPI:n] 8 §:n 3 momentin sanamuoto ei tue vali-
tuslautakunnan tapaa tulkita kyseistd sadnnostd, joka koskee laajalti tunnettujen
henkiloiden nimia ilman, ettd siind erotellaan mitenkadn sitd, milla alalla tama
tunnettuus on hankittu.

53 Toisin kuin valituslautakunta antaa ymmartid — — toiseksi myos siind tilanteessa,
ettd laajalti tunnetun henkilén nimi olisi jo rekisterdity tai sitd kéytettdisiin jo
tosiasiallisena tavaramerkking, [CPI:n] 8 §:n 3 momentilla mydnnetty suojelu ei
olisi mitenkéén turhaa tai merkityksetonta.
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[Ei nédet] ole mahdotonta, ettd laajalti tunnetun henkilon nimi, joka on rekisteroi-
ty tai jota kiytetddn tavaramerkkiné tiettyja tavaroita tai palveluja varten, voidaan
rekister6idd uudestaan sellaisia muita tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole
mitenkddn samankaltaisia aikaisemman rekisteréinnin kattamien tavaroiden tai
palvelujen kanssa. — —

Kolmanneksi on todettava, ettd myoskéin riidanalaisen paatoksen 41-43 perus-
telukappaleessa mainituista oikeuskirjallisuuden eréisté kirjoituksista olevien ot-
teiden perusteella ei voida katsoa, ettd tapa, jolla valituslautakunta on riidanalai-
sessa paatoksessd tulkinnut [CPL:n] 8 §:n 3 momenttia, olisi oikea.

A. Vanzetti, joka on —— riidanalaisen péadtoksen 41 perustelukappaleessa maini-
tun teoksen tekija, on osallistunut istuntoon [Fioruccin] asianajajana ja — kuten
istunnon poytikirjasta ilmenee — todennut, etté valituslautakunnan omaksumaa
kantaa ei voida mitenkéén johtaa hénen kirjoituksestaan kyseessé olevassa teok-
sessa ——.

—— M. Ricolfi viittaa valituslautakunnan mukaan ’[henkiléon nimen] tunnettuu-
teen, joka johtuu sen alkuperdisestd kdytostd useimmiten yritystoimintaan liit-
tymattomassd yhteydessd, mika ei mitenkéddn tee mahdottomaksi tunnettuutta,
joka johtuu ’yritystoimintaan’ liittyvastd kéaytostd, vaikkakin téllainen tunnettuus
on harvinaisempaa.

Ainoastaan — — M. Amendola viittaa kiyttoon ‘ei-kaupallisella alalla; mutta hian-
kéddn ei nimenomaisesti tuo esiin paitelmad, jonka mukaan [CPLn] 8 §:n 3 mo-
menttiin ei voitaisi vedota sellaisen henkilon nimen suojelemiseksi, joka ei ole
tullut laajalti tunnetuksi tallaisella alalla. Kaiken edelld esitetyn valossa ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan missddn tapauksessa voi ainoastaan
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tdmén yhden kirjoittajan mielipiteen perusteella asettaa mainitun sédénnoksen
soveltamiselle edellytystd, joka ei perustu sen sanamuotoon.”

Valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin to-
tesi, ettd valituslautakunta teki oikeudellisen virheen tulkitessaan CPI:n 8 §:n 3 mo-
menttia ja jatti virheellisesti soveltamatta kyseistd sddnnostd Fioruccia koskevaan
tilanteeseen.

Lopuksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut
tutkinut niitd valittajan ja SMHV:n toissijaisesti esittdmid véitteitd, joiden mukaan ta-
varamerkki ELIO FIORUCCI sisiltyi luovutukseen, jolla Fiorucci luovutti valittajalle
kaikki tavaramerkkins4, ja ettei ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin voi sille kuu-
luvan laillisuusvalvonnan yhteydesséd korvata valituslautakunnan perusteluja omilla
perusteluillaan. Mainittu tuomioistuin hylkési néin ollen valituksenalaisen tuomion
64 ja 65 kohdassa ndma viitteet tehottomina.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési samasta syystd Fioruccin hakemuk-
sen, joka koski tavaramerkin ELIO FIORUCCI mitéttomaéksi julistamista. Se kieltay-
tyi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa kéayttimasté toimivaltaansa muuttaa paa-
tostd ja tyytyi ainoastaan kumoamaan valituslautakunnan péaétoksen.

Valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa todettiin seuraavaa:

”1) [Riidanalainen] pé&tos kumotaan, koska siind on oikeudellinen virhe CPLin 8 §:n
3 momentin tulkinnan osalta.

2) Kanne hyldtddn muilta osin.
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SMHYV vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan
kaksi kolmasosaa Elio Fioruccin oikeudenkéyntikuluista.

Edwin Co. Ltd vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan yksi kolmasosa Elio Fioruccin oikeudenkayntikuluista

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Valittaja vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin

ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan kaik-
kien valitusperusteiden perusteella

toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan sen
vuoksi, ettei sitd ole perusteltu

toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion oikeussuojan epddmisen tai ase-
tuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomisen vuoksi

velvoittaa SMHV:n valituslautakunnan tutkimaan toissijaisesti esitettyjen ku-
moamisperusteiden yhteydessé esitetyt viitteet ja

velvoittaa korvaamaan valittajan oikeudenkdyntikulut kokonaisuudessaan seka
ensimmadisessd oikeusasteessa kidydyn menettelyn ettd timén muutoksenhaku-
menettelyn osalta tai vdhintddn toteaa, ettd valittajan oikeudenkdyntikulut on
madrattava kokonaisuudessaan korvattaviksi.
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SMHYV vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tdma tutkii
ne valituksenalaiset seikat, joita virheellisesti ei tutkittu

— velvoittaa Fioruccin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Fiorucci vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valituksen ja pysyttéd siten valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1,
3 ja 4 kohdan

— muuttaa valituksenalaisen tuomion 33—35 kohtaa

— méiirad muutoksenhakumenettelysti aiheutuneet kulut korvattaviksi.

Valituksen tarkastelu

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi neljdédn aineelliseen valitusperusteeseen ja esittdd
lisdksi viidennen valitusperusteen, joka koskee oikeudenkdyntikulujen jakamista osa-
puolten kesken.

I - 5900



29

30

31

EDWIN v. SMHV

Aineellisista valitusperusteista on tarkasteltava ensiksi ensimmaéisen valitusperus-
teen toista osaa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan
rikkomista, ja seuraavaksi yhdessd ensimmaiisen valitusperusteen ensimmadisté osaa
ja toista valitusperustetta, joilla valittaja arvostelee ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuinta CPI:n 8 §:n 3 momentin virheellisestd tulkinnasta ja soveltamisesta, joilla
sen mukaan rikottiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa. Lopuksi
tarkastellaan yhdessa kolmatta ja neljattd valitusperustetta, joilla valittaja vdittad en-
simmadisen oikeusasteen tuomioistuimen laiminlyoneen perusteluvelvollisuutensa ja
syyllistyneen oikeussuojan epaamiseen.

Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva
ensimmdisen valitusperusteen toinen osa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja viittdd ensimmadisen valitusperusteen toisessa osassa, ettd asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainitulla "nimeé koskevalla oikeu-
della” tarkoitetaan henkil6llisyysoikeuden alaan kuuluvaa oikeutta. Valittajan mu-
kaan CPI:n 8 §:n 3 momentissa tarkoitetulla oikeudella on kuitenkin tarkoitus suojata
kaupallisen toiminnan ulkopuolella tunnetuiksi tulleiden merkkien taloudelliseen
hyodyntdmiseen liittyvid puhtaasti taloudellisia etuja eikd henkil6llisyyteen liittyvid
oikeuksia. Valittaja katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi vir-
heellisesti asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa todetessaan kyseisen
saannoksen soveltamisedellytysten téyttyneen.

Fioruccin mukaan nédmai viitteet ovat perusteettomia.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Sen arvioimiseksi, onko valittajan esittdma tulkinta perusteltu, on otettava huomioon
asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuoto ja rakenne.

Kyseisen sdédnnoksen sanamuodosta on todettava, ettei ilmaisu "nimed koskeva oi-
keus” milldén tavoin tue valittajan esittdméd suppeaa tulkintaa, jonka mukaan kysei-
nen ilmaisu koskee ainoastaan henkil6llisyysoikeuden alaan kuuluvia oikeuksia eiké
se kata oikeuden taloudellista hy6dyntdmista.

My®6skadn asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan rakenne ei tue valittajan tulkin-
taa. Kyseisen sdédnnoksen mukaan yhteison tavaramerkki voidaan nimittédin julistaa
pateméttomaiksi sellaisen tahon vaatimuksesta, joka vetoaa “muuhun aikaisempaan
oikeuteen”. Tallaisten aikaisempien oikeuksien luonteen tarkentamiseksi sddnnokses-
sd mainitaan neljd oikeutta ja samalla adverbid “erityisesti” kdyttdmalld osoitetaan,
ettei luettelo ole tyhjentdvi. Kyseisessd sddnnoksesséd esimerkkeind mainittuihin oi-
keuksiin kuuluvat nimeé koskevan oikeuden liséksi kuvaa koskeva oikeus, tekijanoi-
keus ja teollisoikeus.

Téstd ei-tyhjentdvastd luettelosta ilmenee, ettd esimerkkeind mainituilla oikeuksilla
suojataan erityyppisid etuja. Tiettyjen téllaisten oikeuksien, kuten tekijanoikeuksien
ja teollisoikeuksien, osalta taloudellisia etuja suojataan seki kansallisissa oikeusjérjes-
tyksissd ettd unionin oikeudessa kaupallisia loukkauksia vastaan (ks. mm. teollis- ja
tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45)).
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Téstd seuraa, ettd — toisin kuin valittaja véittdd — asetuksen N:o 40/94 52 artik-
lan 2 kohdan sanamuoto ja rakenne eivit salli sit4, ettd tilanteessa, jossa vedotaan ni-
med koskevaan oikeuteen, kyseisen sddnnoksen soveltamisala rajattaisiin ainoastaan
niihin tapauksiin, joissa yhteison tavaramerkiksi rekisterointi on ristiriidassa sellai-
sen oikeuden kanssa, jolla suojataan nimed yksinomaan henkil6llisyysoikeuden alaan
kuuluvana oikeutena.

Niin ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida arvostella siitd, ettd se
olisi tehnyt oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakoh-
taa tulkitessaan.

Téstd seuraa, ettd ensimmdisen valitusperusteen toinen osa on hyldttava
perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja CPL:n 8 §:n 3 momentin
rikkomista koskevat ensimmdisen valitusperusteen ensimmdinen osa ja toinen
valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja vaittdd ensimmdisen valitusperusteen ensimmaéisessd osassa, ettd ensim-
maisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, etteivat asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisedellytykset tayttyneet. Valit-
tajan mukaan CPI:n 8 §:n 3 momentissa ei anneta Fioruccille oikeutta kieltdd nimensé
kéyttod tavaramerkking yksinomaan sen seikan perusteella, ettéd kyse on hénen suku-
nimestdén, vaan ainoastaan varataan hénelle oikeus hakea nimensé rekister6imista
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tavaramerkiksi. Valittaja katsoo, ettei Fiorucci kuitenkaan voi endéd kayttaa tita oi-
keuttaan, koska hén on jo rekisteroinyt sanan FIORUCCI siséltévia tavaramerkkejd,
jotka hén sittemmin on luovuttanut valittajalle.

Toisessa valitusperusteessaan valittaja vaittdd ensinnékin, ettd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin tulkitsi selvisti virheellisesti CPI:n 8 §:n 3 momenttia, jota valit-
tajan mukaan sovelletaan ainoastaan sellaisiin nimiin, jotka ovat tulleet tunnetuiksi
kaupallisen toiminnan alan ulkopuolella. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei
sen mukaan ottanut huomioon CPL:n 8 §:n 3 momentin sanamuotoa todetessaan vali-
tuksenalaisen tuomion 50 kohdassa, ettd kyseinen sddnnos koskee laajalti tunnettujen
henkiloiden nimii ilman, etta siind erotellaan mitenkian sita, milld alalla nimesti on
tullut ndin tunnettu.

Toiseksi valittaja vdittdd, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin jétti lisdksi
ottamatta huomioon CPL:n 8 §:n 3 momentin soveltamisalan todetessaan valituk-
senalaisen tuomion 53 ja 55 kohdassa, etté kyseisessd sadnnoksessd laajalti tunnettu-
jen henkildiden nimille annettu suoja voi olla laajempi kuin laajalti tunnetulle tava-
ramerkille rekister6innilld annettu suoja siten, etté tdllaisten nimien suoja voisi tulla
sovellettavaksi myos sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat téysin erilaisia
kuin suojan lahtokohtaisesti kattamat tavarat ja palvelut. Valittaja moittii ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuinta siité, ettd tdma joko jétti kokonaan ottamatta huo-
mioon sille esitetyn, kyseistd sddnnostd koskevan oikeuskirjallisuuden tai tulkitsi tétéd
kirjallisuutta ilmeisen virheellisesti.

SMHYV arvostelee ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettei timé ottanut
CPLn 8 §:n 3 momenttia tulkitessaan ja soveltaessaan huomioon mahdollista ky-
seisessd sddnnoksessd tarkoitettua oikeuksien sammumista, joka nyt kasiteltavissd
asiassa seurasi Fioruccin tekemistd rekisterdinnistd ja sanan FIORUCCI sisaltdvi-
en tavaramerkkien luovuttamisesta valittajalle. SMHYV viittdd, ettd koska asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa viitataan kansalliseen oikeuteen, Itali-
an oikeuteen kuuluvan sddnnoéksen virheellinen soveltaminen voi merkitd kyseisen
52 artiklan rikkomista. SMHYV katsoo kuitenkin, ettd valituksen yhteydessa unionin
tuomioistuimen harjoittaman valvonnan, joka koskee kansallisen oikeuden sovelta-
mista ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on rajoituttava ainoastaan sen
varmistamiseen, ettei viimeksi mainittu tuomioistuin ole tehnyt ilmeisté virhetté kéy-
tossadn olleiden asiakirjojen ja tietojen perusteella.
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Fiorucci vaittédd, ettd tapa, jolla ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi ja so-
velsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia, on seké kyseisen sdédnnoksen sanamuodon ettd siitd
Italian oikeuskirjallisuudessa esitetyn tulkinnan mukainen. Myoskéén se, ettd unionin
oikeuden sdaédnnoksessd viitataan kansallisen oikeuden sdéntoon, ei voi johtaa siihen,
ettd viimeksi mainitun sédnnoksen katsottaisiin tulleen osaksi unionin oikeutta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Osapuolten viitteistd kiy ilmi, ettd ne ovat eri mielta seka siité, rikkoiko ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin kyseiseen riita-asiaan sovellettavaa aineellisen oikeu-
den saantoai, etta siitd, onko unionin tuomioistuin toimivaltainen tutkimaan tallaisen
rikkomisen.

Nain ollen on tutkittava, onko unionin tuomioistuimella tillainen toimivalta.

Unionin tuomioistuimen toimivalta unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuo-
miota koskevassa muutoksenhaussa madritelldan SEUT 256 artiklan 1 kohdan toi-
sessa alakohdassa. Kyseisen méaardyksen mukaan muutosta voidaan hakea vain oi-
keuskysymysten osalta ja “perussddnndssd médrdtyin edellytyksin ja rajoituksin”
Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 58 artiklan ensimmaéisessa kohdas-
sa madrdtadn perusteista, joihin muutoksenhaussa voidaan vedota, ja tarkennetaan,
ettd muutoksenhaun perusteena voi olla unionin yleisessi tuomioistuimessa tapahtu-
nut unionin oikeuden rikkominen.

Nyt kasiteltivassd asiassa sddnto, jonka rikkomiseen valittaja vetoaa, on kansallisen
oikeuden s&idnto, jota sovelletaan asiaan unionin oikeuden sddnnodkseen sisaltyvan
viittauksen perusteella.
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Asetuksen N:0 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuodosta kéy ilmi, ettd kun kyseisessa
sadnnoksessd viitataan siihen, ettd yhteison tavaramerkin kédytto voidaan kieltda ai-
kaisemman oikeuden perusteella, siind erotellaan selvisti toisistaan kaksi eri tilannet-
ta: tilanne, jossa aikaisempaa oikeutta suojataan yhteison sddnnostossd, “tai” tilanne,
jossa sitd suojataan kansallisessa oikeudessa.

Menettelyllisistd sdédnnoksistd, joita sovelletaan kansallisessa sddnndstdssd suojatun
aikaisemman oikeuden perusteella asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti tehdyn hakemuksen yhteydessd, sdddetdan tdytdntoonpanoasetuksen 37 sdan-
nossd, ettd nyt kisiteltdvissd asiassa kyseesséd olevien kaltaisissa tilanteissa hakijan
on esitettava todisteet siitd, ettd han voi esittia asianomaista oikeutta koskevan vaati-
muksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.

Télla sddannolld asetetaan hakijalle velvollisuus esittdd SMHV:lle paitsi todisteet, jot-
ka osoittavat, ettd hakijan sovellettaviksi vaatimien kansallisten sédnnosten mukaan
edellytykset sille, ettd tdimé voi kieltdd yhteison tavaramerkin kéyton aikaisemman
kansallisen oikeuden perusteella, tdyttyvit, myos todisteet kyseisten sddnnosten
sisdllosta.

Jos yhteison tavaramerkin mitdttomaksi julistamista koskeva hakemus perustuu — ku-
ten nyt késiteltdvassd asiassa — kansallisen oikeuden sdénndssé suojattuun aikaisem-
paan oikeuteen, on ensinndkin SMHV:n toimivaltaisten elinten tehtévéna arvioida,
millainen painoarvo ja vaikutus niilld seikoilla on, jotka hakija on esittdnyt asianomai-
sen sddnndn sisillon osoittamiseksi.

Toiseksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaan valituslautakuntien
paatoksiin voidaan hakea muutosta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
perustamissopimuksen, asetuksen N:o 40/94 tai niiden soveltamista koskevan oi-
keussddnnon rikkomisen perusteella. Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa
61-67 kohdassa toteaa, tisté seuraa, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
toimivaltainen harjoittamaan taytté laillisuusvalvontaansa sen SMHV:n arvioinnin
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osalta, joka koskee tietoja, jotka hakija on esittédnyt niiden kansallisen oikeuden sdin-
nosten sisillon osoittamiseksi, joissa sdddettyyn suojaan hin vetoaa.

Tutkiessaan valituksen yhteydesséd unionin yleisen tuomioistuimen esittdmid paa-
telmid asianomaisista kansallisen oikeuden sédnnoksistd unionin tuomioistuin on
ensinndkin toimivaltainen tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole sille
esitettyjen asiakirjojen ja muiden todisteiden perusteella ottanut vééristyneelld taval-
la huomioon kansallisen oikeuden sddnnosten sanamuotoa taikka niitéd koskevaa kan-
sallista oikeuskéytantoa tai oikeuskirjallisuutta ja ettei unionin yleinen tuomioistuin
ole tehnyt néiden todisteiden perusteella paitelmid, jotka ovat ilmeisessi ristiriidassa
niiden siséllon kanssa, sekd lopuksi tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin
ole kaikkia seikkoja tutkiessaan antanut ndiden kansallisen oikeuden sédnnosten si-
sallon toteamiseksi jollekin tietylle seikalle sellaista merkityst4, jota sille ei muihin
seikkoihin ndhden kuuluisi antaa, sikéli kuin tdmé on ilmeistd asiakirja-aineiston
perusteella.

Nyt kasiteltavassd asiassa valittaja viittad, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomio-
istuin tulkitsi CPL:in 8 §:n 3 momenttia tavalla, joka on ristiriidassa seka kyseisen
sadnnoksen sanamuodon ettd sille esitetyn tdta sadnnostéd koskevan oikeuskirjallisuu-
den kanssa. On tutkittava, koskevatko valittajan viitteet virheitd, jotka ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt asianomaisia kansallisia sdédnnoksid koskevien
padtelmien osalta ja jotka edelld esitetyn tavoin voivat olla unionin tuomioistuimen
harjoittaman valvonnan kohteena.

Ensinndkin siitd viitteestd, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
tulkitsi CPL:n 8 §:n 3 momenttia sen sanamuodon vastaisesti todetessaan, etti siind
annetaan nimen haltijalle oikeus kieltdd nimensé kaytto tavaramerkkind, on muis-
tutettava, ettd kyseisen sddnnoksen mukaan laajalti tunnettujen henkildiden nimien
rekisterointi tavaramerkkind on mahdollista "ainoastaan niiden haltijalle tai tdman
haltijan —— suostumuksen saaneelle” Koska CPL:n 8 §:n 3 momentin sanamuodon
mukaan laajalti tunnettujen henkildiden nimien rekisteréimiselle tavaramerkiksi ase-
tetaan edellytykseksi nimen haltijan suostumus, ensimmaéisen oikeusasteen tuomio-
istuin saattoi péitelld sen perusteella — ottamatta sddnnostd huomioon védristyneel-
1 tavalla —, ettd laajalti tunnetun nimen haltijalla on oikeus kieltdd nimensé kaytto
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tavaramerkkind silloin, kun hén vaittdd, ettei hdn ole antanut suostumustaan kyseisen
tavaramerkin rekister6imiseen.

Toiseksi siitd viitteestd, jonka mukaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin tul-
kitsi CPL:n 8 §:n 3 momenttia sen sanamuodon vastaisesti todetessaan, etté kyseistd
sddnnosté sovelletaan riippumatta siitd, milld alalla kyseessd oleva nimi on tullut tun-
netuksi, on ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion
50 kohdassa esittimén mukaisesti todettava, ettd siltd osin kuin kyseinen sdénnos
koskee laajalti tunnettuja henkil6it4, siiné ei erotella tilanteita toisistaan sen mukaan,
milld alalla nimi on tullut tunnetuksi. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei
myoskddn ottanut CPL:n 8 §:n 3 momentin sisdltéda huomioon vaaristyneelld tavalla,
kun se totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, ettd mitkéddn syyt eivit oikeuta
kyseisen sddnnoksen soveltamisen epadmisté tilanteessa, jossa laajalti tunnetun hen-
kilon nimi on jo rekisterdity tavaramerkiksi tai sitd kiytetddn tavaramerkkind. Kuten
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, mainitussa siannoksessa ei nimittiin
aseteta mitddn muita edellytyksid kuin se, ettd kyseisen henkilon nimen on oltava
lagjalti tunnettu.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin tutki laillisuusvalvontansa yhteydessé vali-
tuslautakunnan arvioinnin erindisistd oikeuskirjallisuuteen kuuluvista kirjoituksis-
ta. Valituksenalaisen tuomion 58-60 kohdasta kiy ilmi, ettd se ei jdttdnyt ottamatta
huomioon sitd, ettd tietyt ndkemykset, joihin valituslautakunta tukeutui, saattoivat
tukea valittajan ndkemystd. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin tote-
si tuomion 58 kohdassa, ettd valituslautakunta tukeutui erdan oikeuskirjallisuuteen
kuuluvan teoksen kirjoittajan, Vanzettin, esittimédn mielipiteeseen mutta Vanzetti
itse kuitenkin kiisti valituslautakunnan tulkinnan siitd suullisessa kasittelyssd, johon
hén osallistui Fioruccin asianajajana. Mainittu tuomioistuin totesi saman tuomion
59 kohdassa liséksi, ettd Ricolfin kirjoituksissaan kayttamaét ilmaisut ja erityisesti viit-
taus "[henkilon nimen] tunnettuuteen, joka johtuu sen alkuperéisestd kiytostd useim-
miten yritystoimintaan liittymattomaéssé yhteydessd’, eivit olleet riittdvan tasmallisia
CPLn 8 §:n 3 momentin suppean tulkinnan yksityiskohtaiseksi perustelemiseksi.
Ammendolan, joka mainitaan saman tuomion 60 kohdassa, mielipiteestd mainittu
tuomioistuin totesi, ettei kyseiselld kirjoittajalla ollut riittdvad auktoriteettiasemaa,
jotta hdnen mielipiteensd itsessddn riittdisi asettamaan CPI:n 8 §:n 3 momentin
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soveltamiselle edellytyksen, joka ei seuraa timén sddnnoksen sanamuodosta suoraan.
Nain ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitd, ettéd se
olisi ottanut sille esitetyt seikat huomioon vééristyneelld tavalla.

Téstd seuraa, ettd ensimmaisen valitusperusteen ensimmadinen osa ja toinen valitus-
peruste on hylattiva perusteettomina.

Perusteluvelvollisuuden laiminlyontid koskeva kolmas valitusperuste ja asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan rikkomista sekd oikeussuojan epddmisti koskeva neljis
valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja muistuttaa kolmannessa valitusperusteessaan, ettd ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuimeen jattamasséadn véliintulokirjelméssa se esitti, ettd Fioruccin oli
osoitettava kieltdytyneensd antamasta suostumustaan tavaramerkin ELIO FIORUC-
CI rekisterdintiin. Valittaja katsoo, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin lai-
minloi perusteluvelvollisuutensa, kun se ei ottanut kantaa tdhén véitteeseen.

Fiorucci katsoo télta osin, ettd valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa esitetyt pe-
rustelut ovat riittavid. Lisaksi kyseinen valitusperuste on Fioruccin mukaan téysin
perusteeton.

Valittaja arvostelee neljinnessd valitusperusteessaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuinta siitd, ettei tdmid tutkinut valittajan toissijaisesti esittdmid viittei-
td, joiden mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisdltyi Fioruccin sille tekeméaén
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luovutukseen, joka kattoi kaikki hdnen tavaramerkkinsg, ja totesi tédstd ainoastaan,
ettei valituslautakunta ollut lausunut téstd kysymyksestd. Valittajan mukaan ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitdnyt kéyttdd toimivaltaansa muuttaa
padtosta tutkimalla ja hyvaksymalld ndmaé vaitteet, mink4 olisi pitdnyt johtaa riidan-
alaisen paitoksen paitososan vahvistamiseen ja samalla sen perusteluiden muut-
tamiseen. Valittaja katsoo, ettd ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi
vihintdankin pitdnyt nimenomaisesti palauttaa ndma vaitteet valituslautakunnan
tutkittaviksi. Valittajan mukaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi ase-
tuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohtaa ja syyllistyi oikeussuojan epddmiseen, kun se
ei tehnyt ndin.

Fiorucci huomauttaa, ettd valituslautakuntien tydjérjestyksen mukaan silloin, jos va-
lituslautakunnan péaédtoksen kumoavan tuomioistuimen tuomion tdytdntd6npanon
edellyttdmit toimenpiteet merkitsevit, ettd asia on otettava uudestaan kisittelyyn,
asia palautetaan automaattisesti valituslautakuntaan.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Kolmannen valitusperusteen yhteydesséd esitetty viite ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomion perustelujen puutteellisuudesta on oikeuskysymys, minka
vuoksi se voi sellaisenaan olla muutoksenhaun kohteena (ks. mm. yhdistetyt asiat
C-120/06 P ja C-121/06 P, FIAMM ja FIAMM Technologies v. neuvosto ja komissio,
tuomio 9.9.2008, Kok., s. I-6513, 90 kohta ja asia C-47/07 P, Masdar (UK) v. komissio,
tuomio 16.12.2008, Kok., s. I-9761, 76 kohta).

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan unionin yleiselle tuomioistuimelle Euroopan
unionin tuomioistuimen perussddnnoén 36 artiklan — jota sovelletaan unionin ylei-
seen tuomioistuimeen kyseisen perussadannon 53 artiklan ensimmaéisen kohdan no-
jalla — mukaan ja unionin yleisen tuomioistuimen tygjérjestyksen 81 artiklan mukaan
kuuluva perusteluvelvollisuus ei edellytd, ettd se esittdd sellaisen selvityksen, jossa
seurattaisiin tyhjentévisti ja kohta kohdalta kaikkia riidan asianosaisten esittdmid
paételmid, ja unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voivat siis olla implisiittisié,
kunhan ne, joita asia koskee, saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi unionin
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yleinen tuomioistuin ei ole hyviksynyt niiden perusteluja, ja unionin tuomioistuimel-
la on kéytettdvissddn riittdvat tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvon-
taansa (ks. mm. em. yhdistetyt asiat FIAMM ja FIAMM Technologies v. neuvosto ja
komissio, tuomion 91 kohta ja asia C-440/07 P, komissio v. Schneider Electric, tuomio
16.7.2009, Kok., s. 1-6413, 135 kohta).

Valittajan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamasta véliintulokir-
jelméstd kdy ilmi, ettd valittaja esitti toissijaisesti viitteitd, jotka perustuivat — ku-
ten ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa
yhteenvetona totesi — pédasiallisesti vditteeseen, jonka mukaan Fiorucci luovutti va-
littajalle kaikki tavaramerkkinsé ja erottavat tunnuksensa, joihin lukeutui myos ta-
varamerkki ELIO FIORUCCI. Témin toissijaisesti esittdméénsd argumentaatioon
sisdltyvien viitteiden yhteydessi valittaja viitti — kuten se kolmannen valitusperus-
teensa yhteydessd muistuttaa — muun muassa, ettd Fioruccin oli osoitettava kieltdy-
tyneensd antamasta suostumustaan tavaramerkin ELIO FIORUCCI rekisteréintiin.

Pitad paikkansa, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési kokonaisuudes-
saan tehottomana toissijaisesti esitetyt véitteet tutkimatta niitd aineellisesti.

Mainitut viitteet hyldttiin kuitenkin kaksivaiheisen pééttelyn tuloksena. Ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, ettei
valituslautakunta ollut hyldnnyt Fioruccin mitattomyyshakemusta valittajan toissi-
jaisesti esittdmien perusteiden perusteella. Kyseisen tuomion 65 kohdassa se totesi
lisaksi, ettd valvoessaan SMHV:n elinten paitosten laillisuutta ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei voi missdin tapauksessa korvata riidanalaisen toimen tehneen
SMHV:n toimivaltaisen elimen perusteluja omilla perusteluillaan.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin esitti néin riittavat perustelut siten, ettd va-
littaja voi saada niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ei hyviksynyt valittajan perusteluja, ja unionin tuomioistuimella on
kéytettavissadn riittdvat tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa.

Téstd seuraa, ettd kolmas valitusperuste on hyldttavé perusteettomana.

Neljannelld valitusperusteellaan valittaja asettaa kyseenalaiseksi ensimmdisen oi-
keusasteen tuomioistuimen perustelujen paikkansapitdvyyden viittimalld, ettd se,
ettd mainittu tuomioistuin kieltdytyi tutkimasta valittajan toissijaisesti esittdmia
véitteitd ja muuttamasta riidanalaisen paatoksen perusteluja, merkitsi asetuksen
N:0 40/94 63 artiklan 3 kohdan rikkomista ja oikeussuojan epdamista.

Aluksi on todettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toimi perustellusti
muistuttaessaan siité, ettd se valvoo asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla SMHV:n
valituslautakuntien péitosten laillisuutta ja voi kumota kanteen kohteena olevan
paétoksen tai muuttaa sitd ainoastaan, jos kyseisen péitoksen tekohetkelld sitd koski
jokin asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa mainituista kumoamis- tai muuttamisperus-
teista (asia C-16/06 P, Les Editions Albert René v. SMHYV, tuomio 18.12.2008, Kok.,
s. [-10053, s. 123).

Téstd seuraa, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimelle annettu péitosten
muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan
arviointia omalla arvioinnillaan eikd myo6skaddn oikeutta arvioida sellaisia seikkoja,
joista valituslautakunta ei ole lausunut. Pdatoksen muuttamista koskevan toimival-
lan kéyton on néin ollen lihtokohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi méérittad
selvittdmiensé tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella pdatoksen, joka
valituslautakunnan olisi pitényt tehda.
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Nyt késiteltavéssd asiassa valituslautakunta perusti pdatoksensd kumota mitattomyys-
osaston péitos yksinomaan siihen, ettd sen CPLn 8 §:n 3 momentista omaksuman
tulkinnan mukaan Fiorucci ei voinut vedota asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 koh-
dan a alakohdassa tarkoitettuun nimeé koskevaan oikeuteen. Valituslautakunta ei siis
lausunut siitd, miten se seikka, etté riidanalainen tavaramerkki véitetysti luovutettiin
sopimuksella valittajalle, mahdollisesti vaikuttaa kyseisen tavaramerkin patevyyteen.

Niin ollen ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin toimi perustellusti, kun se ei tut-
kinut tdtd osaa valittajan toissijaisesti esittdmista véitteista.

Siltd osin kuin valittaja arvostelee ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta siité, et-
tei timd nimenomaisesti palauttanut niité véitteité valituslautakunnan tutkittaviksi,
on riittdvad todeta, ettd unionin tuomioistuimissa valituslautakunnan péaatoksesta
nostetun kanteen yhteydessé SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
mukaan toteutettava unionin tuomioistuinten tuomion téytdntéonpanosta johtuvat
toimenpiteet. Lisdksi ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin osoitti valituslauta-
kunnalle selvisti ne toimet, joita timén on toteutettava, kun se valituksenalaisen tuo-
mion 67 kohdassa nimenomaisesti kyseisen tuomion 64 kohtaan viittaamalla korosti,
ettei valituslautakunta ole tutkinut mainittuja véitteita.

Edelld esitetystd seuraa, etté neljds valitusperuste on hylattéva perusteettomana.

Oikeudenkdyntikulujen maksamisen mddréddmisti koskeva viides valitusperuste

Valittaja viittad, ettd se, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin velvoitti tuomi-
ossaan valittajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut kokonaisuudessaan, oli epdoikeu-
denmukaista ja se on kumottava valituksenalaisen tuomion kumoamisen seuraukse-
na. Valittajan mukaan siind tapauksessa, ettd valitus hyldtddn, oikeudenkdyntikulut
on vihintddnkin jaettava osapuolten kesken.
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Téltd osin on riittdvdd muistuttaa, ettéd oikeuskdytannossé on vakiintuneesti katsottu,
ettd silloin kun kaikki muut valitusperusteet on hylitty, oikeudenkéyntikuluja koske-
van unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun viitettyyn virheellisyyteen kohdistuva
vaatimus on jitettdvd tutkimatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon
58 artiklan toisen kohdan mukaan, jossa méérdtéddn, ettd muutosta ei voida hakea vain
oikeudenkéyntikulujen maérédn osalta tai siltd osin, kuka niistd vastaa (ks. mm. yh-
distetyt asiat C-302/99 P ja C-308/99 P, komissio ja Ranska v. TF1, tuomio 12.7.2001,
Kok., s. I-5603, 31 kohta ja asia C-485/08 P, Gualtieri v. komissio, tuomio 15.4.2010,
Kok., s. I-3009, 111 kohta).

Téstd seuraa, ettd koska valittajan muut valitusperusteet on hylitty, sen viimeinen
valitusperuste, joka koskee oikeudenkayntikulujen jakamista osapuolten kesken, on
jatettdva tutkimatta.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd valittajan valitus on hylattéva.

Fioruccin esittimai valituksenalaisen tuomion muuttamista koskeva vaatimus

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Fiorucci vaati vastineessaan, ettd unionin tuomioistuin muuttaa valituksenalaisen
tuomion 33-35 kohtaa. Fioruccin mukaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
teki virheen, kun se menettimishakemuksen tutkinnassa totesi, ettei tavaramerkki
ELIO FIORUCCI itsesséén ollut omiaan johtamaan yleis6a harhaan silld yksiloityjen
tavaroiden alkuperin osalta.
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Valittaja esittdd puolestaan, ettd Fioruccin esittdimé vaatimus tuomion muuttamises-
ta ei tdytd unionin tuomioistuimen ty6jarjestyksen 116 artiklan edellytyksid ja se on
ndin ollen jétettdva tutkimatta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 116 artiklan mukaan vastineessa on vaadit-
tava valituksen hylkddmistd kokonaan tai osittain tai unionin yleisen tuomioistuimen
paatoksen kumoamista kokonaan tai osittain taikka ensimmaiisessd oikeusasteessa
esitettyjen vaatimusten hyviksymistd. Tyojarjestyksen 113 artiklassa asetetaan vali-
tuksessa esitetyille vaatimuksille samat edellytykset.

Nyt kisiteltdvissa asiassa Fiorucci ei kuitenkaan vaadi valituksenalaisen tuomion
kumoamista kokonaan tai osittain vaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
valittajan toisen kanneperusteen — joka sitd paitsi hyléttiin — tutkinnan yhteydessa
esittdmin toteamuksen muuttamista.

Téllaisen vaatimuksen osalta ei ndin ollen voida tehdd muuta kuin jattda se tutkimatta.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelle-
taan tyojarjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen késittelyyn, asianosainen, joka ha-
vidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaa-
tinut. Saman tydjérjestyksen 69 artiklan 3 kohdan ensimmaisen alakohdan mukaan
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on kuitenkin niin, etté jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja
osa toisen asianosaisen hyviksi, unionin tuomioistuin voi maarété, ettd kukin vastaa
omista kuluistaan.

Nyt késiteltavéssd asiassa valittaja hévisi kaikkien vaatimustensa osalta, lukuun otta-
matta Fioruccin esittdiméd vaatimusta tuomion muuttamisesta. SMHV hévisi kaik-
kien vaatimustensa osalta. Fioruccin kaikki vaatimukset hyviaksyttiin, lukuun otta-
matta hinen esittdimédnsa vaatimusta tuomion muuttamisesta.

Niin ollen valittaja ja SMHYV vastaavat omista oikeudenkéyntikuluistaan ja yhteisvas-
tuullisesti kolmesta neljénneksestd Fioruccin oikeudenkéyntikuluista. Fiorucci vastaa
yhdesté neljanneksestd omista oikeudenkayntikuluistaan.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hyldtdaan.

2) Elio Fioruccin esittima asiassa T-165/05, Fiorucci vastaan SMHV — Edwin
(ELIO FIORUCCI), 14.5.2009 annetun tuomion muuttamista koskeva vaati-
mus hylitain.

3) Edwin Co. Ltd ja sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramer-
kit ja mallit) vastaavat omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja ne velvoite-
taan korvaamaan vyhteisvastuullisesti kolme neljisosaa Elio Fioruccin
oikeudenkiyntikuluista.

4) Elio Fiorucci vastaa yhdesti neljinneksesti omista oikeudenkiynti-
kuluistaan.

Allekirjoitukset
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