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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

9 péivind joulukuuta 2014*

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin PROFLEX rekisteroimiseksi
yhteison tavaramerkiksi — Aikaisempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteroity sanamerkki PROFEX —
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaytto — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta

Asiassa T-278/12,

Inter-Union Technohandel GmbH, kotipaikka Landau in der Pfalz (Saksa), edustajinaan asianajajat
K. Schmidt-Hern ja A. Feutlinske,

kantajana,
vastaan
sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin P. Bullock,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli
Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL, kotipaikka Barcelona (Espanja),
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 27.3.2012 tekemésta
paatoksestd (asia R 413/2011-2), joka liittyy Inter-Union Technohandel GmbH:n ja Gumersport
Mediterranea de Distribuciones, SL:n viliseen viitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmadinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen seké tuomarit I. Pelikdnova ja E. Buttigieg
(esitteleva tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.6.2012 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2012 jatetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2013 jitetyn kantajan
vastauskirjelmén,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille on ilmoitettu
kirjallisen késittelyn péadttymisestd, pyytdneet jarjestimédn suullista késittelyd, ja paatettyddan néin ollen
esittelevian tuomarin kertomuksen perusteella ja ratkaista asian unionin yleisen tuomioistuimen
tyojarjestyksen 135 a artiklan mukaisesti ilman suullista kasittelya,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL teki 13.12.2005 yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksen sisdémarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vyhteison
tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12 ja 25, ja ne
vastaavat ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: Suojakyparit urheiluun, urheilulasit, aurinkolasit; nopeusmittarit, automaattiset ajoneuvon
renkaiden alipaineen ilmaisimet;

— luokka 12: Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; polkupyodrit ja polkupyorien varusteet,
polkupyorien kellot, polkupyorien sisdrenkaat, polkupyorien rungot, polkupyoranrenkaat,
polkupyorien keskiot, polkupyordn vaihteet, polkupyorien jarrut, polkupyorien lokasuojat,
polkupyorien suuntavilkut, polkupydrien vanteet, polkupyorien kiddensijat, polkupyorien kammet,
moottorit polkupyoriin (mopedeihin); polkupyorien renkaat, polkupyorien polkimet, polkupyorien
pinnat, polkupydrien vaatesuojat, polkupyorien pyorit, polkupyorien satulat, polkupyorien tukijalat,
polkupyoran kellot, polkupyorien sisdrenkaattomat renkaat, polkupyorien ketjut, polkupyorien
erikoiskorit, taustapeilit, sisakumien paikkaussarjat, polkupyoritelineet, liukuesteketjut,
polkupyodrien rungot, akselit, pyorien pinnat, kolmipyorit;

— luokka 25: Paidat, t-paidat, puserot, pusakat, college-paidat, parkat, pikkutakit, housut, hansikkaat
(vaatteet), sukat, sukkahousut, alusvaatteet, pyjamat, yopuvut, liivit, viitat ja kaavut, hartiahuivit,
paallystakit, kaulahuivit, neulepuserot, hameet, leningit, solmiot, vydt, housunkannattimet,
uimapuvut, tdhdn luokkaan siséltyvat urheiluvaatteet; pyordilyvaatteet ja -kengit; lampokerrastot;
lakit, sadetakit, anorakit; aamutakit; stoolat, huivit; miesten puvut; alushameet; jalkineet ja
padhineet; neulekankaat [vaatteet]”.

Yhteison  tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin = 26.6.2006 ilmestyneessd  Yhteison
tavaramerkkilehdessd nro 26/2006.
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Kantajana oleva Inter-Union Technohandel GmbH teki 6.9.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan
viitteen, joka kohdistui kaikkiin edelld 3 kohdassa mainittuihin tavaroihin.

Viite perustui saksalaiseen sanamerkkiin PROFEX, joka oli rekisterdity numerolla 39628817 12.2.1997
ja uusittu 14.7.2006 luokkiin 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 ja 21 kuuluvia seuraavia tavaroita ja palveluja
varten: “Varkaudenestoketjut, U-lukot, metalliset vaijerilukot, kierrelukot, vaijerilukot; lampomittarit,
nopeusmittarit, matkamittarit ja kompassit maa-ajoneuvoihin; suojakyparit, suojakdsineet; sulakkeet,
varokerasiat, laturit ja dynamot maa-ajoneuvoihin; sdhkoiset ja elektroniset halytysjarjestelmat;
mekaaniset varkaudenestolaitteet (muihin kuin maa-ajoneuvoihin); varusteet maa-ajoneuvoihin eli
ajovalot, takavalot, vilkut, kasivalaisimet; kartanlukuvalot, hehkulamput ja heijastimet; varusteet
maa-ajoneuvoihin eli ohjauspyoran pailliset, ensiapupakkaukset, pakoputket, polykapselit, tankinkorkit,
roiskeldpit, selkdnojat, turvavoiden pehmusteet, niskatuet, selkdtuet, lasten turvaistuimet, taustapeilit,
ohjainpainikkeet (ei metalliset), ovenlukon vastakappale, ilmapumput, juomapullot, seisontatuet,
mekaaninen murtosuojaus ajoneuvoihin; varusteet maa-ajoneuvoihin eli renkaat, letkut, jarrut,
jarrukengit, jarrupalat, jarrukaapelit, jarruvivut, mekaaniset vaihteistot, takavaihteet, vaihteenvalitsimet,
vaihdevaijerit, hammaspyorit, ketjut, ketjun suojukset, lokasuojat, polkimet, kellot, polkupyorén satulat,
ohjaustangot, = ohjaustangon  kiinnikkeet; = perdvaunut  maa-ajoneuvoihin;  lastenistuimet
maa-ajoneuvoihin; tarvikkeet maa-ajoneuvoihin erityisesti korit, laatikot, sdilit ja kiinnitysjarjestelmat
laukkuja ja pienid osia varten, tavaratelineet, satulalaukut, ohjaustangot ja rungot (tyhjit), muistiot,
tarrat, tarranauhat, eristysnauhat; tarvikkeet maa-ajoneuvoihin eli aurinkosuojina kaytettdvat
tummennuskalvot, aurinkoverhot, silekaihtimet ja haikéisysuojat”.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun perusteeseen.

Gumersport Mediterranea de Distribucionesin pyynnosti SMHV kehotti menettelyn aikana kantajaa
esittimadn nayttod aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta)
mukaisesti.

Viiteosasto hylkasi viitteen kokonaisuudessaan 2.7.2009 tekemailldadn padtokselld asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla ja katsoi, ettd kantaja ei ollut esittinyt riittdvda ndyttoa
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta.

Kantaja teki 26.8.2009 asetuksen N:o 207/2009 58 ja 64 artiklan nojalla valituksen SMHV:ssd
vditeosaston 2.7.2009 tekemésta padtoksesta.

SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi vaiteosaston péaitoksen 14.6.2010 tekemélldédn padtokselld ja
palautti asian viiteosaston Kkasiteltaviksi. Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosasto oli jattdnyt
huomiotta tietyt kantajan esittiméit todisteet ja ettd sen p&dtds perustui ndin ollen puutteellisiin
tosiseikkoihin.

Viiteosasto antoi 17.12.2010 uuden paiatoksen, jossa se totesi, ettd aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallinen kéytto oli ndytetty toteen siltd osin kuin oli kyse osasta niitd tavaroita, joita varten
tavaramerkki oli rekisterdity, eli erilaisista polkupyodrien ja autojen varusteista. Viiteosaston mukaan
tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki oli rekisteroity, oli joko nimenomaisesti mainittu
esitetyssd ndytossd tai ne kuuluivat aikaisemman tavaramerkin seuraaviin alaluokkiin: mekaaniset
varkaudenestolaitteet (muihin kuin ajoneuvoihin); varusteet maa-ajoneuvoihin eli ajovalot, takavalot,
vilkut, kasivalaisimet; kartanlukuvalot, hehkulamput ja heijastimet; varusteet maa-ajoneuvoihin eli
ohjauspyordn pailliset, pakoputket, turvavoiden pehmusteet, polykapselit, niskatuet, istuinpailliset,
lasten turvaistuimet, taustapeilit, ilmapumput, juomapullot, seisontatuet; varaosat maa-ajoneuvoihin eli
renkaat, letkut, jarrut, jarrukengit, jarrupalat, jarrukaapelit, jarruvivut, mekaaniset vaihteistot,
takavaihteet, vaihteenvalitsimet, vaihdevaijerit, hammaspyorit, ketjut, ketjun suojukset, lokasuojat,
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polkimet, kellot, polkupyordn satulat, ohjaustangot, ohjaustangon kiinnikkeet; perdavaunut
maa-ajoneuvoihin; tarvikkeet maa-ajoneuvoihin eli aurinkosuojina kéytettavit tummennuskalvot,
aurinkoverhot, silekaihtimet ja hdikdisysuojat ja erityisesti U-lukot, kierrelukot, lampomittarit,
nopeusmittarit, matkamittarit ja kompassit maa-ajoneuvoihin; suojakypérdt, lastenistuimet
maa-ajoneuvoihin.

Tamadn jalkeen viiteosasto tutki sekaannusvaaran ja hyviksyi viitteen siltd osin kuin se koski seuraavia
tavaroita: luokkaan 9 kuuluvat “suojakypdrdt urheiluun, nopeusmittarit, automaattiset ajoneuvon
renkaiden alipaineen ilmaisimet” ja luokkaan 12 kuuluvat "ajoneuvot, maakulkuneuvot, polkupyorit ja
polkupyorien varusteet, polkupyorien kellot, polkupydrien sisdrenkaat, polkupyorien rungot,
polkupyoranrenkaat, polkupyorien keskiot, polkupyoran vaihteet, polkupyodrien jarrut, polkupydrien
lokasuojat, polkupyorien suuntavilkut, polkupyorien vanteet, polkupyorien kddensijat, polkupydrien
kammet, moottorit polkupydriin (mopedeihin); polkupydrien renkaat, polkupyorien polkimet,
polkupyorien pinnat, polkupyorien vaatesuojat, polkupyorien pyordt, polkupyorien satulat,
polkupyorien tukijalat, polkupyordn kellot, polkupyorien sisirenkaattomat renkaat, polkupydrien
ketjut, polkupydrien erikoiskorit, taustapeilit, sisakumien paikkaussarjat, polkupyoritelineet,
liukuesteketjut, polkupyorien rungot, akselit, pyorien pinnat, kolmipyordt. Néin ollen viiteosasto
hylkasi yhteison tavaramerkkia koskevan rekisterdintihakemuksen nédiden tavaroiden osalta.

Gumersport Mediterranea de Distribuciones valitti 16.2.2011 SMHV:ssd viiteosaston 17.12.2010
tekemastd paatoksestd siltd osin kuin viiteosasto oli osittain hyviksynyt viitteen ja hylannyt yhteison

tavaramerkkia koskevan rekisterdintihakemuksen.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyvaksyi valituksen 27.3.2012 tekemalldédn paatokselld (jaljempéana
riidanalainen p#dtds) ja kumosi viiteosaston 17.12.2010 tekemén péatoksen.

Valituslautakunta tdsmensi aluksi, ettd valitus kattoi tavarat, joita koskeva viite oli hyviksytty ja
yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus hylétty eli edella 13 kohdassa mainittuihin 9 ja 12 luokkaan
kuuluvat tavarat (riidanalaisen pédatoksen 13 ja 14 kohta).

Tamén jalkeen valituslautakunta totesi, ettd toisin kuin véiteosasto oli katsonut, kantaja ei ollut
ndyttdnyt toteen aikaisemman tavaramerkin kéyton laajuutta eikd ndin ollen myodskddn sen
tosiasiallista kayttod (riidanalaisen paatoksen 32—-39 kohta). Niinpa valituslautakunta katsoi, ettd viite
oli hylattava asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekd yhteison tavaramerkistd annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.16995 annetun komission asetuksen

(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 22 sadnnoén 2 kohdan nojalla
(riidanalaisen paatoksen 40 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

4 ECLLLEU:T:2014:1045



20

21

22

23

24

25

26

27

28

TUOMIO 9.12.2014 — ASIA T-278/12
INTER-UNION TECHNOHANDEL v. SMHV — GUMERSPORT MEDITERRANEA DE DISTRIBUCIONES (PROFLEX)

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmaiinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan seké asetuksen N:o 2868/95 22 sadannon rikkomista ja toinen
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd on tarkoituksenmukaista tutkia ensin ensimmaéinen
kanneperuste.

Kyseisessd kanneperusteessa kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on katsonut virheellisesti, ettd sille
esitetty ndytto ei riittdnyt osoittamaan aikaisemman tavaramerkin kidyton laajuutta. Kantaja vaittés,
ettd valituslautakunta on tehnyt sille hallinnollisessa menettelyssa esitettyja todisteita koskevan
arviointivirheen. Tdma virheellinen arviointi johtuu kantajan mukaan siitd, ettd valituslautakunta on
soveltanut virheellisid eli "liian tiukkoja” vaatimuksia aikaisemman tavaramerkin kéayton osoittamiseksi.

SMHYV kiistaa kantajan vaitteet.

On huomautettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan sellaisen yhteison
tavaramerkin, josta on tehty viite, hakija voi vaatia todisteita siitd, ettd aikaisempaa kansallista
tavaramerkkid, johon tdssd viitteessd vedotaan, on tosiasiallisesti kédytetty hakemuksen julkaisemista
edeltidneiden viiden vuoden aikana.

Lisdksi asetuksen N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 sadnnon 3 kohdan mukaan
todisteista on ilmettdvd vditteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin kayton paikka, aika,
lagjuus ja luonne.

Vakiintuneen oikeuskédytdnnon mukaan edelléd tarkoitetuista sddnnoksistd sekéd asetuksen N:o 207/2009
johdanto-osan kymmenennestd perustelukappaleesta johtuu, ettd sen vaatimuksen tarkoituksena, joka
koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttod, jotta sen johdosta voidaan esittdd viite
yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden tavaramerkin
valilla, sikali kuin ei ole perusteltua taloudellista syytd, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtavésta
markkinoilla. Edelld mainitun sddnnoksen tarkoituksena ei sitd vastoin ole kaupallisen menestyksen
arvioiminen eikd yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikd myoskddn tavaramerkkisuojan
varaaminen ainoastaan niitd tilanteita varten, joissa kaupallinen hyodyntdminen on maéraltdén
huomattavaa (ks. vastaavasti asia T-203/02, Sunrider v. SMHV - Espadafor Caba (VITAFRUIT),
tuomio 8.7.2004, Kok., EU:T:2004:225, 36—38 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Tavaramerkin kéytté on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkid kaytetddn sen keskeisen tehtdvdn
mukaisesti eli sen takaamiseksi, ettd niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, on tietty alkuperd, siind tarkoituksessa, ettd ndin voitaisiin luoda tai sdilyttdd markkinat
ndille tavaroille ja palveluille, ja kun kaytto ei ole pelkéstddn symbolista kayttod, jolla pyritddn
ainoastaan sdilyttdmédén tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogisesti asia C-40/01, Ansul, tuomio
11.3.2003, Kok., s. 1-2439, 43 kohta). Téltd osin tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskeva ehto
edellyttad, ettd merkkid — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna — kéytetdédn julkisesti
ja ulospdin (edelld 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 39 kohta; ks. my0s
vastaavasti ja analogisesti em. tuomio Ansul, EU:C:2003:145, 37 kohta).

Tavaramerkin kayton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja
olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkid todella kaupallisesti hyddynnettavin;
tillaisia ovat eritoten sellaiset kayttotavat, joita voidaan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina
markkinaosuuksien sdilyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa,
ndiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessd olevien markkinoiden ominaispiirteet seka
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tavaramerkin kayton laajuus ja taajuus (edelld 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT,
EU:T:2004:225, 40 kohta; ks. myos analogisesti edelld 27 kohdassa mainittu tuomio Ansul,
EU:C:2003:145, 43 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin kdyton laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtéaltd kaikkien
kayttod merkitsevien toimien kaupallinen mddrd ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana
kayttod merkitsevit toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus (edellda 26 kohdassa mainittu
tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 41 kohta ja asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV -
Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., EU:T:2004:223, 35 kohta).

Kun tutkitaan sitd, onko aikaisempaa tavaramerkkid kaytetty tosiasiallisesti on suoritettava
kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tdmén tapauksen kannalta merkitykselliset tekijét.
Tama arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd riippuvuutta. Néin ollen
kyseessd olevalla tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynnin vdhdisen mdadrdn saattaa korvata
kyseisen tavaramerkin kiyton huomattava voimakkuus tai merkittdava ajallinen jatkuvuus, ja pdinvastoin
(ks. edelld 26 kohdassa mainittu tuomio VITAFRUIT, EU:T:2004:225, 42 kohta ja edelld 29 kohdassa
mainittu tuomio HIPOVITON, EU:T:2004:223, 36 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallista kayttod ei voida ndyttdd toteen todenndkoisyyksilld tai olettamuksilla, vaan
ndyton on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin
todellisesta ja riittdvastda kaytostd asianomaisilla markkinoilla (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha
Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok., EU:T:2002:316, 47 kohta ja
asia T-356/02, Vitakraft-Werke Withrmann v. SMHV - Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok.,
EU:T:2004:292, 28 kohta).

Kasiteltdavad kanneperustetta on siis tarkasteltava nédiden seikkojen valossa.

Koska Gumersport Mediterranea de Distribucionesin tekemd yhteison tavaramerkkida koskeva
rekisterointihakemus on julkaistu 26.6.2006, koskee asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2
ja 3 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut
riidanalaisen péitoksen 25 kohdassa, 26.6.2001 ja 25.6.2006 vélistd aikaa.

Riidanalaisen péadtoksen 28 kohdasta kdy ilmi, ettd arvioidakseen aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallista kéyttod merkityksellisen ajanjakson aikana valituslautakunta on ottanut huomioon
kantajan esittdmén seuraavan nédyton.

Valituslautakunta on ensinndkin ottanut huomioon kantajan Deutsche Bahn AG:le osoittaman
5.3.2007 pdivatyn asiakirjan, joka siséltdd luettelon vuosien 1997-2006 liikevaihdoista, jotka ovat
muodostuneet aikaisemmalla tavaramerkilld markkinoitujen polkupydrien varusteiden myynnista.

Toiseksi valituslautakunta on ottanut huomioon kantajan valtuutettuna edustajana toimineen S:n
30.10.2009 allekirjoittaman kirjallisen vakuutuksen. Tdmén asiakirjan liitteind on ollut kaksi niin ikdan
pdivittya ja allekirjoitettua taulukkoa, jotka siséltdvit tietoja liikevaihdoista, jotka ovat muodostuneet
aikaisemmalla tavaramerkilld markkinoitujen lukuisten polkupyorien ja autojen varusteiden myynnista.

Kolmanneksi valituslautakunta on ottanut huomioon mainostoimisto R & P:n kolme laskua esitteiden
ja muun mainosaineiston toteuttamisesta aikaisemmalla tavaramerkilld markkinoituja varusteita varten.

Neljanneksi valituslautakunta on ottanut huomioon esimerkkejé aikaisempaa tavaramerkkia koskevasta
mainonnasta.

Viidenneksi valituslautakunta on ottanut huomioon toukokuussa 2002 julkaistun saksankielisen
artikkelin, jonka otsikossa ja tekstissa aikaisempi tavaramerkki on mainittu.
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Kuudenneksi valituslautakunta on ottanut huomioon kolme artikkelia, jotka ovat ilmestyneet Stiftung
Warentestin (tavaroita testaava julkinen sditio) kuukausittain julkaisemassa test -nimisessd lehdessd.
Kaksi niistd artikkeleista on pdivdatty huhtikuussa 2005 ja niissdé mainitaan aikaisemmalla
tavaramerkilld markkinoidut pyorailykypérat. Kolmas artikkeli on julkaistu kesdkuussa 2002 ja siind
mainitaan aikaisemmalla tavaramerkilld markkinoitu autonistuin.

Seitseménneksi valituslautakunta on lopuksi ottanut huomioon vuosia 2002, 2005 ja 2006 koskevat
luettelot aikaisemmalla tavaramerkillda markkinoiduista polkupyorien ja autojen lisdvarusteista.

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa péatoksessa viiteosaston padtoksen mukaisesti, ettéd
esitetty ndyttd osoitti aikaisemman tavaramerkin kayton ajoittuneen merkitykselliselle ajanjaksolle
(riidanalaisen péatoksen 29 kohta). Lisédksi valituslautakunta on hyviksynyt vditeosaston paatoksen siltd
osin kuin siind katsotaan, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on kaytetty Saksassa (riidanalaisen paitoksen
30 kohta). Valituslautakunta on myo6s viditeosaston tavoin katsonut esitetyn ndytdn osoittavan, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid on kaytetty sellaisena kuin se on rekisterdity (riidanalaisen padtoksen
31 kohta).

Valituslautakunta on sitd vastoin viiteosaston kanssa eri mieltd aikaisemman tavaramerkin kéyton
laajuuden arvioinnista.

Valituslautakunta on katsonut, ettd kun otetaan huomioon kirjallisen vakuutuksen antajan ja kantajan
viliset "ilmiselvdt” suhteet, téille vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa vain, mikali muut todisteet
tukevat sitd (riidanalaisen paatoksen 36 kohta).

Seuraavaksi valituslautakunta on katsonut, ettd muut kantajan esittimat todisteet eivét tue kirjallisen
vakuutuksen sisdltod ja ettd ndin ollen aikaisemman tavaramerkin kdyton laajuutta ei ole nédytetty
toteen (riidanalaisen paatoksen 37-40 kohta).

Aluksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd tdma ei ole pitényt kirjallista vakuutusta ja sithen
liitettyjd liikevaihtoa koskevia taulukoita sellaisenaan riittdvdnd ndyttond aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kaytosta.

Kantaja vaittda téastd, ettd kirjallinen vakuutus on merkityksellisen unionin lainsdddénnon vaatimusten
mukainen. Lisdksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd tdma ei ole ottanut huomioon
kirjallisen vakuutuksen merkitystd ja todistusvoimaa Saksan lain nojalla. Téllainen vakuutus
hyviksytddn kantajan mukaan todisteena saksalaisissa tuomioistuimissa, ja védrien tietojen antaminen
on rangaistava teko Strafgesetzbuchin (Saksan rikoslaki) 156 §:n nojalla. Lopuksi kantaja katsoo, ettd
valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitd seikkaa, ettd kirjallinen vakuutus vaikutti
jarkeenkayvalta ja luotettavalta.

On todettava, ettd S:n kirjallinen vakuutus on pdéivatty ja allekirjoitettu. S tdsmentdd téssd
vakuutuksessa, ettd hdnelle on ilmoitettu siitd, ettd tdmd vakuutus toimitettaisiin SMHV:lle, ja siitd,
ettd védrien tietojen antamisesta voidaan madratd rikosoikeudellinen seuraamus. S on vakuuttanut téssa
asiakirjassa, ettd kantaja myy laajalti aikaisemmalla tavaramerkilld varustettuja varusteita polkupyoriin
ja autoihin. S on liittdnyt tdhdn vakuutukseensa niin ikddn paivittyja ja allekirjoitettuja taulukoita,
jotka sisaltavit tietoja polkupyorien ja autojen varusteiden vuosina 2001-2006 tapahtuneeseen
myyntiin perustuvasta liikevaihdosta. Namé tiedot on esitetty vuosi- ja tavarakohtaisesti. S on
vakuuttanut, ettd noin 90 prosenttia liikevaihdosta on perdisin Saksassa tapahtuneesta myynnistd.
Lisdksi hdn on tdsmentdnyt, ettd hdnen antamansa kirjallinen vakuutuksensa ulottuu liitteend olevissa
taulukoissa mainittuihin liikevaihtoihin. Lopuksi hén on ilmoittanut, ettd aikaisemmalla tavaramerkilla
markkinoituja tavaroita koskevat esitteet, mukaan lukien SMHV:lle hallinnollisessa menettelyssa
esitetyt  esitteet, on ldhetetty  kaikille  hankintapaallikoille, — markkinointipééllikoille  ja
vahittdiskauppatavaratalojen osastopdillikoille.
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On todettava, ettd tamé kirjallinen vakuutus kuuluu asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan
f alakohdassa tarkoitettuihin “valaehtoisiin tai juhlallisiin kirjallisiin vakuutuksiin taikka sen valtion
lainsdddannon, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaaviin kirjallisiin vakuutuksiin”. Kun
otetaan huomioon tdméd sddnnods ja asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 4 kohta, on todettava, ettd
tama kirjallinen vakuutus on todiste tavaramerkin kaytostd (ks. vastaavasti asia T-303/03, Lidl Stiftung
v. SMHV — REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., EU:T:2005:200, 40 kohta ja asia T-214/08,
Rehbein v. SMHV - Dias Martinho (OUTBURST), tuomio 28.3.2012, Kok., EU:T:2012:161, 32 kohta).
Osapuolet ovat erimielisid tdman kirjallisen vakuutuksen todistusarvosta.

Tastd on todettava, ettd asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi tutkittava sen sisédltamén tiedon
todenndkoisyys. On otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja
vastaanottaja sekd pohdittava, vaikuttaako se sisdlloltdén jarkeenkdyvéltd ja luotettavalta (edelld
49 kohdassa mainittu tuomio Salvita, EU:T:2005:200, 42 kohta ja asia T-312/11, Siid-Chemie v. SMHV
— Byk-Cera (CERATIX), EU:T:2012:296, 29 kohta).

Lisdksi vakiintuneen oikeuskdytdnnoén mukaan on niin, ettd kun joku kantajan palveluksessa olevista
johtavista toimihenkilistd antaa asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa
tarkoitetun vakuutuksen, tille vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa vain, mikédli muut todisteet
tukevat sitd (ks. vastaavasti asia T-183/08, Schuhpark Fascies v. SMHV - Leder & Schuh (jello
SCHUHPARK), tuomio 13.5.2009, EU:T:2009:156, 39 kohta; edelld 50 kohdassa mainittu tuomio
CERATIX, EU:T:2012:296, 30 kohta ja asia T-348/12, Globosat Programadora v. SMHV — Sport TV
Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), EU:T:2014:116, 33 kohta).

Nyt kasiteltédvassa asiassa on niin, ettd vaikka S:n kirjallinen vakuutus on juhlallinen ja se sisdltaa tietoja,
jotka koskevat erityisesti aikaisemman tavaramerkin kéyton laajuutta Saksassa ja jotka on esitetty
tavara- ja vuosikohtaisissa liikevaihtotaulukoissa, on todettava, ettd se on perdisin kantajan
palveluksessa olevalta toimihenkiloltd eikd kolmannelta henkiloltd, mikd osoittaisi enemmain
puolueettomuutta. Nédin ollen valituslautakunta on katsonut edelld 50 ja 51 kohdassa mainitun
oikeuskdytdannon mukaisesti ja perustellusti riidanalaisen padtoksen 36 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon kirjallisen vakuutuksen antajan ja kantajan viliset ilmiselvat suhteet, kyseiselle
vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa ainoastaan, mikéli muut todisteet tukevat sitd.

Kantaja viitteella siitd, ettd kirjallisella vakuutuksella on todistusarvoa Saksan oikeuden nojalla, ei voida
kyseenalaistaa edelld mainittua péadtelmdda. On nimittdin niin, ettd riippumatta tdmén vakuutuksen
mahdollisesta todistusarvosta Saksan oikeudessa, on todettava, ettd asetukseen N:o 207/2009 tai
asetukseen N:o 2868/95 ei kumpaankaan sisdlly mitddn sellaista seikkaa, jonka perusteella voitaisiin
paitelld, ettd tavaramerkin kéyttod koskevan ndyton — mukaan lukien asetuksen
N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut kirjalliset vakuutukset — todistusarvoa
pitdisi arvioida jdsenvaltion kansallisen lainsddddannon valossa (ks. vastaavasti edelld 49 kohdassa
mainittu tuomio Salvita, EU:T:2005:200, 42 kohta ja edelld 51 kohdassa mainittu tuomio jello
SCHUHPARK, EU:T:2009:156, 38 kohta).

Edelld esitetyn perusteella on hylédttava kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitanyt
katsoa, ettd S:n Kkirjallinen vakuutus oli sellaisenaan riittdvd todiste aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kaytosta.

Seuraavaksi on tutkittava, on valituslautakunnan pédtelma siitd, ettd kantajan hallinnollisessa
menettelyssd esittdmit todisteet eivdt tukeneet kirjallista vakuutusta, perusteltu.

Ensinndkin valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen paitoksen 38 kohdassa, ettd S:n
esittdima kirjallinen vakuutus ei tukenut kantajan Deutsche Bahnille osoittamaa asiakirjaa (ks. edelld
35 kohta). Kuten valituslautakunta on todennut, tdmé asiakirja ei voinut tukea kirjallista vakuutusta
siksi, ettd sitd ei ollut allekirjoitettu, ettd siind ei yksiloity kyseessd olevia tavaroita ja ettd siind
mainittiin eri liikevaihdot kuin kirjallisessa vakuutuksessa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo
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kuitenkin, ettd vaikka Deutsche Bahnille osoitetussa asiakirjassa mainitut liikevaihdot eivit ole samat
kuin S:n antamassa kirjallisessa vakuutuksessa mainitut liikevaihdot, ne eivdt ole ristiriidassa
keskenddn toisin kuin SMHV antaa ymmairtdd unionin yleisessd tuomioistuimessa esittdmassain
vastineessa. Deutsche Bahnille osoitetussa asiakirjassa mainitut liikevaihdot ovat nimittdin korkeammat
kuin S:n kirjallisessa vakuutuksessa esitetyt samoja vuosia koskevat liikevaihdot, silla kuten kyseisestd
asiakirjasta kdy ilmi, liikevaihdot koskevat kaikkia polkupyoria varten myytyja lisdvarusteita kun taas
kirjalliseen vakuutukseen sisdltyvit liikevaihdot koskevat erityisvarusteita. Niinpd Deutsche Bahnille
osoitettu asiakirja ei tue kirjallisen vakuutuksen sisdltod mutta ei myodskddn vihennd kirjallisen
vakuutuksen todistusarvoa.

Toiseksi valituslautakunta vahvistaa riidanalaisen paatoksen 37 kohdassa, ettd kirjallista vakuutusta
eiviat tukeneet esitteet (ks. edelld 41 kohta) eivdtkd tavaratesteja koskevat artikkelit (ks. edelld
40 kohta). Vaikuttaa siltd, ettd valituslautakunta on kéyttinyt riidanalaisen pééatoksen kahdessa
kohdassa mainittuja pédtelmid perusteluna toteamukselleen.

Yhtdaltd todettuaan, ettd luettelot tai tavaratestejd koskevat artikkelit eivdt tue S:n antamaa kirjallista
vakuutusta, valituslautakunta on esittanyt riidanalaisen péaatoksen 37 kohdassa seuraavaa:

"Tata  [kayton laajuutta koskevaa kysymystd] koskien [juhlallisen] vakuutuksen liitteend oli
aikaisemmalla tavaramerkilli PROFEX varustettuja polkupyorien ja autojen varusteita koskevat
vuosien 2001-2006 liikevaihdot, joihin tdssa [juhlallisessa] vakuutuksessa viitataan, mutta ndama
liilkevaihdot on laatinut viitteentekijg, ja se seikka, ettd niihin viitataan [juhlallisessa] vakuutuksessa, ei
merKkitse sitd, ettd esitteet tai mainitut artikkelit tukisivat niitd”.

Tamd mainittu riidanalaisen paatoksen 37 kohdan katkelma ei tue valituslautakunnan paéitelmas, jonka
mukaan esitteet tai tavaratesteja koskevat artikkelit eivdt tukeneet kirjallista vakuutusta.

Toisaalta valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 39 kohdassa viitannut asiassa T-298/10, Arrieta
D. Gross v. SMHV - International Biocentric Foundation ym. (BIODANZA; EU:T:2012:113) 8.3.2012
annettuun tuomioon ja katsonut seuraavaa:

"Mainoksilla, esitteilld ja lehtiartikkeleilla ei voida todistaa sitd, ettd ne on jaettu saksalaiselle
mahdolliselle asiakaskunnalle, eikd jakamisen laajuutta tai tdlld tavaramerkilld suojattujen tavaroiden
myynnin tai sopimusten madrdd. Pelkkd mainosten, esitteiden ja lehtiartikkeleiden olemassaolo voi
enintddn tehdd mahdolliseksi tai uskottavaksi sen, ettd aikaisemmalla tavaramerkilli markkinoituja
tavaroita myydédédn tai ainakin tarjotaan myytéviksi merkitykselliselld alueella, mutta silld ei osoiteta
kayttod eikd etenkddn kayton laajuutta niin kuin [véiteosaston] paatoksessd on perusteettomasti todettu
(ks. asia T-298/10, BIODANZA, tuomio 5.3.2012, 36 kohta)”.

Riidanalaisen péaatoksen 39 kohdasta kay ilmi, ettd valituslautakunta on edelld 60 kohdassa mainittuun
tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113) tukeutuen katsonut, ettd kantajan esittdmilla erilaisilla
esitteilld, lehtiartikkeleilla ja mainoksilla mukaan lukien Stiftung Warentestin test -lehdessa
ilmestyneet tavaratestejd koskevat artikkelit, ei voitu osoittaa minkéaénlaista aikaisemman tavaramerkin
kayttod ja vield vihemmain kayton laajuutta ja ettd ndin ollen ne eivit tukeneet S:n antamaa kirjallista
vakuutusta.

Valituslautakunnan oli kuitenkin tutkittava, tukivatko kantajan esittimdt muut todisteet kuin S:n
antama kirjallinen vakuutus tdmén vakuutuksen siséltod aikaisemman tavaramerkin kéyton laajuuden
osoittamiseksi. Riidanalaisesta paatoksestd kdy nimittdin ilmi, ettd valituslautakunta ei ole kieltdnyt
sitd, ettd tastd kirjallisesta vakuutuksesta ja sen siséltamista liikevaihtotaulukoista saatiin riittavat tiedot
erityisesti kaupan maéréstd, kdyton kestosta ja taajuudesta (ks. edelli 29 kohta) aikaisemman
tavaramerkin kéyton laajuuden toteamiseksi ainakin tdssd vakuutuksessa ja sen liitteend olevissa
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liikevaihtotaulukoissa mainittujen tavaroiden osalta. Valituslautakunta on vain esittinyt perustellun
epiilyksen kirjallisessa vakuutuksessa olevien tietojen luotettavuudesta tamédn vakuutuksen antajan ja
kantajan vilisten "ilmiselvien” suhteiden vuoksi.

Toisin sanoen valituslautakunnan piti tutkia se, tukivatko muut kuin kirjallinen vakuutus siind esitettyja
tietoja, eikd se voinut rajoittua tutkimaan ainoastaan sitd, olivatko ndma todisteet sellaisenaan ilman
kirjallista vakuutusta osoitus aikaisemman tavaramerkin kéayton laajuudesta. Mikali valituslautakunta
toimisi ndin, se poistaisi S:n antaman kirjallisen vakuutuksen todistusarvon. Unionin yleinen
tuomioistuin  on  kuitenkin jo aiemmin katsonut, ettdi se seikka, ettd asetuksen
N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu kirjallinen vakuutus on S:n nyt
kasiteltdvassd asiassa antaman vakuutuksen tavoin ollut yrityksen tyontekijan antama, ei sellaisenaan
poista siltd koko todistusarvoa (ks. vastaavasti edelli 50 kohdassa mainittu tuomio CERATIX,
EU:T:2012:296, 30 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

Tastd alustavasta huomautuksesta uninoin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd valituslautakunta ei ole
tutkinut asianmukaisesti kantajan esittdmid todisteita eli S:n antamaa kirjallista vakuutusta ja
mainoksia, esitteitd ja lehtiartikkeleita mukaan lukien Stiftung Warentestin julkaisemassa test -lehdessa
ilmestyneet artikkelit. Kuten nimittdin riidanalaisen paatoksen 37 ja 39 kohdasta kidy ilmi,
valituslautakunta on tutkinut sen, voidaanko tavaroiden konkreettisia testejd koskevilla artikkeleilla ja
mainoksilla, esitteilld ja lehtiartikkeleilla sellaisenaan osoittaa aikaisemman tavaramerkin kayton
laajuus, ja se on viitannut edelld 60 kohdassa mainittuun tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113),
jossa — kuten jdljempdnd 69 ja 70 kohdassa todetaan — oli kysymys siitd, voitiinko aikaisemman
tavaramerkin haltijan kayttdmalld mainosmateriaalilla, joka oli ainoa tdmdn tavaramerkin
tosiasiallisesta kdytostd esitetty todiste, osoittaa tillainen kaytto.

Toisin kuin edelld 60 kohdassa mainitun asian BIODANZA (EU:T:2012:113) tosiseikkojen osalta, nyt
kasiteltdvissd asiassa valituslautakunnalla oli kuitenkin kasiteltdvdanddn useita kantajan esittdmid
erilaisia todisteita, ja sen oli tutkittava, tukivatko ndmai todisteet kirjallisen vakuutuksen sisdltod ja
vahvistivatko ne kirjallisen vakuutuksen sisiltimien tietojen todenperdisyyden.

Tama valituslautakunnan suorittama virheellinen tutkinta vaikuttaa riidanalaiseen paatokseen ja on
riittdva peruste paatoksen kumoamiselle.

Lisaksi riippumatta tdstd virheellisestd tutkinnasta unionin yleinen tuomioistuin katsoo, etté
valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan Stiftung Warentestin test -lehdessd julkaistujen
tavaratestejd koskevien artikkelien todistuarvoa.

Riidanalaisen paatoksen 39 kohdasta kdy nimittdin ilmi, ettd valituslautakunta on katsonut, ettd
mainokset, esitteet ja lehtiartikkelit, joihin siis lukeutuvat Stiftung Warentestin test -lehdessd julkaistut
artikkelit, eivdt voineet osoittaa aikaisemman tavaramerkin kayttod ja vield vihemmain sen laajuutta.
Taltd osin valituslautakunta on viitannut edelld 60 kohdassa mainittuun tuomioon BIODANZA
(EU:T:2012:113).

Unionin yleisen tuomioistuimen oli edelli 60 kohdassa mainitussa tuomiossaan BIODANZA
(EU:T:2012:113) tutkittava, oliko mainosmateriaali, jota aikaisemman tavaramerkin haltija oli julkaissut
lehdissé tai jota se oli jakanut lentolehtisind tai esitteind, todiste tdmén tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytostd. Kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa mainosmateriaali oli ainoa todiste, jonka
aikaisemman tavaramerkin haltija esitti osoittaakseen tavaramerkin tosiasiallisen kédyton (edelld
60 kohdassa mainittu tuomio BIODANZA, EU:T:2012:113, 63-66 kohta).

Tassd tilanteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoi edelld mainitun tuomion BIODANZA
(EU:T:2012:113) 68 ja 69 kohdassa, ettd kyseisen tavaramerkin tosiasiallista kayttod ei voitu nayttaa
toteen pelkilld mainosmateriaalilla, jossa mainittiin kyseinen tavaramerkki sen kattamien tavaroiden
tai palvelujen yhteydessd. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd oli osoitettava, ettd téllaista
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materiaalia, olipa se mitéd tahansa, oli jaettu riittdvésti kohdeyleison keskuudessa, jotta voitiin osoittaa
kyseisen tavaramerkin tosiasiallinen kéytto. Unionin yleinen tuomioistuin tdsmensi, ettd mikali kyse oli
lehdissd ilmestyneistd mainoksista, oli esitettdivd ndyttd kyseisen sanoma- tai aikakauslehden
jakamisesta kohdeyleisolle, ja tdstd voitiin poiketa vain, kun kyse oli mainoksista, jotka julkaistiin
erittdin tunnetuissa sanoma- tai aikakauslehdissd, joiden ilmestyminen oli yleisesti tunnettu seikka.

Nyt kasiteltdvissa asiassa valituslautakunta on virheellisesti tukeutunut edelld 60 kohdassa mainittuun
tuomioon BIODANZA (EU:T:2012:113) péétellessdédn riidanalaisen padtoksen 39 kohdassa, ettéd
Stiftung Warentestin test -lehdessd julkaistuilla tavaratesteja koskevilla artikkeleilla ei voitu osoittaa
aikaisemman tavaramerkin kéyton laajuutta.

On nimittdin todettava, ettd Stiftung Warentestin test -lehdessd julkaistut tavaratesteja koskevat
artikkelit ovat luonteeltaan ja tarkoitukseltaan erilaisia kuin edelld 60 kohdassa mainitussa tuomiossa
BIODANZA (EU:T:2012:113) kyseessa ollut mainosmateriaali.

Erityisesti edelld 60 kohdassa mainitussa tuomiossa BIODANZA (EU:T:2012:113) kyseessa olleen
mainosmateriaalin tarkoituksena on ollut edistdd kyseisen tavaramerkin kattaman tavaran tai palvelun
myyntid antamatta tietoja tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd. Témén tiedoissa olevan puutteen
vuoksi unionin yleinen tuomioistuin on katsonut tarpeelliseksi, ettd aikaisemman tavaramerkin haltija
osoittaa mainosmateriaalin riittdvan levittdmisen kohdeyleisolle lukuun ottamatta tilannetta, jossa
tdllainen levittiminen on yleisesti tunnettu seikka.

Kantajan esittdmien Stiftung Warentestin test -lehdessa julkaistujen artikkeleiden tarkoituksena ei sité
vastoin ole ollut mainostaa tavaraa vaan esittdd tavaran hyvit ja huonot puolet sekd verrata sitd
muihin samanlaisiin muilla tavaramerkeilld markkinoitaviin tavaroihin, jotta autettaisiin kuluttajaa
ostopaatoksen tekemisessd. Ennen kaikkea ndistd artikkeleista kédy ilmi, ettd ne koskevat jo
markkinoilla olevia tavaroita. Nédma artikkelit nimittdin sisdltavit tietoja markkinoilla olevien
tavaroiden keskimaéérdisistd hinnoista.

Niin ollen toisin kuin edelld 60 kohdassa mainitussa tuomiossa BIODANZA (EU:T:2012:113) kyseessé
oleva mainosmateriaali, kantajan esittdmét Stiftung Warentestin test -lehden artikkelit antavat
aikaisemman tavaramerkin kayton laajuutta koskevia tietoja testattuihin tavaroihin néhden, mika
valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa huomioon muiden esitettyjen todisteiden ja erityisesti S:n
antaman Kkirjallisen vakuutuksen kanssa. Samoista syistd valituslautakunnan olisi myds pitdnyt ottaa
huomioon kantajan hallinnollisessa menettelyssa esittimien mainosesitteiden sisdltimat viittaukset
Stiftung Warentestin tekemiin testeihin.

Lopuksi on todettava, ettd kun otetaan huomioon Stiftung Warentestin test -lehden tarkoitus, ei sen
kohdeyleison keskuudessa tapahtuneen levittimisen laajuudella — mitd osapuolet ovat laajasti
kasitelleet unionin yleisessd tuomioistuimessa esittdmissddn kirjelmissa — ole ratkaisevaa merkitysta.
Riippumatta levittdmisensd laajuudesta test -lehden artikkelien aiheena ovat aikaisemmalla
tavaramerkillda markkinoitavat tavarat, joten ne sisdltdvit tietoja aikaisemman tavaramerkin kdyton
laajuudesta ndihin tavaroihin néhden ja niilld on siten todistusarvoa, joka valituslautakunnan olisi
pitdnyt ottaa huomioon.

Edellda 62-66 kohdasta kdy ilmi, ettd valituslautakunta on tutkinut todisteet virheellisesti, kun se ei ole
tutkinut sitd, tukivatko mainokset, esitteet ja lehtiartikkelit mukaan lukien Stiftung Warentestin test
-lehdessd julkaistut tavaratesteja koskevat artikkelit, S:n antaman kirjallisen vakuutuksen sisaltod ja
vakuutukseen liitettyja liikevaihtotaulukoita. Lisdksi edelld 67-75 kohdasta kdy ilmi, ettd
valituslautakunta on toiminut virheellisesti katsoessaan, ettd Stiftung Warentestin test -lehdessa
julkaistuilla tavaratesteja koskevilla artikkeleilla ja kantajan mainosesitteilld, joissa viitataan Stiftung
Warentestin tekemiin tiettyjd kantajan tavaroita koskeviin testeihin, ei ollut mitdén todistusarvoa. Néin
ollen on todettava, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa,
ja riidanalainen p&&tés on kumottava.
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Edelld esitetyn perusteella kantajan esittimd ensimmaiinen kanneperuste hyviksytddn ja riidanalainen
péaatos kumotaan, eiké ole tarpeen tutkia kantajan esittdiméa toista kanneperustetta.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on
havinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkayntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkéyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.
Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) toisen
valituslautakunnan 27.3.2012 tekemi paitos (asia R 413/2011-2) kumotaan.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Kanninen Pelikanova Buttigieg
Julistettiin Luxemburgissa 9 paivdna joulukuuta 2014.

Allekirjoitukset
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