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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

8 péivand toukokuuta 2014 *
Yhteison tavaramerkki — Mitdttomyysmenettely — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki
Simca — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-327/12,

Simca Europe Ltd, kotipaikka Birmingham (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja
N. Haberkamm,

kantajana,
vastaan
sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendidn A. Schifko,
vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kédydyssd menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

GIE PSA Peugeot Citroén, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja P. Kotsch,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmdiisen valituslautakunnan 12.4.2012
tekemadstd padtoksestd (asia R 645/2011-1), joka koskee GIE PSA Peugeot Citroénin ja Simca Europe
Ltd:n vilistd mitdttomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich sekd tuomarit J. Schwarcz (esitteleva
tuomari) ja V. Tomljenovic,

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.7.2012 jatetyn kannekirjelman,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.11.2012 jitetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.11.2012 jatetyn véliintulijan vastineen,

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

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Joachim Wohler (jdljempénd aikaisempi haltija) teki 5.12.2007 yhteison tavaramerkiksi rekisterdintié
koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
yhteison tavaramerkistd 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)), perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki Simca.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 21.4.2008 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro 16/2008, ja sanamerkki
Simca rekisterditiin yhteison tavaramerkiksi 18.9.2008 numerolla 6489371 kaikkia edelld kohdassa 3
mainittuja tavaroita varten.

Viliintulija GIE PSA Peugeot Citroén esitti 29.9.2008 asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b
alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaisesti
vaatimuksen kyseisen yhteison tavaramerkin mitdttoméksi julistamisesta kaikkien tavaroiden osalta,
joita varten se oli rekisteroity. Viliintulija viitti ldhinng, ettd aikaisempi haltija oli vilpilliselld mielella
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen jattamishetkelld. Aikaisempi haltija
pyrki rekisterdintihakemuksella nimittdin pelkdstddn estdamddn viliintulijaa kayttdméstd nimitystd
"simca” rekisterointihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden markkinoinnissa, vaikka viliintulijalla oli
tdhdn nimitykseen oikeuksia ennen kyseistd hakemusta. Tédssd yhteydessa viliintulija vetosi erityisesti
siithen, ettd se oli erityisesti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia
“ajoneuvoja; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja” varten numerolla 218957 rekisterdidyn ja muun muassa
Saksassa, Espanjassa, Itdvallassa ja Benelux-maissa vuodesta 1959 ldhtien suojatun kansainvilisen
tavaramerkin SIMCA ja erityisesti samaan luokkaan kuuluvia “ajoneuvoja” varten vuodesta 1990
lahtien numerolla 1606604 rekisteroidyn ranskalaisen tavaramerkin SIMCA haltija. Véliintulija vaitti
tavaramerkkioikeuksiensa sdilyneen, vaikka kyseisia tavaramerkkeji ei endd viime vuosina ollut
kaytetty. Viliintulija muistutti, ettd “tunnetun” automerkin SIMCA oli luonut jo vuonna 1934
ranskalainen autonvalmistaja. Aikaisempaa ranskalaista tavaramerkkid oli haettu rekisteroitaviaksi
ensimmadisen kerran vuonna 1935, ja sen otti uudelleen kiaytto6n vuonna 1978 Automobiles Peugeot,
SA, joka kaytti tavaramerkkia aktiivisesti maailmanlaajuisesti, myos Euroopassa. Viliintulija vaitti
myos, ettd se oli vuonna 2008 kahteen kertaan pyytanyt aikaisempaa haltijaa luopumaan riidanalaisesta
tavaramerkistd. Vastauksena pyyntoon aikaisempi haltija oli “kiristinyt” viliintulijaa ja vaatinut
taloudellista korvausta. Viliintulijan mukaan aikaisempi haltija oli tehnyt tavaramerkkida koskevan
hakemuksen parantaakseen taloudellista tilannettaan kiristamélld, eikd hénelld ollut todellista tahtoa
kayttaa kyseistd tavaramerkkid. Kun otetaan lisiksi huomioon, ettd asianosaisten vilinen sopimussuhde
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oli péattynyt vdahdn ennen nyt kyseessd olevan yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan
hakemuksen jattamistd, viliintulijan mukaan kyseessd oli pelkkd “spekulatiivinen tavaramerkki” tai
"estemerkki”.

SMHV:n mitittomyysosasto hylkdsi 25.1.2011 tekemaéllddn péatoksellda mitdttomaksi julistamista
koskevan vaatimuksen kokonaisuudessaan.

Viliintulija valitti 24.3.2011 edelld mainitusta paatoksesta.

Kantaja, Simca Europe Ltd, kirjattiin SMHV:n rekisteriin 29.4.2011 riidanalaisen tavaramerkin uudeksi
haltijaksi.

SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta hyvaksyi 12.4.2012 tekemaillddn paatokselld (jaljempéana
riildanalainen p&dtos) viliintulijan valituksen, kumosi mitdttomyysosaston paatoksen ja julisti
riidanalaisen tavaramerkin mitdttoméksi. Valituslautakunta tukeutui kolmeen osaan jakautuviin
perusteluihin, joista ensimmaéinen osa koskee alustavia huomautuksia, toinen "riidattomia” tosiseikkoja
ja  kolmas aikaisemman haltijan vilpillisen mielen olemassaoloa rekisterdintihakemuksen
jattamisajankohtana.

Alustavina huomautuksina valituslautakunta totesi ensinnédkin yhtdalta, ettd riidanalaisen tavaramerkin
uutena haltijana kantajan “syyksi oli suoraan luettava” tavaramerkin alkuperdisend hakijana olleen
aikaisemman haltijan toiminta.

Toisaalta valituslautakunta katsoi, ettei kantajan viittaus saksalaista tavaramerkkida SIMCA koskevaan
Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) tuomioon ollut merkityksellinen. Téssa
yhteydessa valituslautakunta muistutti, ettd yhteison tavaramerkkejia koskeva sdédnnostd muodostaa
itsendisen jarjestelmén, joka koostuu sen omien tavoitteiden ja sdéntdjen kokonaisuudesta ja jonka
soveltaminen on riippumaton kansallisista jarjestelmistd. Lisdksi valituslautakunta totesi, ettei se ollut
tietoinen Saksassa vireilld olevassa rinnakkaisessa menettelyssd esitetyistd todisteista, jolloin edelld
mainitulla tuomiolla ei voinut olla ennakkotapauksen kaltaista vaikutusta.

Toiseksi "riidattomista” seikoista, joilla on valituslautakunnan mukaan ratkaiseva merkitys nyt kyseessa
olevien tosiseikkojen arvioinnin kannalta, valituslautakunta korostaa ensinndkin, ettd tavaramerkilla
SIMCA varustettuja ajoneuvoja on myyty 1930-luvulta ldhtien ja ettd viliintulija tai sen konserniin
kuuluva yhtio oli ottanut kyseisen tavaramerkin uudelleen kaytto6n vuonna 1978. Lisidksi
valituslautakunta korosti, ettd viliintulija oli kahden kuviomerkin haltija, joista yksi on Ranskassa
suojattu, numerolla 121992 rekisterdity kansallinen tavaramerkki, ja toinen Tsekin tasavallassa,
Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Unkarissa, Maltalla, Portugalissa, Romaniassa ja Benelux-maissa seka
tietyissa Euroopan unioniin kuulumattomissa maissa suojattu, numerolla 218957 rekisterdity
kansainvdlinen tavaramerkki. Kyseiset tavaramerkit olivat valituslautakunnan mukaan edelleen
rekisteroityja riidanalaisen péddtoksen tekoajankohtana ainakin luokkaan 12 kuuluvia Automobiles
Peugeotin — viliintulijan konserniin kuuluvan yrityksen — ajoneuvoja varten.

Toiseksi valituslautakunnan mukaan on niin, ettd vaikka valiintulija oli lopettanut ajoneuvojen
markkinoinnin tavaramerkilla SIMCA 1970-luvun lopulla, kyseinen tavaramerkki oli tullut laajalti
tunnetuksi, ja vaikka sen maine oli saattanut heiketd vuosien kuluessa, tavaramerkki oli edelleen
tunnettu riidanalaisen péatoksen tekoajankohtana.

Kolmanneksi valituslautakunta korosti, ettd aikaisempi haltija oli toiminut yli 18 kuukauden ajan
itsendisend yrittdjand ohjelmistoalalla valiintulijan lukuun Kolnissé (Saksa) ja myohemmin Bremenissé
(Saksa). Valituslautakunnan mukaan aikaisempi haltija tunsi tavaramerkin SIMCA historian, mika
ilmenee muun muassa tietyistd hénen viliintulijalle osoittamista kirjeistdén.
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Neljanneksi valituslautakunta totesi, ettd jo ennen riidanalaisen tavaramerkin rekister6innin
hakuajankohtaa aikaisempi haltija oli jo yhteydessd intialaiseen yritykseen tutkiakseen erdén ajoneuvon
kehittamisprojektia. Projektia ei kuitenkin toteutettu riidanalaisen péaédtoksen tekoajankohtana.
Valituslautakunta korosti tdssa yhteydessd, ettd aikaisemman haltijan kirjeistd ilmeni, ettd hén etsi
tavaramerkkid, "jota ei endd kaytetty tai jota ei ollut rekisteroity”.

Viidenneksi valituslautakunta totesi, ettd elokuussa 2008 aikaisempi haltija oli my0s internet-osoitteen
www.simca.info haltija ja ettd joulukuusta 2008 ldhtien hédn markkinoi sahkopolkupyorida kyseisen
internet-sivuston kautta.

Lopuksi valituslautakunta totesi, ettd vaikka aikaisempi haltija tiesi véliintulijan oikeuksista
riidanalaiseen tavaramerkkiin, hian oletti, ettd kyseiset oikeudet voitiin kumota, koska niitd ei kaytetty
tosiasiallisesti. Hén olisi kuitenkin valmis luopumaan riidanalaisesta tavaramerkistd, jos hénelle
tehtdisiin "tarjous vahingonkorvauksesta”.

Kolmanneksi valituslautakunta totesi aikaisemman haltijan vilpillisen mielen olemassaolosta léhinna,
ettd todistustaakka téltd osin oli viliintulijalla mitéttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen
esittdjand. Valituslautakunnan mukaan on vedottava lukuisiin todisteisiin, jotka muodostavat sellaisen
todisteiden ketjun, jonka perusteella voidaan todeta liahes varmuudella, ettd yhteison tavaramerkin
hakija oli vilpilliselld mielella.

Valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
“vilpillisen mielen” kasitettéd ei ole maaritelty, rajattu eikd edes kuvattu millddn tavoin lainsdddanndssa.
Vaikka yhteiséjen tuomioistuin laati listan kyseisen kasitteen tulkintaperusteista 11.6.2009 asiassa
C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, antamassaan tuomiossa (Kok., s. 1-4893), kyseiset
perusteet eiviat valituslautakunnan mukaan ole tyhjentdvid. Koska ennakkoratkaisukysymykseen
johtaneen menettelyn perustana olevat tosiseikat edelld mainitussa asiassa eroavat valituslautakunnan
mukaan olennaisilta osin nyt kyseessd olevan menettelyn perusteena olevista tosiseikoista,
valituslautakunta katsoo tarpeelliseksi asettaa lisiperusteita.

Valituslautakunnan mukaan se, ettd aikaisempi haltija tiesi aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta
ja jatti yhteison tavaramerkiksi rekisterointia koskevan hakemuksen tdstd huolimatta, osoittaa, ettd
hinelld oli “estamistarkoitus” ja ettd han oli vilpillisella mielelld. Se, ettd hén oletti kyseisten
tavaramerkkien olleen kumottavissa, on valituslautakunnan mukaan merkityksetonta ja pelkka veruke,
kun otetaan huomioon, ettd riidanalaisen péiatoksen tekoajankohtana aikaisempi haltija ei ollut vield
esittinyt aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin eikd aikaisemman kansainvilisen tavaramerkin
menettamistd koskevaa vaatimusta.

Valituslautakunta totesi aikaisemman haltijan lisdksi tienneen tarkoin, ettd tavaramerkki SIMCA oli
lagjalti tunnettu ajoneuvoja varten. Valituslautakunnan mukaan todisteista ilmeni, ettd hén etsi
tunnettua tuotemerkkid tavoitteenaan kayttdad hyvéiksi “vapaamatkustajana” sitd, ettd viliintulijan
rekisteroidyt tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja, ja hyotyd kyseisten tavaramerkkien hyvistd
maineesta  kayttdmalld tahallisesti —merkkia Simca lainvastaisesti.  Téllainen kaytos oli
valituslautakunnan mukaan katsottava osoitukseksi vilpillisestd mielesta.

Nidin ollen valituslautakunta katsoi, ettei silld, ettd aikaisempi haltija markkinoi polkupyoria

tavaramerkilld Simca joulukuusta 2008 ldhtien, ollut merkitystd, silla téllainen markkinointi ei
oikeuttanut rekister6imédn riidanalaista tavaramerkkia.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
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— kumoaa riidanalaisen péaitoksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut, mukaan lukien “edustamisesta aiheutuneet
kulut”.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkéa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
Oikeudellinen arviointi

Unionin yleisessd tuomioistuimessa ensimmdistd kertaa esitetyt asiakirjat

SMHV:n asiakirja-aineiston analyysistd ilmenee, ettei kannekirjelmén liitteind K 8, K 9 ja K 10 olevia
asiakirjoja ollut esitetty SMHV:lle hallinnollisen menettelyn aikana. Kyseisiin asiakirjoihin kuuluu aivan
aluksi liitteend K 8 oleva 16.3.2012 paivitty kirje, jonka kantaja on osoittanut véliintulijalle ja jossa
kantaja vaatii valiintulijaa luopumaan sille numerolla 302008037708 rekisterdidyn saksalaisen
sanamerkin SIMCA kaytostd, liitteend K 9 oleva 23.3.2012 pdivitty ja kyseistd tavaramerkkid koskeva
valiintulijan luopumisilmoitus, valiintulijan Deutsches Patent- und Markenamtille (Saksan patentti-
ja tavaramerkkivirasto) osoittama kirje, jossa viliintulija ilmoittaa kyseiselle virastolle luopumisestaan,
sekd liitteend K 10 oleva 16.7.2012 piivitty ote Saksan tavaramerkkirekisteristéd, josta ilmenee, ettd
edelld mainittu saksalainen tavaramerkki on kumottu.

Tastd on muistutettava, ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on
valituslautakuntien péatosten lainmukaisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa
tarkoitetulla tavalla ja ettd kumoamisasiassa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen
antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella.
Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtédvind ei ndin ollen ole
tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetddn ensimmaiistd kertaa tdssd
tuomioistuimessa. Tiéllaisten todisteiden hyviksyminen olisi nimittdin vastoin unionin yleisen
tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmét eivit voi
muuttaa oikeusriidan kohdetta siitd, mikd se on ollut valituslautakunnassa (ks. asia T-227/09, Feng
Shen  Technology v. SMHV -  Majtczak  (FS), tuomio  21.3.2012, 25  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Tastd seuraa, ettd asiakirjoja, jotka kantaja esitti ensimmaistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa
kannekirjelmén liitteind K 8, K 9 ja K 10, ei voida ottaa huomioon ja ne on ndin ollen sivuutettava.

Kantajan SMHYV:ssa esitettyihin vditteisiin tekemdn yleisluonteisen viittauksen tutkittavaksi ottaminen

Niistd vaitteistd, joihin kantaja viittaa yleisluonteisesti kannekirjelmdn 67 kohdassa ja jotka se esitti
SMHV:ssa kidydyn menettelyn aikana, on muistutettava, ettd tyojérjestyksen 44 artiklan 1 kohdan
mukaan kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Maininnan on oltava
riittdvan selvd ja tdsmallinen, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen
tuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin (ks. vastaavasti asia
T-460/11, Scandic Distilleries v. SMHV — Biirgerbriu, Réhm & Séhne (BURGER), tuomio 18.9.2012,
16 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).
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On muistutettava, ettd vaikka kannekirjelmédn tekstiosaa voidaan tukea ja tdydentdd tietyiltd osin
viittaamalla kannekirjelmén liitteend olevien asiakirjojen kohtiin, silld, ettd viitataan yleisluonteisesti
muihin asiakirjoihin, vaikka ne olisivat kannekirjelmén liitteind, ei voida korjata sitd, ettd itse
kannekirjelméssd ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteluja, jotka siind on edelld mainitun
méirdyksen mukaan mainittava (ks. vastaavasti edelli 28 kohdassa mainittu asia BURGER, tuomion
17 kohta oikeuskaytantéviittauksineen).

Nyt kisiteltdvdssa asiassa kantaja on tyytynyt toteamaan kannekirjelmén 67 kohdassa, ettd se viittaa

"kaikkiin perusteluihin, jotka se on esittinyt —— SMHV:sa 2.8.2011 pdivatyssd kirjelméssédén, ja
kyseisen kirjelman liitteend oleviin asiakirjoihin” ja ettd "kyseisten asiakirjojen (oli) nimenomaisesti
ilmoitettu olevan kanteen kohde — — kannekirjelmén tdydennyksend”.

Kantaja ei ndin ollen yksiloi niitd kannekirjelmén nimenomaisia kohtia, joita se haluaa tdydentda talla
viittauksella, eika liitteitd, joissa sen mahdolliset viitteet esitetdan.

Unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvidnd ei tdsséd tilanteessa ole etsid kokonaisvaltaisesti SMHV:ssa
esitetystd edelld mainitusta kirjelméstd vaitteitd, joihin kantaja mahdollisesti viittaa, eikd tutkia niita,
koska tillaiset viitteet eivét tdytd tutkittavaksi ottamisen edellytyksid. Sitd vastoin unionin yleinen
tuomioistuin tutkii ne SMHV:ssa kdydyn hallinnollisen menettelyn aikana esitetyt seikat, joihin
viitataan kannekirjelméssé esitetyissa erityisissé ja riittavin konkreettisissa vaitteissa.

Riidanalaisen pdcdtoksen kumoamisvaatimus

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan rikkomista. Kantajan mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen,
kun se katsoi, ettd aikaisempi haltija oli vilpilliselld mielelld, kun hén jatti SMHV:lle hakemuksen
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi.

SMHYV ja viliintulija kiistéavat kantajan vditteet.

Aluksi on huomautettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan
yhteison ~ tavaramerkki on julistettava mitdttomdksi SMHV:le tehdyn vaatimuksen  tai
loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jattinyt tavaramerkkid
koskevan hakemuksen vilpilliselld mielelld. Tahdn perusteeseen vetoavan mitattoméksi julistamista
koskevan vaatimuksen esittdjan on osoitettava olosuhteet, joiden perusteella voidaan todeta, ettd
yhteison tavaramerkin haltija jitti kyseisen tavaramerkin rekisterointid koskevan hakemuksen
vilpillisessa mielessd (ks. asia T-33/11, Peeters Landbouwmachines v. SMHV — Fors MW (BIGAB),
tuomio 14.2.2012, 17 kohta).

Kuten valituslautakunta toteaa perustellusti riidanalaisen pédatoksen 34 kohdassa ja sitd seuraavissa
kohdissa, unionin tuomioistuin on tehnyt wuseita tdsmennyksid siihen, kuinka asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen késitettd on tulkittava
(ks. edella 19 kohdassa mainittu asia Chokoladefabriken Lindt & Spriingli, tuomion 37 kohta ja sitd
seuraavat kohdat). Se on nidin ollen todennut, ettd sitd, onko hakija vilpillisella mielelld téssa
sadnnoksessd tarkoitetulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki
yksittdistapaukseen liittyvat merkitykselliset tekijét ja erityisesti

— se, ettd hakija tietdd tai hdnen pitdisi tietdd, ettd kolmas kayttdd vdhintdan yhdesséd jasenvaltiossa
samalle tai samankaltaiselle tuotteelle samaa tai samankaltaista merkkid, joka on sekoitettavissa

merkkiin, jonka rekisteréintid haetaan,

— hakijan aikomus estda tatd kolmatta jatkamasta téllaisen merkin kayttod, ja
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— sen suojan aste, joka kolmannen merkilld ja rekisteroitdavaksi haetulla merkilla on.

Yhteisojen tuomioistuin on myds todennut edelld 19 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli antamansa tuomion 43 ja 44 kohdassa, ettd aikomus estdd tuotteen markkinointi voi
tietyissd olosuhteissa osoittaa hakijan olleen vilpilliselld mielelld. Néin on etenkin silloin, kun
myohemmin ilmenee, ettd hakija on rekisterdinyt merkin yhteison tavaramerkiksi aikomattakaan
kayttaa sitd eli yksinomaan estddkseen kolmannen padsyn markkinoille.

Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen paatoksen 35 kohdassa, edellda 19 kohdassa
mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Spriingli annetun tuomion sanamuodosta ilmenee, etté
edelld 36 kohdassa luetellut kolme tekijda ovat vain esimerkkejé sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa
huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin rekister6innin hakijan mahdollista vilpillistd mieltd hakemusta
jatettdessd (ks. edelld 35 kohdassa mainittu asia BIGAB, tuomion 20 kohta).

Naiin ollen on katsottava, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa
kokonaisvaltaisessa  arvioinnissa voidaan ottaa huomioon my06s riidanalaisen tavaramerkin
muodostavan sanan tai kirjainyhdistelmdn alkuperd ja erityisesti se, kuinka tdtd sanaa tai
kirjainyhdistelmdd on aikaisemmin kéytetty tavaramerkkind elinkeinotoiminnassa, erityisesti
kilpailevien yritysten toimesta, sekd kaupallinen logiikka, johon sisdltyy tdmén sanan tai
kirjainyhdistelmdn muodostaman yhteison tavaramerkin rekisterdintida koskevan hakemuksen
jattaminen.

Nyt kasiteltdvassa asiassa tdstd seuraa aluksi, ettd on hyldttdvd kantajan viitteet, joilla tdmé arvostelee
valituslautakuntaa siitd, ettd se otti huomioon sellaisen "uuden todisteen vilpillisestd mielestd”, jota ei
ole késitelty unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnossd — erityisesti edelld 19 kohdassa mainitussa
asiassa Chocoladefabriken Lindt & Spriingli annetussa tuomiossa — ja joka on vieldpa ristiriidassa
kyseisessd tuomiossa mainittujen arviointiperusteiden kanssa. Yhtddltd on nimittdin valituslautakunnan
tavoin korostettava, ettd kyseiset oikeuskdytinnossd vahvistetut arviointiperusteet ovat vain
esimerkkejd. Toisaalta on todettava, ettd valituslautakunnan riidanalaisessa padtoksessd vahvistamat
arviointiperusteet eivit ole ristiriidassa edelld mainitussa tuomiossa vahvistettujen arviointiperusteiden
kanssa, vaan tdydentdvdt niitd noudattaen kyseisen tuomion logiikkaa eli sitd, ettd arvioidaan
kokonaisvaltaisesti  kaikkia yksittdistapauksen kannalta merkityksellisida tekijoitd. Nain ollen
valituslautakunta on perustellusti arvioinut sekéd riidanalaisen tavaramerkin Simca muodostavan
kirjainyhdistelmén alkuperdn ettd sen, kuinka sitd on aikaisemmin kaytetty elinkeinotoiminnassa
tavaramerkking, erityisesti kilpailevien yritysten toimesta, sekéd kaupallisen logiikan, johon kyseisen
kirjainyhdistelmén muodostaman riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen
jattdminen lukeutuu. Lisdksi on todettava, ettei mikddn estdnyt valituslautakuntaa arvioimasta tdssa
yhteydessd my0s sitd, tiesikd sen tavaramerkin haltija, jonka mitidttomédksi julistamista on vaadittu,
rekisterointida koskevan hakemuksen jittdmisajankohtana aikaisempien, mainitun kirjainyhdistelmén
SIMCA siséltavien tavaramerkkien olemassaolosta ja niiden tunnettuusasteesta.

Tassd yhteydessd unionin yleinen tuomioistuin toteaa aivan aluksi olevan selvag, ettéd kirjainyhdistelmén
SIMCA oli luonut erds autonvalmistaja Ranskassa jo vuonna 1934 ja ettd kyseisen kirjainyhdistelmén
sisdltdamalld tavaramerkilld varustettuja ajoneuvoja on myyty 1930-luvulta ldhtien. Automobiles
Peugeot on ottanut kyseisen tavaramerkin sittemmin uudelleen kayttoon vuonna 1978 ja kayttinyt sitd
maailmanlaajuisesti, myds Ranskassa.

Lisdaksi on selvdd, ettd viliintulija on kahden sellaisen aikaisemman kuviomerkin haltija, joihin
molempiin sisdltyy sana "simca”, ja ndistd ensimmdinen on numerolla 121992 rekisteréity ja 5.3.1959
haettu ranskalainen kuviomerkki, ja toinen edelld mainittuun ranskalaiseen kuviomerkkiin perustuva,
numerolla 218957 rekisterdity kansainvilinen kuviomerkki, joka on suojattu tietyissd unionin
jasenvaltioissa, kuten Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Benelux-maissa. Vaikka
aikaisempaa ranskalaista kuviomerkkii eika aikaisempaa kansainvilistd kuviomerkkid ole kaytetty viime
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vuosikymmenien aikana — kuten erityisesti riidanalaisen paatoksen 24 kohdassa on todettu — kyseiset
kuviomerkit on kuitenkin uudistettu ja ne oli edelleen rekisterdity viliintulijalle riidanalaisen
tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen jittdmisajankohtana.

Vaikka valituslautakunta lisédksi totesi riidanalaisen pédatoksen 23 kohdan loppuosassa episelvisti, ettd
edelld mainitut tavaramerkit sailyivéat rekisterissd "ainakin luokkaan 12 kuuluvia ’ajoneuvoja’ varten”,
on yhtédlta todettava, ettei kantaja esitd unionin yleisessd tuomioistuimessa erityisid viitteitd niistd
mahdollisista seurauksista, joita télla toteamuksella voisi olla sen suhteen, oliko aikaisempi haltija
vilpilliselld mielelld jdttdessddn hakemuksensa riidanalaisen tavaramerkin rekisteréimiseksi muita nyt
kyseessd olevia tavaroita eli “maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja” varten. Kantaja nimittdin pikemminkin
kiistad, ettd aikaisempien tavaramerkkien rekisteroinnilld olisi sellaisenaan merkitystd aikaisemman
haltijan vilpillisen mielen arvioinnin kannalta ja korostaa vilpillisen mielen puuttumista osoittavana
seikkana sitd, ettd aikaisempi haltija kaytti tosiasiallisesti riidanalaista tavaramerkkid sen rekister6innin
jalkeen aluksi sdahkopolkupyorien markkinoinnissa tarkoituksenaan tdmdn jilkeen kayttda
tavaramerkkid myos moottoroiduissa 'niche-ajoneuvoissa’.

Toisaalta ja joka tapauksessa on todettava, ettdi SMHV:n hallinnollisista asiakirjoista ilmenee, ettd
aikaisemman kansainvilisen tavaramerkin rekister6innissd, jonka kopio on viliintulijan mitattomaksi
julistamista koskevan vaatimuksen liitteend ja joka perustuu aikaisempaan ranskalaiseen
tavaramerkkiin, luetellaan sen kattamina tavaroina kaksi edelld mainittua luokkaan 12 kuuluvaa
ryhmad. Lisdksi pdinvastaisten ndyton puuttuessa on katsottava, ettd valituslautakunnan toteamukset
aikaisemman haltijan vilpillisestd mielesta liittyvat sekd hdnen riidanalaisen tavaramerkin rekisteréintia
koskevan hakemuksen “ajoneuvoja” koskevaan osaan ettd "maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja” koskevaan
osaan.

Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paatoksen 37 kohdassa, luettuna yhdessé paitoksen
1, 27 ja 28 kohdan kanssa, on selvdd, ettd aikaisempi haltija on hakenut riidanalaisen tavaramerkin
rekisterointid vasta 5.12.2007 ja ettd hdn on jattanyt hakemuksen siitd huolimatta, ettd hdn on tiennyt
véliintulijan aikaisempien tavaramerkkien SIMCA olemassaolosta véhintddnkin “historiallisina”
tavaramerkkeind. Lisdksi sitd, ettd aikaisempi haltija ei ole hakenut aikaisemman ranskalaisen tai
kansainvilisen tavaramerkin menettimistd, ei ole kiistetty, vaan kantaja viittdd unionin yleisessd
tuomioistuimessa pelkéstddn, ettd se itse tekisi téllaiset hakemukset tulevaisuudessa. Tietyistd kantajan
tekemistd viittauksista toimenpiteisiin, joihin on jo ryhdytty tiettyjen viliintulijan aikaisempien
tavaramerkkien mitattomaksi julistamiseksi — paitsi ettd kyseiset viittaukset perustuvat asiakirjoihin,
joihin on vedottu ensimmdisté kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa, ja ne on néin ollen jétettiva
tutkimatta (ks. edelld 25—27 kohta) — on todettava, ettd joka tapauksessa kyseiset toimenpiteet koskevat
vain numerolla 302008037708 rekisterdityd véliintulijan saksalaista tavaramerkkida eikd aikaisempaa
ranskalaista tai kansainvilistd tavaramerkkia.

On liséksi todettava, ettéd toisin kuin kantaja vaittdd, valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen
paitoksen 38 kohdassa muun muassa aikaisemman haltijan itsensd nimenomaisesti esittdmiin
todisteisiin viitaten, ettd han tiesi varsin hyvin, ettd tavaramerkki SIMCA oli lagjalti tunnettu
ajoneuvoja varten. Kuten riidanalaisen paatoksen 25 kohdasta liséksi ilmenee, valituslautakunta katsoi
tavaramerkin olleen aikaisemmin hyvin laajalti tunnettu, ja vaikka sen maine on saattanut heiketd
vuosien kuluessa, se oli edelleen laajalti tunnettu riidanalaisen paatoksen tekoajankohtana “erityisesti
niiden henkiloiden keskuudessa, jotka ovat olleet tekemisissdé ’'SIMCA’-nimiselld tavaramerkilld
markkinoitujen ajoneuvojen kanssa”.

Tassd yhteydessa siitd tiedosta ja vaikutelmasta, joka aikaisemmalla haltijalla oli tavaramerkistd Simca,
on aluksi todettava, ettd kuten aikaisemman haltijan intialaiselle yritykselle W. osoittamasta 15.6.2007
péivatystd kirjeestd (aikaisemman haltijan 26.12.2008 pdéivdatyn, viliintulijan vastineeseen, jossa
esitetddn mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut, antaman vastauksen liite XIV)
ilmenee, aikaisempi haltija etsi "soveltuvaa” tavaramerkkid, jota ei endd kaytetty tai jota ei ollut
rekisterdity ja joka ei ndin ollen ollut oikeudellisesti suojattu. Aikaisempi haltija haki riidanalaisen
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tavaramerkin rekisterointia vasta edelld mainittujen lausumien jéilkeen, ja rekisteroitivaksi haettava
tavaramerkki vastasi tdysin aikaisempien kuviomerkkien sanaosaa. Aikaisemman haltijan 5.9.2007
péivatystd ja mainitulle intialaiselle yritykselle osoittamasta kirjeestd ilmenee myos, ettd aikaisempi
haltija tiesi vuoteen 1983 saakka voimassa olleesta tavaramerkin SIMCA-1100 City-Laster
aikaisemmasta rekisterdinnistd Saksassa ja SIMCA-merkkisten urheiluautojen menetyksestd
ralliautoilussa 1970-luvulla.

Aikaisemman haltijan 17.3.2008 paivdtystd ja viliintulijan johtokunnan puheenjohtajalle S:lle
osoittamasta kirjeestd, josta, vaikka se oli laadittu riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintia koskevan
hakemuksen jilkeen, kéayvat ilmi ne merkitykselliset seikat, joista voidaan pédtelld syyt siihen, miksi
aikaisempi haltija jétti kyseisen hakemuksen, ilmenee lisdksi, ettd aikaisempi haltija aikoi siilyttaa
"suurenmoisen” tavaramerkin SIMCA jilkipolvia varten. Tdssd samassa kirjeessd aikaisempi haltija
viittasi nimenomaisesti myos “tavaramerkin SIMCA poikkeukselliseen historiaan”. Namé lausumat on
luettava yhdessa kyseisen kirjeen johdanto-osan kanssa, jossa aikaisempi haltija korostaa autoalan
tuntemustaan sekd erityistd ja pysyvdd mieltymystddn ranskalaisia autoja — erityisesti Peugeot- tai
Citroén-merkkisid autoja — kohtaan. Samassa yhteydessd aikaisempi haltija mainitsi nimenomaisesti
tehneensa tutkimusta internetissda ja SMHV:ssa saadakseen tietdd, oliko tavaramerkki SIMCA edelleen
rekisteroity.

Kun otetaan huomioon myo6s aikaisemman haltijan tdssd samassa kirjeessd esiin tuoma viite, jonka
mukaan hin oli ostanut "tammikuussa 2008 Ranskassa SIMCA Aronde 9 -merkkisen auton, joka sopi
tiaydellisesti yhteen sen (yhteison) tavaramerkin kanssa, jonka rekister6intia (hén) oli hakenut”
kuukautta aikaisemmin, on todettava, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd aikaisempi haltija
"tiesi varsin hyvin, ettd tavaramerkki SIMCA oli laajalti tunnettu ajoneuvoja varten”. Edelld
mainittujen seikkojen perusteella unionin yleinen tuomioistuin voi nimittdin todeta, ettd aikaisemman
haltijan  nakokulmasta kyseisen tavaramerkin katsottiin = véhintddnkin siilyttdneen tietyn
jadnnosluonteisen tunnettuuden, mika sitd paitsi selittdd hanen kiinnostuksensa kyseistd tavaramerkkié
kohtaan nyt kasiteltdvan asian olosuhteissa sekd hanen tarkoituksensa sdilyttda se tuleville sukupolville.

Tatd toteamusta tukee kantajan kannekirjelmissd esittdma viite, jonka mukaan oli "yleisesti tiedossa,
ettei [vdliintulija] ollut kéyttanyt tavaramerkkia SIMCA enda useisiin vuosikymmeniin”. Téllainen véite
nimittdin edellyttdd, ettd itse tavaramerkin SIMCA olemassaolo “historiallisena” tavaramerkkini oli
yleisesti tunnettu tosiseikka ainakin kohdeyleison sen osan keskuudessa, joka koostuu henkiloista,
jotka tiesivdt kyseiselld tavaramerkilld aikaisemmin markkinoituja ajoneuvoja.

Edelld esitettyd ei tee patemittoméksi kantajan viittaus 2.8.2011 pdiviatyn ja SMHV:lle osoittaman
oikeudenkdyntid edeltineen kirjeensd siséltoon, jossa viitetddn, ettei edes asiantunteva yleiso enda
muistaisi tavaramerkkia SIMCA. Téssd yhteydessd on todettava, ettd tata vaitettd tukemaan esitetyt
todisteet, jotka ovat kyseisen kirjeen liitteend, sisaltdavit etenkin otteita tiettyjen, erityisesti kéytettyjen
autojen markkinoilla toimivien autokauppiaiden internet-sivuista.

Siltd osin kuin on mahdollista tehda tiettyja johtopaatoksia edelld mainituista internet-sivujen otteista,
on todettava, ettd ne osoittavat korkeintaan, ettd tietyt myyjit eivat endd myyneet SIMCA-merkkisia
ajoneuvoja kéytettyjen autojen markkinoilla. Ndin ollen muiden yhtépitavien todisteiden, kuten
merkityksellisen yleison keskuudessa tehtyjen mielipidetutkimusten, puuttuessa ei voida poissulkea sitd
— kuten valituslautakunta toteaa riidanalaisen péaatoksen 25 kohdassa viitaten kyseisen péaiatoksen
5 kohdassa todisteisiin tavaramerkin SIMCA “historiasta” — ettd tavaramerkilld saattoi edelleen olla
jadnnosluonteista tunnettuutta erityisesti merkityksellisen yleison valituslautakunnan maéérittelemén
osan keskuudessa (ks. edelld 46 ja 50 kohta).

On lisdttdvd, ettd huolimatta joulukuussa 1989 paivatystd ja tavaramerkillda SIMCA 1000 valmistettujen
autojen historiasta kertovasta saksalaisesta lehtiartikkelista, johon viliintulija vetosi SMHV:ssa kadydyssa
hallinnollisessa menettelyssd — erityisesti 29.3.2010 pdivétyssd ja riidanalaisen pédatoksen 5 kohdassa
mainitussa kirjeessddn — johtopaatostd siitd, ettd merkityksellisend ajankohtana eli riidanalaisen
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tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jéttoajankohtana viliintulijan aikaisemmilla tavaramerkeilld
SIMCA oli tietty jadnnosluonteinen tunnettuus, tukee aikaisemman haltijan 26.12.2008 pdivatyssa ja
SMHV:lle osoittamassa oikeudenkdyntid edeltdneessd kirjeessd tekemd viittaus erddn internet-sivun
otteeseen, joka koskee ranskalaisten Francemobile -ajoneuvojen ndyttelyd. Koska jopa kyseisen
nayttelyn jarjestdja kéytti mainnossivustollaan néytteillda olleiden autonvalmistajien eri logoista
tavaramerkin SIMCA logoa, ote voidaan katsoa lisdosoitukseksi siitd, ettd kyseinen tavaramerkki oli
lagjalti tunnettu, riippumatta siité, vastasiko kyseinen logo téysin véliintulijalle rekisteroityéd logoa.

Lisaksi on niin, ettd toisin kuin kantaja vaittdd, valituslautakunta ei myoskadn tehnyt oikeudellista
virhettd, kun se otti huomioon aikaisemman haltijan vilpillistdi mieltd osoittavien seikkojen
kokonaisvaltaisen arviointinsa puitteissa tosiseikkoja, jotka koskivat aikaisemman haltijan aikeita ja
tavoitteita rekisterdintid koskevan hakemuksen jattimisajankohtana. Valituslautakuntaa ei voida
moittia tdssd yhteydessd siitd, ettd se analysoi aikaisemman haltijan toimien taustalla olevia
"todellisesta motiivista kertovia subjektiivisia” seikkoja erityisesti hdnen kauppakumppaneilleen
osoittamiensa kirjeiden ja rekisterdintid koskevan hakemuksen jattaimisen jidlkeen my6s hénen
valiintulijalle osoittamiensa kirjeidensé — jotka oli laadittu vastauksena viliintulijan kirjeisiin — valossa.

On nimittdin riittdvdd todeta, ettd edelld 19 kohdassa mainitusta, asiassa Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli annetusta tuomiosta (38—42 kohta) ilmenee, ettd sen arvioimiseksi, oliko hakija
vilpilliselld mielella merkin rekisterointia koskevan hakemuksen jattdmisajankohtana, oli lisdksi
otettava huomioon hakijan ”aikomus” estdd kolmatta jatkamasta merkin kaytt6d, minkd unionin
tuomioistuin katsoi olleen sellainen subjektiivinen seikka, joka oli maariteltdva yksittdistapauksen
objektiivisten olosuhteiden perusteella.

Kaikki edella esitetty huomioon ottaen on todettava, ettd valituslautakunta voi perustellusti paatelld nyt
kasiteltdvdn asian erityisolosuhteista, ettd aikaisempi haltija pyrki yhteison tavaramerkiksi rekisterdintia
koskevalla hakemuksellaan todellisuudessa kayttamadn hyviakseen vapaamatkustajana sitd, etté
véliintulijan rekisterdidyt tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja, ja hyotyméén siita.

Kuten kantaja viittdd ja kuten mitdattomyysosasto alun perin korosti, asetuksen N:o 207/2009
johdanto-osan 10 perustelukappaleesta ilmenee, ettd on perusteltua suojata yhteison tavaramerkkejé ja
kaikkia yhteison tavaramerkkeja aikaisempia rekisterdityjd tavaramerkkejia niiltd vain, jos
tavaramerkkeja kéytetdédn tosiasiallisesti.

Samoin kantaja yhtdaltd vetoaa jasenvaltioiden tavaramerkkilainséddannon lahentdmisestd 21.12.1988
annettuun ensimmadiseen neuvoston direktiiviin N:o 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s.1), tarkemmin
ottaen sen 12 artiklaan, joka koskee “menettdmisperusteita” ja jota sovelletaan, luettuna yhdessd
direktiivin 1 artiklan kanssa “tavaramerkkeihin, jotka on rekisterdity jdsenvaltiossa tai joiden
rekisteroimiseksi —— on tehty hakemus jdsenvaltiossa taikka jotka on rekisterdity tai joiden
rekisteroimiseksi on tehty hakemus Beneluxin teollis- ja tekijanoikeuksien virastoon tai joiden
kansainvdlinen rekisterointi on voimassa jdsenvaltiossa”. Toisaalta kantaja vetoaa Ranskan
immateriaalioikeuslain (code de la propriété intellectuelle) L-714.5 §:dn ja Saksan tavaramerkkien ja
muiden tunnusmerkkien suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz tiber den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen) 25 ja 49 §:an (BGBL 1994 I, s. 3082; BGBIL. 1995 I, s. 156 ja BGBIL 1996 I,
p. 682), joissa myos sdddetddn kansallisella tasolla ldhinnd siitd, milld edellytyksilla
tavaramerkkioikeudet voidaan katsoa menetetyiksi tosiasiallisen kadyton puutteen vuoksi erityisesti
sellaisen henkilon, jota asia koskee, tuomioistuimessa esittimén vaatimuksen johdosta.

Nyt kasiteltdvdssa asiassa on todettava, ettd todetessaan aikaisemman haltijan olleen vilpilliselld mielelld
valituslautakunta ei pitdnyt merkityksellisend pelkéstddn sitd seikkaa, josta muistutetaan riidanalaisen
tuomion 37 kohdassa, ettd aikaisempi haltija oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintia siité
huolimatta, ettd hén tiesi aikaisemmista tavaramerkeistd eikd hdn ollut aikaisemmin ryhtynyt toimiin
niiden menettdmiseksi.
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Kuten riidanalaisen paatoksen 38 kohdasta ilmenee, valituslautakunta otti nimittdin huomioon etenkin
aikaisemman haltijan erityisen tavoitteen “kédyttad hyodykseen vapaamatkustajana (viliintulijan)
tunnettujen, rekisterdityjen tavaramerkkien arvoa ja hyotyd (niiden) hyvéstd maineesta — — kayttdmalla
tahallisesti merkkida SIMCA lainvastaisesti”. Tamé lahestymistapa ei muodosta oikeudellista virhetts,
koska — kuten edelld 19 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Spriingli annetusta
tuomiosta  ilmenee -  sitd, onko  hakija  ollut  vilpillisella = mielelld  asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti
ottamalla huomioon kaikki yksittaistapaukseen liittyvat merkitykselliset tekijit. Ensinndkin, kuten on jo
todettu (ks. edellda 39 kohta), néihin tekijoihin kuuluvat riidanalaisen tavaramerkin muodostavan sanan
tai kirjainyhdistelmén alkupera ja se, kuinka tétad sanaa tai kirjainyhdistelmédd on aikaisemmin kaytetty
tavaramerkkind elinkeinotoiminnassa, erityisesti kilpailevien yritysten toimesta, eli nyt kasiteltavéssa
asiassa ne riidattomat olosuhteet, joista ilmenee, ettd valiintulija tai tdmdn konserniin kuuluva yritys
kayttivat tosiasiallisesti ja védhintddnkin “historiallisesti” kirjainyhdistelmédn SIMCA siséltdavaa
tavaramerkkid ennen kuin aikaisempi haltija kaytti kyseistd kirjainyhdistelmdd riidanalaisessa
tavaramerkissa.

Toiseksi valituslautakunta on voinut perustellusti viitata siihen kaupalliseen logiikkaan, jonka
perusteella aikaisempi haltija jatti hakemuksen kyseisen kirjainyhdistelmén rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi, kun otetaan huomioon, ettd aikaisempi haltiia nimenomaisesti vetosi
kauppakumppaniensa edesséd logiikkaan, joka perustuu aikomukseen kayttda rekisterdinnin kattamiin
tavaroihin mukautettua tavaramerkkid, oli kyseessd sitten rekisterdimdton tavaramerkki tai
tavaramerkki, joka on rekisterdity mutta joka on menettényt oikeudellisen suojan erityisesti siksi, etté
sen haltija ei ole kayttdnyt sitd tosiasiallisesti (ks. edelld 45 kohta ja sitd seuraavat kohdat). Liséksi
kantaja tuo esiin ndméd samat perustelut kannekirjelman 41 kohdassa ja korostaa, ettd nimenomaan se
seikka, ettei aikaisempia tavaramerkkeja endd ollut kéytetty pitkddn aikaan, voitiin katsoa "perusteeksi,
joka kannusti (aikaisempaa haltijaa), joka tiesi tdstd seikasta, jattdimddn tavaramerkkihakemuksen
kayttadkseen tavaramerkkid omaksi edukseen”.

Niissd olosuhteissa ja koska ei ole osoitettu, ettd aikaisempi haltija oli markkinoinut ennen
riidanalaisen tavaramerkin rekisterointia koskevan hakemuksen jattamistd kyseiselld tavaramerkilld
varustettuja tavaroita merkitykselliselld markkinalla, ei ole mahdollista havaita toista kaupallista
logiikkaa, joka olisi riippumaton siitd kaupallisesta logiikasta, jossa hyddynnetddn viittausta
vdliintulijaan tai sen konserniin kuuluviin yrityksiin. Erityisesti on todettava, ettei kantaja voi viittés,
ettd aikaisempi haltija pyrki kyseiselld hakemuksella estimédn kolmansia yrityksid kayttaimastd hanen
tavaramerkkiddn ilman hdnen lupaansa luoden asiakkaiden keskuudessa mielikuvan siitd, ettd ne
jakelevat samoja tavaroita kuin aikaisempi haltija, tai ettd hén aikoi ainoastaan laajentaa riidanalaisen
tavaramerkin suojaa rekister6imélla sen.

Naissd olosuhteissa kantaja ei voi tukeutua pelkéstdéan siihen, ettd aikaisempia tavaramerkkejd ei endd
kaytetty, kiistddkseen toteamuksen aikaisemman haltijan vilpillisestd mielestd rekisterdintiajankohtana.
Kuten on jo todettu, asian olosuhteet nimittdin osoittavat, ettd riidanalaisen merkin rekisteréintia oli
tahallisesti haettu, jotta luotaisiin mielleyhtyma aikaisempiin tavaramerkkeihin ja jotta voitaisiin hyotya
niiden maineesta automarkkinoilla, ja jopa kilpailla niiden kanssa, jos viliintulija kayttdisi niitd
uudelleen tulevaisuudessa. Aikaisemman haltijan asiana ei ollut arvioida valiintulijan tulevia kaupallisia
aikeita aikaisempien, sddnnollisesti uudistettujen tavaramerkkien haltijana, eikd niitd koskevan
mitdttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen puuttuessa edes paitelld, ettd viliintulijalla "ei ollut
suojan arvoista haltijan asemaa”. Lisdksi ilman, ettd on tarpeen arvioida unionin yleisessé
tuomioistuimessa esitetyn sen SMHV:n viitteen todenperiisyyttd, jonka mukaan automarkkinoilla on
yleistd, ettd merkkeja, joita ei kdytetd riittdvan pitkddn aikaan, kaytetddn uudelleen rajoitettuina erind
autoharrastajia varten, on lisdksi todettava, ettd paivilehdessd 2.9.2008 julkaistusta, ja Autohaus online
-nimisen internet-sivuston uudelleen julkaisemasta artikkelista, jonka ote on aikaisemman haltijan
26.12.2008 pdivatyn ja SMHV:lle osoittaman kirjeen liitteend, ilmenee, ettd aikaisempi haltija sai tietdd
viimeistddn kyseisend pdivind — ilman, ettd tieto olisi saanut hdnet luopumaan riidanalaisesta
tavaramerkistd — siitd, ettd véliintulija aikoi kayttdd "Talbotin kaltaisia” tavaramerkkeja uudelleen
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erityisesti halvoissa ajoneuvoissa seuraten artikkelin mukaan Renault-nimisen yrityksen esimerkkid, joka
heritti henkiin Dacia-merkkinsd. Néissd olosuhteissa ei voitu poissulkea viliintulijan tulevaa aikomusta
kayttdd uudelleen myo6s SIMCA-tavaramerkkidan.

Tatd padtelmad eivit tee patemattomaiksi kantajan erilaiset viitteet, jotka koskevat "nauttimissaantoa
tavaramerkkioikeudessa”.

Kuten kantajan viitteistd ilmenee, se kiistdd sellaisen oikeudellisen periaatteen olemassaolon, jonka
mukaan tavaramerkki, joka on jo rekisteroity mutta jonka “suoja-aika on padttynyt”, ei voida
rekister6idd uudelleen sellaiselle kolmannelle, joka ei ole alkuperdinen haltija. Kantaja vetoaa tdssd
yhteydessd asetuksen N:o 207/2009 19 artiklaan ja johdanto-osan 11 perustelukappaleeseen.

Niin ollen on todettava, ettd nyt késiteltdvéssd asiassa ei ole pohdittava pelkdstddn edelld mainittua
kysymystd, vaan kuten edelld on jo korostettu, valituslautakunta otti huomioon aikaisemman haltijan
vilpillistd mieltd arvioidessaan my0s tosiseikkoja, jotka koskevat sitd, oliko aikaisemmilla
tavaramerkeilld jadnnosluonteista tunnettuutta, ja kaupallista logiikkaa, johon riidanalaisen
tavaramerkin rekisterdintida koskevan hakemuksen jattdiminen perustui, eli sitd, ettd aikaisempi haltija
halusi hyotya tdlla tavoin kyseisistd tavaramerkeistd. Toisin kuin kantajan esittimissd arviossa, joka
perustuu riidanalaisen pdiatoksen virheelliseen tulkintaan, valituslautakunta ei néin ollen ehdottanut
edellisessd kohdassa esiin tuodun periaatteen noudattamista. Tamédn vuoksi kantajan viittaukset
asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 11 perustelukappaleeseen ja 19 artiklaan ovat tehottomia,
eivatkd ne liity konkreettisesti niihin ratkaiseviin seikkoihin, joiden perusteella valituslautakunta
paitteli, ettd aikaisempi haltija toimi vilpillisellda mielelld, eli siihen, ettd aikaisempi haltija pyrki
hyotyméadn aikaisempien tavaramerkkien jadnnosluonteisesta tunnettuudesta.

Kantajan eri viitteistd, joiden mukaan ryhtyminen toimiin vastustettavia ja mahdollisesti mitdttomaksi
julistettavia aikaisempia tavaramerkkejd vastaan ei ollut vilpillistd mieltd koskevan olettaman
kumoamisedellytys, on riittdvda todeta, ettei valituslautakunta soveltanut tillaista edellytystd vaan —
kuten edelld on jo todettu — analysoi kokonaisvaltaisesti kaikki asiaan liittyvat merkitykselliset seikat
(ks. erityisesti riidanalaisen paatoksen 37-39 Lkohta, luettuina yhdessd kyseisen padatoksen
25 kohdan kanssa).

Lisaksi kantajan viitteistd, joiden mukaan on niin, ettd vaikka aikaisempia tavaramerkkejd ei voitu
julistaa mitattomiksi, ne suojaisivat “vain kuvio-osia tai kuvio- ja sanaosien yhdistelm&d, kun taas
riidanalainen tavaramerkki (oli) pelkkd sanamerkki, jonka suojan ulottuvuus oli erilainen”, ja ndin
ollen kantajan mukaan néiden tavaramerkkien “suojan ulottuvuudet” oli erilaisia, on todettava, etté
valituslautakunnan perusteluista riidanalaisessa péaatoksessda — erityisesti sen 25, 27 ja 38 kohdassa —
ilmenee, ettd valituslautakunta katsoi, ettd aikaisempien tavaramerkkien jadnnosluonteinen tunnettuus
liittyi erityisesti sanaan “simca” eli kyseisten kuviomerkkien ainoaan sanaosaan, joka oli otettu
sellaisenaan riidanalaiseen tavaramerkkiin. Lisdksi valituslautakunnan perusteluista ilmenee, ettd se
katsoi aikaisempien tavaramerkkien inspiroineen aikaisemman haltijan yhteison tavaramerkkia, ja ettd
tavoitteena oli kdyttdd vapaamatkustajana hyviksi niiden mainetta ja hyotyd siitd kayttamalld merkkid
Simca lainvastaisesti. Lisdksi vakiintuneesta oikeuskédytinnostd ilmenee, ettd sanamerkin ja
kuviomerkin samankaltaisuuden todentamiselle ei ole mitddn estettd, koska niilld kahdella
tavaramerkkityypilld on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-109/11,
Apollo Tyres v. SMHV - Endurance Technologies (ENDURANCE), tuomio 23.4.2013, 60 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Tallaisessa tilanteessa ja koska aikaisempi haltija ei ollut esittinyt SMHV:ssa konkreettisia viitteitd sen
tueksi, ettd kyseiset tavaramerkit olisivat niin erilaisia, etteivit ne aiheuta sekaannusvaaraa, vaan on
ainoastaan yleisesti viitannut siihen, ettd aikaisemmat tavaramerkit olivat kuviomerkkejd, on todettava,
ettei valituslautakunnalla ollut velvollisuutta selittdd tarkemmin arvointiaan kyseisten tavaramerkkien
samankaltaisuudesta, silld se on selittanyt riittavasti edelld mainittuja toteamuksiaan, jotka koskevat
sitd, ettd kyseisille tavaramerkeille yhteisellda sanaosalla oli jadnnosluonteista tunnettuutta.
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Kantajan vaitteistd, jotka koskevat sitd, ettd aikaisemman haltijan viliintulijalle tekemé&d “tarjousta
vahingonkorvauksesta” ei voida oikeuskdytinnon mukaan (asia T-291/09, Carrols v. SMHV -
Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), tuomio 1.2.2012) katsoa osoitukseksi
vilpillisestd mielestd, ja sen viitteestd, jonka mukaan aikaisempi haltija eikd kantaja itse ollut
"lahestynyt [viliintulijaa] kiinnittddkseen timdn huomion kyseessd olevaan yhteison tavaramerkkiin ja
saadakseen rahallista hyotyd”, on korostettava — kuten kantaja itse toi esiin kannekirjelméssd — ettd
vaikka valituslautakunta muistutti riidanalaisen pdatoksen siind osassa, jonka otsikko on “riidattomat
tosiseikat”, tietyistd seikoista, joita on pidetty “ratkaisevina tosiseikkojen arvioinnin kannalta”,
valituslautakunta ei kuitenkaan toistanut niitd kaikkia vilpillisen mielen olemassaoloa koskevassa
osassa. Erityisesti on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt tdssd yhteydessd erityisid johtopédtoksia
niistd riidanalaisen péaédtoksen 31 kohdassa esittimistddn toteamuksista, jotka koskevat “tarjousta
vahingonkorvauksesta”, jonka puitteissa aikaisempi haltija myonsi olevansa valmis, tietyin edellytyksin,
luopumaan riidanalaisesta tavaramerkista.

Kantajan edelld mainittu véite, jonka mukaan liiketoimea koskeva tarjous, joka koskee ehdotusta luopua
tavaramerkistd korvausta vastaan, ei ole riittdvd osoitus vilpillisestd mielestd, on ndin ollen nyt kyseessa
olevan asian olosuhteissa tehoton eika silld ole vaikutusta riidanalaisen paatoksen lainmukaisuuteen.

On lisattava ylimadrdisena perusteluna, ettd vaikka edelld 70 kohdassa mainitussa asiassa Pollo Tropical
CHICKEN ON THE GRILL annetussa tuomiossa (61 ja 62 kohta) unionin yleinen tuomioistuin totesi,
ettei yhteison tavaramerkin mitdttomaéksi julistamista koskevan vaatimuksen esittdja ollut esittdnyt
sellaista ndytt6d, minka perusteella voitaisiin olettaa, ettd yhteison tavaramerkin haltija ei voinut olla
tietdiméttd niiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta, joihin viite hdnen vilpillisestd
mielestddn perustui, nyt kasiteltdvédssd asiassa on sitd vastoin selvédd, ettd aikaisempi haltija tiesi jo
riidanalaista tavaramerkkia koskevan hakemuksen jittdajankohtana viliintulijan aikaisempien
tavaramerkkien SIMCA olemassaolosta ja niiden aikaisemmasta kaytosta 1970-luvulla. Naéissd
olosuhteissa ehdotuksella luopua yhteison tavaramerkistd vahingonkorvausta vastaan on erilainen
ulottuvuus kuin ehdotuksella, joka oli tehty asiassa, joka johti edelld 70 kohdassa mainitussa asiassa
Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL annettuun tuomioon, erityisesti siitd syystd, ettd aikaisempi
haltija saattoi rekisterdintia koskevan hakemuksensa jdttamisajankohdasta ldhtien odottaa — eiké
pelkastdan hypoteettisesti — saavansa viliintulijalta ehdotuksen taloudellisesta korvauksesta.

Lopuksi on hyldttdvdi muut kantajan erityiset vditteet, joista mikddn ei tee patemattomaksi edelld
mainittuja johtopdatoksia.

Ensinndkin pelkdstdén sitd, ettd aikaisempi haltija oli tosiasiassa markkinoinut yhteison tavaramerkilla
Simca varustettuja sdhkopolkupyorid “véhintddn - - vuodesta 2008 ldhtien”, ei voida pitaa
merkityksellisend, mikéli kyseinen seikka katsottaisiin toteenndytetyksi, koska — kuten riidanalaisen
paatoksen 37-40 kohdasta ilmenee — valituslautakunnan johtopdatos aikaisemman haltijan vilpillisen
mielen olemassaolosta ei perustunut siihen, ettei olisi todellista intressid markkinoida kyseiselld
tavaramerkilld varustettuja tavaroita, vaan pikemminkin aikaisemman haltijan aikeisiin kayttaa
vapaamatkustajana hyviksi toiselle rekisterdidyn ja merkityksellisilldi markkinoilla tunnetun
tavaramerkin mainetta.

Toiseksi kantajan erilaisista viittauksista hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin Saksassa on
todettava, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, erityisesti riidanalaisen péaédtoksen 20
ja 21 kohdassa, ettd yhteison tavaramerkkeji koskeva sdadnndstd muodostaa itsendisen jarjestelmén,
joka koostuu sen omien tavoitteiden ja sddntojen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on
riippumaton kansallisista jarjestelmistd (ks. vastaavasti asia T-150/04, Milhens v. SMHV -
Minoronzoni  (TOSCA  BLU), tuomio 11.7.2007,  Kok., s. 1I-2353, 40  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen). Kyseisessd asiassa annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla kansallisen
elimen péétos ei sido SMHV:n elimid tai unionin tuomioistuimia.
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Oikeuskaytannostd ilmenee kuitenkin myos, ettei mikddn estd asianosaisia tai unionin yleistd
tuomioistuinta kdyttdimdstd unionin oikeutta tulkitessaan tukena unionin oikeuskéytintod tai
kansallista tai kansainvalistd oikeuskédytintoa (ks. vastaavasti asia T-277/04, Vitakraft-Werke
Withrmann v. SMHV - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), tuomio 12.7.2006, Kok,
s. [1-2211, 69-71 kohta.

Valituslautakunnan riidanalaisen péédtoksen 21 kohdassa tekemidn sen lausuman merkityksellisyyden
lisdksi, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ollut tietoinen rinnakkaisessa menettelyssia Saksassa
esitetyistd todisteista, jolloin Bundesgerichtshofin tuomio ei voi muodostaa ennakkotapausta, on nyt
kasiteltdvissd asiassa todettava, ettd aikaisemmilla tavaramerkeilld, joista toinen on ranskalainen ja
toinen kansainvilinen tavaramerkki, joka on suojattu muun muassa useassa unionin jésenvaltiossa, voi
olla erilaisia menettelyllisia vaikutuksia, yhtddltd saksalaista tavaramerkkid koskevassa rinnakkaisessa
menettelyssd ja toisaalta tdssd menettelyssd, joka koskee yhteison tavaramerkin mitattomaksi
julistamista koskevaa vaatimusta vilpillisen mielen johdosta ja jossa on pohdittava kysymystd siit4,
onko aikaisemmalla tavaramerkilld jadnnosluonteista tunnettuutta.

Kolmanneksi kantaja viitti, ettd aikaisemman haltijan Citroén AG:n lukuun Kélnissd ja vuonna 2005
Peugeotin tytdryhtion lukuun Bremenissd harjoittamalla itsendiselld toiminnalla ei ollut mitddn
yhteyttd hdnen yhteison tavaramerkiksi rekisteroimistd koskevaan hakemukseensa. Kantajan mukaan
on erityisesti niin, ettd jos aikaisempi haltija oli hankkinut tietoja toimiessaan véliaikaisesti
ohjelmistotoimittajana, hénelld ei nimenomaan olisi ollut tarvetta lisitutkimuksiin tehddkseen
"vapaamatkustamista merkitseviaksi vditetyn” tavaramerkkid koskevan hakemuksen.

Tastd on riittdvad todeta vastaavalla tavalla kuin edelld 70 ja 71 kohdassa, ettd riidanalaisen péaatoksen
rakenteesta ja sisdllostd ilmenee, ettei valituslautakunta tukeutunut aikaisemman haltijan téhdn
aikaisempaan yhteistyosuhteeseen viliintulijan tai timén konserniin kuuluvan muun yrityksen kanssa,
kun se totesi aikaisemman haltijan olleen vilpillisella mielella.

Lopuksi on hyléttava kantajan viitteet, jotka koskevat sitd, ettd riidanalainen péétos oli “suhteettoman
lyhyt” ja ettd siitd puuttuvat “vahdisimmatkin oikeudelliset perustelut sekd kaikenlainen
tavaramerkkioikeudellisten periaatteiden arviointi”, riippumatta siitd, pyritddnko niillda osoittamaan
valituslautakunnan virhe asian aineellisessa arvioinnissa vai perustelujen puutteellisuus.

Tastd on todettava ensinnékin, ettd siltd osin kuin kantajan kohteena tdten oli valituslautakunnan nyt
kasiteltdvissd asiassa tekemd aineellinen arviointi, unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut
kaikissa tédssd tuomiossa esitetyissd perusteluissa, ettd riidanalainen p&adtos oli perusteltu. Tassd
yhteydessd unionin yleinen tuomioistuin on ottanut huomioon sekd valituslautakunnassa esitetyt
oikeudelliset seikat ettd "tavaramerkkioikeudelliset periaatteet”.

Toiseksi on niin, ettd jos kantajan edelld mainitut véitteet on ymmaérrettava siten, ettd niilla pyritdén
osoittamaan riidanalaisen padtoksen viitetty perustelujen puutteellisuus, on riittdvdd todeta — kuten
valituslautakunnan esittdimistd edelld 9-22 kohdassa tiivistetyistd perusteluista kdy ilmi — ettd
valituslautakunta toi esiin vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaisesti selkedlld ja yksiselitteiselld tavalla
paittelynsd, jotta kantajalle selvidvit toimenpiteen perustelut ja hdn voi tdmén jélkeen puolustaa
oikeuksiaan ja jotta unionin tuomioistuimet voivat valvoa kyseisen pddtoksen lainmukaisuutta (ks.
vastaavasti asia T-379/12, Electric Bike World v. SMHV - Brunswick (LIFECYCLE), tuomio
15.10.2013, 30 kohta oikeuskaytantoviittauksineen.

Kaiken edella esitetyn perusteella on hyldttavd kantajan ainoa kanneperuste ja kanne
kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkayntikulut

Tyojérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka hédvid asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéayntikulut SMHV:n ja
véliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylataan.

2) Simca Europe Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Dittrich Schwarcz Tomljenovic¢
Julistettiin Luxemburgissa 8 pdiviana toukokuuta 2014.

Allekirjoitukset
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