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1. Esilld oleva asia on valitus ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta,>
jolla vahvistettiin sisamarkkinoiden harmo-
nisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) ensimmiisen valituslantakunnan
padtos hyliti SMHV:n viiteosaston péétok-
sestd tehty valitus.

2. Kyseisessd padtoksessd katsottiin, ettd
tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kaytetty
yhteisén tavaramerkisti annetun asetuksen
N:o 40/943 43 artiklassa tarkoitetulla tavalla
ja ettd tavarat, joita varten kyseinen tavara-
merkki oli rekisteréity, ja tavarat, joita varten
yhteisén tavaramerkkid haettiin, olivat mai-
nitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan tarkoituksessa samankaltaisia.

1 ~ Alkuperdinen kieli: englanti.
2 — Asia T-203/02, The Suntider Corp. v. SMHYV, tuomio 8.7.2004
(Kok. 2004, s. 11-2811).

3 — Yhteisén tavaramerkistd 20 pdiviind joulukuuta 1993 annetfu
neuvoston asetus (EY) Nio 40/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna.

I-4240

Yhteison lainsdaddidnto

3. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa
saddetddn merkittiviltd osin seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastus-
tuksesta [yhteisdn] tavaramerkkid ei rekiste-
r6ida

(b) jos sen vuoksi, ettdi se on sama fai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, yleison kes-
kuudessa on sekaannusvaara, joka sisdl-
ti# vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasti

»
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4. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa todetaan, etti "aikaisempiin
tavaramerkkeihin” luetaan jdsenvaltiossa
rekisterdidyt tavaramerkit.

5. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa siide-
tddn, ettd yhteisén tavaramerkin rekisterdin-
tid vastaan voi tehdid asetuksen 8 artiklan
perusteella viitteen kolmen kuukauden
kuluessa tavaramerkkid koskevan hakemuk-
sen julkaisemisesta.

6. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa sizide-
tadn merkityksellisiltd osin seuraavaa:

"2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison
tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnésti
toimitettava todisteet siiti, ettd yhteisén
tavaramerkin julkaisemista edeltineiden vii-
den vuoden aikana, aikaisempaa yhteisén
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty
yhteiséssd niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin
védite perustuu, tai etti on olemassa perus-
tellut syyt kdyttamitti jittimiseen, jos tihin
pdividin mennessi aikaisempi tavaramerkki
on ollut rekisterdityni vihintiin viisi vuotta.

Jos niitd todisteita ei esitetd, viite hylatidan. —

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin
siten, ettd kdytt6 jdsenvaltiossa, jossa aikai-
sempi kansallinen tavaramerkki on suojattuy,
vastaa kiytt6d jasenvaltiossa.”

7. Esilld olevassa asiassa on kiistatonta, etti
aikaisemman tavaramerkin kiyttimisti tava-
ramerkin haltijan suostumuksella on pidet-
tdvi haltijan omana tavaramerkin kiyttona. *

8. Yhteison tavaramerkistd annetun neuvos-
ton asetuksen tiytintdonpanosta annetun
komission asetuksen® 22 siinnéssi siide-
tidn merkityksellisilti osin seuraavaa:

"2. Kéyton todistamiseksi tarvittavista tie-
doista ja todisteista on ilmettivi viitteen

4 - Vastaa asctuksen Nio 40/94 15 artiklan 3 kohtaa, jossa
sdddetidn tilanteessa, jossa yhteisén tavaramerkki menetetiin
sen vuoksi, ettei sitii ole tosiasiallisesti kiytetty viiden vuoden
kuluessa rekisterdinnistd, seuraavaa: "Yhteisén tavaramerkin
kiytté tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan
haltijan omaan tavaramerkin kiyttéon”.

5 - Yhteison tavaramerkisti annetun ncuvoston asctuksen (EY)
No 40/94 tdytantodnpanosta 13 piivini joulukuuta 1995
annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303,
s. 1).
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perustana olevan tavaramerkin kiyton
paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden
osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin
se perustuy, seld todisteet ndiden tietojen
tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3. Todistusaineisto on periaatteessa rajoitet-
tava viitettd tukeviin asiakirjoihin ja todis-
tuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etikettei-
hin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin,
valokuviin ja lehtimainoksiin sekd asetuksen
(EY) N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f
alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuu-
tuksiin.”

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
men antaman tuomion tausta

9. The Sunrider Corporation (valittaja) teki
1.4.1996 SMHV:lle yhteisén tavaramerkin
rekisterdintii koskevan hakemuksen. Tava-
ramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, oli
sanamerkki VITAFRUIT. Tavaroihin, joita
varten rekisterdintid haettiin, kuuluivat
"kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alko-
holittomat juomat; hedelmé- ja vihannesjuo-
mat, hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja
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muut juomien valmistusaineet; yrtti- ja
vitamiinijuomat”. Hakemus julkaistiin
5.1.1998.

10. Juan Espadafor Caba (viitteen tekiji) teki
1.4.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
perusteella viitteen tavaramerkin rekiste-
rdintid vastaan. Viite perustui siihen, ettéd
Espanjassa oli jo rekisterdity aikaisempi
tavaramerkki, sanamerkki VITAFRUT, seu-
raavia tavaroita varten: "muuhun kuin hoi-
totarkoitukseen tarkoitetut alkoholittomat
hiilihappojuomat, kaikenlaiset muuhun kuin
hoitotarkoitukseen tarkoitetut kylmit juo-
mat, hiilihappovalmisteet, poreilua tuottavat
rakeet, kiymittdmat hedelmd- ja vihannes-
mehut (rypileen puristemehua lukuun otta-
matta), limonadit, appelsiinimehut, kylmét
juomat (mantelimaitoa lukuun ottamatta),
hiilihappovedet, Seidlitzin vesi ja keinotekoi-
nen jad”.

11. Viitteen tekiji vetosi viitteensd tueksi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaan.

12. Valittaja pyysi vuoden 1998 lokakuussa,
ettd viitteen tekijin olisi asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukai-
sesti toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen jullai-
semista edeltéineiden viiden vuoden aikana
aikaisempaa tavaramerlkkid oli tosiasiallisesti
kiytetty Espanjassa. SMHV:n viiteosasto
pyysi vditteen tekijid toimittamaan kyseiset



SUNRIDER v. SMHV - ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

todisteet. Viitteen tekiji toimitti SMHV:lle
ensinndkin kuusi pullon etikettid, joissa
aikaisempi tavaramerkki nikyi, ja toiseksi
neljitoista laskua ja tilauskirjetts, joista
kymmenen oli pdivitty ennen 5.1.1998.
Laskujen perusteella oli ilmeistd, ettd tavarat
myi aikaisemmalla tavaramerkilli Industrias
Espadafor, SA -niminen yhtié eikd tavara-
merkin haltija (viitteen tekiji Juan Espadafor
Caba).

13. Viiteosasto hylkdsi tavaramerkkid kos-
kevan hakemuksen 23.8.2000 tekemilldzin
padtokselld sellaisten tavaroiden osalta, joista
kéytettiin nimitystd "kivenndis- ja hiilihappo-
vedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelma- ja vihannesjuomat, hedelmituore-
mehut; mehutiivisteet ja muut juomien
valmistusaineet; yrtti ja vitamiinijuomat”. Se
katsoi ensinnikin, etti viitteen tekijin toi-
mittamat todisteet osoittivat, etti aikaisem-
paa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiiytetty
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla niiden tavaroiden
osalta, joista kiytettiin nimitystd "kiiymitts-
mit hedelmi- ja vihannesmehut, limonadit,
appelsiinimehut”. Toiseksi viiteosasto oli sitd
mieltd, etti kyseiset tavarat olivat osittain
samankaltaisia ja osittain samoja kuin tava-
rat, joista kdytettiin nimitystd "kivenniis- ja
hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juo-
mat; hedelméjuomat ja hedelmituoremehut;
mehutiivisteet ja muut juomien valmistus-
aineet; yrtti- ja vitamiinijuomat” ja joista
tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa oli
kyse, ja etti kyseisten merkkien vililli oli
olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaan-
nusvaara.

14. Valittaja haki 23.10.2000 viiteosaston
padtokseen muutosta. SMHV:n ensimmiii-
nen valituslautakunta (jiljempini valitus-
lautakunta) hylkisi valituksen 8.4.2002 teke-
milladan paidtkselld. Se ldhinnid vahvisti
viiteosaston pddtokseen sisiltyvit arvioinnit
korostaen kuitenkin, ettd aikaisemman tava-
ramerkin kéyttd oli ndytetty toteen ainoas-
taan niiden tavaroiden osalta, joista kiytettiin
nimitystd mehutiivisteet (juice concentrate).

15. Valittaja nosti kanteen ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomio

16. Valittaja esitti ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa kaksi kanneperustetta.
Ensimmiinen koski asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohdan rikkomista. Kyseinen
kanneperuste jakautui kahteen osaan, joista
ensimmiinen koski sitd, etti SMHV oli
ottanut aikaisemman tavaramerkin tosiasial-
lisena kiytténd huomioon sen, etti kolmas
henkilo on kiyttinyt kyseistii tavaramerkkis,
ilman, ettd tavaramerkin haltijan suostu-
musta olisi niiytetty toteen, ja toinen siti,
ettd SMHYV oli tulkinnut vdirin tosiasiallisen
kiyton kisitettd. Toisessa kanneperusteessa
oli kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan rikkomisesta.
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17. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi ensimméisen kanneperusteen ensim-
miisen osan osalta seuraavaa:

"19. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja

20.

21.

3 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan perus-
teella yhteison tavaramerkin rekisterdi-
misti vastaan esitetty vdite hylétddn, jos
kyseisen aikaisemman tavaramerkin
haltija ei esitd todisteita siitd, ettd
tavaramerkin haltija on yhteison tavara-
merkin julkaisemista edeltdneiden vii-
den vuoden aikana tosiasiallisesti kiyt-
tinyt kyseistd tavaramerkkid. Sitd vas-
toin jos aikaisemman tavaramerkin hal-
tija onnistuu toimittamaan kyseiset
todisteet, SMHV tutkii viitteen tekijan
esittimit hylkdysperusteet.

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 3 koh-
dan ja kyseisen asetuksen 43 artiklan
3 kohdan perusteella kolmannen henki-
160 aikaisemman kansallisen tavaramer-
kin kiyttd tavaramerkin haltijan suostu-
muksella rinnastetaan haltijan omaan
tavaramerkin kiyttoon.

Alustavasti on korostettava, ettd ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin on jo
katsonut, ettd sen SMHV:n valituslau-
takunnalla olevan velvollisuuden laa-
juus, joka koskee valituksen kohteena
olevan piitéksen eli tissd asiassa vii-
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22.

teosaston tekemin péitéksen tutki-
mista, ei riipu siitd, ettd valituksen
tehnyt osapuoli esittdd kyseisen paatok-
sen osalta erityisen perusteen kyseen-
alaistamalla asian ensimmadisend asteena
ratkaisseen SMHV:n yksikon suoritta-
man siinnéksen tulkinnan tai sovelta-
misen taikka sen suorittaman todisteen
arvioinnin (ks. vastaavasti asia
T-308/01, Henkel v. SMHV — LSH
(UK) (KLEENCARE), tuomio
23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253,
32 kohta). Vaikka valituksen SMHV:n
valituslautakuntaan tehnyt osapuoli ei
niin ollen olisikaan esittédnyt erityistd
perustetta, valitusfautakunnalla on kui-
tenkin velvollisuus tutkia kaikkien saa-
tavilla olevien asian kannalta merkityk-
sellisten oikeudellisten seikkojen ja tosi-
seikkojen valossa sitd, voidaanko het-
kelld, jona valitus ratkaistaan, tehdd
laillisesti uusi piitds, joka on sisallolli-
sesti sama kuin valituksen kohteena
ollut pi#dtés (em. asia KLEENCARE,
tuomion 29 kohta). Tihin tutkintaan
kuuluu myds kysymys siité, onko tosi-
seikat ja valituslautakunnassa kiydyn
menettelyn toisen asianosaisen esittd-
mit todisteet huomioon ottaen valitus-
lautakunnassa kiydyn menettelyn toi-
nen asianosainen toimittanut todisteet
siitd, ettd aikaisemman tavaramerkin
haltija tai luvan saanut kolmas henkild
on tosiasiallisesti kiyttéanyt tavaramerk-
kia asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla. Téstd seuraa, eftd
nyt kdsiteltivind olevan kanneperusteen
ensimmiinen osa voidaan ottaa tutkit-
tavaksi.

Sitd vastoin sen viitteen merkitykselli-
syys, jonka mukaan kantaja ei ole
kiistdnyt viiteosastossa eikd valituslau-
takunnassa sitd, etteikd aikaisemman



23.

24.

25.
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tavaramerkin haltijan suostumus olisi
ollut olemassa, on tutkittava asiakysy-
myksen yhteydessi.

Kuten valituslautakunnassa kiydyn
menettelyn toisen asianosaisen esitti-
mistd laskuista ilmenee, tavarat myi
aikaisemmalla tavaramerkilld Industrias
Espadafor, SA -niminen yhtié eiki
tavaramerkin haltija, vaikka hanen
nimensi nidkyy myds kyseessd olevan
yhtién nimessi.

Kun viitteen tekiji vetoaa kolmannen
henkilén aikaisemman tavaramerkin
kéyttéd merkitseviin toimiin asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuna tosiasiallisena kiytton,
hiin ilmoittaa implisiittisesti, ettd kysei-
nen kiytté on tapahtunut hinen suos-
tumuksellaan.

Témiin implisiittisen toteamuksen paik-
kansapitdvyyden osalta ilmenee, etti jos
aikaisemman tavaramerkin kiytts, sel-
laisena kuin se ilmenee SMHVlle esite-
tyistd laskuista, olisi tapahtunut ilman
haltijan suostumusta ja niiin ollen hinen
tavaramerkkioikeuttaan loukaten, In-
dustrias Espadafor, SA -yhtién edun
mukaista olisi normaalisti ollut olla
luovattamatta todisteita tillaisesta kily-
tosti kyseessd olevan tavaramerkin hal-
tijalle. Téstd syystd vaikuttaa epitoden-
nikoiseltd, etti tavaramerkin haltija
voisi esittdd todisteita tavaramerkin
kdytostd, joka on tapahtunut vastoin
hiinen tahtoaan.

26.

27.

28.

SMHYV saattoi nojautua kyseiseen olet-
tamaan varsinkin, kun kantaja ei ole
kiistanyt sitd, etteiko se, ettd Industrias
Espadafor, SA -yhti6 kiytti aikaisempaa
tavaramerkki, olisi tapahtunut viitteen
tekijin suostumuksella. Ei riita, ettd
kantaja on SMHV:ssa vireilli olleessa
menettelyssd viittdnyt yleisesti, ettd
vditteen tekijan esitiamit todisteet eivit
olleet riittdvid osoittamaan, etti viitteen
tekija olisi tosiasiallisesti kyttényt tava-
ramerkkia.

Oikeudenkiyntiasiakirjoista ilmenee,
ettd kantaja on nimenomaan arvostellut
juuri toteenniytetyn kiiyton kaupallista
médrad, jonka viitetddn olleen vihiista,
ja esitettyjen todisteiden laatua. Sitd
vastoin kantajan SMHV:ssa vireilld
olleessa menettelyssi esittimien kirjel-
mien sanamuodossa ei ole mitédin sel-
laista, jonka perusteella voitaisiin pa-
telld, ettd kantaja olisi kiinnittinyt
SMHV:n huomiota siihen, etti kyse oli
kolmannen henkilén tavaramerkin kiy-
tostd, tai ettd se olisi esittdnyt epiilyksid
siitd, oliko tavaramerkin haltija antanut
suostumuksensa tdhin kiayttoon.

Nidmi seikat muodostivat riittivin
vakaan perustan sille, ettd valituslauta-
kunta saattoi niiden perusteella piitells,
ettd aikaisempaa tavaramerkkié oli kiy-
tetty tavaramerkin haltijan suostumuk-
sella.
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Téstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista
koskevan kanneperusteen ensimmiinen
osa on hyldttivé perusteettomana.”

18. Sen ensimmiisen kanneperusteen toisen
osan osalta, jonka mukaan SMHV oli tulkin-
nut védrin tosiasiallisen kiytdn kisitettd,
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi seuraavaa:

”36. Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksin-

37.

nestd perustelukappaleesta ilmenee,
lains#itdjd on katsonut, etti aikaisem-
man tavaramerkin suojaaminen on
perusteltua ainoastaan siltd osin kuin
kyseistd merkkid todella kéytetddn.
Kyseisen perustelukappaleen mukaisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa sdddetddn, ettd yhteison
tavaramerkin hakija voi pyytd4 todisteet
siitd, ettd sitd tavaramerkkis, jonka
osalta on esitetty viite, koskevan hake-
muksen julkaisemista edeltineiden vii-
den vuoden aikana aikaisempaa tavara-
merkkid on tosiasiallisesti kéytetty
alueella, jolla se on suojattu (asia
T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes
v. SMHV - Harrison (HIWATT), tuo-
mio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5233,
34 kohta).

Yhteison tavaramerkisti annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdy-
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38.

tintoénpanosta 13 pdivind joulukuuta
1995 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22
siinnén 2 kohdan mukaan kayttod
koskevista todisteista on ilmettdvd aikai-
semman tavaramerkin kiytén paikka,
aika, laajuus ja laji. Sitd vastoin siind ei
edellytetd, ettd viitteen tekijin olisi
annettava kirjallinen lausunto, joka kos-
kee aikaisemman tavaramerkin kayton
perusteella saatua liikevaihtoa. Asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta ja
76 artikla seld asetuksen N:o 2868/95
22 s#innén 3 kohta jattdvit viitteen
tekijélle mahdollisuuden valita ne todis-
teet, joiden se katsoo soveltuvan sen
osoittamiseen, ettd aikaisempaa tavara-
merkkid on asian kannalta merkityk-
sellisenii aikana tosiasiallisesti kiytetty.
Niin ollen kantajan kritiikki, joka kos-
kee sit, ettei aikaisemmalla tavaramer-
killd varustettujen tavaroiden myynnisti
kertynyttid kokonaisliikevaihtoa koske-
vaa valaa vastaavaa vakuutusta ole
annettu, on hylittiva,

Tosiasiallisen kiyton Lkisitettd tulkit-
taessa on otettava huomioon se, ettd
sen vaatimuksen tarkoituksena, joka
koskee aikaisemman tavaramerkin tosi-
asiallista kiyttod, jotta sen johdosta
voidaan esittdd viite yhteison tavara-
merkkid koskevaa hakemusta kohtaan,
on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin
valilld, sikdli kuin ei ole pelkkad talou-
dellista syyt§, joka johtuu tavaramerkin
todellisesta tehtdvistd markkinoilla (asia
T-174/01, Goulbourn v. SMHV — Red-
cats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003,
Kok. 2003, s. 11-789, 38 kohta). Edella
mainitun siinnoksen tarkoituksena ei
sitd vastoin ole kaupallisen menestyksen
arvioiminen eiki yrityksen taloudellisen
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strategian valvominen eiki mydskdin
tavaramerkkisuojan varaaminen ainoas-
taan niitd tilanteita varten, joissa kau-
pallinen hyddyntiminen on miiraltidn
huomattavaa.

Kuten ilmenee yhteiséjen tuomioistui-
men asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003
antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. I-
2439), joka koski jdsenvaltioiden tavara-
merkkilainsdddinnon lihentimisestd
21 péivand joulukuuta 1988 annetun
neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1, jiljempiini
direktiivi) 12 artiklan 1 kohdan, jonka
normatiivinen sisilté vastaa pidosin
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 koh-
taa, tulkintaa, tavaramerkin kiytté on
tosiasiallista silloin kun tavaramerkkid
kiytetidn sen keskeisen tehtiivin
mukaisesti eli sen takaamiseksi, ettd
niilla tavaroilla tai palveluilla, joita
varten tavaramerkki on rekisterity, on
tietty alkuperd, siind tarkoituksessa, etti
ndin voitaisiin luoda tai sdilyttdd mark-
kinat niille tavaroille ja palveluille, ja
lun kiyttd ei ole pelkiistisn symbolista
kiiyttod, jolla pyritddn ainoastaan siilyt-
tdmddn tavaramerkin tuottamat oikeu-
det {em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).
Taltd osin tavaramerkin tosiasiallista
kiyttod koskeva ehto edellyttis, etti
merkkid — sellaisena kuin se on asiano-
maisella alueella suojattuna — kiytetiin
julkisesti ja ulospiiin (em. asia Ansul,
tuomion 37 kohta ja em. asia Silk
Cocoon, tuomion 39 kohta).

Tavaramerkin kdyton tosiasiallisuuden
arvioinnin on perustuttava kaikkiin nii-
hin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joi-

41.

42.

den avulla voidaan osoittaa tavaramerk-
kid todella kaupallisesti hyddynnettivin;
tillaisia ovat eritoten sellaiset kiyttéta-
vat, joita voidaan pitdd kyseiselld talou-
den alalla perusteltuina markkinaosuuk-
sien sdilyttimiseksi tai luomiseksi tava-
roille tai palveluille, joita tavaramerkki
suojaa, ndiden tavaroiden tai palvelujen
luonne, kyseessi olevien markkinoiden
ominaispiirteet seki tavaramerkin kiy-
ton laajuus ja taajuus (em. asia Ansul,
tuomion 43 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin kiytén laa-
juuden osalta on otettava etenkin huo-
mioon yht#altd kaikkien kiyttéd merkit-
sevien toimien kaupallinen miird ja
toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka
aikana kiyttod merkitsevit toimet on
suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.

Kun yksittdistapauksessa tutkitaan siti,
onko aikaisempaa tavaramerkkid kiy-
tetty tosiasiallisesti, on suoritettava
kokonaisarviointi, jossa otetaan huo-
mioon kaikki timin tapauksen kannalta
merkitykselliset tekijit. Tamid arviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijoi-
den tiettyd keskindisti riippuvuutta.
Niin ollen kyseessi olevalla tavaramer-
killd varustettujen tavaroiden myynnin
vihiisen médrin saattaa korvata kysei-
sen tavaramerkin kdyton huomattava
voimakkuus tai merkittivd ajallinen
jatkuvuus, ja pdinvastoin. Lisiksi kerty-
nyttd liikevaihtoa ja aikaisemmalla tava-
ramerkilld varustettujen tavaroiden
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myynnin m#irii ei voida arvioida abso-
luuttisesti, vaan suhteessa muihin mer-
kityksellisiin tekij6ihin, kuten tavara-
merkkid kiyttdvin yrityksen kaupallisen
toiminnan méérddn, tuotanto- tai myyn-
tikapasiteettiin taikka erikoistumisen
asteeseen sekd tavaroiden tai palvelujen
ominaispiirteisiin kyseessd olevilla
markkinoilla. Yhteisojen tuomioistuin
on tdstd syytd tarkentanut, ettei ole
vilttdimitonti, ettd aikaisemman tavara-
merkin kiiytén olisi aina oltava méaaralli-
sesti huomattavaa, jotta kiyttod voitai-
siin pit#i tosiasiallisena (em. asia Ansul,
tuomion 39 kohta).

Edelld olevan perusteella on tutkittava
sitd, onko SMHYV katsonut perustellusti,
ettdi SMHV:ssa vireilld olleen menette-
lyn toisen asianosaisen esittimét todis-
teet osoittivat, etifi aikaisempaa tavara-
merkkid oli kéytetty tosiasiallisesti.

Kantajan tekemi yhteisén tavaramerk-
kid koskeva hakemus julkaistiin
5.1.1998, joten asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden
vuoden ajanjakso alkaa 5.1.1993 ja
padttyy 4.1.1998 (jdljempind merkityk-
sellinen ajanjakso).

Kuten saman asetuksen 15 artiklan
1 kohdasta ilmenee, kyseisessé asetuk-
sessa siddettyji seuraamuksia sovelle-
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46.

47.

48.

taan ainoastaan tavaramerkkeihin, joi-
den tosiasiallinen kiytté on ollut viisi
vuotta keskeytyksissd. Niin ollen edelld
mainittujen seuraamusten vilttdmiseksi
riittdd, ettd tavaramerkkid on kiytetty
tosiasiallisesti tietyn aikaa merkitykselli-
sen ajanjakson aikana.

SMHV:ssa vireilli olleen menettelyn
toisen asianosaisen esittdmit laskut
osoittavat, ettd tavaramerkkid on kiy-
tetty vuoden 1996 toukokuun lopun ja
vuoden 1997 toukokuun puolivilin vali-
seni aikana eli yhdentoista ja puolen
kuukauden pituisen ajan.

Niistd ilmenee myds, ettd toimitukset
on tehty yhdelle asiakkaalle Espanjassa
ja etti niistd on laskutettu Espanjan
pesetoina. Téstd seuraa, ettd tavarat oli
tarkoitettu Espanjan markkinoille, jotka
olivat merkitykselliset markkinat.

Myytyjen tavaroiden méérén osalta on
todettava, ettd sen arvo ei ole yli
4 800:aa euroa ja se perustuu 293:n
sellaisen 12 kappaletta siséltiviin yksi-
kén myyntiin, joista kéytetddn laskuissa
nimitystd cajas (kori), eli yhteensd 3 516
kappaleen myyntiin ja yhden kappaleen
hinta ilman arvonlisiveroa on 227
Espanjan pesetaa (1,36 euroa). Vaikka
kyseinen médrd on suhteellisen pieni,
esitettyjen laskujen perusteella voidaan
kuitenkin péatelld, ettd laskuissa tarkoi-



49.

50.
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tettuja tavaroita on myyty melko vakiin-
tuneesti yli yhdentoista kuukauden ajan,
eikd kyseinen ajanjakso ole erityisen
lyhyt eikd erityisen lahelld sitd hetked,
jolloin kantajan esittima yhteisén tava-
ramerkkid koskeva hakemus julkaistiin.

Myynnit ovat sellaisia kiyttéd merkitse-
vid toimia, jotka ovat objektiivisesti
tarkasteltuina omiaan luomaan tai sii-
lyttimédn markkinat kyseessi oleville
tavaroille, eiké niiden kaupallinen méiri
ole kiiyton aikaan ja taajuuteen nihden
niin vihdinen, ettd sen perusteella voi-
taisiin pédtelld kyseen olevan pelkistiin
sellaisesta symbolisesta, mitittémin
pienestd tai fiktiivisestd kiytostd, jolla
pyritidn ainoastaan sdilyttdmddn tava-
ramerkin tuottamat oikeudet.

Ndin on myds sen seikan osalta, etti
laskut on osoitettu yhdelle ainoalle
asiakkaalle. Riittdd, etti tavaramerkkii
kiytetddn julkisesti ja ulospiin eiki
pelkistdén aikaisemman tavaramerkin
haltijana olevan yrityksen sisilld tai
kyseisen yrityksen hallussa tai valvon-
nassa olevassa jakeluketjussa. Esilli ole-
vassa asiassa kantaja ei ole viittinyt, ettd
laskujen adressaatti kuuluisi SMHV:ssa
vireilld olleen menettelyn toiseen asian-
osaiseen, eikd minkddn esilli olevaan
asiaan liittyvdn seikan perusteella voida
pidtelld ndin olevan. Niin ollen ei ole
tarpeen tukeutua siithen SMHV:n suul-
lisessa kisittelyssd esittimién viittee-
seen, jonka mukaan asiakas on espanja-
laisten elintarvikeliikkeiden tirkea toi-
mittaja.

51.

52.

53.

Siltd osin kuin on kyse aikaisemman
tavaramerkin kidyton luonteesta, on
todettava, ettd laskuissa kyseessi ole-
vista tavaroista kiytetddn nimitystd con-
centrado (tiiviste), ja kyseisen nimityk-
sen jiljessd on ensinnikin aromia kos-
keva merkintd (kiwi, menta (minttu),
granadina (grenadiini), maracuya, lima
(limetti) tai azul trop. ja toiseksi lai-
nausmerkeissd sana vitafrut. Tdmin
nimityksen perusteella voidaan paitelld,
ettd kyseessd olevat tavarat ovat erilaisia
tiivistettyji hedelmédmehuja tai hedel-
mimehujen tiivisteiti.

Lisdksi menettelyn toisen asianosaisen
esittimistd etiketeistd ilmenee, ettd kyse
on eri hedelmistd tehdyistd tiivisteme-
huista, jotka on tarkoitettu loppukulut-
tajille, eikdi mehutiivisteist, jotka olisi
tarkoitettu hedelmimehuja valmista-
valle teollisuudelle. Etiketeissd on siten
merkinti bebida concentrada para diluir
1 + 3 (tiivistetty juoma, jonka laimen-
nussuhde on 1 + 3) ja kyseinen maininta
on selvistikin tarkoitettu loppukulutta-
jille.

Kuten kantaja on todennut, etiketeissi
ei ole mitddn pidivimidrdi. Niin ollen
asian kannalta ei ole merkityksellinen
kysymys siitd, onko etiketeissd tavalli-
sesti pdivimddrd, mikd on kantajan
puolustama nikemys, jonka SMHV on
kuitenkin kiistdnyt. Sitd vastoin vaikka
pelkit etiketit eivit ole todistusvoimai-
sia, niilld voidaan kuitenkin tukea muita
SMHV:ssa vireilli olevan menettelyn
aikana esitettyji todisteita.
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Téstd seuraa, ettd valituslautakunnassa
kiydyn menettelyn toinen asianosainen
on niyttinyt toteen sen, eiti vuoden
1996 toukokuun ja vuoden 1997 touko-
kuun vilisend ajanjaksona espanjalai-
selle asiakkaalle on sen suostumuksella
myyty noin 300 kahdentoista kappaleen
yksikkéd erilaisista hedelmistd valmis-
tettuja tiivistettyjd mehuja ja tidmén
myynnin arvo on noin 4 800 euroa.
Vaikka aikaisemman tavaramerkin kéy-
ton laajuus on rajallista ja vaikka voi olla
suositeltavaa esittdd lisdd todisteita,
jotka koskevat merkityksellisen ajanjak-
son aikana tapahtuneen kiytén luon-
netta, tosiseikkojen ja menettelyn toisen
asianosaisen esittimien todisteiden
perusteella voidaan kuitenkin todeta,
ettd kiyttd on ollut tosiasiallista. Nain
ollen SMHYV on riidanalaisessa padtok-
sessi perustellusti katsonut, ettd aikai-
sempaa tavaramerkkid oli kéytetty tosi-
asiallisesti joidenkin niiden tavaroiden
osalta, joita varten se on rekisterdity, eli
hedelmimehujen osalta.

Siltd osin kuin on kyse riidanalaisen
piitdksen ja SMHV:n neljinnen vali-
tuslautakunnan asiassa R 578/2000-4
(HIPOVITON/HIPPOVIT) tekemin
pidtoksen viitetystd ristiriitaisuudesta,
on korostettava, ettd ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin on kumon-
nut viimeksi mainitun péatoksen asiassa
T-334/01, MFE Marienfelde vastaan
SMHV - Vetoquinol (HIPOVITON),
8.7.2004 antamallaan tuomiolla (Kok.
2004, s. 11-2787).
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56.

Edelld olevan perusteella nyt késitelti-
vind olevan kanneperusteen toinen osa
on perusteeton. — — ”

19. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista koskevan toisen
kanneperusteen osalta ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin totesi seuraavaa:

63, Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan

64.

b alakohdan perusteella tavaramerkkid
ei rekister6idd aikaisemman tavaramer-
kin haltijan vastustuksesta, jos tavarat
tai palvelut, joita varten tavaramerkin
rekisterdimisti haetaan, ja tavarat ja
palvelut, joita varten aikaisempi tavara-
merkki on rekisterdity, ovat samanlaisia
tai samankaltaisia ja jos kyseisten tava-
ramerkkien samankaltaisuuden aste on
riittdvin vahva siten, eitd voidaan kat-
soa, ettd sen alueen yleison, jolla aikai-
sempi tavaramerkki on suojattu, kes-
kuudessa on olemassa sekaannusvaara.
Lisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan
perusteella aikaisemmalla tavaramer-
killi tarkoitetaan jésenvaltiossa rekiste-
rbityji tavaramerkkejd, joiden rekiste-
rointihakemus on tehty ennen yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
tekopéivid.

Esilli olevassa asiassa kantaja arvostelee
valituslautakunnan toteamuksia ainoas-
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taan siltd osin kuin on kyse siitd, ovatko
yhtialtd tavaramerkkid koskevassa hake-
muksessa tarkoitetut tavarat, joista kiy-
tetddin nimitystd yrtti- ja vitamiinijuo-
mat, ja toisaalta tavarat, joiden osalta
aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasial-
lisesti kiytetty, eli hedelmimehut,
samanlaisia tai samankaltaisia (riidan-
alaisen paitéksen 19 ja 20 kohta).

Kuten oikeuskiytinnéstd ilmenee,
kyseessd olevien tavaroiden tai palvelu-
jen samankaltaisuuden arvioimiseksi on
otettava huomioon kaikki kyseisten
tavaroiden tai palvelujen viliseen suh-
teeseen liittyvit merkitykselliset tekijit,
ja niihin tekijoihin kuuluvat erityisesti
tavaroiden ja palvelujen luonne, kiytté-
tarkoitus, kiytt6tavat seki se, ovatko ne
keskenddn Kkilpailevia vai toisiaan tiy-
dentivii (asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507,
23 kohta).

Kuten edelli 52 kohdassa on todettu,
esilli olevassa asiassa aikaisempaa tava-
ramerkkid on kiytetty loppukuluttajille
tarkoitettujen tiivistettyjen hedelmime-
hujen osalta eiki sellaisten hedelmime-
hutiivisteiden osalta, jotka on tarkoi-
tettu hedelmimehuja vaimistavalle teol-
lisuudelle. Niin ollen kantajan viite,
jonka mukaan kyseiset tavarat on tar-
koitettu eri ostajille eli mehutiivisteiden
tapauksessa teollisuudelle ja yrtti- ja
vitamiinijuomien tapauksessa loppuku-
luttajille, on hylittivi.

67.

68.

Valituslautakunta on niin ollen perus-
tellusti todennut, etti kyseisilli tava-
roilla on sama kiyttétarkoitus eli niilla
pyritddn sammuttamaan jano, ja ettd ne
ovat laajalti keskenddn kilpailevia.
Kyseisten tavaroiden luonteen ja kiyt-
tétapojen osalta on todettava, ettd
molemmissa tapauksissa on kyse sellai-
sista alkoholittomista juomista, jotka
juodaan tavallisesti kylmind, mutta joi-
den koostumus on tosin erilainen suu-
rimmassa osassa tapauksia. Kyseisten
tavaroiden erilaisella koostumuksella ei
voi kuitenkaan olla vaikutusta totea-
mukseen, jonka mukaan edelli mainitut
tavarat ovat toisiinsa rinnastettavia siitd
syystd, ettd niilld pyritdin tdyttdimidn
sama tarve.

Tistéd seuraa, ettei valituslautakunta ole
tehnyt arviointivirhettd katsoessaan,
ettdl kyseiset tavarat ovat samankaltaisia.
Nyt kisiteltdviind oleva kanneperuste on
ndin ollen perusteeton ~ —.”

20. Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin
hylldsi timin perusteella valittajan kanteen.

Muutoksenhaku yhteiséjen tuomioistui-
meen

21. Valittaja on hakenut muutosta yhteiséjen
tuomioistuimelta. Se on esittinyt kolme
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valitusperustetta, jotka vastaavat tarkalleen
niitd kolmea seikkaa, joihin se vetosi ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmiinen valitusperuste

22. Valittaja vdittdd aluksi, ettd ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut vai-
rin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohtaa seki sen 15 artiklan 3 kohtaa, kun
se on ottanut huomioon sen, ettd kolmas
henkilé on kiyttinyt VITAFRUT merkkii.
Valittaja vaittdd erityisesti, etti ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut vag-
rin 15 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaista
todistustaakan jakoa, ottanut huomioon
muita kuin ratkaisevia (implisiittisid) lausun-
toja ja todisteita, jotka viitteen tekija esitti, ja
nojautunut painavien todisteiden sijasta olet-
tamiin,

23. Kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 koh-
dalla ei ole kisiteltéivind olevan asian kan-
nalta merkityst#, koska se koskee ainoastaan
seuraamuksia siitd, ettei yhteison tavara-
merkkid kiytetd. Oletan, ettd valittajan tar-
koituksena on viitata 43 artiklan 2 kohtaan,
jota sovelletaan 43 artiklan 3 kohdan perus-
teella. On kuitenkin oikein, ettd 15 artiklan
3 kohtaa sovelletaan analogisesti vditemenet-
telyyn, joka perustuu aikaisempaan tavara-
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merkkiin. Kyseisessi siéinnoksessd todetaan,
ettd merkin kiiyttd "haltijan suostumuksella
rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin
ldyttéon”.

24. Valittaja arvostelee pédosin sitd, ettd
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei
tutkinut kunnolla siti, voitiinko kolmannen
henkilon tavaramerkin kiyttod pitda véitteen
tekijin omana tavaramerkin kaytténi
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

25. Mielestdni ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on tutkinut titd kysymystd
asianmukaisesti.

26. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi, ettd kun viitieen tekiji vetoaa kol-
mannen henkildn aikaisemman tavaramerkin
kiyttéd merkitseviin toimiin tosiasiallisena
kiytténd, "hin ilmoittaa implisiittisesti, ettd
kyseinen kiytté on tapahtunut hénen suos-

tumuksellaan”.

27. Se kiinnitti vield huomiota kahteen
nimenomaiseen seikkaan. Ensinndkin jos
kolmannen henkilon tavaramerkin kiytto
olisi tapahtunut ilman haltijan suostumusta,
kéytto olisi loukannut haltijan tavaramerkki-
oikeutta ja kolmannen henkilén edun
mukaista olisi ilmeisestikin niin ollen ollut

6 — 24 kohta.
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olla luovuttamatta todisteita tillaisesta kiy-
tostd haltijalle. T4st4 syystd vaikuttaa epito-
dennikoiseltd, ettd haltija voisi esittad todis-
teita tallaisesta kytosta.”

28. Tamd nakemys ndyttdd huomattavassa
madrin jarkeviltd. SMHV:n olisi turhaa seki
hyvin hallinnon ja prosessiekonomian peri-
aatteiden vastaista vaatia jirjestelmillisesti
tavaramerkin haltijaa esittimdin todisteita
suostumuksesta tillaisissa olosuhteissa.

29. Asia olisi tietysti toisin, jos valittaja olisi
tuonut SMHV:ssa esiin kysymyksen suostu-
muksen puuttumisesta. Timi on kuitenkin
se toinen seikka, johon ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin kiinnittdd huomiota:
sille esitetyissii asiakirjoissa ei ollut mitiéin
sellaista, jonka perusteella olisi voitu katsoa,
ettd kiisiteltdvind olevan asian valittaja olisi
tehnyt niin, ®

30. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
péitteli ndin ollen, etti edelld esitetyt seikat
"muodostivat riittiviin vakaan perustan sille,
ettil valituslautakunta saattoi niiden perus-
teella piitelld, ettd aikaisempaa tavaramerk-
kid oli kiiytetty tavaramerkin haltijan suostu-
muksella”.” Yhdyn tihin paitelmiin ja
katson, ettii ensimmiiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin ei tehnyt virhettd todistustaakan
osalta.

7 - 25 kohta.
8 - 26 ja 27 kohta.
9 - 28 kohta.

31. Valittajan tuo ensimmaisen valitusperus-
teensa yhteydessi lisiksi esiin jotain sellaista,
jota minulla on ollut vaikeuksia ymmartia.

32. Valittaja toteaa, etti KLEENCARE-
tapauksessa annetun tuomion mukaan '°
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
olisi itse pitinyt paattds, olisiko hetkells,
jona se ratkaisee asian, voitu tehdi laillisesti
uusi piitods, joka on siséllollisesti sama kuin
SMHV:n valituslautakunnan péités. Ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin teki niin
ollen oikeudellisen virheen, kun se katsoi,
etti SMHV saattoi hetkelld, jona valitus-
lautakunta teki p#itoksen, nojautua oletta-
maan, jonka mukaan tavaramerkin VITA-
FRUT haltija oli antanut suostumuksensa
siihen, ettd kolmas henkilo kiyttdd kyseista
tavaramerkkid.

33. KLEENCARE-tapauksessa annetun tuo-
mion 25, 26 ja 29 kohdassa todetaan
seuraavaa:

"Taltd osin oikeuskiiytinnésti ilmenee, etti
tutkijan ja valituslautakunnan vililld vallitsee
toiminnallinen jatkuvuus (asia T-163/98,
Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY),

10 - Mainittu ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion
21 kohdassa, joka esitetdin edelli 17 kohdassa. Valittaja viittaa
KLEENCARE-tapauksen 29 kohtaan.
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tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 38—
44 kohta ja asia T-63/01, Procter & Gamble
v. SMHV (saippuan muoto), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. 11-5255, 21 kohta).
Tit4 oikeuskéytintod voidaan soveltaa myos
muiden viraston sellaisten yksikkdéjen vilisiin
suhteisiin, jotka ratkaisevat asioita ensim-
méisend asteena, kuten viite- ja mitétto-
myysosastot sekd valituslautakunnat.

Niin ollen viraston valituslautakuntien toi-
mivalta merkitsee ensimméisend yksikkénd
asian ratkaisseiden viraston yksikéiden pai-
tosten uudelleen tutkimista. Témén wuadel-
leen tutkimisen puitteissa valituksen ratkai-
seminen riippuu siitd, voidaanko hetkelld,
jona valitus ratkaistaan, tehdé laillisesti uusi
piitds, joka on sisillollisesti sama kuin
valituksen kohteena ollut pditds. Néin ollen
valituslautakunnat voivat hyviksyd valituk-
sen sellaisten uusien tosiseikkojen perus-
teella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on
vedonnut tai jopa sen esittimien uusien
todisteiden perusteella, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdan soveltamista.

1- 4254

Edelld 25 ja 26 kohdassa esitettyjen perus-
telujen valossa on katsottava, etté toisin kuin
virasto viittdd, sen tutkinnan lagjuus, jonka
virasto on velvollinen suorittamaan valituk-
sen kohteena olevan pi#itoksen osalta, ei
lihtokohtaisesti méérdydy valituksen teh-
neen osapuolen esittimien perusteiden
nojalla, Vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei
néin ollen olisikaan esittdnyt erityistd perus-
tetta, valituslautakunnalla on kuitenkin vel-
vollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien
oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen
valossa sitd, voidaanko hetkell§, jona valitus
ratkaistaan, tehdi laillisesti uusi pidtos, joka
on sisillollisesti sama kuin valituksen koh-
teena ollut pditds.”

34. Niissd tuomion kohdissa on olennaisesti
kyse valituslautakunnan toimivallasta antaa
ratkaisu sellaisten uusien tosiseikkojen tai
todisteiden perusteella, joita ei ole esitetty
tutkijalle tai muille SMHV:n yksikéille, jotka
ratkaisevat asioita ensimmadisend asteena.
Tissd yhteydessd ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin otti ne nimenomaisesti huo-
mioon ja katsoi niiden perusteella, ettd
kantajan ensimmdisen kanneperusteen
ensimmiinen osa voitiin ottaa tutkittavaksi.
En kuitenkaan ymmirrd, miltd osin néilld
valituslautakunnan valtuuksilla on merki-
tystd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistui-
men valtuuksien kannalta silloin kun se
kiisittelee valituslautakunnan pdédtoksestd
nostettua kannetta, jonka osalta kyse ei



SUNRIDER v. SMHV - ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

selvistikadn ole toiminnallisesta jatlkuvuu-
desta.

35. Olen niin ollen sitd mieltd, etté valittajan
ensimmiinen valitusperuste on perusteeton.

Toinen valitusperuste

36. Valittaja viittdd toiseksi, etti ensimmii-
sen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi viirin
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tosiasiallisen kiyton kisitettd. Se
viittaa erityisesti ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomion 48 ja 49 kohdassa
esittdmiin “toteamuksiin”.

37. Piillisin puolin katsottuna ja kuten
SMHYV viittdd, kyseisissié kohdissa on tosi-
seikkoja koskevia toteamuksia, jotka perus-
tuvat siihen, miten ensimmaisen oikeusas-
teen tuomioistuin on arvioinut sille esitettyji
todisteita. Vakiintuneen oikeuskiytinnon
mukaan ainoastaan ensimmiisen oikeusas-
teen tuomioistuin on toimivaltainen miérit-
tdmédn ratkaisun perustaksi asetettavan tosi-
seikaston ja arvioimaan sitd seki arvioimaan
todistusaineistoa. Lukuun ottamatta siti
tapausta, etti tuomioistuimelle esitetty selvi-
tys on otettu huomioon viiristyneelli tavalla,
tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei

niin ollen ole sellainen oikeuskysymys, etti
se sindnsd kuuluisi yhteiséjen tuomioistui-
men muutoksenhaun ?rhteydessé harjoitta-
man valvonnan piiriin. !

38. Mielestini on my6s muistettava, etti
yleensd yhteisojen tuomioistuimelle tehtivin
tavaramerkkid koskevan valituksen osalta
tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja on jo
tarkasteltu kolmessa aikaisemmassa asteessa
eli ensin SMHV:n asianomaisessa osastossa,
toiseksi valituslautakunnassa ja kolmanneksi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa.

39. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on joka tapauksessa tuomionsa 46-50 koh-
dassa nimenomaisesti maininnut kaikki ne
todisteet, johon valittaja viittaa kisiteltavina
olevassa asiassa, '? ja arvioinut niiti.

40. Mielestini todellisesta oikeuskysymyk-
sestd on kyse ainoastaan yhdessi valittajan
esittimistd véitteistd eli siind viitteesss, 13
jonka mukaan piiviimittémilld etiketeilid ei

11 - Ks. viimeksi asia C-37/03 I, BiolD AG, tuomio 159.2005
(Kak. 2005, 1-7975, 43 kolwta).

12 - Sivuilla 15 ja 16 oleva B(V}{2)(b)(kk)-(qq) kohta.
13 - Valituksen sivalla 17 oleva B(V)(2)(b)(ss) kohta.
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voida tuomion 53 kohdassa esitetylld tavaila
tukea muita todisteita. Tuomion 52 kohdasta
kuitenkin ilmenee, etti ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin tarkoitti ainoastaan sité,
ettil etiketeilld tuettiin laskuihin perustuvaa
ndyttod siitd, ettd asiassa oli kyse eri hedel-
mistd tehdyistd tiivistemehuista, jotka on
tarkoitettu loppukuluttajille, eikd mehutiivis-
teistd, jotka on tarkoitettu hedelmimehuja
valmistavalle teollisuudelle. Koska valittaja ei
riitauta kyseistd tosiseikkoja koskevaa totea-
musta — jota se ei itse asiassa voikaan
lahtokohtaisesti tehdd muutoksenhaun
yhteydessi — ja koska valittaja toteaa liséksi
valituksessaan, ettd "kysymyksessd olevat
tavarat on — — tarkoitettu loppukuluttajien
piivittdiseen kiyttoon”,'* katson, ettd valit-
tajan viite, joka koskee paividmattomid
etikettejd, on jitettdvd tutkimatta, tai vaihto-
ehtoisesti, ettd se on perusteeton.

41. Lopuksi vaikka valittajan toisen valitus-
perusteen jiljelld olevien viitteiden katsot-
taisiin koskevan oikeuskysymyksid ja ne
voitaisiin n#in ollen ottaa tutkittavaksi, olen
kuitenkin sitd mielts, ettd kun ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin tuli siihen tulok-
seen, ettii valituslautakunta oli asianmukai-
sesti tulkinnut tosiasiallisen kéayton kisitettd,
se arvioi huolellisesti ' tosiasiallista kayttda
koskevan vaatimuksen tarkoitusta ja sovelsi
tunnollisesti *° niitd kyseista kisitettd koske-

14 - Sivulla 16 oleva B{V)(2){b)(0o0) kohta.
15 - 36 ja 38—42 kohta.
16 — 44-54 kohta.
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via periaatteita, jotka yhteiséjen tuomioistuin
on vahvistanut asiassa Ansul antamassaan
tuomiossa. '’ Yhteisdjen tuomioistuin on
selittianyt kyseisid periaatteita yksityiskohtai-
semmin asiassa La Mer Technology Inc
antamassaan miriyksessi, '® johon molem-
mat osapuolet ovat suullisessa ksittelyssd
vedonneet, mutta kyseisid periaatteita ei ole
kuitenkaan muutettu. Médrdys asiassa La
Mer annettiin itse asiassa yhteisGjen tuo-
mioistuimen tydjirjestyksen 104 artiklan
3 kohdan perusteella nimenomaan sen
vuoksi, ettd yhteisdjen tuomioistuin katsoi,
ettd kyseisessd asiassa esitettyihin kysymyk-
siin annettava vastaus oli selvisti johdetta-
vissa asiassa Ansul annetusta tuomiosta. '*

42. Katson timin perusteella, ettei toista
valitusperustetta voida ottaa tutkittavaksi, tai
vaihtoehtoisesti, ettd se on perusteeton.

Kolmas valitusperuste

43, Valittaja viittdd kolmanneksi, ettd
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

17 — Asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, 5. 1-2439).

18 — Asia C-259/02, La Mer Technology Inc, tuomio 27.1.2004
(Kok. 2004, s. I-1159).

19 — Mairyksen 14 kohta. Yhteistjen tuomioistuin oli itse asiassa
titd mieltd kuuden ensimmiisen kysymyksen osalta, joissa
kaikissa oli kyse kayton laajuudesta ja kéyttotavasta, kun taas
seitsemiinnen kysymyksen osalta, joka koski hakemuksen
tekemisen jilkeisen kéytén merkityksellisyyttd — mika asia ei
suoraan tule esiin nyt kisiteltivind olevassa asiassa -, se
katsoi, ettei ollut vihiisintdkddn perusteltua epiilystd siitd,
miten kysymykseen oli vastattava. Court of Appealin, England
and Wales, 29.7.2005 antama tuomio, joka perustuu ennak-
koratkaisua pyytdneen tuomioistuimen paitoksestd tehtyyn
valitukseen, sisiltdd joitakin mielenkiintoisia ja hyddyllisid
pohdintoja niistd kysymyksistd ((2005] EWCA Civ 978).
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sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se
paitteli,® etti valituslautakunta ei ollut
tehnyt arviointivirhetti katsoessaan, etti
kyseiset tavarat olivat samankaltaisia.

44, Valittaja vdittdd erityisesti, etti sen jil-
keen kun ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin oli "asianmukaisesti huomautta-
nut, ettd kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi
on otettava huomioon kaikki kyseisten tava-
roiden tai palvelujen viliseen suhteeseen
liittyvdt merkitykselliset tekijit, ja néihin
tekijéihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja
palvelujen luonne, kiytiotarkoitus, kiyttota-
vat sekd se, ovatko ne keskendiin kilpailevia
vai toisiaan tdydentdvidi - - se otti vain
muutamat ndistd tavaroihin liittyvistd merki-
tyksellisistid tekijoistd huomioon eli niiden
kéyttotarkoituksen, kiyttdtavat ja sen, ovatko
ne keskendin kilpailevia”.

45. Ainoa seikka, joka on mainittu ensim-
miiisessé luettelossa ja joka puuttuu toisesta
luettelosta, on tavaroiden luonne, jonka
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin kui-
tenkin Losiasiassa otti huomioon. 2!

46. Valittaja toteaa, etti ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 66 ja
67 kohdassa tekemi arviointi “ei ole vakuut-

20 - 68 kohdassa.
21 - Ks. sen tuomion 67 kolta, joka esitetiin edelid 19 kohdassa.

tava”, ja se esittdd joukon viitteitd, joiden se
katsoo tukevan nikemystdin siitd, ettd
kyseessi olevat tavarat eivit ole samankaltai-
sia. Suurimmassa osassa ndistd viitteistd
toistetaan sanasta sanaan tai melko tarkkaan
ne vditteet, jotka se on esittinyt samassa
tarkoituksessa ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, ** mutta useita viitteitd
esitetiin myds ensimmdisti kertaa yhtei-
sbjen tuomioistuimessa. Ne ovat kaikki
tosiseikkoja koskevia toteamuksia.

47. Valittaja ei mielestini ole yksildinyt
yhtddin ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen telemid oikeudellista virhetti. Olen
samaa mieltdi SMHV:n kanssa siitd, ettd
kolmas valitusperuste koskee ainoastaan
tosiseikkoja ja se on timin vuoksi jitettiva
tutkimatta.

48. Tuomiossa ndyttdd mielestini joka
tapauksessa olevan asianmukainen yhteen-
veto niistd yhteiséjen tuomioistuimen asiassa
Canon?® vahvistamista periaatteista, joiden
perusteella samankaltaisuutta on arvioitava,
ja siind on sovellettu asianmukaisesti kyseisii
periaatteita kisiteltdviini olevaan asiaan. 2*

49. Katson niin ollen, ettii valituksen kol-
matta perustetta ei voida ottaa tutkittavaksi,
tai vaihtoehtoisesti, ettii se on perusteeton.

22 - Valituksen B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) sckii (ce)(aaa) ja (bbb)
kohdassa k1ylel11n 51ch| samaa tai ﬂmank'\lt-usm sanamuo-
toa kuin ensi uimeen jitetyn
kanteen B(lll)(2)(c)(bb). {cc), (dd) ja (cc) kohdassa, jotka an
esitetty lyhyesti tuomion 59-61 kof\dassa

23 - Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, 5. 1-5507).

24 - Ks. 65-67 kohta.
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Ratkaisuehdotus

50. Edelld esitetyistd syistd ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin

1) hylkad valituksen,

2) velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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