MAURER + WIRTZ v. SMHV — EXPORTACIONES ACEITERAS FEDEOLIVA (TOSCA DE FEDEOLIVA)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu kuudes jaosto)

17 pédivénd maaliskuuta 2010*

Asiassa T-63/07,

Maiurer + Wirtz GmbH & Co. KG, kotipaikka Stolberg (Saksa), edustajanaan asian-
ajaja D. Eickemeier,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
mieheniin D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit
ja mallit) (SMHYV) valituslautakunnassa oli

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, kotipaikka Jaén (Espanja),

ja joka koskee sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) toisen valituslautakunnan 18.12.2006 (asia R 761/2006-2) Miilhens GmbH
& Co. KG:n ja Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE:n vilisesséd viitemenettelyssi
tekemédd péaatosts,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (lagjennettu kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij (esittelevd tuomari)
sekd tuomarit V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl ja L. Truchot,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2007 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.6.2007 jétetyn
vastineen,
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ottaen huomioon 30.3.2009 annetun mééréyksen, jolla hyvéksyttiin Maurer + Wirtz
GmbH & Co. KG:n tulo Miilhens GmbH & Co. KG:n tilalle,

ottaen huomioon tuomari Labuckan nimedmisen jaostoon sen tdydentdmiseksi sen
vuoksi, ettd tuomari Tchipev oli estynyt,

ottaen huomioon 11.6.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE teki 29.10.2003 yhteison tavaramerkkia kos-
kevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(jaljempana SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuk-
sen (EY) N:040/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu
yhteison tavaramerkisté 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:0 207/2009
(EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

e
FEDEOLIVA

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan,
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15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 29, 35 ja 39, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta:

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistéd tehdyt tavarat, jotka eivit sisdlly muihin luok-
kiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; pape-
ri- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja kont-
toritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi laitteet);
muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivit sisélly muihin luokkiin); painokirjasimet;
painolaatat”

— luokka 29: "Ravintodljyt, erityisesti oliivioljy”

— luokka 35: "Mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, tuonti ja vienti, franchisingiin
liittyvat liikkeenjohdon tukipalvelut, véhittdismyyntipalvelut ja vdhittdismyyn-
tipalvelut maailmanlaajuisissa tietoverkoissa, tuotteiden myynninedistimis- ja
esittelypalvelut”

— luokka 39: "Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen jarjestiminen”.

+  Tavaramerkkihakemus julkaistiin 11.10.2004 Yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 41/2004.
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Miilhens GmbH & Co. KG teki 7.1.2005 viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintié
vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan nojalla
(joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta).

Miilhens vetosi viitteensa tueksi seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkirekisteroin-
teihin:

— yhteisén sanamerkki 90852 TOSCA, rekisterdity 16.2.2001 seuraavia tavaroita
varten: "Hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusai-
neet, saippuat”

— saksalainen sanamerkki nro 102194 TOSCA, rekisteroity 26.10.1907 seuraavia
tavaroita varten: "Kiintedt ja puuterimaiset talous- ja wc-saippuat, hajuvedet,
kolninvesi, lanoliini, kosmeettiset voiteet, meikit, puuterit, hius6ljyt, hiusvoiteet,
voiteet padnahan hoitoon, tuotteet hampaiden ja suun hoitoon seka ihon ja par-
ran hoitoon, hiusvirit, hajustepussit, hammasharjat ja kynsiharjat, kylpysuolat”

— saksalainen sanamerkki nro 258495 TOSCA, rekisteroity 10.1.1921 seuraavia
tavaroita varten: "Kosmeettiset tuotteet, erityisesti hajustetut tuotteet”

— saksalainen sanamerkki nro 301590 TOSCA, rekisterdity 7.5.1923 seuraavia tava-
roita varten: "Kiintedt ja puuterimaiset talous- ja wc-saippuat, hajuvedet, kolnin-
vesi, lanoliini, kosmeettiset voiteet, meikit, puuterit, hiuséljyt, hiusvoiteet, voiteet
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pddnahan hoitoon, tuotteet hampaiden ja suun hoitoon sekd ihon ja parran
hoitoon, hiusvirit, hajustepussit, hammasharjat ja kynsiharjat, kylpysuolat”

— saksalainen sanamerkki nro 1048297 TOSCA, rekisteroity 13.5.1983 seuraavia ta-
varoita varten: "Hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, saippuat, ham-
paidenpuhdistusaineet, hiusvedet, kemialliset tuotteet terveydenhoitotarkoituk-
siin, desinfiointiaineet”

— vakiintunut tavaramerkki TOSCA, jota kiytetddn Saksassa seuraavia tavaroita
varten: "Hajuvedet, eau de toilette, kdlninvesi, vartalovoide, saippuat, suihkugeeli,
deodorantit, talkki”,

Viite perustui erityisesti seuraaviin tavaroihin: "Hajuvedet, eau de toilette, kolninvesi,
vartalovoide, saippuat, suihkugeeli, deodorantit, talkki’, joiden osalta Miilhens vetosi
aikaisempien tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen, ja se kohdistui kaikkiin tavara-
merkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.

Viiteosasto hylkési véitteen kokonaisuudessaan 10.4.2006 yht&altd silla perusteella,
ettd kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut olivat selvisti erilaisia,
minkd vuoksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara puuttuu, ja toisaalta silld perusteella, ettd kantaja ei ollut esittényt
tosiseikkoja, todisteita ja asianmukaisia huomautuksia osoittaakseen, ettd haetun
tavaramerkin kayttdminen merkitsisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tar-
koitettua aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyvaksikayttod taikka olisi niille haitaksi.

Miilhens valitti 31.5.2006 SMHV:ssi viiteosaston paatoksesta.
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Valituslautakunta hylkési valituksen 18.12.2006 tekemaélladn paatokselld (jaljempéana
riidanalainen péitds). Se vahvisti ensiksi véiteosaston arvioinnin, jonka mukaan
kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat erilaisia eikd ndin ollen
voi olla kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoite-
tusta sekaannusvaarasta. Valituslautakunta myods hylkési vditteen my0s asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvilta osin siksi, ettd Miilhens oli ainoastaan
toimittanut huomautuksia ja todisteita osoittaakseen aikaisempien TOSCA-tava-
ramerkkiensd laajan tunnettuuden Saksassa mutta ei ollut esittdnyt tosiseikkoja tai
huomautuksia osoittaakseen, ettd haetun tavaramerkin kédyttdminen ilman perustel-
tua syytd merkitsi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epéoi-
keutettua hyviaksikayttoa taikka olisi niille haitaksi. Valituslautakunta hylkédsi myos
Miilhensin argumentin aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn heikentymi-
sestd johtuvasta vesittymisen vaarasta, koska argumentti esitettiin sille ensimmaisen
kerran valituksen yhteydess.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péditoksen

— hylkésd yhteison tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen

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

— hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Kantaja vaatii toisella vaatimuksellaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin hylkai
yhteison tavaramerkkié koskevan rekisteréintihakemuksen.

Koska kantajan vaatimusta on tulkittava siten, etti silld pyritddn etenkin siihen, ettd
SMHYV velvoitetaan hylkddméan yhteison tavaramerkkiéd koskeva rekisterdintihake-
mus, tiltd osin on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaan SMHV:n on toteutettava
unionin yleisen tuomioistuimen tuomion téytdntéonpanosta johtuvat toimenpiteet.
Unionin yleisen tuomioistuimen tehtivéna ei siis ole antaa téltd osin SMHV:lle méa-
rdystd. SMHV:n on itse tehtdvd pditelmét unionin yleisen tuomioistuimen tuomioi-
den tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (ks. asia T-164/03, Ampafrance v.
SMHYV - Johnson & Johnson (monBebé), tuomio 21.4.2005, Kok., s. [I-1401, 24 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Niin ollen toinen vaatimus on jatettavi tutkimatta.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa ennen kaikkea kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmaéinen liit-
tyy asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan ja 74 artiklan 1 ja 2 kohdan
(joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohta, 75 artikla ja 76 artik-
lan 1 ja 2 kohta), toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan ja kolmas asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd ensiksi on tarkasteltava kolmatta
kanneperustetta.

Kolmas kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd, ettd kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat osit-
tain samanlaisia, koska yhtaélta oliivioljya kaytetddn usein kosmeettisiin tarkoituksiin
luokkaan 29 siséltyvissd suihkugeeleissé ja sampoissa ja toisaalta ndiden tuotteiden
pakkaukset siséltavit aikaisempien tavaramerkkien kattaman merkin silld tavoin, ettd
on kyse samankaltaisuudesta luokkaan 39 kuuluvaan palveluun "tavaroiden pakkaus
ja varastointi” ndhden.
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Kantaja viittdd myds, ettd on olemassa sekaannusvaara, ja katsoo, ettd keskivertoku-
luttaja on taipuvainen ajattelemaan, ettd tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat
ja kantajan tavarat ovat perdisin samasta yrityksesta.

SMHYV riitauttaa kantajan véitteet.

— Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten valituslautakunta on riidanalaisen péédtoksen 16 kohdassa todennut, kan-
taja ei ole valitusvaiheessa esittdnyt minkédnlaista argumenttia, jonka tarkoituk-
sena olisi riitauttaa vditeosaston paitos siltd osin, kuin siind on hylétty asetuksen
N:o0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva viite.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteréinnin hylkdamisen suh-
teellisia perusteita koskevassa menettelyssé tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osa-
puolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin. Tésté seuraa, ettd kun
on kyse rekisterdintihakemuksen hylkddmisen suhteellisesta perusteesta, oikeudel-
liset seikat ja tosiseikat, joihin unionin yleisessd tuomioistuimessa vedotaan mutta
joita ei ole aikaisemmin esitetty valituslautakunnassa, eivit voi vaikuttaa valituslau-
takunnan paitoksen lainmukaisuuteen (ks. asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio
13.3.2007, Kok., s. I-2213, 54 kohta ja asia T-169/02, Cerveceria Modelo v. SMHV
— Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELOQO), tuomio 15.2.2005, Kok.,
s. I1-505, 22 kohta).

Niin ollen valituslautakuntien péitosten lainmukaisuutta koskevassa valvonnassa,
joka asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla kuuluu unionin yleiselle tuomiois-
tuimelle, ei voida tarkastella oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja, joihin on vedottu
unionin yleisessd tuomioistuimessa mutta ei titd ennen SMHV:n elimiss4, valituslau-
takunnan péétoksen lainmukaisuuden arvioimiseksi, ja ne on siis jatettavé tutkimatta
(em. asia NEGRA MODELO, tuomion 22 ja 23 kohta).
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Koska kantaja ei ole esittényt valituslautakunnassa valituksensa tueksi minkéénlaista
argumenttia, jonka tarkoituksena olisi ollut riitauttaa viiteosaston péadtoksen oikeel-
lisuus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen osalta,
kyseessi oleva kanneperuste on jitettdva tutkimatta.

Ensimmidinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan,
73 artiklan ja 74 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomista

— Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se jitti tutkimatta aikaisem-
pien tavaramerkkien erottamiskyvyn heikentymisestd johtuvaa vesittymisen vaa-
raa koskevan argumentin silld perusteella, ettéd se katsoi valittajan esittdneen uuden
tosiseikan. Kantajan mukaan tilld argumentilla vain esitetddn aikaisempien tavara-
merkkien erottamiskyvylle ja lagjalle tunnettuudelle aiheutuvaan haittaan liittyvin
kysymyksen uusi aspekti, ja nédin ollen se on esitetty SMHV:n asettamassa méara-
ajassa. Kantaja katsoo lisdksi, ettei ole kiellettyd esittdd uusia seikkoja asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artik-
lan 3 kohta) ja asetuksen N:o 40/94 taytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 19 sddnnosséd sdddetyn madrdajan
padttymisen jéilkeen ja ettd valituslautakunta on esilld olevassa asiassa jattanyt kayt-
tamattd sille asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa my6nnettyé harkintavaltaa.

Kantaja esittdd lisdksi, ettd kun valituslautakunta ei ilmoittanut sille, ettei se ota
sille ensimmaisen kerran esitettyjd uusia seikkoja huomioon, se rikkoi asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 1 kohtaa, koska se ei kehottanut asianosaisia esittdméén huo-
mautuksiaan niin usein, kun se oli tarpeellista. Kantajan mukaan se myos rikkoi
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asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa perustamalla riidanalaisen péitoksen perusteisiin,
joista kantajaa ei ole kuultu.

SMHYV viittéd ensiksi, ettd esilld oleva kanneperuste on sikéli tarpeeton, ettd vaikka
valituslautakunta olisi tutkinut erottamiskyvyn heikentymisestd johtuvaa vesittymi-
sen vaaraa koskevan argumentin, asian ratkaisu olisi ollut sama, koska kantaja ei ollut
esittdnyt todisteita véitteensé tueksi.

SMHYV esittdd tamén jalkeen, ettd koska tdmé uusi argumentti on selvésti riittdmaton
perustelemaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista tai vaikutta-
maan asian ratkaisuun, yksi edelld mainitussa asiassa SMHYV vastaan Kaul vahvis-
tetuista edellytyksistd myohidssa esitettyjen argumenttien huomioon ottamiseksi ei
tdyty. Liséksi kantaja oli tahallisesti viivytellyt tai ainakin menetellyt erityisen huoli-
mattomasti, kun se ei ollut esittényt vditeosastolle ndin merkityksellistd argumenttia,
jota ilman ei voitu kéyd4 tehokasta keskustelua esitetystd hylkdysperusteesta. SMHV
huomauttaa tilté osin, ettei kantaja selitd, minké vuoksi se ei ole esittényt tatd vaitettd
viiteosastossa.

— Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 31 kohdassa toden-
nut, ettd kantaja oli merkinnyt rastin véiteasiakirjan 95 kohtaan ja osoittanut talla
tavoin sen, ettd vidite haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan nojautui siihen,
ettd tavaramerkki merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epéoikeutettua hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi, ja ndin ollen sen, ettd viite
perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan.
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Valituslautakunta on my6s todennut riidanalaisen padtoksen 35 kohdassa, ettd
kantaja oli asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa tosiseikkojen, todisteiden ja
huomautusten esittdmiselle sdddetyssd mééréajassa toimittanut véiteosastolle huo-
mautuksia ja todisteita osoittaakseen aikaisempien sanamerkkiensda TOSCA laajan
tunnettuuden Saksassa mutta ettd se ei ollut toimittanut todisteita tai huomautuk-
sia osoittaakseen, ettd haetun tavaramerkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd
merkitsi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epidoikeutettua
hyvaksikayttod taikka olisi niille haitaksi.

Tédmin jdlkeen on todettava, kuten riidanalaisen paitoksen 37 kohdasta ilmenee, etté
kantaja on valituslautakunnan menettelyssi esittdnyt argumentin, jonka mukaan hae-
tun tavaramerkin kdytté murentaisi aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta,
koska yleiso ei endd yhdistaisi kantajan tavaroita tavaramerkkiin TOSCA. Valituslau-
takunta on kuitenkin riidanalaisen paatoksen 38 kohdassa luokitellut timén véitteen
"uudeksi tosiseikaksi’;, jonka se on jéttanyt tutkimatta asetuksen N:o 40/94 74 artik-
lan 2 kohtaa soveltamalla silld perusteella, ettd siihen oli vedottu viiteosaston aset-
taman méirdajan jéilkeen, ja silld perusteella, ettd kantaja ei ollut vedonnut uusiin
seikkoihin tai tosiasiallisiin tai oikeudellisiin vaikeuksiin, jotka olisivat esténeet sitd
esittdmasti titd argumenttia viiteosaston menettelyssi (riidanalaisen padtoksen 41
ja 43—-45 kohta).

Valituslautakunnasta poiketen unionin yleinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, ettd
tdlla argumentilla rajoitutaan esittdmadn valituslautakunnan menettelyssd seikka,
joka oli jo esitetty viiteasiakirjaa jatettdessd. Kantaja nimittdin osoitti merkitsemalld
rastin véiteasiakirjan 95 kohtaan, ettd sen viite perustuu siihen, ettd haettu tavara-
merkki merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epéoi-
keutettua hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi.

Niin ollen valituslautakunnan menettelyssi esitetyssd argumentissa korkeintaan tés-
mennetédédn aikaisemmille tavaramerkeille aiheutuvaa haittaa eli sitd, minka kantaja
katsoo olevan niiden laajan tunnettuuden murentumista, ja perustellaan taté lyhyesti
sillé, ettd "yleiso ei endd yhdistéisi kantajan tavaroita tavaramerkkiin TOSCA”.
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Téltd osin on muistutettava, ettd suhteellisen hylkdysperusteen tai minka tahansa
muun sddnnoksen, johon osapuolten esittamien vaatimusten tueksi vedotaan, sovel-
tamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia
seikkoja (ks. asia T-57/03, SPAG v. SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuo-
mio 1.2.2005, Kok., s. II-287 ja asia T-53/05, Calavo Growers v. SMHV — Calvo Sanz
(Calvo), tuomio 16.1.2007, Kok., s. II-37, 59 kohta). Kantajan argumentissa todetaan
ainoastaan, ettéd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan edellytykset tayttyvit kasi-
teltdvassd asiassa, ja esitetddn lyhyesti, ettd nédin on, koska yleiso ei endd yhdistiisi
kyseisid tavaroita aikaisempiin tavaramerkkeihin.

Kun otetaan huomioon kantajan viiteosastolle esittamét viiteperusteet, unionin ylei-
nen tuomioistuin katsoo, ettd tédlla argumentilla pikemminkin selvennetédén viitettya
vaaraa aiheutuvasta haitasta ja esitetddn sille perustelu ilman, ettd esitettiisiin asetuk-
sen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua uutta tosiseikkaa.

Niin ollen valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se luokitteli maini-
tun argumentin, jonka tarkoituksena on selventdd sen haitan laatu ja alkuperd,
joka pyritddn estimddn haettua tavaramerkkia vastaan tehdylld viitteelld asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tar-
koitetuksi uudeksi tosiseikaksi ja jatti sen tutkimatta. Valituslautakunnan olisi pité-
nyt ottaa kantajan argumentti huomioon mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

SMHYV viittéa toissijaisesti, ettd kantajan argumentti on joka tapauksessa selvésti riit-
tAmaton, jotta viite voitaisiin hyviksya asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa sovel-
tamalla, koska se ei ole esittdnyt minkédénlaista todistetta viitteensé tueksi.

Télta osin on todettava, ettd riidanalaisen paatoksen perusteluissa ei esitetd minkdan-
laista arviota siitd, oliko kantajan argumentti joka tapauksessa selvésti riittimaton
perustelemaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista.
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On todettava, ettd se laajuus, jossa vditteentekijan, joka vetoaa asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkédysperusteeseen,
on esitettdvd ja ndytettdvé toteen tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara siitd, ettd
haetulla tavaramerkilld aiheutetaan aikaisemmille tavaramerkeille haittaa tai kayte-
tddn niitd epdoikeutetusti hyviksi, vaihtelee sen mukaan, vaikuttaako ensi nakemaélta
todennikoiseltd, ettd haettu tavaramerkki voisi aiheuttaa jonkin tédssé sadnnoksessé
mainituista vaaroista.

Erityisesti siind tapauksessa, ettd viite perustuu tavaramerkkiin, jolla on erityisen
laaja maine, on nimittdin mahdollista, ettéd tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara
siita, ettd haetulla tavaramerkilla aiheutetaan aikaisemmalle tavaramerkille haittaa tai
kéytetddn sitd epdoikeutetusti hyviksi, on niin ilmeinen, ettei viitteentekijan tarvitse
vedota téltd osin mihinkd4dn muuhun tosiseikkaan tai néyttd tillaista tosiseikkaa
toteen. On kuitenkin my6s mahdollista, ettd ei vaikuta ensi ndkemaltd todennékoi-
seltd, ettd haettu tavaramerkki voisi aiheuttaa jonkin asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 5 kohdassa mainituista vaaroista aikaisemmalle laajalti tunnetulle tavaramerkille
siitd huolimatta, ettd se on sama tai samankaltainen kuin viimeksi mainittu, jolloin
mainittu tuleva ja muu kuin hypoteettinen vaara haitasta tai epdoikeutetusta hyvik-
sikdytostd taytyy osoittaa muiden seikkojen avulla, joihin véitteentekijan on vedot-
tava ja jotka sen on néytettéva toteen (asia T-215/03, Sigla v. SMHV - Elleni Holding
(VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-711, 48 kohta).

Valituslautakunnan oli késiteltdvassd asiassa arvioitava muun muassa aikaisem-
pien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta koskevat todisteet huomioon ottaen, oliko
kantajan tekemé selvennys haetun tavaramerkin rekister6innilld mainituille tavara-
merkeille aiheutettavan vaaran tyypistad — eli se, minka kantaja katsoo olevan niiden
lagjan tunnettuuden murentumista — ja talté osin esitetty perustelu — nimittéin véite,
jonka mukaan yleiso ei endd yhdistéisi kyseisid tavaroita aikaisempiin tavaramerk-
keihin — riittdvid asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla tehdyn viitteen
hyvéksymiseksi.

II-976



42

43

45

46

MAURER + WIRTZ v. SMHV — EXPORTACIONES ACEITERAS FEDEOLIVA (TOSCA DE FEDEOLIVA)

Kuten on jo esitetty, riidanalaisesta paatoksestd ilmenee, ettei valituslautakunta arvioi-
nut lainkaan tatd kysymysti, silld se pelkastddn jéatti kantajan argumentin tutkimatta.

Niin ollen on katsottava, ettd unionin yleisen tuomioistuimen ei ole riidanalaisen
péadtoksen laillisuutta arvioidessaan otettava huomioon SMHV:n viitettd, jonka
mukaan kantajan argumentti on selvésti riittdméton perustelemaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen, koska kantaja ei ole esittdnyt minkéén-
laista todistetta argumenttinsa tueksi.

Kumoamiskanteen yhteydessd unionin yleinen tuomioistuin suorittaa valituslauta-
kuntien pédtosten laillisuusvalvontaa. Jos se toteaa, ettd téllaista péditostd, joka on
kyseenalaistettu siind nostetussa kanteessa, rasittaa lainvastaisuus, sen on kumottava
paétos, eikd se voi hyléta valitusta ja korvata riidanalaisen toimen toteuttaneen vali-
tuslautakunnan perusteluja omillaan.

Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunta sovelsi virheellisesti
asetuksen N:0 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se jitti tutkimatta kantajan valituslau-
takunnan menettelyssd esittimén argumentin, jonka mukaan haetun tavaramerkin
rekisterointi aiheuttaa aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden murentu-
mista, koska yleiso ei endd yhdistdisi kyseisia tavaroita viimeksi mainittuihin.

Niilld perusteilla kantajan ensimmiinen kanneperuste on hyviksyttavé ja riidan-
alainen p#dtds on kumottava siltd osin kuin valituslautakunta hylkési asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan viitteen, eiké toista kanneperustetta ole
syytd tutkia.

II-977



47

TUOMIO 17.3.2010 — ASIA T-63/07

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa maaritaén,
ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asian-
osaisen hyviksi, unionin yleinen tuomioistuin voi maarita oikeudenkayntikulut jaet-
taviksi asianosaisten kesken tai méaaréti, ettd kukin vastaa omista kuluistaan. Koska
SMHYV ja kantaja ovat kumpikin hévinneet osan vaatimuksistaan, ne on velvoitettava
vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 18.12.2006 (asia R 761/2006-2) tekemi paitos
kumotaan siltéd osin kuin siinéd hyldtdan yhteison tavaramerkisti 20.12.1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) (josta
on tullut yhteison tavaramerkistid 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) 8 artiklan 5 kohtaan perustuva viite.

2) Kanne hylidtidn muilta osin.
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3) Maiurer + Wirtz GmbH & Co. KG ja sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerKkit ja mallit) (SMHV) vastaavat omista oikeudenkidyntikuluistaan.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Julistettiin Luxemburgissa 17 péivand maaliskuuta 2010.

Allekirjoitukset
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