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W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

7 péivand toukokuuta 2013 *

Yhteison tavaramerkki — Mitidttomyysmenettely — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity kuviomerkki
makro — Toiminimi macros consult GmbH — Ennen yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemusta
saatu oikeus, joka antaa haltijalleen oikeuden kieltdd hakemuksen kohteena olevan yhteison
tavaramerkin kayttdminen — Rekisteroiméttomét merkit, joita suojataan Saksan oikeudessa —
Markengesetzin 5 § — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan ¢
alakohta ja 65 artikla

Asiassa T-579/10,
macros consult GmbH - Unternehmensberatung fiir Wirtschafts- und Finanztechnologie,
kotipaikka Ottobrunn (Saksa), edustajanaan aluksi asianajaja T. Raible, sittemmin asianajaja
M. Daubenmerkl,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehenddn aluksi
R. Manea, sittemmin G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana unionin vyleisessa
tuomioistuimessa on

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, kotipaikka Disseldorf (Saksa),
edustajinaan asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan 18.10.2010 tekemasta
padtoksestd (asia R 339/2009-4), joka koskee macros consult GmbH - Unternehmensberatung fiir
Wirtschafts- und Finanztechnologien ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n
valistd mitattomyysmenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekd tuomarit S. Frimodt Nielsen (esitteleva
tuomari) ja E. Buttigieg,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2010 jétetyn kannekirjelmén,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.4.2011 jatetyn SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2011 jatetyn véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.7.2011 jitetyn kantajan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon 19.10.2011 jatetyn SMHV:n vastauskirjelmén,
ottaen huomioon 19.10.2011 jatetyn véliintulijan vastauskirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille ja muille osapuolille esittiméédn
kirjalliseen kysymykseen annetut vastaukset,

ottaen huomioon 5.2.2013 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdannot

1. Asetus (EY) N:o 207/2009

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)
8 artiklan 4 kohdassa sdddetidian seuraavaa:

"Rekisteroiméttoman tavaramerkin tai muun liike-elamédssa kaytetyn merkin, jonka vaikutusalue on
laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisterointid ei myonnetd, jos
ja siltd osin kuin tdhdn merkkiin sovellettavan yhteison lainsddddannon tai jésenvaltion oikeuden
mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen pdivéd, jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemus on tehty
tai jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéayttdminen.”
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sééddetdén seuraavaa:
"Yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi virastolle tehdylla vaatimuksella - - jos on olemassa

8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset
taytetdaan.”

2. Asetus (EY) N:o 2868/95

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 37 sdaant6 kuuluu seuraavasti:

"Virastolle tehtdvassa hakemuksessa - - menettdmis- tai mitaittomyysvaatimuksesta on oltava
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b) tiedot hakemuksen perusteista:

ii) jos kyseessd on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus, tiedot
oikeudesta, johon vaatimus mitdttomyydestd perustuu, ja tarvittaessa tiedot, jotka osoittavat, etté
hakijalla on oikeus vedota aikaisempaan oikeuteen mitdttomyyden perusteeksi;”

3. Markengesetz

Gesetz iliber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenistd 25.10.1994 annetun lain
(tavaramerkkien ja muiden erottamiskykyisten merkkien suojasta annettu laki, BGBL I, s. 3082,
jaljempdana Markengesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 5 §:issd  sdddetddn otsikon
”Elinkeinotoiminnassa kéytettdavat nimet ja nimitykset” alla seuraavaa:

”1. Kaupallisia nimityksid ja teosten nimid suojataan elinkeinotoiminnassa kaytettdvind nimind ja
nimityksina.

2. Kaupalliset nimitykset ovat merkkejd, joita kéytetddn elinkeinotoiminnassa kauppanimend,
toiminimend tai yrityksen kaupallisen toiminnan erityisend nimityksend. Elinkeinotoiminnassa
kaytettdviin nimiin ja nimityksiin rinnastetaan kaikki kaupalliset merkit ja muut erityismerkit, joiden
avulla kaupallinen toiminta voidaan erottaa muusta kaupallisesta toiminnasta ja joita kohdeyleiso pitaa
yrityksen erottamiskykyisind merkkeina.”

Asian tausta

Asiassa viliintulijana oleva MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG teki 23.3.1998
yhteison tavaramerkin rekisterointia koskevan hakemuksen sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin timd asetus on muutettuna
(korvattu asetuksella N:o 207/2009).

Tavaramerkki, jonka rekisterointia haettiin, kuten edelld 5 kohdassa todettiin (jaljempéana kilpaileva
tavaramerkki), on seuraava kuviomerkki:

Tavarat ja palvelut, joita varten kilpailevan tavaramerkin rekisterdintié haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 9, 35, 36 ja 41.
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Kantaja eli macros consult GmbH — Unternehmensberatung fiir Wirtschafts- und Finanztechnologie
teki 7.11.2003 yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen SMHV:le asetuksen
N:o 40/94 perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, kuten edelld 8 kohdassa todettiin (jaljempéna hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki), on sanamerkki macros.

Palvelut, joita varten tavaramerkkid haettiin, kuuluvan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkiin 35, 36 ja 41.

Kilpaileva tavaramerkki rekisterditiin 21.4.2005 ja sen voimassaoloaikaa jatkettiin 23.3.2018 saakka.

Viliintulija teki 28.6.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 41 artikla) nojalla vditteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdintia
vastaan kaikkien edelld 10 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

Viite  perustui  kilpailevaan = tavaramerkkiin. = Viitteen  tueksi  vedottiin  asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b  alakohdassa (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

Kantaja esitti 21.8.2007 mitdttomyysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 56 artikla) perusteella. Vaatimus (jéljempénd mitdttomyysvaatimus) oli
kohdistettu kilpailevaan tavaramerkkiin kaikkien edelld 7 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Mitdttomyysvaatimus perustui muun muassa saksalaiseen toiminimeen macros consult GmbH.

Mitdttomyysvaatimuksen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta) tarkoitetut perusteet.

SMHYV lykkasi 11.9.2007 tekemallddn padtokselld edelld 12 ja 13 kohdassa mainitun viitemenettelyn
kasittelya ratkaisun saamiseksi késiteltdvassa asiassa kyseessd olevassa mitdattomyysmenettelyssa.

Mitattomyysosasto hylkdsi mitdttomyysvaatimuksen 19.1.2009. Se katsoi lahinnd muun muassa, etté
kantajan toiminimeen perustuvan aikaisemman oikeuden olemassaoloa ei ollut néytetty toteen, koska
kantaja ei ollut osoittanut, ettd kyseistd merkkid kaytettiin elinkeinotoiminnassa kilpailevan
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopaivana.

Kantaja valitti 20.3.2009 mitdttomyysosaston paatoksesta SMHV:ssa asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) perusteella.

SMHV:n neljés valituslautakunta hylkési valituksen 18.10.2010 tekemadllddn paatokselld (jaljempéana
riidanalainen p&itos).

Se katsoi erityisesti, ettd kantaja ei ollut osoittanut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisesta valituslautakunta katsoi, etté
vedotessaan yleisesti Markengesetzin 5 §:4dn, jossa suojataan useantyyppisid erillisid oikeuksia, ja
mainitessaan toiminimen macros consult GmbH kantaja ei ollut osoittanut oikeudellisesti riittdvalla
tavalla, mihin aikaisempaan oikeuteen se vetosi.

Valituslautakunta katsoi lisdksi, ettd kantajan esittdmilld todisteilla ei voitu osoittaa aikaisemman

oikeuden olemassaoloa. Yhtdaltda 14.3.1998 tehtyd kansallista tavaramerkkihakemusta koskevan
jaljennoksen perusteella ei voitu paitelld taloudellisen toiminnan alkamista varsinkaan, koska kantaja
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ei ollut jatkanut rekisterdintimenettelyd. Toisaalta macros consult GmbH — Unternehmensberatung fiir
Wirtschafts- und Finanztechnologie -nimisen yhtion rekisterdintid koskeva hakemus poikkeaa kantajan
mainitsemasta toiminimestd, joten valituslautakunnan mukaan ei ollut tarpeen lausua siitd, merkitsiko
tama hakemus alkua kaytolle elinkeinotoiminnassa.

Valituslautakunta totesi lopuksi, ettd osallistumista erikoismessuille koskevat asiakirjat seka
kirjanpitoasiakirjat, jotka kantaja toimitti, koskivat kaikki vuosia 2006 ja 2008, minkd vuoksi niilld ei
voitu osoittaa Kkilpailevan tavaramerkin rekisterdintihakemusta edeltdvin aikaisemman oikeuden
olemassaoloa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset
Kantaja vaatii kannekirjelmissa, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista paatostd siten, ettd kantajan SMHV:n valituslautakunnassa tekemd valitus
katsotaan perustelluksi ja mitdttomyysvaatimus hyvaksytaan

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut sekd valituslautakunnassa ja
mitdttomyysosastossa aiheutuneet kulut.

Kantaja kuitenkin totesi vastauskirjelméssd, ettd sen kanteella pyrittiin siihen, ettd unionin yleinen
tuomioistuin kumoaa riidanalaisen péaédtoksen uuden oikeudellisen arvioinnin perusteella ja etté
valituslautakunta ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen nidkemyksen ja muiden
oikeudellisten kysymysten selvittdmisen jdlkeen hyviksyy sen mitdttomyysvaatimuksen ja katsoo
kantajan sille tekemén valituksen perustelluksi.

Suullisessa kasittelyssd kantaja totesi edelleen, ettd se pyrki kanteellaan yksinomaan riidanalaisen
paatoksen kumoamiseen, ja taimd merkittiin poytékirjaan.

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

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
Oikeudellinen arviointi

1. Kanteen kohde

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen, asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan
ja 2 kohdan a alakohdan rikkomiseen perustuvaan kanneperusteeseen.

Kantaja kuitenkin myonsi suullisessa kasittelyssd, ettei se ollut esittdnyt kirjelmissédén ensimmaistakadn
argumenttia, joka koski sen laillisuutta, ettd valituslautakunta sovelsi riidanalaisessa pédtoksessa
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan a alakohtaa yhdessd Biirgerliches Gesetzbuchin (Saksan
siviililaki) 12 §:n kanssa, minkd vuoksi tdimé kysymys ei kuulunut unionin yleisen tuomioistuimen
kasiteltavaksi saatetun riita-asian kohteeseen.

On siis katsottava, ettd kisiteltdvd riita-asia koskee yksinomaan sitd, oliko valituslautakunnan

riidanalaisessa péaatoksessd tekemd asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan
soveltaminen yhdessé sen 8 artiklan 4 kohdan kanssa laillista.
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Unionin yleisen tuomioistuimen kantajalle ennen suullista kasittelya esittimaan kirjalliseen
kysymykseen antamassaan vastauksessa kantaja viittasi Markengesetzin 15 §:ddn tdsmentdmattd
kuitenkaan tata viittausta milldén tavoin, jotta tdmdn mahdollisen argumentin merkitystd olisi voitu
arvioida. Kuten se myonsi suullisessa kasittelyssd, se ei vedonnut kyseiseen sddnnokseen SMHV:ssd
kaydyssd menettelyssd eikd tdssd oikeudenkdynnissd. Suullisessa kasittelyssd kantaja myonsi, ettd
kysymys sddnnoksen soveltamisesta ei kuulunut tdhdn oikeudenkdyntiin ja tdméd merkittiin
poytikirjaan. Taméd oikeudenkdynti koskee ndin ollen yksinomaan sitd, tulkittiinko ja sovellettiinko
Markengesetzin 5 §:88 perustellusti téssd tilanteessa, mistd asianosaiset ja muut osapuolet ovat
erimielisia.

2. Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen yhdessi sen
8 artiklan 4 kohdan ja Markengesetzin 5 artiklan kanssa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja vaittad, ettd kilpailevan tavaramerkin rekisteréintihakemuksen jattdmispéivana eli 23.3.1998 se
kéytti jo nimend, toiminimend ja kaupallisena nimityksend nimitystd "macros consult”, minkd vuoksi
se saattoi hyotya kyseiselle merkille Markengesetzin 5 §:ssd myOnnetystd suojasta.

Kantajan mukaan perustettavien yksityisoikeudellisten oikeushenkiléiden (Vorgesellschaft) toiminime&
suojataan Markengesetzin 5 §:n nojalla edellyttden, ettd tuleva yhtié on toiminut kolmansiin néhden ja
ettd ndin harjoitettu kaupallinen toiminta antaa aiheen olettaa kyseessd olevan pitkikestoisen
taloudellisen toiminnan. Nimen ja toiminimen suoja ulottuu lisiéksi muihin ne muodostaviin
osatekijoihin, kun ndmé ovat erottamiskykyisid. Kaupallisen nimityksen kéyton aloittamiseen riittda
kantajan mukaan puhelinlinjan avaaminen, kaupparekisteriin merkitseminen tai kaupallisen nimityksen
kayttdminen kirjeenvaihdossa kansallisen tavaramerkkiviraston kanssa tavaramerkin rekisteroimiseksi.
Kantaja toteaa tdstd, ettd kaupallisen nimityksen suojan alkaminen ei Markengesetzin 5:n mukaan
edellytd sitd, ettd yritys olisi jo tehnyt itsensd tunnetuksi kaikille muille toimijoille tai koko
asiakaskunnalleen.

Perustelujensa tueksi kantaja mainitsee oikeustieteellisen artikkelin (Ingerl, R, ja Rohnke, C,
Markengesetz, Kommentar, 3. painos, C.H. Beck, Miinchen, 2010) sekd Bundesgerichtshofin
(liittovaltion tuomioistuin) 14 tuomiota.

Osoittaakseen kaupallisen nimityksensd kéayton aloittamisen ennen kilpailevan tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen jattamista eli 23.3.1998 kantaja viittaa kaupparekisteriin merkitsemista
koskevaan pyyntoonsa 19.2.1998, rekisteriin merkitsemiseensd 5.3.1998 sekéd kaupallisen nimityksensa
kayttdmiseen kirjeenvaihdossaan Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti-
ja tavaramerkkivirasto) kanssa. Deutsches Patent- und Markenamtin vastaanottoilmoitus osoittaa
kantajan mukaan, ettd tdm&d jdtti virastolle tavaramerkkida macros consult koskevan
rekisterointihakemuksen 14.3.1998. Kantajan mukaan sekd mitdttomyysosasto ettd valituslautakunta
riidanalaisessa paatoksessé arvioivat virheellisesti ndité tosiseikkoja.

Kantaja riitauttaa niin ikddn valituslautakunnan riidanalaisen pddtoksen 26 kohdassa esittdmin
toteamuksen, jonka mukaan toiminimen macros consult GmbH - Unternehmensberatung fiir
Wirtschafts- und Finanztechnologie rekisterdintihakemus ei ole merkityksellinen todiste
mitdttomyysvaatimuksen yhteydessd. Vaikka valituslautakunta olisi katsonut, ettd mitédttomyysvaatimus
perustui kantajan toiminimen muodostaviin osatekijoihin eikd itse tahdn nimitykseen, kantaja viittda,
ettd sanat "macros” ja “macros consult” ovat sen kaupallisen nimityksen erottamiskykyisid osatekijoitd,
minkd vuoksi niitd suojataan sellaisinaan Markengesetzin 5 §:n nojalla, vaikka niitd kéytettdisiin
erikseen.
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Kantaja lisdd, ettd se on toiminut kaupallisella nimitykselldadn ainakin tdmén tuomion 36 kohdassa
mainitusta kaupparekisteriin merkitsemistd koskevasta hakemuksesta ldhtien. Sen liikevaihto vuonna
2006 oli 1,7 miljoonan euroa. Se viittad esittdneensda SMHV:ssd vuosien 2005 ja 2006 tilinpaatoksensa
sekd vuosia 2005, 2006 ja 2008 koskevia asiakirjoja, jotka osoittavat sen osallistuneen Centrum fiir
Biiroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikationiin (CeBIT eli toimistoautomaatio-,
informaatioteknologia- ja televiestintdndyttely). Valituslautakunta jéatti ndin ollen sen mukaan
virheellisesti huomiotta sen, ettd se oli harjoittanut jatkuvaa taloudellista toimintaa perustamisestaan
lahtien.

Kantaja riitauttaa lopuksi kaikki SMHV:n ja viliintulijan esittdmat oikeudenkéyntiviitteet. Vastauksena
SMHV:n argumenttiin, joka koskee mahdollisesti saadun aikaisemman oikeuden menettimistd, koska
todisteita toiminnasta kolmansiin ndahden vuosina 1998-2005 ei ole, kantaja esittdd vastauskirjelmén
liitteend vuotuiset tilinpadtoksensa tilikausilta 1990-2005. Se katsoo, ettd nditéd todisteita ei voida hyldta
liian myohddn esitettyind, koska se esitti ne vain vastauksena SMHV:n argumenttiin tdmén
vastauskirjelmidssa, ja se on unionin yleisen tuomioistuimen kéytettdvissd, jos tdmd haluaa
lisdtodisteita.

Kyseessa olevien merkkien samankaltaisuuden osalta kantaja viittaa koko menettelyyn SMHV:ssé seka
valiintulijan tdimén tuomion 12 ja 13 kohdassa mainitussa vditemenettelyssd esittimaan kirjelmaan.

SMHYV viittad, ettd koko kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat ja se on hyléttava. Se
vaittdd ensiksi, ettd kanteessa ei mainita nimenomaisesti perusteita, joihin riidanalaista pa&tostd vastaan
vedotaan, vaan siind pikemminkin vaaditaan unionin yleistd tuomioistuinta lausumaan siitd, ovatko
kantajan viitteet, jotka koskevat aikaisemman oikeuden olemassaoloa tosiseikkojen alustavan arvioinnin
padtyttyd, perusteltuja. Unionin yleisen tuomioistuimen késiteltavaksi voidaan kuitenkin saattaa vain
toteamus, joka koskee riidanalaisen paatoksen laillisuutta.

SMHYV viittda toiseksi, ettd yleisen viittauksen, jonka kantaja teki tdmén tuomion 12 ja 13 kohdassa
mainittuun vditemenettelyyn osoittaakseen sekaannusvaaran aikaisempien oikeuksien, joihin se vetoaa,
ja Kkilpailevan tavaramerkin vililld, tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat. Koska
valituslautakunta ei lisdksi analysoinut sekaannusvaaraa viitetyn aikaisemman oikeuden ja kilpailevan
tavaramerkin vélilld, unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvdnd ei SMHV:n mukaan ole ryhtya
tdllaiseen arviointiin ensimmaistd kertaa.

SMHV viittdad kolmanneksi, ettd kannekirjelman liitteend A 4 esitetyssd kaupparekisteriotteessa on
paivamadrda 21.12.2010, joten se on perdisin riidanalaisen padtoksen tekopdivan jélkeiseltd ajalta.
Kyseinen liite on néin ollen uusi tosiseikka, minka vuoksi se on jatettdvé tutkimatta. SMHYV viittda niin
ikddn, ettei tdimdn tuomion 35 kohdassa mainittuja saksalaisten tuomioistuinten ratkaisuja voida ottaa
huomioon unionin yleisessd tuomioistuimessa. Kyseessd ovat sen mukaan nimittdin tosiseikat, joihin
kantajan ~ olisi  pitdanyt vedota  hallinnollisen = menettelyn  kuluessa, koska  asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaoloa koskevia todisteita
pidetddn tosiseikkoja koskevana kysymyksend, jota koskevat todisteet siihen vetoavan osapuolen on
esitettdvd asetuksen N:o 2868/95 37 sddnnon b alakohdan iii alakohdan mukaisesti. SMHV viittdd
lopuksi, ettd kantajan vastauskirjelmdn liitteend esittamit tosiseikat (ks. edelld 39 kohta) ovat uusia,
minké vuoksi ne on jitettava tutkimatta.

SMHV viittdd asiakysymyksestd, ettd oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd todistustaakka kansallisessa
oikeusjarjestyksessd suojatun aikaisemman oikeuden olemassaolosta kuuluu siihen vetoavalle
osapuolelle ja ettd ndmaé todisteet on esitettavd hallinnollisessa menettelyssda. Koska kantaja ei esittényt
nditéd todisteita, SMHYV viittdsd, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd mitattomyysvaatimus oli
hylattava.
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SMHV viittdd valiintulijan tavoin, ettd pelkkd kansallisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
jattdminen, joka on ainoa tosiseikka, jonka kantaja esittdd yhtiorekisteriin merkitsemisensa ohella, ei
ole Markengesetzin 5 §:ssé tarkoitettu kdyton alkaminen.

Kantaja lisdksi luopui kyseisestd rekisterdintihakemuksesta, ja ensimmdiset asiakirjat, joilla voidaan
osoittaa kantajan varsinainen toiminta, ovat perdisin vuodelta 2005. Vaikka katsottaisiin, ettd kantaja
sai kaupallista nimitystd koskevan oikeuden Markengesetzin 5 §:n nojalla vuonna 1998, tama kuuden
vuoden keskeytys olisi ndin ollen sammuttanut mahdollisen oikeuden. Jos uusi oikeus merkkiin saatiin
vuonna 2005, télld oikeudella ei missdén tapauksessa ole mitdédn etuoikeutta kilpailevan tavaramerkin
rekisterointihakemukseen néhden.

Kantajan merkitseminen kaupparekisteriin ei myoskdian ole Markengesetzin 5 §:ssd tarkoitettua kayttod
elinkeinotoiminnassa.

SMHYV toteaa lopuksi, ettei kantaja vedonnut Markengesetzin 15 §:ddn, joka on ainoa sddnnos, jonka
perusteella voidaan kieltdd merkki, jonka kayttooikeus on saatu saman lain 5 §:n nojalla.

Viliintulija vaittdd, ettd kantaja ei maininnut kannekirjelméssa riittdvan tasmallisesti sddnnoksid, joita se
vaittdd valituslautakunnan rikkoneen riidanalaisessa paatoksessd. Kannekirjelméd ei ndin ollen taytd
unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan vaatimuksia.

Se katsoo niin ikdédn, ettd kantajan ensimmaistd kertaa vastauskirjelman tueksi esittdmait tosiseikat eli
yhtdaltd Bundesgerichtshofin kolme tuomiota ja toisaalta tilikausien 1998-2005 vuotuiset tilinpdatokset
on jatettdvd tutkimatta.

Se viittdd ensiksi asiakysymyksestd, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd sen toiminimed suojattiin Saksan
tavaramerkkioikeuden perusteella. Se viittad, ettd sellaisen osapuolen SMHV:ssd, joka haluaa vedota
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun aikaisempaan oikeuteen, on asetuksen
N:o 2868/95 19 sdannon 2 kohdan perusteella esitettdva todisteet sen oikeuden olemassaolosta, johon
se vetoaa. Viliintulijan mukaan kantaja ei ole osoittanut, ettd sen lyhennettyd toiminimed macros
consult suojattiin kaupallisena nimityksena.

Viliintulija vaittaa toiseksi, ettd jos kantaja esittdd uusia todisteita, joilla voidaan osoittaa sen
toiminimen tai merkin macros kéaytto elinkeinotoiminnassa ennen kilpailevan tavaramerkin
rekisterdintihakemusta, unionin yleisen tuomioistuimen on hyldttdivd ndmé todisteet lilan myo6héédn
esitettyind, koska niitd ei toimitettu SMHV:le. Se katsoo myos, ettd valituslautakunta katsoi
perustellusti, ettd tilikausia 2006 ja 2008 koskevilla todisteilla ei voitu osoittaa aikaisemman oikeuden
etuoikeutta, koska ndmé todisteet koskivat tosiseikkoja yli kymmenen vuotta kilpailevan tavaramerkin
rekisterointihakemuksen tekemisen jalkeen.

Viliintulija ~ viittdd kolmanneksi, ettd paitsi ettei todisteita kilpailevan tavaramerkin
rekisterdintihakemusta aikaisemman oikeuden olemassaolosta ole, myoskaan edellytystd, jonka mukaan
rekisteroimattoman merkin kaytto ei ole "pelkdstdadn paikallista”, ei ole tdytetty. Se vaittdd niin ikdén,
ettei vditetyn aikaisemman oikeuden, johon kantaja vetoaa, ja kilpailevan tavaramerkin vililld ole
sekaannusvaaraa.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettujen edellytysten ulottuvuus
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen

8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaan yhteison tavaramerkki voidaan julistaa mitdttoméksi muun
merkin kuin tavaramerkin perusteella, jos se tdyttdd kumulatiivisesti nelja edellytystd: merkkid on
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kaytetty elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, oikeus merkkiin on saatu
sen jasenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkid on kaytetty, ennen vyhteison tavaramerkin
rekisterointihakemuksen jattdmispédivad ja merkin haltija voi tdhdn merkkiin liittyvin oikeuden
perusteella kieltdd myohemmain tavaramerkin kdyttimisen. Nama nelja edellytystéd rajoittavat sellaisten
muiden merkkien kuin tavaramerkkien maiérdd, joihin voidaan vedota yhteisén tavaramerkin
péatevyyden kiistamiseksi koko unionin alueella asetuksen N:o 207/2009 artiklan 2 kohdan nojalla.
Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa esitetyt edellytykset ovat kumulatiivisia, on
riittdvad, ettd vain yhtd niistd ei tdytetd, jotta vaatimus yhteison tavaramerkin julistamisesta
mitdttomaksi hylatdan (yhdistetyt asiat T-318/06-T-321/06, Moreira da Fonseca v. SMHV - General
Optica (GENERAL OPTICA), tuomio 24.3.2009, Kok., s. I1-649, 32 ja 47 kohta).

Kaksi ensimmadistd edellytystd eli ne, jotka liittyvat kyseisen merkin kéyttoon ja vaikutusalueeseen, joka
ei saa olla pelkistdan paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta
itsestddn, ja niitd on ndin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 207/2009 ndin
ollen vahvistetaan yhtendiset standardit, jotka koskevat merkkien kéyttod ja niiden vaikutusaluetta ja
jotka ovat tdlla asetuksella toimeenpannun jarjestelmén perustana olevien periaatteiden mukaisia
(edella 54 kohdassa mainittu asia GENERAL OPTICA, tuomion 33 kohta).

Sitd vastoin sanamuodosta ”jos ja siltd osin kuin tdhdan merkkiin sovellettavan jésenvaltion oikeuden
mukaan” seuraa, ettd kaksi muuta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa
mainittua edellytystd ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja edellytyksid, joita edeltdvista poiketen
arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan.
Tama viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan oikeuteen on oikeutettavissa silld, ettd asetuksessa
N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota yhteison tavaramerkkijarjestelmdan kuulumattomiin
merkkeihin yhteison tavaramerkkid vastaan. Nidin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa
oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin yhteison tavaramerkki ja voidaanko sen
perusteella kieltdid myohemmain tavaramerkin kéiytto (edelld 54 kohdassa mainittu asia GENERAL
OPTICA, tuomion 34 kohta).

Aikaisemman kansallisen oikeuden olemassaoloa koskevaa todistustaakkaa ja todistelua koskevat
saannot

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan sanamuodosta kéy ilmi, ettd kun kyseisessd sadnnoksessa
viitataan siihen, ettd yhteison tavaramerkin kayttd voidaan kieltdd aikaisemman oikeuden perusteella,
siind erotellaan selvisti toisistaan kaksi eri tilannetta: tilanne, jossa aikaisempaa oikeutta suojataan
unionin sddnnostossd, “tai” tilanne, jossa sitd suojataan kansallisessa oikeudessa (asia C-263/09 P,
Edwin v. SMHYV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 48 kohta).

Asetuksessa N:o 2868/95 vahvistetuista menettelyllisistd sadnnoksistd, joita sovelletaan kansallisessa
sddnnostossa suojatun aikaisemman oikeuden perusteella asetuksen

N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen yhteydessd, siddetdadn asetuksen
N:o 2868/95 37 sdadnnossi, ettd nyt kisiteltdvéssd asiassa kyseessd olevien kaltaisissa tilanteissa hakijan
on esitettdvd todisteet siitd, ettd hdn voi esittdd asianomaista oikeutta koskevan vaatimuksen
sovellettavan kansallisen lain nojalla (edelld 57 kohdassa mainittu asia Edwin v. SMHYV, tuomion
49 kohta).

Talla sdannolla asetetaan hakijalle velvollisuus esittdd SMHV:lle paitsi todisteet, jotka osoittavat, ettd
hakijan sovellettaviksi vaatimien kansallisten sddnnosten mukaan edellytykset sille, ettd timéd voi
kieltad yhteison tavaramerkin kdyton aikaisemman kansallisen oikeuden perusteella, tayttyviat, myos
todisteet kyseisten sddnnosten sisdllostd (edella 57 kohdassa mainittu asia Edwin v. SMHYV, tuomion
50 kohta).
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Koska asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa viitataan nimenomaisesti saman
asetuksen 8 artiklan 4 kohtaan ja koska timd jdlkimmadinen sddnnos koskee unionin lainsdddéannossa
tai asianomaiseen merkkiin sovellettavassa jasenvaltion oikeudessa suojattuja aikaisempia oikeuksia,
taman tuomion 57-59 kohdassa mainittuja todistelusdéntoja sovelletaan myos, kun kansalliseen
oikeuteen vedotaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Asetuksen
N:o 2868/95 37 sddannon b alakohdan ii alakohdassa sdddetddn nimittdin aikaisempaa oikeutta
koskevien todisteiden osalta vastaavista sddnnoksistd tilanteessa, jossa on kyse asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan nojalla esitetystd vaatimuksesta.

Lisdaksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan mukaisesti unionin yleinen tuomioistuin ei voi tutkia
tosiseikkoja uudelleen kyseisessd tuomioistuimessa ensimmadistd kertaa esitettyjen todisteiden valossa.
Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan unionin yleisessd tuomioistuimessa nostetulla kanteella
pyritddn nimittdin SMHV:n valituslautakuntien pédatosten laillisuuden valvontaan kyseisessé
sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla, ja tdtd laillisuutta on arvioitava niiden tietojen mukaan, jotka
valituslautakunnilla saattoi olla kaytettdvissadn nditd paatoksia tehdessddan (ks. asia C-546/10 P, Wilfer
v. SMHV, madrdys 13.9.2011, 41 kohta oikeuskaytdantoviittauksineen, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Edelld esitetystd seuraa, ettd kysymys sellaisen kaltaisen kansallisen oikeuden olemassaolosta, johon
kantaja tédssd asiassa viittaa, on tosiseikkoja koskeva kysymys. Osapuolen, joka viittdd, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa sdddetyt edellytykset tdyttdvd oikeus on olemassa, on ndin ollen
osoitettava SMHV:ssd paitsi, ettd kyseinen oikeus perustuu kansalliseen lainsdddant6on, myos itse
kyseisen lainsdddénnon ulottuvuus.

Kun SMHV:n presidentti siis totesi SMHV:ssd kaytévid menettelyja koskevissa ohjeissa (C osan 4 luvun
5.4 kohta), jotka annettiin 28.10.1996 tehdylla paatoksells, ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla sovellettavaa jdsenvaltioiden oikeutta on tarkasteltava
samalla tavoin kuin tosiseikkoja koskevaa kysymystd ja ettei SMHV kyennyt méérittiméan viran
puolesta ja tdsmallisesti, mikd kunkin jasenvaltion sellaisia oikeuksia koskeva sdadnndsté on, jotka
kuuluvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, hdn tulkitsi asianmukaisesti
todistustaakkaa koskevia sddntoja.

Niiden tavanomaisten sadntojen mukaisesti, jotka koskevat tosiseikkojen toteamista unionin
tuomioistuimissa, jotka ratkaisevat yhteison tavaramerkkia koskevia asioita inter partes -menettelyissa
(ks. asetuksen N:o 207/2009 76 artikla), on muistutettava, ettd unionin tuomioistuimet eivit voi
moittia valituslautakuntaa siité, ettei timé ole ottanut huomioon tosiseikkoja, joita osapuolet eivit ole
toimittaneet sille hyvisséd ajoin.

Tastd seuraa, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi tdssa asiassa tehda itsendistd arviointia siitd, voiko
kantaja vedota Markengesetzin 5 §:lld suojattuun merkkiin. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittdin
voi korvata omalla Saksan oikeutta koskevalla tulkinnallaan valituslautakunnan tulkintaa, vaan sen
harjoittama valvonta ulottuu yksinomaan siihen, arvioiko valituslautakunta asianmukaisesti sille ennen
riidanalaisen ~ padtoksen tekemistd toimitettuja  todisteita Saksan oikeuden ulottuvuuden
madrittamiseksi ja siihen johtopddtokseen padtymiseksi, ettd kantaja ei ollut osoittanut Saksan
oikeudessa suojatun aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

Argumenttien, joilla kantaja riitauttaa riidanalaisen péédtoksen laillisuuden, perusteltavuutta on
arvioitava edelld esitettyjen nidkemysten perusteella.
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Riidanalaisen paatoksen laillisuus

Riidanalaisessa padtoksessd valituslautakunta katsoi lahinnd, ettd kantaja ei ollut onnistunut
osoittamaan, ettd Markengesetzin 5 §:ssd sdddetyt edellytykset sille, ettd se voisi vedota merkin macros
consult GmbH suojaa koskevaa oikeuteen, tayttyivit, koska tdimén merkin kéyttoa elinkeinotoiminnassa
ennen kilpailevan tavaramerkin rekisterdintihakemusta koskevia todisteita ei ollut (riidanalaisen
paiatoksen 21-28 kohta).

Valituslautakunta lisdksi hylkési tehottomina kantajan esittdmait todisteet, jotka koskivat kilpailevan
tavaramerkin rekisterointihakemuksen jattamispéivan jalkeisid tosiseikkoja (riidanalaisen péaéitoksen
27 kohta). Kantaja puolestaan esitti tiettyjd ndistd seikoista kannekirjelménsd liitteend ja lisési
vastauskirjelmddn uusia todisteita, jotka koskevat niin ikddn kilpailevan tavaramerkin
rekisterointihakemuksen jattamispdivén jélkeisid tosiseikkoja.

Ensiksi on ndin ollen selvitettivd, onko kantajan perusteltua moittia sitd, ettd valituslautakunta
kieltaytyi ottamasta huomioon sille esitettyja kilpailevan tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
jattamispdivan jalkeisid tosiseikkoja, ja tdmén jdlkeen on tarkasteltava valituslautakunnan arviointia sen
osalta, onnistuiko kantaja osoittamaan aikaisemman oikeuden olemassaolon.

— Kilpailevan tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekemispdivin jélkeisid tosiseikkoja koskevat
todisteet

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettd ndihin sddnndksiin
perustuvat mitdttomyysvaatimukset riippuvat aikaisemman oikeuden olemassaolosta. Aikaisemmuus
merkitsee saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan, johon 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa viitataan,
mukaan sitd, ettd mitattomyysvaatimuksen perustana olevan oikeuden on oltava saatu ennen pdivis,
jona yhteison tavaramerkin, jonka mitattomaksi julistamista vaaditaan, rekisterdintihakemus on tehty,
tai tapauksen mukaan ennen pdivdd, jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemukselle on vaadittu
etuoikeutta (ks. vastaavasti edelld 54 kohdassa mainittu asia GENERAL OPTICA, tuomion 32 kohta).

Tassd asiassa kilpailevan tavaramerkin rekisterdintihakemus tehtiin 23.3.1998 (ks. timdn tuomion
5 kohta). Kantajan on siis osoitettava, ettd se oli saanut oikeudet, joihin se vetoaa, ennen kyseistd
pdivad. Valituslautakunta hylkési nédin ollen perustellusti kantajan sille esittimét todisteet, jotka
koskivat vuosiin 2006-2008 liittyneita tosiseikkoja (riidanalaisen padtoksen 27 kohta).

— Valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kantaja ei ole osoittanut sellaisen aikaisemman
oikeuden olemassaoloa, johon mitidttomyysvaatimus voisi perustua

Tastd on muistutettava, ettd on osapuolen, joka esittdd mitdttomyysvaatimuksen, joka perustuu
kansallisessa oikeusjdrjestyksessa suojattuun merkkiin, tehtdvand néyttda toteen SMHV:ssd ensinnékin,
mitkd ovat asianomaisessa kansallisessa oikeusjarjestyksessd vahvistetut edellytykset suojatun oikeuden
syntymiselle, ja toiseksi, ettd ndma edellytykset tayttyvit (ks. tdmén tuomion 57-60 kohta). Unionin
yleinen tuomioistuin voi lisdksi valituslautakunnan tekemian péatoksen laillisuutta valvoessaan ottaa
huomioon vain seikat, jotka valituslautakunnalla saattoi olla kaytettdvissadn kyseisen paédtoksen
tehdessain (ks. timadn tuomion 61 kohta).

Unionin yleisen tuomioistuimen on siis arvioitava ensiksi, vdittddko kantaja perustellusti, ettéd
valituslautakunta erehtyi Saksan oikeuden ulottuvuudesta.

Tastd on todettava aluksi, ettd asian kaikki osapuolet ovat yksimielisid siitd, ettd Markengesetzin 5 §:ssd
asetetaan kaupallista nimitystd koskevan oikeuden suojan edellytykseksi merkin kaytto
elinkeinotoiminnassa. Tama edellytys perustuu kyseisen sédnnoksen sanamuotoon (ks. tdimédn tuomion
4 kohta). Osapuolet ovat puolestaan erimielisid kyseisen edellytyksen ulottuvuuden tulkinnasta.
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Tdmin tuomion 57-64 kohdassa mainituista syista SMHV:n on perusteltua viittdd, ettd yhteison
oikeuden nékokulmasta edellytykset, jotka kansallisissa oikeusjérjestyksissd vahvistetaan sisdisessa
oikeudessa suojattujen oikeuksien tunnustamiseksi, ovat tosiseikkoja koskevia kysymyksid, jotka
osapuolten on néytettdvé virastossa toteen.

SMHV:n ja viliintulijan esittimé oikeudenkéyntiviite, jonka mukaan kantaja ei voi vedota ensimmaista
kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa Bundesgerichtshofin useissa ratkaisuissa tekemdédn ja
saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa tehtyyn Markengesetzin 5 §:n  tulkintaan, on ndin ollen
hyviksyttavd. Kuten kantaja suullisessa kasittelyssd vahvisti, on nimittdin kiistatonta, ettei tdma
esittdnyt nditd todisteita hallinnollisen menettelyn kuluessa, vaan mainitsi ne — ja sitd paitsi esitti ne
vain osittain — ensimmadistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa. Unionin yleinen tuomioistuin
ei siis voi ottaa huomioon niité todisteita riidanalaisen paatoksen laillisuuden arvioimiseksi.

Kantaja ei mydskadn vditd esittdneensd valituslautakunnalle todisteita, jotka koskevat Saksan oikeuden
ulottuvuutta ja jotka tdma tulkitsi virheellisesti. Sen ei ndin ollen ole perusteltua kritisoida arviointeja,
jotka koskevat valituslautakunnan riidanalaisessa pédtoksessd tekemid Saksan oikeuden ulottuvuutta
koskevia arviointeja.

On toiseksi selvitettdvd, osoittiko kantaja, ettd valituslautakunta teki riidanalaisessa péaatoksessa
arviointivirheen Saksan oikeutta soveltaessaan, sellaisena kuin se sitd kyseisessd paatoksessa tulkitsi.

On kiistatonta, ettd ainoat kantajan valituslautakunnassa esittdmait tosiseikat, jotka edeltdvit kilpailevan
tavaramerkin rekisteréintihakemusta, muodostuvat asiakirjoista, jotka koskevat kantajan merkitsemista
Saksan kaupparekisteriin (kannekirjelmén liite A3) ja Deutsches Patent- und Markenamtille esitettya
kansallisen sanamerkin macros rekisterdintihakemusta (kannekirjelmén liite A6).

Kantajan vastauskirjelmén liitteend esittdmid asiakirjoja eli tilikausien 1998-2005 tilinpa&toksia ei
puolestaan voida ottaa tutkittavaksi, koska niitd ei esitetty valituslautakunnalle toimitetussa
asiakirja-aineistossa, kuten SMHYV ja viliintulija toteavat.

Kantajan merkitsemisestd rekisteriin valituslautakunta toteaa, ettd toiminimi, jolla kantaja rekisterditiin,
eli macros consult GmbH — Unternehmensberatung fiir Wirtschafts- und Finanztechnologie ei ole
sama kuin toiminimi macros consult GmbH, jonka suojaa kantaja vaatii.

Tastd on todettava, ettd kantaja ei esittinyt valituslautakunnassa minkaédnlaisia todisteita, joilla
voitaisiin osoittaa, ettd Saksan oikeuden mukaan toiminimi, jonka suojaan vedotaan Markengesetzin 5
§:n nojalla (eli tdssd asiassa merkki macros consult GmbH), voi poiketa nimityksestd, joka esiintyy
todisteissa, jotka on toimitettu kyseisen suojan olemassaolon osoittamiseksi (eli tdssé asiassa kantajan
rekisterointi nimitykselld macros consult GmbH - Unternehmensberatung fiir Wirtschafts- und
Finanztechnologie). Kantaja ei ndin ollen voi riitauttaa ensimmadistd kertaa unionin yleisessa
tuomioistuimessa valituslautakunnan tekemdd Saksan oikeuden ulottuvuuden tulkintaa. Vaikka
hyvaksyttdisiin kantajan ndkemys, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitdnyt ottaa huomioon
toiminimen macros consult GmbH — Unternehmensberatung fiir Wirtschafts- und Finanztechnologie
merkitseminen kaupparekisteriin, riittdd joka tapauksessa, kun todetaan, ettd téllainen rekisteriin
merkitseminen ei yksinddn osoita kyseisen nimityksen kdyton jatkuvaa luonnetta, vaikka kantaja
voisikin sen vuoksi kayttaa elinkeinotoiminnassa nimitystd macros consult GmbH.

Deutsches Patent- und Markenamtille esitetty sanamerkin macros rekisteréintihakemus osoittaa
kiistattomasti, ettd kyseisen viraston ja kantajan vililld kaytiin kirjeenvaihtoa, ja kantaja toimi
nimitykselld macros consult GmbH.

Aluksi on muistutettava, ettd kun otetaan huomioon toiminimen macros consult GmbH suojaamiseen

Saksan oikeudessa perustuvan mitdttomyysvaatimuksen kohde, tdméd oikeudenkdynti ei koske
kysymysta siitd, suojattiinko tavaramerkkid macros, jonka rekisterdintid haettiin Deutsches Patent- und

12 ECLL:EU:T:2013:232
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Markenamtilta, vaan yksinomaan sitd, voiko kantaja osoittaa kyseistd tavaramerkkid koskevan
rekisterdintihakemuksen  jattamiselld  toiminimen  macros consult ~GmbH  kayttdmisen
elinkeinotoiminnassa.

Katsoessaan, ettd pelkkd Deutsches Patent- und Markenamtille tehty hakemus sanamerkin
rekisterdimiseksi ei riittdnyt osoittamaan toiminimen macros consult GmbH = kayttod
elinkeinotoiminnassa, valituslautakunta ei tehnyt minkaanlaista arviointivirhettd Saksan oikeuden
soveltamisessa, sellaisena kuin se kyseisen oikeuden ulottuvuuden maaritti.

Kuten valituslautakunta toteaa riidanalaisen paatoksen 25 kohdassa, tavaramerkin rekisteréintihakemus
ei edellyté eikd merkitse merkin kayttod, ja on kiistatonta, ettei kantaja jatkanut rekisterdintimenettelya.
Koska valituslautakunta katsoi, ettd edellytyksen, joka koskee kayttod elinkeinotoiminnassa ja josta
sdddetddan Markengesetzin 5 §:ssd, on oltava tietylld tavalla tehokas ja riittdvin tavanomainen
(riidanalaisen paatoksen 23 ja 25 kohta), sen oli perusteltua paatelld téstd, ettd sen osoittamiseksi, ettd
kantajan toiminimed kaytettiin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa, pelkka yksittdinen kirjeenvaihto ei
riittanyt.

Kantaja ei ole esittdnyt tdmén vastaisia todisteita, jotka voitaisiin ottaa tutkittavaksi. Tédstd seuraa, ettei
se ole onnistunut osoittamaan, ettd valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisessa paatoksessd,
ettei kantaja ollut osoittanut sellaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloa, johon asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esitetty mitattomyysvaatimus voisi
perustua.

Kantajan esittdmd ainoa kanneperuste on ndin ollen hylédttava ja tdima kanne on hyléttava tarvitsematta

lausua muista SMHV:n ja viliintulijan esittdmista oikeudenkdyntivaitteistd (ks. vastaavasti asia C-23/00
P, neuvosto v. Boehringer, tuomio 26.2.2002, Kok., s. I-1873, 52 kohta).

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjéarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka haviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on
hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n ja viliintulijan
vaatimusten mukaisesti.
Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidin.

2) macros consult GmbH - Unternehmensberatung fiir Wirtschafts- und Finanztechnologie
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg
Julistettiin Luxemburgissa 7 pédivdna toukokuuta 2013.

Allekirjoitukset
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