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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON
29 paivani maaliskuuta 2007 *

1. Tami valitus® perustuu hakemukseen,
joka koski sanan ”Bainbridge” siséltavin
kuviomerkin rekisterdimisti yhteison tavara-
merkiksi tiettyjd tavaroita varten ja jota
vastaan samoja tavaroita varten olevien
useiden kansallisten tavaramerkkien, joissa
on sanaosa “bridge”, haltija teki viitteen.

2. Sisdmarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hylkisi
timin viitteen pédasiallisesti silld perus-
teella, ettd i) tiettyjen kansallisten tavara-
merkkien kiyttod ei ollut néytetty toteen ja
ii) jaljelle jaavat kansalliset tavaramerkit ja
haettu yhteisén tavaramerkki eivit olleet
riittdvin samankaltaisia muodostaakseen
sekaannusvaaran. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin vahvisti timadn hylkédvin paa-
toksen.

3. Nyt kisiteltdvind oleva valitus koskee
erityisesti i) perusteita, joiden nojalla ar-

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.

2 — Valituksen kohteena on ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen asiassa T-194/03, 1l Ponte Finanziaria v. SMHYV,
23.2.2006 antama tuomio (Kok. 2006, s. I1-445).

I-7336

vioidaan sitd, onko tavaramerkkid “kaytetty
tosiasiallisesti”, ja varsinkin sitd, tunnetaanko
samankaltaisten tavaramerkkien “puolusta-
van rekister6innin” kisite, joka lieventda
tosiasiallisen kéyton vaatimusta, yhteis6n
tavaramerkkioikeudessa ja ii) perusteita, joi-
den nojalla arvioidaan sekaannusvaaraa tava-
ramerkkien vililli ottamalla erityisesti huo-
mioon samalle haltijalle kuuluvan “tavara-
merkkiperheen” tai ”-sarjan” merkitys.

Yhteison tavaramerkkilainsiidanto

4. Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen® 8 artiklan 1 kohdassa siidetian merki-
tykselliseltd osin seuraavaa:

3 — Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1).
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”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastus-
tuksesta tavaramerkkid ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, etti se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, [sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suo-
jattu,] yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisdltdd vaaran tavara-
merkin ja aikaisemman tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymaistd.”

5. Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakoh-
dan ii alakohdan mukaan “aikaisemmalla
tavaramerkilld” tarkoitetaan jdsenvaltiossa
rekisteroityjd tavaramerkkejd.

6. Tavaramerkkiasetuksen 15 artiklassa sdi-
detddn merkityksellisiltd osin seuraavaa:

”1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden
vuoden kuluessa rekisterdinnista ole ottanut

yhteisossd tavaramerkkid tosiasialliseen kayt-
to6n tavaroissa tai palveluissa, joita varten se
on rekisterdity, tai jos tillainen kiytté on
ollut viisi vuotta yhtijaksoisesti keskeyty-
neend eiké kayttamittd jittimiseen ole pite-
vdd syytd, yhteison tavaramerkkiin sovelle-
taan téssd asetuksessa sdadettyjd seuraamuk-
sia.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettua kiyttéd on
mydos:

a) tavaramerkin kiyttiminen muodossa,
joka poikkeaa sen rekisterdidystd muo-
dosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd
poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin

erottamiskykyyn;

7. "Téssd asetuksessa siéddettyjd seuraamuk-
sia” ei ole valitettavasti lueteltu sellaisenaan
vaan ne sisaltyvit useisiin jaljempéni oleviin
sadnnoksiin.
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8. Esimerkiksi 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison
tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd
toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison
tavaramerkin julkaisemista edeltineiden vii-
den vuoden aikana, aikaisempaa yhteison
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty
yhteistssd niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdéity ja joihin
viite perustuu, tai ettd on olemassa perus-
tellut syyt kiyttdmattd jattamiseen, jos tihin
pdivadn mennessd aikaisempi tavaramerkki
on ollut rekisteroityna vihintédn viisi vuotta.
Jos nditd todisteita ei esitetd, viite hyldtadn.
Jos aikaisempaa yhteisén tavaramerkkia on
kiytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten se on rekiste-
roity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa
rekisterditynd ainoastaan néiden tavaroiden
tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin
siten, ettd kaytto jisenvaltiossa, jossa aikai-
sempi kansallinen tavaramerkki on suojattu,
vastaa kaytt6d [yhteisgssd].”

9. Asetuksen 50 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa saddetédn lisiksi, ettd yhteis6n
tavaramerkin haltija menettdd oikeutensa

I-7338

virastolle tehdylld vaatimuksella tai louk-
kauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella,
jos viiden vuoden yhtéjaksoisen jakson
kuluessa tavaramerkkid ei ole yhteisossd
otettu tosiasialliseen kiytt66n tavaroille tai
palveluille, joita varten se on rekisteroity eikd
kayttdmitta jattimiseen ole pitevdd syytd.
Menettimistd koskevan menettelyn osalta
56 artiklan 2 ja 3 kohta ovat sanamuodoltaan
lihes samanlaiset kuin edelld mainitun
43 artiklan 2 ja 3 kohta.

10. Yhteis6n tavaramerkkiasetuksen tdytin-
toonpanosta annetun asetuksen® 22 sain-
nossi (Kdyton todistaminen) sdddettiin tosi-
seikkojen tapahtumahetkelld > merkitykselli-
siltd osin seuraavaa:

”1) Jos viitteentekijin on [yhteis6n tavara-
merkki]asetuksen 43 artiklan 2 tai 3 kohdan
mukaisesti todistettava tavaramerkin kiytté
tai se, ettd on olemassa perustellut syyt
kédyttamattd jattimiseen, virasto pyytdd viit-
teentekijdd toimittamaan vaaditut todisteet
viraston asettaman méirdajan kuluessa. Jos
véitteentekijd ei toimita todisteita méidrdajan
kuluessa, virasto hylkii viitteen.

4 - Yhteisén tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 taytintoonpanosta 13.12.1995 annettu komission
asetus (EY) Nio 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jiljempind
taytdntoonpanoasetus).

5 — Siddnté on myShemmin korvattu yhteison tavaramerkista
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytintoonpa-
nosta annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta
29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005
(EUVL L 172, s. 4).
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2) Kéyton todistamiseksi tarvittavista tie-
doista ja todisteista on ilmettivd viitteen
perustana olevan tavaramerkin kiyton
paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden
osalta, joita varten se on rekisterdéity ja joihin
se perustuu, sekd todisteet néiden 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 — -
kirjallisiin vakuutuksiin.”

11. Tavaramerkkiasetuksen sainnosten kal-
taiset sdannokset sisdltyvit kansallisten tava-
ramerkkien osalta tavaramerkkidirektiiviin. ©
Direktiivin 10 artiklan 1 ja 2 kohdan sana-
muoto vastaa soveltuvin osin tavaramerkki-
asetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohtaa:

”1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden
kuluessa rekisterointimenettelyn péaattymi-

6 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd
21.12.1988 annettu ensimmiinen neuvoston direktiivi
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

sestd ole ottanut jisenvaltiossa tavaramerk-
kid tosiasialliseen kiyttoon tavaroissa tai
palveluissa, joita varten se on rekisteroity,
tai jos téllainen kdytté on ollut viisi vuotta
yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kiyttd-
méttd jattamiseen ole pitevaa syytd, tavara-
merkkiin sovelletaan tidssd direktiivissd sda-
dettyjd seuraamuksia.

2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettua kayttoa on
myos:

a) tavaramerkin kiyttdminen muodossa,
joka poikkeaa sen rekisterdidystd muo-
dosta vain sellaisilta osin, ettid poikkea-
minen ei vaikuta merkin erottuvuuteen;

12. Seuraamuksista sdddetddn erityisesti
direktiivin 11 ja 12 artiklassa. Direktiivin
11 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd
tavaramerkkii ei voida julistaa mitattémaksi
silld perusteella, ettd on olemassa aikaisempi,
sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki,
ellei viimeksi mainittu tiyta 10 artiklassa
saddettyjd, kayttamistd koskevia edellytyksia,
ja 2 kohdassa, ettd jasenvaltio voi sddtdd, ettd
tavaramerkilté ei saa eviité rekisterointid silld
perusteella, ettd on olemassa aikaisempi, sen
kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei
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viimeksi mainittu tiytd samoja kiyttdmisti
koskevia edellytyksid. Direktiivin 12 artiklan
1 kohdassa sdddetddn, ettd tavaramerkki on
julistettava menetetyksi, jollei sita viiden
vuoden yhtijaksoisen mddrdajan kuluessa
ole otettu jdsenvaltiossa tosiasialliseen kayt-
toon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se
on rekisterdity, eikd hyviksyttivdd syytd
merkin kiyttdmitti jittdmiseen ole.

Italian tavaramerkkilainsiadinto

13. Tavaramerkkidirektiivi saatettiin osaksi
Italian oikeusjérjestystd asetuksella (decreto
legislativo) 480/1992,” jonka 39 §:ll4, jossa
sdddetdan rekisterdidyn tavaramerkin kaytti-
mittd jattdmisen seuraamuksista, korvattiin
kuninkaan asetuksen (regio decreto)
929/1942 42 §.® Timin pykilin 1 ja 2
momentilla saatetaan osaksi kansallista
oikeutta direktiivin 12 artiklan 1 kohta, joka
koskee menetetyksi julistamista kayttimatta
jattamisen vuoksi, ja 10 artiklan 2 kohdan a
alakohta, jossa sdddetddn hieman poikkea-
vassa muodossa tapahtuneen kiytén huo-
mioon ottamisesta.

7 — Decreto legislativo del 4.12.1992 n. 480, attuazione della
direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988,
recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi di impresa (Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, jiljempand GURIL Supplemento ordinario
nro 130, Serie generale nro 295, 16.12.1992).

8 — Regio Decreto del 21.6.1942, n. 929, Testo delle disposizioni
legislative in materia di marchi registrati (GURI nro 203,
29.8.1942). Kuninkaan asetuksen 42 §:n teksti sisiltyy nykyaan
asetuksella (decreto legislativo del 10.2.2005 n. 30; GURI nro
52, 4.3.2005, Supplemento ordinario) annetun Codice della
proprieta industrialen 24 §:3adn.
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14. Kuninkaan asetuksen 42 §:n 4 momen-
tissa sdddetddn kuitenkin mahdollisuudesta
tavaramerkin “puolustavaan” rekisterdintiin.
Siind sdddetadn seuraavaa:

”? ? oikeutta tavaramerkkiin ei menetetd
kayttamitta jattamisen vuoksi, jos kiyttdmét-
tomén tavaramerkin haltija on samanaikai-
sesti yhden tai useamman vield voimassa
olevan samankaltaisen tavaramerkin haltija,
joista vahintadn yhtd kiytetddan samoja tava-
roita tai palveluja varten”.

Tosiseikat ja menettely SMHV:ssa

15. Marine Enterprise Projects (nykyinen F.
M.G. Textiles srl) haki 24.9.1998 kuviomer-
kin, joka koostui pddasiassa piirroksesta, joka
esittdd pienen purjeveneen purjeen muotoi-
sesti auki kiertyvdd kangasrullaa vahvaa
horisontaalista linjaa vasten, jonka yldpuo-
lella on sana "Bainbridge” kursiivilla kirjoi-
tettuna, rekisterdimistd yhteisén tavaramer-
kiksi tavaroita varten, jotka kuuluvat Nizzan
sopimuksen * luokkiin 18 ja 25. Luokkaan 18
kuuluvat "nahat ja nahan jiljitelmit ja niistd

9 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvlista luokitusta tavaramerk-
kien rekisterdimistd varten koskeva 15.6.1957 tehty Nizzan
sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
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tehdyt tavarat, jotka eivit sisdlly muihin
luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut
ja laukut; sateenvarjot, péivinvarjot ja kdve-
lykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” ja
luokkaan 25 “vaatteet, jalkineet, pddhineet”.
Hakemus julkaistiin 14.6.1999.

16. 1l Ponte Finanziaria SpA -niminen yhtié
(jaljempédnd Ponte Finanziaria) teki 7.9.1999
viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid
vastaan tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan nojalla ja vetosi
lukuisiin aikaisempiin Italiassa rekisteroityi-
hin tavaramerkkeihin. Némi tavaramerkit
voidaan jakaa timién valituksen kisittelyd
varten kolmeen ryhmain.

17. Ensimmdiseen ryhméian kuuluvat kolme
kuviomerkkid, jotka on rekisteréity luokkaan
25 kuuluvia tavaroita varten — nro 704338,
jonka vaikutukset alkavat 15.7.1964 ja joka
koskee “vaatteita, mukaan lukien saappaat,
kengit ja tohvelit”, nro 370836, jonka vaiku-
tukset alkavat 11.5.1979 ja joka koskee
"vaatteita”, ja nro 606709, jonka vaikutukset
alkavat 22.10.1990 ja joka koskee “sukkia ja
solmioita” — ja yksi kuviomerkki nro 593651,
jonka vaikutukset alkavat 12.6.1990 ja joka
koskee luokkaan 18 kuuluvia tavaroita.
Ensimmaisessd kahdessa kuviomerkissd on
sana “Bridge” kursiivilla kirjoitettuna ja
kahdesta jalkimmaisestd sanat toisessa
"OLD BRIDGE” (kolmannessa) ja toisessa
"THE BRIDGE BASKET” (neljinnessi)

isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Toisessa ja
kolmannessa on myos siltaa esittivé piirros
ja neljannessd piirros, joka esittdd koripallo-
koria, johon pallo putoaa.

18. Toiseen ryhmidn kuuluu sanamerkki
"THE BRIDGE”, joka on rekisteroity luok-
kaan 25 kuuluvia tavaroita varten numerolla
642952 14.6.1994 alkavin vaikutuksin.

19. Kolmanteen ryhméiédn kuuluvat viisi
tavaramerkkis, jotka on rekisterdity luokkiin
18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, ja yksi
tavaramerkki, joka on rekisteréity ainoastaan
luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten. Luok-
kiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten ovat
kaksi kolmiulotteista tavaramerkkid, nume-
rot 704372 ja 633349, joiden vaikutukset
alkavat 22.6.1994 ja jotka sisidltavdat paa-
asiassa sanan "THE BRIDGE” isoilla kirjai-
milla kirjoitettuna; kaksi sanamerkkis, nro
630763, "OVER THE BRIDGE”, jonka vai-
kutukset alkavat 24.12.1991, ja nro 710102,
"FOOTBRIDGE”, jonka vaikutukset alkavat
7.12.1994, ja kuviomerkki 721569, jonka
vaikutukset alkavat 28.2.1996 ja joka siséltaa
sanat "THE BRIDGE” ja "WAYFARER”
isoilla kirjaimilla kirjoitettuina, ensimmaéinen
niistd kompassiruusua, jonka lipi kulkee
kapea horisontaalinen viiva, esittdvin piir-
roksen yldpuolella ja toinen alapuolella.
Numerolla 642953 on rekisterdity ainoastaan
luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten sana-
merkki “"THE BRIDGE” 26.10.1994 alkavin
vaikutuksin.
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20. SMHV:n véiteosasto hylkdsi 15.11.2001
viitteen ja katsoi, ettd huolimatta siitd, etti
kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuu-
den asteen ja riidanalaisten merkkien saman-
kaltaisuuden asteen keskindinen riippuvuus
on otettava huomioon, kaikenlainen tavara-
merkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara voi-
daan kohtuullisesti sulkea pois merkkien
vilisten lausuntatapaa ja ulkoasua koskevien
eroavuuksien perusteella. Ponte Finanziaria
valitti tdstd hylkadvistd padtoksests.

21. SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési
valituksen 17.3.2003 tekemallaan paatokselld
(jiljempédnd riidanalainen p&dtos). Se jitti
arviointinsa ulkopuolelle edelld luetellut
ensimmadiseen ryhméin kuuluvat tavaramer-
kit'® silla perusteella, ettdi noiden tavara-
merkkien kiyttod ei ollut niytetty toteen, '
ja tavaramerkin 642952, koska viitteente-
kija ei ollut esittinyt riittdvdd néytt6d sen
kaytosta. ® Vertailtuaan jaljelle jadvia tava-
ramerkkeja, jotka kuuluvat edelld mainittuun
kolmanteen ryhmiin,'* ja haettua tavara-
merkkid se paitti, ettd niiden vililtd puuttui
kaikenlainen samankaltaisuus sekd merkitys-
sisdllon ettd ulkoasun ja lausuntatavan
osalta. '® Valituslautakunta totesi niin ollen,
ettd tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettua sekaannus-
vaaraa ei ole. Se katsoi, ettei tavaroiden

10 — Ks. edelld 17 kohta.

11 — Riidanalaisen paatoksen 12 ja 13 kohta.

12 — Ks. edelld 18 kohta.

13 — Riidanalaisen paatdksen 14 kohta.

14 — Ks. edelld 19 kohta.

15 — Riidanalaisen paitdksen 16 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
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samankaltaisuuden ja merkkien samankaltai-
suuden keskindisen riippuvuuden periaat-
teella ole merkitystd kisiteltivind olevassa
asiassa, koska riidanalaisten tavaramerkkien
samankaltaisuuden aste ei ole riittdvd maini-
tun periaatteen soveltamiseksi. *®

Valituksenalainen tuomio

22. Ponte Finanziaria valitti tdstd pdatok-
sestd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
meen, joka jakoi sen esittimit viitteet
kahdeksi kanneperusteeksi. Ensimméinen
kanneperuste koski tavaramerkkiasetuksen
15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artik-
lan 2 ja 3 kohdan ja tiytintooénpanoasetuk-
sen 22 sddnnon viitettyd rikkomista niiden
tavaramerkkien osalta, joita valituslautakunta
ei ottanut arvioinnissaan huomioon. Toinen
kanneperuste koski tavaramerkkiasetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan viitettyd
rikkomista sekaannusvaaraa koskevan ar-
vioinnin osalta.

Tiettyjen tavaramerkkien jdttidminen ar-
vioinnin ulkopuolelle

23. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
yksiléi nelja viitettd, joita se tarkasteli
seuraavasti.

16 — Riidanalaisen paatoksen 25 kohta.
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24. Ensiksi'” Ponte Finanziaria viitti, etti
valituslautakunnan ei olisi pitinyt sulkea
arviointinsa ulkopuolelle niitd tavaramerk-
keja, jotka oli rekisterdity vihemmin kuin
viisi vuotta ennen viitteen tekemistd, eikd
siten olla my6ntdmitta “tavaramerkkiper-
heestd” johtuvaa erityistd suojaa.

25. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi, ettd valituslautakunta oli itse asiassa
ottanut huomioon kaikki kyseisen viiden
vuoden aikana rekisteridyt tavaramerkit.
Valituslautakunta oli todennut vain tarkas-
tellessaan viitettd, jonka mukaan aikaisem-
pien tavaramerkkien oli katsottava muodos-
tavan osan “tavaramerkkiperheestd”, minki
perusteella niiden olisi tullut saada hyvik-
seen lagjempaa suojaa, ettd tavaroita “mai-
nostettiin ja myytiin pédasiassa tavaramer-
killa THE BRIDGE ja vihemmassd méérin
kuviomerkilli THE BRIDGE WAYFARER”,
jolloin italialainen kuluttaja havaitsi markki-
noilla vain ndmi kaksi aikaisempaa tavara-
merkkid. Valituslautakunta totesi tilld perus-
teella, ettd laajempi suoja “tavaramerkkiper-
heen” perusteella ei ollut perusteltu, koska
ainoastaan useiden tavaramerkkien rekiste-
réiminen ei ole riittivaa, kun viimeksi
mainittuja ei kidytetd markkinoilla.

26. Toiseksi'® Ponte Finanziaria viitti, ettd
tdytdnté66npanoasetuksen 22 sddnndn

17 - Ks. valituksenalaisen tuomion 17 ja 27-29 kohta.
18 — Ks. valituksenalaisen tuomion 18 ja 30-39 kohta.

mukaan valituslautakunnan ei olisi tullut
jattdd ottamatta sekaannusvaaraa arvioides-
saan huomioon sanamerkkid nro 642952,
"THE BRIDGE” "’ silld perusteella, etti sen
kayttod ei ollut néytetty riittdvalld tavalla
toteen. Sddnnén 22 mukaan luettelot ja
mainokset on hyviksyttivi todisteeksi tava-
ramerkin kdyton osoittamisessa. Ponte
Finanziaria oli esittdnyt tillaisia asiakirjoja.
Valituslautakunta on virheellisesti katsonut
ndmi todisteet riittaméattomiksi.

27. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi, ettd tosiasiallista kiyttdd ei ole
vihdinen kiytto tavaroiden tai palvelujen
yksil6imiseksi. Riippumatta tavaramerkin
haltijan aikomuksista kysymys ei ole tavara-
merkin tosiasiallisesta kaytostd, ellei tavara-
merkki ole objektiivisesti katsoen esilld
markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja mal-
liltaan vakiintuneena, jolloin kuluttajat voivat
mieltda sen kysymyksessa olevien tavaroiden
tai palvelujen alkuperin osoitukseksi.*°
Ainoat sanamerkin "THE BRIDGE” kéytosti
luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten esite-
tyt todisteet olivat kuitenkin luettelo syksy—
talvi 1994/1995 ja vuonna 1995 julkaistut
mainokset. Muut luettelot eivit olleet pii-
vittyjd. Ndama todisteet olivat vuoden 1994
osalta hyvin vihiisid, eikd niitd ei ollut
lainkaan vuosilta 1996-1999. Ne eivit osoit-
taneet, ettd tavaramerkki olisi ollut jatkuvasti
esilld Italian markkinoilla niiden tavaroiden

19 — Ks. edelld 18 kohta.

20 — Asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV, tuomio
12.12.2002 (Kok. 2002, s. 11-5233, 36 kohta) ja asia T-156/01,
Laboratorios RTB v. SMHYV, tuomio 9.7.2003 (Kok. 2003, s. I11-
2789, 35 kohta).
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osalta, joita varten se oli rekisterdity, tavara-
merkkihakemuksen julkaisemispdivid edelti-
vin viiden vuoden ajanjakson aikana, vastoin
tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja
3 kohdan vaatimuksia. Valituslautakunta on
niin ollen perustellusti katsonut, ettd kysei-
sen tavaramerkin tosiasiallista kéiytt6a
kyseessd oleville tuotteille ei ollut néytetty
toteen.

28. Kolmanneksi?' Ponte Finanziaria esitti,
ettd valituslautakunta oli virheellisesti jattd-
nyt sekaannusvaaraa arvioidessaan ottamatta
huomioon numeroilla 370836, 704338,
606709 ja 593651 ** rekistersidyt tavaramer-
kit silld perusteella, ettd niiden kayttoa ei
ollut néytetty toteen. Nama olivat "puolusta-
via tavaramerkkeji” *® Italian tavaramerkki-
lainsddddnnén tarkoittamalla tavalla ja nii-
den tarkoituksena oli laajentaa pédtavara-
merkin suojan alaa sekaannusvaaraa vastaan,
jolloin niiden haltija voi tehdd viitteen
samankaltaisten tai samojen tavaramerkkien
rekisterointida vastaan, jotka eivdt ole siind
midrin samankaltaisia itse pditavaramerkin
kanssa, ettd sekaannusvaaran voitaisiin kat-
soa olevan olemassa. Valituslautakunta oli
virheellisesti esittinyt, ettd kyseessd olevat
aikaisemmat tavaramerkit eivit ole "puolus-
tavia tavaramerkkeja” sikali kuin niitd ei ole
rekisteroity samanaikaisesti aikaisemman

21 - Valituksenalaisen tuomion 19 ja 40—47 kohta.
22 — Ensimmiinen ryhmad, joka on esitetty edelld 17 kohdassa.
23 — Ks. edella 14 kohta.
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padtavaramerkin kanssa tai sen jélkeen.
Ponte Finanziaria oli hankkinut kolmansilta
rekisteréinnit nro 704338 ja nro 607909
nimenomaan kéyttddkseen niitd “puolusta-
vina tavaramerkkeind”; lisdksi kaikki kyseessd
olevat tavaramerkit oli rekisterdity sen jal-
keen, kun aikaisemman tavaramerkin "THE
BRIDGE” tosiasiallinen kiytté alkoi 1970-
luvulla.

29. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi, ettd Italian lainsdddannossd saddetdan
$84ntéon, jonka mukaan oikeus tavaramerk-
kiin menetetdén, jos sitd ei ole kiytetty
viiteen vuoteen,>* liittyvisti poikkeuksesta,
mutta katsoi, ettd kisitettd “puolustava
tavaramerkki” ei tunneta yhteison tavara-
merkkijirjestelmidssd. Tavaramerkkiasetuk-
sen systematijkan mukaan merkin tehokas
kaytté markkinoilla niitd tavaroita tai palve-
luja varten, joille se on rekisteroity, muodos-
taa olennaisen ehdon sen haltijan oikeuksien
suojaamiselle. Poikkeus, jolloin on “perus-
teltuja syita” kayttdmattomyydelle, viittaa
syihin, jotka perustuvat esteisiin kiyttda
tavaramerkkid, tai tilanteisiin, joissa sen
kaupallinen hyviksikaytté olisi kohtuutto-
man kallista. Kansallisen rekisteréinnin hal-
tija ei voi vedota kansalliseen sidnndkseen,
jossa sallitaan sellaisten merkkien rekister6in-
ti tavaramerkkeing, joita ei ole suunniteltu
kaupalliseen kiyttoon, koska ne pelkistddn
“puolustavat” toista tosiasiallisesti kaytossi
olevaa merkkid. Tuollaiset rekisterdinnit

24 — Ks. edelld 14 kohta.
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eivit ole yhteensopivia yhteisén tavaramerk-
kisadnnoston kanssa, ja niiden tunnustami-
nen kansallisella tasolla ei voi muodostaa
"perusteltua syytd” sen aikaisemman tavara-
merkin kédyttimittd jattdmiselle, johon
yhteisén tavaramerkkihakemusta vastaan
tehty viite perustuu.

30. Ponte Finanziaria esitti neljanneksi, *>
etté todisteet, jotka se oli esittanyt néyttadk-
seen toteen sanamerkkien nro 642952 ja nro
942953, "THE BRIDGE” *® kiyton, osoittivat
mybs kuviomerkin nro 370836, ”Bridge”*’
tosiasiallista kiyttod, koska tuo tavaramerkki
eroaa ensimmadisistd ainoastaan vidhdn. Se
viittasi tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan
2 kohdan a alakohtaan?® ja Italian tavara-
merkkilainsaddantoon, joka sisdltdd vastaa-
van sddnndksen. Valituslautakunnan ei olisi
néin ollen pitinyt sekaannusvaaraa arvioi-
dessaan jattdd aikaisempaa tavaramerkkia
huomioon ottamatta silli perusteella, ettd
sen kéyttoa ei ollut naytetty toteen.

31. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi, ettd 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan
tavoitteena on mahdollistaa, etti tavaramer-
kin haltija tekee merkistd muunnelmia, jotka
eivit vaikuta sen erottamiskykyyn mutta
sopeuttavat sen markkinoiden vaatimuksiin
ja edistivat kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen myyntid. Témén tavoitteen
mukaisesti timéin sddnnoksen aineellisen

25 — Valituksenalaisen tuomion 20 ja 48—51 kohta.

26 — Ensimméinen ndistd luokkiin 25 ja toinen 18 kuuluvia
tavaroita varten; ks. edella 18 ja 19 kohta.

27 — Luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten; ks. edelld 17 kohta.
28 — Ks. edelld 6 kohta.

soveltamisalan on rajoituttava tilanteisiin,
joissa tavaramerkin haltijan konkreettisesti
kayttdmd merkki on siind muodossa, jossa
tatda samaa tavaramerkkid hyoddynnetddn
kaupallisesti. Samankaltaisissa tilanteissa,
kun kaupankdynnissd kaytetty merkki eroaa
rekister6idystd muodostaan ainoastaan
vihin, silld tavoin ettd ndmid kaksi merkkid
voidaan katsoa kokonaisuudessaan samanlai-
siksi, velvollisuus kiyttdd rekisterdityd tava-
ramerkkid voi tayttyd, kun toimitetaan néayt-
tod merkin kéytostd siind muodossa, jota on
kaytetty markkinoilla. Sitd vastoin 15 artiklan
2 kohdan a alakohdan mukaan ei ole
mahdollista, ettd tavaramerkin haltija valttaa
tdmén velvoitteen vetoamalla samankaltaisen
tavaramerkin kiyttoon, joka on rekisterdity
erikseen.

32. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkdsi ndin ollen timin kanneperusteen
kokonaisuudessaan.

Sekaannusvaaraa koskeva arviointi

33. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
yksil6i kolme viitettd.

34. Ensiksi*® Ponte Finanziaria viitti, etti
valituslautakunta oli jéttinyt virheellisesti

29 — Valituksenalaisen tuomion 54-56 kohta.
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ottamatta huomioon “tavaramerkkiperheen”
tai “sarjatavaramerkkien”, jotka siséltdvit
sanan “bridge”, olemassaolon, joka lisdd
riidanalaisten tavaramerkkien vilistd sekaan-
nusvaaraa. Sen tavaramerkit ovat moniosai-
sia tavaramerkkejd, joissa on kaikissa yhtei-
nen englanninkielinen sana “bridge”, jonka
lisiksi niissé on muita merkkejd. Kyseisten
tavaramerkkien osilla ei ole mitddn yhteytti
tavaroihin, joita varten ne ovat. Niin ollen
niilld on vahva erottamiskyky, jota on vah-
vistanut sanamerkin "THE BRIDGE” laaja
kaytto. Seka Italian etti yhteison oikeus-
kiaytinnéssd tunnustetaan laaja suoja timén
tyyppisille tavaramerkeille. Yhteiséjen tuo-
mioistuin on katsonut asiassa Canon anta-
massaan tuomiossa, >® etti “sellaisia tavara-
merkkejd, jotka ovat erittiin erottamiskykyi-
sid joko ominaispiirteidensid vuoksi tai sen
vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla,
suojataan laajemmin kuin niit, joiden erot-
tamiskyky on heikompi”.

35. Toiseksi®' Ponte Finanziaria moitti vali-
tuslautakuntaa siitd, ettd se ei ollut ottanut
huomioon tavaramerkkien ja tavaroiden
samankaltaisuuden vilistd riippuvuussuh-
detta. Sekaannusvaaraa on arvioitava koko-
naisuutena ja huomioon on otettava kaikki
tekijat, jotka ovat merkityksellisid kyseisessé
yksittdistapauksessa ja ;oita on pidettava
toisistaan riippuvaisina.

30 - Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507,
18 kohta).

31 - Valituksenalaisen tuomion 57 kohta.

32 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. 1-
6191).
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36. Kolmanneksi®® Ponte Finanziaria esitti,
ettd valituslautakunta oli virheellisesti katso-
nut, ettd aikaisemmat tavaramerkit ja haettu
tavaramerkki eivit olleet samankaltaisia.

37. Mitd tulee ulkoasun vertailuun, sanan
"Bainbridge” vieressd oleva piirros, joka
esittdd veneen purjeen muotoisesti auki
kiertyvad kangasrullaa, lisdd sekaannusvaaraa
aikaisempiin kuviomerkkeihin, koska ne
koostuvat myds sanan “bridge” sisiltivisti
sanaelementistd ja kuvioelementeisti. Yleiso
uskoo timén vuoksi, ettd tavaramerkilld
varustetuilla tavaroilla on sama alkuperd ja
ettd ne on suunniteltu purjehtimisesta ja
merenkulusta kiinnostuneille ihmisille erityi-
sesti siksi, ettd aikaisemman tavaramerkin
nro 721569 kuvioelementti esittdd kompassi-
ruusua. My6s tavaramerkki nro 370836 on
graafisesti samankaltainen.

38. Merkkien merkityssisdllon vertailun
osalta valituslautakunta katsoi virheellisesti,
ettd italialaisella keskivertokuluttajalla on
sellainen kielitaito, ettd hidn tuntee tavara-
merkkien eron. Englannin kielen sanalla
"bridge” ei ole yhteyttd italialaiseen sanaan
“ponte”, mutta sitd kiytetddn yleisesti italian
kielessa korttipelille. Valituslautakunta katsoi
tdstd huolimatta, ettd italialainen keskiverto-
kuluttaja ymmartdisi sanan “bridge” merki-
tyksen, kun sitd kiytetddn Ponte Finanziarian

33 — Valituksenalaisen tuomion 58-65 kohta.
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tavaramerkeissd, mutta ei voisi erottaa titd
samaa sanaa haetussa tavaramerkissd toisen
sanan “bain” kanssa, jolla ei ole mitdin
merkitystd englannin kielessd. Viittama,
jonka mukaan tillainen kuluttaja katsoo
sanan “Bainbridge” henkilén nimeksi tai
paikannimeksi, on epitodennikéinen. Hin
el joko ymmirrd mitédn kyseessd olevaa
vieraskielistd sanaa tai tunnistaa vain sanan
"bridge”, jonka hdn tunnistaa kaikissa
kyseessé olevissa tavaramerkeissd. Kummas-
sakin tapauksessa on olemassa sekaannus-
vaara.

39. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
tarkasteli niitd lausumia seuraavasti.

40. Ensiksi se huomautti, ettd sekaannusvaa-
raa on arvioitava kokonaisuutena ottamalla
huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd
kyseisessd yksittdistapauksessa, erityisesti
merkkien samankaltaisuuden ja niiden tava-
roiden tai palvelujen samankaltaisuuden
keskindinen riippuvuus, jotka ne kattavat.>*
Taltd osin kohderyhmidnd ovat italialaiset
keskivertokuluttajat, tavaramerkkihakemus
ja aikaisemmat tavaramerkit koskevat samo-
jen luokkien tavaroita ja ensimmdisen kan-
neperusteen hylkddmisen vuoksi vain kuusi

34 - Asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHYV, tuomio 9.7.2003
(Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeuskaytintoviittauksi-
neen).

aikaisempaa tavaramerkkid voidaan ottaa
tarkastelussa huomioon. Nami tavaramerkit
ovat kuitenkin erittiin erottamiskykyisia. **

41. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
tarkasteli aikaisempia tavaramerkkeji ja
haettua tavaramerkkid ulkoasultaan, lausun-
tatavaltaan tai merkityssisilloltadan. Ulkoasun
osalta ainoa yhteinen elementti kaikissa
tavaramerkeissd, kuuden kirjaimen sarja
"bridge”, ei ollut riittivin keskeinen koko-
naisvaikutelmassa luodakseen sekaannusvaa-
ran. Vastoin valituslautakunnan arviointia
haettu tavaramerkki ja nelji aikaisempaa
tavaramerkkia olivat kuitenkin lausuntataval-
taan rajoitetusti samankaltaisia. Merkityssi-
sallon osalta valituslautakunta katsoi perus-
tellusti, ettd italialainen keskivertokuluttaja
tunnistaa englanninkielisen elementin
"bridge” aikaisemmissa tavaramerkeissa
mutta ettd elementtid ei tunnistettaisi
samalla tavalla osana sanaa “Bainbridge”
haetussa kuviomerkissia. Pelkian lausuntata-
van samankaltaisuuden aste ei ollut koko-
naisuutena arvioiden riittdivdi muodostaak-
seen sellaisenaan sekaannusvaaran. >

42. Lopuksi ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin arvioi Ponte Finanziarian viitetts,
joka koski aikaisempien tavaramerkkien
muodostaman “tavaramerkkiperheen” tai

35 — Valituksenalaisen tuomion 75-89 kohta.
36 — Valituksenalaisen tuomion 90117 kohta.
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“sarjatavaramerkin” merkitystd. Vaikka tava-
ramerkkiasetus ei sisdlld téllaista kisitettd,
sitd ei voida kuitenkaan suoraan hyléti. Jos
yhteisén tavaramerkkihakemusta vastaan
tehty viite perustuu useisiin aikaisempiin
tavaramerkkeihin, joiden voidaan katsoa
kuuluvan samaan “sarjaan” tai “perheeseen”
(erimerkiksi siksi, etti niissd on yhteinen
elementti), tilld on merkitystd sekaannusvaa-
raa arvioitaessa. Téllainen sekaannusvaara
voi syntya silloin, kun haetussa tavaramer-
kissd ja aikaisemmissa tavaramerkeissd on
sellaisia samankaltaisuuksia, joiden perus-
teella kuluttaja uskoo, etti se on osa titd
samaa sarjaa ja ettd niilld varustetuilla
tavaroilla on sama tai samankaltainen kau-
pallinen alkuperi. Asia voi olla niin, vaikka
haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavara-
merkkien, kutakin erikseen arvioituna, vililla
tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdol-
lista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan
kasilla. *

43. Kahden ehdon on kuitenkin taytyttivi
yhtéaikaisesti. Ensinndkin on oltava ndytt5a
riittdvin maardn tavaramerkkejia kaytosti,
jotta niiden voidaan katsoa muodostavan
“sarjan”. Jotta olisi olemassa sekaannusvaara,
tdhdn sarjaan kuuluvien tavaramerkkien on
oltava esilld markkinoilla. Tuollaisen kiyttod
koskevan niyton puuttuessa sekaannusvaa-
raa on arvioitava vertaamalla kyseisid tava-
ramerkkeja erikseen. Toiseksi haetun tavara-
merkin ei tule vain olla samankaltainen kuin
sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siind
tulee my6s olla sellaisia piirteitd, joiden

37 — Valituksenalaisen tuomion 118-124 kohta.
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perusteella se yhdistetddn sarjaan. Asia ei voi
olla niin, jos esimerkiksi aikaisempien sar-
jaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistd ele-
menttid kiytetddn haetussa tavaramerkissi
erilaisessa paikassa kuin missé se tavallisesti
on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissi tai
merkityssisilloltidn erilaisena, *®

44. Kasiteltavind olevassa asiassa ainakaan
ensimmadinen edelld esitetty ehto ei tiyttynyt.
Ponte Finanziarian vditemenettelyssd esitté-
mit ainoat todisteet koskivat tavaramerkkia
"THE BRIDGE” ja vihemmissd madrin
tavaramerkkida "THE BRIDGE WAYFARER”.
Koska nami olivat ainoat aikaisemmat tava-
ramerkit, joiden esiintymisen markkinoilla
Ponte Finanziaria oli ndyttinyt toteen, vali-
tuslautakunta oli perustellusti hylannyt viit-
teet, joilla vedottiin “sarjatavaramerkkiin”
perustuvaan suojaan.

45. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi, ettei valituslautakunta ollut tehnyt
oikeudellisia virheitd tai arviointivirheiti, ja
ndin ollen hylkési kanteen kokonaisuudes-
saan.

38 — Valituksenalaisen tuomion 125-127 kohta.
39 — Valituksenalaisen tuomion 128 kohta.
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Valitus

46. Ponte Finanziaria on esittdnyt viisi vali-
tusperustetta. SMHV ja F.M.G. Textiles ovat
toimittaneet vastineensa. Vastauskirjelmin
toimittamista tai suullisen kisittelyn pitéd-
misté ei ole vaadittu.

Tutkittavaksi ottaminen

47. EM.G. Textiles katsoo, ettei valitusta
voida tutkia, koska Ponte Finanziarian asian-
ajajat eivit ole esittineet erityisvaltakirjaa,
jonka nojalla he viittiavit voivansa edustaa
yhtiota.

48. Tamd vaikuttaa kuitenkin vaérinkasityk-
seltd. Kyseessd oleva asiakirja oli todellisuu-
dessa ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen jétetyn kanteen liitteend, vaikka on
mahdollista, ettei siitd annettu tietoa F.M.G.
Textilesille tai Marine Enterprise Projectsille,
joka oli sen edeltdjd tdssd menettelyssi.

Ensimmdinen valitusperuste: Tavaramerk-
kiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheellinen soveltaminen — sekaannusvaara

Viite

49. Ponte Finanziaria viittaa, ettd jopa kan-
sallisten tavaramerkkien perusteella, jotka
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
hyviksyi vertailtaviksi, ja jopa arvioitaessa
nditd tavaramerkkeji erikseen eikd tavara-
merkkiperheend tai -sarjana, ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi virheelli-
sesti, ettei niiden ja haetun tavaramerkin
vililla ole sekaannusvaaraa.

50. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
oli todennut, etta kansallisilla tavaramerkeilla
on vahva erottamiskyky ja ne ovat lausunta-
tavaltaan merkittivisti samankaltaisia kuin
haettu tavaramerkki. Téméan lausuntatavan
samankaltaisuuden olisi tullut katsoa olevan
ulkoasujen samankaltaisuuden puuttumista
merkittivimpaa, *° Ensimmiisen oikeusas-
teen tuomioistuin katsoi kuitenkin, ettd
ratkaisevaa oli samankaltaisuuden puuttumi-
nen kokonaisvaikutelman osalta. Se perusti
tdmin toteamuksensa italialaisen kuluttajan
oletettuun englannin kielen tuntemukseen.
Tdma ldhtékohta oli kuitenkin vddrd. Vain
enintddn 15-20 prosenttia italialaisista tun-

40 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999
(Kok. 1999, s. 1-3819); asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV,
tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. 1I-4359); asia T-99/01,
Mystery Drinks v. SMHYV, tuomio 15.1.2003 (Kok. 2003, s. II-
43); asia T-355/02, Miilhens v. SMHYV, tuomio 3.3.2004
(Kok. 2004, s. 11-791) ja asia T-20/02, Interquell v. SMHYV,
tuomio 31.3.2004 (Kok. 2004, s. 11-1001).
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tee sanan “bridge” merkityksen, joten sitd on
ndin ollen pidettivd fantasiaelementtini.
Joka tapauksessa tavaramerkit olivat riittavin
samankaltaisia (ainakin lausuntatavaltaan ja
Ponte Finanziarian mukaan ulkoasultaan),
jotta niitd oli arvioitava kokonaisuutena
ottaen huomioon merkkien vilisen saman-
kaltaisuuden keskindinen riippuvuus, niiden
tavaroiden samankaltaisuus, joita varten ne
oli tarkoitettu, ja erottamiskyvyn aste.*!
Téllaisen arvioinnin perusteella sekaannus-
vaaran sulkeminen pois oli vakava oikeudel-
linen virhe.

51. SMHV huomauttaa, etti oikeuskiytin-
nén mukaan sekaannusvaaraa tulee arvioida
“synteettisesti” tarkastelemalla tavaramerkkia
mahdollisimman pitkille keskivertokulutta-
jan nidkokulmasta. Ensimmaisen oikeusas-
teen tuomioistuin katsoi tilti osin, ettd
kyseessa olevia tavaroita “myyd4dn siten, etté
kohdeyleiso tavallisesti tavaroita ostaessaan
havaitsee niissd olevan tavaramerkin ulko-
asun”.”® Koska ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin todellakin tarkasteli samankal-
taisuuden kolmea muotoa — lausuntatavan,
ulkoasun ja merkityssisillon osalta — asian-
mubkaisessa asiayhteydessddn, sen ei voida
katsoa tehneen oikeudellista virhettd kat-

41 — Ks. edelld alaviitteessd 40 mainittu asia Lloyd Schuhfabrik;
edelld alaviitteessd 32 mainittu asia SABEL ja edelld alaviit-
teesséd 30 mainittu asia Canon.

42 — Valituksenalaisen tuomion 116 kohta.
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soessaan, ettd ulkoasun samankaltaisuuden
puuttuminen on merkittivampad kuin lau-
suntatavan tietyn asteinen samankaltaisuus.

52. EM.G. Textiles riitauttaa Ponte Finan-
ziarian nidkemyksen, joka koskee ensimmdi-
sen oikeusasteen tuomioistuimen lausunta-
tavan samankaltaisuutta koskevaa tarkaste-
lua. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi téltd osin, ettd tavaramerkit ovat
“tietylld tavalla samankaltaisia lausuntataval-
taan” ja ettd ne nidin ollen “ovat ainoastaan
lausuntatavaltaan merkittavisti samankaltai-
sia”*® — mikd on aivan eri asia kuin
toteamus, jonka mukaan ne ovat "lausunta-
tavaltaan merkittavisti samankaltaisia”. F.M.
G. Textiles riitauttaa my6s Ponte Finanzia-
rian viitteet, jotka koskevat italialaisen kes-
kivertokuluttajan kykyd ymmairtda englannin
kielen sana “bridge”. Ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tosiseikkoja koske-
vien toteamusten perusteella sen tarkastelu
oli sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin
osalta sekd oikeudellisesti ettd loogisesti
virheetonta.

Arviointi

53. Ensinndkin nayttad selviltd, ettd ensim-
miinen valitusperuste on jitettdvd tutki-
matta sikli kuin silld pyritddn riitauttamaan
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen

43 — Valituksenalaisen tuomion 106 ja 115 kohta.
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tosiseikkoja koskeva arviointi siltd osin kuin
se koskee italialaisen keskivertokuluttajan
kykya ymmairt4d sanan “bridge” merkitys tai
miltd tahansa muilta osin. Yhteisojen tuo-
mioistuimen perussddnnén 58 artiklassa
médratadn seuraavaa: "Yhteisojen tuomiois-
tuimelta voidaan hakea muutosta vain
oikeuskysymysten osalta.”

54. Muilta osin Ponte Finanziarian vdiite
tarkoittaa kiytinnossd, ettd ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen olisi todet-
tuaan, ettd tavaramerkit ovat tietylld tavalla
samankaltaisia (olen samaa mieltdi F.M.G.
Textilesin kanssa siitd, ettd valituksenalai-
sessa tuomiossa ei sen sanamuodon mukaan
todeta “merkittivaa” samankaltaisuutta),
pitinyt antaa ratkaiseva merkitys talle
samankaltaisuudelle sekaannusvaaran koko-
naisarvioinnissa erityisesti aikaisempien
merkkien erottamiskyvyn keskinéisen riippu-
vuuden, niiden samankaltaisuuden haetun
merkin kanssa ja sen valossa, ettd tavara-
merkit ovat samoja tai samankaltaisia tava-
roita varten.

55. Toisessa viimeaikaisessa valitusasiassa,
Miilhens vastaan SMHV, ** esitettiin saman-
tapainen viite. Arvioituaan kyseisten kahden
merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin oli
todennut, etteivat ne olleet ulkoasultaan tai
merkityssisalloltddn samankaltaiset mutta
ettd ne sitd vastoin olivat lausuntatavaltaan
samankaltaiset tietyissd maissa. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin ei sulkenut pois
sitd, ettd sekaannusvaara voi syntyd jo

44 — Asia C-206/04 P, Miilhens v. SMHYV, tuomio 23.3.2006
(Kok. 2006, s. 1-2717). Ks. erityisesti tuomion 15-24 ja 32—
37 kohta.

pelkistddn timin samankaltaisuuden vuoksi,
mutta teki lopuksi pddtelmén, ettei kyseessd
oleva samankaltaisuuden aste ole kuitenkaan
riittavé, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohde-
yleis6 voisi uskoa, ettd kyseessd olevat tavarat
ovat perdisin samasta yrityksesti tai mahdol-
lisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa ole-
vista yrityksistd. *> Yhteisojen tuomioistui-
men asiaa koskeva oikeuskiytinté voidaan
tiivistdd seuraavalla tavalla ja mielesténi sitd
voidaan soveltaa nyt esilld olevassa asiassa.

56. Sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on
arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on
otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityk-
sellisia kyseisessa yksittaistapauksessa. *°
Tdmén kokonaisarvioinnin on kyseisten
tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisallon samankaltaisuuden osalta
perustuttava tavaramerkeistd syntyvain
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otet-
tava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja
hallitsevat osat.*” Pois ei voida sulkea siti,
ettd tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettu sekaannus-
vaara voi syntyé jo sen vuoksi, ettd lausunta-
tavat ovat samankaltaisia. *® Tallaisen vaaran
toteamisen on kuitenkin perustuttava kyseis-
ten merkkien merkityssisillon, ulkoasun ja
lausuntatavan samankaltaisuuden kokonais-
arviointiin. Lausuntatavan mahdollisen
samankaltaisuuden arviointi on tidssid suh-

45 — Muutoksenhaun johdosta annetun tuomion 12 ja 20 kohta.

46 — Tuomion 18 kohta, jossa viitataan edelld alaviitteessi 32
mainitun asiassa SABEL annetun tuomion 22 kohtaan ja
asiassa C-425/98, Marca Mode, 22.6.2000 annetun tuomion
(Kok. 2000, s. [-4861) 40 kohtaan.

47 — Tuomion 19 kohta, jossa viitataan em. asiassa SABEL annetun
tuomion 23 kohtaan ja edelli alaviitteessi 40 mainitun asiassa
Lloyd Schuhfabrik annetun tuomion 25 kohtaan.

48 — Tuomion 21 kohta, jossa viitataan edelld mainitun asiassa
Lloyd Schuhfabrik annetun tuomion 28 kohtaan.
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teessa vain yksi kokonaisarviointiin liittyvistd
merkityksellisisti tekijoistd. ** Ei nain ollen
voida péitelld, ettd sekaannusvaara on vilt-
tamattd olemassa joka kerta, kun kahden
merkin pelkidn lausuntatavan samankaltai-
suus on osoitettu. >* Kyseisestd kokonaisar-
vioinnista voi seurata, ettd nididen kahden
merkin merkityssisiltdjen ja ulkoasujen vali-
set eroavuudet neutralisoivat niiden lausun-
tatapojen viliset samankaltaisuudet silloin,
kun ainakin toisella kyseessd olevista mer-
keistd on kohdeyleis6n nikokulmasta selked
ja erityinen merkitys siten, ettid timi yleiso
kykenee ymmairtimaan sen valittomasti. >*

57. Niin ollen ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin voi arvioidessaan kyseessé ole-
vien tavaramerkkien luomaa kokonaisvaiku-
telmaa niiden mahdollisen merkityssisallon,
ulkoasun tai lausuntatavan samankaltaisuu-
den osalta sekaannusvaaraa koskevan koko-
naisarvioinnin tekemiseksi tavaramerkkiase-
tuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
rikkomatta katsoa, ettei kyseessd olevien
merkkien samankaltaisuuden aste ole riit-
tdvi, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohdeyleis6
voisi uskoa, ettd kyseessd olevat tavarat ovat
perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista
yrityksisti. 52

58. Mielestini ei ole syyta kyseenalaistaa tata
oikeudellista toteamusta, joka ndyttiisi ole-

49 - Tuomion 21 kohta.
50 — Tuomion 22 kohta.

51 — Tuomion 35 kohta, jossa viitataan asiassa C-361/04 P, Ruiz-
Picasso v. SMHYV, 12.1.2006 annetun tuomion (Kok. 2006, s. I-
642} 20 kohtaan.

52 — Tuomion 36 kohta.
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van tdysin ensimmaéisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen nyt esilld olevassa asiassa omak-
suman Jéhestymistavan mukainen. Katson
ndin ollen, ettd ensimmadinen valitusperuste
on hylattava.

Toinen valitusperuste: Tavaramerkkiasetuk-
sen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheellinen
soveltaminen

Viite

59. Ponte Finanziaria vittdd, ettd ensimmadi-
sen oikeusasteen tuomioistuin jatti virheelli-
sesti arvioinnin ulkopuolelle sen muut kan-
salliset tavaramerkit, erityisesti luokkaan 25
kuuluvia tavaroita varten olevan sanamerkin
nro 642952, "THE BRIDGE”. Ajanjakso,
jonka aikana tosiasiallinen kaytto tuli nayttad
toteen, kisitti viisi vuotta 1994—1999. Ponte
Finanziaria oli toimittanut luettelon syksy—
talvi 1994/1995 ja vuosilta 1994 ja 1995
olevia lehtimainoksia, jotka ovat tdytanto6n-
panoasetuksen 22 sddnnén 2 kohdan
mukaan nimenomaisesti tavaramerkkiase-
tuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
ndyttéd ja joiden nojalla tavaramerkin kiytto
voidaan kiistatta ndyttad toteen tdné ajanjak-
sona ainakin osittain, ja titd uudempaa
kirjanpitoaineistoa, jonka nojalla voitiin
osoittaa, ettd se oli jatkanut toimintaansa
nahkatavara-alalla (luokkaan 25 kuuluvat
kengit ja vy6t mukaan lukien).
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60. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
teki néin ollen vakavan oikeudellisen virheen
ja tulkitsi virheellisesti tavaramerkkiasetuk-
sen 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa katsoessaan, ettd
“valituslautakunta on perustellusti katsonut,
ettd kyseisen tavaramerkin tosiasiallista kayt-
tod kyseessd oleville tuotteille ei ole néytetty
toteen”, koska todisteet eiviit osoittaneet, ettd
kyseessé oleva tavaramerkki "on ollut jatku-
vasti esilld Italian markkinoilla niiden tava-
roiden osalta, joita varten se on rekisterdity
tavaramerkkihakemuksen julkaisemispdivda
edeltivin viiden vuoden ajanjakson
aikana”.®® Riittdd itse asiassa, etti kaytto
voidaan todistaa milloin tahansa tdmén
ajanjakson aikana, >*

61. SMHV viittdd, ettd kysymys siitd, voi-
daanko tietyn todisteen katsoa luotettavasti
kuuluvan tietylle ajanjaksolle, koskee tosi-
seikkoja, eikd ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tarkastelua voida téltd osin
kyseenalaistaa muutoksenhaun yhteydessa.

62. SMHYV katsoo oikeuskysymysten osalta,
ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

53 — Valituksenalaisen tuomion 35-37 kohta.

54 — Ponte Finanziaria viittaa vaitteiti koskeviin SMHV:n ohjeisiin
(6 osa, 9.1 kohta), joiden mukaan "kiytdn ei tarvitse kasittda
koko viiden vuoden ajanjaksoa, vaan pikemminkin sen tulee
tapahtua viiden vuoden aikana. Kayttod koskevissa saénnok-
sissd ei edellytetd jatkuvaa kiyttod”. Se viittaa myds ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisgjen tuomiois-
tuimen asiassa Sunrider v. SMHV antamiin tuomioihin
(T-203/02, tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. [-2811 ja asia
C-416/04 P, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. 1-4237), joissa 14
laskua ja tilausta, jotka olivat ainoastaan yhden vuoden ajalta,
hyviksyttiin ndytoksi tosiasiallisesta kdytosta.

ei viittaamalla siihen, ettd tavaramerkki oli
“jatkuvasti esilld” (consistently) markkinoilla,
tarkoittanut jatkuvaa (continuous) esilld
olemista, kuten Ponte Finanziaria nayttda
katsovan. Ensimmdiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin katsoi ainoastaan, etti yhden
vuoden 1994/1995 luettelon esittiminen ei
riittdnyt todistamaan vaadittua markkinoilla
esilld olemista jatkuvasti ja siten tosiasiallista
ja tehokasta kiyttéd viiden vuoden ajanjak-
son aikana.

63. F.M.G. Textiles vidittdd, ettd kyseessd
olevia hyvin rajoitettuja todisteita, jotka ovat
pelkkid mainoksia eivitkd sisédlld todisteita
myynnistd, ei selvastikddn voida pitda riitté-
vind ndyttond siitd, ettd tavaramerkkid
todella kiytettiin kyseessd olevana ajanjak-
sona.

Arviointi

64. Yhdyn SMHV:n kantaan, jonka mukaan
tdmd valitusperuste on jitettdva tutkimatta
siltdi osin kuin silla pyritddn saattamaan
kyseenalaiseksi ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tosiseikkoja koskeva tarkas-
telu todisteiden, joiden péaivimidrd voidaan
luotettavasti selvittdd, olemassaolon ja yksi-
16innin osalta sen arvioimiseksi, kiytettiinko
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kansallista sanamerkkid nro 642952, "THE
BRIDGE” tosiasiallisesti yhteisén tavara-
merkkid "Bainbridge” koskevan hakemuksen
julkaisemispiivdd edeltdvdn viiden vuoden
ajanjakson aikana.

65. Oikeudellinen kysymys asiassa on, voiko
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
perustellusti edellyttdd néiden todisteiden
osoittamaa kayttéd jatkuvampaa kayttod vii-
den vuoden ajanjakson aikana.

66. Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 ja
3 kohdan mukaan Ponte Finanziarian on
toimitettava todisteet siitd, ettd viiden vuo-
den aikana kesdkuusta 1994 kesdkuuhun
1999 aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on tosiasiallisesti otettu kiyttdon Italiassa
niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekistersity. >® Sen toimittamat
hyviksyttavit ja ajoitettavissa olevat todisteet
ksittivit luettelon syksy—talvi 1994/1995 ja
vuonna 1995 julkaistuja mainoksia. Ensim-
méiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi,
ettd todisteet "ovat vuoden 1994 osalta hyvin
vihidisid eikd niitd ei ole lainkaan vuosilta
1996-1999”, ja totesi, ettd ne eivit osoita,

55 — Tai ettd on olemassa perustellut syyt kayttdmattd jattimiseen,
mutta Ponte Finanziaria ei ole esittinyt titd vaihtoehtoa.
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ettd kyseessd oleva tavaramerkki on ollut
jatkuvasti esilld Italian markkinoilla merki-
tyksellisend ajankohtana.

67. Tosiasiallisen kiyton (genuine use)>®

arviointia koskeva oikeuskéytanto on esitetty
viimeksi zhteiséjen tuomioistuimen asiassa
Sunrider °* antamassa tuomiossa seuraavasti.

68. Kaytto on tosiasiallista silloin, kun tava-
ramerkkid kiytetddn sen keskeisen tehtivin,
jona on sen takaaminen, etti niilld tavaroilla
tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on
rekisterdity, on tietty alkuperd, mukaisesti
luomaan tai sdilyttimddn markkinat ndille
tavaroille ja palveluille, ja kun kéytto ei ole
pelkastdan ndenndistd kayttod, jolla ainoas-
taan pyritddn sdilyttdméddn tavaramerkin
tuottamat oikeudet. Kdyton tosiasiallisuuden
arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla
voidaan osoittaa tavaramerkkia todella kau-
pallisesti hyodynnettivin elinkeinotoimin-
nassa; tallaisia ovat eritoten sellaiset kaytto-
tavat, joita voidaan pitdd kyseiselld talouden
alalla perusteltuina markkinaosuuksien séi-
lyttdmiseksi tai luomiseksi tavaroille tai
palveluille, joita tavaramerkki suojaa, nididen
tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessi
olevien markkinoiden ominaispiirteet seka
tavaramerkin kidyton laajuus ja taajuus. Sen
ratkaiseminen, onko kdytté médrillisesti
riittdvdd markkinaosuuksien siilyttimiseksi
tai luomiseksi on riippuvainen useista teki-

56 — Espanjaksi "uso efectivo”, hollanniksi "normaal gebruik”,
italiaksi "uso effettivo”, portugaliksi "utilizado seriamente”,
ranskaksi "usage sérieux”, saksaksi “ernsthaft benutzt” ja
tanskaksi "reel brug”.

57 — Edelld alaviitteessd 54 mainittu asia C-416/04 P, erityisesti
tuomion 70-72 kohta.
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joistd ja tapauskohtaisesta harkinnasta. Har-
kinnassa voidaan ottaa huomioon muun
muassa tavaroiden tai palvelujen ominais-
piirteet, kdyton taajuus tai sddnnéllisyys, se
seikka, kiytetadnko tavaramerkkid sen halti-
jan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai
palvelujen myynnissi vai ainoastaan erdiden
tavaroiden tai palvelujen myynnissd, sekd
vield tavaramerkin kiytt6d koskeva niytto,
jonka esittiminen kuuluu sen haltijalle.
Lihtokohtaisesti ei ole mahdollista miarittaa
abstraktisti, mitd madrallistd rajaa olisi sovel-
lettava, ratkaistaessa, onko kaytto tosiasial-
lista vai ei. De minimis -sddnt6d, jonka
johdosta SMHV tai ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin eivit voisi arvioida
kaikkia olosuhteita, ei voida miarittad. Tava-
ramerkin erittdin vihainenkin kdytt6 voi olla
riittdvidd tosiasiallisuuden osoittamiseksi,
mikali tallaisella kdytélld on todellinen kau-
pallinen peruste.

69. Mielestdni tistd oikeudellisesta arvioin-
nista ilmenee ensinnikin, ettd tosiasiallista
kayttod ei ole pelkkd ndenndinen kaytto,
mutta kaytoltd edellytettavad laajuutta kos-
kevaa sddnt6d ei voida ennakolta asettaa, ja
toiseksi, ettd tima arviointi koskee tosiseik-
koja ja suoritetaan tapauksen mukaan
SMHV:ssa tai ensimmdiisen oikeusasteen

tuomioistuimessa tapauskohtaisesti ja lukuis-
ten asiaa koskevien seikkojen perusteella. *®

70. Tdmdn mukaisesti en katso, etti ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuinta voidaan
arvostella siitd, etti se on soveltanut ar-
viointiperustetta, joka koskee kayton jatku-
vuutta Italian markkinoilla kyseessd olevan
viiden vuoden ajanjakson aikana. Se ei ole
asettanut, kuten SMHV huomauttaa, keskey-
tyksetonta kdyttdd koskevaa vaatimusta, vaan
pikemminkin noudattanut aikaisempaa
oikeuskiytintodin, °® jonka mukaan kysymys
ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta kiytosti,
jos tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole
esilli markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja
malliltaan vakiintuneena, jolloin kuluttajat
eivit liioin voi mieltdd sitd kysymyksessd
olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperin
osoitukseksi. Tallainen lahestymistapa ei
ndyttiisi mielestini olevan mitenkdén ristirii-
dassa niiden tavaramerkkiasetuksen sdan-
nosten, joissa asetetaan fosiasiallista kiyttod
viiden vuoden aikana koskeva edellytys,
sanamuodon tai tarkoituksen kanssa taikka
yhteison tuomioistuimen oikeuskiytdnnén
kanssa, jossa nditd sddnnoksid on tulkittu.

71. Téssd tilanteessa néyttdd mielestini silté,
ettd tosiseikkoja koskeva péaitelmd, johon
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin paa-
tyi esitetyn néyton perusteella, on tiysin sen

58 — Lihestymistapa néyttdisi olevan varsin samankaltainen jasen-
valtioissa. Ks. What constitutes use of a registered trademark
in the European Union (including New Member States),
International Trademark Association, 2004, joka on saatavissa
osoitteesta http://www.inta.org/downloads/tap_tmus-
eEU2004.pdf.

59 — Mainittu edelli alaviitteessa 20.
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suoritettavaksi kuuluvan tapauskohtaisen
arvioinnin mukainen eikd mitenkéién ristirii-
dassa timén ndyton kanssa. Katson niin
ollen, ettd toista valitusperustetta ei voida
hyviksya.

Kolmas valitusperuste: Tavaramerkkiasetuk-
sen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan
virheellinen soveltaminen

Viite

72. Ponte Finanziaria viittdd lisdksi, ettd
samojen todisteiden olisi pitdnyt riittad
kuviomerkin nro 370836, "Bridge”, joka oli
myos luokkaan 25 kuuluvia tavaroita var-
ten,®® kiyton toteen niyttimiseen, silli
timdn merkki poikkesi muodoltaan vain
hieman sanamerkistd nro 642952, "THE
BRIDGE” ja kuului siten tavaramerkkiase-
tuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan
soveltamisalaan (joka koskee tavaramerkin
kiyttdimistd “"muodossa, joka poikkeaa sen
rekisteroidystd muodosta ainoastaan sellai-
silta osin, etti poikkeaminen ei vaikuta
tavaramerkin erottamiskykyyn”). Ensimmdi-
sen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi vir-
heellisesti titd sddnndstd rajoittaessaan sen
soveltamisalan “tilanteisiin, joissa tavaramer-
kin haltijan niitd tavaroita tai palveluja
varten, joille se on rekisterdity, konkreetti-
sesti kayttdmd merkki on siind muodossa,
jossa tdtd samaa tavaramerkkid hy6dynne-
tadn kaupallisesti” ja jéttdessddn ottamatta

60 — Huomautan kylldkin, ettd se oli rekisterdity ainoastaan
luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten eikd kenkid ja
padhineita varten, kuten tavaramerkki nro 642952, "THE
BRIDGE”.
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huomioon samankaltaisen tavaramerkin kiy-
ton, joka oli rekisterdity erikseen.®' Koska
sddnnoksen tavoitteena on, ettd tavaramerkin
haltijan ei tarvitse rekisteroidéa kaikkia tava-
ramerkistddn hieman poikkeavia muunnel-
mia, joita hin kiyttaa liiketoiminnassaan, sitd
ei tule tulkita sen vahingoksi, joka on
rekisterdinyt tillaiset muunnelmat. Sen, ettd
tavaramerkki nro 370836, "Bridge” rekiste-
roitiin erikseen tavaramerkistd nro 642952,
"THE BRIDGE”, ei olisi ndin ollen pitinyt
vaikuttaa siihen, ettd niiden kiyttd voitiin
arvioida yhdessi, koska ne poikkesivat toi-
sistaan ainoastaan sellaisilta osin, ettd timd ei
vaikuttanut niiden erottamiskykyyn.

73. SMHYV viittad ensinndkin, ettd valitus-
perustetta ei voida hyviksyd, ellei merkin
"THE BRIDGE” kaytto4d ole niytetty toteen,
quod non, ja toiseksi, ettei madraisen artik-
kelin "the” lisadminen vaikuta tavaramerkin
erottamiskykyyn ja kolmanneksi, ettd
kyseessd on tosiseikkojen arviointi ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimessa, eikd
titd arviointia voida asettaa kyseenalaiseksi
muutoksenhaun yhteydessa.

74. Myos FE.M.G. Textiles esittdd kaksi
ensimmaistd ndista lausumista. Jalkimmaisen
osalta se viittad, ettd koska Ponte Finanziaria
rekister6i nama kaksi tavaramerkkii erik-
seen, se ei pitanyt niitd ainoastaan toisistaan

61 — Valituksenalaisen tuomion 50 kohta.
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hieman poikkeavina muunnelmina, jotka
olisi voitu kattaa samalla rekisterdinnilla.

Arviointi

75. Asiassa niyttdd olevan riidatonta, ettei
Ponte Finanziaria esittinyt valituslautakun-
nassa ndyttéd tavaramerkin nro 370836,
"Bridge” kaytostd sellaisenaan ja ettd se viitti
ainoastaan, ettd kyseessd oli tavaramerkkid
nro 642952, "THE BRIDGE” puolustava
rekisterdinti. °* Ensimmiisessi oikeusas-
teessa ja nyt jilleen muutoksenhakuvaiheessa
se viittdd kuitenkin, ettd néyttd, jota se esitti
jalkimmadisen tavaramerkin kiyton osalta,
olisi tullut ottaa huomioon myds ensimmai-
sen tavaramerkin kiyton osalta tavaramerk-
kiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakoh-
dan nojalla, jonka mukaan “tavaramerkin
kéayttdminen muodossa, joka poikkeaa sen
rekisteroidystd muodosta ainoastaan sellai-
silta osin, etti poikkeaminen ei vaikuta
tavaramerkin erottamiskykyyn” on niin ikéén
sellaista kiyttod, joka estdd tavaramerkin
julistamisen menetetyksi kdyttiméttémyyden
vuoksi.

76. Tillaista perustelua ei kuitenkaan voida
missddn tapauksessa hyviksyd, kuten SMHV
ja EM.G. Textiles perustellusti huomautta-

62 — Ks. riidanalaisen paatoksen 4, 7, 12 ja 13 kohta.

vat, ellei tavaramerkin nro 642952, "THE
BRIDGE” tosiasiallisesta kaytosti ole esitetty
riittdvéd néyttéd — quod non. Koska ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi,
ettei tillaista ndyttdd ole esitetty eikd mie-
lestéini sen toteamusta voida asettaa kyseen-
alaiseksi, katson, ettd vdistamittd mydskadn
tatd valitusperustetta ei voida hyviksy4.

77. Kysymys, joka koskee sitd, onko niiden
kahden merkin vilistd eroa pidettivd niin
vihdisend, ettei se vaikuta tavaramerkin
erottamiskykyyn, ei ndin ollen ole merkityk-
sellinen, vaikka se voitaisiinkin esittdd muu-
toksenhakuvaiheessa. Mydskddn sitd, sul-
keeko muunnelman rekisterdinti itsendiseksi
tavaramerkiksi vdistiméttd timédn muunnel-
man pois tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan
2 kohdan a alakohdan soveltamisalalta, ei ole
tarpeen kisitella.

78. Huomautan ainoastaan lisiksi — vaikka
silld ei ole merkitystd, koska ndiden kahden
sadnnoksen sanamuoto on merkityksellisiltd
osin sama —, ettd olisi ollut tdsmillisempéd
viitata tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan
2 kohdan a alakohdan sijasta tavaramerkki-
direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaan,
koska kyseiset tavaramerkit ovat kansallisia
tavaramerkkejd eivitki yhteison tavaramerk-
keja.
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Neljis valitusperuste: Tavaramerkkiasetuk-
sen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheellinen
soveltaminen — puolustavat tavaramerkit

Viite

79. Ponte Finanziaria viittdd ensisijaisesti,
ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
ei pysynyt kisiteltdvanain olevan riita-asian
rajoissa todetessaan, etté kisitettd puolustava
tavaramerkki ei tunneta yhteisén tavara-
merkkioikeudessa. Valituslautakunta ei ollut
omaksunut titd kantaa vaan oli katsonut
ainoastaan, ettd jotta rekisteréintid voitaisiin
pitdd puolustavana, sen tdytyy tapahtua
samanaikaisesti padtavaramerkin rekister6in-
nin kanssa tai sen jilkeen. Ponte Finanziaria
kiisti timén jilkimméisen toteamuksen.
SMHYV viitti vasta puolustuksessaan ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ettd
kisitettd ei tunneta yhteison oikeudessa.
Viite olisi siten pitdnyt jattda tutkimatta,
eikd sitd olisi tullut ottaa huomioon. Ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi
pitinyt pikemminkin tutkia - mitd se ei
tehnyt —, tdyttivitko kyseiset tavaramerkit
Italian lainsddddnnén mukaiset vaatimuk-
set.®®

80. Ponte Finanziaria viittdd toissijaisesti,
ettdi SMHV:n viite on perusteeton. Italian

63 — Ks. edelld 14 kohta.
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lainsddddannén mukaan puolustavan tavara-
merkin tulee olla hyvin samankaltainen kuin
pdidtavaramerkin, ne tulee rekisteréida
samoja tavaroita tai palveluita varten ja
padtavaramerkin tulee olla tosiasiallisesti
kiytossd. Yhteison tavaramerkkilainsdadan-
nén mukaista kayttod koskevaa vaatimusta
on siten kunnioitettu. Puolustavan rekiste-
réinnin kisitteelld itse asiassa helpotetaan
ndyton esittimistd asettamalla sekaannusvaa-
raa koskeva olettama ja rikkomatta tavara-
merkkidirektiivin mukaisia vaatimuksia.

81. Kuviomerkki nro 370836, ”"Bridge”
(yhdessd kuviomerkkien nro 704338, nro
606709 ja nro 593651 kanssa) tayttdd kaikki
Italian lainsddddnnoén mukaiset puolustavalle
rekisterdinnille asetetut vaatimukset, ja se
olisi ndin ollen tullut ottaa arvioinnissa
huomioon. Se on ulkoasultaan hyvin saman-
kaltainen haetun kuviomerkin “Bainbridge”
kanssa.

82. SMHYV viittaa ensinndkin, ettei puolus-
tavia tavaramerkkejd koskevaa viitettd voida
missdédn tapauksessa hyviksyd, ellei pditava-
ramerkin nro 642952, "THE BRIDGE” tosi-
asiallista kiyttod ole néytetty toteen.

83. Toiseksi SMHYV Kkiistda sen, etti sen
ensimmaisessa oikeusasteessa esittamad viite,
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jonka mukaan puolustavan tavaramerkin
kisite ei kuulu yhteisén tavaramerkkioikeu-
teen, olisi tullut jattdd tutkimatta. Valitus-
lautakunnassa oli esilli kysymys siitd, voi-
tiinko tavaramerkin "THE BRIDGE” kiyt6n
katsoa tukevan muita merkkeji olettaen, ettd
ne olivat “puolustavia” tavaramerkkeja. **
SMHV:n ensimmadisessi oikeusasteessa esit-
tama viite koski tatd kysymysta.

84. Asiakysymysten osalta SMHV viittid,
ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi perustellusti, ettei puolustavan tavara-
merkin kisite kuulu yhteisén oikeuteen, ja
perusteli asianmukaisesti pddtoksensd viit-
taamalla tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan
1 kohtaan ja 50 artiklan 1 kohdan a
alakohtaan. Se huomauttaa, ettd tavaramerk-
kidirektiivin sddnnokset ovat tiltd osin
samanlaisia, mutta kansallinen puolustavien
tavaramerkkien késite on siilytetty Italian
lainsdddanndssd myos direktiivin voimaan
saattamisen jilkeen. Se katsoo, ettei tima
ole yhteison oikeuden mukaista. Italian
lainsddddnnossa voidaan asianmukaisesti
sddtad direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a
alakohdan (joka vastaa asetuksen 15 artiklan
2 kohdan a alakohtaa) mukaisesti, ettd
tavaramerkin kayttamisend voidaan pitda
my0s kdyttimistd muodossa, joka poikkeaa
sen rekisterdidystd muodosta ainoastaan
sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta
tavaramerkin erottamiskykyyn, mutta tima
ei kata Italian tavaramerkkilainsddddnnon
mukaista puolustavan tavaramerkin kasi-
tettd. ®> Lukuisat tavaramerkit, jotka Ponte

64 — Riidanalaisen paatoksen 13 kohta.
65 — Ks. edelld 13 ja 14 kohta.

Finanziaria pyrkii esittdimddn puolustavina
rekisterdinteind, ovat kaikki kuviomerkkeja
ja poikkeavat luonteeltaan merkittavisti
sanamerkistd nro 642952, "THE BRIDGE”.

85. FEM.G. Textiles viittdd, ettd puolustavan
rekister6innin késitteestd seuraa, ettd sen
tdytyy tapahtua pdidtavaramerkin kanssa
samanaikaisesti tai sen jilkeen. Tavaramer-
kille, jota ei ole vield olemassa, myonnettavia
suojaa ei ole mahdollista laajentaa. Kaikki
tavaramerkit, joiden Ponte Finanziaria on
vdittdnyt olevan puolustavia, rekisterditiin
kuitenkin ennen tavaramerkkid nro 642952,
"THE BRIDGE”. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on joka tapauksessa katsonut
perustellusti, ettd "puolustavien” rekisteréin-
tien huomioon ottaminen ei ole yhteensopi-
vaa tavaramerkkiasetuksella tavoitellun
yhteisén tavaramerkkid koskevan suojaamis-
jarjestelmin kanssa.

Arviointi

86. Kuten SMHV huomauttaa, timékin vali-
tusperuste on edellisen valitusperusteen
tavoin hylattdvd, koska tavaramerkin nro
642952, "THE BRIDGE” tosiasiallisesta kay-
tostd ei ole esitetty riittdvad nayttoa. Vaikka
oletettaisiin, etti kaikki Ponte Finanziarian
viitteet, jotka koskevat puolustavan tavara-
merkin rekister6innin olemassaoloa ja luon-
netta, ovat perusteltuja, paatavaramerkkiin ei
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voida tukeutua, ellei sen tosiasiallista kiytt6a
voida néyttd toteen. Yhteisojen tuomioistui-
melle saattaa kuitenkin olla apua siité, ettd
esitin seuraavat nikokohdat niiden viittei-
den aineellisen sisillon osalta.

87. Ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuinta ei ensinnikidn sido mikddn virheelli-
nen oikeudellinen toteamus, jolla valitus-
lautakunta on perustellut pddtostddn sita
suuremmalla syylld silloin, kun timi totea-
mus on pelkistadn implisiittinen. Jollei
tavaramerkin puolustavan rekisterdinnin
kisitettd todellakaan tunneta yhteison tava-
ramerkkioikeudessa, ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuinta ei voida arvostella siitd,
ettd se perusti antamansa tuomion tihidn
tosiasiaan, vaan silld oli positiivinen velvolli-
suus toimia ndin. Muutoksenhaussa voi olla
ainoastaan kysymys siitd, oliko sen oikeudel-
linen nikemys perusteltu.

88. Toiseksi yhteison tavaramerkkihake-
musta vastaan tehdyn viitteen perusteiden
todistamista koskevaa kysymysti sadnnelldan
tavaramerkkiasetuksen asiaa koskevilla sidn-
noksilld eikd kansallisen lain séannoksills,
joissa saddetddn sddntdd, jonka mukaan
oikeus kansalliseen tavaramerkkiin voidaan
menettid, jos sitd ei ole otettu tosiasialliseen
kayttoon viiden vuoden kuluessa, koskevasta
poikkeuksesta.
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89. Kolmanneksi tavaramerkkiasetuksessa ja
erityisesti sen 43 artiklan 2 tai 3 kohdassa ei
nimenomaisesti eikd implisiittisesti sdddetd
mistddn Italian lainsdddéannossd tarkoitetun
kaltaisesta tavaramerkin puolustavaa rekiste-
rointid koskevasta sdidnndstd, periaatteesta
tai ksitteestd. %

90. Niin ollen on mielestini varsin selvdi,
ettei Ponte Finanziaria ole neljannelld vali-
tusperusteellaan yksiléinyt yhtddn oikeudel-
lista virhettd ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen tuomiossa.

Viides valitusperuste: Tavaramerkkiasetuk-
sen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheellinen soveltaminen - tavaramerkki-
sarja

Viite

91. Ponte Finanziaria hyviksyy ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen kuvauksen
siitd, miten tavaramerkin kuulumisella sar-
jaan voi olla merkitystd sekaannusvaaraa
koskevassa arvioinnissa. Se kiistaa kuitenkin
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen

66 — Myoskaan tavaramerkkidirektiivistd ei voida johtaa tallaista
sdantod, periaatetta tai Kasitettd. Kysymys italialaisen saan-
noksen tavaramerkkidirektiivin mukaisuudesta jaa kuitenkin
tdmén valituksen alan ulkopuolelle.
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soveltamat kaksi ehtoa ja niiden soveltamis-
tavan ja erityisesti ehdon, jonka mukaan
riittdvin mairdn tavaramerkkeji, joiden voi-
daan katsoa muodostavan “sarjan”, tulee olla
tosiasiallisesti kaytossa. ©’

92. Ponte Finanziaria katsoo, ettd kun tava-
ramerkin haltija on suunnitellut tavaramerk-
kisarjan ja ndhnyt vaivaa sen rekisteréimi-
seksi, sarjan olemassaolo tulee ottaa huo-
mioon sekaannusvaaraa koskevassa arvioin-
nissa, vaikka kaikkia merkkejd ei vield tai
juuri silld hetkella aktiivisesti kaytettiisi.
Ponte Finanziaria esittdd esimerkkind tava-
ramerkkiperheen, jossa on yhteinen ele-
mentti ja jonka joku on rekisteréinyt mutta
jota ei valittomasti kaytetd, ja toisen tavara-
merkin, joka sisédltda timin yhteisen elemen-
tin ja jonka joku toinen rekisteréi seuraavan
viiden vuoden kuluessa, koska sen ei katsota
olevan riittdvin samankaltainen kunkin mer-
kin kanssa erikseen arvioituna aiheuttaak-
seen sekaannusvaaran (vaikka tdllainen
sekaannusvaara syntyisi, jos koko aikaisempi
tavaramerkkiperhe otettaisiin huomioon).
Jos kaikki tavaramerkit otetaan my6hemmin
tosiasialliseen kidyttéén viiden vuoden
kuluessa, sekaannusvaara on todellisuudessa
suuri, mikd on ristiriidassa lainsddddnnén
tarkoituksen kanssa. Ponte Finanziaria viit-

67 — Ks. edelld 42-44 kohta.

tdd, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen lahestymistavalla olisi kuitenkin til-
lainen seuraus.

93. SMHYV viittas, ettd tavaramerkkiasetuk-
sessa ei sellaisenaan sdddetd tavaramerkki-
perheen tai -sarjan oikeudellisesta merkityk-
sestd erityisend suojan muotona, jota annet-
taisiin kauppiaille, jotka ovat suunnitelleet
tillaisen sarjan ja rekisterdineet sen, vaan
ettid ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
johti tillaisen merkityksen siité, ettd kahden
tavaramerkin, joissa on tietty yhteinen ele-
mentti mutta jotka poikkeavat muuten toi-
sistaan, vilinen sekaannusvaara voi lisdintyé,
jos toisen tavaramerkin osalta kyseinen
elementti on osa sen haltijan rekister6imaa
tavaramerkkien sarjaa, joka on esilld markki-
noilla. Taltd osin ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi perustellusti, ettd hae-
tussa tavaramerkissi tulee olla sellaisia piir-
teitd, joiden perusteella se yhdistetidn sar-
jaan. Tama ehto ei néytd tayttyvin tavara-
merkin ”"Bainbridge” ja Ponte Finanziarian
tavaramerkkien osalta. Jos Ponte Finanzia-
rian vdite hyvaksyttdisiin, timé johtaisi sii-
hen, etti sekaannusvaaraa koskeva arviointi
riippuisi pelkistd tavaramerkkisarjan, joka on
rekisterdity muttei vield kéytossd, haltijan
aikomuksesta.

94. F.M.G. Textiles viittdd vastaavalla
tavalla, ettd vaikka sekaannusvaaraa voidaan
arvioida abstraktisesti jokaisen yksittdisen
tavaramerkin osalta, jota ei ole vield kéytetty
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mutta joka on rekisterdity vihemmain kuin
viisi vuotta sitten ja jota ei siten voida julistaa
menetetyksi kayttimittomyyden vuoksi,
tavaramerkkisarjalle my6nnettavin laajenne-
tun suojan, joka perustuu niiden yhteisistd
piirteistd johtuvaan lisadntyneeseen sekaan-
nusvaaraan, edellytyksend on oltava sarjaan
kuuluvien tavaramerkkien tosiasiallinen
kaytts. Menetetyksi julistaminen on eri
kysymys kuin tavaramerkkisarjan laajennettu
suoja, joka ei lisdksi perustu lainsddddntoon
vaan seuraa ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen tulkinnasta.

Arviointi

95. Asiassa on kysymys siitd, katsoiko
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
perustellusti, etti tavaramerkkiperheen tai
-sarjan olemassaolo voidaan ottaa huomioon
seikkana, joka lisdd sekaannusvaaraa rekiste-
roitaviksi haettuun tavaramerkkiin nahden,
joka sisaltdaa tavaramerkkiperheen tai -sarjan
yhteisen elementin, ainoastaan silloin kun
tavaramerkkiperhetta tai -sarjaa tosiasialli-
sesti kiytetddn markkinoilla, kun taas
sekaannusvaaraa yksittdisen tavaramerkin
kanssa, jota ei ole viela otettu kdytt6on
markkinoilla, voidaan arvioida abstraktisesti.

96. Tavaramerkkiperheen kisitettd ja merki-
tystd ei ole ennen nyt esilli olevaa asiaa ®®

68 — Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on sivunnut niité
kysymyksid asiassa T-336/03, Les Editions Albert René v.
SMHYV, tuomio 27.10.2005 (Kok. 2005, s. I1-4667, 85 kohta) j )a
asiassa T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club v.
SMHYV, tuomio 21.2.2006 (Kok. 2006, s. 11-239, 44 kohta).
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vield tarkasteltu tarkemmin yhteison tuo-
mioistuimissa, mutta se on tunnettu tavara-
merkkilakimiesten keskuudessa ympéri maa-
ilmaa. ®

97. Esimerkiksi Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa on pitkdian hyviksytty se, ettd tavara-
merkkiperheen tai -sarjan olemassaoloa kos-
kevan viitteen on perustuttava ndiden tava-
ramerkkien kiyttoon, koska siitd seuraa se,
ettd kauppiaat ja yleis6 tuntevat yhteisen
elementin tai sarjan ominaisuudet siind
médrin, ettd kun he joutuvat tekemisiin
toisen merkin kanssa, jossa on sama ominai-
suus, he vilittomdsti yhdistivit sen tavara-
merkkisarjaan, jonka he jo tuntevat. Vaikka
tdméd oikeuskéytintd on perdisin vuodelta
1947, sitd sovelletaan nykyadn vuoden 1994
Trade Marks Actin yhteydessi, jolla tavara-
merkkidirektiivi on saatettu osaksi kansal-
lista oikeutta,”

69 — Ei ole mikddn yllitys, ettdi huomattava osa uudemmista
tapauksista koskee McDonald’s Companya.

70 — Beck, Koller [1947] 64 RPC 76; tihdn tapaukseen viitataan
esimerkiksi United Kingdom Patent Officen 2.7.2003 anta-
massa viimeaikaisessa paatoksessd 0-190-03, Ease-e:finance,
ks. erityisesti 53-56 kohta. Tdmi padtos on saatavissa
osoitteesta http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-
challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-
results-bl?BL_Number=0/190/03.
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98. Samaa lahestymistapaa puoltaa SMHYV,
jonka viitteitd koskevissa ohjeissa ’* todetaan
muun muassa seuraavaa:

"Jotta yleison keskuudessa voidaan katsoa
olevan tavaramerkkiperhettd koskeva olet-
tama, edellytetddn, ettd kyseisten tavara-
merkkien yhteiselld osatekijdlla on kéyton
ansiosta tarvittava erottamiskyky, jotta se voi
toimia yleison keskuudessa tuoteryhmin
padasiallisena tunnusmerkkini.

Jotta virasto voi todeta, ettd eri tavaramerkit,
joihin viitteentekijia on vedonnut, todellakin
muodostavat téllaisen tavaramerkkiperheen,
viitteentekijin tiytyy osoittaa paitsi olevansa
tavaramerkkien haltija my0s se, ettad kyseessd
oleva yleis6 tunnistaa ndiden tavaramerkkien
yhteisen osan olevan perdisin tietystd yrityk-
sestd. Téllainen yleison ’tunnistaminen’ voi-
daan osoittaa ainoastaan esittimalld nayttod
tavaramerkkiperheen kaytostd.”

99. Nami ohjeet eivit voi tietenkddn sitoa
yhteis6jen tuomioistuinta. Ne ovat kuitenkin
loogisesti vakuuttavat, ja niitd tulisi mieles-
tini noudattaa.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-
fv.pdf. Ks. erityisesti 2 osa, 2 luku, D.1.9.2 kohta.

100. Tavaramerkkiperheen rekister6imistd —
esimerkiksi kaikki tavaramerkit, jotka sisil-
tavit elementin “bridge”, luokkiin 18 ja 25
kuuluvia tavaroita varten — koskevia sddn-
noksid ei sellaisenaan ole annettu. Vain
yksittéiset tavaramerkit voidaan rekisteroids,
ja naitd yksittdisid tavaramerkkejd suojataan
— mutta ainoastaan viiden vuoden ajan, ellei
niitd ole otettu tosiasiallisesti kiyttoon. Tastd
syystd on niin, ettd kun vastaanotetaan uusi
tavaramerkkihakemus, sekaannusvaaraa
aikaisemman tavaramerkin kanssa, joka on
rekisteroity vihemmin kuin viisi vuotta
sitten mutta jota ei vield ole otettu kiyttoon,
voidaan arvioida abstraktisesti kysymdlla
“miki olisi keskivertokuluttajan kisitys, jos
hin joutuisi tekemisiin néiden kahden mer-
kin kanssa?”

101. Tilanne on erilainen silloin, kun
kyseessd on tavaramerkkisarja, joka sisdltad
yhteisen tunnusmerkin. Sarjaa ei ole sellai-
senaan rekisteroity, joten sitd ei sellaisenaan
suojata. Tallaisen tavaramerkkisarjan ole-
massaolo saattaa kuitenkin, jos se on riittd-
vin laajassa kiytossd, vaikuttaa keskiverto-
kuluttajan kasitykseen siind méérin, ettd hin
todennékoisesti yhdistdd minkd tahansa
yhteisen elementin sisaltdvin merkin tavara-
merkkisarjan merkkeihin (olettaen, ettd ne
ovat samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten) ja néin ollen olettaa kyseessd olevien
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eri tuotteiden olevan samaa alkuperda.
Kuluttajan ei sitd vastoin voida olettaa
huomaavan sellaisen tavaramerkkisarjan
yhteistd elementtii, jota ei ole koskaan
kiytetty markkinoilla, tai yhdistivin tihéin
sarjaan toista tavaramerkkid, joka sisiltiaa
saman elementin.

102. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaan-
nusvaaraa voidaan ndin ollen arvioida otta-
malla huomioon samankaltaisten tavara-
merkkien muodostaman perheen olemas-
saolo, mutta ainoastaan silloin, kun riittavin
médran tavaramerkkeji tosiasiallinen kayttoé
voidaan ndyttdd toteen, jotta keskivertoku-
luttaja voi havaita niiden muodostavan sar-
jan.

103. Tdmén vuoksi katson, ettd viides vali-
tusperuste ja ndin ollen koko valitus on
hyléttava.

Oikeudenkiyntikulut

104. Yhteisdjen tuomioistuimen tyéjérjes-
tyksen 122 artiklassa mddrdtddn, ettd jos
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valitus on perusteeton, yhteiséjen tuomiois-
tuin paattdd oikeudenkayntikuluista. Tyojar-
jestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan
asianosainen, joka hidvidi asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Tyoéjdrjestyksen
69 artiklan 4 kohdan mukaan yhteis6jen
tuomioistuin voi médratd, ettd viliintulijan
on vastattava omista oikeudenkéayntikuluis-
taan. Tyojdrjestyksen 118 artiklan nojalla
muun muassa 69 artiklan maardyksia sovel-
letaan muutoksenhakumenettelyyn.

105. Sekda SMHYV ettd F.M.G. Textiles ovat
vaatineet muutoksenhausta aiheutuneiden
kulujensa korvaamista.

106. Koska katson, ettd valitus on hylattavi,
Ponte Finanziaria on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkayntikulut, mukaan lukien F.
M.G. Textilesin oikeudenkdyntikulut, koska
EM.G. Textilesin yhteison tavaramerkkia
koskevan hakemuksen kisittely on viivéasty-
nyt eikd se ole toiminut oikeudenkéyntien
aikana tavalla, jonka vuoksi se olisi miarat-
tdvd vastaamaan omista oikeudenkdyntiku-
luistaan.

107. Esille nousee kuitenkin erids epitavalli-
nen kysymys siltd osin, ettd F.M.G. Textiles
on vaatinut “tdssd oikeudenkidynnissd ja
ensimmaiisessd oikeusasteessa aiheutunei-
den” oikeudenkdyntikulujensa korvaamista.
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108. Seki SMHV ettd Marine Enterprise
Projects (F.M.G. Textilesin edeltdja tissd
oikeudenkdynnissé ja véliintulija ensimmai-
sesséd oikeusasteessa) vaativat oikeudenkiyn-
tikulujensa korvaamista ensimmaéisessd
oikeusasteessa. Asiaa koskevat ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen
87 artiklan 2 ja 4 kohta vastaavat sanamuo-
doltaan yhteisdjen tuomioistuimen tyojérjes-
tyksen 69 artiklan 2 ja 4 kohtaa. Ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituk-
senalaisen tuomion 132 kohdassa seuraavaa:
"Koska kantaja on héivinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntiku-
lut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.” Tuo-
miolauselman 2 kohdassa se velvoitti Ponte
Finanziarian “korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut”. Valiintulijan oikeudenkayntikuluja ei
ole mainittu.

109. Niin ollen ei ole selvid, velvoitettiinko
Ponte Finanziaria korvaamaan viliintulijan
oikeudenkdyntikulut valituksenalaisessa tuo-
miossa. Viliintulija ei ole nimenomaisesti
ottanut titd kysymystd esille mutta vaatii
yhteiséjen tuomioistuinta velvoittamaan kor-
vaamaan sen oikeudenkiyntikulut ensimmai-
sessé oikeusasteessa.

110. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomion perusteella ja nikemykseni
mukaisesti, joka koskee tidhin tuomioon
kohdistuvan valituksen perusteltavuutta,

ndyttiisi mielestdni kohtuulliselta, ettd Ponte
Finanziaria olisi pitdnyt velvoittaa korvaa-
maan viliintulijan oikeudenkiyntikulut
ensimmaisessé oikeusasteessa.

111. Kun kaikki valitusperusteet (ja mahdol-
lisen vastavalituksen perusteet) hylatadn,
yhteisGjen tuomioistuimella ei kuitenkaan
ndyttdisi olevan mitddn mahdollisuutta
muuttaa ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen paitostd oikeudenkiyntikulujen
korvaamisen osalta. Muutosta ei ole haettu
yhteiséjen tuomioistuimen perussddnnén
58 artiklan toisen kohdan mukaisesti vain
oikeudenkdyntikulujen méérin osalta tai siltd
osin, kuka vastaa oikeudenkiyntikuluista.
Yhteis6jen tuomioistuin on liséksi katsonut,
ettei silli ole muutoksenhaun yhteydessd
toimivaltaa vahvistaa ensimmdisesséd oikeus-
asteessa aiheutuneita oikeudenkiyntiku-
luja. 72

112. On syytd menetelld siten, etti FM.G.
Textiles tekee tarvittaessa ensimmaéiisen
oikeusasteen tuomioistuimelle tuomion tul-
kintaa koskevan hakemuksen sen tyojirjes-
tyksen 129 artiklan nojalla. Yhteisojen tuo-
mioistuin késitteli télld tavalla hyvin saman-
kaltaista tilannetta, jossa valitusasiassa anne-
tussa tuomiossa ei ollut nimenomaisesti
todettu, ettd myo6s viliintulijan oikeuden-
kayntikulut oli korvattava.”® Tillaisen hake-
muksen tekemiselle ei ole vahvistettu mitdin
madriaikaa. 7

72 — Asia C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord v. SMHYV, méériys
17.11.2005 (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

73 — Asia C-245/95 P-INT, NSK ym. v. komissio ym., tuomio
19.1.1999 (Kok. 1999, s. I-1).

74 — Ks. asia 5/55, Assider v. korkea viranomainen, tuomio
28.6.1955 (Kok. 1955, s. 135, erityisesti s. 140).
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Ratkaisuehdotus

113. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin

— hylkaa valituksen ja

— velvoittaa valittajan korvaamaan SMHV:n ja FM.G. Textilesin oikeudenkéynti-
kulut muutoksenhakuvaiheessa.
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