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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

21 péivand maaliskuuta 2012 *

Yhteison tavaramerkki — Mitidttomyysmenettely — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity kuviomerkki
FS — Hakijan vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on
tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asiassa T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, kotipaikka Guieshan Township (Taiwan), edustajinaan asianajajat
P. Rath ja W. Festl-Wietek,

kantajana,
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéydyssd menettelyssd oli ja valiintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Jarostaw Majtczak, kotipaikka L6dZz (Puola), edustajanaan aluksi asianajaja J. Wyrwas, sittemmin
asianajaja J. Radlowski,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan 1.4.2009 tekemésta
péaatoksestd (asia R 529/2008-4), joka liittyy Feng Shen Technology Co. Ltd:n ja Jarostaw Majtczakin
viliseen mitdttomyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnova sekéd tuomarit K. Jiirimée ja M. van der
Woude (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2009 toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2009 toimitetun SMHV:n
vastineen,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2009 toimitetun viliintulijan
vastineen,

ottaen huomioon wunionin vyleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2010 toimitetun kantajan
vastauskirjelman,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.6.2010 toimitetun vastaajan
vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 18.10.2011 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Kantaja Feng Shen Technology Co. Ltd on taiwanilainen yhtio, joka valmistaa ja myy erilaisia tuotteita,
muun muassa vetoketjuja. Se on muun muassa useiden sellaisten taiwanilaisten tavaramerkkien haltija,
jotka on rekisterdity muun muassa sellaisia tuotteita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 26
ja vastaavat muun muassa kuvausta "Vetoketjut”, ja jotka muodostuvat seuraavasta kuviomerkista:

A

Vuonna 2000 kantaja on ryhtynyt liikesuhteeseen viliintulijana olevan Jarostaw Majtczakin, joka
harjoitti Puolassa liiketoimintaa liikenimelld "P H U Berotex”, kanssa.

Kantajan kanssa kdydyn sdhkopostikirjeenvaihdon vyhteydessd viliintulija on viitannut kantajan
vetoketjuja esittelevddn myyntiluetteloon. Kantajan ldhettimét laskut, jotka liittyivit sen
liilkesuhteeseen viliintulijan kanssa, olivat aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeilld ja °-merkilld
varustettuja.

Kantajan ja viliintulijan vélinen liikesuhde on paattynyt tammikuussa 2005.

Kantaja on kddntynyt Puolan jakelua varten toisen jakelijan, vuonna 2004 perustetun Pik Foison sp. z
0.0. -nimisen yhtion, puoleen.

Viliintulija teki 7.6.2005 yhteison tavaramerkiksi rekisterointida 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), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus
on korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
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Tavaramerkki, joka rekisteroitiin 15.5.2006 numerolla 4431391 ja jota haettiin sellaisia tuotteita varten,
jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 26 ja vastaavat kuvausta
"Vetoketjut”, on seuraava kuviomerkki:

Puolan tulli takavarikoi 29.9.2006 ja 2.10.2006 viliintulijan pyynnostd Pik Foisonilta erid aikaisemmilla
taiwanilaisilla tavaramerkeilld varustettuja vetoketjuja.

Kantaja esitti 17.10.2006 asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla numerolla 4431391 rekisterdidyn tavaramerkin
mitittomaksi julistamista koskevan vaatimuksen silld perusteella, ettd valiintulija jétti tavaramerkkié
koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessd. Kantaja vditti muun muassa, ettd viliintulija tiesi kantajan
kayttdvan Euroopan unionissa vetoketjujen tavaramerkkind merkkis, joka muodostui isoista kirjaimista F ja
S, ja ettd riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintida koskeva hakemus on jatetty tdmén kayton estdmiseksi.

Mitattomyysosasto hylkési 24.1.2008 tekemadllddn paatokselld mitdattomaksi julistamista koskevan
vaatimuksen.

Kantaja valitti 25.3.2008 SMHV:ssd mitattomyysosaston péaatoksesta.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen 1.4.2009 tekemaélladn paatoksellda (jaljempéna
riidanalainen paatos). Se on ensinndkin todennut, ettd vilpillisen mielen kasitettd ei ole oikeudellisesti
madritelty ja ettd yleisesti ottaen kyse on hyvin liiketavan vastaisesta menettelysta.

Valituslautakunta on sen jilkeen arvioinut, ettd hakija voi olla vilpillisessd mielessd, kun se on ollut
suorassa suhteessa kolmannen osapuolen kanssa ja on sen vuoksi tavaramerkkid koskevan
hakemuksen jéttdessddn tietoinen siitd, ettd kyseinen osapuoli kayttdd vilpittoméssd mielessd ja tédysin
laillisesti unionin alueen ulkopuolella samaa tavaramerkkid samoja tuotteita tai palveluita varten. Téssé
yhteydessa valituslautakunta on tarkentanut, ettd todistustaakka vilpillisestd mielestd kuuluu sille, joka
vaatii yhteison tavaramerkin mitattomaksi julistamista.

Valituslautakunta on katsonut, ettd kantaja ei ollut toimittanut asiassa todisteita téllaisesta vilpillisesta
mielestd. Valituslautakunta on esittanyt tille kuusi perustelua, jotka esitelldédn seuraavaksi.

Ensinndkin aikaisemmat taiwanilaiset tavaramerkit ja riidanalainen tavaramerkki eivdt ole ulkoasultaan
samankaltaiset eikd Lkantaja ole nédyttinyt, ettd se olisi kayttinyt aikaisempia taiwanilaisia
tavaramerkkeja ennen kuin riidanalaista tavaramerkkid koskeva hakemus oli tehty (riidanalaisen
paatoksen 16 kohta).

Toiseksi kantaja on ainoastaan valmistanut vetoketjuja viliintulijalle tdmén toimittamien
laatuvaatimusten mukaisesti (riidanalaisen paatoksen 18 kohta).

Kolmanneksi véliintulija on itse alkanut vuonna 2000 markkinoida Puolassa riidanalaista tavaramerkkid

vastaavalla merkilld varustettuja vetoketjuja, kun se on liittinyt vetoketjuihin merkin, joka on sittemmin
suojattu yhteison tavaramerkkind Puolassa (riidanalaisen paatoksen 19 ja 22 kohta).
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Neljanneksi kantaja ei ole néyttanyt, ettd se olisi itse yrittdnyt markkinoida unionissa vetoketjuja
vuosien 2000 ja 2005 vilisend ajanjaksona (riidanalaisen paatoksen 20 kohta).

Viidenneksi kantaja ei ole osoittanut kiinnostusta suojata unionissa merkkid, joka muodostuu isojen
kirjainten ryhmadstd “FS”, ennen kuin riidanalaista tavaramerkkia koskeva hakemus oli tehty
(riidanalaisen péatoksen 22 kohta).

Kuudenneksi viliintulijalla ei ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa ennakolta kantajalle
aikomuksestaan hakea riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinti (riidanalaisen paatoksen 22 kohta).

Nailld perusteilla valituslautakunta on todennut riidanalaisen paiatoksen 24 perustelukohdassa, ettd
valiintulija ei jattdnyt tavaramerkin rekisterointia koskevaa hakemustaan vilpillisessd mielessa.

Oikeudenkidyntimenettely ja vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

— julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitattomaksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmdiisen kerran unionin yleisessd tuomioistuimessa esitetyt asiakirjat

SMHYV viitti suullisessa istunnossa, ettd tutkittavaksi ei voida ottaa sellaisia todisteita, jotka on
esitetty ensimmadistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa, eli asiakirjoja, jotka eivit kuuluneet
SMHV:n asiakirja-aineistoon ja jotka kantaja ja valiintulija ovat liittdneet vastauskirjelmiinsg, lukuun
ottamatta asiakirjoja, jotka on toimitettu vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittdmiin
kysymyksiin.

Tastd on huomattava, ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on
valituslautakuntien péatosten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla ja ettd kumoamisasiassa riidanalaisen toimen
lainmukaisuutta on arvioitava toimen antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja
oikeudellisten seikkojen perusteella. Vakiintuneen oikeuskdytinn6n mukaan unionin vyleisen
tuomioistuimen tehtdvénd ei ndin ollen ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa,
jotka esitetddn ensimmadistd kertaa tdssda tuomioistuimessa. Téllaisten todisteiden hyviksyminen olisi
nimittdin vastoin unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka
mukaan asianosaisten kirjelmdt eivit voi muuttaa riidan kohdetta siitd, mikd se on ollut
valituslautakunnassa (ks. asia T-162/08, Frag Comercio Internacional v. SMHV — Tinkerbell Modas
(GREEN by missako), tuomio 11.11.2009, 17 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).
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Tastd seuraa, ettd niitd asiakirjoja, jotka kantaja ja véliintulija ovat esittineet vastauskirjelmiensa
liitteissd ensimmaistd kertaa unionin yleisessd tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon ja ne on
ndin ollen torjuttava.

Riidanalaisen pdcdtoksen kumoamisvaatimus

Kantaja esittdd yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen.

Kantajan mukaan tavaramerkin hakija on vilpillisessdé mielessd edelld mainitussa sdadnnoksessa
tarkoitetulla tavalla, kun hakijan tarkoituksena on tavaramerkin rekisterdimiselld “omia” sellaiselle
kolmannelle osapuolelle kuuluva tavaramerkki, jonka kanssa silld on ollut sopimussuhde tai sopimusta
edeltdvd suhde. Kantaja toteaa edelleen, ettd viliintulijan menettely kokonaisuudessaan merkitsee
tdllaista vilpillistd mieltd. Kantaja korostaa muun muassa, ettd se oli kdyttinyt aikaisempia taiwanilaisia
tavaramerkkeja Euroopan unionissa vuodesta 2000 alkaen ja etté viliintulija oli tietoinen tésta kaytostd.

SMHV:n mukaan ei ole niytetty, ettd riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinnin ainoana tarkoituksena
oli estdd kantajaa tuomasta unioniin aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeilld varustettuja tuotteita.
Viliintulija on nimittdin tosiasiallisesti kayttdnyt riidanalaista tavaramerkkid omien tuotteidensa
kaupallisen alkuperén tunnistamiseen.

Viliintulija kiistad, ettd se olisi ollut tietoinen aikaisemmista taiwanilaisia tavaramerkeistd, jotka
koskevat vetoketjuja. Viliintulija viittdd, ettd kantaja valmisti vetoketjuja niiden laatuvaatimusten
mukaisesti, jotka viliintulija oli antanut sille. Viliintulija lisdd, ettd se on luonut riidanalaisen
tavaramerkin joulukuussa 1999 ja kehittanyt sitd Puolan markkinoilla vuodesta 2000 ldhtien.

Ensinndkin on muistettava, ettd yhteison tavaramerkkid koskeva jarjestelmd perustuu asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohta) kirjattuun
periaatteeseen, jonka mukaan yksinoikeus myonnetddn ensimmadiselle hakijalle. Tamén periaatteen
mukaisesti tavaramerkki voidaan rekister6ida yhteison tavaramerkiksi vain siind tapauksessa, etta téta ei
estd aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla muun muassa yhteison tavaramerkki, jasenvaltiossa tai
Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisterdity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvilinen
rekisterdinti on voimassa jdsenvaltiossa, tai tavaramerkki, joka on rekisterdity unionissa voimassa
olevien kansainvilisten jarjestelyjen mukaisesti. Sitd vastoin ainoastaan se, ettd kolmas osapuoli kayttda
rekisteroimatonta tavaramerkkid, ei ole esteend saman tai samankaltaisen tavaramerkin
rekisterdimiselle yhteison tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tuotteita tai palveluita varten. Sama
patee lahtokohtaisesti my0s siihen, ettd kolmas osapuoli kayttdd tavaramerkkid, joka on rekisterdity
unionin ulkopuolella.

Tahén sddntoon vaikuttaa muun muassa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka
mukaan yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi SMHV:lle tehdyn vaatimuksen tai
loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jattinyt tavaramerkkid
koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessd. Tédhdn perusteeseen vetoavan hakijan, joka vaatii
tavaramerkin julistamista mitédttomaksi, on néytettdva toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan
paitelld, ettd yhteison tavaramerkin haltija jitti kyseisen tavaramerkin rekisterdintia koskevan
hakemuksen vilpillisessd mielessa.

Asiassa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, 11.6.2009 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-4893;
jaljempéana asiassa Lindt Goldhase annettu tuomio) yhteisdjen tuomioistuin on esittinyt useita
tarkennuksia siihen, milld tavoin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
vilpillisen mielen kasitettd on tulkittava. Yhteisojen tuomioistuin on ndin ollen todennut kyseisen
tuomion 53 kohdassa, ettd tdssd sdadnnoksessd tarkoitettua hakijan vilpillistd mieltd on arvioitava
kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvit seikat, ja etenkin
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— se, ettd hakija tietdd tai hdnen pitdisi tietdd, ettd kolmas kayttdd vdhintdan yhdessd jasenvaltiossa
samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkid tai samankaltaista merkkid, joka on
sekoitettavissa merkkiin, jonka rekister6imistd haetaan,

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

Yhteisojen tuomioistuin on samaten todennut edelld 33 kohdassa mainitussa asiassa Lindt Goldhase
annetussa tuomiossa (44 kohta), ettd aikomus estdd tuotteen markkinointi voi tietyissa olosuhteissa
merkitd sitd, ettd hakija on vilpillisessd mielessd. Néin on etenkin silloin, kun mydohemmin ilmenee,
ettd hakija on rekisterdinyt merkin yhteison tavaramerkiksi aikomatta kayttda sitd eli yksinomaan
estadkseen kolmannen péaasyn markkinoille.

Sitd vastoin edelld 33 kohdassa mainitusta asiassa Lindt Goldhase annetusta tuomiosta (48 ja 49 kohta)
kay ilmi, ettd hakija voi my0s pyrkid oikeutettuun padmaédréén yrittdessddn vastata sellaisen kolmannen
aikomuksiin, joka yrittdd uutena tulokkaana markkinoilla hyotya hakijan merkin maineesta.

Edelld 33 kohdassa mainitun asiassa Lindt Goldhase annetun tuomion muotoilusta kdy kuitenkin ilmi,
ettd edelld luetellut seikat ovat ainoastaan esimerkkejd niistd seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon
sen arvioimisessa, jéttiko rekisterdinnin hakija hakemuksensa mahdollisesti vilpillisessd mielessa.

Tassd tapauksessa valituslautakunta on esittinyt ne kuusi perustelua, jotka on esitelty edelld
14 kohdassa, joiden perusteella se on todennut, ettd viliintulija ei ollut vilpillisessd mielessd. Naita
perusteluja on tarkasteltava kantajan vaitteiden nojalla.

Siten ensinndkin riidanalaisen péadtoksen 16 kohdassa tehty pédtelmd, jonka mukaan riidanalainen
tavaramerkki eroaa selvisti aikaisemmista taiwanilaisista tavaramerkeistd, perustuu ainoastaan ndiden
kahden tavaramerkin graafisten ainesosien ulkoasun pintapuoliseen vertailuun.

Kuitenkin vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan kahden merkin samuutta tai samankaltaisuutta, johon
viitataan edelld 33 kohdassa mainitussa asiassa Lindt Goldhase annetussa tuomiossa (53 kohta), on
arvioitava ndiden merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon samankaltaisuuden perusteella.
Arvioinnin on lisdksi perustuttava kyseisistd tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia C-334/05 P, SMHV
v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Niissd olosuhteissa valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on todennut, ettd riidanalainen
tavaramerkki ja aikaisemmat taiwanilaiset tavaramerkit eivét ole samoja tai samankaltaisia, vaikka se ei
ole arvioinut kaikkia merkityksellisid seikkoja kokonaisuudessaan, ja erityisesti, vaikka se ei ole tutkinut
ndiden kahden tavaramerkin lausuntatavan tai merkityssiséllon samankaltaisuutta. Késiteltdvassa asiassa
tillainen arvio olisi pitinyt tehdd varsinkin, kun kantajan viittdamalld tavalla se, ettd Puolan
tulliviranomaiset ovat riidanalaisen tavaramerkin haltijan pyynnostd takavarikoineet aikaisemmilla
taiwanilaisilla tavaramerkeilld varustettuja tuotteita, viittaa siihen, ettd namé kaksi tavaramerkkid ovat
tosiasiallisesti niin samankaltaiset, ettd niistd aiheutuu sekaantumisvaara.

Toiseksi kantaja kiistdd valituslautakunnan riidanalaisen péddtoksen 18 perustelukohdassa tekemén
paiatelman, jonka mukaan kantaja ainoastaan valmisti vetoketjuja viliintulijan ohjeiden mukaisesti.
Kantaja viittdd, ettd se toimitti valiintulijalle aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeilld varustettuja
vetoketjuja, sellaisena kuin ne oli esitetty sen kaupallisessa myyntiluettelossa.

Tassd yhteydesséd on todettava, ettd kantajan kannekirjelménsé liitteessd toimittamaan myyntiluetteloon

sisaltyy tosiaan aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeilld varustettuja vetoketjuja ja ettd véliintulija
on 19.12.2000 péivatyssé kirjeessa viitannut kantajan myyntiluetteloon vetoketjujen tilaamiseksi.
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Naiissd olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin on pyytanyt valiintulijaa toimittamaan kaikki
asiakirjat, jotka vahvistavat, ettd se on toimittanut kantajalle laatuvaatimuksia, joiden mukaisesti
vetoketjut piti valmistaa. Viliintulija on vastannut kysymykseen toimittamalla joitakin laskuja ja
viittaamalla asiakirja-aineistoon. Naihin asiakirjoihin ei kuitenkaan sisdlly teknisid tai kaupallisia
laatuvaatimuksia. Niihin ei etenkddn sisdlly mitddn sellaista, jonka perusteella nayttdisi siltd, ettd
valiintulija olisi pyytdnyt kantajaa merkitsemdan riidanalaisen tavaramerkin vetoketjuihin.

Niin ollen on todettava, ettd valituslautakunnan paitelmsd, jonka mukaan kantaja valmisti vetoketjuja
viliintulijan ohjeiden mukaisesti, ei saa tukea asiakirja-aineistosta.

Kolmanneksi riidanalaisen péaatoksen 19 ja 22 perustelukohdan mukaan véliintulija on alkanut vuonna
2000 markkinoida Puolassa riidanalaista tavaramerkkid vastaavalla merkilld varustettuja vetoketjuja.
Nain ollen valiintulija olisi se, joka on tehnyt kyseisen tavaramerkin tunnetuksi unionissa.

Kuten kantaja viittdd, on kuitenkin niin, ettd asiakirjoissa ei ole mitddn sellaista, jonka perusteella olisi
mahdollista katsoa, ettd viliintulija olisi tosiasiallisesti kédyttdnyt riidanalaista tavaramerkkiéd tuotteiden
merkitsemiseen ennen rekisterdintia koskevan hakemuksen tekemistd tai timén jalkeen. SMHV on
tarkentanut suullisessa istunnossa, ettd riidanalaisen péadtoksen 19 perustelukohdassa tehty viite, joka
koskee riidanalaisen tavaramerkin kayttdmistd, on perustunut ainoastaan viliintulijan kertomaan eiké
tosiasioita koskeviin objektiivisiin huomioihin.

Niin ollen valituslautakunnan riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallista kayttamistd koskeva paatelmsg,
joka kantajan mukaan ei ole perusteltu ja jolla on merkitystd viliintulijan aikomusten arvioimisen
kannalta (ks. edelld 34 ja 35 kohta), ei saa tukea asiakirja-aineistosta.

Neljanneksi kantaja vaittdd, ettd riidanalaisen paatoksen 20 kohdassa esitetyn vastaisesti se on myynyt
vetoketjuja Puolassa vuosina 2000—2005. Témén suhteen unionin yleinen tuomioistuin toteaa yhtaalta,
ettd titd kantajan viitettd tukevat sen toimittamat asiakirjat, ja toisaalta, ettd viitettd tukee myos
valiintulijan tarkennus, jonka se on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen
toimittamassaan vastauksessa ja jonka mukaan se oli paittinyt lopettaa liikesuhteen kantajan kanssa,
koska kantaja oli alkanut kilpailla sen kanssa Puolan markkinoilla Pik Foisonin vélitykselld. Téssé
yhteydessd on unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssa kaynyt ilmi, ettd kantaja oli vuonna 2004
myynyt Pik Foisonille useita erid aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeilld varustettuja vetoketjuja.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunnan péddtelma siitd, ettd kantaja ei ole myynyt unionissa vetoketjuja
vuosina 2000-2005, on ristiriidassa asiakirja-aineiston kanssa. Padtelmailld on kuitenkin merkitysté
kantajan ja véliintulijan unionissa tekemien kaupallisten ponnistelujen arvioinnissa ja ndin ollen
viliintulijan aikomuksen arvioinnissa.

Edella esitetty huomioon ottaen on todettava, ettd valituslautakunnan kuudesta perustelusta nelja ei
perustu merkityksellisten seikkojen kokonaisuuden arviointiin, jota on edellytetty edelld 33 kohdassa
mainitussa asiassa Lindt Goldhase annetussa tuomiossa (53 kohta), eiké saa tukea asian asiakirjoista tai
perustuu virheellisiin pédéatelmiin tosiseikoista.

Kahdesta jéljella olevasta perustelusta on todettava, ettd ne eivit sellaisenaan riitd sen méarittdmiseksi,
jattiko viliintulija yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksensa vilpillisessa mielessa. Se, etta kantaja
ei ole osoittanut kiinnostusta aikaisempien taiwanilaisten tavaramerkkien suojaamiseen unionissa, ja se,
ettd valiintulijalla ei ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa ennakolta kantajalle yhteison
tavaramerkkid koskevasta hakemuksestaan, eivdt nimittdin auta médrittdimadn, mikéd viliintulijan
aikomus oli hakemuksen tekohetkelld.

Néin ollen valituslautakunta ei voinut perustellusti paitelld, ettd valiintulija ei ollut vilpillisessa
mielessd, ja hylatd ndilld perusteilla kantajan tekemédd mitattomaéksi julistamista koskevaa vaatimusta.
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TUOMIO 21.3.2012 — ASIA T-227/09
FENG SHEN TECHNOLOGY v. SMHV — MAJTCZAK (FS)

Kanneperuste on siis hyviksyttava ja riidanalainen péadtds on kumottava.

Riidanalaisen tavaramerkin mitdttomdksi julistamista koskeva vaatimus

Aluksi on huomautettava, ettd kun kantaja on pyytdnyt unionin yleistd tuomioistuinta julistamaan
riidanalaisen tavaramerkin mitdttomaksi, se on tehnyt asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohtaan
perustuvan péadtoksen muuttamista koskevan pyynnén, jonka tarkoitus on, ettd unionin yleinen
tuomioistuin tekee sen pédtoksen, joka valituslautakunnan olisi pitdnyt tehdd (ks. vastaavasti
asia T-190/04, Freixenet v. SMHV (Hiotun valkoisen pullon muoto), tuomio 4.10.2006, 16 ja 17 kohta,
ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ndin ollen timé pyynto voidaan ottaa tutkittavaksi, toisin kuin
SMHYV vaittaa.

Kuitenkin on muistutettava, ettd padatosten muuttamista koskeva toimivalta ei anna unionin yleiselle
tuomioistuimelle oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikd mydskadn
oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Padtoksen muuttamista
koskevan toimivallan kéyton on ndin ollen ldhtokohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin
yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi madrittdd selvittimiensa
tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, minkélainen paatos valituslautakunnan olisi pitanyt
tehda (asia C-263/09 P, Edwin v. SMHYV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 72 kohta).

Kasiteltavissa asiassa riidanalaisessa padtoksessa naytetyt seikat eivdt mahdollista sen maédrittamists,
minkélainen p&atos valituslautakunnan olisi pitdnyt tehdd. Vaikka nédmid seikat eivat nimittdin
oikeutakaan pddtelmdd, jonka mukaan viliintulija ei ollut vilpillisessd mielessd, kuten edelld
kumoamisvaatimuksen kasittelyn yhteydessda on todettu, ne eivit mydskddn sellaisenaan oikeuta
vastakkaista padtelmaa.

Niisséd olosuhteissa kantajan tekema paatoksen muuttamista koskeva vaatimus, jossa pyydetddn unionin
yleistd tuomioistuinta julistamaan riidanalainen tavaramerkki mitdttomaksi, on hyléattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjéarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka havida
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on
hdavinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkdyntikulujen korvaamista, SMHV on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Tyojarjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi

madratd, ettd viliintulijan on vastattava omista oikeudenkdyntikuluistaan. Késiteltdvdssa asiassa
véliintulija vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan.
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TUOMIO 21.3.2012 — ASIA T-227/09
FENG SHEN TECHNOLOGY v. SMHV — MAJTCZAK (FS)

Nailld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljinnen
valituslautakunnan 1.4.2009 tekemi paitos (asia R 529/2008-4) kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Feng Shen
Technology Co. Ltd:n oikeudenkiyntikulut.

3) Jaroslaw Majtczak vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
Pelikdnova Jirimée Van der Woude
Julistettiin Luxemburgissa 21 paivand maaliskuuta 2012.

Allekirjoitukset
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