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ole esitetty asetetussa médrdajassa — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 42 artiklan 2 ja 3 kohta seka
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(Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt V. Spitz,

valittajana,
ja jossa vastapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin
P. Geroulakos,

vastaajana ensimmadisessa oikeusasteessa, ja
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kirjaaja: A. Calot Escobar,
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tuomion

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, aiemmin New Yorker SHK Jeans GmbH (jdljempénd New
Yorker Jeans), vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen
tuomioistuimen asiassa T-415/09, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV - Vallis K.-Vallis A.
(FISHBONE), 29.9.2011 antaman tuomion (jédljempéna valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen
tuomioistuin hylkdsi New Yorker Jeansin nostaman kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan
sisimarkkinoiden = harmonisointiviraston  (tavaramerkit ja  mallit) (SMHV) ensimmaiisen
valituslautakunnan 30.7.2009 tekemd p&dtos (asia R 1051/2008-1) (jaljempénd riidanalainen paatos),
joka koskee Vallis K.-Vallis A. & Co. OE:nn (jaljempand Vallis K.-Vallis A.) tekemdd viitetta
hakemuksesta, jonka New Yorker Jeans oli tehnyt sanamerkin FISHBONE rekisteroimiseksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Asetus (EY) N:o 207/2009

Yhteison tavaramerkista 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78,
s. 1) kodifioitiin ja kumottiin yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteison tavaramerkin kayttdminen”,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut yhteisossa
tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos
tillainen kéytto on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttamattd jdttamiseen ole
pétevad syytd, yhteison tavaramerkkiin sovelletaan tdssa asetuksessa sdddettyja seuraamuksia.

”

Asetuksen N:o 207/2009 IV osaston, jonka otsikko on ”Rekisterdintimenettely”, 4 jaksossa, jonka
otsikko on "Kolmansien huomautukset ja viite”, olevassa 42 artiklassa, jonka otsikko on ”Viitteen
tutkiminen”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tutkiessaan viitettd [SMHV] pyytdd, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittiméin
asettamassaan madrdajassa toisten osapuolten tai sen itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynndstd toimitettava
todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltdneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kdytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta,
joita varten se on rekisterdity ja joihin vdite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kdyttamatta
jattdmiseen, jos tdhdn pédivadn mennessd aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterditynd vahintéén viisi
vuotta. Jos nditd todisteita ei esitetd, vaite hyldtdéan. Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on kaytetty
ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd
pidetddn vaitteen tutkimisessa rekisterdityna ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kéytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on suojattu, vastaa kayttod yhteisossa.

”
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Asetuksen N:o 207/2009 IX osaston, jonka otsikko on "Menettelysdaannokset”, 1 jaksossa, jonka otsikko
on "Yleiset sddnnokset”, on 76 artikla, jonka otsikko on "Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta” ja
jossa sdddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssa [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa.”

Asetus (EY) N:o 2868/95

Asetuksen N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella
(EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jdljempéand asetus N:o 2868/95), 22 sddnnoén 2 kohdassa
sdddetdan seuraavaa:

"Jos viitteentekijan on — — todistettava tavaramerkin kidytto tai se, ettd on olemassa perustellut syyt
kayttdmattd jattamiseen, [SMHV] pyytdd viitteentekijdd toimittamaan vaaditut todisteet [SMHV:n]
asettaman madrdajan kuluessa. Jos viitteentekija ei toimita todisteita méadrdajan kuluessa, [SMHV]
hylkéd viitteen.”

Asian tausta

Unionin yleinen tuomioistuin on esittdnyt asian késittelyn aiemmat vaiheet valituksenalaisen tuomion
1-12 kohdassa seuraavalla tavalla:

"1 [New Yorker Jeans] teki 31.10.2003 [SMHV:lle] vyhteison tavaramerkkid koskevan
rekisterointihakemuksen — — asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki FISHBONE.

3  Tavarat, joiden osalta rekisterdintia haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen
kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna ——, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 18-25.

5 Vallis K.-Vallis A. — — teki 28.1.2005 — — asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen rekisterditaviksi haetun tavaramerkin rekisterdintia
vastaan edelld 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta. Sen viite perustui

— Kreikassa numerolla 121579 rekisterdityyn kuviomerkkiin, jonka rekisterdintia on haettu

24.1.1994 ja joka on rekisterdity 17.5.1996 —— luokkaan 25 kuuluvia 'T-paitoja ja
rantavaatteita’ varten
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7  SMHV pyysi 5.4.2006 péivatylla kirjeelld [New Yorker Jeansin] vaatimuksen mukaisesti [Vallis
K.-Vallis A:ta] esittdméddn asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 42 artikla) nojalla todisteet aikaisemman kansallisen kuviomerkin kaytosta
viimeistddn 6.6.2006. [Vallis K.-Vallis A.] toimitti 6.6.2006 paivitylla kirjeellddn 1.6.2006 péivatyn
valaehtoisen todistuksen, laskuja ja useita valokuvia.

8 [New Yorker Jeans] viitti 25.9.2006 pdivityssd kirjeessd erityisesti, ettd esitetyt todisteet olivat
riittdiméttomid osoittamaan aikaisemman oikeuden tosiasiallisen kayton. SMHV pyysi 14.11.2006
paivatylla kirjeelld [Vallis K.-Vallis A:ta] vastaamaan tdhdn viitteeseen ja esittdmdén
huomautuksensa viimeistadn 14.1.2007.

9 [Vallis K.-Vallis A.] esitti 15.1.2007 SMHV:lle toimitetulla kirjeelld lisdéd todisteita, muun muassa
vuosilta 2000, 2001 ja 2003 perdisin olevia katalogeja.

10 Viiteosasto hyviksyi 26.5.2008 viitteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
perusteella tiettyjen riidanalaisten tavaroiden eli luokkaan 18 kuuluvien ’laukkujen ja reppujen’ ja
kaikkien luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Sen toteamus, jonka mukaan kyseisten
tavaramerkkien vilinen sekaannusvaara oli olemassa, perustui muun muassa yhteen edelld
mainituista katalogeista, joka oli paivatty vuoden 2001 kesalla.

11 [New Yorker Jeans] valitti 16.7.2008 SMHV:n sisilld asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on
tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla) nojalla viiteosaston paatoksesta.

12 SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta hyvaksyi [riidanalaisella paatokselld] valituksen osittain,
kun se hylkési viitteen luokkaan 18 kuuluvien ’laukkujen ja reppujen’ osalta, ja pysytti
viiteosaston pédtoksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Se totesi yhtaaltd, ettei
viiteosasto tehnyt virhettd ottaessaan huomioon lisdtodisteet, jotka toimitettiin 15.1.2007, ja
toiseksi, ettd kisiteltdvissd asiassa oli esitetty riittdvésti ndyttod aikaisemman kreikkalaisen
tavaramerkin kaytosta. — -”

Valituksenalainen tuomio

New Yorker Jeans vaati ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.10.2009
toimittamallaan kannekirjelmélld unionin yleistd tuomioistuinta muuttamaan riidanalaista péaitostd ja
toteamaan, ettd valituslautakunnassa esitetty valitus oli perusteltu, sekd hylkdamédn viitteen luokkaan
25 kuuluvien tavaroiden osalta. Toissijaisesti New Yorker Jeans vaati kumoamaan valituslautakunnan
paiatoksen siltd osin kuin siind hylattiin valitus ja vahvistettiin rekisterdintihakemuksen hylkdédminen
ndiden tavaroiden osalta.

New Yorker Jeans vetosi kanteensa tueksi erityisesti asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaan
ja 76 artiklan 2 kohtaan seké asetuksen N:o 2868/95 22 sdadannon 2 kohdan toiseen virkkeeseen. Tésta se
vaitti, ettd valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, ettd viiteosastolla oli oikeus ottaa huomioon
edelld mainitun sddnnoksen nojalla SMHV:n asettaman maédrdajan padttymisen jalkeen esitetyt
lisdtodisteet aikaisemman tavaramerkin kéytosta.

Unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 23 ja 24 kohdassa asiassa C-29/05 P,
SMHYV vastaan Kaul, 13.3.2007 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2213, 42 kohta) ja huomautti, ettd
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta seuraa, ettd paasadannon mukaan — ja ellei erikseen ole
toisin sdddetty — asian osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden maédrdaikojen
paattymisen jalkeen, jotka niiden esittdmiselle on asetettu kyseisen asetuksen sddnnoksilld, eika
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SMHV:a ole millddn tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu
tai jotka on esitetty tdlla tavalla liian myohddn, ja hylkdsi ndin New Yorker Jeansin esittimén
kanneperusteen seka totesi kyseisen tuomion 25-34 kohdassa seuraavaa:

725 — — Asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 2 kohdassa sdddetéén, ettd jos viitteentekijan on asetuksen

26

30

31

33

34

N:o 207/2009 42 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallinen kaytto, SMHV pyytdd viitteentekijad toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa
madrdajan kuluessa. Saman 22 sddnnon toisessa virkkeessd lisdtddn, ettd jos vditteentekija ei
toimita todisteita méaédrdajan kuluessa, SMHV hylkaa viitteen.

Kyseisestd toisesta virkkeestd seuraa, ettd aikaisemman tavaramerkin kayttoda koskevien todisteiden
toimittaminen tatd varten asetetun méddrdajan péaatyttyd merkitsee lahtokohtaisesti sitd, ettd viite
hyldtdan ilman, ettd SMHV:lla olisi tétd koskevaa harkintavaltaa. — —

— — [O]n katsottava, ettd koska [Vallis K.-Vallis A.] toimitti asetetussa miérdajassa eli 6.6.2006
merkityksellisid todisteita, kuten valaehtoisen todistuksen, laskuja ja valokuvia, sen on katsottava
toimineen asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 2 kohdan toisessa virkkeessd asetetussa
madréajassa. Lisdksi on kiistatonta, ettd sen jélkeen, kun kantaja huomautti todisteiden olevan
riittamattomia, SMHV antoi [Vallis K.-Vallis A:lle] mahdollisuuden esittia huomautuksensa
14.1.2007 mennessd. Tédssd yhteydessd viditeosasto saattoi ottaa huomioon [Vallis K.-Vallis A:n]
tdssd madrdajassa esittimien huomautusten yhteydessé esittamit todisteet.

Asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 2 kohdan on nimittdin ymmarrettdva tarkoittavan sitd, ettei
mikddn sulje pois lisdtodisteiden, jotka ainoastaan tdydentdvat médrdajassa toimitettuja muita
todisteita, huomioon ottamista, kun ensimmadiset todisteet eivit ole merkityksettomid mutta
toinen osapuoli on riitauttanut ne riittaméttomina. Téllainen toteamus, joka ei mitenkédédn tee
edelld mainittua sddntéd merkityksettomaksi, on pdteva sitdkin suuremmalla syylld, koska [Vallis
K.-Vallis A.] ei kayttinyt maiadrdaikoja vadrin kayttdimalld tietoisesti viivytystaktiikkaa tai
toimimalla ilmeisen huolimattomasti.

Nyt kasiteltaviassd asiassa on todettava, ettd koska [Vallis K.-Vallis A:n] viiteosaston asettaman
madrdajan padtyttyd toimittamat todisteet eivdt olleet ensimmaisid ja ainoita todisteita kaytosta
vaan madadrdajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden lisdksi toimitettuja todisteita, se
seikka, ettd kantaja riitautti ndma todisteet, on ollut riittidva peruste sille, ettd [Vallis K.-Vallis A.]
toimitti lisdtodisteita huomautuksensa esittdessddn. Viiteosasto ja tdmén jilkeen valituslautakunta
saattoivat ndmd seikat huomioiden ratkaista aiemman tavaramerkin tosiasiallista kayttoa koskevan
kysymyksen kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella.

— — [T]oteamus, jonka mukaan viiteosasto oli tdysin oikeassa ottaessaan huomioon sille 15.1.2007
toimitetut katalogit, on myos viitemenettelyn yleisemmaén tavoitteen mukainen; tdmén tavoitteen
yhteydesséd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan on tulkittu merkitsevén sitd, ettd jopa
liian myohddn esitetyt todisteet on otettava huomioon, jos ne ovat merkityksellisida eivitka
menettelyn vaihe ja asian olosuhteet estd niiden esittamista.”

Unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi my6s muut New Yorker Jeansin kanteensa tueksi esittdmat
perusteet ja koko kanteen.
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Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

New Yorker Jeans vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion
ja hyvaksymidn ensimmadisessd oikeusasteessa esitetyn kanteen tai toissijaisesti palauttamaan asian
unionin yleiselle tuomioistuimelle asian ratkaisemiseksi lopullisesti. Lisdksi New Yorker Jeans vaatii,
ettd SMHV velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkayntikulut.

SMHV  vaatii, ettd valitus hyldtddn ja ettd New Yorker Jeans velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

Valitus

Asianosaisten lausumat

New Yorker Jeans esittdd valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 76 artiklan 2 kohdan sekd asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon
2 kohdan rikkomista.

Se viittdd padasiallisesti, ettd unionin yleinen tuomioistuin on jittanyt huomiotta kyseiset sdadnnokset,
kun se on todennut, ettd SMHV oli perustellusti ottanut huomioon Vallis K.-Vallis A:n 15.1.2007
esittamat lisdtodisteet aikaisemman tavaramerkin kaytosta.

New Yorker Jeansin mukaan SMHV:n alun perin asettamassa madrdajassa esitetyt lisdtodisteet eivit
riittdneet osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttod ja tdman vuoksi SMHV:n olisi
pitdnyt hylatd viite asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon 2 kohdan toisen virkkeen nojalla, koska tama
sadnnos on tdltd osin poikkeus asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesta
padsaannosta.

Valittajan mukaan tdllaisella tulkinnalla ei aseteta viitteentekijad perusteettomasti epdedullisempaan
asemaan, koska viitteentekija on ennen viitteensd tekemistd ollut tietoinen siitd, ettd se saattaisi
pyydettdessd joutua todistamaan aikaisemman tavaramerkkinsd tosiasiallisen kéyton viitteensd
hylkdadamisen uhalla, koska silla on ollut riittdvd madrdaika tdmén tekemiseksi ja koska silld on myos
ollut mahdollisuus hakea tdmdn méadrdajan pidennystd. Lisdksi kyseiselld osapuolella on siindkin
tapauksessa, ettd sen viite hyldttdisiin, myohemmin oikeus vaatia juuri rekisteréidyn tavaramerkin
mitattomaksi julistamista.

Toissijaisesti New Yorker Jeans viittaa edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion
44 kohtaan ja viittds, ettd siindkin tapauksessa, ettd lisdtodisteiden esittiminen olisi sallittua, unionin
yleinen tuomioistuin on jattdnyt huomiotta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisen
sdadnnon, jonka mukaan SMHV:n on tutkittava, ovatko myohéssd esitetyt seikat merkityksellisid ja
onko menettelyn vaihe, jossa seikat on esitetty, esteend niiden huomioon ottamiselle. Tastd New
Yorker Jeans toteaa, etti SMHV on syyllistynyt harkintavallan véarinkdyttoon ja laiminlyonyt
velvollisuutensa varmistaa menettelyn tehokkuus, kun tdmé ei ole tarkistanut tillaisen myohdssa
esittamisen oikeuttavien uusien seikkojen olemassaoloa, koska pelkkd vastapuolen esittimédn nayton
kiistdminen toisen osapuolen toimesta ei ole tillainen uusi seikka.

SMHV viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut oikein asetuksen N:o 2868/95 22
sadnnon 2 kohtaa riidanalaisessa paétoksessd, kun se on katsonut, ettd silloin kun merkitykselliset
todisteet tavaramerkin kéytostd on esitetty timén sddnnoksen mukaisesti asetetussa méadrdajassa, kuten
nyt késiteltavissd asiassa, ei tdméd sddnnds ole esteend kyseistd kayttoa koskevien lisdtodisteiden
myohemmiille esittdmiselle.
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Téllainen kyseisen 22 s&dnnon 2 kohdan tulkinta on SMHV:n mukaan my6s unionin tuomioistuimen
edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa vahvistamien periaatteiden
mukainen, ja téllaisten yksinomaan tdydentévien seikkojen hyviksyminen on pdasdédntoisesti kyseisessé
tuomiossa lueteltujen erilaisten vaatimusten mukaista.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

New Yorker Jeansin esittdmédn valitusperusteen ensisijaisesta osasta on huomautettava aluksi, etté
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd SMHYV voi olla ottamatta huomioon
tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa.

Kuten unionin tuomioistuin on katsonut, tdstd sanamuodosta seuraa, ettd padsddnnon mukaan — ja
ellei erikseen ole toisin sdddetty — asian osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden
madrdaikojen padttymisen jilkeen, jotka niiden esittdmiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009
sddannosten nojalla, eikd SMHV:a ole milldédn tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai
todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty télld tavalla lilan myohdan (em. asia SMHV v. Kaul,
tuomion 42 kohta).

Tassd sddnnoksessd tarkennetaan, etta SMHV ”voi” tillaisessa tapauksessa pddttdda olla ottamatta
huomioon tillaisia todisteita, ja annetaan ndin SMHV:lle laaja harkintavalta pdattdd perustellen talta
osin paatoksensd, onko ne otettava huomioon vai ei (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 kohta).

Erityisesti vditemenettelyissd tapahtuvasta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevien
todisteiden esittimisestd on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa sdddetddn
kylld siitd, ettd viitteen tehneen tavaramerkin haltijan on rekisteréintihakemuksen tekijan pyynnosta
toimitettava todisteet tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd, joiden puuttuessa viite hyldtdén, mutta
kyseisessd asetuksessa ei ole sddnnostd, jossa tarkennettaisiin médrdaika, jonka kuluessa téllaiset
todisteet on esitettéava.

Sitd vastoin asetuksen N:o 2868/95 22 sadnnon 2 kohdassa sdaddetddn tastd, ettd mikéli téllainen pyynto
on esitetty, SMHV pyytdd aikaisemman tavaramerkin haltijaa toimittamaan ndyton tavaramerkin
kaytostd tai perustellut syyt kayttdmatta jattamiseen SMHV:n madrdaméan madrdajan kuluessa.

Nyt kasiteltdavdssd asiassa SMHV:n viiteosasto on soveltanut viimeksi mainittua sddnnosti ja asettanut
Vallis K.-Vallis A:lle méérdajan tillaisen ndyton esittdmistd varten. On myos kiistatonta, ettd Vallis
K.-Vallis A. on esittinyt timén médrdajan kuluessa erilaisia todisteita aikaisemman tavaramerkin
kaytosta.

Lisdksi on huomautettava, ettd kyseisen 22 sddannon 2 kohdan toisessa virkkeessd tdismennetddn mydos,
ettd jos todisteita tavaramerkin kéytostd ei toimiteta SMHV:n asettaman madérdajan kuluessa, viite
hylataan.

Tastd on todettava, ettd kyseisen sddnnoksen sanamuodosta kylld kdy ilmi, ettd mikali mitdén todisteita
kyseisen tavaramerkin kéytostd ei toimiteta SMHV:n asettamassa madrdajassa, tdimdn on hylattava viite
viran puolesta, mutta ndin ei sitd vastoin tarvitse tehdd, jos kyseisen madrdajan rajoissa on esitetty
todisteita tdstd kaytosta.

On nimittdin niin, ettd ellei téllaisessa tapauksessa ilmene, ettd kyseiset seikat ovat vailla merkitysta
tavaramerkin tosiasiallisen kéyton toteamiseksi, menettelyd jatketaan. Niinpd SMHV:n on pyydettéivi,
kuten asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa sdddetédén, niin usein kun on tarpeen, osapuolia
esittimédn asettamassaan mddrdajassa toisten osapuolten ilmoituksia koskevia huomautuksia. Mikéli
vdite tdllaisessa yhteydessd hyldtddn myohemmin silld perusteella, ettd tavaramerkin tosiasiallisesta
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kaytostd ei ole esitetty riittdvad ndyttod, tatd viitettd ei hylatd asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon
2 kohdan nojalla, joka on péddasiallisesti menettelyd koskeva sddnnds, vaan yksinomaan asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa olevan aineellisoikeudellisen sddannén nojalla.

Edelld esitetystd seuraa, kuten unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti valituksenalaisessa
tuomiossa katsonut, ettd kun — kuten nyt kasiteltdvdssd asiassa — kyseisen tavaramerkin kayton
osoittamiseksi merkityksellisid todisteita on esitetty SMHV:n asetuksen N:o 2868/95 22 siddnndn
2 kohdan nojalla asettamassa maddrdajassa, lisdndyttod tdllaisesta kdytostd on mahdollista esittdd
kyseisen maédrdajan padttymisen jilkeen. Samoin kuin unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti
katsonut ja tdmin tuomion 22 ja 23 kohdassa on huomautettu, téllaisessa tilanteessa ei milldaén
muotoa kielletd SMHV:a ottamasta huomioon tilld tavalla myohéén esitettyja todisteita ja kayttdmasta
ndin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa.

Nain ollen ainoan valitusperusteen ensisijainen osa on hyléttava.

Toiseksi New Yorker Jeans viittdd valitusperusteen toissijaisessa osassa, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on tehnyt virheen jittdessddn toteamatta, ettd SMHV on nyt kisiteltdvdssd asiassa
syyllistynyt harkintavallan véaarinkdyttoon jéttdessddan tutkimatta, olivatko myohéddn esitetyt seikat
merkityksellisid ja estiké menettelyn vaihe, jonka aikana seikat esitettiin, niiden huomioon ottamisen.

Harkintavallasta, jota SMHV kayttdda arvioidessaan myohddn esitettyjen todisteiden mahdollista
huomioon ottamista, on huomautettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan tdma huomioon ottaminen on
perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on ratkaistava asia vditemenettelyssa ja kun se katsoo, etté
yhtadlta lilan myohéddn esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisia sen
kasiteltdviand olevan viitteen ratkaisun kannalta ja ettd toisaalta menettelyvaihe, jossa téllainen liian
myo6hdinen esittiminen tapahtuu, ja tdhan liittyvdt olosuhteet eivit ole esteend niiden huomioon
ottamiselle (ks. em. asia SMHYV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

Tastd on todettava, ettd tosiseikkoja koskevista toteamuksista, jotka unionin yleinen tuomioistuin on
tehnyt valituksenalaisen tuomion 33 ja 34 kohdassa, kdykin ilmi, ettd Vallis K.-Vallis A:n liian
myohddn esittimien todisteiden huomioon ottaminen sen alun perin esittdmien merkityksellisten
todisteiden lisaksi mahdollisti sen, ettd viiteosasto ja myohemmin valituslautakunta saattoivat todeta
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kéayton kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden
perusteella, ja menettelyn vaihe, jonka aikana ndmi lisdtodisteet esitettiin, sekd siihen liittyvét
olosuhteet eivit olleet esteend tille esittimiselle.

Koska ndin ollen on kiistatonta, ettd myohéddn esitettyjen lisdtodisteiden huomioon ottaminen on
mahdollistanut sen, ettd SMHV on voinut todeta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton, ei
New Yorker Jeansin viitettd, jonka mukaan tdmé oikeusaste ei ole tutkinut ndiden seikkojen
merkityksellisyyttd, voida mitenkédan hyvaksya.

Lisdksi on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion
31 kohdassa, ettd Vallis K.-Vallis A. ei kdyttdnyt asetettuja méadrdaikoja vddrin kayttamalla tietoisesti
viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen huolimattomasti vaan ainoastaan esitti tdydentdvid asiakirjoja
sen jilkeen, kun New Yorker Jeans oli riitauttanut sen alun perin esittimat merkitykselliset todisteet.

Toteamuksista, jotka — kuten valituksenalaisen tuomion 28 kohdasta kidy ilmi — unionin yleinen
tuomioistuin esittdd arvioinnissaan, joka on johtanut New Yorker Jeansin sen viitteen hylkddmiseen,
jonka mukaan valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, ettd viiteosastolla oli nyt kasiteltdvassa
asiassa oikeus ottaa huomioon myohddn esitetyt katalogit, ei ilmene minkdanlaista oikeudellista
virhetta.
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Edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd ainoan valitusperusteen toissijainen osa, jossa valittaja
vaittdd unionin yleisen tuomioistuimen jattdneen virheellisesti toteamatta, etta SMHV oli kdyttinyt
vadrin sille asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla kuuluvaa harkintavaltaa, ei voi
menestya.

Koska ainoan valitusperusteen kumpikaan osa ei ndin ollen ole perusteltu, valitus on hylattéva.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa médratdadn, ettd jos valitus on
perusteeton, unionin tuomioistuin paattaa oikeudenkéyntikuluista.

Tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan tyojarjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla
valituksen kasittelyyn, mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, ettd New Yorker Jeans
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, ja koska tdmd on hévinnyt asian, se on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (neljds jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitdén.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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