TUOMIO 14.5.2009 — ASIA T-165/06

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

14 paivdna toukokuuta 2009 *

Asiassa T-165/06,

Elio Fiorucci, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat A. Vanzetti, G. Sironi
ja F. Rossi,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn O. Montalto ja L. Rampini,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssa menettelyssi oli ja
viliintulijana ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkayntikieli: italia.
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Edwin Co. Ltd, kotipaikka Tokio (Japani), edustajinaan asianajajat D. Rigatti,
M. Bertani, S. Verea, K. Muraro ja M. Balestriero,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan
6.4.2006 tekemaistd pdatoksestd (asia R 238/2005-1), joka koskee Elio Fioruccin ja
Edwin Co. Ltd:n vélistd mitattdmyys- ja menettimismenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekéd tuomarit M. Prek ja
V. M. Ciuci (esittelevd tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2006
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.12.2006
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.12.2006
toimitetun véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 5.11.2008 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantajana oleva muotisuunnittelija Elio Fiorucci oli Italiassa 1970-luvulla varsin
tunnettu. Sittemmin 1980-luvulla ilmenneiden taloudellisten vaikeuksien johdosta
hénen Fiorucci SpA -niminen yhtionsa asetettiin yrityssaneerausmenettelyyn.

Fiorucci luovutti 21.12.1990 sopimuksella koko ”"luovan omaisuutensa” viliintulijana
olevalle Edwin Co. Ltd -nimiselle japanilaiselle monikansalliselle yhtitlle. Sopimuksen
1 artiklassa todetaan seuraavaa:

“Fiorucci luovuttaa, myy ja siirtda luovutuksensaajana olevalle — — Edwinille:

i) rekisteroidyt tavaramerkit niiden rekisterointipaikasta riippumatta ja tavaramerkit,
joiden rekisterdintid on jossain pdin maailmaa haettu, seké kaikki patentit, mallit,
hyodyllisyysmallit ja kaikki muut Fiorucci-yhtidlle kuuluvat erottavat tunnukset
taméin sopimuksen liitteessd kohdissa A, Al, A2 ja A3 esitettyjen luetteloiden
mukaisesti (Italiassa rekisterdidyt tavaramerkit on luetteloitu kohdassa A,
ulkomailla rekister6idyt tavaramerkit kohdassa Al, italialaiset patentit kohdassa
A2 ja ulkomaiset patentit kohdassa A3);
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ii) kaikki olemassa olevat sopimukset, joiden kohteena on tavaramerkkejé tai muita
mahdollisia erottavia tunnuksia, mukaan luettuna lisenssisopimukset, joilla
luovutetaan oikeus kyseisten tavaramerkkien kayttoon;

iii) kaikki Fioruccin arkistot paperilla olevista malleista, vériesitteistd, kokoelmista,
kangasnéytteistd, ikkunajulisteista, mainosvilineistd, Fiorucci-yhtion luomien
vaatemallistojen néytteistd, valokuvista ('tietotaito’);

iv) tdysi yksinoikeus nimityksen 'FIORUCCI kiyttimiseen ja oikeus valmistaa ja
myyda yksinoikeudella vaatteita ja muita tuotteita, joissa on merkki "FIORUCCI".”

Muutamien vuosien ajan kantaja toimi yhteistydssé viliintulijan kanssa.

Viliintulija esitti 23.12.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) hakemuksen sanamerkin ELIO FIORUCCI rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18 ja
25 kuuluvia tavaroita varten.

SMHYV rekister6i 6.4.1999 sanamerkin ELIO FIORUCCI ja julkaisi sen 17.5.1999
Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 39/1999.
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Kantaja teki téstd tavaramerkistd 3.2.2003 menettdmis- ja mitdttomyyshakemuksen
yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 50 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan ja 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

SMHV:n mitdttomyysosasto hyviksyi 23.12.2004 tekemalldadn padtokselld tavara-
merkkid ELIO FIORUCCI koskevan mitattomyyshakemuksen asetuksen N:o 40/94
52 artiklan 2 kohdan rikkomisen johdosta, eiké se katsonut tarpeelliseksi ottaa kantaa
kyseisen tavaramerkin menettimishakemukseen.

Mitattomyysosasto katsoi, ettd asiaan sovellettiin Italian tavaramerkkilain (Legge
Marchi) 21 §:n 3 momenttia (josta on tullut teollisoikeuslain (Codice della Proprieta
Industriale) 8 §:n 3 momentti), ja kumosi kyseessé olevan tavaramerkin rekisteréinnin,
koska Elio Fioruccin nimen tunnettuus oli néytetty toteen ja koska nimenomaista,
varmaa ja yksiselitteistd suostumusta kyseisen nimen rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi ei ollut annettu. Koska mitattomyysosasto katsoi, ettd timé peruste jo
yksinédn johti tavaramerkin mitéttomyyteen, se ei pitinyt tarpeellisena tutkia kantajan
esittdimid menettdmisperusteita.

Viliintulija valitti tdmén jilkeen SMHV:n valituslautakuntaan ja vaati mitattomyys-
osaston padtostd muutettavaksi siten, ettd kyseessé olevan tavaramerkin mitattomyys-
vaatimus hylatdén ja rekisterdinti pidetdaén voimassa.

SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta hyvaksyi 6.4.2006 tekemailldén padtokselld
(jdljempédnd riidanalainen pditos) viliintulijan valituksen ja kumosi mitdttomyys-
osaston padtoksen silld perusteella, ettd asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua suhteellista mitaittomyysperustetta ei sovellettu esilld olevaan asiaan, jossa
ei ollut kyse kansallisessa lainsdddannossd saddetyisté tilanteista (Codice della Proprieta
Industrialen 8 §:n 3 momentti). Valituslautakunta hylkési myds kantajan esittdimén
asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen perustuvan
kyseessé olevaa tavaramerkkié koskevan menettaimishakemuksen.
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Valituslautakunta tdsmensi erityisesti, ettd Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n
3 momentin perimmaéinen tarkoitus oli estdd se, ettd kolmas osapuoli kiyttdd
taloudellisesti hyvdkseen tunnetun henkilon nimed. Valituslautakunnan mukaan
tdma4 sddnnos on otettu kayttoon sellaisen nimen kaupallisen potentiaalin suojelemi-
seksi, joka on tullut tunnetuksi muilla kuin varsinaisesti kaupallisilla aloilla (esim.
taiteen, politiikan tai urheilun alalla). Valituslautakunta totesi, ettei timén asian osalta
sen tietddkseen ollut olemassa oikeuskdytint6d mutta ettd “parhaassa italialaisessa
oikeuskirjallisuudessa” vaikutetaan vahvistettavan, ettd mainitun sdédnnoéksen perim-
maisen tarkoituksen on vdistyttiva tilanteissa, joissa tdtd kaupallista potentiaalia jo
kéytetddn laajasti hyviksi. Valituslautakunta totesi, ettd esilld olevassa asiassa Elio
Fioruccin nimen laajaa tunnettuutta italialaisen yleison keskuudessa ei epdileméttakaan
voida maédritelld siten, ettd se olisi seurausta sen alkuperdisestd kdyttimisestd ei-
kaupallisessa yhteydessd. Pdinvastoin valituslautakunta katsoi esitettyjen asiakirjojen ja
kantajan omien véitteiden valossa, ettd Elio Fioruccin tunnettuus kulttuurihenkil6na oli
vdliton seuraus Elio Fioruccin tunnettuudesta muotisuunnittelijana ja tdten hénen
kaupallisesta toiminnastaan. Ndiden syiden perusteella valituslautakunta katsoi, ett se,
ettd tavaramerkin haltija rekisteréi Elio Fioruccin nimen yhteison tavaramerkking, ei
kuulunut mainitussa kansallisessa sédnnoksessd sdddettyjen tilanteiden piiriin ja etté
titen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukainen mitattomyysedellytys ei

tayttynyt.

Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla esitetyn menettdmis-
vaatimuksen osalta valituslautakunta tdsmensi, ettd timan sddnnoksen perimmaisena
tarkoituksena oli suojella yleison luottamusta siihen, ettd tuote vastaa tavaramerkin
siséltdmad viestid kyseisen tavaramerkin tultua rekistertidyksi. Valituslautakunnan
mukaan kyseisen sddnnoksen soveltaminen edellyttdd tdten kahden edellytyksen
tayttymista:

- ensinndkin tavaramerkin on siséllettavé viesti tavaran luonteen, laadun, maantie-
teellisen alkuperin tai, kuten nyt esilld olevassa asiassa, sen suunnittelijana olevan
henkil6n osalta

- toiseksi tavaramerkkid kaytettdessd on ilmettdvd ristiriita mainitun viestin ja
yleisolle esitetylld tavaramerkilld yksiloidyn tavaran ominaispiirteiden vélilla.
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Nyt esilli olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, ettd ensimmdinen ndisté
edellytyksistd ei tdyttynyt ja ettd téstd syystd toisen edellytyksen téyttymistd oli
mahdotonta tutkia. Se totesi, ettd kyseessd oleva tavaramerkki ei sisdltinyt mitddn
viestid kyseessd olevien tavaroiden maantieteellisestd alkuperéstd, luonteesta, laadusta
tai edes niiden suunnittelijana olevasta henkildsta. Valituslautakunta korosti, ettd yleiso
ei valttamattd yhdistd tuotteita, joiden tunnuksena kdytetddn nimestd koostuvaa
tavaramerkkid, titd nimed vastaavaan luonnolliseen henkiloon. Se tismensi timan
johtuvan siitd, ettd yleiso on tietoinen nimien yleisestd kaytostd kaupallisina merkkeina
ilman, etta tima merKkitsisi sitd, ettd mainitut nimet vastaavat todellista henkiloa. Lisaksi
valituslautakunta totesi, ettd kantaja oli vuoden 1990 luovutuksella luopunut kaikista
oikeuksista kayttad sekd FIORUCCI ettd ELIO FIORUCCI tavaramerkkejd. Valitus-
lautakunta katsoi, ettid niiden kahden tavaramerkin vilinen erottelu oli keinotekoinen
ja ettd tavaramerkki FIORUCCI ja henkil6n nimi — joka oli tosiasiassa erottava tunnus —
olivat tdysin samamerkityksisia.

Valituslautakunta katsoi, etta asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitettua menettdmisperustetta ei voida soveltaa kantajan esittimdin toiseen
menettdmisperusteeseen eli tavaramerkilld ELIO FIORUCCI yksildityjen tavaroiden
laadun heikentymiseen. Valituslautakunta totesi, ettd mainitulla artiklalla suojeltu
seikka ei ollut tuotteiden laatu abstraktisti arvioituna, vaan yleison luottamus siihen,
ettd tuotteella on tavaramerkin lupaamat tdsmélliset ominaispiirteet. Esilld olevassa
asiassa valituslautakunta katsoi, ettd koska tavaramerkki ELIO FIORUCCI vastasi
ainoastaan erddn henkilon nimes, silld ei annettu mitdédn viitteitd madrétynlaisista
laadullisista ominaisuuksista, ja etté titen yleis6d ei voitu mitenkédn johtaa harhaan.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- ensisijaisesti kumoaa riidanalaisen paitoksen ja toteaa yhteison tavaramerkin ELIO
FIORUCCI mitattomaksi
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— toissijaisesti toteaa yhteison tavaramerkin ELIO FIORUCCI menetetyksi

- velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

16 SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

17 Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

- heti alkuunsa jattda tutkimatta

a) kantajan vaatimuksen, jolla pyritddn riidanalaisen péidtoksen kumoamiseen
sikdli kuin mainitussa paatoksessd hyldtddan yhteison tavaramerkin ELIO
FIORUCCI menettdmispyynto
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b) kantajan vaatimuksen, joka koskee menetetyksi julistamista kyseessd olevan
tavaramerkin harhaanjohtavan kayton johdosta

¢) kantajan vaatimuksen, joka koskee kyseessd olevan tavaramerkin julistamista
mitattoméksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun
harhaanjohtavan luonteen johdosta

- hylkaa kaikki kantajan vaatimukset seka tosiseikkojen ettd oikeudellisten seikkojen
osalta perusteettomina

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Viliintulija vdittasd, ettd riitauttaessaan riidanalaisen padtoksen menettdmisvaatimusta
koskevan osan kantaja ei ole maininnut, misté valituslautakunnan véitetty asetuksen
N:040/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen muodostuu. Viliintulija toteaa,
ettd kantaja ei ole vedonnut virheeseen kyseisen sddnnoksen tulkinnassa tai
soveltamisessa vaan ettd se on paremminkin moittinut lopputulosta, johon kyseisen
sddnnoksen soveltamisessa on riidanalaisessa padtoksessd paddytty. Viliintulijan
mukaan kanteen kohteena on ainoastaan se, ettd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin tutkisi uudestaan asian tosiseikat ja ettd télla tutkinnalla korvattaisiin
SMHV:n valituslautakunnan tutkinta. Esilli oleva kanne on kuitenkin esitetty
tuomioistuimelle, joka asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdan mukaan on
toimivaltainen ainoastaan valvomaan riidanalaisen padtoksen laillisuutta. Viliintulijan
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mukaan tdméd riittdd sen toteamiseen, ettd kantajan vaatimus kyseessd olevan
tavaramerkin menettdmiseksi on jatettdva tutkimatta.

Lisdksi vialiintulija katsoo, ettd kanneperusteet, joissa vedotaan kyseessd olevan
tavaramerkin mitattomyyteen silld perusteella, ettd kyse ei ole uudesta tavaramerkista,
ettd tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa
tarkoitetulla tavalla luonteeltaan harhaanjohtava ja ettd kyseistd tavaramerkkia
koskeva hakemus on jatetty mainitun asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla vilpillisessd mielessd, ovat uusia perusteita, joita ei ole kisitelty SMHV:ssa
kéydyssd menettelyssd ja jotka on titen jatettdva tutkimatta.

Viliintulija katsoo lopuksi, ettd useat asiakirjat, jotka kantaja jétti kannekirjelmén
yhteydessd 19.6.2006, vaikuttavat olevan uusia asiakirjoja, koska niitd ei ole esitetty
SMHV:ssa kiydyssa menettelyssd, kuten esimerkiksi liitteet A36, A37, A39—-A59, A74—
A94, A103—-A106, A116 ja A117. Viliintulija muistuttaa, ettd vakiintuneen oikeuskéy-
tannon mukaan osapuolet eivit voi esittdd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa uusia asiakirjoja ja ettd tillaiset asiakirjat on jétettavé tutkimatta.

On muistutettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen
tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien péaitosten laillisuuden valvonta
asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asia T-128/01, DaimlerChrysler
v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01,
Alejandro v. SMHV — Anheuser Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok, s. II-2251,
67 kohta ja asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), tuomio
22.10.2003, Kok., s. II-4625, 70 kohta). Vaikka ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimella on asetuksen N:0 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan "toimivalta sekd kumota
kiistetty padtos ettd muuttaa sitd”, tdmé kohta on ymmdrrettivd edellisen kohdan
valossa, jonka mukaan "kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen
menettelymédrayksen rikkominen, perustamissopimuksen, timén asetuksen tai niiden
soveltamista koskevan oikeussddannon rikkominen taikka harkintavallan vaarinkaytto”,
ja sitd on myos tutkittava yhdessa EY 229 ja EY 230 artiklan kanssa. Ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan péaétoksen laillisuuden
valvonta on néin ollen tehtédva valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta
(asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV — Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005,
Kok., s. II-1881, 25 kohta).
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Nidin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvini ei ole tutkia sille
esitettyjd uusia perusteita eikd tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden
perusteella, jotka esitetddn ensimmaistd kertaa tdssd tuomioistuimessa. Naiden
todisteiden hyviksyminen olisi ndet vastoin ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmat
eivit voi muuttaa riidan kohdetta siitd, miké se on ollut valituslautakunnassa. Niinpa
perusteet ja todisteet, jotka esitetddn ensimmadisen kerran ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, on jitettiva tutkimatta ilman, ettd niihin on tarpeen perehtya (ks.
vastaavasti asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 54 kohta ja
asia T-342/05, Henkel v. SMHV — SERCA (COR), tuomio 23.5.2007, 31 kohta, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Esilld olevassa asiassa viliintulijan esittdmin ensimmadisen tutkimatta jéttamistéd
koskevan perusteen osalta on todettava, ettd kantaja vetoaa selvisti siihen, etté
valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa, ja titen erddseen kyseisen asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa sdddetyistd
kanneperusteista. Néin ollen véliintulijan esittdmi vaatimus toisen kanneperusteen
tutkimatta jattdmiseksi on hylattava.

Viliintulijan esittdmien tutkimatta jattdmistd koskevien muiden perusteiden osalta
oikeudenkdyntiaineistosta ilmenee — kuten viliintulija perustellusti viittdd — ettéd
kanneperusteet, joissa vedotaan kyseessd olevan tavaramerkin mitéttomyyteen silld
perusteella, ettd kyse ei ole uudesta tavaramerkists, ettéd tavaramerkki on asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan harhaanjoh-
tava ja ettd kyseistd tavaramerkkid koskeva hakemus on jdtetty mainitun asetuksen
51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessd mielessd, ovat uusia perusteita,
joita ei ole kasitelty SMHV:ssa kédydyssd menettelyssd ja jotka on titen jatettdva
tutkimatta.

Niin ollen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tutkittavaksi on pétevisti
saatettu ainoastaan kanneperusteet, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 52 artiklan
2 kohdan a alakohdan ja 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheelliseen soveltamiseen,
eli mitdttomaksi julistamiseen nimeéd koskevan oikeuden loukkaamisen johdosta ja
tavaramerkin menettdmiseen harhaanjohtavan kiyton johdosta.
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Lisdksi on todettava, ettd erditd kantajan kannekirjelménsd liitteend esittdmid
asiakirjoja, eli liitteitd A36, A37, A39-A59, A74—A94, A103—-A106, A116 ja A117 ei
ole esitetty SMHV:ssa kiydyssd menettelyssd ja ne on titen edelld 22 kohdassa mainitun
oikeuskdytdnnon mukaisesti jatettdva niin ikddn tutkimatta.

Asiakysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat
asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 50 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo, ettd viimeksi mainittu kanneperuste on syyta tutkia ensin.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c
alakohdan virheellistd soveltamista

Kantaja viittas, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd asetuksen N:o
40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykset eivit esilld olevassa
asiassa tdyttyneet. Kantajan mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI on ensinnékin
itsessddn omiaan johtamaan yleis6d harhaan kyseiselld tavaramerkilld yksiloityjen
tavaroiden suunnittelijana olevan henkilon osalta. Toiseksi se, ettd viliintulija kayttaa
kyseistd tavaramerkkid, voi niin ikdén johtaa yleis6d harhaan.

SMHYV ja viliintulija tukevat valituslautakunnan kantaa ja vaittavat yhtdaltd, etta
kyseesséd oleva tavaramerkki ei ole itsessddn harhaanjohtava, koska kuluttajat ovat
tietoisia siitd, ettd on yleistd, ettd suunnittelija ei ole sama kuin nimestd muodostuva
tavaramerkki, ja tavaramerkin haltijan vaihdoksella ei ndin voida johtaa harhaan
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keskivertokuluttajaa, ja toisaalta, ettd kantaja ei ole koskaan nédyttinyt toteen
menetettivaksi vaatimansa tavaramerkin minkéénlaista harhaanjohtavaa kayttod.

Ensinndkin sen kantajan véitteen osalta, jonka mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI
on itsessddn omiaan johtamaan yleis6d harhaan, koska kantaja ei ole suunnitellut
kyseiselld tavaramerkilld yksiloityjd tuotteita, on todettava, ettd timad viite on hylatty
riidanalaisen padtoksen 53 ja 54 perustelukappaleessa, koska valituslautakunta katsoi,
ettei pelkéstddn tavaramerkin ja nimen samanlaisuudesta voida péitelld, ettd
kohdeyleisé ajattelee, ettd henkild, jonka nimestd tavaramerkki muodostuu, on
suunnitellut kyseiselld tavaramerkilld varustetut tuotteet. Valituslautakunnan
mukaan nimestd muodostuvien tavaramerkkien kéytto on kaikilla kaupallisilla aloilla
esiintyvd toimintatapa ja kohdeyleisé on hyvin tietoinen siit4, ettd kaikkien nimestd
koostuvien tavaramerkkien taustalla ei vélttdmattd ole samanniminen suunnittelija.

Néma viitteet on hyviksyttava.

Téltd osin on aluksi todettava, ettd yhteisGjen tuomioistuin on katsonut, ettd
tavaramerkin keskeisend tehtdvdnd on taata kuluttajalle tai loppukéyttijille se, etté
tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai
loppukéyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen
tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperi.
Tavaramerkin on nimittdin oltava takeena siitd, ettd kaikki tavaramerkilld varustetut
tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan
yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi tdyttdd keskeisen tehtdvénsa siind
vadristymdttomén kilpailun jérjestelmissd, jonka luominen ja ylldpitiminen on
perustamissopimuksen tavoitteena (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio
12.11.2002, Kok., s. I-10273, 48 kohta).
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Tavaramerkin menettamisté koskevista edellytyksist, joista sdddetdén jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12 artiklan 2 kohdan
b alakohdassa, jonka sdénnossisalto on pédpiirteittdin sama kuin asetuksen N:o 40/94
50 artiklan 1 kohdan c alakohdan, yhteiséjen tuomioistuin on katsonut, ettd
tavaramerkin, joka vastaa sen henkilén nime§, joka on suunnitellut télla tavaramerkilla
varustetut tavarat ja valmistanut niitd ensimmadisend, haltijan ei voida julistaa
menettidneen tavaramerkkid ainoastaan tdmaén erityispiirteen vuoksi silla perusteella,
ettd kyseinen tavaramerkki johtaa yleis6d harhaan, etenkddn kun tdhén tavaramerkkiin
liittyvd goodwill-arvo on luovutettu télla tavaramerkilld varustettuja tavaroita
valmistavan yrityksen kanssa (asia C-259/04, Emanuel, tuomio 30.3.2006, Kok., s.
I-3089, 53 kohta). Tamé johtopdétos perustuu siihen, ettei ole olemassa vaaraa siité, ettd
tavaramerkki on tosiasiallisesti keskivertokuluttajan kannalta harhaanjohtava, eiké
riittdvan vakavaa vaaraa siitd, ettd keskivertokuluttajaa johdetaan harhaan. Vaikka
keskivertokuluttajan padtokseen ostaa kyseessd oleva tuote voi vaikuttaa se, ettd hén
kuvittelee, ettd henkil6, jonka nimed tavaramerkki vastaa, on osallistunut tuotteen
luomiseen, kyseisen tuotteen ominaispiirteistd ja ominaisuuksista vastaa tavaramerkin
haltijana oleva yritys (ks. vastaavasti em. asia Emanuel, tuomion 47 ja 48 kohta).

Vastaavasti on katsottava, ettd tavaramerkin, joka vastaa sen henkilon etu- ja
sukunimed, joka on suunnitellut talld tavaramerkilld varustetut tavarat ja valmistanut
niitd ensimmaéisend, haltijan ei voida julistaa menettineen tavaramerkkid ainoastaan
tdmaén erityispiirteen vuoksi silld perusteella, ettd kyseinen tavaramerkki johtaa yleisé
harhaan, kun tdmai tavaramerkin haltija on luovutuksen kautta laillisesti hankkinut
tavaramerkin, joka muodostuu pelkéstd suunnittelijan sukunimestd, ja kyseiselld
tavaramerkilld yksiloityjd tuotteita valmistavan yrityksen koko luovan omaisuuden.

Koska nyt esilld olevassa asiassa tilanne on juuri ndin, véite, jonka mukaan tavaramerkki
ELIO FIORUCCI olisi itsessddn omiaan johtamaan yleis6d harhaan silld yksil6ityjen
tavaroiden alkuperén osalta asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla, on hyldttava.

Toiseksi viitteestd, joka perustuu tavaramerkin ELIO FIORUCCI harhaanjohtavaan
kéyttoon, jolla on viitetysti johdettu yleis6d harhaan tavaroiden suunnittelijana olevan
henkilon osalta ja joka on ndin muodostanut sellaisen harhaanjohtavuuden, jonka on
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asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla johdettava tavaramerkin
ELIO FIORUCCI menettdmiseen, on todettava, ettd mainitun artiklan soveltaminen
edellyttis tavaramerkin harhaanjohtavaa kayttoa sen rekisterdinnin jilkeen. Kantajan
on ndytettdvd asianmukaisesti toteen téllainen harhaanjohtava kaytto.

Kuten SMHYV ja viliintulija kuitenkin perustellusti toteavat, asiassa ei ole esitetty
mitdédn todisteita siitd, ettd viliintulija olisi kdyttdnyt mitenkéddn tavaramerkkida ELIO
FIORUCCI sen rekisterdinnin jalkeen. Tallaisen ndyton puuttuessa kyse ei voi olla
asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kéytostd, jolla
voidaan johtaa yleis6d harhaan. Téssé tilanteessa esilld olevan kanneperusteen on
katsottava olevan perusteeton, ja se on hylattava.

Ensimmadinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan c
alakohdan virheellistd soveltamista

Kantaja yhtaalta vaittds, ettd valituslautakunta on sekoittanut luovutuksen kohteena
olleeseen tavaramerkkiin FIORUCCI liittyvié oikeuksia koskevan kysymyksen nimesté
Elio Fiorucci muodostuvaan tavaramerkkiin — jota ei ole missdén vaiheessa luovutettu —
liittyvid oikeuksia koskevan kysymyksen kanssa ja késitellyt nditd kysymyksid
paallekkain, ja toisaalta riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan
Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momenttia, jossa sdddetdén, ettd ainoastaan
se henkilo, jonka nimi on kyseessd, voi rekisterdidd laajalti tunnetun nimen
tavaramerkiksi, sovelletaan vain siind tilanteessa, ettd tunnettuus on syntynyt ei-
kaupallisessa yhteydessd. Kantaja viittad, ettd tille viitteelle ei 16ydy mitdén perustetta
Italian lainsddddnndsté ja ettd joka tapauksessa kantaja on erittdin tunnettu myos ei-
kaupallisessa yhteydessa.

SMHYV ja viliintulija katsovat, ettd timé kanneperuste on hyldttiva. Ne vaittavat muun
muassa, ettd Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momentin soveltaminen ei ole
mahdollista, koska timén sdédnnoksen perimmaéinen tarkoitus on suojella kaupallista
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potentiaalia, joka liittyy kuuluisaan nimeen erottavana tunnuksena, eika jo kaupallisesti
kaytettyd nimed, joka saa jo suojaa Italian oikeuden mukaan. Elio Fiorucci on tullut
tunnetuksi ensimmaiseksi kaupallisessa yhteydessa. Toissijaisesti SMHYV ja viliintulija
katsovat, ettd vaikka esilld oleva oikeudenkéynti olisikin ratkaistava Codice della
Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momenttia soveltamalla, siitd ei voida johtaa yhteison
tavaramerkin ELIO FIORUCCI mitattomyyttd. SMHYV ja viliintulija véittavét téltd osin,
ettd luovutussopimuksesta ilmenee, ettd kyseinen sopimus koski kaikkia tavaramerk-
keja ja erottavia tunnuksia, ja ettd ndin ollen on johdonmukaista katsoa, ettd mainittu
sopimus koski myds tosiasiallista tavaramerkkid ELIO FIORUCCIL.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, etti asetuksen N:o 40/94
52 artiklan 2 kohdassa saddetddn seuraavaa:

2. Yhteison tavaramerkki julistetaan mitattoméksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella my®ds, jos sen kaytto voidaan kielta&
muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti

a) nimed koskevan oikeuden,

perusteella yhteison lainsdddannon tai suojaa sédédntelevin kansallisen oikeuden
mukaisesti.”
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Témén sddnnoksen mukaisesti SMHV voi siis julistaa yhteison tavaramerkin
mitittoméksi asianosaisen hakemuksesta, jos tavaramerkin kiytté voidaan kieltdd
muun muassa kansallisessa oikeudessa suojellun nimed koskevan oikeuden perusteella.

Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Mikéli henkiloiden nimet, taiteellisessa, kirjallisessa, tieteellisessd, poliittisessa tai
urheilullisessa yhteydessé kaytetyt merkit, tapahtumien seké voittoa tavoittelematto-
mien jérjestdjen ja yhdistysten nimitykset ja merkit ja niille ominaisten tunnuskuvien
erityispiirteet ovat laajalti tunnettuja, niiden rekisteréinti tavaramerkkind on mahdol-
lista ainoastaan niiden haltijalle tai timén haltijan taikka 1 momentissa mainittujen
henkil6iden suostumuksen saaneelle.”

On huomattava, ettd esilld olevassa asiassa valituslautakunta on jattdnyt soveltamatta
Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momenttia siitd syystd, ettd tatd sadnnostd
sovelletaan ainoastaan, kun henkilon nimen laaja tunnettuus johtuu “alkuperéisestd
kéytostd ei-kaupallisella alalla”, mistd kantajan nimen osalta ei ole kyse (riidanalaisen
paitoksen 44 perustelukappale).

Valituslautakunta on katsonut, ettid edelld mainitun siannoksen tillainen tulkinta on
perusteltua sddnnoksen padmdadrin johdosta, silld sddnnokselld pyritddn estimain se,
ettd kolmannet osapuolet kiyttavit kaupallisessa tarkoituksessa hyvikseen kuuluisan
henkilon nimed (riidanalaisen pddtoksen 31 perustelukappale). Valituslautakunnan
mukaan tdssd sddnnoksessd sallitaan se, ettd nimi “siirtyy” valvotusti eli kyseessé olevan
henkilon suostumuksella “kéytettaviksi puhtaasti kaupallisella alalla, kun se oli
aiemmin tunnettu muulla alalla (politiikka, urheilu jne.)” (riidanalaisen paéitoksen 32
perustelukappale).
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Valituslautakunta lisdsi, ettéd jos henkil6 — siitd huolimatta, ettd hén oli kuuluisa — oli
suurelle yleisolle tuttu kaupallisena tavaramerkkind tai “tosiasiallisesti erottavana
tunnuksena”, tdmé “siirtyminen” oli jo tapahtunut ja titen Codice della Proprieta
Industrialen 8 §:n 3 momenttia ei voitu soveltaa (riidanalaisen pédtoksen 33
perustelukappale).

Valituslautakunta totesi, ettd Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momentin
tulkintaa koskevaa oikeuskéytint6d ei ollut olemassa, ja katsoi, ettd osassa italialaista
oikeuskirjallisuutta esitetyt kannanotot, jotka se esittdd riidanalaisen péaatoksen 41—
43 perustelukappaleessa, tukivat sen tulkintaa kyseisestd sddnnoksesté.

Téltéd osin on todettava, ettd henkil6iden nimié voidaan seké yhteison oikeudessa ettd
Italian oikeudessa kayttda tavaramerkkeind (ks. yhteison tavaramerkkien osalta
asetuksen N:o 40/94 4 artikla ja direktiivin 89/104 2 artikla ja italialaisten
tavaramerkkien osalta Codice della Proprieta Industrialen 7 § ja 8 §:n 2 momentti).

Henkilon nimestd muodostuvalla tavaramerkilld, jota kaytetdédn osoituksena silld
yksiloityjen tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperidstd, on kuitenkin erilainen
tehtédva kuin henkilon nimelld sellaisenaan, silld tdmén tarkoituksena on yksiloidé tietty
henkilo.

Niinpa valituslautakunnan johtopditos siitd, ettd sellaista henkilon nimes, joka on tullut
lagjalti tunnetuksi henkilon harjoittaman kaupallisen toiminnan johdosta, voidaan
suojata ainoastaan laajalti tunnettuna tavaramerkkinid eikd Codice della Proprieta
Industrialen 8 §:n 3 momentin mukaisesti nimeéd koskevan oikeuden perusteella, on
hylttava.
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Ensinndkin on todettava, ettd Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momentin
sanamuoto ei tue valituslautakunnan tapaa tulkita kyseistd sddnnostd, joka koskee
laajalti tunnettujen henkildiden nimid ilman, etti siiné erotellaan mitenkéan sitd, milld
alalla tdmé& tunnettuus on hankittu.

Koska titen Codice della Proprieta Industrialessa ei ole maéaritelmad aloista, joiden
voidaan katsoa olevan “ei-kaupallisia”, timédn tasmallisesti maérittelemattomén
kasitteen kayttiminen edelld mainitun sddnnoksen soveltamisen edellytyksend
merkitsisi epdselvad tilannetta tai jopa sekaannusta ja voisi johtaa varsin erilaisiin
kéytdnnon soveltamistapauksiin.

Vaikka tiettyjen alojen kuten politiikan tai uskonnon voidaan nimittdin kiistatta katsoa
olevan "ei-kaupallisia”, vastauksen antaminen siihen, ovatko erdit muut alat kaupallisia
vai eivit, on paljon epéselvempdd. Taltd osin riittdd, kun todetaan, ettd riidanalaisen
péitoksen 32 perustelukappaleessa esimerkkeind mainitut "kuuluisa elokuvaohjaaja” ja
”suosittu jalkapalloilija” saavat yleensd huomattavaa taloudellista hy6tyé toiminnastaan
omilla aloillaan. Téten olisi perusteltua viittis, ettd ndimé henkilot ovat tulleet laajalti
tunnetuiksi alalla, joka ei ollut ”ei-kaupallinen” ja ettd ndin ollen — ja vastoin
valituslautakunnan nakemystd — myoskédn he eivét kuulu kyseessé olevan italialaisen
sadnnoksen soveltamisalaan.

Toisin kuin valituslautakunta antaa ymmaértaa riidanalaisen paatoksen 33 perustelu-
kappaleessa, toiseksi myds siiné tilanteessa, ettd laajalti tunnetun henkil6n nimi olisi jo
rekisterdity tai sitd kédytettdisiin jo tosiasiallisena tavaramerkkind, Codice della
Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momentilla my6nnetty suojelu ei olisi mitenkadn
turhaa tai merkityksetonta.
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On muistutettava, ettd tavaramerkit rekisterdiddan tiettyja tavaroita tai palveluja varten
ja tavaramerkkeja suojellaan ndiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Vaikka pitdakin
paikkansa, ettd on olemassa sdédnnoksia — kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta
ja direktiivin 89/104 4 artiklan 3 kohta — joilla sallitaan aikaisemman tavaramerkin
haltijan estévdn toisen saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisterdiminen myos
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivdt ole samoja tai joilla ei ole mitddn
samankaltaisuutta tdimén aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin tai palve-
luihin ndhden, ndiden sddnnosten soveltaminen edellyttdd kuitenkin tiettyjen
edellytysten tdyttymistd. Olettamana ei voida pitda sitd, ettd ndma edellytykset tayttyvit
kaikissa tilanteissa.

Tdmin johdosta ei ole mahdotonta, ettd laajalti tunnetun henkilon nimi, joka on
rekisteroity tai jota kdytetddn tavaramerkking tiettyjd tavaroita tai palveluja varten,
voidaan rekister6idd uudestaan sellaisia muita tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit
ole mitenkddn samankaltaisia aikaisemman rekisterdinnin kattamien tavaroiden tai
palvelujen kanssa. Valituslautakunta on téten virheellisesti katsonut, ettd heti, kun
lagjalti tunnetun henkilén nimi on rekisteroéity tai kun sitéd kédytetdan tavaramerkkin,
nimen “siirtyminen” kaytettavéksi tavaramerkkien alalla on jo "toteutunut”.

Lisdksi on todettava, ettd Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momentissa ei
aseteta sen soveltamiselle mitdédn muita edellytyksid kuin se, ettd kyseessd olevan
henkilon nimen on oltava laajalti tunnettu. Koska télld sd@nnoksella myonnetdén
henkiléille, joiden nimi on tullut laajalti tunnetuksi, laajempaa suojaa edullisemmin
edellytyksin, mitkédn syyt eivdt oikeuta sen soveltamisen epddmisté tilanteessa, jossa
laajalti tunnetun henkil6én nimi on rekisterdity tai sitd kiytetddn tavaramerkkina.

Kolmanneksi on todettava, ettd mydskédn riidanalaisen pédédtoksen 41-43 perustelu-
kappaleessa mainituista oikeuskirjallisuuden eréistd kirjoituksista olevien otteiden
perusteella ei voida katsoa, ettd tapa, jolla valituslautakunta on riidanalaisessa
paitoksessd tulkinnut Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momenttia, olisi
oikea.
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A. Vanzetti, joka on V. Di Cataldon kanssa riidanalaisen paatoksen 41 perustelukappa-
leessa mainitun teoksen tekijd, on osallistunut istuntoon kantajan asianajajana ja —
kuten istunnon poytikirjasta ilmenee — todennut, etté valituslautakunnan omaksumaa
kantaa ei voida mitenkdén johtaa hénen kirjoituksestaan kyseessd olevassa teoksessa.

Riidanalaisen paitoksen 42 perustelukappaleessa mainittu M. Ricolfi viittaa valitus-
lautakunnan mukaan ”[henkilon nimen] tunnettuuteen, joka johtuu sen alkuperdisesté
kéytostd useimmiten yritystoimintaan liittyméttomassé yhteydessd”, mika ei mitenkdén
tee mahdottomaksi tunnettuutta, joka johtuu ”yritystoimintaan” liittyvéstd kaytosts,
vaikkakin téllainen tunnettuus on harvinaisempaa.

Ainoastaan riidanalaisen padtoksen 43 perustelukappaleessa mainittu M. Amendola
viittaa kayttoon “ei-kaupallisella alalla”, mutta hiankddn ei nimenomaisesti tuo esiin
péételmis, jonka mukaan Codice della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momenttiin ei
voitaisi vedota sellaisen henkilon nimen suojelemiseksi, joka ei ole tullut laajalti
tunnetuksi téllaisella alalla. Kaiken edelld esitetyn valossa ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ei kuitenkaan missdén tapauksessa voi ainoastaan tdmén yhden
kirjoittajan mielipiteen perusteella asettaa mainitun sdédnnoksen soveltamiselle
edellytyst, joka ei perustu sen sanamuotoon.

Témaén johdosta valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan Codice
della Proprieta Industrialen 8 §:n 3 momenttia. Tdmén virheen johdosta kyseistd
sddnnostd on virheellisesti jétetty soveltamatta kantajan nimeé koskevaan tilanteeseen,
vaikka on kiistatonta, ettd kyse on laajalti tunnetun henkilén nimesté.
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Vaikka lisiksi oletettaisiin, ettd valituslautakunnan tapa soveltaa kyseessd olevaa
sddnnostd on oikea, on niin ikddn kiistatonta, ettd kantaja on tunnettu myos “ei-
kaupallisessa” yhteydessa hdnen taiteen, kulttuurin, ympéristonsuojelun ja lastensuo-
jelun piirissd harjoittamiensa toimintojen johdosta.

Vaikka Elio Fioruccin nimen ei-kaupallista tunnettuutta pidetddn hénen kaupallisen
alan tunnettuuttaan mydhédisempéna tai téstd johtuvana, yksindédn tdma seikka ei esta
téllaisen ei-kaupallisen tunnettuuden suojelemista Codice della Proprieta Industrialen
8 §:n 3 momentilla.

Sen SMHV:n ja viliintulijan toissijaisesti esittdmén viitteen osalta, jonka mukaan
tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisdltyi luovutukseen, jolla kantaja luovutti valiintuli-
jalle kaikki tavaramerkit ja erottavat tunnukset, riittdd, kun todetaan, ettei valituslau-
takunta ole hyldnnyt mitdttomyysvaatimusta talld perusteella.

Kuten edelld 21 kohdassa todetaan, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin valvoo
SMHV:n elinten paatosten laillisuutta eiké se voi missaén tapauksessa korvata SMHV:n
toimivaltaisen elimen perusteluja omilla perusteluillaan (ks. vastaavasti asia C-164/98
P, DIR International Film ym. v. komissio, tuomio 27.1.2000, Kok, s. [-447, 38 kohta).
Nédin ollen SMHV:n ja viliintulijan toissijaisesti esittdméd véite on hyldttava
perusteettomana.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ensimmaéinen kanneperuste on hyviksyttavd ja
riidanalainen péitos titen kumottava.
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Lopuksi kantajan vaatimuksesta tavaramerkin ELIO FIORUCCI julistamisesta
mitidttoméksi on todettava, ettd kantaja vaatii ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuinta tekemédn paidtoksen, joka SMHV:n olisi tullut tehds, eli paétoksen, jolla kyseessé
oleva tavaramerkki julistetaan mitdttomiksi. Tédten on katsottava, ettd télld osalla
ensimmadistd vaatimustaan kantaja vaatii riidanalaista padtostd muutettavaksi (ks. asia
T-188/04, Freixenet v. SMHV (Hiotun mattamustan pullon muoto), tuomio 4.10.2006,
16 ja 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Koska SMHYV ja viliintulija ovat
kuitenkin vedonneet kantajan kyseessd olevan tavaramerkin mitéttoméksi julistamista
koskevan vaatimuksen osalta perusteluihin, joita valituslautakunta ei ole tutkinut (ks.
edelld 64 kohta), kantajan pyyntéon riidanalaisen péadtoksen muuttamisesta ei ole
suostuttava, koska tdmd merkitsisi kiytdnnossd yksinomaan SMHV:lle kuuluvien
hallinnollisten ja tutkinnallisten tehtévien suorittamista ja olisi tdsté syysta ristiriidassa
sen toimielinten vilisen tasapainon kanssa, johon SMHV:n ja ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuimen toimivaltojen vélinen jako perustuu (ks. vastaavasti em. asia
Hiotun mattamustan pullon muoto, tuomion 47 kohta).

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Lisdksi saman artiklan mukaan jos hévinneité
asianosaisia on useita, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut
on jaettava ndiden asianosaisten kesken.

Koska SMHYV ja viliintulija ovat hédvinneet asian ja koska kantaja on vaatinut
oikeudenkayntikulujensa korvaamista, SMHYV ja viliintulija on velvoitettava korvaa-
maan tdmén oikeudenkayntikulut.

Téssa tilanteessa SMHV:n on vastattava omista oikeudenkéyntikuluistaan, ja se on
velvoitettava korvaamaan kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkéyntikuluista, ja
viliintulijan on vastattava omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se on velvoitettava
korvaamaan yksi kolmasosa kantajan oikeudenkayntikuluista.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmidisen valituslautakunnan 6.4.2006 tekemi péitos (asia R 238/2005-1)
kumotaan, koska siind on oikeudellinen virhe Italian teollisoikeuslain (Codice
della Proprieta Industriale) 8 §:n 3 momentin tulkinnan osalta.

2) Kanne hylitddn muilta osin.

3) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kaksi kolmasosaa Elio Fioruccin oikeudenkéyntikuluista.
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4) Edwin Co. Ltd vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan yksi kolmasosa Elio Fioruccin oikeudenkiyntikuluista.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 14 pdiviana toukokuuta 2009.

Allekirjoitukset
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