ZINO DAVIDOFF v. SMHV — KLEINAKIS KAI SIA (GOOD LIFE)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

15 péivéand heindkuuta 2011 *

Asiassa T-108/08,

Zino Davidoff SA, kotipaikka Fribourg (Sveitsi), edustajinaan asianajajat H. Kunz-
Hallstein ja R. Kunz-Hallstein,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinédén R. Pethke ja J. Laporta Insa,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana unionin yleisessi tuomioistuimessa on

I. Kleinakis kai SIA OE, kotipaikka Ateena (Kreikka), edustajanaan asianajaja
K. Siotou,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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TUOMIO 15.7.2011 — ASIA T-108/08
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan

30.11.2007 tekemaéstd paatoksestd (asia R 298/2007-2), joka koskee I. Kleinakis kai
SIA OE:n ja Zino Davidoff SA:n vilisté viitemenettelys,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi (esittelevd tuomari) seké tuo-
marit E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen,

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.2.2008 jatetyn kan-
nekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2008 jitetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2008 jitetyn vi-
liintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.11.2008 jitetyn
kantajan vastauskirjelmaén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.1.2009 jitetyn
SMHV:n vastauskirjelmén,
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ottaen huomioon 2.3.2011 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Zino Davidoff SA teki 14.6.2000 yhteison tavaramerkkid koskevan rekiste-
réintihakemuksen sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mal-
lit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:040/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yh-
teison tavaramerkisti 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009
(EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki GOOD LIFE.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velyjen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 26.3.2001 ilmestyneessa Yhtei-
son tavaramerkkilehdessé nro 27/2001.
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Viliintulija I. Kleinakis kai SIA OE teki 15.6.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen haetun tavara-
merkin rekisterdintid vastaan ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

Viite perustui aikaisempaan kreikkalaiseen sanamerkkiin GOOD LIFE, joka oli rekis-
terdity numerolla 102703 sellaisia luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten, jotka vas-
taavat seuraavaa kuvausta: “hajuvedet ja kosmeettiset tuotteet eli tuoksut ja tuotteet,
jotka on tarkoitettu ilman raikastamiseksi”

Kantaja vaati 3.6.2005 esitettdviksi ndyttod aikaisemman tavaramerkin tosiasiallises-
ta kaytostd Kreikassa.

Viliintulija esitti 3.10.2005 seuraavat asiakirjat osoittaakseen aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallisen kdyton Kreikassa:

— kantajan esittdmé aikaisempaa tavaramerkkid koskeva mitdttomyysvaatimus,
joka perustuu kyseisen tavaramerkin kdyttamaéttd jattamiseen, ja Kreikan hallin-
nollisen tavaramerkkikomitean 8.4.2002 tekemd péitos 2910/2002 (jaljempédna
kreikkalainen p&dtos), jolla mitattomyysvaatimus hylattiin

— kymmenen 17.5.2000 ja 27.9.2005 vilisend aikana péivattyd laskua

— 17 valokopiota valokuvista, jotka esittévat véliintulijan véitettyjen asiakkaiden vé-
hittdismyyntipisteitéd ulko- ja sisdpuolelta

skannattuja valokuvia kolmesta tavarasta, joissa on tavaramerkki GOOD LIFE.

II - 5590



10

11

ZINO DAVIDOFF v. SMHV — KLEINAKIS KAI SIA (GOOD LIFE)

Viiteosasto hylkisi viitteen kokonaisuudessaan 20.12.2006. Se katsoi, ettei tavara-
merkin tosiasiallista kdytto4d ollut osoitettu. Vaiteosaston mukaan kreikkalaisen paa-
toksen perusteena olevia asiakirjoja ei ollut tdsmennetty tai esitetty. Se katsoi, ettd
vain kaksi tosiasiallisen kdyton osoittamiseksi esitettyd asiakirjaa koski vertailuajan-
jaksoa eiké pelkkd myynnin maéré ollut riittava tosiasiallisen kéyton toteamiseksi.

Valiintulija valitti 16.2.2007 véditeosaston padtoksestdi SMHV:n sisdlld asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla)
nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi 30.11.2007 tekemaillddn péaiatokselld (jal-
jempénd riidanalainen pditos) valituksen, kumosi vditeosaston paitoksen ja palautti
asian viiteosaston uudelleen péitettiviksi. Valituslautakunnan mukaan kreikkalai-
nen paitos, jonka mukaan aikaisempaa kreikkalaista tavaramerkkié on tosiasiallisesti
kaytetty, "on merkityksellinen tédssd asiassa” (riidanalaisen padtoksen 19 ja 20 kohta).
Tosiasiallisen kiyton osoittamiseksi oli sen mukaan lisdksi esitetty kaksi laskua ja va-
lokopio myyntipistettd esittdvéstd valokuvasta. Laskut, jotka oli pdivatty 17.5.2000
ja 8.1.2001, osoittivat valituslautakunnan mukaan, ettd aikaisemmalla tavaramerkil-
18 varustettuja tavaroita oli myyty 19 287 ja 782 kappaletta (riidanalaisen paatoksen
22 kohta). Vaikka todisteita oli esitetty vain vdhdn, ne olivat riittdvid osoittamaan,
ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty Kreikassa (riidanalaisen
paitoksen 24 kohta). Vaikka mikédn todisteista ei olisi ollut yksinédn riittdvi sano-
tun tavaramerkin tosiasiallisen kdyton osoittamiseksi, valituslautakunnan mukaan
viliintulijan esittamét todisteet olivat, kun otetaan erityisesti huomioon kreikkalai-
sen paatoksen merkityksellisyys, kokonaisuutena riittaviéd aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisen kidyton osoittamiseksi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 3 kohdan (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohta) mukaisesti niiden tavaroiden
osalta, joita varten tavaramerkki oli rekisteroity (riidanalaisen pédtoksen 26 kohta).
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa SMHV:n tai véliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— jéttaa toisen ja neljannen kanneperusteen tutkimatta

— hylkéa kanteen muilta osin

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, joista ensimméinen
koskee kreikkalaisen péitoksen huomioon ottamiseen perustuvaa laillisuusperiaat-
teen loukkaamista, toinen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan (josta on tul-
lut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) rikkomista ja tosiseikkoja koskevaa
virheellistd toteamusta, kolmas yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:0 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 sddnnon 2 ja 3 kohdan rikkomista, neljis ase-
tuksen N:0 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 ar-
tiklan 1 kohta) rikkomista ja tosiseikkoja koskevaa virheellistd toteamusta ja vii-
des asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 75 artiklan toinen virke) rikkomista.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa paitoksessd kreikkalaisen paatoksen seké
17.5.2000 ja 8.1.2001 pdivittyjen laskujen perusteella, ettéd aikaisempaa tavaramerk-
kid on tosiasiallisesti kéytetty.

Kantaja viittaa, ettd valituslautakunta on néin loukannut laillisuusperiaatetta, asetuk-
sen N:040/94 43 artiklan 2 kohtaa sekd 73 ja 74 artiklaa sekd asetuksen N:0 2868/95 22
sddnnon 2 ja 3 kohtaa.

SMHYV ja viliintulija vaittavit, ettd valituslautakunta on asianmukaisesti katsonut,
ettd aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty. Esitetyt todisteet ovat nii-
den mukaan riittdvid sen toteamiseksi, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasial-
lisesti kaytetty Kreikassa vertailuajanjaksona. Kyseinen 17.5.2000 péivitty lasku kos-
kee 19 287 tavaraa ja 8.1.2001 pdivatty lasku 782 tavaraa. SMHV myontéé kuitenkin
vastauskirjelmésséén, ettd ndiden laskujen kdadnnokset eivit ole asianmukaisia ja ettd
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valituslautakunta on siksi tulkinnut niita virheellisesti; SMHV:n mukaan laskut osoit-
tavat, ettd tavaroita on myyty viiteosaston alun perin toteamaa ja valituslautakunnan
vahvistamaa médrdd vihemmaéan. SMHV:n mukaan laskut ovat kuitenkin merkityk-
settomid niiden tosiasiallista kéytt6d koskevien todisteiden kokonaisarvioinnissa,
joista térkein on kreikkalainen pditos, jonka perusteella valituslautakunta katsoi, etti
aikaisempaa tavaramerkkié on tosiasiallisesti kaytetty.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa sdiddetdin, ettd "menettelyssd [SMHV]
tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia perusteita
koskevassa menettelyssé tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedon-
neet, ja osapuolten esittamiin vaatimuksiin” Tdma sdédnnos on ilmaus huolellisuus-
velvoitteesta, jonka mukaan toimivaltaisen toimielimen on tutkittava huolellisesti ja
puolueettomasti kaikki késiteltdvéin tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat ja
oikeudelliset seikat (ks. vastaavasti asia C-269/90, Technische Universitit Miinchen,
tuomio 21.11.1991, Kok., s. I-5469, Kok. Ep. XI, s. [-485, 14 kohta; asia C-405/07 P,
Alankomaat v. komissio, tuomio 6.11.2008, Kok., s. I-8301, 56 kohta; asia T-167/94,
Nolle v. neuvosto ja komissio, tuomio 18.9.1995, Kok., s. I1-2589, 73 kohta ja asia
T-369/03, Arizona Chemical ym. v. komissio, méardys 14.12.2005, Kok., s. II-5839,
85 kohta).

Kun kyse on sen arvioinnista, onko todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasial-
lisesta kaytostd esitetty riittdvasti, SMHV:n ja sen valituslautakuntien on samalla
tavoin tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti kaikki todisteet, jotka asianosaiset
ovat esittidneet.

Nyt kisiteltdavassa asiassa valituslautakunta on perustanut riidanalaisen péaéitoksen
yhtaélta kreikkalaiseen paatokseen silld perusteella, ettd se on "merkityksellinen tds-
sd asiassa’, ja toisaalta 17.5.2000 ja 8.1.2001 péivéttyihin laskuihin. Valituslautakunta
katsoi, ettéd vaikkei mikdén todisteista ole yksinéén riittédva aikaisemman tavaramer-
kin tosiasiallisen kdyton osoittamiseksi, todisteet olivat téltd osin kokonaisuutena
riittavit (riidanalaisen paitoksen 26 kohta).
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Téstd on ensinnékin todettava, ettd valituslautakunta toteaa riidanalaisessa paatok-
sessd ainoastaan katsovansa, ettd ”[kreikkalainen] pédtos on merkityksellinen téssi
asiassa’, mutta myontdd samalla, ettei kyseinen pdatos sisélld tietoja padtoksen teke-
mistd edeltdneen hallinnollisen menettelyn aikana esitettyjen todisteiden luonteesta.

Jos SMHYV tai sen valituslautakunta paattad kayttda kansallista padtosté todisteena,
mika on lihtokohtaisesti sallittua (ks. vastaavasti asia T-122/99, Procter & Gamble v.
SMHYV (Saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok., s. 11-265, 61 kohta ja asia T-337/99,
Henkel v. SMHV (Punainen ja valkoinen pyored tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok.,
s. II-2597, 58 kohta), sen on edelld 19 ja 20 kohdassa esitettyjen periaatteiden mu-
kaisesti arvioitava kaikella vaadittavalla huolellisuudella ja tarkkuudella, onko todiste
osoitus aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kéytosta.

Kreikkalaisen paatoksen huolellinen tutkiminen olisi nyt kisiteltdvéssa asiassa osoit-
tanut, ettd kyseisessd pddtoksessd viitataan vain lyhyesti asianosaisten paitokseen
johtaneen menettelyn aikana esittdmiin asiakirjoihin ja perusteluihin. N&itd asiakir-
joja ei myOskddn ole otettu asiakirja-aineistoon SMHV:ssa kidydyssd menettelyssi, ei-
viitkd ne siten olleet valituslautakunnan kéytettévissd. Ne todisteet, jotka viliintulija
esitti SMHV:ssa kdydyn menettelyn aikana, eivit ndet siséltidneet yhtdédn asiakirjaa,
joka olisi sisdltynyt Kreikan viranomaisessa kidydyn menettelyn asiakirja-aineistoon.
Naissé olosuhteissa valituslautakunta ei voinut arvioida perusteluja — todisteiden ar-
viointi mukaan lukien — tai yksiloida todisteita, joihin aikaisemman tavaramerkin to-
siasiallisen kédyton toteava kreikkalainen péétds perustui.

Valituslautakunnan ei nimittdin olisi pitdnyt omaksua Kreikan viranomaisten paétel-
mad todisteeksi aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytosté tutkimatta ensin,
perustuiko kreikkalainen p&itos ratkaisevaan néytt6on, joka viliintulijan on esitetta-
vé. Valituslautakunta on ndin ollen rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa
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ja jattanyt tayttamattd huolellisuusvelvoitteen hyviksymalld kreikkalaiselle paatok-
selle todistusarvon aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton osoittamiseksi,
vaikkei todisteita ollut esitetty.

Toiseksi on tutkittava, olisiko valituslautakunta tastd huolimatta voinut perustellusti
katsoa, ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kéytto voitiin osoittaa erityi-
sesti 17.5.2000 ja 8.1.2001 pdivatyillad laskuilla. Taltd osin on kuitenkin todettava, ettd
valituslautakunta on epdasianmukaisen kdadnnoksen ja tulkinnan vuoksi katsonut
virheellisesti, ettd ne ovat osoitus 19 287 ja 782 tavaran myynnistd. Kuten kantaja
on todennut ja SMHV myontéinyt tdssd oikeudenkdynnissd, “médraksi” kddnnetty
sarake vastaa itse asiassa "yksikkohintaa” Kreikan drakmoissa (GRD). Kuten SMHV
on myontdnyt, valituslautakunnan arviointi riidanalaisessa pa&toksessd perustui
siten virheellisiin lukuihin, jotka johtuvat kddnnokseen liittyvastd huolellisuuden
puutteesta.

Niinpa 17.5.2000 paivityn laskun asianmukaisesta kddnnoksestd ilmenee, ettd 19 287
laskutetun eteerisen 6ljyn, voiteen ja saippuan sijaan on myyty ainoastaan 30 eteeristd
o0ljya, yksi voide ja yhdeksdn saippuaa eli yhteensd 40 tavaraa. Kyseisen 8.1.2001 péi-
vityn laskun asianmukaisesta kddnnoksesta taas ilmenee, ettd on myyty ainoastaan
45 aikaisemmalla tavaramerkilld varustettua saippuaa. SMHV:n téssé oikeudenkéyn-
nissd myontdmaélla tavalla laskussa mainituissa 1 500 hajustetussa pussissa ei ole mai-
nintaa aikaisemmasta tavaramerkisté, eiviatké ne siten voi olla todiste tavaramerkin
kaytostda. Myytyjen tavaroiden maééra on siten huomattavasti pienempi kuin valitus-
lautakunnan riidanalaisessa paiatoksessddn toteama mééré. Valituslautakunta on siten
tehnyt merkittdvan virheen arvioidessaan 17.5.2000 ja 8.1.2001 paivéttyja laskuja.

Koska kreikkalaisella paatokselld oli ainoastaan heikko todistusarvo, laskujen sisalta-
mien tietojen asianmukainen arviointi oli ratkaiseva aikaisemman tavaramerkin tosi-
asiallisen kédyton arvioinnissa. Koska ndiden kahden laskun arviointi perustui kuiten-
kin epdasianmukaiseen kddnnokseen, tistd seuraa, ettd riidanalaista padatosta rasittaa
kokonaisuudessaan huolellisuuden puutteesta johtuva tosiseikkojen arviointivirhe.
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Niin ollen valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa
ja jattanyt tayttdméattd huolellisuusvelvoitteen riidanalaisen péidtoksen tekemiseen
johtaneen hallinnollisen menettelyn aikana jattdessddn tutkimatta huolellisesti ja
puolueettomasti kaikki késiteltdvdnd olevan asian kannalta merkitykselliset seikat.
Ei nimittdin voida sulkea pois sitd, ettd valituslautakunta olisi arvioinut toisin aikai-
semman tavaramerkin tosiasiallista kdyttod koskevan nédyton, jos ndmaé todisteet olisi
tutkittu asianmukaisesti.

Kyseinen menettelyvirhe on peruste kumota riidanalainen paatos. Asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan rikkomista koskeva kanneperuste on hyvaksyttava.

Riidanalainen p#dtds on ndin ollen kumottava, eikd muita kanneperusteita ole tar-
peen tutkia.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan kantajan oikeudenkdyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti sen lisdksi, etta
se vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.

Tyojérjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan véliintulija vas-
taa omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 30.11.2007 tekemi piiatos (asia R 298/2007-2)
kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan Zino Davidoff SA:n oikeudenkiyntikulut.

3) L Kleinakis kai SIA OE vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 15 pdivané heindkuuta 2011.

Allekirjoitukset
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