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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

22 pdivand maaliskuuta 2017 *

EU-tavaramerkki — Menettimismenettely — EU-sanamerkki The Specials — Tosiasiallinen kaytt6 —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin haltijan suostumus —
Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta

Asiassa T-336/15,

Windrush Aka LLP, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan S. Malynicz, QC, ja
S. Britton, solicitor,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehendin J. Crespo Carillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa kidydyssa menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Jerry Dammers, kotipaikka Lontoo, edustajinaan C. Fehler, solicitor, ja H. Cuddigan ja B. Brandreth,
barristers,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmadisen valituslautakunnan 18.3.2015 tekemadstd padtoksesta
(asia R 1412/2014-1), joka liittyy Windrush Akan ja Dammersin viliseen menettimismenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmaéinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnovd sekd tuomarit V. Valancius (esittelevd
tuomari) ja U. Oberg,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.6.2015 jatetyn kannekirjelman,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamon 20.11.2015 jitetyn EUIPO:n
vastauskirjelmaén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.11.2015 jétetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 6.12.2016 pidetyssé istunnossa esitetyn,

* *Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) myonsi viliintulijana olevalle Jerry Dammersille
27.7.2005 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 unionin tavaramerkistd
26.2.2009 annetulla asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)), nojalla rekister6innin
numero 3725082 EU-sanamerkille The Specials.

Tavarat ja palvelut, joita varten edelld mainittu EU-tavaramerkki on rekisteréity, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkiin 9, 16, 25 ja 41, ja ne vastaavat kunkin ndiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— Luokka 9: ”"Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-,
mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet;
sahkovirran johto-, jakelu-, muunto-, varastointi-, sddto- ja ohjauslaitteet ja -kojeet; ddnen ja kuvan
tallennuslaitteet, ddnen ja kuvan siirtolaitteet sekd ddnen ja kuvan toistolaitteet; magneettiset
tietovilineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja rahakekayttoisten laitteiden koneistot; Kassakoneet,
laskukoneet, tietojenkasittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.”

— Luokka 16: "CD-levyjen, daninauhojen ja DVD-levyjen pakkaukset; valokuvat, painotuotteet ja
nimilaput, jotka ovat CD-levyjen, ddninauhojen ja DVD-levyjen kansia, niihin liittyvid kirjasia ja
tarroja; valokuvat, painotuotteet ja nimilaput julisteiden valmistukseen.”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet ja padhineet”
— luokka 41: "Koulutus; koulutuksen jérjestiminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminta”.

Kantajana oleva Windrush Aka LLP esitti 30.10.2012 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
a alakohdan nojalla edelld mainittua EU-tavaramerkkid koskevan menettimisvaatimuksen kaikkien
edelld 2 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden osalta silla perusteella, ettd tavaramerkkia ei
ollut otettu tosiasialliseen kayttoon.

Mitdttomyysosasto hyviksyi menettimisvaatimuksen osittain 17.3.2014 antamassaan ratkaisussa. Se
julisti riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi edelld 2 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen
osalta lukuun ottamatta luokkaan 9 kuuluvia "CD-levyja [ddni-kuva]” ja “ladattavia sdhkoisid
julkaisuja”, joiden osalta se pysytti riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinnin voimassa.

Kantaja teki 19.5.2014 asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan nojalla mitdttomyysosaston paatoksesta
EUIPO:ssa valituksen siltd osin kuin mitdttomyysosasto oli pysyttinyt riidanalaisen tavaramerkin
rekisteroinnin voimassa edelld 4 kohdassa mainittuja tavaroita varten.

EUIPO:n ensimmdinen valituslautakunta hyviksyi 18.3.2015 tekemaélldadn padtoksellda (jéljempana
riidanalainen p&atos) valituksen osittain. Se kumosi mitattomyysosaston paatoksen siltd osin kuin tama
oli pysyttinyt riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinnin voimassa luokkaan 9 kuuluvia “ladattavia
sahkoisid julkaisuja” varten ja julisti tavaramerkin menetetyksi ndiden tavaroiden osalta. Se vahvisti sen

2 ECLL:EU:T:2017:197



10

11

12

13

14

15

TUOMIO 22.3.2017 — ASIA T-336/15
WINDRUSH AKA v. EUIPO - DAMMERS (THE SPECIALS)

”»

sijaan, ettd riidanalainen tavaramerkki on voimassa luokkaan 9 kuuluvien "CD-levyjen [ddni-kuva]
osalta silld perusteella, ettd kolmas oli kayttinyt titd tavaramerkkid véliintulijan suostumuksella ja etté
se oli otettu tosiasialliseen kéayttoon niille tavaroille.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaitoksen ja

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

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa on rikottu, koska valituslautakunta on katsonut virheellisesti, etta
vdliintulija oli antanut patevdsti tdssd sddnnoksessd tarkoitetun suostumuksensa siihen, ettd kolmas
kayttaa tavaramerkkia.

On palautettava mieleen, ettd asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa saddetdaan
pédasiallisesti, ettd EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettineen oikeutensa EUIPO:lle tehdylld
vaatimuksella, jos tavaramerkkid ei ole otettu viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa Euroopan
unionissa tosiasialliseen kayttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisterdity, eika
kayttdmatta jattdmiseen ole patevéd syyta.

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan sanamuodon mukaan tavaramerkin kayttd tavaramerkin
haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin kaytt6on.

Aluksi on korostettava sitd, ettd kantaja ei ole kiistanyt kannekirjelmiassaén valituslautakunnan arviota,
jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki oli otettu tosiasialliseen kéyttoon luokkaan 9 kuuluvien
"CD-levyjen [dédni-kuva]” osalta.

Kantaja on kuitenkin esittanyt suullisessa kasittelyssd, ettd viliintulijalle riidanalaisen tavaramerkin
kaytosta vastikkeena maksettujen ja viliintulijan EUIPO:ssa esittimien rojaltien madra oli liian
alhainen sen osoittamiseksi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli otettu tosiasialliseen kéyttoon. Tama
vdite on jdtettavd tutkimatta siltd osin kuin silld pyritddn kyseenalaistamaan ensimmadisen kerran
suullisessa kasittelyssd valituslautakunnan riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta kaytosta tekema
arviointi. Sitd ei voida nimittdin katsoa asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan rikkomisesta
esitetyn kanneperusteen laajennukseksi eika silld ole laheistd yhteytta tdhdn kanneperusteeseen.

Tastd seuraa, ettd unionin yleisen tuomioistuimen on lausuttava ainoastaan siitd, onko riidanalaisen
tavaramerkin tosiasiallinen kaytto ndille tavaroille tapahtunut asetuksen

N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla viliintulijan suostumuksella.

Kantaja esittdd ainoan kanneperusteensa tueksi viisi véitetta.
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Ensimmdinen vdite, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta on jdtetty ottamatta
huomioon

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta oli nimennyt riidanalaisessa paatoksessd virheellisesti asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan, vaikka tdma& sdédnnos ei ole — erona kyseisen asetuksen
15 artiklan 2 kohtaan — merkityksellinen valituslautakunnan kasiteltdvdnéd olleen asian ratkaisemista
varten.

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodon mukaan sen todistamiseen,
ettd tavaramerkki on otettu tosiasialliseen kayttoon, siséltyy myos sen todistaminen, ettd tavaramerkkié
on kiaytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidystd muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd
poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

Tdmain sddnnoksen, jolla véltetddn se, ettd tavaramerkin kdytetyn muodon ja sen rekister6idyn muodon
pitdisi olla tdysin samankaltaisia, tavoitteena on mahdollistaa se, ettd rekisterdidyn tavaramerkin haltija
voi tehdd liiketoiminnassaan merkistd sellaisia muunnelmia, joiden avulla merkki voidaan -
tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamatta — sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen
myyntid ja myynninedistaimistd koskeviin vaatimuksiin. Tavoitteensa mukaisesti tdmidn sdadnnoksen
aineellisen soveltamisalan on katsottava rajoittuvan tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltijan niitd
tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteroity, konkreettisesti kdyttamd merkki on siind
muodossa, jossa titd samaa tavaramerkkid hyodynnetddn kaupallisesti (ks. tuomio 10.12.2015, Sony
Computer Entertainment Europe v. SMHV — Marpefa (Vieta), T-690/14, ei julkaistu, EU:T:2015:950,
31 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen).

Késiteltdvéssd asiassa on riidatonta, ettd kysymys siitd, onko riidanalaista tavaramerkkid mahdollisesti
kaytetty eri muodossa kuin siind, jossa se oli rekisterdity, ei ollut riidan kohteena
mitdttomyysosastossa eikd valituslautakunnassa.

Lisdksi asianosaiset ovat yhta mieltd siitd, ettd valituslautakuntaa oli pyydetty ratkaisemaan asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan perusteella kysymys siitd, oliko véliintulija antanut suostumuksensa
sithen, ettd kolmas kayttdd riidanalaista tavaramerkkid vai eiké hdn ollut antanut suostumusta, ja ettd
valituslautakunta ei ollut silloin, kun se nimesi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan
a alakohdan, nimennyt sddnnostd, joka olisi taltd osin merkityksellinen.

On kuitenkin tosiasia, ettd valituslautakunta tutki riidanalaisen paiatoksen 38-45 kohdassa, oliko
vdliintulija antanut suostumuksensa siihen, ettd kolmas kayttdd riidanalaista tavaramerkkia.
Valituslautakunta tulkitsi nimittdin tdtd varten sopimusta, johon kantaja oli vedonnut ja joka oli tehty
8.6.1979 yhtaalta viliintulijan ja muiden artistien ja toisaalta levy-yhtion vélilla (jaljempéna 8.6.1979
tehty sopimus), tarkoituksenaan selvittdd, ilmeneeko tédstd sopimuksesta, ettd viliintulija oli tai ei ollut
antanut suostumustaan siihen, ettd kyseinen levy-yhtio kayttdd yhtyeen The Specials nimed.
Valituslautakunta pédtyi katsomaan, ettd se, ettd levy-yhtio kaytti tdtd nimed, oli tapahtunut
viliintulijan suostumuksella.

Niin ollen on katsottava, ettd valituslautakunta on ratkaissut késitteleménsd kysymyksen siitd, oliko
vdliintulija antanut suostumuksensa siihen, ettd kolmas kéyttdd riidanalaista tavaramerkkid, ja ettd se
oli soveltanut tétd varten asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa.

Téstd seuraa, ettd se, ettd valituslautakunta nimesi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan
a alakohdan kyseisen asetuksen 15 artiklan 2 kohdan sijasta, on puhtaasti muodollinen virhe, jolla ei

ole vaikutusta valituslautakunnan arviointiin siitd kysymyksesti, jota se kasitteli.

Niin ollen tdmé ensimmaéinen viite on hyléattava.
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Toinen vdite, joka koskee kdsitteen “suostumus” loukkaamista unionin oikeuden itsendisend késitteend

Kantaja viittaa, ettd jattdessddn ottamatta huomioon asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan sité
koskevassa arvioinnissa, onko viliintulija antanut suostumuksensa siihen, ettd kolmas kayttaa
riildanalaista tavaramerkkid, valituslautakunta on jattdnyt ottamatta huomioon sen, ettd téssé
sddnnoksessd mainittua kasitettd “suostumus kayttoon” oli tulkittava yksistddn unionin oikeuden
kannalta. Valituslautakunta tukeutui kantajan esittimien argumenttien hylkdamiseksi virheellisesti
silhen seikkaan, ettd High Court of Justicen (England & Wales) ratkaisut, joissa se oli tulkinnut
8.6.1979 tehdyn sopimuksen merkityksellisid sopimuskohtia, puuttuivat.

Lisaksi valituslautakunta on kantajan mukaan tulkinnut virheellisesti tiettyja 8.6.1979 tehdyn
sopimuksen sopimuskohtia, koska se ei ole ottanut huomioon, ettd sopimuksessa luovutetaan
kolmannelle kaikki oikeudet yhtyeen The Specials nimen kayttéon tdmén yhtyeen tekemien
musiikkidénitteiden yhteydessa.

Ensinndkin kantajan argumentista, jonka mukaan valituslautakunta ei ole arvioinut kasitettd
"suostumus kayttoon” yksistddn unionin oikeuden kannalta, on todettava, ettd argumentti perustuu
olettamaan, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa arvioidakseen, oliko viliintulija antanut suostumuksensa siihen, etté
kolmas kayttdd riidanalaista tavaramerkkid. Kuten edelld 22 kohdasta kdy ilmi, valituslautakunnan
arvioinnit téstd kysymyksestd on kuitenkin tehty asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan
perusteella.

Lisdksi valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 40 kohdassa, ettd koska 8.6.1979 tehtyyn
sopimukseen sovelletaan Englannin oikeutta, yksistddn High Court of Justice (England & Wales) on
toimivaltainen tuomioistuin tulkitsemaan titd sopimusta. Se lisési, ettd kantaja ei ollut vedonnut edelld
mainitun tuomioistuimen mihinkéén sellaiseen ratkaisuun, jolla voitaisiin tukea sen viitettd, jonka
mukaan yhtyneen The Specials nimed koskevat oikeudet oli siirretty kolmannelle.

Riidanalaisen padtoksen 40 kohdasta kdy ilmi, ettd valituslautakunta on vedonnut kyseisen
tuomioistuimen mahdollisten ratkaisujen puuttumiseen ainoastaan sen toteamiseksi, ettd kantajan
viitettd ei ollut tuettu millddn nédytolld. Tastd ei voida sen sijaan johtaa — kuten kantaja on tehnyt —,
ettd valituslautakunta on arvioinut viliintulijan suostumuksen sellaisten ratkaisujen valossa eikd —
kuten valituslautakunta on aivan oikein tehnyt — asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan
valossa.

Tastd seuraa, ettd kantajan argumentti on hylattava.

Toiseksi kantajan argumentti, jonka mukaan 8.6.1979 tehdyn sopimuksen tiettyjd sopimuskohtia on
tulkittu virheellisesti, on tarkoituksenmukaista tutkia neljainnen viitteen kanssa, jossa kantaja
arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettei tdméd ollut ottanut huomioon kyseisen sopimuksen tiettyja
sopimuskohtia.

Nain ollen toinen viite on hylattava.

Kolmas vidiite, joka koskee todistustaakan kidntdimisti sitd koskevan suostumuksen osalta, etti kolmas
kéyttéd riidanalaista tavaramerkkici

Kantaja viittdd, ettd siitd, ettd valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohtaa, seuraa, ettd valituslautakunta on tdmdn sddnnoksen vastaisesti
kdantdnyt todistustaakan sitd koskevan suostumuksen osalta, ettd kolmas kayttdd riidanalaista
tavaramerkkid. Se viittdd, ettd valituslautakunta on virheellisesti arvostellut sitd, ettd kantaja ei ollut
esittdnyt sellaisia tuomioistuimen ratkaisuja, joilla voitiin tukea sen 8.6.1979 tehdyn sopimuksen
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tiettyjen sopimuskohtien sisdllostd esittdmia viitteitd. Valituslautakunnan olisi kuitenkin pitdnyt vaatia
vdliintulijaa toimittamaan lisdndyttod siitd, ettd tdméd oli antanut suostumuksensa riidanalaisen
tavaramerkin kayttoon, jos se katsoi, ettd esitetyt todisteet olivat riittdmattomid, eikd vaatia kantajaa
osoittamaan, ettéd viliintulijan suostumus puuttuu.

On palautettava mieleen, ettd menettimismenettelyssa riidanalaisen tavaramerkin haltijan tehtdviana on
esittdd todisteet siitd, ettd se on antanut suostumuksensa siihen, ettd kolmas henkilo on viitetylld
tavalla kédyttdnyt kyseistd tavaramerkkid (ks. tuomio 13.1.2011, Park v. SMHV — Bae (PINE TREE),
T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7, 60 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kuten kantaja on aivan oikein todennut, kasiteltédvassa asiassa viliintulijan tehtdvind on esittdd todisteet
siitd, ettd hdn oli antanut suostumuksensa siihen, ettd kolmas kéyttda riidanalaista tavaramerkkia.

Kantaja on sen sijaan vddrdssa vaittdessddn, ettd valituslautakunta on siirtényt sille todistustaakan siitd,
ettd sellainen suostumus puuttui.

Nimittdin ensinndkin riidanalaisen péaatoksen 4 kohdasta ilmenee yhtdalts, ettd viliintulija on esittanyt
kantajan esittdiméstd menettdmisvaatimuksesta antamissaan huomautuksissa selvityksen niistd
rojalteista, jotka kolmannet ovat maksaneet vastikkeena siitd, ettd ne ovat kédyttdneet riidanalaista
tavaramerkkid. Toiseksi valituslautakunta on todennut edelld mainitun paatoksen 42 ja 43 kohdassa,
ettd viliintulijalle oli maksettu sen johdosta, ettd kolmas kaytti riidanalaista tavaramerkkid, rojalteja
koko silta jaksolta, jolta riidanalaisen tavaramerkin kaytto oli pitdnyt todistaa, mistd valituslautakunta
oli paatellyt, ettd viliintulijan suostumus siihen, ettd kolmas kayttdd riidanalaista tavaramerkkid, oli
olemassa. Téstd seuraa, ettd valituslautakunta paatteli téllaisen suostumuksen olemassaolon juuri
viliintulijan toimittamien todisteiden perusteella sen mukaisesti kuin edelld 34 kohdassa mieleen
palautetussa oikeuskédytdnnosséd on esitetty.

Toiseksi — kuten edelld 29 kohdassa on todettu — valituslautakunta ei ole tutkinut viliintulijan
suostumusta siihen, ettd kolmas kéyttda riidanalaista tavaramerkkid, High Court of Justicen (England &
Wales) mahdollisten ratkaisujen kannalta.

Kantaja ei voi ndin ollen vaittdd, ettd valituslautakunta on asettanut sille todistustaakan siitd, ettei
valiintulija ole antanut kolmannelle suostumusta kayttda riidanalaista tavaramerkkia.

Tastd seuraa, ettd kolmas viite on hylattava.

Neljdis vdite, jonka mukaan 8.6.1979 tehdyn sopimuksen tiettyji sopimuskohtia ei ole otettu huomioon

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettei timd ottanut huomioon 8.6.1979 tehdyn sopimuksen
tiettyja sopimuskohtia, joista kéy ilmi, ettd véliintulija oli luovuttanut yhtyeen The Specials toimintaan
liittyviat oikeudet, joihin kuuluvat tdmén yhtyeen nimen kaikenlaista kayttod koskevat oikeudet,
mukaan lukien sen kayttd tavaramerkking, joten viliintulija ei ollut endd ndiden oikeuksien haltija.
Kantaja lisda vield, ettd ndiden oikeuksien luovuttamisen takia viliintulijan esittdmdt todisteet eivit
olleet — toisin kuin valituslautakunta katsoi — sellaisia, ettd niilld voitiin nayttds, ettd tdmé oli antanut
suostumuksen siihen, ettd kolmas kéyttaa riidanalaista tavaramerkkia.

Ensinndkin EUIPO toteaa, ettd argumenttia, jonka mukaan viliintulija on luopunut oikeuksistaan
8.6.1979 tehdyn sopimuksen nojalla, ei voida ottaa tutkittavaksi. EUIPO katsoo, ettd kantaja vaittaa
tdlld argumentillaan tosiasiassa, ettd viliintulijalla ei ollut oikeutta vaatia riidanalaisen tavaramerkin
rekisteroimistd ja ettd tdmd oli ndin ollen jattinyt kyseisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessd mielessa.

6 ECLL:EU:T:2017:197



43

44

45

46

47

48

49

50

51

TUOMIO 22.3.2017 — ASIA T-336/15
WINDRUSH AKA v. EUIPO - DAMMERS (THE SPECIALS)

Ensiksi tata sddnnostd ei voida EUIPO:n mukaan soveltaa EU-tavaramerkin menettdmismenettelyssd ja
toiseksi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta koskee tavaramerkin kéayttoda eikd sen
omistusoikeutta.

Tastd on palautettava mieleen, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
EU-tavaramerkki julistetaan mitdttoméksi EUIPO:lle tehdyllda vaatimuksella tai loukkauskanteeseen
kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jéttinyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessa
mielessa.

Kantaja esittdd kasiteltdvassd asiassa, ettd riidanalaisen tavaramerkin kaytto oli yksi niistd oikeuksista,
jotka viliintulija oli kantajan mukaan luovuttanut 8.6.1979 tehdyn sopimuksen nojalla ja joiden haltija
tdma ei ndin ollen ollut enda silloin, kun tdmén tavaramerkin rekisteréintihakemus jétettiin.

Téatd argumenttia voidaan toki tulkita siten, ettd siihen siséltyy viite siitd, ettd viliintulija ei voinut
jattda hakemusta yhtyeen The Specials nimen rekisteroimisesta EU-tavaramerkiksi. Kantaja ei
kuitenkaan ole vedonnut riidanalaisen tavaramerkin = menettimismenettelyssi  asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella siihen, ettd viliintulija oli vilpillisessa
mielessd kyseisen tavaramerkin rekisterointihakemuksen jattaessaan.

Kantaja huomauttaa nimittdin pelkastdadn, ettd viliintulija ei ole voinut suostua asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla siihen, ettd kolmas kayttdd riidanalaista
tavaramerkkid sen jakson kuluessa, jolta tosiasiallinen kéytto on todistettava, koska hén ei ollut endd
8.6.1979 tehdyn sopimuksen nojalla luovutettujen oikeuksien haltija. EUIPO on ndin ollen
virheellisesti kyseenalaistanut kantajan argumentin tutkittavaksi ottamisen.

EUIPO on kuitenkin oikeassa katsoessaan, ettd tdm&d argumentti ei ole perusteltu. On nimittdin
todettava, ettd argumentti on merkitykseton sen, ettei viliintulija ole tosiasiallisesti kayttanyt
riidanalaista tavaramerkkid tai ettei tavaramerkkié ole tosiasiallisesti kéytetty hdnen suostumuksellaan,
toteen ndyttdmisen kannalta asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

On huomattava, ettd syy sithen, miksi tavaramerkin on téytynyt olla tosiasiallisen kayton kohteena, jotta
sitd suojeltaisiin unionin oikeudessa, on se, ettei EUIPO:n rekisterid voida rinnastaa strategiseen tai
staattiseen varastoon, joka antaa passiiviselle tavaramerkin haltijalle lakisddteisen monopolin
madraamattomaksi ajaksi (tuomio 15.9.2011, centrotherm Clean Solutions v. SMHV — Centrotherm
Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, 24 kohta).

Kasiteltavdssd asiassa on palautettava mieleen, ettd valiintulija sai rekisteréinnin riidanalaiselle
tavaramerkille 27.7.2005 ja ettd hénelli on kyseisen tavaramerkin haltijana asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan ensimmadisen virkkeen nojalla yksinoikeus tavaramerkkiin. Asetuksen
N:o 207/2009 51 ja 55 artiklasta kdy kuitenkin ilmi, ettd EU-tavaramerkkid koskee patevyysolettama (ks.
analogisesti tuomio 13.9.2013, Fiirstlich Castell'sches Doménenamt v. SMHV - Castel Freres
(CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 27 kohta ja tuomio 25.11.2015, Ewald Doérken v. SMHV -
Schiirmann (VENT ROLL), T-223/14, ei julkaistu, EU:T:2015:879, 56 kohta).

Tastd seuraa, ettd kantaja ei voi menestyksekkadsti esittdd asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
a alakohtaan perustuvaa menettimismenettelyd koskevan kanteensa tueksi, ettd 8.6.1979 tehdyssd
sopimuksessa oli luovutettu oikeudet yhtyeen The Specials nimeen todistaakseen, ettei valiintulija tai
kolmas hénen suostumuksellaan ole asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla ottanut
27.7.2005 rekisteroityd riidanalaista tavaramerkkia tosiasialliseen kayttoon.

Toiseksi argumentista, jonka mukaan viliintulijan toimittamilla todisteilla ei ole ndyttéarvoa, on

palautettava mieleen, ettd viliintulijan tehtdvdnd oli esittdd todisteet siitd, ettd hdn oli antanut
suostumuksensa siihen, ettd kolmas kéyttda tavaramerkkia.
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Lisdksi on todettava, ettd kun otetaan huomioon siitd aiheutuvan vaikutuksen merkittavyys, ettéd
EU-tavaramerkin haltijalla oleva yksinoikeus timén tavaramerkin kdyttimiseen sammuu suostumuksen
seurauksena, suostumus on ilmaistava sellaisella tavalla, ettd siitd ilmenee yksiselitteisesti tahto luopua
tastd oikeudesta. Téllainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta suostumuksen ilmauksesta. On
kuitenkin mahdollista, ettd tietyissd tapauksissa sellainen tahto voi ilmetd implisiittisesti sitd, etté
kolmas otti tavaramerkin kayttoon, ajallisesti edeltévisté tai sen kanssa samanaikaisista ja sitd ajallisesti
seuraavista sellaisista tekijoistd tai olosuhteista, joista myos selvidd yksiselitteisesti se, ettd haltija on
luopunut oikeudestaan (ks. tuomio 13.1.2011, PINE TREE, T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7,
61 kohta oikeuskayténtoviittauksineen ja tuomio 30.1.2015, Now Wireless v. SMHV — Starbucks (HK)
(now), T-278/13, ei julkaistu, EU:T:2015:57, 35 kohta).

Koska kantaja esitti késiteltdvdssd asiassa menettdimisvaatimuksen 30.10.2012, asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viiden vuoden jakso alkoi 30.10.2007 ja
péattyi 29.10.2012 (jaljempand merkityksellinen jakso), mitd asianosaiset eivét kiista.

Nayttadkseen, ettd riidanalainen tavaramerkki oli otettu tosiasialliseen kayttoon merkityksellisen jakson
kuluessa viliintulija esitti EUIPO:ssa tilintarkastajan héanelle osoittamia kirjeitd, joissa eritelladn
riidanalaista tavaramerkkid vuosina 2007-2012 kéyttdneiden kolmansien hénelle maksamat rojaltit, ja
jatti yksityiskohtaisia selvityksid ndistd rojalteista saman jakson ajalta.

Kantaja ei kiistd ndiden asiakirjojen aitoutta. Se viittdad kuitenkin, ettd ne eivdt osoita oikeudellisesti
riittavalld tavalla, ettd viliintulija olisi antanut suostumuksensa siihen, ettd ndissd asiakirjoissa mainitut
kolmannet kayttévit riidanalaista tavaramerkkia.

Tallainen argumentti on hylattava. Oikeuskdytdnnén mukaan on niin, ettd silloin kun EU-tavaramerkin
haltija vetoaa siihen, ettd kolmas on kayttinyt tdtd tavaramerkkia, sellaisen viitteen tukemiseksi, jonka
mukaan tavaramerkki on otettu asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla tosiasialliseen
kayttoon, tavaramerkin haltija ilmoittaa implisiittisesti, ettd tdmd kéaytté on tapahtunut sen
suostumuksella (ks. tuomio 13.1.2011, PINE TREE, T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7, 62 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen ja tuomio 30.1.2015, Now Wireless v. SMHV - Starbucks (HK) (now),
T-278/13, ei julkaistu, EU:T:2015:57, 36 kohta oikeuskdytantoviittauksineen). Lisdksi on
epatodenndkoistd, ettd valiintulijalla olisi voinut olla kéytossddn ndmé asiakirjat ja ettd hidn olisi voinut
esittdd ne todisteina riidanalaisen tavaramerkin kaytostd, jos tdmd kaytto olisi tapahtunut vastoin hianen
tahtoaan.

Niin ollen on katsottava, ettd nami seikat muodostavat riittdvan vakaan perustan sille, ettd niiden
perusteella voidaan paitelld, ettd riidanalaista tavaramerkkid oli kaytetty véliintulijan suostumuksella
merkityksellisen jakson kuluessa.

Niéin ollen valituslautakunta on aivan oikein yhtééltd todennut riidanalaisen padtoksen 42 kohdassa,
ettd valiintulija oli saanut rojalteja vastikkeena kolmansille antamastaan luvasta kayttda riidanalaista
tavaramerkkid, ja toisaalta katsonut riidanalaisen paédtoksen 45 kohdassa, ettd tavaramerkkid oli
kaytetty viliintulijan suostumuksella.

Neljas viite on titen hylattava.

Viides vdite, joka koskee merkityksettomien seikkojen huomioon ottamista

Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettd se oli ottanut arvioidessaan sitd, oliko véliintulija
antanut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suostumuksen siihen, ettd kolmas
kayttdd riidanalaista tavaramerkkid, huomioon kolme seikkaa, jotka eivit olleet sen mukaan
merkityksellisid tédltd kannalta. Kantajan mukaan ensinndkin silld valituslautakunnan riidanalaisen
paatoksen 42 kohdassa korostamalla seikalla, jonka mukaan nimeen tai tavaramerkkiin liittyvid
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oikeuksia ei tavallisesti luovuteta artistia ja levy-yhtiotd sitovan danityssopimuksen puitteissa, ei ole
merkitystd. Toiseksi merkitystd ei ole myoskéddn silld riidanalaisen padtoksen 43 kohdassa todetulla
seikalla, jonka mukaan levy-yhtio, jonka kanssa viliintulija oli tehnyt sopimuksen 8.6.1979, ei ollut
vaatinut oikeuksia riidanalaiseen tavaramerkkiin EUIPO:ssa. Kolmanneksi se seikka, ettd
valituslautakunta on tulkinnut riidanalaisen péaatoksen 44 kohdassa kantajan argumentteja siten, ettd
niilla pyrittiin ndyttdmain, ettd viliintulija oli asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla vilpillisessd mielessd riidanalaista tavaramerkkid koskevaa hakemusta jéttdessédn,
tosiasiassa pakottaisi kantajan esittdmddn tdhdn perustuvan riidanalaista tavaramerkkid koskevan
mitdttomyysvaatimuksen. Kantajan mukaan sitd koskeva kysymys, oliko viliintulija mahdollisesti
vilpillisessd mielessd, ei kuitenkaan ole merkityksellinen, kun arvioidaan, onko viliintulija antanut
suostumuksen siihen, ettd kolmas kayttda riidanalaista tavaramerkkid.

Kuten edelld 37 ja 54 kohdasta kdy ilmi, valituslautakunta on péétellyt véliintulijan suostumuksen
olemassaolon tdmén esittdmien todisteiden perusteella — edelld 34 kohdassa mieleen palautetun
oikeuskdytdannon mukaisesti — erityisesti tilintarkastajan sellaisista Kkirjeistd, joissa eritellddn
viliintulijalle vastikkeena riidanalaisen tavaramerkin kéytostd maksetut rojaltit, ja yksityiskohtaisista
selvityksistd, jotka koskivat merkityksellisen jakson rojalteja. Kuten edelld 57 kohdasta kdy ilmi, ndma
seikat  riittdavdt yksinddn sen  osoittamiseen, ettd viliintulija oli antanut asetuksen
N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suostumuksensa siihen, ettd kolmas kayttda
riidanalaista tavaramerkkia.

Lisdksi on todettava, ettd kantajan arvostelemien valituslautakunnan toteamusten tarkoituksena ei ollut
— sellaisinaan — osoittaa, ettd viliintulija oli antanut suostumuksen vaan niilld vastattiin kantajan
valituslautakunnassa esittdmiin argumentteihin, sellaisina kuin ne on esitetty tiivistettyind riidanalaisen
paiatoksen 14 kohdan ensimmadisestd viidenteen luetelmakohdassa ja 39 kohdassa.

Tastd seuraa, ettd viides viite on tehoton ja se on ndin ollen hylattava.

Koska yksikddn kantajan esittdmisestd vditteistd ei ole perusteltu, ainoa kanneperuste on hyldttiva ja
kanne on hyldttiva néin ollen kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hdvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
kantaja on hévinnyt asian ja EUIPO ja viliintulija ovat vaatineet oikeudenkéyntikulujensa korvaamista,
kantaja on velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkayntikulut.
Nailla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylidtiain.,

2) Windrush Aka LLP velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pelikdnova Valancius Oberg

Julistettiin Luxemburgissa 22 paivand maaliskuuta 2017.
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