PJ HUNGARY v. SMHV - PEPEKILLO (PEPEQUILLO)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

19 péivédna toukokuuta 2011 *

Asiassa T-580/08,

PJ Hungary Szolgaltaté kft (P] Hungary kft), kotipaikka Budapest (Unkari), edusta-
jinaan asianajajat H. Granado Carpenter ja C. Gutiérrez Martinez,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenédédn O. Mondéjar Ortuiio,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéiydyssa menettelyssé oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Pepekillo, SL, kotipaikka Algeciras (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Garrido
Pastor,

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmadisen valituslautakun-
nan 30.4. ja 24.9.2008 tekemistd péitoksistda (molemmat asiassa R 722/2007-1), jois-
ta edellinen koskee Pepekillo SL:n vaatimusta menetetyn méaérédajan palauttamisesta
ja jalkimmaéinen PJ] Hungary Szolgaltaté kft:n (P] Hungary kft) ja Pepekillon vilista
viitemenettelyd.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekd tuomarit
V. Vadapalas (esittelevd tuomari) ja K. O’Higgins,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.12.2008 jitetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.4.2009 jitetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.3.2009 jéitetyn vi-
liintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2009 jatetyn kan-
tajan vastauksen,

ottaen huomioon sen, etteiviat asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niil-
le on ilmoitettu kirjallisen kisittelyn padttymisestd, pyytdneet jarjestiméén suullista
késittelyd, ja padtettyddn néin ollen esittelevan tuomarin kertomuksen perusteella ja
unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian
ilman suullista késittely4,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muutok-
sen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

M. S. L. teki 20.11.2003 yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhtei-
son tavaramerkisti 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkis-
ta 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)),
nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki PEPEQUILLO.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterointid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 25 ja 35 ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta:

— luokka 18: "Nahat ja nahan jéljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisélly
muihin luokkiin; eldinten nahat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, paivénvar-
jot ja kdvelykepit; piiskat, ja satulavarusteet”
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— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”

— luokka 35: "Minkd tahansa tavaran vihittdiskauppapalvelut; franchising-jar-
jestelmdn mukaisen kaupallisen yrityksen toiminnan tukipalvelut; myynnin-
edistdmis- ja myyntipalvelut tietoverkkojen vilitykselld; viennin ja tuonnin
agentuuripalvelut”

Yhteison tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin 6.9.2004 ilmestyneessé Yhteison
tavaramerkkilehdessd nro 36/2004.

Hakemus siirrettiin mychemmin véliintulija Pepekillo SL:lle.

Ulkopuolinen yhti6 teki 1.12.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen edelld 3 kohdassa tarkoitettuja
tavaroita ja palveluja varten haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan.

Viite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— Espanjassa vuonna 1997 numerolla 1627317 rekisteroity sanamerkki PEPE

— Espanjassa numerolla 1719159 rekisteroity seuraava kuviomerkki:

PEPHE
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yhteison tavaramerkiksi 20.10.1998 numerolla 345496 rekisteroity sanamerkki
PEPE

Espanjassa vuonna 1991 numerolla 1290744 rekisteroity sanamerkki PEPE JEANS

yhteison tavaramerkiksi 3.8.2001 numerolla 1807379 rekisterdity sanamerkki
PEPE JEANS

Espanjassa numeroilla 1905641, 1769728 ja 1769576 vuosina 1995 ja 1996 rekis-
teroidyt seuraavat kuviomerkit:

— alla esitetty kuviomerkki:
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— alla esitetty kuviomerkki:

LONDON

— vyhteison tavaramerkiksi 16.7.1998 numerolla 287029 rekisterdity alla esitetty
kuviomerkki:

— muut, erityisesti Espanjassa rekister6idyt merkit, joihin sisaltyy ilmaus pepe jeans
tai sana pepe, kuten esimerkiksi PEPE JEANS PORTOBELLO (numero 1789013),
PEPE JEANS WEST ELEVEN (numero 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nu-
merot 2181476 ja 2181477), PEPE JEANS M2 (numero 2096733), PEPE BETTY
(numero 1193156), PEPECO (numero 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (yh-
teison tavaramerkki numero 3342649), PEPE CLOTHING (numero 1293444),
PEPE F4 (numero 1704783), PEPE M3 (numero 1704784), PEPE 2XL (numero
1172266), PEPE M99 (numero 1704781).
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s Aikaisemmat tavaramerkit koskevat seuraavia tavaroita:

Espanjassa numerolla 1627317 rekisterdity merkki luokkaan 18 kuuluvia tavaroi-
ta varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Nahkatuotteet ja nahkajaljitelmat;
nahkaetiketit, matkakassit, selkédreput, asiakirjasalkut, kukkarot, lompakot, pie-
net laukut, sateenvarjot, pdivanvarjot, kévelykepit”

Espanjassa numerolla 1719159 rekisteroity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroi-
ta varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Kaikenlaiset valmisvaatteet”

numerolla 345496 rekisteroity yhteison tavaramerkki luokkiin 18 ja 25 kuuluvia
tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

— luokka 18: "Laukut, kisilaukut, selkidreput, koululaukut, selkdreput, varus-
tekassit, matkalaukut, kassit, kotelot, asiakirjalaukut, matkakassit, kukkarot,
asiakirjasalkut, pienet laukut, sateenvarjot, paivanvarjot”

— luokka 25: "Muut vaatteet; vyot, farkut, jalkineet ja pddhineet”

Espanjassa numerolla 1290744 rekisterdity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroi-
ta varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, padhineet”
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numerolla 1807379 rekisteréity yhteison tavaramerkki luokkiin 3 ja 18 kuuluvia
tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

luokka 3: "Hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, teko-
ripset, irtoripsien kiinnitysaineet”

luokka 18: "Kukkarot, pikkulaukut, selkiareput, koululaukut, selkdreput, mat-
kalaukut, suuret kassit, kotelot, asiakirjasalkut, matkakassit, kukkarot, salkut,
(nahkatuotteet), sateenvarjot, paivinvarjot”

Espanjassa numeroilla 1905641, 1769728 ja 1769576 rekister6idyt merkit luokkiin
3, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraa-
via kuvauksia:

luokka 3: "Hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, teko-
ripset, ripsien kiinnitysaineet”

luokka 18: "Nahkatuotteet ja nahkajiljitelmét; nahkaetiketit, kisilaukut, mat-
kalaukut, matkailutavarat, paivinvarjot, kivelykepit, koululaukut ja selkére-
put, kaikki nahasta”

luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, lukuun ottamatta ortopedisid jalkineita,
padhineet”
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numerolla 287029 rekisterdity yhteison tavaramerkki erityisesti luokkiin 18
ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia
kuvauksia:

— luokka 18: "Laukut, kasilaukut, selkireput, koululaukut, selkdreput, varuste-
kassit, selkdreput, matkalaukut, kassit, kotelot, asiakirjasalkut, matkakassit,
kukkarot, pienet lompakot, pienet laukut, sateenvarjot, pdivanvarjot”

— luokka 25: "Vaatteet; vyot, farkut, jalkineet ja pddhineet”

Espanjassa numeroilla 2181476, 2181477 ja 1704873 rekister6idyt merkit luokkiin
8 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia
kuvauksia:

— luokka 18: "Nahat ja nahan jaljitelmét ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivét sisil-
ly muihin luokkiin; eldinten nahat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, péi-
vénvarjot ja kdvelykepit; piiskat ja satulavarusteet”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet (lukuun ottamatta ortopedisid jalkineita),
padhineet”

Espanjassa numeroilla 1704781, 1704784 ja 2222218 rekisterdidyt merkit luok-
kaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet,
jalkineet (lukuun ottamatta ortopedisid jalkineita), paahineet”
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Espanjassa numeroilla 1172266, 1193156, 1293444 ja 1652022 rekisteroidyt mer-
kit luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Vaatteet, jalkineet, pddhineet”

Espanjassa numerolla 1789013 rekisteroity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroi-
ta varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, urheilujalkineet (lukuun
ottamatta ortopedisid jalkineita), padhineet”

Espanjassa numerolla 2096733 rekisteroity merkki luokkaan 25 kuuluvia tavaroi-
ta varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Valmisvaatteet; vyot (vaatetus);
farkut; jalkineet ja padhineet”

numerolla 3342649 rekisterdity yhteison tavaramerkki luokkiin 18 ja 25 kuuluvia
tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavia kuvauksia:

— luokka 18: "Nahka- ja nahkajéljitelmétavarat ja niista tehdyt tavarat, jotka ei-
vit sisélly muihin luokkiin; eldinten nahat; matka-arkut ja -laukut; sateenvar-
jot, pdivanvarjot ja kavelykepit; piiskat ja satulavarusteet; laukut, kukkarot,
selkédreput, lompakot, koululaukut, kassit, luokkaan 18 kuuluvat kotelot, sal-
kut, matkakassit, pienet lompakot”

— luokka 25: "Vaatteet, valmisvaatteet, vyot, farkut, jalkineet ja padhineet”.

Namaé rekisterdinnit siirrettiin myohemmin kantajalle eli P] Hungary Szolgaltat6
kft:lle (P] Hungary kft).
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Viitteen tueksi esitetyt perustelut ovat samat, jotka on esitetty asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen
N:0 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta).

Viiteosasto hyviksyi 9.3.2007 vaitteen kaikkien sen kohteena olleiden tavaroiden ja
palvelujen osalta ja epési tavaramerkin rekisterdinnin, koska se katsoi, ettd kayttdes-
sadn kyseistd tavaramerkkid valiintulija kayttdisi hyvéksi aikaisempien tavaramerk-
kien PEPE ja PEPE JEANS mainetta.

Vialiintulija valitti 10.5.2007 véiiteosaston péaédtoksestda SMHV:ssd asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla)
nojalla.

Viliintulija jatti valituksensa perustelut SMHV:hen 13.7.2007 eli péiva niiden esitta-
miselle asetetun méérdajan, joka oli 12.7.2007, jilkeen. SMHYV ilmoitti véliintulijalle
19.7.2007 péivitylla kirjaamon ilmoituksella, ettd sen valituksen perustelut oli vas-
taanotettu médrdajan padttymisen jilkeen ja ettd valitus saatettiin jattdd tutkimatta.

Valiintulija toimitti 12.9.2007 asetuksen N:o 40/94 78 artiklan (josta on tullut ase-
tuksen N:o 207/2009 81 artikla) mukaisesti SMHV:lle pyynnon menetetyn mééra-
ajan palauttamisesta ja esitti, ettd se oli ollut tarkkaavainen ja ettd valituksen pe-
rustelujen myohdstymistd ei voitu pitdd sen syynd, koska myohédstyminen johtui
lahettiyrityksesta.

SMHV:n ensimmainen valituslautakunta hyviksyi 30.4.2008 tekeméllaén paatokselld
viliintulijan pyynnon menetetyn médridajan palauttamisesta (jaljempénd menetetyn
médrdajan palauttamista koskeva pédtos) ja padtti ndin ollen, ettd “valituksen perus-
telut oli katsottava esitetyiksi asetuksessa N:o 40/94 vahvistetussa mééréajassa”
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SMHV:n ensimmainen valituslautakunta hyviaksyi 24.9.2008 tekemaélladn pédatokselld
(jaljempdnd péddasiassa tehty paatos) myos viliintulijan tekemén valituksen, kumosi
viiteosaston padtoksen ja hylkési kantajan véitteen. Se katsoi erityisesti, ettd yhtaalta
ei ollut olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitet-
tua sekaannusvaaraa, ja ettd toisaalta kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan séén-
noksid ei voitu soveltaa kisiteltdvassd asiassa, silla kyseiset tavaramerkit eivdt olleet
samankaltaisia.

Valituslautakunta katsoi erityisesti, ettd tavaramerkit olivat ulkoasun, lausuntatavan
ja merkityssiséllon osalta erilaisia, ettei ollut osoitettu, ettd aikaisemmat merkit muo-
dostivat tavaramerkkiperheen (“rekisterdintiperheen” ulkopuolella) ja lopuksi, ettad
aikaisempien merkkien maineeseen ja erityiseen erottamiskykyyn liittyvad vaitett4 ei
voitu hyviaksya késiteltavéssé asiassa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistd tuomioistuinta

— kumoamaan menetetyn méérdajan palauttamista koskevan paatoksen

— kumoamaan pédasiassa tehdyn péitoksen
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— velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut sekd SMHV:ssd kay-
dystd hallinnollisesta menettelystd aiheutuneet kulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat unionin yleistd tuomioistuinta

— hylkddmaén kanteen

— velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Kantaja vaatii vastauksessaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa valiintuli-
jan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asiakirjat, jotka esitettiin ensimmdisen kerran unionin yleisessd tuomioistuimessa

Kantaja esitti kannekirjelmén liitteend jédljennoksen espanjalaisessa péivilehdessé
22.4.2008 julkaistusta artikkelista, jossa kisiteltiin kymmenti espanjan yleiskielessi
eniten kiytettyd sanaa ja jossa mainittiin muun muassa sana quillo sanan chiquillo
lyhenteena.
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Tétd asiakirjaa, joka esitettiin ensimmaisen kerran unionin yleisessd tuomioistuimes-
sa, el voida ottaa huomioon. Unionin yleisessé tuomioistuimessa nostetun kanteen
tarkoituksena on nimittdin SMHV:n valituslautakuntien paatosten laillisuuden val-
vonta asetuksen N:o0 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:0 207/2009 65 ar-
tikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvéna ei ole tut-
kia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetddn ensimmadisté
kertaa unionin yleisessé tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jétettdva huo-
mioon ottamatta ilman, ettd on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavas-
ti asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio
24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Ensimmdinen vaatimus

Ensimmadisen vaatimuksensa, jossa vaaditaan menetetyn médrdajan palauttamista
koskevan pédtoksen kumoamista, tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan, asetuksen
N:0 40/94 78 artiklan rikkomiseen perustuvaan kanneperusteeseen.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja viittds, ettd véliintulija ei ole toiminut asetuksen N:o 40/94 78 artiklassa edel-
lytetylld tarkkaavaisuudella ja ettd néin ollen valituslautakunta ei voinut perustellusti
hyviksyd sen menetetyn méirdajan palauttamista koskevaa pyyntoa.

Kantajan mukaan viliintulija on ensinnédkin kdyttdnyt kokonaan méiriajan, jonka
kuluessa sen oli jétettiva viiteosaston tekemdd paatostd koskeva valitus SMHV:hen,
toiseksi se ei ole maininnut eikd antanut ldhettiyritykselle kaikkia vastaanottajan tie-
toja, kolmanneksi se ei ole seurannut lihetyksensé etenemisté ja neljanneksi se ei ole
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toimittanut valituksen perustelut siséltivaa kirjelmad faksilla, vaikka se oli toimitta-
nut kirjelmén myohéssa.

Kuten SMHYV toteaa vastineessaan, viliintulija on kantajan mukaan nédin ollen osoit-
tanut vahimmaistarkkaavaisuutta, vaikka asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdassa
edellytetddn, ettd menetetyn méadrdajan palauttamista vaativa henkil6 osoittaa asian-
mukaista tarkkaavaisuutta.

Kantaja lisdd, ettd jos SMHYV ja viliintulija véittavit, ettd valituksen perustelujen jét-
tdminen myohdsséd on aiheutunut lahettiyrityksen virheestd, sen mukaan pitdd ottaa
huomioon, ettd viliintulijan edustaja on velvollinen noudattamaan erityistd tark-
kaavaisuutta ja sen olisi siten pitdnyt ldhettdd valituksen perustelut faksilla ja tayt-
tdd huolellisemmin valitusperusteet siséltdvan kirjelméan lahete, joka on toimitettu
lahettipalvelulle.

Kantaja viittad lopuksi, ettd vidliintulijan edustajan olisi pitdnyt tarkistaa aivan ylei-
selld tasolla ldhettipalvelulle toimitetun, valituksen perustelut sisiltdvan kirjelman
lahetteessd annettujen tietojen oikeellisuus etenkin, koska sen velvollisuutena oli il-
moittaa mainitulle ldhettipalvelulle oikea osoite ja toimitusohjeet.

SMHYV esittdd, ettd menetetyn méddrdajan palauttamista koskevan paatoksen ku-
moamisvaatimus on jitettdva tutkimatta tai ettd se on joka tapauksessa hylattava
perusteettomana.

Viliintulija kiistad kantajan véitteet.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Menetetyn médrdajan palauttamista koskeva pyynto kuuluu asetuksen N:040/94 78 ar-
tiklan soveltamisalaan ja siiné sdddetddn menetetyn madrdajan palauttamisen yhdeksi
edellytykseksi se, ettd hakijalla on ndytto “olosuhteiden edellyttimaistd asianmukai-
sesta tarkkaavaisuudesta’”.

Kasiteltavissa asiassa on siis médritettdvd, onko véliintulija todella osoittanut noudat-
taneensa olosuhteiden edellyttdmaa asianmukaista tarkkaavaisuutta sen viiteosaston
padtoksestd tekemin valituksen jattdmiselle asetetun médrdajan noudattamisessa.

Téstd on todettava, ettd yhtdaltd viliintulijalle valituksen perustelujen jattdmisté var-
ten asetettu mdédrdaika oli melkein paattynyt, koska se turvautui ldhettiyritykseen
maédrdajan padttymistd edeltdvdnd paivédng, ja ettd toisaalta SMHV:n, viliintulijan ja
tdméan edustajan kotipaikka on eri kaupungeissa eli Alicantessa (Espanja), Algecira-
sissa (Espanja), Cadizissa (Espanja) ja Madridissa (Espanja).

Ensinndkaidn kantajan viitettd, jonka mukaan véliintulija on kéyttdnyt tdysimaarai-
sesti valituksen jéattamiselle asetetun méérdajan, ei voida hyviksyd, koska médrdajat
asetetaan lahtokohtaisesti kaytettaviksi loppuun asti (asia T-251/04, Kreikka v. ko-
missio, tuomio 20.6.2006, 53 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Toiseksi on todettava viitteestd, jonka mukaan SMHV:n yhteystiedot oli kirjattu
puutteellisesti lahettipalvelulle toimitetun valituksen perustelut sisélténeen kirjelman
lahetteeseen, ettd kyseistd ldhetettd ei tdyttinyt viliintulija vaan ldhettiyritys, kuten
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valituslautakunta on viliintulijan sille toimittamien todisteiden perusteella todennut
(ks. menetetyn mééréajan palauttamista koskevan paatoksen 25 kohta).

SMHV:n paatoksestd, johon kantaja viittaa vastauksen 9 kohdassa, eli neljannen va-
lituslautakunnan asiassa R 636/2003-4, SimpleTech Inc., 6.4.2005 tekemadstd paatok-
sestd on todettava, ettd se ei ole kdsiteltdvan asian kannalta merkityksellinen, koska
siind kantajan edustaja oli antanut SMHV:n vanhat yhteystiedot. Téstd ei suinkaan
ole kysymys késiteltivissd asiassa, ja valituslautakunta on siis perustellusti katsonut
menetetyn mééréajan palauttamista koskevan péétoksen 25 kohdassa, ettd "ldhetteen
on tayttianyt kuljetusliike (eiké lahettdjd), joten [véliintulijan] ei voida katsoa syyllis-
tyneen virheeseen”.

Kantajan viitteestd, joka perustuu siihen, ettd véliintulija ei ollut seurannut ldhetys-
tddn, on kolmanneksi todettava, kuten valituslautakunta on perustellusti tehnyt me-
netetyn midrédajan palauttamista koskevan péaiatoksen 21 kohdassa, ettd viliintulija on
valinnut “sopivan palvelumuodon’, koska sen valitsemassa SEUR 10 -palvelussa sille
luvattiin, ettd valituksen perustelut sisaltavi kirjelmé toimitetaan perille seuraavana
paivéna kello kymmeneen mennessé.

Viliintulija oli siis valinnut palvelun, jossa sille luvattiin, ettd valituksen peruste-
lut siséltéva kirjelma toimitetaan perille madrdajassa. Ndin ollen viliintulija saattoi
tdysin oikeutetusti olla seuraamatta lahetystddn etenkin, koska sen edustajalla oli
tapana kéyttdd tdmén lahettiyrityksen palveluja, kuten kantaja huomauttaa kanne-
kirjelmén 5 kohdassa. Viliintulijan edustaja siis luotti siind maarin lahettiyritykseen,
ettei hén tarkistanut, oliko valituksen perustelut siséltdva kirjelmd toimitettu perille
madréajassa.
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Kantajan viitteestd, joka perustuu siihen, ettei valituksen perustelut siséltdvaa kirjel-
méé ollut lahetetty faksilla, riittdd neljanneksi, kun todetaan, ettd tdimé toimitustapa
ei ole pakollinen.

Lopuksi on todettava, ettd huolimatta siitd, ettd SMHYV ilmoittaa vastineensa 20 koh-
dassa, ettd ”[viliintulija] on késiteltdvissd asiassa osoittanut olosuhteiden edellytté-
méd vahimmaistarkkaavaisuutta’, voidaan hyvalld syylld olettaa, ettd kyse on kirjoi-
tusvirheestd, silla SMHYV ilmoittaa mainitun vastineen 21 kohdassa, etté sen liséksi,
ettd viliintulija on osoittanut asianmukaista tarkkaavaisuutta, se on myds valituslau-
takunnan nikokanta, jonka perusteella se on hyviksynyt menetetyn méirdajan pa-
lauttamisen (ks. vastaavasti menetetyn méérdajan palauttamista koskevan pédatoksen
15 kohta).

Edelld esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 78 artiklan rikkomista koskeva ainoa
kanneperuste on perusteeton ja se on hylattavd. Ensimmaéinen vaatimus on siis hylat-
tavi eikd ole tarpeen lausua sen tutkittavaksi ottamisesta.

Toinen vaatimus

Toisen vaatimuksensa, joka koskee pddasiassa tehdyn paddtoksen kumoamista, tu-
eksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, joista ensimméiinen koskee ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.
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Ensimmadinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja viittda, ettd pddasiassa tekemdssddn paitoksessd valituslautakunta on rik-
konut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa virheellisella tulkinnalla
katsoessaan, ettd haetun tavaramerkin PEPEQUILLO ja aikaisempien tavaramerk-
kien muodostaman tavaramerkkiperheen PEPE, jonka haltija se on, vililld ei ollut
sekaannusvaaraa.

SMHYV ja viliintulija véittavat, ettd padasiassa tehdyssd padtoksessd on sovellettu
asianmukaisesti N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska aikaisemmat tava-
ramerkit ja haettu tavaramerkki eivit ole samankaltaisia, ja ettd tastd syystd markki-
noilla ei ole sekaannusvaaraa.

Merkkien vertailu

Kantaja vetoaa ensinndkin kyseessd olevien merkkien ulkoasun vertailussa siihen,
ettd vertailu on tehtéva yhtééltéd aikaisempien tavaramerkkien muodostaman tavara-
merkkiperheen PEPE ja toisaalta haetun tavaramerkin PEPEQUILLO valilla.

Sen mukaan télla vertailulla voidaan todeta, ettd sana pepe sisdltyy kokonaisuudes-
saan haettuun tavaramerkkiin ja on sen hallitseva osa eli mainitun tavaramerkin alku-
osa. Tasté syystd namé kaksi merkkid ovat samankaltaiset, koska sana pepe yksinddn
hallitsee kuvaa, joka haetusta tavaramerkistdi PEPEQUILLO voi kohdeyleis6n mie-
leen jaada.
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Lisdksi toisin kuin valituslautakunta sen mukaan viittdaa padasiassa tehdyssa paatok-
sessd, sanalla pepe on siitd huolimatta, ettd se on Espanjassa laajalle levinnyt kut-
sumanimi, vahva erottamiskyky kahdesta syystd. Mainittuun sanaan ei ole yhtaalta
liittynyt tavaramerkin yleiseen tai kuvailevaan luonteeseen perustuvaa rekisteréinnin
hylkdysperustetta, ja toisaalta kantajan mukaan tavaramerkin PEPE maine antaa télle
sanalle vahvan erottamiskyvyn.

Kyseessd olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuus on siis kantajan mukaan 50 pro-
senttia, koska sana pepe sisaltyy kokonaisuudessaan tavaramerkkiin PEPEQUILLO.

Kyseisten merkkien merkityssiséllon vertailussa on kantajan mukaan toiseksi tehté-
vé ero tarkasteltavien markkinoiden mukaan. Kun on kyse yleisostd, jota yhteison
keskivertokuluttaja espanjalaista keskivertokuluttajaa lukuun ottamatta edustaa, tl-
lainen vertailu ei ole tarpeen, koska sanat pepe ja quillo eivit merkitse télle mitadn.
Sen sijaan yleisolle, jota espanjalainen keskivertokuluttaja edustaa, mainitut merkit
ovat kantajan mukaan sanan pepe osalta merkityssisalloltdédn samankaltaiset. Sanan
quillo osalta on kyse espanjankielisen sanan chiquillo puhekielisesta ja hellittelevasta
lyhenteesti, joka tarkoittaa lasta tai pientd ja jota kédytetddn hyvin yleisesti Espanjassa.

Niin ollen — ja koska on siis tunnettua, ettd Espanjassa sana quillo on lyhenne sanasta
chiquillo — espanjalainen keskivertokuluttaja ymmaértda tavaramerkin PEPEQUILLO
merkitsevdn Pepe-poikaa, pikku-Pepei tai Pepe-lasta.

Téstd seuraa, ettd ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon nakokulmasta kyseessi
olevien merkkien samankaltaisuusaste on korkea, ja graafisesti tarkasteltuna niiden
samankaltaisuus on keskinkertainen.
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Toisin kuin kantaja, SMHYV ja viliintulija esittivit, ettd kyseessd olevat merkit eivét
ole samankaltaisia.

Viittdessddn, ettd sana pepe on merkin PEPEQUILLO hallitseva osa, kantaja jakaa
niiden mukaan mainitun merkin mielivaltaisesti kahteen osaan eli yhtédltd osaan
pepe ja toisaalta osaan quillo ja vetoaa ndin siihen, ettd mainitusta merkistéd tulee
etunimen Pepe johdannainen. Millddn loogisiin tai kielellisiin viitteisiin perustuvilla
syilld ei kuitenkaan ole mahdollista péételld, ettd haetun tavaramerkin synnyttaméssa
kokonaisvaikutelmassa kuluttajat tunnistavat luontevasti sanat pepe ja quillo sen si-
jaan, ettd he tunnistavat esimerkiksi sanat pe ja pequillo.

SMHYV viittdd myos, ettd vaikka kyseessé olevien merkkien ulkoasun vertailun pe-
rusteella voidaan péételld, ettd ne ovat jossain médrin samankaltaisia, koska merkki
PEPE siséltyy kokonaisuudessaan haetun tavaramerkin alkuosaan, on katsottava, etté
suhteellisen lyhyiden merkkien tapauksessa keskelld olevat osat ovat yhté tarkeité
kuin mainittujen merkkien alussa ja lopussa olevat osat.

Vialiintulija puolestaan katsoo, ettd kyseessd olevien merkkien rakenne on kiistatta
erilainen, silla merkki PEPEQUILLO muodostuu neljasté tavusta, kun taas aikaisem-
mat merkit muodostuvat korkeintaan kolmesta tavusta.

Vaikka lisdksi se on ehkd myontinyt, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld PEPE on tiet-
ty maine, viliintulija vaittad, ettei tdmé ole ristiriidassa sen tosiseikan kanssa, etté
sanalla pepe on ainakin Espanjassa alusta alkaen heikko erottamiskyky, koska se on
etunimen José diminutiivi.
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Farkkuvaatteiden osalta sanan pepe tunnettuus ei véliintulijan mukaan automaattises-
ti aiheuta kaikkien kyseessd olevien, timdn sanan siséltdvien, yksinkertaisten merk-
kien tai yhdistelmamerkkien samankaltaisuutta, vaikka se esiintyy niiden alkuosassa.

Lisdksi ndiden merkkien merkityssisallon vertailussa on viliintulijan mukaan tehtava
ero yhteison keskivertokuluttajan, jolle tdllainen vertailu ei ole merkityksellinen, ja
espanjalaisen keskivertokuluttajan vélilld. Viimeksi mainitussa tapauksessa on ensik-
si muistutettava, ettd kantajalla ei ole perusteita jakaa merkkia PEPEQUILLO osiin.
M.S.L. on nimittdin luonut ja keksinyt téllaisen yksinkertaisen merkin ilman erityista
merkitysta.

Vaikka toiseksi voitaisiin katsoa, ettd sana quillo on lyhenne sanasta chiquillo ja vaik-
ka sanoilla pepe ja quillo voisi tosiaan erikseen tarkasteltuina olla oma merkityksen-
sd, tastd ei kuitenkaan voida paételld, ettd yhdistettynd niilla on vaistamatté jokin
merKkitys.

Lopuksi on todettava lausuntatavasta, ettd sanan paino ei ole samoilla tavuilla, koska
merkin PEPE paino on ensimmaiselld tavulla ja merkin PEPEQUILLO kolmannella
tavulla.

Sekaannusvaara

Kantaja vdittad, ettd valituslautakunta on pédasiassa tehdyn péiatoksen 24 kohdassa
tehnyt vakavan virheen todetessaan, ettd tavaramerkkiperhe PEPE oli pelkké rekiste-
rointiperhe, koska tavaramerkkien kayttoa markkinoilla ei ollut néytetty toteen.
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Kantaja esittéd tistd, ettd useilla asiakirjoilla, jotka se toimitti SMHV:lle viitevaiheen
aikana, esimerkiksi useiden Espanjan merkittdvimpien kauppakamarien virallisilla
todistuksilla, tuomioistuinten ratkaisuilla ja hallinnollisilla pa&toksilla ja lehdistossa
ilmestyneilld julkaisuilla osoitetaan paitsi tavaramerkkiperheen PEPE maine myos
sen kayton intensiivisyys.

Lisaksi se katsoo, ettd viiteosasto itse myonsi 9.3.2007 tekemissddn padtoksessd
(9 ja 10 sivu), ettd tavaramerkkiperheen olemassaolo Espanjassa oli néytetty toteen.

Tdmén vuoksi on kantajan mukaan olemassa ilmeinen vaara siitd, ettd keskivertoku-
luttaja saattaa ajatella haetun tavaramerkin PEPEQUILLO olevan péaiatavaramerkisté
PEPE johdettu tavaramerkki, joka kattaa "tavaramerkkiperheeseen PEPE” kuuluvan
erityisen tavaravalikoiman.

Kantaja siis katsoo, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se ei ottanut huomioon
tavaramerkin PEPE vahvaa erottamiskyky4, varsinkin kun valiintulija ja SMHYV olivat
myonténeet tavaramerkin PEPE maineen, ja ettd se ndin ollen laiminléi asetuksen
N:o 40/94 73 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) mukaisen
perusteluvelvollisuutensa.

SMHYV ja viliintulija esittdvit, ettd sekaannusvaaran arvioinnista tilanteessa, jossa
aikaisempien tavaramerkkien muodostama tavaramerkkiperhe on tunnettu, on riit-
tdvda todeta, ettd kantaja ei ole toimittanut néyttod téllaisen tavaramerkkiperheen
olemassaolosta rekisterdintia lukuun ottamatta. Koska kaikkia aikaisempia tavara-
merkkeji ei ole kéytetty markkinoilla, ei niiden mukaan ole mahdollista, ettd euroop-
palaiset keskivertokuluttajat kuvittelevat, ettd haettu tavaramerkki PEPEQUILLO
kuuluu tavaramerkkiperheeseen PEPE.
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Lisdksi ne katsovat, ettd merkin tai tavaramerkkiperheen PEPE viitetty maine Espan-
jassa ei vield riitd siihen, ettd espanjalainen keskivertokuluttaja voisi yhdistad kyseiset
merkit mielessddn toisiinsa, koska edelld esitetyn perusteella vaikuttaa epatodenné-
koiseltd, ettd ndma kuluttajat voisivat tunnistaa keinotekoisesti haetussa tavaramer-
kissd "aikaisemman oikeuden, johon vis atractiva, joka perustuu siihen, ettd merkki
on tunnettu, saattaisi vaikuttaa” kaltaisen tekijén.

— Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekister6id4, jos sen vuoksi, ettéd
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroi-
ta tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerk-
ki on suojattu, yleison keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaaraan sisél-
tyy vaara mielleyhtyméstd aikaisemman tavaramerkin kanssa. Liséksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) mukaan aikaisemmilla tavaramer-
keilld tarkoitetaan jasenvaltiossa rekisterdityja tavaramerkkejé, joiden rekisterdinti-
hakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopaivaa.

Vakiintuneen oikeuskdytinnoén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd. Tamdn saman oikeuskay-
tdnnon mukaan yleison keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miké kisitys kohdeyleisolld on merkeistd ja kyseessd olevista
tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijat, joilla on merkitysta
kyseisessd yksittdistapauksessa, ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, vélinen keskindi-
nen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. I1-2821, 30—33 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannus-
vaara edellyttdd samanaikaisesti sité, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai sa-
mankaltaisia ja ettd niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankal-
taisia. Edellytykset ovat kumulatiivisia (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV —
easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. 1I-43, 42 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Asianosaisten ja muiden osapuolten tavoin on katsottava, ettd kohdeyleis6 muodos-
tuu yhteison keskivertokuluttajista, joihin espanjalaiset keskivertokuluttajat kuulu-
vat, koska nyt kisiteltiavin asian tavarat on tarkoitettu yleiseen kulutukseen (ks. asia
T-129/01, Alejandro v. SMHV - Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok.,
s. I1-2251, 41 kohta). Kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan ta-
vanomaisesti valistunut seké kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.

Kyseisten tavaroiden vertailun osalta asianosaiset ja muut osapuolet eivit kiistéd vali-
tuslautakunnan toteamusta, joka esitetdédn péddasiassa tehdyn paatoksen 15 kohdassa
ja jonka mukaan ndma4 tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia.

Merkkien vertailu

On muistutettava, ettd sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessi
olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden
osalta perustuttava merkeistd syntyvaan kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otet-
tava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Silld, miten keskivertokuluttaja
mieltdd kyseessd olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran
kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin tavallisesti yhtend
kokonaisuutena eiki tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Sha-
ker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).
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On kuitenkin niin, ettd sanamerkin ndhdessddn hén hajottaa sen sanaosiin, jotka
tuovat hdnen mieleensd konkreettisen merkityksen tai jotka muistuttavat sanoja,
jotka hén tuntee (ks. asia T-356/02, Vitakraft-Werke Withrmann v. SMHV — Krafft
(VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3445, 51 kohta ja asia T-256/04, Mun-
dipharma v. SMHV — Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. I1-449,
57 kohta).

Lisdksi tavaramerkkien ulkoasun vertailusta on muistutettava, ettd sanamerkin ja
kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuuden todentamiselle ei ole mitain estettd, kos-
ka niilld kahdella tavaramerkkityypilld on graafinen muoto, joka voi luoda visuaali-
sen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV - Star TV (STAR TV), tuomio
4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Téssd asiassa valituslautakunta on pédasiassa tehdyn péédtoksen 20 kohdassa to-
dennut, ettd “tavaramerkki PEPEQUILLO poikkeaa [aikaisemmasta tavaramerkistid
PEPE] sekd ulkoasultaan ettd lausuntatavaltaan, koska se on paljon pidempi ja sana-
paino on [kolmannella] tavulla”.

On syytd todeta, ettd merkin PEPEQUILLO alussa on sana pepe. Liséksi on niin, ettd
vaikka merkki PEPEQUILLO poikkeaa aikaisemmasta merkistd PEPE kahden viimei-
sen tavun osalta, jotka ovat pidempid kuin sen kaksi ensimmadistd tavua, ja kaikista
muista aikaisemmista merkeisté siten, ettd se muodostuu yhdesté varsin pitkésta sa-
nasta, kun taas aikaisemmat merkit muodostuvat yleensa joko yhdestd lyhyesté sanas-
ta, kuten merkki PEPE, tai kahdesta sanasta, kuten merkki PEPE JEANS, on kuitenkin
todettava, ettei tdimé ole ratkaisevaa ulkoasun kaikenlaisen samankaltaisuuden hyl-
kdamiseksi, koska vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan kuluttaja kiinnittia yleensa
enemmaéin huomiota tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun (asia T-133/05, Meric v.
SMHYV - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006, Kok., s. II-
2737, 51 kohta ja asia T-109/07, L'Oréal v. SMHV — Spa Monopole (SPA THERA-
PY), tuomio 25.3.2009, Kok., s. I1-675, 30 kohta). Aikaisemmista merkeista on lisaksi
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todettava, ettd aikaisempi merkki PEPECO on muodostettu sanasta pepe, johon on
liitetty suffiksi co, miké antaa sille merkkid PEPEQUILLO muistuttavan rakenteen.
Voidaan siis todeta, ettd haetun tavaramerkin visuaalinen vaikutelma on samankal-
tainen kuin aikaisempien tavaramerkkien.

Nain ollen kyseiset merkit ovat ulkoasultaan keskendan kohtalaisen samankaltaisia.

Kyseessd olevien merkkien lausuntatavan vertailusta on muistutettava, ettei eri ta-
vumadr4 riitd poistamaan merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta (asia T-131/09,
Farmeco v. SMHV - Allergan (BOTUMAX), tuomio 28.10.2010, 39 kohta oikeuskay-
tdntoviittauksineen, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kisiteltdavassa asias-
sa merkkien kaksi ensimmaistd tavua ovat samanlaiset ja ne lausutaan samalla taval-
la. Merkin PEPEQUILLO sanapaino tosin on kolmannella tavulla ja aikaisemmissa
merkeissé se on ensimméiselld tavulla, mutta tima4 ei riitd poistamaan lausuntatavan
samankaltaisuutta.

On siis todettava, ettd kyseisten merkkien lausuntatavassa on ainakin vidhaistd
samankaltaisuutta.

Niiden merkkien merkityssisaltod koskevassa vertailussa on aiheellista erottaa toisis-
taan yhtdalta yhteison keskivertoyleiso espanjalaista keskivertokuluttajaa lukuun ot-
tamatta eli se osa kohdeyleis64, jolle vertailulla ei ole merkitysté, koska sanat pepe ja
quillo eivét merkitse sille mitdén, ja toisaalta espanjalainen keskivertokuluttaja, jolle
ndmaé sanat voivat merkitd jotakin.
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Vaikka merkki PEPEQUILLO ei sindllddn merkitse mitdén, koska se ei ole yleisnimi,
on mahdollista, ettd espanjalainen keskivertokuluttaja jakaa sen mielessaidn kahdeksi
sanaksi, jotka kummatkin tarkoittavat hinelle jotakin, eli sanoiksi pepe ja quillo, ti-
mén tuomion 74 kohdassa mainitun oikeuskéytinnon mukaisesti. Kun néitd kahta
sanaa tarkastellaan erikseen, niilld on nimittdin tdsmaéllinen merkitys espanjalaisille
kuluttajille: sana pepe on diminutiivi etunimesté José ja sana quillo on sanan chiquillo
puhekielinen lyhenne. Kuten valituslautakunta toteaa péddasiassa tehdyn paatoksen
20 kohdassa, vaikka nimen Pepe diminutiivi yleensd on pepito tai pepillo, on kui-
tenkin mahdollista, ettd espanjalainen keskivertokuluttaja luulee, ettd tavaramerkki
PEPEQUILLO tarkoittaa Pepe-poikaa.

Téstd seuraa, ettd espanjalainen keskivertokuluttaja saattaa luulla, ettd haetun tavara-
merkin muodostamiseksi nimen Pepe diminutiivista on toteutettu sanaleikki, kuten
aikaisempien merkkien kohdalla on tapahtunut. On siis katsottava, etté kyseiset mer-
kit ovat merkityssisalloltddan samankaltaisia.

Niin ollen on todettava, ettd kyseiset merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja
merkityssisalloltddn samankaltaisia.

Sekaannusvaara

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiet-
tya keskindistd riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien seké niiden alle kuuluvien
tavaroiden samankaltaisuutta. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen
samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien mer-
kittdvd samankaltaisuus ja painvastoin (ks. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-
Jagermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessd ym.), tuomio
14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).
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Valituslautakunta katsoi, ettd kantaja ei ollut ndyttanyt oikeudellisesti riittavélld ta-
valla toteen sekaannusvaaraa aikaisempien tavaramerkkien ja haetun tavaramerkin
PEPEQUILLO vililld. Sen mukaan niin oli ensinnékin siksi, ettd markkinoilla ei ollut
olemassa tavaramerkkiperhettd PEPE tai PEPE JEANS, eikd tavaramerkilld PEPE-
QUILLO missadn tapauksessa ollut samaa rakennetta kuin aikaisemmilla tavaramer-
keilla. Toiseksi se totesi, ettd aikaisempien tavaramerkkien maine ei merkitse sit4, etté
kaikki tavaramerkit, joissa kdytetddn sanaa pepe, aiheuttavat sekaannusta markkinoil-
la, ja liséksi, ettd tdmédn sanan pitéisi olla tavaramerkin PEPEQUILLO hallitseva osa,
mité se ei tdsséd tapauksessa ole.

Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitseménnestd perustelukappaleesta
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2099 johdanto-osan kahdeksas perustelukappa-
le) ilmenee, sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoisté ja erityisesti siité,
kuinka hyvin yleis6 tuntee tavaramerkin kyseisilla markkinoilla. Koska sekaannus-
vaara on sitd suurempi mitd huomattavammaksi tavaramerkin erottamiskyky osoit-
tautuu, joko luonnostaan tai siksi, ettd kuluttajat tuntevat ne, vahvasti erottamiskyiset
tavaramerkit saavat laajempaa suojaa kuin ne, joiden erottamiskyky on pienempi (ks.
vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 24 kohta; em.
asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999, Kok., s. I-3819, 20 kohta).

Normaalia vahvemman erottamiskyvyn olemassaolo siksi, etté yleiso tuntee markki-
noilla olevan tavaramerkin, edellyttdd vélttdmattd, ettd ainakin huomattava osa ylei-
sOstd tuntee timédn tavaramerkin, mutta silld ei tarvitse vélttdmatté olla asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua mainetta. Tavaramerkin vahvaa erotta-
miskykya ei kuitenkaan yleisesti ottaen voida osoittaa esimerkiksi vetoamalla tiettyi-
hin prosenttilukuihin, jotka koskevat sitd, missd méédrin merkityksellinen yleis6 tun-
tee sen. Kuitenkin on myonnettévé, ettd sen, kuinka hyvin yleis6 tuntee tavaramerkin,
ja kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn vililld on tietty keskindinen riippuvuus si-
ten, ettd tavaramerkilld on sitd vahvempi erottamiskyky mitd tunnetumpi se on koh-
deyleison keskuudessa. Arvioitaessa sitd, onko tavaramerkilld vahva erottamiskyky,
koska yleiso tuntee sen, on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat
eli erityisesti tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kayttdmisen intensiivisyys,
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maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missd méadrin yritys on kiyttényt varoja tavara-
merkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmas-
sd tunnistetaan tdimén merkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen
tavaraksi tai palveluksi, sekéd kauppa- ja teollisuuskamarien ja muiden ammatillisten
yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. asia T-277/04, Vitakraft-Werke Withrmann
v SMHV - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), tuomio 12.7.2006, Kok.,
s. [1-2211, 34 ja 35 kohta oikeuskéytédntoviittauksineen).

Késiteltavissa asiassa tavaramerkkinsd maineen osoittamiseksi kantaja on toimitta-
nut kannekirjelmén liitteend taulukon, jossa ilmoitetaan Espanjassa tehdyt mainos-
investoinnit, sekd taulukon, jossa ilmoitetaan Espanjassa toteutunut myynti, ja jotka
molemmat liittyvit merkkiin PEPE JEANS LONDON.

Kantaja on liséksi toimittanut kannekirjelmén liitteena eri asiakirjoja, joilla pyritdan
osoittamaan tavaramerkkien PEPE ja PEPE JEANS maine ja joihin kuuluu espanja-
laisten kauppakamarien todistuksia ja espanjalaisten tuomioistuinten paatoksia.

Téten tavaramerkillda PEPE on tietty maine ainakin kyseisen kohdeyleison espanja-
laisen osan keskuudessa, ja se on néin ollen voinut saada vahvan erottamiskyvyn. Oi-
keuskéytinnossd on nimittdin katsottu, ettd jos aikaisemmalla tavaramerkilld ei ole
ominaispiirteidensd vuoksi erottamiskykyé, se on voinut saada sen maineensa vuoksi
(ks. asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas Castell6 (CASTILLO), tuomio 4.11.2003,
Kok., s. 11-4835, 43 ja 44 kohta ja asia T-446/07, Royal Appliance International v.
SMHYV - BSH Bosch und Siemens Hausgerite (Centrixx), tuomio 15.9.2009, 58 koh-
ta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka nyt késiteltdvéssd asiassa onkin
totta, ettd sana pepe on suhteellisen yleinen Espanjassa eiki silld sinélldén ole mer-
kittdvad erottamiskykyd, tavaramerkin maine sitd vastoin on tehnyt mahdolliseksi
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korkean erottamiskyvyn saamisen. Liséksi tavaramerkin PEPE maineen ovat myon-
tédneet viliintulija nimenomaisesti vastineessaan ja SMHYV eri péétoksissé, jotka ovat
kannekirjelmén liittein4.

Kantajan viitteestd, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien maine on sellainen,
ettd sekaannusvaara kyseisten merkkien vililld on olemassa, on kuitenkin muistet-
tava, ettd vaikka tavaramerkin maine on seikka, joka pitdd ottaa huomioon sekaan-
nusvaaran olemassaoloa arvioitaessa, tdimin vaaran olemassaoloa ei voida perustaa
ainoastaan siihen. Se otetaan huomioon arvioitaessa sitd, ovatko merkit tai tavarat ja
palvelut niin samankaltaisia, ettd sekaannusvaara saattaa syntyi (asia T-247/03, Tor-
res v. SMHV — Bodegas Muga (Torre Muga), tuomio 11.7.2006, 72 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa, ja asia T-287/06, Torres v. SMHV — Bodegas Peiialba L6-
pez (Torre Albéniz), tuomio 18.12.2008, Kok., s. II-3817, 75 kohta).

Tédmaén asian 72 ja 84 kohdassa vahvistettu, ettd kyseiset merkit olivat samankaltaisia
ja ne koskivat samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita. Sekaannusvaara on siis ole-
massa, ja aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky vield lisd4 sité.

Tavaramerkkiperheeseen PEPE liittyvdn sekaannusvaaran olemassaololle on kaksi
oikeuskédytdnnossa asetettua edellytystd, joiden pitdd tdyttyd ennen kuin se voidaan
tosiasiallisesti vahvistaa. Viitetyn tavaramerkkiperheen haltijan on ensinnidkin to-
distettava kaikkien tavaramerkkiperheeseen kuuluvien tavaramerkkien kaytto tai
véahintddn niin monen tavaramerkin kéytto, joiden voidaan katsoa muodostavan per-
heen, ja toiseksi haetun tavaramerkin ei tule olla vain vastaava muiden tavaramerk-
kien perheeseen kuuluvien tavaramerkkien kanssa vaan siind tulee myos olla sellaisia
ominaispiirteitd, joiden perusteella se voidaan yhdistdd perheeseen (asia T-194/03,
Il Ponte Finanziaria v. SMHV — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), tuomio
23.2.2006, Kok., s. 11-445, 126 ja 127 kohta).
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Kasiteltavassd asiassa kantaja on osoittanut, ettd tavaramerkkeja PEPE ja PEPE
JEANS on kéytetty, mutta kuten valituslautakunta toteaa padasiassa tehdyn péatok-
sen 24 kohdassa, se ei ole onnistunut osoittamaan, ettd olisi kdytetty muita aikaisem-
pia tavaramerkkejd, jotka kuuluvat tavaramerkkiperheeseen, jonka viitetdén olevan
olemassa, ja joita ovat esimerkiksi PEPE F4, PEPE 2XL ja PEPE M99.

Tavaramerkkiperheen PEPE olemassaoloa koskeva kysymys ei kuitenkaan missdin
tapauksessa ole luonteeltaan sellainen, ettd silld asetettaisiin kyseenalaiseksi péétel-
md, jonka mukaan tavaramerkeilla PEPE ja PEPE JEANS on sellainen erottamiskyky,
ettd kyseessd olevien merkkien samankaltaisuus ja kyseessd olevien tavaroiden ja pal-
veluiden samanlaisuus ovat riittdvid sekaannusvaaran syntymiseen.

Téama kanneperuste on siis hyvaksyttava.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja arvioi yhtailtd, ettd kyseisten merkkien vililld ei ole sellaisia ulkoasua, lau-
suntatapaa eikd merkityssisdltod koskevia eroja, jotka olisivat esteend asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle, ja ettd tavaramerkin PEPEQUILLO re-
kisterdimiselle ei ole olemassa "perusteltua syytd”
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Se katsoo, ettd niin ollen on siis olemassa ilmeinen ja todellinen vaara siitd, ettd hae-
tulla tavaramerkilld kdytetddn epédoikeutetusti hyviaksi tavaramerkkien PEPE mai-
netta, koska silld saadaan kuluttajat perusteettomasti uskomaan, ettd merkki PEPE-
QUILLO on vain yksi uusi tavaramerkkiperheen PEPE tavaramerkki.

Toisaalta se katsoo, etté valituslautakunta ei tehnyt mitdén samankaltaisuus- tai sa-
manlaisuusarviota asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja etti se tyy-
tyi tekemadén ainoastaan timédn asetuksen 8 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevan
arvioinnin. Mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa kuitenkin edellytetddn yhteytta
kyseessd olevien merkkien vililld eikd sekaannusvaaraa, kuten se katsoo viliintulijan
vastineessaan huomauttaneen.

Se katsoo, ettd ndin ollen valituslautakunta ei perustellut paatostédén riittévalla tavalla
ja ettd se my0s rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, kun se katsoi, ettd ai-
kaisempien tavaramerkkien ja merkin PEPEQUILLO vililld ei ollut sekaannusvaaraa,
joten mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa sdddetty merkkien samankaltaisuutta
koskeva edellytys ei tiyttynyt.

SMHYV ja viliintulija esittavét, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ole ri-
kottu, silld aikaisemmat tavaramerkit ja merkki PEPEQUILLO eivit ole keskenédidn
samankaltaiset.

Lisdksi ne katsovat, ettd kantaja ei ole osoittanut kyseisten tavaramerkkien vélista
yhteyttd eikd selittdnyt, missd méérin on olemassa vaara sen aikaisempien tavara-
merkkien erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta tai sen maineelle aiheutuvasta
vahingosta tai edelleen vaara sen aikaisempien tavaramerkkien maineen tai erotta-
miskyvyn epdoikeutetusta hyviksikaytosté.
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— Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdddetdén, ettd jos aikaisempi yhteison
tavaramerkki on yhteisossé laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei myoskéan rekister6ida, jos se
on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteroitéisiin sel-
laisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat
tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, mutta joiden osalta
rekisteroitdvin tavaramerkin kayttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikai-
semman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviksikdyttod
taikka olisi niille haitaksi.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa sovelletaan myos silloin, kun tavarat tai pal-
velut ovat samankaltaisia. Oikeuskdytdnnossé on nimittdin katsottu, etté laajalti tun-
netun tavaramerkin on kéytettdessd merkkid samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten voitava saada ainakin yhtd laajaa suojaa kuin kéytettdessd merkkid
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia (asia T-215/03,
Sigla v. SMHV - Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-711, 32 kohta;
ks. myos vastaavasti asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 24—26
kohta ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok.,
s. [-12537, 19-22 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laa-
jennettu suoja edellyttés siis useiden edellytysten téyttymistd. Ensinnékin aikaisem-
man tavaramerkin, jota viitetddn laajalti tunnetuksi, on oltava rekisterdity. Toiseksi
aikaisemman tavaramerkin ja rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin on oltava samoja
tai samankaltaisia. Jos kolmanneksi on kyse aikaisemmasta yhteison tavaramerkis-
td, tavaramerkin on oltava yhteisossd laajalti tunnettu, tai jos on kyse aikaisemmasta
kansallisesta tavaramerkistd, tavaramerkin on oltava kyseisessd jdsenvaltiossa laajal-
ti tunnettu. Neljanneksi haetun tavaramerkin kéyton ilman perusteltua syytéd on ai-
heutettava vaara siitd, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyé tai mainetta

II - 2460



107

108

109

110

111

PJ HUNGARY v. SMHV - PEPEKILLO (PEPEQUILLO)

kaytetadn epdoikeutetusti hyviksi tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle voi aiheutua haittaa. Koska ndmaé edellytykset ovat kumulatiivisia, yhden-
kin puuttuminen riittda siihen, ettei mainittua sddnnosta sovelleta (ks. em. asia VIPS,
tuomion 34 ja 35 kohta, ja asia T-150/04, Miilhens v. SMHV — Minoronzoni (TOSCA
BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2353, 54 ja 55 kohta).

Kasiteltavissa asiassa tavaramerkit, joita véitetdédn laajalti tunnetuiksi, ovat PEPE ja
PEPE JEANS, ja ne on rekisterdity seké kansallisesti ettd yhteisossé (ks. edelld 7 koh-
ta). Liséksi — kuten unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut edelld 84 kohdassa —
kyseiset merkit ovat samankaltaisia.

Kantajan esittdmén ndyton, seké sen, mitéd edelld 89-91 kohdassa on todettu, perus-
teella aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ainakin Espanjassa.

On siis kyse sen maédrittelemisestd, onko haetun tavaramerkin kéytto luonteeltaan
sellaista, ettd siitd aiheutuu vaara aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai mai-
neen epéoikeutetusta hyviksikdytosta taikka ettd se olisi niille haitaksi.

Kantajan arviointi tastd on, ettd on olemassa vaara siit4, ettd haetulla tavaramerkilld
kéytetddn epdoikeutetusti hyviksi tavaramerkkien PEPE mainetta, joten tavaramer-
kin PEPEQUILLO rekisteroimiselle ei ole perusteltua syyta.

On syytd muistuttaa, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epéoikeutetun hyviksikdyton késite kattaa tilanteet, joissa kuuluisaa tavaramerkkia
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selvisti hyviksikdytetdédn ja hyodynnetddn luvatta tai sen maineesta yritetddn hyotya.
Toisin sanoen on kyse siihen liittyvistd vaarasta, ettd laajalti tunnetun tavaramerkin
heréttdma mielikuva tai sen kuvastamat ominaisuudet siirretddn haetulla tavaramer-
killd varustettuihin tavaroihin silld tavoin, ettd niiden markkinointi on helpompaa,
koska niilla on mielleyhtymi aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin (ks.
em. asia VIPS, tuomion 40 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Kuten kantaja huomauttaa (ks. tuomion 100 kohta), on lisdksi erotettava toisistaan
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa mainittu sekaannusvaara ja asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yhdistaminen.

Kun sekaannusvaara maédritellddn vaaraksi siitd, ettd yleis6 saattaa luulla, ettd hae-
tun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta kuin
aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut tai mahdollisesti taloudel-
lisessa etuyhteydessa olevista yrityksistd, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
mainituissa tapauksissa sitd vastoin kyseessi oleva yleiso yhdistéda kyseiset tavaramer-
kit toisiinsa eli luo yhteyden niiden vilille kuitenkaan sekoittamatta niita toisiinsa.
Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole tdmén sdédnnoksen soveltamisen edellytys
(ks. em. asia VIPS, tuomion 41 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Vaara siitd, ettd haetun tavaramerkin kiayttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epaoikeutettua hyvaksikayt-
tod, on siis olemassa, kun kuluttaja, joka ei valttamaéttd sekoita kyseessa olevan tava-
ran tai palvelun kaupallista alkuperdi, katsoo haetun tavaramerkin sellaisenaan hou-
kuttelevaksi ja ostaa silld varustetun tavaran tai palvelun silld perusteella, etti siind on
tdma tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu
tavaramerkki (em. asia VIPS, tuomion 42 kohta).
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Lopuksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena
on erityisesti tehdé aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle mahdolli-
seksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisterdintid, jotka voivat joko olla haitaksi
aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan kayttaa
tdtd mainetta tai erottamiskykyéd epédoikeutetusti hyviksi. Téstd on tdsmennettéivi,
ettd aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, ettd kyseessa
on sen tavaramerkille aiheutuva tosiasiallinen ja todellinen vahinko. Haltijan on kui-
tenkin esitettdvi seikat, joiden perusteella voidaan péitelld ensi ndkemadltd, ettd on
olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epdoikeutetusta hyviksikaytosta tai
haitasta (ks. em. asia VIPS, tuomion 46 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

Téssd tapauksessa kantaja ilmoittaa, ettd tdmé vaara aiheutuu siitd, ettd kuluttajat
saadaan uskomaan, ettd haettu tavaramerkki on yksi tavaramerkkiperheen PEPE
tavaramerkeista.

Kuten edelld 94 ja 95 kohdassa on katsottu, asiassa esitettyjen tosiseikkojen perus-
teella tavaramerkkiperheen PEPE olemassaoloa ei voida todeta. Aikaisempien tavara-
merkkien PEPE maine vaatteiden ja asusteiden alalla sitd vastoin on vahvistettu.

Niin ollen kuluttaja ei osta tavaramerkilla PEPEQUILLO varustettua tavaraa ai-
noastaan siksi, ettd hdn haluaa ostaa farkut tai laukun, vaan myds siksi, ettd tavarassa
on tdma tavaramerkki, joka muistuttaa aikaisempia tunnettuja tavaramerkkejia PEPE.

Haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat siis samankaltaisia. Kun otetaan huo-
mioon kyseisten merkkien samankaltaisuus, espanjalaiset kuluttajat saattavat ndin
ollen yhdistéé toisiinsa aikaisemmat tavaramerkit PEPE ja haetun tavaramerkin.
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On siis olemassa vaara siitd, ettd tavaramerkilla PEPEQUILLO kiytetédén epédoikeu-
tetusti hyviksi aikaisempien tavaramerkkien mainetta houkuttelemalla kuluttajia,
joiden tarkoituksena on hankkia tavaroita, joissa on tavaramerkki, joka on samankal-
tainen kuin aikaisemmat tunnetut tavaramerkit PEPE.

Tdma kanneperuste on siis hyvaksyttava.

Niin ollen toinen vaatimus, joka koskee péddasiassa tehdyn paédtoksen kumoamista,
on hyviksyttéva.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asi-
anosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos
vastapuoli on sitd vaatinut. Jos hdvinneitd asianosaisia on useita, unionin yleinen
tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava nididen asianosaisten kesken. Koska
kasiteltavissa asiassa SMHV:n ja viliintulijan vaatimukset on hyldtty olennaisilta
osin, SMHV ja viliintulija vastaavat omista oikeudenkéyntikuluistaan, ja kumpikin
velvoitetaan korvaamaan puolet kantajan oikeudenkéyntikuluista.

Kantaja on vaatinut, ettd SMHYV velvoitetaan korvaamaan kulut, jotka sille aiheutui-
vat SMHV:ssd kaydysta hallinnollisesta menettelystd. Tastd on huomautettava, ettd
tyojarjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntaka-
sittelystd aiheutuneet valttamattomat kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeu-
denkéyntikuluiksi. Tdma3 ei kuitenkaan koske viiteosastossa kiydystd menettelystd
syntyneitd kustannuksia. Néin ollen kantajan vaatimus asian olennaisilta osin hé-
vinneen SMHV:n velvoittamisesta korvaamaan SMHV:sséd kiydystd hallinnollises-
ta menettelystd aiheutuneet oikeudenkéyntikulut voidaan hyviksya vain kantajalle
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PJ HUNGARY v. SMHV — PEPEKILLO (PEPEQUILLO)
valituslautakuntakdsittelysta aiheutuneiden vélttdmattomien oikeudenkéyntikulujen

osalta (asia T-344/07, O2 (Saksa) v. SMHV (Homezone), tuomio 10.2.2010, Kok.,
s. I1-153, 84 kohta).

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmadisen valituslautakunnan 24.9.2008 tekemai piitos (asia R 722/2007-
1) kumotaan.

2) Kanne hylidtidn muilta osin.

3) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan puolet PJ Hungary Szolgaltat6 kft:n (P] Hungary kft) oikeudenkiyn-
tikuluista sekd PJ] Hungary kft:lle aiheutuneet vilttiméattomit kulut asian
kasittelysta SMHV:n ensimmadisessi valituslautakunnassa.
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4) Pepekillo, SL vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan puolet JP Hungary kft:n oikeudenkiyntikuluista.

Papasavvas Vadapalas O’Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 19 pdivana toukokuuta 2011.

Allekirjoitukset
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