HARWIN INTERNATIONAL v. SMHV — CUADRADO (PICKWICK COLOUR GROUP)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

12 péivana kesdkuuta 2009 *

Asiassa T-450/07,

Harwin International LLC, kotipaikka Albany, New York (Yhdysvallat), edustajanaan
asianajaja D. Przedborski,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.

II - 1953



TUOMIO 12.6.2009 — ASIA T-450/07

Cuadrado, SA, kotipaikka Paterna (Espanja),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
10.9.2007 tekemaistd paatoksesti (asia R 1245/2006-2), joka koskee Cuadrado, SA:n ja
Harwin International LLC:n vilistd mitidttomyysmenettelyd,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekd tuomarit E. Cremona ja
S. Frimodt Nielsen (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.12.2007
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.2.2008
toimitetun vastineen,
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ottaen huomioon 4.3.2009 pidetyssé istunnossa, johon osapuolet eivit osallistuneet,
esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja eli Harwin International LLC teki 15.5.1998 yhteison tavaramerkkia koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison
tavaramerkista 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L
78, s. 1)), perusteella.
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2 Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Plckwmk

OOl S0

s Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistéd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Vaatteet,

jalkineet, padhineet”.

4+ Yhteison tavaramerkki rekisteroitiin 1.9.2000.
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5 Cuadrado SA (jiljempédnd mitdttomyysvaatimuksen tekijd) esitti 10.1.2005 mitatto-
myysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan perusteella titd yhteison
tavaramerkkid vastaan. Vaatimus kohdistui kaikkiin yhteisén tavaramerkin kattamiin
tavaroihin, ja se perustui seuraaviin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin:

- sanamerkki PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, jota koskeva hakemus oli
tehty 24.4.1989 ja joka oli rekisterdity 5.9.1990 viitenumerolla 131 8311 seuraavia
luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten: "Miesten, naisten ja lasten vaatteet ja
jalkineet (paitsi ortopediset jalkineet)”

- kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jéitetty 2.4.1997 ja joka oli rekisterdity
6.10.1997 viitenumerolla 208 3855 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten ("paéllys-
ja alusvaatteet, jalkineet, pddhineet”) ja joka esitetédén alla:

¢  Mitdttomyysosasto hyviksyi 31.7.2006 tekemaélldadn padtokselld mitattomyysvaati-
muksen.

7 Tamaén asian kantaja valitti 22.9.2006 SMHV:ssd mitattomyysosastoon paatoksesta.
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Valituslautakunta hylkési valituksen 10.9.2007 tekemélldén paatokselld (jaljempand
riidanalainen paétos). Tdssd pdidtoksessa se totesi, ettd kantaja vaati sitd muun muassa
kumoamaan mitdttomyysosaston padtoksen sikili kuin timi ei sen mukaan ollut
varmistanut, oliko mitdttomyysvaatimuksen tekija osoittanut tavaramerkkiensd
kéyton. Valituslautakunta korosti vastauksena, ettd mitédttomyysosasto oli katsonut
asianmukaisesti, ettei silld ollut oikeutta arvioida, oliko mitdttomyysvaatimuksen
tekijan aikaisempien tavaramerkkien kayttdminen asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja
3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaista,
kun kantaja ei ollut pyytinyt nimenomaisesti mitdttomyysmenettelyn aikana
kéayttamistd koskevien todisteiden esittdmistd. Valituslautakunta totesi liséksi, ettd
tillaista vaatimusta ei voitu esittdd ensimmdistd kertaa valitettaessa mitattomyys-
osaston paitoksesti (riidanalaisen padtoksen 17-21 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen
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- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdad kaksi kanneperustetta kanteensa tueksi: ensimmaiinen kanneperuste
perustuu asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomiseen ja toinen
kanneperuste asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a
alakohta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen. Ensimmaistd kanneperustetta
on syytd tarkastella ensiksi.

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittas, ettd se, ettd mitdttomyysvaatimuksen tekija toimitti vapaaehtoisesti
todisteita, merkitsi sitd, ettd sen oli hyodytontd pyytdd muodollisesti todisteita
kéyttdmisestd asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Sen mukaan
valituslautakunta rikkoi niitd sdénnoksid kieltdytymailld tutkimasta viitteitd, jotka
kantaja esitti asiakirjoista, jotka mitdttomyysvaatimuksen tekija oli toimittanut
mitidttomyysvaatimuksessaan ja tdmén jédlkeen aikaisempien tavaramerkkiensé kaytté-
misen osoittamiseksi. Nita viitteitd tukee sen mukaan viiteosaston 2.3.2004 tekema
péitos, joka koskee mitdttomyysvaatimuksen tekijin sanamerkkia PICK OUIC
Cuadrado, S.A. VALENCIA ja joka tehtiin samanaikaisessa menettelyssd, jossa
vditeosasto oli todennut, ettd useat mitdttomyysvaatimuksen tekijan toimittamat
asiakirjat eivt riittdneet tosiasiallisen kdyttimisen osoittamiseen. Sen mukaan tima
padtos vahvistettiin SMHV:n ensimmadisen valituslautakunnan 28.2.2005 tekemaélld
péaatokselld (asia R 335/2004-1). Kantaja vaittad myd0s, ettd tima tapaus eroaa siitd, josta
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin antoi yhdistetyissd asioissa T-183/02 ja
T-184/02, El Corte Inglés vastaan SMHV — Gonzalez Cabello ja Iberia Lineas Aéreas
de Espaiia (MUNDICOR), 17.3.2004 tuomion (Kok., s. II-965) ja jossa viitteen tekijé oli
esittdnyt oma-aloitteisesti todisteita, joilla pyrittiin osoittamaan aikaisemman tavara-
merkin maine eiké sen tosiasiallista kdyttdmista.
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SMHV myo6ntdd, ettd aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin eli PICK OUIC
Cuadrado, S.A. VALENCIAn tosiasiallista kéyttamistd koskevaan kysymykseen toki
vedottiin samanaikaisessa viitemenettelyssi. SMHV toteaa kuitenkin, ettd tdma
menettely oli edelleen vireilld, kun mitattomyysvaatimus jatettiin 10.1.2005, koska
ensimmadisen valituslautakunnan péitos tehtiin kuukautta myohemmin eli 28.2.2005.

SMHV:n mukaan mitattémyysvaatimuksen tekija katsoi, ettd sen vaatimuksen tueksi
esitetyt asiakirjat vakuuttaisivat kantajan siitd, ettd kayttdmistd koskevasta asiasta
keskusteleminen toistamiseen oli hyodytontd. Mitdttomyysvaatimuksen tekija pyrki
ndin ollen vilttdimdin sen, ettd kantaja esittdisi muodollisen pyynnon kéyttdmistd
koskevista todisteista. Kantajan olisi ndin ollen pitinyt tdsmentdsd, ettd sen
aikomuksena oli tdimdn kysymyksen saattaminen mitattomyysosaston kisiteltdvaksi,
jotta tdmaé arvioisi aikaisempien tavaramerkkien kdyton tosiasiallista luonnetta, ennen
mitdttomyysvaatimuksen tekijan téltd osin toimittamien asiakirjojen todistusarvon
riitauttamista. Téssd tapauksessa mitdttomyysosasto olisi ndin ollen toimittanut
mitdttomyysvaatimuksen tekijélle virallisen tiedoksiannon, jonka mukaisesti tille
olisi myonnetty médrdaika kayttamistd koskevien todisteiden esittdmiseksi. Téllainen
virallinen pyyntd6 SMHV:Itd olisi voinut saada mitdttomyysvaatimuksen tekijan
pohtimaan, olivatko sen mitdttomyysvaatimukseen liitetyt asiakirjat ensi ndkemalta
riittdvid todisteita tosiasiallisesta kaytosta.

Periaatetasolla SMHV viittdd, ettd pyynto kiyttamistd koskevista todisteista on
esitettdvd nimenomaisesti kahdesta olennaisesta syystd. Ensinndkin kéyttdmistéd
koskevien todisteiden muodollinen pyytdminen siirtdd sen mukaan tatd kayttamistd
koskevan todistustaakan aikaisemman tavaramerkin haltijalle. Toiseksi timé pyynto
antaa SMHV:lle toimivallan méérittdd, onko kyseinen kéyttdminen tosiasiallista vai ei.
Téaméd kysymys on ratkaistava ennen kuin viitteen tai mitdttomyysvaatimuksen
aineellinen kysymys ratkaistaan. Siitd hetkestd lahtien, jolloin SMHV:ll4 on timi
toimivalta, se vertailee todisteita keskenéén ja lausuu niiden arvosta, eikd mahdollinen
asianosaisten vilinen sopimus tietyn seikan osalta sido sitd. Siitd riippumatta,
riitauttaako kantaja mitidttomyysvaatimuksen tekijan vastauksena kayttdmistd koske-
vien todisteiden esittdmispyynt6on toimittamien todisteiden todistusarvon vai ei,
SMHYV voi muodostaa oman nikemyksensé ndista todisteista ja hylatd mitattomyys-
vaatimuksen, jos se katsoo, ettd ndilld todisteilla ei tueta aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallista kdyttamistd. Kddnteisesti niin kauan kuin pyynnolla kdyttamisté koskevista
todisteista ei ole ollut vaikutusta eli se ei ole aikaansaanut SMHV:n toimivaltaa
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kéyttdmistd koskevien todisteiden tutkimiseksi, SMHV ei voi ottaa kantaa téhén
kysymykseen ja sen on oletettava, ettd aikaisempaa tavaramerkkié kaytetadn.

Esilld olevassa asiassa SMHYV viittas, ettd pelkistddn se, ettd kantaja kiisti aikaisempien
tavaramerkkien kéyttimisen laajuuden, ei ole asetuksen N:o 40/94 56 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu muodollinen pyynt6 kéyttdmistd koskevista todisteista. Téta
tulkintaa tukee sen mukaan edelld mainitun sdédnnoéksen kirjaimellinen tulkinta: kun
tdssd sddnnoksessd viitataan “yhteison tavaramerkin haltijan pyynt66n”, siind
edellytetdan muodollista pyyntd4, jotta SMHYV voi lausua aikaisempien tavaramerkkien
tosiasiallista kédyttdmistd koskevasta kysymyksestd. Ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskéytannostd ilmenee sen mukaan myos, ettd ilman “nimen-
omaista” pyyntod SMHV:1l4 ei ole toimivaltaa lausua aikaisemman tavaramerkin tai
aikaisempien tavaramerkkien kdyton tosiasiallisesta luonteesta (ks. asetuksen N:o
40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2
ja 3 kohta) médritellyn vditemenettelyn osalta asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v.
SMHYV - Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007 (Kok., s. II-757, 34 kohta)).
Edelld 12 kohdassa mainitussa asiassa MUNDICOR annettu tuomio on téltd osin
yksiselitteinen. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toki totesi kyseisessi asiassa,
ettd viitteen tekijan vapaaehtoisesti toimittamilla asiakirjatodisteilla pyrittiin osoitta-
maan aikaisemman tavaramerkin maine. Jos ndilld asiakirjoilla olisi pyritty aikai-
semman tavaramerkin tosiasiallisen kéyttdmisen osoittamiseen, lopputulos olisi
kuitenkin ollut SMHV:n mukaan sama, miké ilmenee selvisti kyseisen tuomion 42 ja
43 kohdasta, joita sovelletaan vastaavasti mitattomyysmenettelyyn.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetéddn seuraavaa:

2. Mitdttomyysmenettelyssd osapuolena olevan, aikaisemman yhteison tavaramerkin
haltijan on yhteis6n tavaramerkin haltijan pyynnosti toimitettava todisteet siitd, ettd
mitittomyysvaatimuksen tekopdivdd edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
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yhteison tavaramerkkid on todellisesti kéytetty yhteisdssd niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin mitittomyysvaatimus
perustuu — —. Liséksi, jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on ollut rekisteroityné
vahintddn viisi vuotta yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemispéi-
ving, aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on myds toimitettava todisteet siit,
ettd 43 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna péivéna taytetty. Jos nditd
todisteita ei esitetd, mitittomyysvaatimus hylataan. — —

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

esittdmédnsi vaatimukseen todisteita, jotka koskivat sen aikaisempien tavaramerkkien
kayttamista (kantajan mainitsema mitdttdmyysvaatimus, SMHV:n ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston s. 200).

Mitiattomyysvaatimuksesta esittdimissddn huomautuksissa, jotka lidhetettiin SMHV:lle
21.7.2005, kantaja viitti, ettd ndméd todisteet eivdt riittdneet tosiasiallisen kayton
osoittamiseen (kantajan mainitsemat huomautukset mitdttomyysvaatimuksesta,
SMHV:n ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston
s. 361).

Kantaja korostaa myds huomautuksissaan, ettd sen viitteet, jotka koskevat mitétto-
myysvaatimuksen tekijan esittdmid asiakirjoja, saavat tukea SMHV:n ensimmdisen
valituslautakunnan 28.2.2005 tekeméstd padtoksestd (asia R 335/2004-1), jossa
lausuttiin ndistd samoista asiakirjoista ja katsottiin, ettd ne eivit riittdneet osoittamaan
tavaramerkin PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA tosiasiallista kédyttdmistd.
Kyseisissd huomautuksissa vaadittiin lopuksi mitéttomyysosastoa hylkddmaén mitét-
tomyysvaatimuksen tekijin esittdmd mitdttomyysvaatimus (kantajan mainitsemat
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huomautukset mitattomyysvaatimuksesta, SMHV:n ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston s. 364).

Vastauksena naihin huomautuksiin mitattomyysvaatimuksen tekija esitti 3.10.2005
paivatylld kirjeelld tdydentivid asiakirjoja, jotka koskivat kdyttamistd koskevia todisteita
(kantajan mainitsema vastaus mitdttomyysvaatimuksesta esitettyihin huomautuksiin,
SMHV:n ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston
s. 386).

Riidanalaisessa péitoksessé valituslautakunta lausui asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2
ja 3 kohdan mukaista tosiasiallista kéyttdmistd koskevista todisteista ja totesi yhtaalta,
ettd mitattomyysosasto oli katsonut asianmukaisesti, ettd silld ei ollut oikeutta arvioida
sitd, oliko vaatimuksen tekijin aikaisempien tavaramerkkien kayttiminen edelld
mainittujen sédnnosten mukaista, ilman kantajan mitdttomyysmenettelyn kuluessa
esittdimdd nimenomaista pyyntod kyseistd kdyttdmistd koskevista todisteista, ja
toisaalta, ettd téllaista pyyntod ei voitu esittdd ensimmaisté kertaa mitdttomyysosaston
péitoksesté tehdyn valituksen yhteydessé (ks. edelld 8 kohta).

SMHV:lle kayttimista koskevia todisteita koskevan nimenomaisen pyynnon, joka
kantajan olisi pitanyt esittdd esimerkiksi silloin, kun SMHYV kehotti tita esittimdan
huomautuksensa mitdttomyysvaatimuksesta, puuttuminen merkitsi sitd, etté talld ei
ollut mitddn mahdollisuutta riitauttaa mitdttomyysvaatimuksen tueksi mainitun
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kdyttdmistd. Esilld olevassa asiassa SMHV
kieltdytyi rinnastamasta kantajan tdstd seikasta vastauksessaan mitattomyysvaatimuk-
seen esittdmid huomautuksia asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuun nimenomaiseen pyyntoon.

Téllaisessa lahestymistavassa ei oteta huomioon merkityksellisia seikkoja, jotka
asianosaiset toimittivat tdssd yhteydessd hyvissd ajoin mitdttomyysosastolle ja
sittemmin valituslautakunnalle.
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Periaatetasolla asetuksen N:o 40/94 56 artiklassa, jossa viitataan myds kyseisen
asetuksen vaitemenettelyd koskevaan 43 artiklaan, mitdttomyysmenettelyn osalta
sdddetyn jérjestelmén logiikka on méériteltavd seuraavasti:

- aikaisemman tavaramerkin haltijan velvollisuutena on osoittaa tavaramerkkinsa
kéyttdminen ainoastaan siind tapauksessa, ettd tavaramerkin, jonka mitattoméksi
julistamista on vaadittu, haltija riitauttaa tdmén kayttamisen

— jos kayttamistd ei riitauteta, SMHV voi tyytyd tutkimaan sekaannusvaaran
olemassaolon tutkimatta kéyttdmistd koskevia todisteita

- jos kdyttaminen on tdlld tavoin riitautettu joko tavaramerkin, jonka mitéttomaksi
julistamista on vaadittu, haltijan esittdimédn kéyttdmistd koskevia todisteita
koskevan pyynnon vuoksi tai siksi, ettd tdimd on riitauttanut todisteet, jotka
aikaisemman tavaramerkin haltija on téltd osin esittinyt, SMHV:n velvollisuutena
on tutkia kysymys kéyttamistd koskevista todisteista ennen kuin se tutkii
sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan kysymyksen.

Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 kohdassa kéytetyn ilmaisun "yhteisén tavaramerkin
haltijan pyynnostd” kirjaimellisen tulkinnan osalta on todettava, ettd tdméan ilmaisun
voidaan ymmaértéd tarkoittavan pyyntoé sellaisena kuin se on esitetty mitéttomyysvaa-
timusta koskevissa kantajan huomautuksissa. Mitdttomyysvaatimuksen tekija sitd
paitsi ymmadrsi tdysin tdmdn pyynnon, koska se esitti lisdtodisteita kantajan
huomautuksiin vastatakseen (ks. edellda 21 kohta).
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SMHV:n mainitseman oikeuskéytdnnon osalta on todettava, ettd vaikka olisi
mahdollista tehdd analogiapdittely asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, joka koskee
vditemenettelyd, 2 ja 3 kohtaa koskevasta oikeuskédytinnostd sikdli kuin nédmé
sddnnokset ovat samankaltaiset kuin kyseisen asetuksen 56 artiklan, joka koskee
mitdttomyysmenettelyd, 2 ja 3 kohdassa médritellyt sadnnokset, titd oikeuskéytantoa ei
kuitenkaan voida siirtdd esillda olevan asian tosiasialliseen tilanteeseen. SMHV:n
péitelmait (ks. edelld 16 kohta) ovat siis virheellisia.

On todettava, etta asiassa T-112/03, L'Oréal vastaan SMHV — Revlon (FLEXI AIR),
16.3.2005 annetussa tuomiossa (Kok. s. II-949), joka mainitaan riidanalaisessa
paiatoksessd, nimittdin muistutetaan, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan mukaisesti timdn asetuksen 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 41 artikla) perusteella tehtyé viitettd tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkid
katsotaan kdytetyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakijan pyynto4, joka koskee téllaista
kéyttdmistd koskevia todisteita, ei ole esitetty. Téllaisen pyynnon esittdmisen
vaikutuksena on siis se, ettd viitteen tekijan on osoitettava tosiasiallinen kaytto (tai
kayttamattd jattamistd koskevien perusteltujen syiden olemassaolo) sen tekemén
vditteen hylkddmisen uhalla. Téllaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi pyyntd on
esitettdvd nimenomaisesti ja hyvissd ajoin SMHV:ssd (em. asia FLEXI AIR, tuomion
24 kohta, jossa mainitaan edelld 12 kohdassa mainittu asia MUNDICOR, tuomion
38 kohta ja edelld 16 kohdassa mainittu asia PAM PLUVIAL, tuomion 34 kohta).

Edelld 26 kohdassa mainituista syistd kantaja esitti kayttamistd koskevia todisteita
koskevan pyynnon nimenomaisesti ja hyvissd ajoin. Mitdttomyysvaatimuksen tekiji
joka tapauksessa ymmarsi sen tdydellisesti, ja tdmé vastasi siihen vastauksessaan
kantajan tdimén osalta esittimiin huomautuksiin.

Téssd yhteydessd riidanalaisen padtoksen 18 kohdassa tehty viittaus edelld 28 kohdassa
mainitussa asiassa FLEXI AIR annettuun tuomioon, jonka mukaan kantajan olisi
periaatteessa pitdnyt pyytdd todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta
kéaytosta SMHV:n asettamassa méérdajassa huomautusten esittimiselle vastauksena
viiteasiakirjaan, ei riitd sithen, ettd katsottaisiin, ettd kantaja ei esittdnyt pyyntod
kayttamistd koskevista todisteista. Pdinvastoin mitattomyysvaatimukseen vastauksena
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esitettyjen huomautusten tutkimisen perusteella voidaan todeta, etté tillainen pyynto
kayttamistd koskevista todisteista todella esitettiin tdssa asiakirjassa.

Edelld 12 kohdassa mainitussa asiassa MUNDICOR annetun tuomion osalta on
todettava, ettd sen jilkeen, kun siind oli esitetty periaatteet, jotka mainittiin edelld
28 kohdassa, siind todettiin seuraavaa: “tosiasiallista kdyttdmistd koskevien todisteiden
puuttumisesta voi olla seuraamuksena viitteen hylkddminen ainoastaan siind
tapauksessa, ettd [yhteison tavaramerkin] hakija on nimenomaisesti ja hyvissi ajoin
vaatinut téllaisia todisteita SMHV:ssd” (39 kohta). Kyseisessd asiassa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua pyyntod ei ollut koskaan esitetty SMHV:ssd ja tdsmensi, ettd “tatd
pédtelméd ei voida kumota kantajan viitteelld, jonka mukaan kantaja ei vaatinut
todisteita kdytosta sen takia, ettd Iberia oli oma-aloitteisesti esittényt véiteosastossa
asiakirjoja, joista ilmeni, ettd se oli kdyttdnyt aikaisempia tavaramerkkeja muussa
muodossa kuin niiden rekister6idyssd muodossa” (42 kohta). Ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuin totesi tédstd seikasta myo0s, ettd tdmé argumentti oli selvisti
perusteeton, koska oikeudenkdyntiasiakirjoista ilmeni, ettd Iberia ei esittinyt kyseisia
asiakirjoja viiteosastossa esittddkseen todisteita aikaisempien tavaramerkkiensi
kayttdmisestd, vaan se esitti asiakirjat todistaakseen kyseisten tavaramerkkien
maineen ja tukeakseen siten sitd, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa. Ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen mukaan tillaisten asiakirjojen esittdminen ei voi kuitenkaan missdan
tapauksessa korvata hakijan nimenomaista pyynt6é tosiasiallista kéyttdmista koske-
vista todisteista, jotta SMHV tutkisi ja ratkaisisi téllaista kdyttdmistd koskevan
kysymyksen (43 kohta).

Esilld olevassa asiassa tilanne ei ole verrattavissa tilanteeseen, joka johti edelld
12 kohdassa mainitussa asiassa MUNDICOR annettuun tuomioon. Esilld olevassa
asiassa asianosaiset kdvivdat nimittdin kontradiktorisen ndkemystenvaihdon aikai-
semman tavaramerkin kayttamistd koskevasta kysymyksestd. Kantaja ryhtyi nimen-
omaisesti tdhén nikemystenvaihtoon, joka aloitettiin mitidttomyysvaatimuksessa, sekd
tdtd vaatimusta koskevissa huomautuksissaan ettd ndiden huomautusten jalkeen, eiké
mitidttomyysvaatimuksen tekiji erehtynyt timén nékemystenvaihdon luonteesta.
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Kun niin ollen otetaan huomioon kantajan huomautukset, jotka koskivat aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallista kdyttdmist, jotka esitettiin vastauksena mitattomyysvaati-
muksen tekijin tdmédn osalta esittdmiin huomautuksiin ja joiden seurauksena
mitdttomyysvaatimuksen tekijd esitti tdtd koskevia uusia todisteita, valituslautakunta
rikkoi 56 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se katsoi riidanalaisessa pddtoksessd, ettd
mitiattomyysosasto ei ollut tutkinut kysymystd aikaisemman tavaramerkin tosiasialli-
sesta kayttamisesta.

Téstd seuraa, ettd riidanalainen pditoés on kumottava eiké ole tarpeen lausua toisesta
kanneperusteesta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, koska kayttdmistd koskevia todisteita
koskeva kysymys edeltdd sekaannusvaaran arviointia koskevaa kysymystd, johon
vedotaan téssi toisessa kanneperusteessa.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska SMHYV on hévinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkéyntikulujen
korvaamista, SMHV vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan ja se on velvoitettava
korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 10.9.2007 tekemd pditos (asia R 1245/2006-2)
kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan Harwin International LLC:n oikeudenkdyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 12 péivina kesdkuuta 2009.

Allekirjoitukset
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