TUOMIO 20.4.2005 — ASIA T-318/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 péivini huhtikuuta 2005

Asiassa T-318/03,

Atomic Austria GmbH, kotipaikka Altenmarkt (Itdvalta), edustajinaan asianajajat
G. Kucsko ja C. Schumacher,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindén G. Schneider ja B. Miiller,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil, SA, kotipaikka Onil (Espanja),

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.7.2003 tekemii paatosti (asia
R 95/2003-2), joka liittyy Atomic Austria GmbH:n ja Fabricas Agrupadas de
Muiiecas de Onil, SA:n viliseen viitemenettelyyn, vastaan nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. W. H. Meij ja I. Pelikdnova,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.2003
jatetyn kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.2.2004
jatetyn vastauskirjelmin,

ottaen huomioon 9.11.2004 pidetyssa istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Espanjalainen yhti6 Fabricas Agrupadas de Muiecas de Onil, SA on 13.11.2000
esittanyt yhteisén tavaramerkin rekisterdintié koskevan hakemuksen sisdmarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempana SMHV) yhteisén
tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

Haettu tavaramerkki on sanamerkki ATOMIC BLITZ.

Tavarat, joita varten merkin rekisterdimistd haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimistd varten
15 piiviind kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmi
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 ja
vastaavat niiden luokkien seuraavia madrittelyja: "pelit, leikkikalut; voimistelu- ja
urheiluvilineet, jotka eivit sisilly muihin luokkiin”.

II - 1324



ATOMIC AUSTRIA v. SMHV — FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL (ATOMIC BLITZ)

Tdmd hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 9.7.2001 ilmestyneessi
numerossa 60/2001.

Atomic Austria GmbH -yhtié (jdljempdnd kantaja) esitti 3.10.2001 viitteen
rekisterdintihakemusta vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan. Viite perustui viiteen aikaisempaan tavaramerlkkiin, jotka muodostui-
vat merkistd ATOMIC (jiljempédnd aikaisemmat tavaramerkit) ja jotka on
rekisteroity Itdvallassa seuraavasti:

— sanamerkki nro 75086, haettu 16.3.1973 ja rekistersity 23.8.1973

— sanamerkki nro 76640, haettu 8.2.1974 ja rekistersity 15.3.1974

— sanamerkki nro 85558, haettu 2.3.1977 ja rekistersity 16.5.1977

— sanamerkki nro 97370, haettu 27.3.1981 ja rekistersity 22.7.1981

— sanamerkki nro 106849, haettu 28.6.1984 ja rekisterdity 10.9.1984.
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Kantajan viitteen liitteendi oli jokaisen aikaisemman merkin osalta ote Itdvallan
tavaramerkkirekisteristd ja englanninkielinen kéénnés siitd sekéd kantajaa SMHV:ssa
edustavan patenttiasiamiehen laatima todistus, jossa vahvistettiin, ettd “viisi
rekisterdintii ovat tdysin pdtevid kaikkia otteissa ja kadnnoksessdni ilmoitettuja
tavaroita varten”. Otteet oli pdivitty 19.4.1999.

SMHYV:n viiteosasto ilmoitti kantajalle 23.11.2001 péivitylld kirjeelld, ettd sen viite
oli annettu tiedoksi hakijalle ja ettd sille oli mydnnetty neljin kuukauden méariaika,
joka pattyi 23.3.2002, sitd varten, ettd se voisi toimittaa asiakirja-aineistoon kailki
tosiseikat, todisteet tai lisihuomautukset, jotka se katsoi tarpeellisiksi viitteensi
tukemiseksi.

Mainittuun kirjeeseen oli liitetty selittdvd huomautus, joka liittyi véitteen tueksi
tarvittaviin todisteisiin (jaljempina selittdvd huomautus). Kirjeessd tai selittdvissi
huomautuksessa ei kehotettu nimenomaisesti esittiméddn tarkasti méadritettyjd
puuttuvia asiakirjoja.

Kantaja ei esittinyt sille varatussa méériajassa mitéin lisétositteita véitteensi tueksi.

SMHV:n viiteosasto hylkisi viitteen kokonaisuudessaan 9.12.2002 tehdylld
paitokselld silli perusteella, ettd kantaja ei varatussa médrdajassa ollut esittinyt
sellaisia aikaisempien tavaramerkkien uudistamisesta todisteita, jotka néyttéisivét
toteen tavaramerkkien oikeudellisen pétevyyden.
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Kantaja teki 17.1.2003 valituksen SMHV:n viiteosaston paatoksesti. Kantaja esitti,
ettei viditeosasto ollut ottanut huomioon patenttiasiamiehen todistusta, jonka
mukaan esitetyissi otteiden kopioissa ei ollut ollut viitteita siitd, ettd rekisterdinnit
olisivat vanhentuneet ja etti viiteosaston olisi pitinyt pyytia kantajaa nimenomai-
sesti esittimadn puuttuvat asiakirjat.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi 9.7.2003 tehdylla padtokselld (jaljempina
riidanalainen paitds) vaiteosaston paitoksesti tehdyn valituksen.

Valituslautakunta huomautti, ettdi SMHV:n 23.11.2001 pdivityn kirjeen liitteeni
olevassa selittiviissd huomautuksessa ilmoitettiin selvisti ja yksiselitteisesti, ettd
aikaisempien tavaramerkkien uudistaminen oli niytettivi toteen uudistamistodis-
tuksella tai muulla vastaavalla todisteella. Se Latsoi, ettei kantajaa SMHV:ssa
edustavan patenttiasiamiehen laatimaa todistusta, jolla vahvistetaan tavaramerkkien
pétevyys, voida hyviksyd virallista uudistamistodistusta vastaavaksi todisteeksi.
Lopuksi se tismensi, ettd sen seikan vuoksi, ettd selittavd huomautus oli liitetty
23.11.2001 péivittyyn kirjeeseen, tdmi asia voitiin erottaa niisti asioista, joissa
valituslautakunnat olivat tehneet piitoksii, joihin kantaja oli vedonnut ja joissa oli
péaétetty, ettd viiteosaston olisi pitinyt ldhettii lisikehotus.

Oikeudenkiyntimenettely

SMHYV esitti 27.10.2004 paivatylld kirjeelld tiettyja huomautuksia suullista kasittelya
varten laaditusta kertomuksesta.
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Istunnon jilkeen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti 16.11.2004
asianosaisia esittimddn sille tavaramerkkisuojan kestoa Itivallan oikeudessa
sadntelevit oikeusnormit. Kantaja vastasi tihéin kehotukseen 25.11.2004 ja SMHV
29.11.2004 piivitylla kirjeilla,

Suullinen menettely paitettiin asianosaisten vastausten jélkeen 10.12.2004.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat
ensisijaisesti sitd seiklaa, ettd valituslautakunta ei ole todennut valituslautakunnan
tehneen virheen jittimilld kantajan esittimét todisteet huomioimatta, toissijaisesti
sitd seikkaa, ettd valituslautakunta ei ole todennut menettelyvirhettii siind, ettd
viditeosasto ei ollut kiinnittanyt kantajan huomiota tiettyjen asiakirjojen puuttumi-
seen, ja myos toissijaisesti sitd seikkaa, ettd valituslautakunta ei ole katsonut, etti
viiteosasto olisi loukannut luottamuksensuojan periaatetta, koska se ei ole
ilmoittanut kiytintonsid muuttamisesta.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee sitd, ettei véiteosasto ole ottanut huomioon
esitettyjd todisteita

Ensimmiinen kanneperuste jakaantuu kahteen osaan. Ensimmdisessi osassa kantaja
esittdd, ettd sen esittimit otteet Itdvallan tavaramerkkirekisteristi muodostivat
riittdvéit todisteet aikaisempien tavaramerkkien pitevyydestd. Toisessa osassa se
esittdd toissijaisesti, ettd se on esittinyt tillaiset todisteet patenttiasiamiehen
laatimalla todistuksella.

Aluksi on tutkittava kisiteltiviind olevan kanneperusteen ensimmdisti osaa.
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Asianosaisten lausumat

Kantaja esitti, ettd 3.10.2001 esitetyn viitteen liitteend oleva asiakirja-aineisto oli
tiaydellinen. Sen mukaan yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 tiytintdonpanosta 13 pdivdnd joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 16 artiklan 2 kohdassa vaaditut
todisteet oli esitetty, koska aikaisempia tavaramerkkeji koskevista virallisista
rekisteriotteista oli mahdollista todeta, ettd kyseiset tavaramerkit olivat edelleen
patevia, Kantaja ndet katsoo, ettd jos otteiden laatimishetkelld aikaisempien
tavaramerkkien suoja olisi esimerkiksi paattynyt, Osterreichisches Patentamt
(Itvallan patenttivirasto) olisi tehnyt vastaavan maininnan otteisiin. Koska kantajan
esittimissd aikaisempia tavaramerkkeji Lkoskevissa otteissa ei ollut téllaisia
mainintoja, viiteosastolla ei siis ollut mitdan syytd katsoa, ettei rekisterdinti olisi
endi pétevi.

Tamén jalkeen kantaja toteaa, ettd otteiden laatimisen ja viitteen tekemisen vélisend
aikana aikaisempien tavaramerkkien uudistamiseen ei ollut tarvetta, lukuun
ottamatta tavaramerkki nro 97 370. Siten kantajan mukaan ei ollut tarpeen esittda
uudistamistodistusta tai vastaavaa selittiviissi huomautuksessa tarkoitettua todis-
tetta.

[stunnossa kantaja huomautti, ettd tavaramerkkisuojan kesto, sellaisena kuin se
ilmeni virallisesta asiakirjasta, ei taannut sitd, ettd tavaramerkkid suojattaisiin
tasmilleen timdn kauden ajan. Yhtadltd suoja voidaan uudistaa; Itévallassa
uudistaminen voi néet tapahtua maariajassa, joka péittyy vasta kuusi kuukautta
suojan lakkaamisen jilkeen. Toisaalta tavaramerkki voidaan kumota oikeuden
paitokselld ennen timdn mafrdajan padttymisti tai lisaksi haltija voi luopua
tavaramerkistdsin, Kantaja toteaa téhin, etté edes suojan kestoa koskeva tieto ei takaa
sitd, ettd tavaramerkkid suojataan tehokkaasti ilmoitettuun paivimadrién saakka ja
ettd niin ollen suojan kestolla ei ole tavaramerkin muihin ominaisuuksiin, kuten sen
kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloon, verrattavaa merkitysti.
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Lisdksi kantaja on istunnossa todennut, ettei Osterreichisches Patentamt laadi
erityisid todistuksia tavaramerkin uudistamisesta. Tallaisissa olosuhteissa kantaja
péitti todistaa aikaisempien tavaramerkkien pitevyyden rekisteriotteiden avulla.

SMHV huomauttaa, ettd viitteentekijin asiana on esittia todisteet siitd aikaisem-
masta oikeudesta, johon viite perustuu. Todisteisiin aikaisemmasta tavaramerkisti
kuuluvat myds todisteet sen mahdollisesta uudistamisesta. Tavaramerkki niet
menettdd patevyytensd, ellei sitd uudisteta, eiki se siis enéi voi olla esteend uusien
tavaramerlkkien rekister6innille.

SMHV:n mukaan Osterreichisches Patentamtin aikaisempia tavaramerkkejd koske-
vien rekisterinotteiden, jotka olivat viitteen liitteens, perusteella ei voitu maarittid
aikaisempien tavaramerkkien suojan padttymispiivid, joka on tavaramerkin
antaman oikeuden keskeinen osatekija. Koska kantaja ei ollut toimittanut erityisti
selvitystd aikaisempien tavaramerkkien suojan kestosta, SMHV oli katsonut timin
ajan olevan kymmenen vuotta. Timé aika oli pé#éttynyt kaikkien aikaisempien,
vuosina 1973-1984 rekisteréityjen tavaramerkkien osalta.

SMHYV esittdad myos, suositellen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-235/02, Strongline vastaan SMHV — Scala (SCALA), 17.11.2003 antamassa
méédrdyksessd (Kok. 2003, s. I1-4903) vahvistettujen periaatteiden soveltamista
mutatis mutandis, ettd se seikka, ettd suojan keston paittymisajankohta ei ilmene
rekisteriotteista, estid viitemenettelyn toista asianosaista ja valituslautakuntaa
varmistumasta riittavélld tavalla aikaisempien tavaramerkkien oikeudellisesta
asemasta ja siitd, kuka niiden haltija on. Siten esitetyt otteet eivit SMHV:n mukaan
kelvanneet ainoaksi niytoksi aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta.
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Istunnossa SMHYV on lisinnyt, etti kantajan esittimit otteet olivat lifan vanhoja
silloin, kun ne esitettiin SMHV:lle. Se huomautti myds, ettd vaikka kantajan oli
mahdotonta esittad virallista uudistamistodistusta, se voi kuitenkin todistaa
aikaisempien tavaramerkkien uudistamisen joko esittimalld lainaukset tavaramerk-
kisuojan kestoa koskevasta Itdvallan oikeudesta tai Osterreichisches Patentamtin
saatekirjeilld, jotka olivat aikaisempien tavaramerkkien rekisterdintitodistusten
liitteind.

Lisiksi SMHYV esitté4 tietyn médrén perusteluja, joilla voidaan tukea késiteltdvanid
olevan kanneperusteen ensimmdistd osaa ja néin ollen riidanalaisen paitoksen
kumoamista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa alustavasti, ettd asetuksen
N:o 40/94 viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejd koskeva yhteison
oikeus ei korvaa tavaramerkkeji koskevaa jisenvaltioiden oikeutta. Télld asetuksella
luodussa jirjestelmissd edellytetdén, ettdi SMHV ottaa huomioon kansallisten
tavaramerkkien ja aikaisempien oikeuksien olemassaolon.

Siten mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessé 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdan ii ja iii alakohdan kanssa, saidetiin, ettd aikaisemman kansallisen tai
kansainvilisen tavaramerkin, joka on voimassa jasenvaltiossa, haltija voi vastustaa
siind médritetyin edellytyksin yhteison tavaramerkin rekisterdinti.
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Kuten erityisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa siiddetddn,
rekister6innin hylkddmisen perusteita koskevassa menettelyssi asianosaisen, joka
vastustaa rekisterdintid aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella, asiana on
ndyttdd toteen mainitun tavaramerkin olemassaolo ja tarvittaessa suojan laajuus.

Sitd vastoin SMHV:n asiana on tutkia, tayttyvitko esitetyt rekisterdinnin hylkaimi-
sen perusteet viitemenettelyssi. Tdssd yhteydessd sen on arvioitava tosiseikkojen,
joihin on vedottu, paikkansapitévyys ja asianosaisten esittimien seikkojen todistus-
voima.

Sitd voidaan vaatia huomioimaan muun muassa sen jisenvaltion kansallinen oikeus,
jossa aikaisempi tavaramerkki, johon viite perustuu, on suojattu. Tissi tapauksessa
sen on selvitettdvd viran puolesta tidssd tarkoituksessa hyddyllisiksi katsominsa
keinoin kyseisen jasenvaltion kansallinen lainsdidintd, jos tillaiset tiedot ovat
tarpeen kyseisen rekisterdinnin hylkddmisen perusteiden soveltamisedellytysten ja
erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitavyyden ja esitettyjen asiakirjojen
todistusvoiman arvioimiseksi. SMHV:n suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen
perustan rajoittaminen ei niet merkitse sitd, ettei se voisi niiden tosiseikkojen
lisaksi, jotka viitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittineet, ottaa
huomioon myds notorisia seikkoja eli seikkoja, joiden kaikkien voidaan olettaa
tuntevan, tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lihteistd (asia
T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV - DaimlerChrysler (PICARO), tuomio
22.6.2004, Kok. 2004, s. 11-1739, 29 kohta, johon ei ole haettu muutosta).

SMHV voi myds kehottaa asianosaisia toimittamaan sille tietoja tietyisti timin
kansallisen oikeuden tasmallisesti mairitellyistd seikoista, jos se pitda titd
hyddyllisend. Silld, jota asia koskee, ei kuitenkaan ole velvollisuutta esittid omasta
aloitteestaan vyleisia tietoja kyseessd olevassa jisenvaltiossa voimassa olevasta
immateriaalioikeudesta.
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Esitettyjen tosiseikkojen ja muiden tekijoiden tutkimuksessa SMHV:sa on
kunnioitettava viitemenettelyn asianosaisten puolustautumisoikeuksia ja menette-
lyssi noudatettava kohtuullisuutta. Jos yhteison tavaramerkin hakijalla ndet on
epiilyksi viitteen esittdjin sellaisen aikaisemman oikeuden, johon on vedottu,
olemassaolon todistamiseksi esittimien asiakirjojen todistusvoimasta tai mainitun
oikeuden laajuudesta, se voi esitttd ne menettelyssi SMHV:ssa, jonka on tutkittava
huolellisesti kyseiset huomautukset.

SMHV ei kuitenkaan voi jittdd tekeméattd taydellistd arviointia esitetyistd
tosiseikoista ja asiakirjoista toteamalla, ettd vditteen esittdjin asiana on toimittaa
sille omasta aloitteestaan yksityiskohtaiset tiedot, ja todisteet niiden tueksi, sen
jasenvaltion lainsddanndstd, jossa aikaisempi tavaramerkki, johon viite perustuu,
on suojattu.

Lisiksi on huomattava, ettd asetuksessa N:o 40/94 ja asetuksessa N:o 2868/95 ei
tismennetd pakollista muotoa, jossa todistuskappaleiden, jotka vditteen esittéjdn
aikaisemman oikeuden olemassaolon osoittamiseksi on esitettivd, on oltava.
Asetuksen N:o 2868/95 16 sainnon 2 kohdassa rajoitutaan sadtimédn, ettd “jos
vdite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki,
viiteilmoitukseen on liitettivd todisteet aikaisemman merkin rekisterdinnistd tai
hakemisesta, esimerkiksi rekisterdintitodistus”. Lisdksi asetuksen
N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdassa, joka koskee todisteita menettelyissi SMHV:ssa,
ei sididetd tyhjentivdd luetteloa mahdollisista toimenpiteistd ("todisteet [voidaan]
hankkia etenkin seuraavasti — —").

Tastd seuraa yhtadltd, etti vditteen esittdji voi vapaasti valita todisteet, joiden
esittiimisen SMHV:lle viitteensi tueksi se katsoo hyddylliseksi, ja toisaalta, ettéd
SMHV:lla on velvollisuus arvioida kaikki esitetyt seikat sen toteamiseksi,
todistavatko ne tehokkaasti aikaisemman merkin rekisterdimisen tai hakemisen,
voimatta suoralta kideltd hyliti tiettyd todistetyyppid sen muodon vuoksi.
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Tatéd pédtelmda tukevat jasenvaltioiden hallinnollisissa kiytdnnoissa olevat erot. Jos
néet hyvaksyttiisiin se, ettdi SMHV voi asettaa ehtoja esitettiville todisteille, sen
seurauksena olisi, etté tietyissi tapauksissa tillaisten todisteiden esittdminen kivisi
asianosaisille mahdottomaksi. Asia voisi olla ndin tissi asiassa, koska kantaja esitti,
etti Osterreichisches Patentamt ei laadi virallisia todistuksia tavaramerkin
uudistamisesta ja ettd ndin ollen se ei olisi voinut esittad tillaista todistetta, eiki
SMHYV ole kiistinyt kantajan viitteita tilta osin.

Téssé asiassa kantaja on esittinyt Osterreichisches Patentamtin 19.4.1999 laatimia
otteita. Viidessd otteessa, joista jokainen vastaa aikaisempaa tavaramerkkii,
kohdassa, jonka otsake on "Padttynyt (paivimidrd)”, ei ole mitiin mainintaa. Niin
ollen mainitut asiakirjat vahvistavat aikaisempien tavaramerkkien pétevyyden
otteiden tekopdivina 19.4.1999. Otteista ilmenee myos, ettd aikaisemmat tavara-
merkit on rekisterdity 23.8.1973 (tavaramerkki nro 75086), 15.3.1974 (tavaramerkki
nro 76640), 16.5.1977 (tavaramerkki nro 85558), 22.7.1981 (tavaramerkki nro 97370)
ja 10.9.1984 (tavaramerkki nro 106849).

Koska kantaja ei ollut antanut tarkkoja tietoja, valituslautakunta katsoi, etti
tavaramerkin suojan kesto oli Itdvallan oikeuden mukaan kymmenen vuotta
rekister6innistd alkaen. Vaikka, kuten asianosaisten ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kehotuksesta esittdmisti sisdisen oikeuden siinnoksisti ilmenee,
on riidatonta, ettdi SMHV:n oletus oli paikkansapitivi, on todettava, etti tilti osin
SMHV:m, joka on yhteisén henkisen omaisuuden alaan erikoistunut virasto ja jolla
on siis huomattavasti alan asiantuntemusta, ei pitdisi tyytya pelkkiin oletukseen
aikaisempien tavaramerkkien suojaa koskevien olennaisten seikkojen osalta.
Ensinnékin valituslautakunta on niet toiminut ristiriitaisesti tukeutumalla yhtialti
Itdvallan tavaramerkkisuojan oletettuun kymmenen vuoden miiriaikaan ja toisaalta
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kieltaytymilld soveltamasta titd kestoon liittyvdd olettamaa tdysimédrdisesti
arvioinnissaan kantajan esittimien rekisteriotteiden merkityksestd. Toiseksi edelld
olevasta 31-41 kohdasta seuraa, ettid valituslautakunnan olisi pitdnyt varmistua
tavaramerkkisuojan kestosta Itdvallassa mainitun valtion oikeuden mukaan.

Vuoden 1970 Markenschutzgesetzin (tavaramerkkilaki) 19 §:n 1 momentin mukaan
Itivallan tavaramerkkisuojan kesto on kymmenen vuotta sen kuukauden paattymi-
sestd, jona tavaramerkki on rekisterdity. Taméd kesto on uudistettavissa. Jos
tavaramerkki uudistetaan, uuden suojan kesto, joka on my6s kymmenen vuotta,
alkaa kulua aikaisemman keston pédttymispdivid seuraavana pdivind, ja tdmd
tapahtuu riippumatta tosiasiallisen uudistamisen tekohetkesta.

Tista seuraa, ettd suojan sdilyttimiseksi jokainen aikaisemmista tavaramerkeistd on
uudistettava kerran kymmenessi vuodessa. Se seikka, ettd, kuten edelld 42 kohdassa
on esitetty, kaikki aikaisemmat tavaramerkit olivat pétevid 19.4.1999, merkitsee sité,
ettd uudistamiset, joiden oli tapahduttava vaonna 1991 (tavaramerkki nro 97370),
vuonna 1993 (tavaramerkli nro 75086), vuonna 1994 (tavaramerkki nro 76640 ja
tavaramerkki nro 106849) ja vuonna 1997 (tavaramerkki nro 85558) ovat
tosiasiallisesti tapahtuneet. Témi seikka merkitsee myds sitd, ettd tavaramerkin
nro 75086 suoja jatkui 31.8.2003 saakka, tavaramerkin nro 76640 31.3.2004 saakka,
tavaramerkin nro 85558 31.5.2007 saakka, tavaramerkin nro 97370 31.7.2001 saakka
ja tavaramerkin nro 106849 30.9.2004 saakka.

Siten, pidinvastoin kuin SMHV viittds, kantajan esittdmit otteet mahdollistivat
aikaisempien tavaramerkkien suojan keston pédttymisen médrittdmisen ja kaiken
lisiksi sen toteamisen, etti viisi aikaisempaa tavaramerkkid (lukuun ottamatta
tavaramerkkid nro 97370) olivat pétevid valituslautakunnan péatoksen tekohetkelld
eli 9.7.2003.
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Se seikka, ettd otteet olivat yli 29 kuukautta vanhoja, kun ne esitettiin SMHV:lle, ei
voi muuttaa titd pddtelmad. Vailka niet olisi ollut parempi, etti kantaja olisi
esittanyt uudemmat otteet, edella kohdissa 45 ja 46 tehty arviointi ei riipu otteiden
iastd. Lisaksi on riidatonta, ettd viiden aikaisemman tavaramerkin asema ei ole
muuttunut otteiden laatimisen ja niiden esittdmisen vilisend aikana. Lopuksi
kantajan patenttiasiamies p#tti liittdd otteisiin todistuksensa, jolla vahvistetaan
aikaisempien tavaramerkkien pitevyyden jatkuminen, timin viimeisen sellaisen
kauden kattamiseksi, jota ei voida vilttad virallisten todistusten esittimisajankoh-
tana.

On myds hyldttdva SMHV:n perustelu, jonka mukaan kantaja voi aikaisempien
tavaramerkkien uudistamisen todistamiseksi esittid joko Itivallan oikeuden
mukaiset merkitykselliset otteet tai Osterreichisches Patentamtin saatekirjeet, jotka
olivat niiden tavaramerkkien rekistersintitodistusten liitteeni.

Kuten edelléd 31-41 ja 43 kohdassa ndet on esitetty, kantajalla ei ollut velvollisuutta
esittdd omasta aloitteestaan yleisid tietoja Itdvallan tavaramerkkioikeudesta.

Mainitut saatekirjeet on ainakin SMHV:n istunnossa esittiman kirjeen perusteella
laadittu yleisesti ja niissd ainoastaan toistetaan vuoden 1970 Markenschutzgesetzin
sisdltdmit suojan kestoa koskevat sidnnokset. Nain ollen mainittujen kirjeiden
mahdollisella esittamiselld ei ole merkitysti tissi asiassa.

Lopuksi sen oikeuskiytinnon (em. asiassa SCALA annettu miriys) osalta, johon
SMHV on viitannut ja joka koskee velvollisuutta esittad asianmukainen lkiinnés
todisteista ja tositteista, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti vaikka
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kontradiktorinen periaate edellytta, ettd viitemenettelyn toisella asianosaisella on
oltava mahdollisuus tutustua kantajan esittdmiin todisteisiin oikeudenkdyntikielelld,
siti ei kuitenkaan voida tulkita siten, ettd mainittujen todisteiden on yksistddn
mahdollistettava aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon varmistaminen ilman
sité, ettd mainitun asianosaisen on kiiytettdvi avustajaa tai yleisesti saatavilla olevia
tiedonlihteiti, jotka eivit kuitenkaan kuulu esitettyihin todisteisiin.

Kisiteltavind oleva kanneperuste on siis hyviksyttdvd sen ensimmdisen osan
perusteella.

Niin ollen riidanalainen p#dtds on kumottava ilman, ettd olisi tarpeen vedota
SMHV:n kantajan ensimmdisen kanneperusteen ensimmadisen osan tueksi esittdmiin
perusteluihin ja ndin ollen ilman, ettd olisi tarpeen lausua siitd, voidaanko niitd ottaa
tutkittavaksi.

Koska kanne on hyviksytty sen ensimmdisen kanneperusteen perusteella, e ole
tarpeen tutkia kantajan toissijaisesti esittimid kanneperusteita.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian ja koska
kantaja on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava
korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut.

II - 1338



ATOMIC AUSTRIA v. SMHV — FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL (ATOMIC BLITZ)

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 9.7.2003 tekemi piitos (asia R 95/2003-2) kwmotaan.

2) Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoite-
taan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Meij Pelikdnova

Julistettiin Luxemburgissa 20 piiviana huhtikuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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