GE BETZ v. SMHV — ATOFINA CHEMICALS (BIOMATE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

30 piivini kesikuuta 2004”

Asiassa T-107/02,

GE Betz Inc., aikaisemmin BetzDearborn Inc., kotipaikka Trevose, Pennsylvania
(Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat G. Glas ja K. Manhaeve, prosessiosoite
Luxemburgissa,

valittajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenddn aluksi E. Joly, sittemmin G. Schneider,

vastaajana,

sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valitus-
lautakunnassa kidydyn menettelyn vastapuolena ja viliintulijana ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimessa

* Oikeudenkiyntikicli: englanti
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Atofina Chemicals Inc, kotipaikka Philadelphia, Pennsylvania (Yhdysvallat),
edustajinaan barrister M. Edenborough ja solicitor M. Medyckyj,

jossa kantaja vaatii sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
ensimmiisen valituslautakunnan 17.1.2002 tekemin sen pédtoksen kumoamista
(asia R 1003/2000-1), joka koskee Atofina Chemicals Inc:n ja GE Betz Inc:n vilistd
viitemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.4.2002 toimitetun
kanteen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.7.2002 toimitetun
vastineen,

ottaen huomioon Atofina Chemicals Inc:n ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistui-
meen 26.7.2002 toimittaman viliintulijan vastineen, '

ottaen huomioon 17.9.2003 pidetyssé suullisessa késittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussifinnot

Yhteison tavaramerkistd 20 paivéni joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nio 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 42 ja
73 artiklassa sééidetdéin seuraavaa:

"42 artikla

Viite

3. Viite on tehtivd kirjallisesti ja se on perusteltava. — — Viitteen tekiji voi viraston
asettamassa médrdajassa esittdd viitteensd tueksi seikkoja, todisteita ja huomau-
tuksia.
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73 artikla

Pédtosten perustelu

Virasto perustelee paitoksensd. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin,
joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 téytintdon-
panosta 13 piivini joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, 5. 1; jiljempini tiytintdonpanoasetus) 15-18 ja 20 sdénto on laadittu
seuraavalla tavalla:

"15 sddnto

Viiteilmoituksen sisiltd

2. Viiteilmoituksessa on oltava:

b) aikaisemmasta tavaramerkistd tai oikeudesta, johon viite perustuu,

i) jos viite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, maininta tést4 ja siitd, ettd
tavaramerkki on yhteisén tavaramerkki tai maininta jdsenvaltiosta tai
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jasenvaltioista, tarvittaessa mukaan Jukien Benelux-maat, jossa tai joissa
tavaramerkki on rekisterdity tai rekisterdintid on haettu, tai, kun aikaisempi
tavaramerkki on kansainvilinen rekisterity tavaramerkki, maininta siits,
mitd jdsenvaltiota tai jisenvaltioita, tarvittaessa mukaan lukien Benelux-
maat, aikaisemman tavaramerkin suoja koskee,

if) tarvittaessa hakemusnumero tai rekisterinumero ja hakemispivi, mukaan
lukien aikaisemman tavaramerkin etuoikeuspiivi,

vi) aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden kuvaus ja tarvittaessa sanallinen
selitys,

vii) tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi merkki on rekisterdity tai
rekisterdintid haettu tai joiden suhteen aikaisempi merkki on yleisesti
tunnettu asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c¢ alakohdassa
tarkoitetulla tavalla tai laajalti tunnettu mainitun asetuksen 8 artiklan
5 kohdassa tarkoitetulla tavalla; viitteentekijin on luetellessaan kaikki
tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi merkki on suojattu, myds

osoitettava ne tavarat ja palvelut, joihin viite perustuy,
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16 sddnto

Viitteen tueksi esitettéivilt seikat, todisteet ja perustelut

1. Viiteilmoitus voi sisdltdd viitteen tueksi esitettivid seikkoja, todisteita ja
perusteluja seki viitettd tukevia asiakirjoja.

2. Jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisén tavaramerkki,
viiteilmoitukseen on liitettivd todisteet aikaisemman merkin rekisterdinnista tai
hakemisesta, esimerkiksi rekisterdintitodistus, — —

3. Edelld 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekd muut véitettd
tukevat asiakirjat seki 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitd ole
toimitettu yhdessd viiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jilkeen, toimittaa
vilitemenettelyn alkamisen jilkeen viraston 20 séénnén 2 kohdan mukaisesti
médrddmin ajan kuluessa. )

17 sddnto

Viitemenettelyssé kiytettdvit kielet

1. Jos viiteilmoitusta ei ole jitetty yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
kielell, jos tuo kieli on jokin viraston kielistd, tai hakemusta tehtdess# ilmoitetulla

II - 1854



GE BETZ v. SMHV — ATOFINA CHEMICALS (BIOMATE)

toisella kielelld, viitteentekijan on jétettdvd kiddnnds viiteilmoituksesta jollain niisti
kielistd yhden kuukauden kuluessa viiteajan umpeutumisesta,

2. Jos viitteen tukena olevia 16 sddnnén 1 ja 2 kohdan mukaisia todisteita ei
toimiteta viitemenettelyn kielell4, viitteentekijin on toimitettava kiinnos todisteista
talla kielelld yhden kuukauden kuluessa viiteajan umpeutumisesta tai mahdollisesti
viraston 16 s#fnnon 3 kohdan mukaisesti asettaman mi#riajan kuluessa.

18 sddnto

Viiteilmoituksen hylkddminen puutteellisena

1. Jos viite ei viraston mielestd tdytd asetuksen (EY) N:o 40/94 42 artiklan
sdiinnoksid tai jos viiteilmoituksessa ei tarkasti yksildidd hakemusta, jota vastaan
vilite tehdadn, tai aikaisempaa merkkid, johon viite perustuu, virasto hylkis
viiteilmoituksen puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen viiteajan paattymisti,

2. Jos virasto toteaa, ettd viiteilmoitus ei vastaa muita asetuksen (EY) N:o 40/94
sddnnoksid tai ndiden sddntojen miédrayksid, se ilmoittaa asiasta viitteentekijille ja
kehottaa titd poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos
puutteita ei poisteta ennen méadrdajan padttymisté, virasto hylkdd viiteilmoituksen
puutteellisena.
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20 sdidntd

Viitteen tutkiminen

2. Jos viitteentekiji ei ole toimittanut 16 sddnnén 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja
seikkoja, todisteita ja perusteluja, virasto kehottaa viitteentekijid toimittamaan
timin aineiston viraston asettaman mé#éréajan kuluessa, — — ”

Asian tausta

Kantaja teki 20.11.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jiljemp#na virasto) sanamerkin BIOMATE rekister6imistd yhteison
tavaramerkiksi koskevan hakemuksen.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilisesti luokituksesta tavaramerkkien rekister6imistd varten 15 péivdnd
kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timi sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 1, ja ne vastaavat
seuraavaa médrittelya:

— luokka 1: "Kemialliset tuotteet teollisuuden vesi- ja prosessijirjestelmissi
kéytettdvind elidntorjunta-aineina”,
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5 Hakemus julkaistiin 21.9.1998 yhteison tavaramerkkilehden numerossa 72/98.

¢  Atofina Chemicals Inc.,, timén asian viliintulija, teki 21.12.1998 paivatylli kirjeells,
jonka virasto vastaanotti 22.12.1998, viitteen timin tavaramerkkihakemuksen
rekisterdintid vastaan. Viite perustui seuraavaan kuviomerkkiin:

bioMe]

7 Télle kuviomerkille on tehty seuraavat rekisterdinnit:

— Beneluxin tavaramerkkivirastossa tehty rekisterdinti nro 39765, jonka hake-
mispéiviind on 28.6.1971 ja joka on tehty Nizzan sopimuksen luokkaan 1 ja 5
kuuluvia tavaroita varten, toisin sanoen:

— luokka 1: "Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, maatalous-, puutarhanhoito- ja
metsitaloustarkoituksiin (sieni-, rikkaruoho- ja tuholaismyrkkyji lukuun
ottarnatta), erityisesti makro- ja mikro-organismien tuhoamista varten”

— luokka 5: "Sieni-, rikkaruoho- ja tuholaismyrkyt”
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— Ranskassa tehty rekisteréinti (uusittu numerolla 1665517), jonka hakemispai-
vini on 23.1.1980 ja joka on tehty Nizzan sopimuksen luokkaan 1 kuuluvia
tavaroita varten, toisin sanoen:

— luokka 1: “Biosideind kéytettéviit kemialliset aineet ja seokset”

— Kansainvilinen rekisterdinti nro R 325543, jonka rekisterdintipdivinid on
8.11.1966, joka on periisin Beneluxin tavaramerkkivirastosta ja jonka vaiku-
tukset ovat voimassa Itdvallassa, Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa Nizzan
sopimuksen luokkaan 1 ja 5 kuuluvia tavaroita varten, toisin sanoen:

— luokka 1: "Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, maatalous-, puutarhanhoito- ja
metsitaloustarkoituksiin”

— luokka 5: "Kemialliset tuotteet erityisesti makro- ja mikro-organismien
tuhoamista varten”.

Viite perustui myds sanamerkille BIOMET, joka on rekisterdity Italiassa (uusittu
numerolla 400859) ja jonka hakemispéivinid on 30.5.1962 ja joka on rekisterdity
Nizzan sopimuksen luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten, toisin sanoen:

— luokka 5: "Pieneliditd tuhoavina aineina kilytetyt kemialliset aineet ja seokset”.
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Lopuksi vdite perustui merkkiin BIOMET, jota ei ole rekisterdity mutta jota
kiytetddn Benelux-maissa, Ranskassa, Italiassa, Itdvallassa ja Portugalissa.

Viite esitettiin kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tuotteita vastaan, ja se perustui
kaikkiin tuotteisiin, joita aikaisemmilla rekisterdidyilld tavaramerkeilld tarkoitettiin.

Siltd osin kuin on kyse aikaisemmista rekisterdidyistd tavaramerkeists, viitettd
perusteltiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdalla ja 5 kohdalla.
Siltd osin kuin on kyse edelld mainitusta merkisté, jota ei ole rekisterdity, viitetti
perusteltiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdalla.

Viiteilmoitukseen liitettiin jiljennokset aikaisempien tavaramerkkien rekistersin-
titodistuksista.

Viiteosasto ldhetti 7.4.1999 viliintulijalle seuraavalla tavalla laaditun faksin:

"Notification of deficiencies in the notice of opposition (Rule 15 and 18 (2) of the
Implementing Regulation)
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The examination of the notice of opposition has shown that the indication of the
goods and services has not been provided in the language of the opposition
proceedings (english).

This deficiency must be remedied within a non extendible period of two months
from receipt of this notification, that is on or before 07/06/1999.

The notice of opposition will otherwise be rejected on grounds of inadmissibility.”

("IImoitus viiteilmoituksessa olevista puutteista (tdytdntdonpanoasetuksen 15 siintd
ja 18 séiinnon 2 kohta)

Viiteilmoituksen tutkimisesta on ilmennyt, etti tavaroita ja palveluita ei ole
ilmoitettu viitemenettelyn kielelld (englanti).

Tami puute on korjattava kahden kuukauden méérdajassa, joka alkaa témén
ilmoituksen vastaanottamisesta ja jota ei voida jatkaa, toisin sanoen viimeistdén
7.6.1999.

Muuten viiteilmoitusta ei oteta tutkittavaksi.”
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Viliintulija toimitti 28.5.1999 piivitylld faksilla kddnnéksen luetteloista, joissa on
lueteltu aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat. Téssé faksissa todetaan myds
seuraavaa:

"If further information is required, please let us know.”

(Pyyddmme teitd ilmoittamaan meille, jos tarvitsette lisitietoja).

Viiteosasto léhetti valiintulijalle 29.6.1999 toisen faksin, jonka sanamuoto on
seuraava:

"Communication to the opposing party of the date of commencement of the
adversarial part of the opposition proceedings and of final date for submitting facts,
evidence and arguments in support of the opposition (Rules 19 (1), 16 (3), 17 (2) and
20 (2) of the Implementing Regulation).

Your opposition has been communicated to the applicant.
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The adversarial part of the proceedings will commence on 30/08/1999.

A final period of four months from receipt of this notification, that is until
29/10/1999, is allowed for you to furnish any further facts, evidence or arguments
which you may feel necessary to substantiate your opposition — —

Please note that documents must be in the language of the proceedings or
accompanied by a translation.”

("Viitteentekijille tehty ilmoitus, joka koskee vditemenettelyn kontradiktorisen
vaiheen aloittamispiivid ja vaitteen tueksi esitettdvien seikkojen, todisteiden ja
perusteluiden viimeistd toimittamispdivdd (tdytintoonpanoasetuksen 19 sidnnon
1 kohta, 16 sdinnon 3 kohta, 17 siéinnén 2 kohta ja 20 sédénn6n 2 kohta).

Viitteenne on annettu tiedoksi tavaramerkkihakemuksen esittéjille.

Menetfelyn kontradiktorinen vaihe alkaa 30.8.1999.
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Teille myonnetidn tdmén ilmoituksen vastaanottamisesta alkaen neljin kuukauden
mddrdaika, joka siis paittyy 29.10.1999 ja jonka aikana voitte toimittaa kaikki
taydentdvit seikat, todisteet tai perustelut, joiden katsotte olevan tarpeelliset
tukemaan viitettinne. — —

Olkaa hyvd ja huomioikaa, ettd kaikkien asiakirjojen on oltava laadittu viiteme-
nettelyn kielelld tai niihin on liitettivd kddnndos.”

Titd neljin kuukauden médrdaikaa jatkettiin 23.3.2000 saakka. Piivdii ennen
médrdajan padttymistd viliintulija vaati, ettd médriaikaa vield jatkettaisiin, Virasto
hylkdsi timén vaatimuksen, koska se katsoi, ettd sen tueksi esitetyt syyt olivat
puutteelliset. Koska vaatimus kuitenkin esitettiin pdivdi ennen méériajan paitty-
misti, virasto myo6nsi viliintulijalle yhden péivén ylimiérdisen miériajan sellaisten
seikkojen esittdmistd varten, joilla viitetti voitiin perustella. Viliintulija esitti timan
viimeksi mainitun méérdajan puitteissa lisiperusteluita, eli si@ntomasriisen ilmoi-
tuksen, esitteitd ja nimilapun.

Viiiteosasto péitti 7.9.2000 tekemdllddn padtokselld, ettd siltd osin kuin on kyse
aikaisemmasta merkistd, jota ei ole rekisterdity tavaramerkking, viitettd ei voitu
ottaa tutkittavaksi ja ettd muilta osin viite ei tiyttéinyt asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdassa asetettuja edellytyksis muun muassa sen
vuoksi, ettd koska viitteentekija ei ollut toimittanut asetetussa miiiiriajassa
aikaisempien tavaramerkkien rekisterdintitodistusten kd#nndsti, se ei ollut esittinyt
nilyttdd viitteen perustana olevien aikaisempien rekisterdintien pitevyydesti ja
oikeudellisesta asemasta.

Niilld perusteilla viiteosasto hylkisi viitteen kokonaisuudessaan ja velvoitti
viliintulijan korvaamaan aiheutuneet kulut.
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Viliintulija valitti 13.10.2000 viiteosaston paétoksestd.

Valituslautakunta paatti 17.1.2002 tekemallddn péiéitékseﬂﬁ (jaljempén riidanalainen
piiitos), joka kantajan mukaan annettiin sille tiedoksi kirjatulla kirjeelld, jonka se
vastaanotti 8.2.2002, seuraavaa:

— valitus hylittiin viitteen tutkimatta jittdmisen osalta siltd osin kuin se koski
aikaisempaa merkkig, jota ei ollut rekisterdity tavaramerkking

— viiteosaston piitos kumottiin muilta osin

— asia palautettiin viiteosastoon edelleen paatettiviksi

— jokainen osapuoli velvoitettiin korvaamaan omat valitusmenettelysté aiheutu-
neet kulunsa.

Valituslautakunta kumosi osittain viiteosaston p#dtoksen ja katsoi, ettd koska
viiteosasto ldhetti viitteentekijille edelld 13 ja 15 kohdassa mainitut faksit, se
synnytti viitteentekijissd perustellun luottamuksen siihen, ettd véiteilmoituksen
liitteend olleissa rekisterdintitodistusten jaljennoksissd ei ollut muotoa koskevia
virheitd.
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Oikeudenkdyntimenettely

Kantaja nosti kisiteltdvdni olevan kanteen englannin kielelld ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimeen 5.4.2002 toimittamallaan kannekirjelmilli.

Koska muut osapuolet eivit vastustaneet sité, ettd oikeudenkiyntikieli ensimmiéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa olisi englanti, ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin méérési timén oikeudenkiyntimenettelyn kieleksi englannin.

Virasto toimitti vastineensa 23.7.2002. Viliintulija toimitti vastineensa 26.7.2002.

Kantaja toimitti 17.10.2002 kirjelmén, jossa se vetosi ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tydjérjestyksen 135 artiklan 3 kohtaan. Koska kantaja ei ollut
esittinyt vastauskirjelmin esittdmistd koskevaa vaatimusta ja koska viliintulijan ja
viraston vastineet eivit sisiltineet uusia oikeudellisia perusteita tai vaatimuksia,
jotka olisivat oikeuttaneet témén médrdyksen mukaisen kirjelmin esittimisen,
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin p#itti olla lisddmittd titd kirjelmas
asiakirja-aineistoon.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piatoksen siltd osin kuin siind
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i) kumotaan viiteosaston 7.9.2000 tekemi padtds

ii) palautetaan asia véiteosastoon edelleen ratkaistavaksi

iii) todetaan, etti jokainen osapuoli vastaa valituslautakunnassa kaydystd
menettelystii aiheutuneista oikeudenkayntikuluistaan

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkdyntikulut, mukaan Iukien sille
valituslautakunnassa kéydyn menettelyn puitteissa aiheutuneet kulut.

97 Virasto vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyviksyy kantajan vaatimuksen riidanalaisen paatoksen kumoamisesta

— toteaa, ettd jokainen osapuoli vastaa omista oikeudenkiiyntikuluistaan.

s Viliintulija vaatii, ett4 ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen
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— kumoaa viiteosaston piétoksen siltd osin kuin siind todetaan, etti aikaisempiin
rekisterdinteihin perustuvaa viitetti ei ollut asianmukaisesti perusteltu

— kumoaa viiteosaston menettelykuluista tekemin pigtoksen

— palauttaa asian viiteosastoon edelleen p#itettiviksi

— velvoittaa kantajan korvaamaan sille tiissi oikeudenkdyntimenettelyssi aiheu-
tuneet oikeudenkiyntikulut.

Asianosaisten vaatimukset

Viraston vaatimusten ulottuvuus

Virasto tdsmensi istunnon aikana ensimmiéiseksi, ettd se ei vaadi ensimmdisessi
vaatimuksessaan enempdd kuin kantaja vaatii. Néin ollen viraston ensimmdiinen

vaatimus on aiheellista ymmirtdd siten, ettd siind pyritdéin tukemaan kantajan
ensimmaistd vaatimusta.

Seuraavaksi virasto tismensi istunnon aikana, ettd se vaatii toissijaisesti ensimmii-
sen oikeusasteen tuomioistuinta antamaan muiden osapuolten esittimien vaati-
musten ja viitteiden perusteella asianmukaisena pitdminsi ratkaisun. N&in ollen
virasto ilmeisestikin jéttdd ratkaisun sisillon ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen harkintaan.
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Tissd asiayhteydessid on korostettava, ettd viliintulija on myds istunnon aikana
vilittinyt, ettd koska valituslautakunta ei sellaisenaan ole edustettuna ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, viraston tehtévind on edustaa sité.

Tilts osin on muistutettava ensimmiiseksi, ettd virasto on perustettu asetuksella N:o
40/94 muun muassa yhteisén tavaramerkkiin liittyvéin oikeuden hallintoa varten ja
ettd timén asetuksen nojalla sen on tarkoitus harjoittaa jokaista eri tehtévéénsd
timin yleisen tehtévin edun mukaisesti.

Seuraavaksi on huomioitava, ettii vaikka valituslautakunnat ovat osa virastoa (asia
T-110/01, Vedial v. SMHV — France distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002,
Kok. 2002, s. I1-5275, 19 kohta) ja vaikka valituslautakunnan, tutkijan ja/tai
toimivaltaisen osaston vililli vallitsee toiminnallinen jatkuvuus (asia T-163/98,
Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11:2383,
38 kohta), valituslautakunnilla ja niiden jisenilli on toiminnallinen riippumatto-
muus niiden suorittaessaan tehtévidin. Virasto ei voi antaa niille ohjeita.

Naissid olosuhteissa on myonnettivi, ettd vaikka virastolla ei ole edellytettyd
asiavaltuutta nostaakseen kanteen valituslautakunnan péétoksestd, pdinvastoin sen
ei voida edellyttia jarjestelmallisesti puolustavan kaikkia valituslautakunnan
riitautettuja paatoksid tai vaativan aina, ettd kaikki téllaisista padtoksistd nostetut
kanteet on hyldttava.

Vaikka virasto méritelldsn tyGjirjestyksen 133 artiklan 2 kohdassa vastaajaksi
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa, timi ei voi muuttaa asetuksen N:o
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40/94 yleisestd jérjestelmistd johtuvia seurauksia, kun on kyse valituslautakunnista.
Talla madraykselld mahdollistetaan enintdin oikeudenkdyntikuluista p#ittiminen
sellaisessa tapauksessa, ettd riidanalainen p#itds kumotaan tai siti muutetaan,
riippumatta siitd, milld kannalla virasto on ollut ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Niin ollen mikdén ei estd virastoa yhtymistd kantajan vaatimuksiin tai jittimasti
ratkaisun sisdlt6d ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siini
yhteydessd, kun se esittdd kaikki asianmukaisina pitim#nsi perustelut edelld
32 kohdassa mainitun tehtivinsi puitteissa antaakseen ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimelle tietoja.

Lisiksi on korostettava, ettd vaikka vasta istunnon aikana esitetty uusi vaatimus on
viistdméttd myohéstynyt eiké siti siis oteta tutkittavaksi, nyt kisiteltéivini olevassa
asiassa istunnon aikana esitetty toissijaista tdsmennysti ei voida pitid varsinaisena
vaatimuksena eiki sen tutkittavaksi ottamista tule arvioida.

Viiliintulijan vaatimusten ulottuvuus

Viliintulija tismensi istunnon aikana, etti se esitti toisen, kolmannen ja neljinnen
vaatimuksensa vain vilttidkseen episelvyyksid ja ettd koska nimi vaatimukset
todellisuudessa ovat automaattisesti seurausta sen ensimmiisestii vaatimuksesta, se
ei vaadi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimelta enempiii kuin se vaatii
ensimmiisessd ja viidennessd vaatimuksessaan. Téten viliintulijan vaatimukset on
ymmirrettdvd siten, ettd niissd vaaditaan kanteen hylkédfimisti ja kantajan
velvoittamista korvaamaan viliintulijalle tdmin oikeudenkéyntimenettelyn yhtey-
dessid aiheutuneet kulut.
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Asiakysymys

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja esittid kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka koskee tiytédntoonpa-
noasetuksen 17 sédnnon 2 kohdan rikkomista.

Kantaja viittds, ettd valituslautakunta hyviksyi vditeosaston toteamuksen, jonka
mukaan rekisterdintitodistuksia ei toimitettu viitemenettelyn kielelld ja yhtikddn
niiden todistusten ki#nnostd ei toimitettu ajoissa. Kantaja katsoo, ettd koska
aikaisempien tavaramerkkien pitevyydestd ja oikeudellisesta asemasta ei ollut
mitiiin ndytt6d, niille perustuva viite oli hyldttévd perusteettomana.

Lisiksi kantaja viittas, etti valituslautakunta katsoi virheellisesti véiteosaston
7.4.1999 ja 29.6.1999 piivittyjen faksien perusteella, ettd viiteosasto oli loukannut
viliintulijan perusteltua luottamusta. ’

Kantaja katsoo, ettd koska 7.4.1999 piivityssd faksissa viitataan nimenomaisesti
téytintoonpanoasetuksen 15 siéntdén ja 18 siéinndén 2 kohtaan ja tutkimatta
jattimisen mahdollisuuteen ja koska viiteilmoitus ei vastannut tdytdntd6npanoase-
tuksen 15 saannén 2 kohdan b alakohdan vii alakohdassa asetettuja edellytyksid, titd
faksia ei voitu tulkita muuten kuin siten, etti se koskee viiteilmoituksen tutkimatta
jattamistd, eiki siten, ettd se liittyy todisteisiin, jotka on esitettdva véitteen tueksi ja
joiden osalta ei kantajan mukaan ole olemassa syitd jittdd ne tutkimatta. Kantaja
katsoo, etti valiintulija korjasi 28.5.1999 piivitylla faksilla viiteosaston mainitseman
viiteilmoituksen puutteen.
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Kantaja tdsmentds, ettd toisin kuin tapauksessa, jossa on kyse tutkimatta
jattdmisestd, viiteosastolla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa viitteentekijille siits, etti
tdytdntdonpanoasetuksen 17 sddnnén 2 kohdassa tarkoitettu kii#nnés puuttui,

Kantajan mukaan viitteentekijin on esitettdvd viitteensi tueksi tarpeellisina
pitiménsi todisteet. Sen mukaan nyt kisiteltdviind olevassa asiassa viliintulija ei
voinut korjata tdhdn liittyvid puutteita vain siten, ettd se yleisluontoisin termein
kehotti viiteosastoa ilmoittamaan sille, jos se tarvitsi liséitietoja, niin kuin se teki
28.5.1999 piivityssd faksissaan, erityisesti koska télld faksilla vastattiin 7.4.1999
péivéttyyn faksiin, joka koski viitteen tutkittavaksi ottamista. Jos paadytiéin
pdinvastaiseen vaihtoehtoon, viiteosastolle asetettaisiin velvollisuus avustaa viit-
teentekijad.

Siltd osin kuin on kyse 29.6.1999 piivitystd faksista, sen ainoa tarkoitus oli kantajan
mukaan tarjota viliintulijalle asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan ja
tiytdntoonpanoasetuksen 16 sddnnon 3 kohdan lisitodisteita viitteensi tueksi.

Kantaja Kkatsoo, ettd 7.4.1999 tai 29.6.1999 piivityt faksit eivdt kumpikaan,
tarkasteltuina erikseen tai yhdess#, voineet saada viliintulijassa aikaan perusteltua
luottamusta siltd osin kuin on kyse tiytintéonpanoasetuksen 17 saéinnon 2 kohdan
kielivaatimuksista. Sen mukaan 29.6.1999 piivityssi faksissa sen sijaan pyrittiin
kiinnittdméan véliintulijan huomio niihin vaatimuksiin.

Virasto katsoo, etté valituslautakunta katsoi aivan oikein, etti esilld olevassa asiassa
ei noudatettu tdytantéonpanoasetuksen 17 sééinndn 2 kohtaa. Viraston mukaan
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti asiassa T-232/00, Chef Revival USA
vastaan SMHV — Massagué Marin (Chef), 13.6.2002 antamassaan tuomiossa
(Kok. 2002, s. II-2749, 42 kohta), ettd tiytintédnpanoasetuksen 15 sdinnon
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2 kohdan b alakohdan vii alakohdasta johtuva velvollisuus, jonka mukaan on
ilmoitettava, mitki tavarat aikaisempi tavaramerkki kattaa, on erotettava asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa ja tdytdntoonpanoasetuksen 16 sééinnén 1 ja
2 kohdassa ja 20 siinnén 2 kohdassa tarkoitetusta velvollisuudesta, jonka mukaan
seikoista, todisteista ja perusteluista on esitettédvé yksityiskohtaisia tietoja. Viraston
mukaan tiytintéonpanoasetuksen 18 siénnon 2 kohdan mukaan ensiksi mainitun
velvollisuuden laiminlyénnistd johtuu, ettd viitettd ei oteta tutkittavaksi, kun taas
jalkimmaisessd velvollisuudessa tarkoitettujen tietojen esittdmdttd jattdmisestd
aiheutuu, ettd niitd ei oteta huomioon siind yhteydessd, kun viite tutkitaan
aineellisilta osin.

Koska tiytintoonpanoasetuksen 17 sddnnon 2 kohdassa asetetaan viitteentekijalle
velvollisuus toimittaa menettelykielelle tehty kadnnos véitteen tueksi esitetyistd
todisteista, se, ettd tillaista kaannosti ei ole esitetty, vastaa viraston mukaan sité, ettd
tallaisia todisteita ei ole esitetty. Niin ollen viiteosastolla ei ole muuta
mahdollisuutta kuin hyldtd kyseinen viite.

Sen sijaan viraston mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd véliintulijan
perusteltua luottamusta oli loukattu.

Taltd osin virasto katsoo ensimmiiseksi, ettd viliintulija ei voinut perustellusti
viittad, ettd silld ei ollut tietoa asian kannalta merkityksellisistd sdé@nnoksistd, koska
némi saanndkset ovat selkeiit eikd niitd ole muutettu niiden voimaantulon jilkeen.

Toiseksi virasto katsoo, ettd viiteosasto ei tehnyt viliintulijalle 7.4.1999 tai 29.6.1999
piiviityissi fakseissa tismallisi, nimenomaisia tai implisiittisid, lupauksia silté osin,
etti esitetyilld todisteilla tiytettiin kielelliset edellytykset.
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Kolmanneksi virasto katsoo, ettd 29.6.1999 piivityn faksin kaltaiset ilmoitukset eivit
luonteensa vuoksi voi olla tésmillisii tai erityisii. Ensimmaiseksi virasto katsoo, etti
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdasta ja tiytinté6npanoasetuksen 16 siinnén
3 kohdasta ja 20 sd@nnén 2 kohdasta johtuu, ettd viraston tehtéivd on kehottaa
yleisluontoisesti viitteentekijid esittdméin seikkoja, todisteita ja perusteluita, eiki
ilmoittaa erityisistd puutteista. Viraston mukaan tillaisista puutteista ilmoittaminen
edellyttdisi asian tutkimista aineelliselta kannalta ennen tillaisten seikkojen,
todisteiden ja perusteluiden esittiimisté; timi ei kuitenkaan viraston mukaan ollut
lainsadtijin tarkoituksena, ja tillainen tutkiminen on viitemenettelyn kontradikto-
risen luonteen vuoksi poissuljettu. Seuraavaksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklasta ja
tiytintoonpanoasetuksen 16 sddnnén 3 kohdasta johtuu, ettd kun viite on kerran
otettu tutkittavaksi, osapuolet voivat vapaasti esittiii asiansa valitsemallaan tavalla.
Lopuksi virasto katsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta johtuu, etti
virasto ei saa avustaa viitteentekijid esitettdvien seikkojen, todisteiden ja perus-
teluiden osalta, Sen mukaan niitd periaatteita sovelletaan analogisesti kielellisiin
edellytyksiin.

Virasto viittaa useisiin valituslautakuntien piétoksiin ja huomauttaa vield, etti ei ole
yksimielisyyttd siitd, onko 29.6.1999 piiviityssd faksissa kiytetty vakiosanamuoto
riittdviin selked. Virasto katsoo kuitenkin, ettd tihdn kysymykseen on vastattava
myontivisti.

Viliintulija véittad, ettd kun jokaisella osapuolella on ilman epéselvyyksié tiedossaan
oleelliset asiat seikoista, todisteista ja perusteluista, joita toinen osapuoli aikoo
kéyttdd perusteina, véitteen on katsottava olevan asianmukaisesti perusteltu.

Viliintulija katsoo, ettid esilli olevassa asiassa viiteilmoituksessa todettiin, etti
viiitelomakkeessa oli liitteend jiljennokset rekisterdintitodistuksista ja ettd viite
perustui kaikkiin tavaroihin, joita varten aikaisemmat tavaramerkit oli rekisterdity.
Viliintulijan mukaan 7.4.1999 piivityn faksin merkitys oli luonnollisesti, etti niissa
todistuksissa tarkoitetut tavaraluettelot olivat osa viiteilmoitusta ja ne oli
kddnnettivd viitemenettelyn kielelle. Tdméd kééinnds toimitettiin viliintulijan
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mukaan 28.5.1999. Titen viitteen perusteltavuuden méérittelemistd varten oleelliset
tiedot joko sisiltyivit sellaisenaan viiteilmoitukseen tai ne liitettiin siihen
viittauksella tavaraluetteloiden kaannékseen, joka toimitettiin 28.5.1999 péivitylld
faksilla.

Viliintulija huomauttaa, ettd kaikkia rekisterdintitodistuksen siséltdmii tietoja ei ole
tarpeellista kaantis, koska joillakin sen sisltamillé tiedoilla ei ole merkitystd asian
kannalta tai niitd ei voida kiiinti4, esimerkiksi nimet ja luvat, ja ettd lisiksi tietoa,
esimerkiksi etuoikeuspdivid, ei ole tarpeellista kééntéd silloin kun siihen ei ole
vedottu. Télti osin valiintulija lisési istunnon aikana, ettd silloin kun asiassa
vedotaan vain pieneen osaan pitkdd asiakirjaa, sen mukaan on suhteetonta ja
jarjetdntd, ettd koko asiakirja on kddnnettivi.

Viliintulija viittaa taytintédnpanoasetuksen 16 sdédnnon 1 ja 2 kohtaan ja liséd, ettd
ei ole olemassa mit#in velvollisuutta toimittaa aikaisempien tavaramerkkien
rekisterointitodistusten koko kidnndsta.

Istunnon aikana valiintulija viitti my®s, etté viitteen perustana olevan tavaramerkin
pitevyyden todiste ja oikeudellinen asema eivt johdu rekistersintitodistuksen
kadnnoksestd, vaan itse rekisterdintitodistuksista.

Lisaksi valiintulija vaittad 29.6,1999 péivityn faksin osalta, etti kun sitd tarkastellaan
sen tavallisessa merkityksessd, se merkitsi, ettd 7.4.1999 paivétyssa faksissa todettu
puute oli korjattu ja ettd viitettd ei siis jitettiisi tutkimatta. Téssd faksissa tehdyssé
menettelykieltd koskevassa huomiossa viitattiin viliintulijan mukaan tiydentéviin, ei
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jo esitettyihin seikkoihin, todisteisiin ja perusteluihin. Viliintulija katsoo, etti jos
véditeosasto katsoi, ettd kyseistd puutetta ei ollut korjattu, sen olisi pitdnyt
johdonmukaisuussyisti jittdd véite tutkimatta, milc ei ollut asian laita.

Viliintulija hyviksyy valituslautakunnan pééttelyn, jonka mukaan viliintulija saattoi
viiteosaston toteamusten perusteella perustellusti luottaa siihen, etti se oli
noudattanut edellytyksig, joita viitteelle on asetettu, jotta sen voidaan katsoa olevan
perusteltu.

Lopuksi viliintulija viittaa viiteen viraston valituslautakunnan paatékseen, joissa sen
mulkaan pétettiin, ettd kaikkia kyseessé olleisiin rekistersintitodistuksiin sisaltyneiti
tietoja ei ollut tarpeellista kidntdd, ja se esittdd, ettd kahdessa niistd pastoksesti
kyseinen viitteentekiji saattoi vditeosaston toiminnan vuoksi vedota perusteltuun
luottamukseen, joka koski sit#, oliko se noudattanut edellytyksii taltd osin.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ainoan kanneperusteen tueksi esittdmissddn perusteluissa kantaja erottelee
viiitemenettelyn kielellisid edellytyksid ja muun muassa tiytintdénpanoasetuksen
17 sddnndn 2 kohdan rikkomista koskevan kysymyksen kysymyksests, joka koskee
sitd, loukkasiko viiteosasto viliintulijan perusteltua luottamusta. My®&s virasto ja
viliintulija tekevit saman erottelun. Titd erottelua on kiytettivi tutkittaessa titi
ainoaa kanneperustetta.
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Viitemenettelyn kielelliset vaatimukset

Siltd osin kuin on kyse niiti aikaisempia tavaramerkkeji koskevista kielellisistd
edellytyksisti, joihin viite perustuu, valituslautakunta totesi riidanalaisen padtoksen
23 kohdassa, ettd “viitteentekijin [viliintulija ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa)]. olisi siis toimitettava menettelykielelld rekisterissd olevat tdsmalliset
tiedot”, Valituslautakunta lisisi, ettd esilli olevassa asiassa oli selvad, ettd
viitteentekiji ei ollut esittinyt tiydellistd kddnnostd toimivaltaisten viranomaisten
titd varten toimittamista tai julkaisemista asiakirjoista. Téltd osin on aiheellista
todeta, ettd yksikddn osapuoli ei kiistd titd viimeksi mainittua toteamusta.

Kisiteltavini olevassa asiassa on riidatonta, ettd véiteilmoituksessa todettiin, ettd
viitelomakkeen liitteend oli jéljennokset rekisterdintitodistuksista ja ettd viite
perustui kaikkiin tavaroihin, joita varten aikaisemmat tavaramerkit oli rekisterdity,
mutta ettd néisti tavaroista laadittuihin luetteloihin ei ollut liitetty menettelykielella
laadittua kddnnosta.

Niin ollen viiteilmoituksella ei tiytetty tdytintoonpanoasetuksen 15 siiinnén
2 kohdan b alakohdan vii alakohdasta ja 17 séénnon 1 kohdasta johtuvaa kielellistd
edellytystd, koska siind ei ollut menettelykielelli laadittua kiddnnostd niiden
tavaroiden ja palveluiden luetteloista, joita varten aikaisemmat tavaramerkit oli
rekisterdity. Tami tilanne ei ole yksi tidytintdonpanoasetuksen 18 s#innén
1 kohdassa mainituista tapauksista, vaan se kuuluu 18 sd@nnén 2 kohtaan, jossa
tarkoitetaan tapauksia, joissa viiteilmoituksella tiytetdén asetuksen N:o 40/94 tai
taytintdonpanoasetuksen muissa sddnnoksissd asetetuista edellytyksistd vain ne,
jotka on mainittu tdytdntéonpanoasetuksen 18 sddnnén 1 kohdassa; nimé muut
saannokset ovat nyt kisiteltdvind olevassa asiassa tdytintdonpanoasetuksen
15 saannon 2 kohdan b alakohdan vii alakohta ja 17 séénnon 1 kohta.

II - 1876



66

67

68

69

GE BETZ v. SMHV — ATOFINA CHEMICALS (BIOMATE)

Néin ollen kun viiteosasto kehotti 7.4.1999 pdivitylld faksilla viliintulijaa
toimittamaan menettelykielelld laaditun kddnnéksen niiden tavaroiden ja palvelui-
den luetteloista, joita varten aikaisemmat tavaramerkit oli rekisterdity, viiteosasto
toimi tdytintéonpanoasetuksen 15 sddnnén 2 kohdan b alakohdan vii alakohdan,
17 s&innon 1 kohdan ja 18 séinnén 2 kohdan mukaisella tavalla, Lisiksi tdmén
faksin otsikossa mainitaan tiytintoonpanoasetuksen 15 siintd ja 18 siinnon
2 kohta” (rule 15 and 18 (2) of the Implementing Regulation).

On myo6s riidatonta, ettd viliintulija toimitti 28.5.1999 menettelykielelld laaditun
kddinnoksen niiden tavaroiden ja palveluiden luettelosta, joita varten aikaisemmat
tavaramerkit oli rekisterdity. Téten viiteilmoituksesta tuli "asetuksen [N:o 40/94] tai
[tdytdntoonpanoasetuksen] muiden sddnnésten” mukainen, sellaisena kuin niihin
viitataan taytintoonpanoasetuksen 18 sééinnén 2 kohdassa.

Seuraavaksi viiteosasto myonsi 29.6.1999 piivitylld faksilla viliintulijalle masriajan
sellaisten tdydentévien seikkojen, todisteiden tai perusteluiden esittimisti varten,
joiden viliintulija katsoi olevan hyddyllisid tukemaan viitetti, mutta ilmoitti
kuitenkin, ettd kaikkien asiakirjojen piti olla laadittu viitemenettelyn kielelld tai
niiden liitteend piti olla kidnnés.

Tiltd osin on aiheellista todeta, ettd timi faksi on asetuksen N:o 40/94 42 artiklan,
tiytdntéonpanoasetuksen 16 sddnndén 2 ja 3 kohdan ja 17 siéinndén 2 kohdan
mukainen siltd osin kuin niissi sifinnoksissi sdidetdiin, ettd viitteen tueksi
esitettivit seikat, todisteet tai perustelut voidaan esittdi viraston asettaman
miérdajan puitteissa. Lisdksi tdmén faksin otsikossa mainitaan téytintd6npanoase-
tuksen 19 sadnnon 1 kohta, 16 sd@nnén 3 kohta, 17 sidnnén 2 kohta ja 20 siinnon
2 kohta,
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Liséksi on totta, etté viiteosasto ei ilmoittanut véitteentekijille rekisterdintitodis-
tusten kiddnnéksen puuttumisesta, sellaisena kuin niitd kiénnoksid tarkoitetaan
tiytantoonpanoasetuksen 17 siinnén 2 kohdassa. Kuten edelld mainitusta asiasta
Chef (tuomion 52 ja 53 kohta) kuitenkin ilmenee, todisteita ja niistd vditemenettelyn
kielelle tehtyji kainnoksid koskevat lailliset vaatimukset ovat véitteen hyvéksymisen
asiallisia edellytyksid ja viiteosastolla ei ndin ollen ollut velvollisuutta huomauttaa
viliintulijalle siitd puutteesta, ettd timi ei ollut toimittanut kddnndsté aikaisempien
tavaramerkkien rekisterdintitodistuksesta. Tiltd osin on muistutettava, ettd sellais-
ten luetteloiden kidnnoksen puuttuminen, joissa on lueteltu rekisterdidyilld
tavaramerkeilld tarkoitetut tavarat ja palvelut, on tiytintdonpanoasetuksen 15 séén-
nén 2 kohdan b alakohdan vii alakohdan ja 17 sdénnén 1 kohdan vastaista ja kuuluu
niin ollen tiytintddnpanoasetuksen 18 sidnnén 2 kohdan piiriin. Sen sijaan
aikaisempien tavaramerkkien rekisteréintitodistusten kddnnoésten puuttuminen ei
ole yhdenkiin asetuksen N:o 40/94 tai tiytintdonpanoasetuksen sellaisen
siinnoksen vastaista, jota tdytintoonpanoasetuksen 18 siinnén 2 kohdassa
tarkoitetaan. ’

Edelld todetun valossa on aiheellista tarkastella viliintulijan esittimit perustelut,
jotka on esitelty edelld 54 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa.

Alustavasti on todettava, etti kuten oikeuskiyténnostd ilmenee, sddntod, jonka
mukaan viitteen tueksi esitetyt todisteet on esitettivd viitemenettelyn kielelld tai
niihin on liitettéivd tdm#n kielinen ki#nnés, voidaan perustella silld, ettd on
tarpeellista noudattaa kontradiktorista periaatetta ja inter partes -menettelyiden
asianosaisten prosessuaalista yhdenvertaisuutta. Vaikka pitdakin paikkansa, kuten
viliintulija vilttds, ettd viitteentekiji ei ole lainkaan velvollinen toimittamaan
tdydellistd kééinnosté aikaisempien tavaramerkkien rekisterointitodistuksista, tima ei
merkitse, ettd viiteosastolla olisi velvollisuus ottaa huomioon viitteen aineelliselta
kannalta tutkimisen yhteydessi rekisterdintitodistuksia, jotka on toimitettu jollakin

-muulla kuin véitemenettelyn kielelld. Kun rekisterdintitodistuksista ei ole olemassa

menettelykielelld laadittuja kidnnoksid, vditeosasto voi perustellusti hyldtd véitteen
perusteettomana, jos se ei voi tehdd p#itostd muiden sen hallussa mahdollisesti
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olevien todisteiden perusteella, kuten tiytéintédnpanoasetuksen 20 sainnon
3 kohdassa siddetddn (em. asia Chef, tuomion 42, 44, 60 ja 61 kohta). On syyti
lisatd, ettd nyt kisiteltdvind olevassa asiassa ei ole vedottu tihin viimeksi mainittuun
sdédnnokseen.

Siltd osin kuin on kyse viitteestd, jonka mukaan todisteena tavaramerkeisti, joille
viite perustuu, ei ole rekisterdintitodistusten kiannds, vaan itse rekisterdintitodis-
tus, on aiheellista korostaa, ettd vaikka todisteena siis on rekistersintitodistus eiki
niiden kidnnds, asian laita on kuitenkin siten, ettd jotta timai todiste voitaisiin ottaa
huomioon, sen on tiytettivé tiytintdénpanoasetuksen 17 sidiinnén 2 kohdassa
asetetut kielelliset edellytykset.

Siltd osin kuin on kyse siitd, etti on tarpeellista kii#intdd kyseessi olevat asiakirjat
kokonaan, minka viliintulija on kiistényt, on korostettava, ettd kysymys, joka koskee
sitd, voidaanko kyseisten asiakirjojen tiettyji seikkoja pitdd kyseisen viitteen
kannalta merkityksellisind, ja sitd, voidaanko ne siis jittdd kidntimittd, kuuluu
viitteentekijin vapaan harkinnan piiriin, milti osin on kuitenkin huomattava, etti
viliteosaston on otettava kuitenkin huomioon vain ne seikat, jotka tosiasiallisesti on
kédinnetty menettelykielelle. Liséksi esilli olevan asian asiakirja-aineistosta kiy ilmi,
ettd hollannin, italian ja ranskan kielelld toimitetut asiakirjat eivit ole niin pitkit,
verrattuna muun muassa kidnnettyyn tavaraluetteloon, etti velvollisuutta toimittaa
siitd kddnnos voitaisiin pitid suhteettomana ja kohtuuttomana,

Siltd osin kuin on kyse viliintulijan viitteestd, joka koskee viraston valitus-
lautakuntien p#dtoksid, riittds, kun muistutetaan, etti merkin rekisterdimisti
yhteison tavaramerkkind koskevat piitokset, jotka valituslautakuntien on tehtivi
asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivitki vapaan harkinnan
piiriin. Tamén vuoksi valituslautakuntien paitosten lainmukaisuutta on arvioitava
yksinomaan témén asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisén tuomioistuin on siti
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tulkinnut, eikii valituslautakuntien aiemman paétoskéyténnon poh)alta (ks. mm.
yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro),
tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. 11-4881, 32 kohta).

Siltd osin kuin lopuksi on kyse viliintulijan viitteestd, jonka mukaan vaikka
viiteosasto katsoi, ettd 7.4.1999 piivityssd faksissa todettua puutetta, eli rekiste-
réintien kattamien tavaroiden luetteloiden kiéinndsten puuttumista, ei ollut korjattu,
sen oli johdonmukaisuuden vuoksi jitettivd véite tutkimatta, mitd se ei tehnyt,
riittid, kun todetaan, ettd nyt esilli oleva riita-asia ei koske aikaisempien
tavaramerkkien kattamista tavaroista ja palveluista laadittujen luetteloiden kéén-
nésten puuttumista, vaan aikaisempien tavaramerkkien rekisterdintitodistusten
kadnnosten puuttumista.

Yhtikéin viliintulijan esittdmaé véitettd ei siis voida hyviksyd.

Edelld todetusta johtuu, etti edelld 63 kohdassa tarkoitetussa valituslautakunnan
toteamuksessa, jonka mukaan viliintulijan olisi pitdnyt toimittaa menettelykielelld
rekisterissi olevat tismilliset tiedot, ei ole oikeudellista virhettd.

Viliintulijan perusteltu luottamus

Valituslautakunta teki riidanalaisen piitéksen 24 kohdassa seuraavan paitelmén:

"Lihettdessddn edelld mainitut ilmoitukset [toisin sanoen 7.4.1999 ja 29.6.1999
péivityt faksit] viiteosasto sai viitteentekijissd aikaan perustellun luottamuksen
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siihen, ettd véiteilmoituksen liitteend olevissa rekisterdintitodistusten jiljennoksiss
ei ollut muotovirhettd. Viitteentekijilli oli oikeus olettaa, etti koska se oli
toimittanut tarpeellisen kééinnoksen kyseessi olevista tavaroista, se oli noudattanut
lainsadddnndssd asetettuja muotovaatimuksia.”

On kuitenkin muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan oikeus
vaatia luottamuksensuojaa, joka on yksi yhteisén perustavanlaatuisista periaatteista,
koskee kaikkia oikeussubjekteja, jotka ovat sellaisessa tilanteessa, josta ilmenee, etti
heille on erityisesti yhteisén toimielimen antamien tismillisten vakuutusten vuoksi
syntynyt perusteltuja odotuksia (ks. mm. asia T-273/01, Innova Privat-Akademie v.
komissio, tuomio 19.3.2003, Kok. 2003, s. II-1093, 26 kohta oikeuskiytantoviittauk-
sineen).

Taltd osin on todettava, etti riidanalaisesta piitoksestd tai valituslautakunnan
kasiteltévina olleesta asiakirja-aineistosta ei kéy ilmi, etti viliintulija olisi mitenkééin
vedonnut valituslautakunnassa luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen. Sen
médrittelemistd varten, toimiko valituslautakunta oikein katsoessaan viran puolesta,
ettd viiteosasto sai viliintulijassa aikaan perustellun luottamuksen, on aiheellista
tarkastella téltd osin merkitykselliset esilld olevan asian seikat.

Ensimméinen seikka on viiteosaston 7.4.1999 piivitty faksi, jossa viliintulijaa
kehotetaan toimittamaan englanninkielinen ki#innods aikaisemman tavaramerkin
kattamista tavaroista viitteen tutkimatta jittimisen uhalla. Valituslautakunnan
mukaan timé kirje oli muotoiltu harhauttavalla tavalla, koska siind annettiin
ymmértd, ettd ainoa puuttuva seikka oli tavaraluettelon englanninkielinen kiiinnés,
ilman ettd siind olisi mainittu, etti rekisterdintitodistuksista oli toimitettava
taydelliset kidnnokset.
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Toinen seikka on viliintulijan 28.5.1999 piiviityn faksin virke, jossa viliintulija
kehottaa virastoa ilmoittamaan sille, jos se tarvitsi lisitietoja. Valituslautakunta
viittasi riidanalaisen paitoksen 21 kohdassa tihén virkkeeseen ja katsoi, ettd "koska
viliteosasto ei ollut vastannut, vditteentekijd teki johdonmukaisen (mutta virheel-
lisen) paatoksen, ettd véitteen osalta kaikki oli kunnossa”.

Kolmas seikka on viiteosaston 29.6.1999 piivittyyn faksiin sisdltyvd virke, jossa
viliintulijalle kerrotaan, etti sille oli “myénnetty viimeinen — — pituinen méériaika
kaikkien sellaisten tiydentivien seikkojen, todisteiden tai perusteluiden esittdmisté
varten, joita se piti tarpeellisina tukemaan viitettd”, kun titd virkettd tulkitaan
yhdessd viiteosaston 7.4.1999 piivityn faksin kanssa. Valituslautakunnan mukaan
timai ilmoitus ei selventéinyt kahdella aikaisemmalla ilmoituksella luotua védrinka-
sitystd.

Valituslautakunnan niisti kolmesta seikasta tekemiiin arviointiin ei kuitenkaan
voida yhtya.

Siltd osin kuin ensimmiiseksi on kyse viiteosaston 7.4.1999 péivitysta faksista, on
aiheellista todeta, ettd tdssd faksissa viitataan nimenomaisesti téytintoonpanoase-
tuksen 15 sdintoon ja 18 sédnnon 2 kohtaan ja ettd siind mainitaan vain, ettd
ilmoitusta tavaroista ja palveluista ei toimitettu vditemenettelyn kielelld, Koska tdssd
faksissa ei kuitenkaan ollut tdsmadllisid viittauksia muun muassa timin saman
asetuksen 16 ja 17 s#ént6on, se ei voinut olla perustana viliintulijalle syntyneeseen
perusteltuun luottamukseen siltd osin, oliko viliintulija noudattanut kyseisen
asetuksen 17 sdinnon 2 kohdassa asetettua edellytystd todisteiden ja perusteena
olevien asiakirjojen toimittamisesta. Tétd arviota tukee se seikka, ettd viliintulija itse
ei viitannut tihin faksiin vedotakseen perusteltuun luottamukseen.
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Siltd osin kuin on kyse toisesta edelld mainitusta seikasta, on todettava, etti tillaista
ilmoitusta, joka on perdisin viliintulijalta itseltdén, ei voida rinnastaa yhteison
hallintoviranomaisen toimintaan, joka voi synnyttdd viitteentekijille perusteltuja
odotuksia, Perusteltu luottamus ei nimittdin voi perustua sen osapuolen yksipuo-
liseen toimintaan, jonka etujen mukaista se olisi. Lisiksi, kuten virasto on aivan
oikein huomauttanut, tisti seikasta aiheutuisi viiteosastolle velvollisuus viitteente-
kijan avustamiseen, miké on timén jirjestelmin kanssa yhteensopimaton.

Kun on kyse kolmannesta edelldi mainitusta seikasta, toisin sanoen 29.6,1999
piivityssd faksissa olevasta virkkeestd, jota on lainattu edelli 84 kohdassa, on
huomautettava, ettd kun otetaan erityisesti huomioon sanan "tdydentiva” kiytto,
tdmé virke, luettuna yhdessd 7.4.1999 piivityn faksin kanssa, ei mydskisn ollut
luonteeltaan sellainen, ettd se olisi voinut synnyttid viliintulijalle perustellun
odotuksen silti osin, ettéd toimitetut rekisterdintitodistukset tiyttivit asian kannalta
merkitykselliset kielelliset edellytykset. Téssd kirjeessi ei nimittdin tdsmenneti
mitdin tiltd osin. Jos tdlld kirjeelld ei kuitenkaan voitu poistaa viliintulijalle
mahdollisesti aiheutunutta védrinkisitysti tai epiilys, viliintulijan tehtéving oli
hankkia tarvittaessa tietoja virastolta.

Lisdksi valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen piitoksen 22 kohdassa,
ettd tilld 29.6.1999 piivitylld faksilla ilmoitettiin véliintulijalle, etti silld oli neljin
kuukauden méirdaika muiden sellaisten seikkojen, todisteiden tai perusteluiden
esittimistd varten, joita se piti tarpeellisina tukemaan viitettéén, ja ettd "asiakirjat”
oli toimitettava menettelykielelld tai niihin oli liitettivd kiinnos (“that the
documents must be in the language of the proceedings or accompanied by a
translation”). Todellisuudessa téssd faksissa todetaan, etti "kaikki asiakirjat” on
laadittava vditemenettelyn kielelld tai niihin on liitettivd kiinnés ("Please note that
documents must be in the language of the proceedings or accompagnied by a
translation”). Tétd menettelykieltd koskevaa toteamusta ei siis voida tulkita siten,
ettd siind viitataan vain néihin "muihin seikkoihin, todisteisiin tai perusteluihin”.
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Tdmi toteamus on piinvastoin yleinen, ja silld néin ollen estetddn, ettd 29.6.1999
péivattyd faksia voitaisiin tulkita siten, etti sillid tarkoitetaan, etté viiteilmoitukseen
liitetyt rekisterdintitodistusten jiljennokset tayttivit kielelliset edellytykset.

Lopuksi viliintulija viittas, ettd 29.6.1999 piivitty faksi, kun sitd tarkastellaan sen
tavallisessa merkityksessd, merkitsi, ettd 7.4.1999 piivityssd faksissa todettu puute,
eli se, ettd aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden menettelykielelld
laadittu kiignnds puuttui, oli korjattu, ja ndin véliintulija mydnté itse, ettd tata faksia
ei voida tulkita siten, ettd se merkitsi, ettd itse rekisterdintitodistukset tayttivit
kielelliset edellytykset.

Viliintulija viittis vield, ettd kahdessa sen mainitsemista viidestd valituslautakuntien
paitoksisti padtettiin, ettd viiteosaston toiminnan vuoksi kyseessd ollut viitteente-
kija saattoi vedota perusteltuun luottamukseen siltd osin kuin on kyse siitd, oliko ne
edellytykset tiytetty, jotka koskivat kyseisten rekistersintitodistusten siséltdmien
tietojen kéddntdmista.

Taltd osin on aiheellista muistuttaa, kuten edelli on todettu ja kun ei oteta
huomioon kysymysti, joka koskee sitd, ovatko ndmd péitokset edelld mainitun
perusteltua [uottamusta koskevan oikeuskiytdnnén mukaisia, ettd valituslautakun-
tien pddtosten lainmukaisuutta ei voida arvioida niiden aikaisempien pédtdsten
perusteella (em. asia Kit Pro ja Kit Super Pro, tuomion 32 kohta).

Nidin ollen on paiteltivd, ettd valituslautakunta teki oikeudellisen virheen
katsoessaan, ettd viiteosasto oli synnyttinyt viliintulijalle perustellun luottamuksen
sen osalta, ettd viiteilmoitukseen liitetyissi rekisterdintitodistusten jaljennoksissé ei
ollut muotovirhetti.
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Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd ainoa kumoamisperuste on hyviksyttivi,
Téten riidanalainen p#ités on kumottava vaadituilta osin.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan

mukaan asianosainen, joka haviéd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Nyt ksiteltivind olevassa asiassa viliintulija on hivinnyt asian siltd osin kuin
riidanalainen péédtds on kumottava kantajan vaatimusten mukaisesti. Kantaja ei
kuitenkaan ole vaatinut, ettd viliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut vaan ettd virasto velvoitetaan korvaamaan kyseiset kulut, mukaan lukien

valituslautakunnassa kiydystd menettelystd aiheutuneet kulut.

Tiltd osin on todettava, etti vaikka virasto tuki kantajan esittimisd ensimméisti
kanneperustetta, se on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutuncet oikeuden-
kéyntikulut, koska péétoksen on tehnyt yksi sen valituslautakunnista. Niin ollen on
midrittivi, ettd kantajan vaatimusten mukaisesti virasto vastaa kantajalle aiheutu-
neista oikeudenkiyntikuluista, mukaan lukien kantajalle valituslautakunnassa
kiydystd menettelystd aiheutuneet kulut, ja etti viliintulija vastaa omista
oikeudenkéyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmiisen valituslautakunnan 17.1.2002 tekemi pididtos (asia
R 1003/2000-1) kumotaan silti osin kuin siind kumotaan viiteosaston
7.9.2000 tekemii piitds, palautetaan asia viiteosastoon ja velvoitetaan
jokainen osapuoli huolehtimaan valituslautakunnassa kilydyn menettelyn
puitteissa niille aiheutuneista kuluista.

2) Virasto velvoitetaan korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkidynti-
kulut, mukaan lukien ne, jotka kantajalle ovat aiheutuneet valitus-
lautakunnassa kiydystd menettelysti.

3) Viiliintulija huolehtii omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 30 péivind kesdkuuta 2004.

H. Jung N. J. Forwood

kirjagja jaoston puheenjohtaja
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