TUOMIO 13.9.2006 — ASIA T-191/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

13 piivénd syyskuuta 2006 *

Asiassa T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, kotipaikka Diisseldorf
(Saksa), edustajanaan asianajaja R. Kaase,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendén A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéydyssd menettelyssi oli
ja viliintulijana ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* QOikeudenkiyntikieli: englanti,
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Tesco Stores Ltd, kotipaikka Cheshunt (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan
barrister S. Malynicz,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan 23.3.2004 tekemiié
sellaista pédtostd (asia R 486/2003-1) vastaan nostetusta kanteesta, joka liittyy MIP
Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n ja Tesco Stores Ltd:n viliseen
viitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekii tuomarit V. Tiili ja
0. Czacz,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andova,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.5.2004
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon viliintulijan 13.9.2004 ja SMHV:n 21.9.2004 ensimmiéisen
oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jittamit vastineet,

ottaen huomioon 30.11.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, aiemmin METRO Cash
& Carry GmbH (jiljempénd kantaja), jitti 20.3.1998 sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkiksi rekiste-
réintié koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkisti 20 piivini joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla,
sellaisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

Hakemus julkaistiin 2.11.1999 Yhteisén tavaramerkkilehden numerossa 86/99.

Tesco Stores Ltd (jaljempénd viliintulija) teki 28.1.2000 asetuksen N:o 40/94
42 artiklan nojalla viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintii vastaan. Viite
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perustui aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin METRO nro 1543011, joka on
rekisterdity Yhdistyneessd kuningaskunnassa 27.7.1993 ja jonka alkuperiinen
voimassaoloaika paittyi 27.7.2000.

SMHYV ilmoitti viliintulijalle 13.6.2000 péivitylla kirjeelld, ettd sille annettiin neljin
kuukauden madrdaika esittdd tarpeellisiksi katsomansa lisiiseikat, -todisteet ja
-huomautukset viitteensd tueksi. Tamin kirjeen liitteenii olevassa tiedotteessa
SMHV ilmoitti viliintulijalle, ettd jos aikaisemman tavaramerkin rekisterdinnin
voimassaolo péittyi "paivind, jolloin todiste[iden] aikaisemmista oikeuksista [piti]
olla toimitettu” yhteison tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 tdytintoonpanosta 13 piivind joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jiljempini tiytintdonpanoasetus) 20
sddnnon 2 kohdan mukaisesti, viliintulijan oli jitettivd myds uudistamistodistus tai
vastaava todiste taikka, jos nditd ei ole, todiste siitd, etti uudistamishakemus oli
jatetty asianmulkaisesti toimivaltaisille viranomaisille. Neljin kuukauden misriaikaa
pidennettiin myohemmin, ja se p#ittyi lopullisesti 13.3.2003.

Todistetta aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta ei toimitettu edelli mainitussa
maédriajassa.

Viliintulijalle ilmoitettiin 30.4.2003 piivitylld kirjeelld, etti sikili kuin se ei ollut
toimittanut todistetta rekisterdintinsii uudistamisesta, piitds viitteesti tehdiin
saatavilla olevien todisteiden perusteella.

Viiteosasto hylkisi vditteen 12.6.2003 tekemillddn piatokselld (jiljempini viite-
osaston padtos) silld perusteella, ettd viliintulija ei ollut toimittanut todistetta siiti,
ettd sen aikaisempi oikeus oli edelleen voimassa 27.7.2000 jilkeen, jolioin
véliintulijan tavaramerkin rekisteréinnin voimassaoloaika sen esittimien asiakirjojen
mukaan p#dttyi, vaikka sité oli asianmukaisesti kehotettu tekeméin niin.
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Viliintulija valitti 11.8.2003 viiteosaston paitoksesti SMHV:oon asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hyviksyi valituksen 23.5.2004 tekemilldin
péatokselld (jéljempand riidanalainen pddtds). Se katsoi, ettd aikaisempi oikeus oli
edelleen voimassa viitteen tekemispdivéind ja vielipd piivind, jona todisteita
pyydettiin (13.6.2000), ja niin ollen viliintulijan ei tarvinnut todistaa aikaisemman
tavaramerkkinsi rekisterdinnin uudistamista.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— toteaa, ettd kanne voidaan ottaa tutkittavaksi

— kumoaa riidanalaisen p#itoksen

~  velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hyviksyy kantajan vaatimuksen riidanalaisen piitéksen kumoamisesta
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— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkaa kanteen

~ velvoittaa kantajan korvaamaan viliintulijan oikeudenkiyntikulut.

SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Mitd tulee SMHV:n asemaan oikeudenkiynnissi, on todettava, etti vaikka SMHV:lla
ei olekaan vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan
ratkaisusta, sen ei sitd vastoin tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valitus-
lautakunnan tekemié kanteen kohteeksi joutuneita paitoksid tai vaatia tillaisesta
paitoksestd nostetun kanteen hylkdamistd (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV -
Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. 11-1845, 34 kohta;
asia T-186/04, Spa Monopole v. SMHV - Spaform (SPAFORM), tuomio 15.6.2005,
Kok. 2005, s. 11-2333, 20 kohta ja asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV
(Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. 11-4633, 22 kohta). Mikiin ei esti
SMHV:a yhtymistd kantajan vaatimuksiin tai jattimistd ratkaisun sisiltod
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siind yhteydessi, kun se
esittdd kailki asianmukaisina pitiminsi perustelut antaakseen ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimelle tietoja (em. asia BIOMATE, tuomion 36 kohta ja em. asia
Cloppenburg, tuomion 22 kohta). Se ei siti vastoin voi esittifi vaatimuksia
valituslautakunnan p#dtéksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan
osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittid kanneperusteita, joita ei ole esitetty
kanteessa (em. asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta; ks. myés asia C-106/03 P,
Vedial v. SMHYV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. 1-9573, 34 kohta).
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Téstd seuraa, ettii vaatimukset, joilla SMHV yhtyy kantajan esittdmiin kumoamis-
vaatimuksiin, on tutkittava sikili kuin mainitut vaatimukset ja niiden tueksi esitetyt
perustelut eivit eroa kantajan esittdmistd vaatimuksista ja kanneperusteista.

Piadasi

A Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdé yhden ainoan kanneperusteen riidanalaisen paitoksen kumoamista
koskevien vaatimustensa tueksi. Se viittis, ettid riidanalaisella péaétokselld rikotaan
asetusta N:o 40/94 ja erityisesti sen 74 artiklaa sekd téytintoonpanoasetusta ja
erityisesti sen 16 ja 20 sdint6d. Kantajan mukaan niistd sainnoksistd ilmenee, ettd
merkityksellinen pdiviméars, jona aikaisemman oikeuden on oltava voimassa ja
johon mennessi viitteen tekijin on toimitettava todiste oikeuden voimassaolosta, on
pdivd, jona viiteosasto antaa ratkaisunsa, tai ainakin muiden todisteiden toimitta-
mista varten my6nnetyn médrdajan padttymispéivi eiki viitteen tekemispaivi.

Sitten se viittas, ettd tdytintoonpanoasetuksen 16 séénnon tarkoitus edellyttis, ettd
hakijalla ja véiteosastolla on oltava mahdollisuus tarkastaa sellaisen aikaisemman
tavaramerkin pitevyys, johon on vedottu yhteisén tavaramerkin rekisterdintii
vastaan, koska ainoastaan pétevi tavaramerkki voi olla véitteen perusteena. Kantajan
mukaan tdytintéonpanoasetuksen 16 sd@nnén 3 kohdalla ja 20 siinnén 2 kohdalla
annetaan viiteosastolle oikeus vahvistaa maérdpdiva todisteiden esittimiselle, jos
todisteita ei ole toimitettu véiteilmoituksen kanssa.
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Kantaja viittdd my0s, ettd riidanalaisen paiatoksen toteamukset, joiden mukaan
viiteosasto ei yhtadltd voi ottaa huomioon aikaisempien tavaramerkkioikeuksien
patevyyden pédttymistd, joka tapahtuu ennen kuin se antaa ratkaisun viitteests, ja
toisaalta vaatia todistetta aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta, ovat asetuksen

N:o 40/94 ja tdytdntodnpanoasetuksen sddnnosten sekéd hylkiysperusteiden ar-
vioinnin systematiikan vastaisia.

SMHYV tukee kantajan perusteluja. Se esittéd erityisesti, ettdl riidanalainen piitds on
sen vditemenettelyd koskevien sisdisten ohjeiden vastainen, joissa siiidetiiin, ettid
"viitteen tekijin on esitettivd asiakirja-aineiston tiydentdmistd varten mydnnetyn
neljin kuukauden méériajan kuluessa todisteet siiti, ettid tavaramerkki (tavaramer-
kit), johon (joihin) se vetoaa, ovat edelleen voimassa. Jos uudistamista koskevia
todisteita ei esitetd, aikaisempaa rekisterdintii ei oteta huomioon — - tai viite
hylatddn perusteettomana. Jotta viiteosasto ei kuitenkaan antaisi ratkaisua viitteests,
joka perustuu aikaisempaan rekisterdintiin, jota ei ole uudistettu, jos pitevisti
todistettu rekisterdinti padttyy neljan kuukauden médrdajan piittymisen ja
paitoksen tekemishetken vililld, tutkijan on pyydettivi viitteen tekijii toimitta-
maan todiste rekisterdinnin uudistamisesta hakijan mahdollisesta vastustuksesta
riippumatta”.

Viliintulija esittdd osaltaan kuusi perustelua tukeakseen kantaansa, jonka mukaan
valituslautakunta on soveltanut oikein asetusta N:o 40/94 ja tiytantdonpanoasetusta.

Ensinndkin viliintulija viittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa
kaytetddn preesensid ("vastustuksesta”) eiki futuuria. Sitten mainitun asetuksen
8 artiklan 2 kohdan sanamuodossa kiytetddn mennytti aikamuotoa ("rekisterdidyt
tavaramerkit”). Sen mukaan luettaessa yhdessi niiti kahta siinnosti on selvid, etti
viitteen tekopdivd on ratkaiseva. Niin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei ole
mitddn sidnnostd, jolla velvoitettaisiin viitteen tekiji sdilyttimiin timi asema
viitteen tekemisen miérdajan jilkeen.
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Toiseksi viliintulija katsoo, ettd ainoa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa
sédidetty edellytys on, ettd viite tehdidn silli perusteella, ettd tavaramerkin
rekisterdinti olisi mainitun asetuksen 8 artiklan mukaisesti hylittivd. Se huomauttaa,
ettd tdméikin edellytys esitetddin preesensissi. Lisaksi edellytetdin, ettd viitteen tekija
on muun muassa niiden aikaisempien tavaramerkkien haltija, joihin viitataan
mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa. My®s tissd sainnoksessd kiytetddn
preesensid. Viliintulija péittelee timén perusteella, ettd viitteen tekijilli ei ole
mitidén velvollisuutta osoittaa, ettid se on haltijana sellaiseen mairittelemattoméin,
tulevaan ajankohtaan saakka, joka koittaa véitteen tekemisen miiriajan jilkeen. Se
katsoo, ettd mainitun asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan timai arviointi,
koska siind edellytetién, ettd viitteen tekiji yksiloi viitteen perusteet ja kaytetddn
jélleen preesensid. Se toteaa lisiksi, ettd viitteen tekijin on ilmoitettava mainittuun
aikaan olemassa olevat perusteet, joihin voidaan vedota haettua tavaramerkkii
vastaan. Yksikadn viitteen tekiji ei viliintulijan mukaan voi ilmoittaa varmuudella,
mikd tilanne voi olla miritteleméttdméng, tulevana ajankohtana, joka koittaa
véitteen tekemisen médrdajan jilkeen. Témd olisi joka tapauksessa asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan sanamuodon vastaista.

Kolmanneksi viliintulija esittas, ettd tiytdntdénpanoasetuksen 15 ja 16 siéinndssi ei
sdddetd mitddn siihen kantajan kannattamaan viitteeseen liittyvid, jonka mukaan
olisi osoitettava aikaisemman tavaramerkin pitevyys sind paiving, jona véiteosasto
tekee padtoksensi pidasian osalta. Se viittis, ettd sen, etti lainsé#tajat ovat saitineet
téllaisia yksityiskohtaisia sainnoksié tismentdmittd kuitenkaan, etti viitteen tekijin
olisi osoitettava, ettd sen oikeudet pysyvit voimassa viitteen tekemisen maédrdajan
jilkeen, on tulkittava merkitsevin lainséétdjian tarkoitusta olla vaatimatta tallaisia
todisteita sen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan madrittyjen seikkojen
siséllyttdminen sadnt66n merkitsee muiden seikkojen jattimistd tdmin sddnnén
ulkopuolelle. Viliintulija huomauttaa lisiksi, ettd kyseiset sdfinnokset ilmaistaan
preesensissd tai menneessi aikamuodossa.

Se viittaa myds tdytintdonpanoasetuksen 15 sdinnén 2 kohdan c alakohdan i
alakohtaan, jossa siddetdén, ettd "jos viitteen tekee aikaisemman tavaramerkin tai
oikeuden haltija, [viiteilmoituksessa on oltava] selvitys, ettd hin on merkin tai
oikeuden haltija”. Se pédttelee tisti, ettd timin sdinnén mukaan ainoa seikka, joka
on osoitettava, on se, ettd viitteen tekijd on aikaisemman tavaramerkin haltija sind
péivand, jona viite tehddin.
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Neljanneksi viliintulija huomauttaa, ettd oikeusvarmuuden pakottava vaatimus
merkitsee sitd, ettd asianomaisten on pystyttivd saamaan yhteison siddoksistd
tarkasti selville niille siitd aiheutuvien velvollisuuksien laajuus (asia C-233/96, Tanska
v. komissio, tuomio 1.10.1998, Kok. 1998, s. 1-5759, 38 kohta). Se huomauttaa, etti
kantajan ehdottama ratkaisu eli se, ettd SMHV arvioisi aikaisemman tavaramerkin
pdtevyyden pdiving, jona se tekee péiitoksen viitteestd, on perusteiltaan mielivaltai-
nen ja epdvarma. Se viittdd, ettd pitkittyneiden menettelyjen mahdollisuus
edellyttdisi sitd, ettd jokaisen viitteen tekijin olisi arvattava piivé, jona piitos
padasiasta todennikdisesti tehdddn, ja ettd hin toimittaa jatkuvasti ajantasaistettuja
todisteita aikaisemmasta tavaramerkisti.

Viidenneksi viliintulija véittad, ettd olisi yhteisén oikeuden taannehtivuuskiellon
vastaista vaatia, ettd viitteen tekijan olisi osoitettava, ettii aikaisempi tavaramerkki
on edelleen olemassa tai ettd se on voimassa véitteen tekemisen miiriajan jilkeen.

Se tismentid, ettd kun viite tehtiin 28.1.2000, sille toimitettiin asiakirja, jolla sille
annettiin lupa toimittaa jaljennds rekisterdinnistd mydhemmin. Se jitti jiljenndksen
aikaisempaa tavaramerkkid koskevasta rekistersintitodistuksesta 24.2.2000. Se
viittdd vastauskirjelménsd 18 kohdassa, etti mainitussa rekisterdinnissi vahvistet-
tiin, ettd tavaramerkki pysyisi voimassa 27.7.2003 saakka eli yli viitteen tekemisen
médrdajan. SMHV Kkirjoitti sille 13.6.2000 ilmoittaakseen sille menettelyn kontra-
diktorisen vaiheen alkamisesta ja pyytdikseen sitii toimittamaan seikat, todisteet ja
huomautukset perustelujensa tueksi. Se viittid, ettd jos, kuten kantaja vaittid, tilla
kirjeelld olisi velvoitettu se toimittamaan sellaiset todisteet rekisterdinnin uudista-
misesta, jonka se oli jo toimittanut viitteen tekemisen médriajan kuluessa, tillainen
vaatimus olisi ollut taannehtiva ja siten kielletty.

Lopuksi kuudenneksi viliintulija viittad, etti mydskiin asetuksen N:o 40/94 74 artikla
ei tue kantajan viitteitd. Sen mukaan tdmén artiklan tarkoitus vastaa sen otsikkoa eli
sen asiasisdllon tutkimisen laajuutta, jonka SMHV toimittaa viran puolesta. Se
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kiistad siis sen, ettd timid kappale merkitsisi sitd, ettd viitteen tekijalld olisi
velvollisuus osoittaa SMHV:lle, ettd tavaramerkki on edelleen voimassa ja pétevi
sithen saakka, kunnes viiteosasto antaa ratkaisunsa.

B Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantaja, jota SMHV tukee, arvostelee ensisijaisesti kahta riidanalaisessa péiitoksessi
olevaa toteamusta. Ensinndkin kantajan ja SMHV:n mukaan valituslautakunta
katsoo virheellisesti, etti tavaramerkin, johon viite perustuu, voimassaolon
paéttyminen ei anna valituslautakunnalle oikeutta muuttaa taannehtivasti viitteen
tekijén asemaa ja hyléti véitettd. Toiseksi valituslautakunta katsoo virheellisesti, etti
vditteen tekijin on esitettidvi kerralla kaikki viitteensd perusteet ja ettd niin ollen
véiteosasto tai valituslautakunnat eivit voi vaatia lisitodisteita aikaisemman
tavaramerkin, johon viite perustuu, jatkuvasta pitevyydesti. Némi toteamukset
ovat asetuksen N:o 40/94 ja téytintd6npanoasetuksen yleisen systematiikan
vastaisia, koska niiden mukaan viiteosaston olisi todettava haetun tavaramerkin ja
sellaisen aikaisemman tavaramerkin vilinen ristiriita, jonka suoja-aika on paattynyt.

On huomautettava, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan tavaramerkin
keskeisend tehtévini on taata kuluttajalle tai loppukayttijalle se, ettd tavaramerkilli
varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkupers, jolloin kuluttaja tai
loppukiéyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen
tavaran tai palvelun sellaisista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperi (asia
102/77, Hoffman-LaRoche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep.1V, s. 107,
7 kohta; yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio
29.4.2004, Kok. 2004, s. 1-5089, 48 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio
16.9.2004, Kok. 2004, s. 1-8317, 23 kohta). Yleisen edun mukaista ei ole asetuksessa
N:o 40/94 tarkoitetun koko suojan antaminen sellaiselle merkille, joka ei tiytd
keskeistéd tehtdvéinsé (em. asia Henkel v. SMHYV, tuomion 48 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 8 ja 42 artiklan ja tdytintoonpanoasetuksen 15, 16 ja
20 sadannon hylkdysperusteisiin ja vditemenettelyyn liittyvien siddnnosten tarkoituk-
sena on ennen kaikkea se, ettd aikaisempi tavaramerkki voi siilyttdd alkuperin
tunnistamista koskevan tehtévinsd sditdmélld mahdollisuudesta eviti sellaisen
uuden tavaramerkin rekisterdinti, joka on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin
kanssa niiden vilisen sekaannusvaaran vuoksi.

Téllaisen ristiriidan mahdollisuutta on tarkasteltava kahdesta nikokulmasta.
Yhtiéltd edelld mainittujen sdfinndsten aineellisen (ratione materiae) soveltamisalan
osalta aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin sekii tavaroiden tai
palveluiden, joihin ndméd kaksi tavaramerkkid yhdistetdéin, on oltava samoja tai
samankaltaisia siten, ettd kahden merkin vilille voi syntyi sekaannusvaara. Toisaalta
mainittujen sédnndsten ajallisen (ratione temporis) soveltamisen osalta niiiden
tavaramerkkien on oltava tietyn jakson ajan samanaikaisia. Aikaisemman tavara-
merkin alkuperin tunnistamista koskevaa tehtivi ei voi uhata toinen tavaramerkki,
joka rekister6idddn vasta ailaisemman tavaramerkin voimassaolon p#ittymisen

jalkeen. Ilman sellaista jaksoa, jolloin kaksi tavaramerkkii ovat samanaikaisia,
mitdén ristiriitaa ei voi ilmeti.

Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti riidanalaisessa
paitoksessd olevalla toteamuksella, jonka mukaan "mikéin ei anna viiteosastolle
oikeutta muuttaa viitteen tekijin asemaa takautuvasti pelkistiiin, koska viiteme-
nettelyn kuluessa — — kansallinen tavaramerkin — — voimassaolo piittyy”, ei oteta
huomioon sitd seikkaa, etti haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin,
jonka voimassaolo pédttyy timidn jakson kuluessa, vililli ei voi ilmetd mitiin
ristiriitaa, koska haettu tavaramerkki voidaan rekisterdidi vasta viitemenettelyn
paattymisen jilkeen. Niin ollen valituslautakunnan aikaisemmalle tavaramerkille
myontdmid suojaa ei voida perustella tavaramerkin keskeiselld tehtivilld, ja se on

hylkéysperusteiden arviointia ja vditemenettelyii koskevien siinnésten hengen ja
systematiilan vastainen.

II - 2869



34

35

36

37

TUOMIO 13.9.2006 — ASIA T-191/04

Lisdksi kantaja ja SMHV esittivit perustellusti, ettd viiteosaston ja valitus-
lautakuntien on otettava huomioon viitteen tekemisen ja viitteestd tehtivin
pédtoksen vililla tapahtuvat olosuhteiden muutokset, jotka ilmenevit osapuolten
vastauksena SMHV:n tietopyyntd6n esittamisti todisteista.

Téltd osin on todettava, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa
T-308/01, Henkel vastaan SMHV - LHS (UK) (KLEENCARE) 23.9.2003
antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. 11-3253, 26 kohta) katsonut, etti valitus-
lautakuntien asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohdan nojalla suorittamassa
vditeosaston péitdksen uudelleen tutkimisessa valituksen ratkaiseminen riippuu
siitd, voidaanko silld hetkells, jona valitus ratkaistaan, tehdi laillisesti uusi paitos,
joka on sisll6llisesti sama kuin valituksen kohteena ollut p#tos.

Tassd uudelleen tutkimisessa SMHV:n valituslautakunnat kayttivit, ellei asiaa
palauteta, valituksen kohteena olevan piatéksen tehneen osaston toimivaltaa (edelli
35 kohdassa mainittu asia KLEENCARE, tuomion 24 kohta). Niin ollen on
katsottava, ettd téssd oikeuskdiytinndssi vahvistettua periaatetta sovelletaan
vditeosaston suorittamaan arviointiin, joten viiteosasto tai valituslautakunnat eivit
voi tehdid p#itostd, joka olisi lainvastainen silld hetkelld, kun ne ratkaisevat asian,
osapuolten menettelyssi esittdmien todisteiden perusteella.

Viliintulija katsoo kuitenkin, ettd riidanalaisella paatdkselli on perustellusti
vahvistettu, ettd viitteen tekijin on esitettivé kerralla kaikki perustelut ja todisteet
viitteensd tueksi. Viiteosasto ei voi kiyttdd perusteena sitd, etti todisteita
aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta ei ole, koska sen rekistersinnin
uudistamista koskevaa tietopyyntéd ei voida perustella milldéin asetuksen
N:o 40/94 tai téytdntoonpanoasetuksen sidannokselli.
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Taltd osin on todettava, ettd edelli 30 kohdassa mainitusta oikeuskiytinnosti
ilmenee, ettd asetuksen N:o 40/94 ja tiytdntoénpanoasetuksen sidinnoksid on
tulkittava tavaramerkin keskeisen tehtiivin perusteella. Jotta voidaan arvioida, voiko
aikaisempi tavaramerkki menettdd alkuperin tunnistamista koskevan tehtiviinsi
haetun tavaramerkin, jonka kanssa se voi olla toisiinsa sekoitettavissa, samanaikai-
suuden vuoksi, SMHV:n on tiedettévd aikaisemman tavaramerkin voimassaoloaika.

Toimivalta pyytda viitteen tekijilti lisitietoja tiltd osin voidaan johtaa asetuksen
N:o 40/94 ja taytintoonpanoasetuksen siénnoksisti. Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan
nojalla. SMHYV voi siten kaikissa sen kisiteltivinid olevissa menettelyissi pyytii
tietoja ja pyytdd esittimidn asiakirjoja ja erityisesti sellaisia asiakirjoja, jotka se
katsoo tarpeellisiksi voidakseen antaa ratkaisun viitteesti. Sitten tiytintéénpano-
asetuksen 16 ja 20 sddnnon sddnnoksisté, luettuina yhdessd, ilmenee, etti SMHYV voi
kehottaa viitteen tekijad toimittamaan seikat, todisteet ja huomautukset, muun

muassa aikaisempaa tavaramerkkid koskevan rekisterdintitodistuksen, jotka eivit
sisally vaiteilmoitukseen.

Viliintulija katsoo sité vastoin, etté viitteen tekijdi ei voida velvoittaa osoittamaan,
ettd se on edelleen aikaisemman tavaramerkin haltija sellaiseen mirittelemitts-
médn ajankohtaan saakka, joka on viitteen tekemisen méairiaikaa myshiisempi.

Téltd osin on todettava, ettd viliintulija tyytyy ensimmiisessi, toisessa, kolmannessa
ja kuudennessa perustelussaan viittimidn, ettd viitteen osalta asetuksen
N:o 40/94 8, 42 ja 74 artiklasta tai téytintoonpanoasetuksen 15 ja 16 sidinndsti ei
aiheudu téllaista velvollisuutta. Se ei esitd mitdin perustelua, jolla kiistettdisiin se,
ettd asetuksen N:o 40/94 76 artillassa ja téytintddnpanoasetuksen 16 ja 20
séfinndssd, luettuna yhdessd, annetaan SMHV:lle oikeus pyytdd viitteen tekijid
todistamaan tavaramerkin uudistaminen sen voimassaolon péittymisen jilkeen, kun
tdmé voimassaolo piittyy vaiteilmoituksen jittimisen jilkeen. Lisiiksi sen tiltd osin
esittdmit perustelut liittyvit tulkintaan, joka perustuu edelld mainituissa asetuksissa
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kdytettyjen verbien aikamuotoihin tarkasteltuina irrallisina ja jolla ei mitenkéin
viitata suhteellisten hylkdysperusteiden ja véitemenettelyn perustana oleviin peri-
aatteisiin.

On my6s todettava, ettd sen perustelut eivit sovi timin asian tosiseildkojen
asiayhteyteen. Tietojen toimittamista koskevan madréajan piittyessi (13.3.2003) ja
jopa viiteosaston aluksi myontdiménd migrdaikana (13.10.2000) aikaisemman
tavaramerkin voimassaolo ei riippunut mistiin tulevasta seikasta vaan siiti, oliko
véliintulija uadistanut tavaramerkkinsi rekisterdinnin, jonka alkuperdinen voimas-
saoloaika pdidttyi 27.7.2000, joten todisteita koskeva pyyntd kohdistui siis
menneeseen tapahtumaan. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo niin
ollen, ettd tietopyynté ei koskenut tavaramerkin pitevyytti médrittelemittomini
tulevana hetkend, toisin kuin viliintulija vaittad,

Neljinnelld perustelullaan viliintulija katsoo, etti siitd, ettd viitteen tekiji ei voi
tietdd, onko sen toimitettava todisteet aikaisemman tavaramerkin rekisterdinnin
uudistamisesta oma-aloitteisesti ja jatkuvasti vai SMHV:n pyynnésti, voi aiheutua
oikeudellista epévarmuutta. Tavaramerkin voimassaoloa koskeva todistamisvaatimus
edellyttdd viliintulijan mukaan siis sitd, ettd viitteen tekiji arvaa péivin, jona pastds
viitteestd tehdaan.

Myoéskéén titd perustelua ei voida hyviksyd. Viiteosaston padtoksestd ei niet
mitenkéén ilmene, ettdi SMHV vaatisi viitteen tekijii toimittamaan todisteita
uudistamisesta jatkuvasti ilman SMHV:n tietopyyntéi. Tillainen velvoite ei ilmene
mydskidn kantajan ja SMHV:n toimittamista esitettivistd asiakirjoista. Viitteiti
koskevissa SMHV:n ohjeissa ndet mainitaan nimenomaisesti piinvastainen totea-
mus, eli ettd "tutkijan on pyydettdvd viitteen tekijid toimittamaan todiste
rekister6innin uudistamisesta”.
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Sen viidennen perustelun osalta, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin
uudistamista koskevien tietojen pyytimistd koskevan mahdollisuuden tunnustami-
nen olisi taannehtivuuskiellon periaatteen vastaista, riittdd, ettdi tismennetiin
viliintulijan my6ntdneen vastauksena ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
esittdimédn kirjalliseen kysymykseen, ettd se oli vastauskirjelminsi 18 kohdassa
virheellisesti ilmoittanut, ettd viiteosastoon toimitettujen asiakirjojen perusteella
aikaisempi tavaramerkki oli voimassa 27.7.2003 saakka, ja oikea piivimidri oli
27.7.2000.

Edelld esitetyn perusteella ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti
valituslautakunta on virheellisesti katsonut yht#iltd, ettd viiiteosasto ei voi ottaa
huomioon aikaisemman tavaramerkin voimassaoloajan piittymistd ennen hetkes,
jona se antaa ratkaisun viitteestd, ja toisaalta, ettei viiiteosastolla ole toimivaltaa
pyytéi tietoja aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta sen jilkeen, kun todisteet
on alun perin jitetty. Ndin ollen valituslautakunta on tulkinnut hylkiysperusteiden
arviointia ja véitemenettelyd koskevia asetuksen N:o 40/94 ja tiytintdéénpanoase-
tuksen sdfinnoksid niiden taustalla olevien periaatteiden vastaisesti ja erityisesti
rikkonut asetuksen N:o 40/94 76 artiklaa ja tiytintéonpanoasetuksen 20 sdintoa.

Edelld olevasta seuraa, ettd kantajan ainoa kanneperuste on hyviksyttivi ja
riidanalainen p#ités on kumottava,

Oikeudenlkiiyntikalut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hivinnyt asian sikiili kuin
riidanalainen pditos on kumottu ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkiyntiku-
lujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan timin oikeudenkiynti-
kulut. Koska viliintulija on hévinnyt asian vaatimustensa osalta, se vastaa omista
oikeudenkiyntikuluistaan.
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Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensim-
miiisen valituslautakunnan 23.3.2004 tekemi piitos (asia R 486/2003-1)
kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkiyntikulut.

3) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan,

Jaeger Tiili Czicz

Julistettiin Luxemburgissa 13 péiviini syyskuuta 2006,

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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