GOULBOURN v. SMHV — REDCATS (SILK COCOON)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (toinen jaosto)

12 pdivdnd maaliskuuta 2003 *

Asiassa T-174/01,

Jean M. Goulbourn, kotipaikka Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila
(Filippiinit), edustajanaan asianajaja S. Jackermeier,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehendidn G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikicli: ranska.
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jota tukee ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa Redcats S.A., kotipaikka
Roubaix (Ranska), edustajanaan asianajajat A. Bertrand ja T. Reisch,

véliintulijana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 25.4.2001 tekemistd pda-
toksestd asiassa R 641/2000-3, joka koski viitemenettelyi, jossa olivat osallisina
Redcats S.A. ja Jean M. Goulbourn,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos seki tuo-
marit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 13.11.2002 pidetyssd suullisessa
kisittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussaannot

Yhteison tavaramerkistd 20 pidivdni joulukuuta 1993 annetun muutetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) yhdeksdnnessi
perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”On perusteltua suojata yhteison tavaramerkkeji ja toisaalta niitd aikaisempia,
rekisterdityjd tavaramerkkejd ainoastaan silti osin kuin niitd merkkejd todella
kiytetdan.”

Asetuksen N:o 40/94 15, 43 ja 73 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

»15 artikla

Yhteison tavaramerkin kiyttiminen

1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnisti ole
ottanut yhteisossd tavaramerkkii tosiasialliseen kiytt66n tavaroissa tai palve-
luissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos tillainen kiyttdé on ollut viisi vuotta
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yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kdyttAmittd jittimiseen ole pdtevdid syyti,
yhteisén tavaramerkkiin sovelletaan tissi asetuksessa sdiddettyjd seuraamuksia.

43 artikla

Viitteen tutkiminen

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteisén tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynndsti toimitettava todisteet siitd, ettd yhteisén tavaramerkin julkaisemista
edeltdneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisén tavaramerkkii on
tosiasiallisesti kiytetty yhteisdssd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu — — . Jos niitd todisteita ei
esitetd, vaite hyldtdan.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan — — aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin
siten, ettd kidyttd jisenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on
suojattu, vastaa kiyttdd jasenvaltiossa.
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73 artikla

Paidtosten perustelu

[Viraston paatokset] voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet
ovat voineet ottaa kantaa.”

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdidinnén lihentimisesti 21 pidivini joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) kahdeksas perustelukappale kuuluu muutettuna seu-
raavasti:

”Yhteisossd rekisteroityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismiirin ja

samalla niitd koskevien riitojen vihentimiseksi on tirkedd edellyttad, ettd

rekisterdityjd tavaramerkkejd todella kidytetiin tai muuten ne menetetdin
pH

Direktiivin 89/104/ETY 10 artikla kuuluu seuraavasti:

?10 artikla

Tavaramerkin kiyttiminen

1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdintimenettelyn
pddttymisestd ole ottanut jdsenvaltiossa tavaramerkkii tosiasialliseen kiytt6on
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tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos tillainen kiyttd
on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kiyttdmittd jattimiseen
ole pitevii syytd, tavaramerkkiin sovelletaan tissd direktiivissd sdddettyjd seu-
raamuksia.

Asian tausta

Kantaja jdtti saksaksi laaditun yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen
28.5.1997 asetuksen N:o 40/94 nojalla sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (jaljempdni virasto).

Tavaramerkki, jolle rekisterdintid haettiin, oli sanamerkki Silk Cocoon.

Tuotteet, joita varten rekister6intid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: ”Vaatteet”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 20.7.1998 Yhteison tavaramerkkilehdessa.
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Viliintulija, joka toimi aiemmalla nimellian La Redoute SA, esitti viitteen ase-
tuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla. Viitteen perustana on Ranskassa
21.2.1989 rekisterdity tavaramerkki sekid 16.4.1984 rekisterdity kansainvilinen
tavaramerkki, joka on saanut suojan Benelux-maissa, Italiassa, Monacossa ja
Sveitsissid. Nami tavaramerkit (jaljempand aiemmat tavaramerkit) muodostuvat
sanamerkisti COCOON ja tarkoittavat tuotteita, jotka kuuluvat Nizzan sopi-
muksen luokkaan 25 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: *Vaatteet, mukaan luet-
tuna saappaat, kengit ja tohvelit”. Viitteensa tueksi viliintulija vetosi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hylkiysperusteeseen.

Kantaja vaati 17.5.1999 viliintulijaa esittdimain asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 ja 3 kohdan mukaisesti todisteita siitd, ettd aiempia tavaramerkkejd on yhteison
tavaramerkkii koskevan hakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden vuoden
aikana tosiasiallisesti kdytetty niissd jdsenvaltioissa, joissa kyseiset merkit on
suojattu. Viraston viiteosasto (jaljempidnd viiteosasto) kehotti tiedonannollaan
7.6.1999 viliintulijaa esittimian todisteet kahden kuukauden méiriajassa.

Viliintulija toimitti virastolle 6.8.1999 vuosille 1997 ja 1998 piivityt otteet
postimyyntiluetteloistaan. Niissé luetteloissa vaatteissa kdytetddn tavaramerkkii
COCOON.

Virastolle 26.10.1999 osoittamassaan kirjeessd kantaja huomautti, ettd viliin-
tulijan esittimit otteet luetteloista eivdt tdyttdneet asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohdan seki yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 tiytintoonpanosta 13 pdivind joulukuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 sddnnén 2 kohdan
vaatimuksia, koska niisti ei ilmennyt aiempien tavaramerkkien kdyton paikkaa,
kestoa eikd merkittdvyytta.
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Viliintulija ilmoitti 10.11.1999 virastolle nimensd muuttuneen Redcats SA:ksi.

Viliintulija ilmoitti 8.3.2000 virastolle osoitetussa kirjeessd, ettd sitd pidetddn
johtavana eurooppalaisena postimyyntiyrityksend. Se ilmoitti lisiksi luettelon,
josta se oli esittdnyt otteita, olevan yleisesti tunnettu ja useiden miljoonien kap-
paleiden jakelussa eri Euroopan maissa, kuten Ranskassa ja Benelux-maissa.
Viliintulija totesi vield luettelon vastaanottajien tekevin ostoksia useiden mil-
jardien Ranskan frangien edesti.

Virasto vilitti kirjeen 30.3.2000 péivitylld tiedonannollaan kantajalle. Tiedon-
antoon sisiltyi seuraavanlainen maininta:

(”Huom! Lisihuomautuksia ei voi tehdi.”)

”Please note that no further observations may be submitted.”

Viiteosasto hylkdsi viitteen 14.4.2000 tekemillidn piditokselld asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla silli perusteella, ettei viliintulija
ollut ndyttinyt toteen sddnnoksessi tarkoitettua aiempien tavaramerkkien tosi-
asiallista kdyttod. Se katsoi tdltd osin, ettd viliintulijan esittimistd luettelo-
otteista voitiin pddtelld, ettd ndmid tavaramerkit oli tarkoitettu kiytettdviksi
Ranskassa sekd mahdollisesti Belgiassa. Viiteosasto kuitenkin katsoi, ettei ndiden
todisteiden perusteella ollut mahdollista saada selville kidyton merkittdvyytta.
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Viliintulija valitti viiteosaston padtoksestd 13.6.2000 virastolle asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan nojalla. Kirjelmi, josta selvidvit viliintulijan valituspe-
rusteet ja joka on pdivitty 14.8.2000, on seuraavanlainen:

”La Redoute is a mail order catalogue so well known in several European
countries that the opponent did not think it was necessary to submit information
about this fact. — — [T]he opponent submitted on 8 March 2000 abundant
information about the La Redoute mail order catalogue, stating that several
million copies thereof are distributed in many European countries, such as
France, Belgium — — , and that the sales made as a consequence of mail orders
sent by the persons receiving the catalogue amount to several milliards of French
francs.

(La Redoute on postimyyntiluettelo, joka tunnetaan niin hyvin useissa Euroopan
maissa, ettd [viliintulija] ei pitdnyt tarpeellisena toimittaa tietoa tistd seikasta.
[Viliintulija] toimitti 8.3.2000 runsaasti tietoa La Redoute -postimyyntiluette-
losta todeten, etti useita miljoonia kappaleita siitdi on jakelussa monissa
Euroopan maissa, kuten Ranskassa, Belgiassa — — ja ettd luettelon vastaan-
ottajien tekemisti ostotilauksista syntyvd myynti on useita miljardeja Ranskan
frangeja.)”

Kirjelmin liitteessd viliintulija esitti otteen luettelossa olevien COCOON-
tuotteiden myynnisti Ranskassa, Yhdistyneessi kuningaskunnassa, Belgiassa,
Alankomaissa, Portugalissa, Saksassa, Itdvallassa, Ruotsissa, Espanjassa ja
Sveitsissd. Yhtio toimitti lisiksi englanninkieliset kappaleet kevit/kesd 1997- ja
kevit/kesd 1998 -luetteloista.
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Vastauksessaan edelld 17 kohdassa tarkoitettuun kirjelméin 23.10.2000 kantaja
vditti, ettd viliintulija oli esittdnyt postimyyntiluettelonsa jakelua koskevat
viitteensd ja kirjelmén liitteend olleet uudet todisteet liian mydhazin.

Viraston kolmas valituslautakunta kumosi viiteosaston paitoksen 25.4.2001
tekemilldan paitokselld (jiljempind riidanalainen piitds), joka annettiin tie-
doksi kantajalle 5.6.2001. Valituslautakunta katsoi, ettd yleisesti ottaen asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tosiasiallisella kiytolld on
ymmarrettdvd tarkoitettavan tavaramerkin todellista kdyttéd markkinoilla
potentiaalisten asiakkaiden huomion kiinnittdmiseksi tavaramerkilld tosi-
asiallisesti tarjottaviin tavaroihin tai palveluihin (riidanalaisen padtoksen
15 kohta). Tdssd tapauksessa aiempien tavaramerkkien kiytén merkittivyyden
osalta valituslautakunta katsoi, ettd viliintulijan esittimit todisteet ja toimitta-
mat selvitykset riittivit ndyttimain toteen kiytdn tosiasiallisuuden (riidanalaisen
paddtoksen 21 kohta). Tiltd osin valituslautakunta katsoi muun muassa, ettid
véliintulija oli todennut itsensi ja luettelonsa olevan ilmeisen yleisesti tunnettuja
postimyyntialalla, ettd useita miljoonia kyseisid luetteloita oli jakelussa lukuisissa
Euroopan maissa, kuten Ranskassa, ja etti kantaja ei ollut kiistinyt nditd seik-
koja (riidanalaisen pddtcksen 22—24 kohta). Niin ollen se katsoi, ettei ollut
tarpeen ottaa huomioon viliintulijan valituslautakunnan kisittelyssd esittimii
uusia todisteita (riidanalaisen piitoksen 25 kohta).

Oikeudenkiynti ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti esilli olevan kanteen saksaksi laaditulla kannekirjelmilld, joka
saapui yhteisdjen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.7.2001.
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22 Viliintulija vaati kirjeellidn 11.9.2001 englannin ottamista oikeuden-
kayntikieleksi. Kantaja vastusti vaatimusta kirjeessdin 1.10.2001. Toisen vali-
tuslautakunnan puheenjohtaja hylkisi vaatimuksen 24.10.2001 tekemallddn
paitoksella.

23 Viraston vastauskirjelmd saapui ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
22.1.2002. Viliintulija jdrti vastauskirjelminsi ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen 10.1.2002.

24 Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitdksen, ja

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

25 Virasto ja viliintulija vaativat, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdi kanteen, ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Asiaa koskevat oikeussaannot

Kanteensa tueksi kantaja esittid kolme kanneperustetta. Ensimmiinen kanne-
peruste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan yhdessi tulkittujen 2 ja 3 kohdan
rikkomista kisitteen tosiasiallinen kdytté” osalta. Toinen kanneperuste koskee
sitd, ettd oikeutta tulla kuulluksi on loukattu. Tdmin perusteen osalta on huo-
mattava, ettd toisin kuin virasto istunnossa viitti, se on esitetty — vaikkakin
implisiittisesti — kannekirjelméassi. Peruste on myos mainittu suullista kisittelyd
varten laaditussa kertomuksessa, jossa puolestaan ei ole esitetty huomautuksia
viraston taholta. Kolmas kanneperuste koskee sitd, ettd valituslautakunta on
virheellisesti perustanut pddtoksensi siihen, etti La Redoute -niminen posti-
myyntiluettelo on laajassa jakelussa ranskankielisissi jisenvaltioissa, vaikkei
tihidn seikkaan ole pitevisti vedottu oikeudenkiynnissi.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan yhdessd tulkittujen
2 ja 3 kobdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja kohdistaa valituslautakuntaan moitteita sen vuoksi, ettid timi on tul-
kinnut vdirin kisitettd “tosiasiallinen kiyttd”. Se viittdd lautakunnan virheelli-
sesti pitdneen kisitettd tosiasiallinen kdytté (usage sérieux)” samana kuin
kasitettd ”todellinen kiyttd (usage effectif)”. Kantajan mielestd kisitteen “tosi-
asiallinen kdyttd (usage sérieux)” vastakohtana on kisite ”nienniinen kiyttd
(usage fictif)”, jolloin ndiden kahden vastakkaisen kisitteen vilinen ero mii-
rdytyy kidyton merkittivyyden kautta.
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Kantajan mukaan tavaramerkin tosiasiallisen kiytoén arvioimiseksi tillaisessa
tapauksessa on otettava huomioon asianomaisten tavaroiden tai palvelujen laji.
Suuren kulutuksen kohteena olevia tavaroita on myytivi vuodessa paljon siind
maassa, jossa tavaramerkki on suojattu, jotta merkin kiyttod voidaan pitdi
tosiasiallisena.

Kantaja syyttdd taltd osin valituslautakuntaa siité, ettei timid ole tarkentanut
tdssd tapauksessa kyseessd olevien tavaroiden eli vaatteiden osalta sitd merkit-
tdvyyden astetta, jota tavaramerkiltd edellytetdin, jotta sitd pidettiisiin tosi-
asiallisena.

Viraston mukaan merkin kdyttod koskevalla vaatimuksella pyritdin rajoittamaan
kahden merkin vilisid ristiriitatilanteita, sikili kuin ei ole pelkkii taloudellista
syytd. Téltd osin tosiasiallisen kidyton kisitteen ainoa tehtdvi on mahdollistaa
eron tekeminen puhtaasti ndenndiseen kiytt66n eli kiyttdtapoihin, joilla pyritdin
pelkdstddn valttimddn merkin kidyttdimittd jattimisestd aiheutuvat seuraa-
mukset.

Virasto viittaa yleisesti Cour de Justice Beneluxin 27.1.1981 asiassa Winston
antamaan pdédtokseen (CJ Benelux, Jurisprudence 1980—381, s. 34) ja tismenti,
ettd tavaramerkin kdyttod on pidettdva tosiasiallisena, kun asianomaisella lii-
ketoiminnan alalla tavanomaisesti ja kaupallisesti perustellusti noudatettava tapa
huomioon ottaen kiyton tarkoituksena on synnyttdi tai sdilyttdd markkinoita
tavaramerkilld varustetuille tuotteille eika vain pysyttii oikeutta tavaramerkkiin.

Viraston mukaan valituslautakunnat ovat kuitenkin omaksuneet yhdenmukaisen
kdytannon “tosiasiallisen kiyton” kisitteen tulkinnan osalta. Tassd yhteydessd
kasitteelld "todellinen kiyttd (usage réel)” on aivan erityinen merkitys. Virasto
lainaa tdltd osin toisen valituslautakunnan 27.9.2000 asiassa R 380/1999-2
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tekemid pdidtostd, jossa todettiin, ettd “on syytd erottaa tosiasiallinen kiytto
puhtaasti nimellisestd kidytostd. Se tarkoittaa asianomaisten tavaroiden tai pal-
velujen todellista kaupallista kidyttod (usage réel) lisdarvon tuottamiseksi toisin
kuin kyseen ollessa keinotekoisesta kiytosti, jolla pyritddn pelkdstidn pitiméin
tavaramerkki rekisterissa”.

Tiéssd tapauksessa virasto viittdd, ettd tapa, jolla valituslautakunta on tulkinnut
kasitettd “tosiasiallinen kdyttd”, on tdysin edelld mainitun kannan mukainen ja
ettd tulkintaa ei vastoin kantajan viitteitd missddn tapauksessa rasita oikeudel-
linen virhe. Viraston mukaan valituslautakunta ei ndet suinkaan ole pitinyt
kisitettd samana kuin ”todellisen kidyton (usage effectif)” kisite, vaan médritellyt
sen riidanalaisen pddtoksen 15 kohdassa seuraavasti: (aiemman merkin todelli-
nen kiyttdé markkinoilla mahdollisten asiakkaiden huomion kiinnittimiseksi
tavaramerkilld varustettuihin tosiasiallisesti tarjolla oleviin tavaroihin tai palve-
luihin) ”real use of the earlier mark on the market place, so as to draw the
attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under
the mark.”

Téssd yhteydessd virasto painottaa, ettd kantajan ehdottama peruste tosiasiallisen
kidyton ja ndenndisen kdyton rajan selvittdmiseksi eli pelkkd kdytén merkittivyys
el ole osuva. Viraston mukaan kuitenkin osoitukset ja todisteet kdyton merkit-
tdvyydestd ovat tissd tapauksessa tarpeen kiyton tosiasiallisuuden arvioimiseksi.

Viliintulija ei erikseen esitd tiltd osin viitteita.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Jotta voitaisiin tulkita asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa sekid saman
asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa mainittua kisitettd “tosiasiallinen kiytté”, on
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ensin vertailtava sidnnésten eri kieliversioita. Saksan- (”ernsthafte Benutzung”),
ranskan- (“usage serieux”), italian- (”seriamente utilizzata”) ja portugalinkieli-
sissd (”utilizacao séria”) toisinnoissa merkitys on tosiasiallinen kdyttd, samoin
englanninkielisessd (”genuine use”) toisinnossa. Sitd vastoin espanjankielisessd
versiossa kiytetdin ilmaisua “todellinen kiyttd (usage effectif)” (”uso efectivo”),
joka vastaa myo6s asetuksen N:o 40/94 yhdeksdnnen perustelukappaleen sana-
muotoa sen saksan-, englannin-, espanjan-, ranskan- ja italiankielisissad versioissa.
Hollanninkielisessd (*normaal gebruik”) toisinnossa on hieman erilainen vivah-
de, joka viittaa vaatimukseen tavanomaisesta kidytosta.

Tamin vuoksi, vastoin kantajan viitteitd, ei ole mahdollista asettaa kisitettd
“tosiasiallinen kiyttd (usage serieux)” vastakkain kisitteen ”todellinen kiytto
(usage effectif)” kanssa. On pidinvastoin mddriteltdvd kisite “tosiasiallinen
kayttd” ottaen huomioon ensinnikin eri kieliversiot asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohdasta ja 15 artiklan 1 kohdasta seka toiseksi saman asetuksen
yhdeksdnnestd perustelukappaleesta.

Kuten virasto on aivan oikein tuonut esiin vastauskirjelmissiin, sen vaatimuksen
tarkoituksena, joka koskee aiemman tavaramerkin tosiasiallista kdyttod, jotta sen
johdosta voidaan esittid viite yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta
kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin vililld, sikali kuin ei ole pelkkaa
taloudellista syyti, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtdvastd markki-
noilla. Tama tulkinta saa vahvistuksen direktiivin 89/104/ETY kahdeksannessa
perustelukappaleessa, jossa viitataan nimenomaisesti tdhédn tavoitteeseen.

Tdman vuoksi on katsottava tavaramerkin tosiasiallista kdyttod koskevan ehdon
edellyttivin, ettd merkkia — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suo-
jattuna — kéytetdin julkisesti ja ulospdin paikan saamiseksi markkinoilla niille
tuotteille ja palveluille, joita tavaramerkki edustaa (ks. vastaavasti julkisasiamies
Ruiz-Jarabo Colomerin asiassa C-40/01, Ansul, Kok. 2003, s. 1-2439, 1-2441,

antaman ratkaisuehdotuksen 58 kohta).
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Istunnossa kavi ilmi, ettei kantaja kiistd tdtd tulkintaa.

Téssd tapauksessa valituslautakunta on kuitenkin perustanut kantansa korrektiin
tulkintaan kisitteestd “tosiasiallinen kidytt6”. Riidanalaisen piditoksen
15 kohdassa se on ndet midritellyt kyseisen kisitteen seuraavasti: “aiemman
merkin todellinen kdytté markkinoilla mahdollisten asiakkaiden huomion kiin-
nittdmiseksi tavaramerkilld varustettuihin tosiasiallisesti tarjolla oleviin tavaroi-
hin tai palveluihin.”

Niin ollen ensimméinen kanneperuste on hylittdvi.

Kanneperuste, joka koskee sitd, etti oikeutta tulla kuulluksi on loukattn

Asianosaisten lausumat

Kantaja kohdistaa valituslautakuntaan moitteita sen vuoksi, ettd timi on ylit-
tinyt toimivaltansa perustaessaan himmdistyttivisti pddtoksensd osin omaan
tietoonsa tietyistd seikoista, vaikkei viliintulija ollut vedonnut niihin todisteita
koskevassa hallinnollisessa menettelyssi, joka asetuksen N:o 2868/95 22 siin-
n6én mukaan jirjestetddn kontradiktorisena. Kantaja viittdd myos, ettei se ollut
saanut tietoa ndistd seikoista.
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Viraston mukaan tdssi tapauksessa valituslautakunta on oikeutetusti voinut
perustaa piitoksensi siihen yleisesti tiedossa olevaan seikkaan, ettd viliintulijan
luettelo on laajalle levinnyt, sekd siihen, ettd viliintulija on yksi Euroopan suu-
rimmista postimyyntiyrityksista.

Viliintulija korostaa, ettd kantaja oli jo vditemenettelyn alussa saanut tiedon
niistd postimyyntiluettelo-otteista, jotka se oli esittdnyt.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen nojalla viraston pddtoksen
perustana voivat olla ainoastaan sellaiset seikat, joista asianosaiset ovat voineet
esittdd kantansa.

Kuten riidanalaisen pddtoksen 22—24 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on
tdssd tapauksessa perustanut padtoksensi sithen, ettd viliintulijan myyntiluettelo
on laajassa jakelussa ranskankielisissd jdsenvaltioissa nimelld ”La Redoute”
(jiljempidni riidanalainen seikka). Tdma seikka nidet osoittaa viliintulijan esit-
tamien luettelo-otteiden soveltuvuuden todistamaan kiyton paikan ja laajuuden.
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Asiakirjoista ilmenee lisiksi viliintulijan vedonneen riidanalaiseen seikkaan
ensimmdistd kertaa 8.3.2000 piiviityssd kirjeessddn eli viraston sille tdtd varten
asettaman méédrdajan padttymisen jilkeen. Taltd osin on todettava, ettd virasto
kylldkin nimenomaisesti kehotti 30.3.2000 piivityssi tiedonannossaan kantajaa
olemaan ottamatta kantaa riidanalaiseen seikkaan. Timin vuoksi menettelyn
tuossa vaiheessa kantaja saattoi oikeutetusti katsoa, ettei virasto ottaisi seikkaa
huomioon.

Kirjelméssddn, jossa esitettiin vaatimusten perusteet ja joka oli paivitty
14.8.2000, viliintulija vetosi uudelleen riidanalaiseen seikkaan. Timin johdosta
kantajalla oli mahdollisuus lausua kantansa tistd seikasta menettelyssd valitus-
lautakunnassa, minkd hédn jdtti tekemittd. Kantaja tyytyi kirjelméssddn
23.10.2000 tuomaan esiin, etti viliintulija oli my6héssd vedonnut riidanalaiseen
seikkaan, esittdmittd muilta osin toissijaisestikaan asian perustaa koskevia
huomautuksia.

On kuitenkin huomattava, ettei riidanalaista seikkaa otettu huomioon viite-
osaston padtoksessa.

Tillaisessa tilanteessa tasapuolisuus menettelyssi seki luottamuksensuojaa kos-
keva yleinen periaate edellyttivit asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toista virkett
tulkittavan siten, ettd valituslautakunta on velvollinen ilmoittamaan ennakkoon
asianomaiselle osapuolelle aikeestaan ottaa kyseessi oleva seikka huomioon,
jotta timd osapuoli kykenee arvioimaan mahdollisen tarpeen esittdd huomau-
tuksia timén seikan perustan osalta.
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Tédssd tapauksessa valituslautakunta jitti ilmoittamatta ennakkoon kantajalle
aikeestaan ottaa riidanalainen seikka huomioon. Tdmin vuoksi toinen kanne-
peruste on hyviksyttdva.

Niin ollen ei ole tarpeen ratkaista sitd, oliko valituslautakunnalla siitd huoli-
matta, ettd riidanalaiseen seikkaan vedottiin my6hassd, oikeus asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla ja riippumatta siitd, oliko oikeus tulla
kuulluksi toteutunut, perustaa paitoksensd tihdn seikkaan, minkd kantaja kiis-
tdd kolmannessa kanneperusteessaan. Ei myoskiddn ole tarpeen ratkaista sitd,
voidaanko hyviksyd kantajan istunnossa esittimd viite siitd, ettd valituslauta-
kunta on vddrin perustein pitdnyt riidanalaista seikkaa toteen nédytettynd siksi,
ettd kyseessd on notorinen seikka.

Tiéstd johtuen riidanalainen pddtos on kumottava.

Oikeudenkadyntikulut

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska virasto on hivinnyt asian ja
koska kantaja on vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista, virasto on
velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen
valituslautakunnan 25.4.2001 tekemi padtos (asia R 641/2000-3) kumo-
taan.

2) Virasto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 12 pdivdnd maaliskuuta 2003.

H. Jung R. M. Moura Ramos

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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