FOCUS MAGAZIN VERLAG v. SMHV — ECI TELECOM (HI-FOCUS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

9 paivdnid marraskuuta 2005 *

Asiassa T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan
asianajaja U. Giirtler,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéén A. von Miihlendahl, B. Miiller ja G. Schneider,

vastaajana,

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

ECI Telecom Ltd, kotipaikka Petah Tikva (Israel),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
30.4.2003 tekemisti pédtoksestd (asia R 913/2001-4), joka koskee Focus Magazin
Verlag GmbH:n ja ECI Telecom Litd:n vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit V. Tiili ja
0. Czucz,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andova,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.8.2003 jétetyn
kanteen ja 2.4.2004 jitetyn kantajan vastauskirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 10.12.2003 jatetyn
vastineen ja 8.7.2004 jitetyn vastaajan vastauskirjelmin,

ottaen huomioon 12.5.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

ECI Telecom Ltd (jiljempénd hakija) teki 1.10.1999 sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkkis koskevan
hakemuksen yhteison tavaramerkisti 20 piiviini joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki Hi-FOCusS.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti
varten koskevaan 15 piivind kesidkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin
9 ja 38 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Tietoliikenne- ja kytkentijirjestelmit, jotka sisiltavit siiidettivin
laajakaistaisen yhteysjirjestelmin erilaisten puhelinpalvelujen vilittimiseen;
kupariteknologiaa hyddyntivit tietoliikennejirjestelmat; valokuituja hyddynt-
vit tietoliikennejirjestelmit; asynkronista siirtotilaa hyddyntivit tietoliikenne-
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ja kytkentijarjestelmdt; tietoliikennejirjestelmdit, joihin kuuluu keskus- ja
tilaajayksikko erilaisten puhelinpalvelujen vilittdmiseen lahiverkon ja tilaajan
vlilla”

— luokka 38: "Erilaisten puhelinpalvelujen vilittdminen sdddettdvin levedkais-
taisen tiedonsaantijirjestelmén avulla; tietoliikenteen vélittdminen kuparitek-
nologiaa hyddyntivissi jirjestelmissd; tietoliikenteen vilittdminen valokuituja
hyddyntivissa jirjestelmissd; tietoliikennepalvelujen vilittdiminen ja keskusjir-
jestelmien tarjoaminen asynkronista siirtotilaa hyddyntévien jarjestelmien
avulla; puhelinpalvelujen vilittiminen lihiverkon ja tilaajan vililld jarjestel-
missd, johon kuuluu keskus- ja tilaajayksikks”.

Hakemus tehtiin englannin kielelld. Ranska ilmoitettiin toiseksi kieleksi asetuksen
N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdan nojalla.

Tama hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 22.5.2000 ilmestyneessé
numerossa 41/00.

Focus Magazin Verlag GmbH teki 18.7.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla
viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Viite perustui kansalliseen
sanamerkkiin FOCUS, joka oli rekisterdity Saksassa 23.5.1996 numerolla 394 07 564
luokkiin 3, 5, 6,7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39,41 ja
42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.
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Viite esitettiin kaikkia yhteisén tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa tarkoitet-
tuja tavaroita ja palveluja vastaan, ja se perustui kaikkiin aikaisemmalla tavaramer-
killd tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin. Kantaja vetosi viiteilmoituksessa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuihin suhteellisiin hylkdysperusteisiin.

Viiteilmoitus sislsi todisteena aikaisemman tavaramerkin rekistersinnisti saksan-
kielisen rekisterdintitodistuksen, joka koski siti saksalaista tavaramerkkis, johon
vdite perustui, sekd ranskankielisen rekisterdintitodistuksen, joka koski numerolia
663 349 rekisterityd kansainvilistd tavaramerkkia FOCUS, jonka haltija kantaja
myds oli. Kantaja ilmoitti menettelyssi kiytettaviksi kieleksi ranskan,

Viiiteosasto asetti 19.9.2000 kantajalle 19.11.2000 piittyvin méirdajan tavaroita ja
palveluita koskevan luettelon toimittamiseksi edelld mainitulla kielelld uhalla, ettd
viiteilmoitus jitetdéin tutkimatta. Asiakirjassa, jossa kyseinen mairdaika asetettiin,
oli seuraava maininta: "llmoitus viitteentekijille viiteilmoituksessa havaituista
puutteista [asetuksen N:o 40/94 tiytintdé6npanosta 13 piivini joulukuuta 1995
annetun komission] asetuksen [(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1)] 15 siint ja 18
saannon 2 [kohta].”

Kantaja ilmoitti 27.9.2000 piivitylla faksilla SMHV:lle, etti se oli jo esittinyt
vaaditun kddnnoksen samalla kuin se oli esittinyt viiteilmoituksen. Se toimitti
kansainvilistd tavaramerkkid nro 663 349 koskevan rekisterdintitodistuksen uudel-
leen tismentien, ettd kyse oli sen saksalaisen tavaramerkin, johon viite perustui,
kansainvilisti rekisterdintid koskevasta virallisesta ki@nnoéksests, sellaisena kuin sen
oli laatinut Maailman henkisen omaisuuden jirjesto (WIPO).

Viiteosasto ldhetti 15.1.2001 kantajalle uuden asiakirjan, jonka otsikkona oli
“Hmoitus viitteentekijille vditemenettelyn kontradiktorisen vaiheen aloittamispii-
vastd ja viitteen tueksi esitettivien seikkojen, todisteiden ja perusteluiden
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toimittamista koskevasta midriajasta (asetuksen [N:o 2868/95] 19 sééinnén 1
[kohta], 16 si&nnén 3 [kohta], 17 sddnnén 2 [kohta] ja 20 sédnnén 2 [kohta])”.
Témin asiakirjan ohessa oli muistio, joka koski viitteen tueksi toimitettavia
todisteita.

Hakija ilmoitti 21.3.2001 péiviitylld kirjeelld kantajalle toiveestaan saada riita
ratkaistuksi sovinnollisesti.

Kantaja toimitti 15.5.2001 lisdasiakirjoja, jotka sisilsivit sen viitettd tukevia seikkoja,
todisteita ja perusteluja.

SMHV ilmoitti kantajalle 12.7.2001, ettd se oli toimittanut Lyseiset asiakirjat
edelleen hakijalle, mutta se huomautti liséksi, ettd koska kantaja ei ollut toimittanut
menettelyssi kiytettiville kielelle tehtyd tdydellistd kdinndstd sen ainoan tavara-
merkin, johon viite perustuu, eli saksalaisen tavaramerkin nro 394 07 564
rekistersintitodistuksesta, SMHYV tekee péitoksen viitteen johdosta.

Kantaja toimitti 16.7.2001 uudelleen SMHV:lle 27.9.2000 péivétyn kirjeensd, jonka
mukaan aikaisempaa saksalaista tavaramerkkid koskeva tavaroiden ja palvelujen
luettelo vastaa kansainvilistd tavaramerkkii koskevaa vastaavaa luetteloa. Se korosti,
etti kansainvilisessd rekisterdintitodistuksessa nimenomaisesti mainitaan aikai-
sempi saksalainen tavaramerkki perustana olevana tavaramerkking, minké lisaksi
siind mainitaan etuoikeuspdivi, ettd aikaisempaa tavaramerkkid koskeva rekiste-
réintitodistus sisiltdd kaikki tiedot standardoituine koodeineen ja ettd hakijalla oli
siten kaikki tarvittavat tiedot.
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Viiteosasto hyllkdsi vaitteen 27.8.2001 tekemallddn paatokselld silld perusteella, etti
koska kantaja ei ollut toimittanut taydellisti kaanngstd saksalaisen tavaramerkkinsi
rekisterdintitodistuksesta, se ei ollut esittinyt niyttoa aikaisemmasta tavaramerkis-
tééin. Se katsoi, ettd viittausta kansainvilisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja
palvelujen luetteloon ei voida pitis tiydellisend ranskankielisend kiaanndkseni
saksalaisesta rekisterdintitodistuksesta.

Kantaja valitti viiteosaston pdidtoksesti 15.10.2001 SMHV:lle asetuksen
Nio 40/94 57-62 artiklan nojalla. Valituskirjelmin liitteend oli ranskankielinen
kddnnods aikaisempaa tavaramerkkid koskevasta saksalaisesta rekistersintitodistuk-
sesta.

Neljis valituslautakunta hylkisi valituksen 30.4.2003 tekemallisin padtoksella
(jéljempéna riidanalainen p#itds). Se katsoi, ettd kantaja oli velvollinen esittimasin
todisteet aikaisemmasta tavaramerkistiin esittimilli kdannéksen rekisterdintito-
distuksestaan ja ett tissi tapauksessa esitetyt todisteet olivat riittimattomii. Lisiksi
valituslautakunta katsoi, ettd SMHYV ei ollut velvollinen ilmoittamaan viitteenteki-
jille, etta asiakirja tai sen kadnnos ei riiti todistamaan aikaisempaa oikeutta.
Valituslautakunta myds kieltéytyi ottamasta huomioon saksalaista rekistersintitodis-
tusta koskevaa kidnnostd, joka esitettiin ensimmiisen kerran vasta valituslautakun-
nassa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa viiteosaston piitoksen
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— kumoaa riidanalaisen pédtoksen

— velvoittaa SMHV:n ratkaisemaan pagasian ottamalla huomioon ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen tekemén paitoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Kantajan kolmannen vaatimuksen ottaminen tutkittavalsi

Kantaja vaatii kolmannella vaatimuksellaan, ettd ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin velvoittaa SMHV:n ratkaisemaan pagasian ottamalla huomioon
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemdn padtoksen.

Talti osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteisdjen tuomioistuimen tuomion téytdntéonpanosta
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johtuvat toimenpiteet. Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei siis
ole antaa tiltd osin SMHV:le madrdysti. SMHV:n on itse tehtivi padtelmit
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perus-
telujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV
(Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool
Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 11-683, 12 kohta ja
asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. [1-2251, 22 kohta).

Kantajan kolmatta vaatimusta ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

Pidasia

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka perustuvat ensiksikin
siihen, ettei vaiteosasto ole ottanut huomioon esitettyji todisteita, toiseksi siihen,
ettd valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia kantajan esittimii
seikkoja ja kolmanneksi siihen, ettd siintojs, jotka koskevat aikaisempaa tavara-
merkkid koskevia todisteita, ei ole noudatettu.

Ensiksi on syyti tutkia toinen kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittda, ettd aikaisempaa oikeutta koskevat todisteet voidaan esittid vield
siind vaiheessa, kun asiasta valitetaan valituslautakuntaan.
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Asetuksen N:o 2868/95 16-20 sdénnét, joissa rajataan se ajanjakso, jonka aikana
todisteet voidaan esitti, soveltuvat nimittiin ainoastaan viitemenettelyyn. Lisaksi
teholkkaan oikeussuojan periaatetta loukataan, jos valitusmenettelyssd ei olisi
mahdollista toimittaa muita todisteita aikaisemmasta tavaramerkistd.

Kantaja viittas, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-308/01,
Henkel vastaan SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), 23.9.2003 antamasta tuomiosta
(Kok. 2003, s. 11-3253) ilmenee, etti todisteet aikaisemmasta tavaramerkistii voidaan
esittia vield valitusvaiheessa. Se, otetaanko uudet todisteet huomioon vai ei, riippuu
kuitenkin tapauskohtaisesta arvioinnista, jonka olisi nyt kasiteltdvind olevassa
tapauksessa pitényt johtaa siihen, ettd esitetty kdénnds otetaan huomioon.

Kantaja toteaa, ettd sen sijaan, ettd uusien todisteiden ja tosiseikkojen huomioimatta
jittdiminen pienentdisi SMHV:n tyomédrds, se piinvastoin lisdd sitd, mikd on
oikeusvarmuuden periaatteen vastaista. Jos véitteet olisi nimittdin hylattavi pelkkien
muotovirheiden takia, aikaisemman tavaramerkin haltija voisi asetuksen
N:o 40/94 52 ja 55 artiklan nojalla jattdd valittomadsti mitittdmyysvaatimuksen,
miki johtaisi kaikkien tosiseikkojen tutkimiseen uudelleen.

Koska hakija ei listiksi silloin, kun asiaa kisiteltiin ensimmiisessd instanssissa,
kiistanyt aikaisempaa tavaramerkkid, sen olisi hyviksyttdvd myos muiden todisteiden
esittiminen. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa séédetty intressivertailu
edellyttdd siten sitd, ettd saksalaisen rekisterdintitodistuksen kadnnds otetaan
huomioon. Koska kantaja on toimittanut todisteita viitemenettelyn aikana — joskin
kielelld, joka ei ole menettelyssi kiytettivd kieli — olisi oikeudenmukaista antaa sen
esittdd vastaava kidnnds valitusvaiheessa. Lisiksi hakija voisi nostaa kanteen
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joten sen puolustautumisoikeuksia ei
loukattaisi.
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SMHV lkatsoo, ettd edelld mainitussa asiassa KLEENCARE annettua tuomiota ei
voida soveltaa nyt kisiteltdvéind olevaan tapaukseen. Valituslautakunnan paitoksen
tekopdivénd vallinneen tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen ottaminen huomioon
ei nimittdin voisi johtaa menettelyllisten puutteiden korjaamiseen tai asiakirjan
tdydentamiseen asetetun méiriajan jilkeen. SMHV:lla on inter partes -menettelyissa
harkintavaltaa uusien tosiseikkojen tai todisteiden tutkittavaksi ottamisen osalta vain
silloin, kun se ei ole ennalta asettanut méériaikaa niiden esittimiselle, ja asia ei ole
ndin nyt késiteltdvind olevassa tapauksessa. Titd tulkintaa tukee ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-388/00, Institut fiir Lernsysteme vastaan
SMHV — Educational Services (ELS), 23.10.2002 antama tuomio {Kok. 2002, s. 1I-
4301, 29 kohta), joka koskee todisteiden esittdmistd aikaisemman tavaramerkin
kéytostd (asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué Marin (Chef),
tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. 11-2749).

SMHYV viittad, ettd jos asianosaiset voisivat esittimilli tosiseikat tai todisteet
ensimmdisen kerran valituslautakunnassa vapaasti korjata sen, ettd miédriaikoja ei
ollut noudatettu SMHV:n ensimmdisessd instanssissa, yhteisén tavaramerkkien
rekisterdimismenettely pidentyisi huomattavasti, miki olisi haitallista oikeusvar-
muuden periaatteen kannalta.

Lisidksi SMHV huomauttaa, ettii esitettyjen viitteiden johdosta tehtivilli paatoksilld
ei ole pakottavaa vaikutusta, kun taas lopulliseksi tullut mitdttdmyysvaatimusta
koskeva hylkiyspiditos on lainvoiman saavuttanut piités. Kyse on yhteison
asetukseen perustuvasta kahdesta erillisesti menettelysts, ja kantajan viite johtaa
tamin erottelun kyseenalaistamiseen.

On mahdotonta hyviksyid, ettd hakijan puolustautumisoikeuksia rajoitettaisiin
SMHV:ssa sisdisen muutoksenhaun instanssissa (asia T-235/02, Strongline v. SMHV
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— Scala (SCALA), miardys 17.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4903). SMHV:n eri
instanssien valilli vallitseva toiminnallisen jatkuvuuden periaate edellyttdd, ettd
oikeudelliset seuraukset madrdajan noudattamatta jittimisestd ovat edelleen
voimassa valituslautakunnassa. Jonkin instanssin sivuuttamista sen johdosta, etta
muutoksenhakuinstanssissa voidaan tutkia uusia perusteita, ei voida korjata
mahdollisuudella saattaa asia ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen ja myo-
hemmin mahdollisesti yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltaviksi, silld menettely
yhteisdjen tuomioistuimissa on selvésti monitahoisempaa ja kalliimpaa kuin
hallinnollinen menettely SMHV:ssa.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kasiteltavini olevassa tapauksessa on selvdd, ettd kantaja on viiteilmoituksen
yhteydessi esittanyt aikaisempaa tavaramerkkid koskevan saksalaisen rekisterdin-
titodistuksen seli aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvaa kansainvlistd tavara-
merkkidén nro 663 349 koskevan rekisterdintitodistuksen, joka on laadittu ranskan
kielelld. On myés selvid, ettd kantaja on viiteosaston paitdksesta tekeménsé
valituksen liitteeni toimittanut ranskankielisen kéénnoksen aikaisempaa tavara-
merkkii koskevasta saksalaisesta rekisterdintitodistuksesta.

Kantaja esitti viimeksi mainitun asiakirjan, koska viiteosasto oli katsonut, ettd
aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa kansainvélistd tavaramerkkid
koskevaa rekisterdintitodistusta ei voitu pitid menettelyssi kiytettdville kielelle
tehtyna tdydellisend ki&nnoksend saksalaisesta rekisterdintitodistuksesta siitd
huolimatta, ettd kantaja oli ilmoittanut viiteosastolle, ettd kyseessd on virallinen
kaannos, sellaisena kuin WIPO on sen laatinut, sen saksalaisen tavaramerkin
kansainvalisesti rekisterdinnistd, johon viite perustuu.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, ettdi SMHV:n eri instanssien
vililld vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, etti asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen osan soveltamisalalla valituslautakunnalla on
velvollisuus perustaa paitoksensi kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmiiseni
asteena ratkaisseelle yksikolle tai valitusmenettelyssi esittimiin tosiseikkoihin ja
oikeudellisiin seildkoihin, timin kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan
soveltamista (em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta). SMHV:n eri instanssien
vililld vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta ei siis seuraa — toisin kuin SMHV
Vdittdd inter partes -menettelyn osalta — ettd asianosainen, joka ei ole esittidnyt
tiettyjé tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja asian ensimmiiseni asteena ratkais-
seelle yksikolle kyseisen yksikon asettamissa miiiriajoissa, ei voisi asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valitus-
lautakunnassa. Toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa pédinvastoin, ettd muainitut
seikat, jotka tillainen asianosainen on esittinyt, voidaan ottaa tutkittavaksi
valituslautakunnassa, ellei asetuksen 74 artiklan 2 kohdan noudattamisesta
kyseisessd instanssissa muuta johdu (asia T-164/02, Kaul v. SMHV — Bayer
(ARCOL), tuomio 10.11.2004, Kok. 2004, s. 11-3807, 29 kohta).

Koska kyseessi olevaa asiakirjaa ei nyt esilld olevassa asiassa ole esitetty asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian mydhdén, vaan se on
esitetty kantajan valituslautakunnalle 15.10.2001 jittimin kirjelman liitteend, toisin
sanoen asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa asetetussa neljin kuukauden miéiirdajassa,
valituslautakunta ei niin ollen voinut Lieltiytyi ottamasta kyseistd asiakirjaa
huomioon.

Niin ollen merkitystd ei ole SMHV:n viittauksella edelld mainitussa asiassa Chef
annettuun tuomioon, jossa ei ollut kyse valituslautakunnalle esitetyisti todisteista,
vaan siitd, oliko viiteosastolla velvollisuus huomauttaa viitteentekijille puutteesta,
joka johtui timén laiminlyénnisti toimittaa kidinnés aikaisemman kansallisen
tavaramerkin rekisteréintitodistuksesta titi tarkoitusta varten asetetussa miiri-
ajassa. Koska liséiksi edelld mainitussa tapauksessa viitteentekiji ei ollut toimittanut
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kidinnosti médrdajan paattymisen jilkeenkidn, ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin ei ollut katsonut tarpeelliseksi lausua siité, voiko SMHV asetuksen N:o
40/94: 74 artiklan 2 kohdan nojalla ottaa huomioon tosiseikkoja tai todisteita, jotka
on toimitettu SMHV:n asettaman miaraajan padttymisen jilkeen, ja missd miédrin
niiti myonteisessi tapauksessa voidaan ottaa huomioon (em. asia Chef, tuomion 63—
65 kohta).

Taltd osin ei voi liloin menestyd SMHV:n viittaus edelld mainitussa asiassa ELS
annettuun tuomioon, joka koskee aikaisemman tavaramerkin kiyttod koskevien
todisteiden esittimisti SMHV:n viiteosastossa asettaman médrdajan pédttymisen
jalkeen, silld jos todisteet esitetddn valituslautakunnassa méirédajassa, valitus-
lautakunnan on otettava ne huomioon valitusta tutkiessaan (em. asia KLEENCARE,
tuomion 32 kohta ja em. asia ARCOL, tuomion 29 kohta). Joka tapauksessa on syytd
huomauttaa, ettid kantaja oli nyt Lisiteltdvind olevassa tapauksessa esittinyt jo
viiteosastolle mairiajassa todisteita aikaisemmasta oikeudestaan ja tdmdn jilkeen
vieli valituslautakunnalle ylimaériisen kadnndksen, koska véiteosasto ei ollut pitényt
kansainvilisti rekisterdintitodistusta taydellisend kéénnoksend aikaisemmasta tava-
ramerkistd.

SMHYV:n viittauksella edelld mainitussa asiassa SCALA annettuun mééréykseen ei
lifoin ole merkitystd. Kantaja oli kyseisessd tapauksessa nimittdin esittényt tarvittavat
asiakirjat ja kaannokset ensimmdisen kerran ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa, kun taas nyt kisiteltivdind olevassa tapauksessa kyseessd olevan
kiinnoksen esittiminen ja huomioon ottaminen valituslautakunnassa on tehnyt
hakijalle mahdolliseksi kayttad puolustautumisoikeuksiaan inter partes -menette-
lyssi ja valituslautakunnalle puolestaan mahdolliseksi varmistua esitettyjen oikeuk-
sien todenmukaisuudesta (em. asia SCALA, méédrdyksen 45 kohta). Liséksi
menettelyssa kiytettavilld kielelld laaditun kansainvélisen rekisterdintitodistuksen
luonne huomioon ottaen ei voida sulkea pois sité, ettd kyseinen rekisterdintitodistus
yhdessd saksan kielelld laaditun saksalaisen rekistersintitodistuksen kanssa olisi jo
viiteosastossa kiydyssi menettelyssd tehnyt hakijalle mahdolliseksi kiyttdd puolus-
tautumisoikeuksiaan inter partes -menettelyssi ja valituslautakunnalle puolestaan
mahdolliseksi varmistua esitettyjen oikeuksien todenmukaisuudesta.
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Lisiksi SMHV:n viite, jonka mukaan yhteisén tavaramerkkien rekistersimismenet-
tely pidentyisi huomattavasti, jos asianosaiset voisivat esittii tosiseikat tai todisteet
ensimmdisen kerran vasta valituslautakunnassa, ei voi menestyi nyt kisiteltdvina
olevassa tapauksessa. Koska jo viiteosastossa kiydyssi menettelyssd on esitetty
useita aikaisempaa oikeutta tukevia yhtépitivia seikkoja, kieltdytyminen valitus-
lautakunnassa esitetyn ylimairdisen kisnnoksen vastaanottamisesta on péinvastoin
johtanut tdméan menettelyn pidentymiseen.

Tastd seuraa, ettd jittdessddn ottamatta huomioon asiakirjan, jonka kantaja esitti
valituslautakunnalle asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa asetetussa médridajassa,
valituslautakunta on rikkonut kyseisen asetuksen 74 artiklaa. Riidanalainen paitos
on néin ollen kumottava, ilman etti on tarpeen lausua muista kanneperusteista ja
ilman ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen on lausuttava viiteosaston
pédtéksen kumoamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta.

Oilkeudenlciyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka havidi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on siti vaatinut.

Koska SMHV on hévinnyt asian, se velvoitetaan kantajan vaatimuksesta korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

II - 4741




TUOMIO 9.11.2005 — ASIA T-275/03

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen
valituslautakunnan 30.4.2003 tekemi p#itds (asia R 913/2001-4) kumo-
taan.

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Jaeger Tiili Czucz

Julistettiin Luxemburgissa 9 paivand marraskuuta 2005.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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