CALAVO GROWERS v. SMHV — CALVO SANZ (CALVO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

16 paivana tammikuuta 2007

Asiassa T-53/05,

Calavo Growers, Inc., kotipaikka Santa Ana (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat
E. Armijo Chévarri ja A. Castdn Pérez-Gémez,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamieheniin J. Garcia Murillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Luis Calvo Sanz, SA, kotipaikka Carballo (Espanja), edustajinaan asianajajat J. Rivas
Zurdo ja E. Lépez Leiva,

* Qikeudenkéyntikieli: espanja.
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TUOMIO 16.1.2007 — ASIA T-53/05
ja jossa on kyse SMHV:n ensimmadisen valituslautakunnan 8.11.2004: tekemaistd

padtoksestd (asia R 159/2004-1), joka koski Calavo Growers, Inc:n ja Luis Calvo
Sanz, SA:n vilistd viitemenettelyd, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Luis Calvo Sanz SA haki 8.3.2001 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolta
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) jidljempiana esitetyn kuviomerkin rekisterdintia
yhteison tavaramerkiksi.
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Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterGimista varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmi sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 31, ja ne vastaavat kunkin
ndistd luokista osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; sdilotyt, kuivatut ja
umpioidut hedelmit ja vihannekset; hillot, hyytelot, hedelméahillokkeet; munat,
maito ja maitotuotteet; ravinto6ljyt ja -rasvat”

—  luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot
ja viljavalmisteet, leipd, leivonnaiset, makeiset, jadtelot; hunaja, siirappi; hiiva,
leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet, jaa”

—  luokka 31: "Maatalous-, puutarha- ja metsitaloustuotteet ja viljat, jotka eivit
sisdlly muihin luokkiin; eldvit eldimet; tuoreet hedelmit ja vihannekset;
siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eldinten ravintoaineet, maltaat”.

Rekisterdintihakemus julkaistiin 24.9.2001 Yhteison tavaramerkkilehden numerossa
84/2001.

Calavo Growers Inc. teki 21.12.2001 viitteen yhteison tavaramerkiksi rekisteréintia
koskevasta hakemuksesta. Viiteilmoitus koostui kahdesta osasta. Ensimmainen osa,
joka oli laadittu espanjaksi ja jota kutsuttiin nimelld “Escrito de Oposicién”
(jaljempéana vaiteilmoituksen lomake), oli lomakkeen muodossa, siind kaytettiin
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SMHV:n virallisen lomakkeen numerointia ja otsikointia ja siihen siséltyi otsikon
"Viitteen kieli” alle maininta ES ja otsikon "Viitteen perustelut” alle maininta 94
viite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin ja sekaannusvaaraan”. Toisessa osassa,
joka oli laadittu englanniksi ja jota kutsuttiin nimelld "Notice of Opposition”
(jaljempédna viiteilmoituksen perustelut), oli kolme sivua tekstid, jossa selitettiin
alussa olevan otsikon 799 Explanations of grounds” alla viitteen perustelut.

5 Viite perustui yhteisén tavaramerkiksi numerolla 102 822 rekisterdityyn sanamerk-
kiin CALAVO, jonka rekisterdintia on haettu 1.4.1996 ja joka on rekisterdity
26.8.1998 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 31 kuuluvia
sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin ndistd luokista osalta seuraavaa
kuvausta:

— luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; sdilotyt, kuivatut ja
umpioidut hedelmit ja vihannekset; hillot, hyytelot, hedelméhillokkeet; munat,
maito ja maitotuotteet; ravintooljyt ja -rasvat; kasitellyt, valmistetut ja pakastetut
avokadot ja guacamole; kuivatut papaijat ja mangot”

— luokka 31: "Maanviljelys-, puutarhanhoito- ja metsétaloustuotteet ja viljat, jotka
eivit sisédlly muihin luokkiin; elavit eldimet; tuoreet hedelmit ja vihannekset;
siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eldinten ravintoaineet; maltaat; tuoreet
avokadot, papaijat ja mangot”.

6  Viite perustui kaikkiin aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja oli
suunnattu kaikkia niitéd tavaroita vastaan, joita tavaramerkkihakemus koski.
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SMHV:n viiteosasto hyviksyi viitteen osittain 18.12.2003 tekemailldan paatoksella
todeten, ettd kyseessd olevien merkkien vililld oli sekaannusvaara joidenkin
tavaroiden osalta. Tdssd padtoksessd mainittiin, ettd viitteen tekijan (kantajana
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa) esittimia viiteilmoituksen perusteluja
ei voitu ottaa huomioon yhdessi viiteilmoituksen lomakkeen kanssa, koska mainittu
asiakirja oli esitetty muulla kuin véitemenettelyn kielelld ja koska sen ka&dnnosti
vaitemenettelyn kielelle ei ollut toimitettu SMHV:n titd tarkoitusta varten
asettamassa maédraajassa.

Viliintulija valitti 18.2.2004 kyseisestd padtoksestdi. SMHV:n ensimmaéinen valitus-
lautakunta hyviksyi valituksen 8.11.2004 ja kumosi viiteosaston paatoksen.
Paatoksellddn (jaljempdnd riidanalainen paitds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
12.11.2004, valituslautakunta hylkasi véitteen ja maérisi véitteen tekijan korvaamaan
hakijalle (viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa) viitemenette-
lysti ja valituksesta aiheutuneet kulut.

Riidanalaisessa paitoksessd valituslautakunta katsoi, ettd viiteosastolla ei ollut
toimivaltaa tutkia viitettd viran puolesta ja etti se ei ndin ollen voinut osittain
hyviksya sitd. Viiteilmoitus ei valituslautakunnan mukaan ollut s&édnnosten
mukainen, koska sen perusteluiksi annettiin vain "sekaannusvaara” toimittamatta
mitdén lisdperusteluja vaitemenettelyn kielella.

Valituslautakunta on katsonut, ettd viiteosasto oli loukannut viitemenettelyi
ohjaavia periaatteita, joista sidddetddn yhteis6n tavaramerkistd 20.12.1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 74 artiklan 1 kohdassa,
jonka mukaan SMHV ei voi tutkia tosiseikkoja viran puolesta, silli sen tekema
tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
esittdmiin vaatimuksiin, eli méadrddmisperiaatetta, jonka mukaan asianosaiset
madraavat riidan sisdllostd, sekd asianosaisten menettelyllisen yhdenvertaisuuden
periaatetta.
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Valituslautakunta katsoo, etté viitteen tekijan on esitettdva perusteet, joiden nojalla
vdite on perusteltu, ja niytettivd ne toteen ja ettd abstrakti maininta “sekaannus-
vaarasta” ei riitd. Valituslautakunnan mukaan tekijéihin, jotka ovat sekaannusvaaran
kannalta ratkaisevia kyseessd olevassa yksittdistapauksessa, on vedottava ja ne on
todistettava. Jos viitteen tekija ei tiytd tita edellytystd, SMHV ei sen mukaan voi
missddn tapauksessa korjata titd menettelyllistd puutetta, koska silld ei ole
toimivaltaa tutkia asiaa viran puolesta, koska sen on oltava puolueeton ja koska se
ei samanaikaisesti voi toimia sekd tuomarin ettd asianosaisen ominaisuudessa.
Lopuksi riidanalaisessa paatoksessd todetaan, ettd on kaytettdvd sanktiota, joka
mainitun menettelyllisen vaatimuksen noudattamatta jdttdmisestd seuraa, eli véite
on hylittavd perusteettomana.

Asian késittelyn vaiheet ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja
osapuolten vaatimukset

Kantaja nosti nyt kisiteltdviana olevan kanteen ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen kirjaamoon 24.1.2005 toimittamallaan kannekirjelmalla.

Viliintulija toimitti vastineensa 20.6.2005 ja SMHV 25.7.2005.

Kantaja pyysi lupaa jattaa vastauskirjelmd 4.8.2005 ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon toimitetulla kirjeelld ja viliintulija 5.8.2005 toimitetulla
kirjeella. Toisen jaoston puheenjohtaja péitti ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla 17.8.2005, ettd toisten
kirjelmien tdysimadrainen vaihtaminen ei ollut tarpeen. Hén péitti kuitenkin antaa
viliintulijalle oikeuden jattid kirjelmd, jotta tamé voisi ottaa kantaa SMHV:n
vastineeseen, jossa SMHYV oli ollut samaa mieltd kantajan kanssa tdmén esittamista
viitteista. Viliintulija jatti tdydentdvidn kirjelmidnsd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon 10.10.2005.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.10.2005 jitetylla kirjeelld
kantaja toisti 4.8.2005 esittdménsd pyynnon ja tdsmensi, ettd myds se halusi vastata
viitteisiin, joiden esittimiseen viliintulijalle oli annettu oikeus tdydentivissi
kirjelméssdan. Toisen jaoston puheenjohtaja hylkidsi tdmin pyynnoén 22.11.2005
tekemalldan paatoksella.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto) paatti aloittaa suullisen
kasittelyn esittelevin tuomarin kertomuksen perusteella ilman edeltivid asian
selvittdmistoimia.

Osapuolten lausumat ja vastaukset ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
esittdmiin kysymyksiin kuultiin 11.7.2006 pidetyssa istunnossa. SMHV lisasi viela
oikeudenkiyntikuluja koskevan vaatimuksen, jota se ei ollut esittinyt kirjallisessa
kasittelyssa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen pditoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen péditoksen
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— palauttaa asian valituslautakuntaan, jotta valituslautakunta lausuu siitd, onko
kyseisten merkkien vililld sekaannusvaara

— velvoittaa kunkin osapuolen vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Viliintulija vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkd4 kanteen kokonaisuudessaan ja pysyttdd riidanalaisen paitéksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan viliintulijan oikeudenkayntikulut nyt kési-
teltdviand olevan kanteen osalta.

Oikeudellinen arviointi

Vaatimustensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu
siihen, ettd on rikottu asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohtaa ja 74 artiklan
1 kohtaa luettuina yhdessd asetuksen N:o 40/94 téytantoonpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 20 sadnnon
3 kohdan kanssa.
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SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Osapuolten lausumat

SMHYV katsoo, ettd kantajan vaatimukset ovat perusteltuja, koska riidanalainen
péitos ei ole tutkittavaksi ottamista ja viitteen perusteluja koskevan SMHV:n
kdytinnén mukainen.

Viliintulija vaittad, ettd SMHV:1l4 ei ole mahdollisuutta yhtyéd kantajan nostamaan
kanteeseen. Viliintulijan mukaan téllainen menettelytapa on ristiriidassa oikeuksien
suojaamisen ja oikeusvarmuuden periaatteiden kanssa ja niiden kanssa yhteen
sovittamaton. SMHV nimittiin vaatii sellaisen paatoksen kumoamista, jonka se on
itse tehnyt. Viliintulijan mukaan tillaisesta SMHV:n kannan muutoksesta on
tarpeen kuulla valituslautakuntaa ainakin, jos lainsdddénté ei ole muuttunut tai jos ei
ole ilmaantunut sellaisia uusia seikkoja, joiden nojalla téllainen radikaali muutos
voisi olla perusteltu. Esilld olevassa asiassa tillaisia seikkoja ei kuitenkaan ole.

Viliintulijan mielestd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytanto,
johon SMHYV vetoaa menettelynsi perustelemiseksi, ei koske sellaista tapausta, josta
nyt kisiteltavissi asiassa on kyse.

Lisaksi valiintulija vaittdd, ettd sen olisi tullut voida luottaa suojaan, joka on annettu
tyojarjestyksen 130 artiklan 1 kohdassa ja 133 artiklan 2 kohdassa, joiden mukaan
kanteet nostetaan vastaajana olevaa SMHV:td vastaan, ja ainoastaan viliintulijat
voivat tyojarjestyksen 134 artiklan 2 kohdan mukaan yhtyd asianosaisen vaatimuk-
siin tai tukea mainittuja vaatimuksia. Esilld olevassa asiassa viliintulija on kuitenkin
jadnyt yksin todella puolustamaan riidanalaista paitostd, ja SMHV on siten
heikentényt sen menettelyllistd asemaa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut sellaisen oikeudenkaynnin
osalta, joka koski valituslautakunnan padtostd sen tehtya ratkaisun viitemenettelyn
johdosta, ettd vaikka SMHV:Il4 ei olekaan vaadittavaa asialegitimaatiota kanteen
nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei sitd vastoin tarvitse puolustaa
systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemia riitautettuja paiatoksié tai vaatia
tillaisesta péddtoksestd nostetun kanteen hylkddmistd (asia T-107/02, GE Betz v.
SMHYV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. I1-1845,
34 kohta ja asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio
25.10.2005, Kok. 2005, s. 11-4633, 22 kohta).

Mikddn ei estd sitd, ettd SMHV yhtyy kantajan vaatimukseen tai jattdd asian
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittdd
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittimisen kannalta
asianmukaisina pitiménsé perustelut (em. asia BIOMATE, tuomion 36 kohta ja em.
asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta). Se ei sitd vastoin voi esittad vaatimuksia
valituslautakunnan paitoksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan
osalta, jota kannekirjelmissi ei ole esitetty, tai esittdd perusteita, joita ei ole esitetty
kannekirjelmissd (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, tuomio
12.10.2004, Kok. 2004, s. 1-9573, 34 kohta ja em. asia Cloppenburg, tuomion
22 kohta).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on muuten myds katsonut, ettd mainittua
oikeuskaytint6é sovelletaan sekd inter partes- ettd ex parte -menettelyihin (em. asia
Cloppenburg, tuomion 24 kohta).

Mainitusta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd vaatimukset, joilla SMHV yhtyy
kantajan esittdmiin kumoamisvaatimuksiin, on tutkittava siltd osin kuin ensiksi
mainitut vaatimukset ja niiden tueksi esitetyt perustelut eivdat eroa kantajan
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esittimien vaatimusten ja kanneperusteiden puitteista. Kisiteltaviani olevassa asiassa
SMHYV on pysynyt mainittujen vaatimusten ja perusteiden puitteissa, koska se on
esittanyt riidanalaisen paiatoksen kumoamista koskevien vaatimustensa tueksi samat
perusteet kuin kantaja.

Téstd seuraa, ettda SMHV voi esilld olevassa asiassa oikeudenkidynnin kohdetta
muuttamatta vaatia riidanalaisen paitoksen kumoamista. On siis todettava, ettd
SMHV:n vaatimukset on otettava tutkittavaksi.

Oikeudenkdynnin kohteen laajuus

Osapuolten lausumat

Viliintulijan mukaan kasiteltdviné olevan asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeen tutkia
sitd, oliko SMHV:n tutkittava kantajan viite. Viliintulijan mielestd riidanalaisella
paitokselld ei ole jatetty viitettd tutkimatta, vaan se on ratkaistu aineellisesti eli
todettu perusteettomaksi. Néin ollen esilld olevassa asiassa ei ole viliintulijan
mukaan kyse viiteilmoituksen sisilt6a sddntelevien sddnndsten tutkimisesta vaan
pikemminkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan tutkimisesta, koska riita on
sen mukaan syntynyt siitd, etta vaitteen tukena ei ollut todisteita eikd huomautuksia.

Kantaja ja SMHYV Kkiistavit viliintulijan véitteet.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Riidanalaisen paitoksen perustelujen tutkimisen johdosta on todettava, ettd vaikka
terminologia on hieman sekavaa, valituslautakunta hylkdad viitteen tutkittavaksi
ottamiseen liittyvien nidkokohtien perusteella.

Erityisesti mainitun paatoksen 16 kohdasta ilmenevit nikokohdat liittyvét véitteen
tutkittavaksi ottamiseen, vaikka titd ilmaisua ei kiytetikddn. Valituslautakunta on
nimittdin katsoessaan, ettdi se, onko viiteosastolla toimivalta arvioida vaitetta
aineellisesti, oli ratkaistava ennen asian aineellista tutkimista, antanut ymmairta,
ettd mainittu kysymys ei kuulu aineellisiin seikkoihin. Tdmén jélkeen valitus-
lautakunta on mainitun pditoksen 17 kohdassa edennyt viitteen tutkittavaksi
ottamisen tarkasteluun, koska se on selostanut olennaisen puutteen, joka kantajan
jattamassa viiteilmoituksen lomakkeessa sen mukaan on.

Valituslautakunta ei tosin paddy talti osin lopputulokseen, jossa selvisti todettaisiin,
ettd viite on jatettdvd tutkimatta. Pdinvastoin 19 kohdan lopussa seké 21 kohdassa,
joissa on riidanalaisen paitoksen vditemenettelyn kielelld olevan version loppupai-
telmd, valituslautakunta mainitsee kahteen otteeseen viitteen hylkddmisen “perus-
teettomana”. Jos valituslautakunnan péaidtoksen sisdllon ja sen perusteluissa
kéyttdméan sanamuodon vililld on eroa, ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen
on tulkittava mainittua paatosti sen todellisen sisillon selvittamiseksi.

Taltd osin on todettava, etta valituslautakunta ei mainitse missdan kohtaa viitteen
asiakysymysté eli sitd, onko kyseesséd olevien merkkien vililld esilld olevassa asiassa
sekaannusvaara vai ei. Siten on todettava, ettd vaikka vaitteen hylkdamiseen liittyvét
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muotoilut riidanalaisen paitoksen perusteluissa vaikuttavat osoittavan péinvastaista,
kantajan viitettd ei ole hylétty perusteettomana, vaan se on jitetty tutkimatta.

Viliintulijan vastavéitetti ei siten voida hyviksya.

Viditteen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettd véiteilmoituksen lomakkeessa, jonka se on jéittanyt, ilmoitettiin
nimenomaisesti, ettd viite perustui aikaisempaan tavaramerkkiin ja sekaannusvaa-
raan. Tdma4 ilmoitus tayttdad sen mukaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa
ja asetuksen N:o 2868/95 18 sadnnossd asetetun vihimmaisperusteluedellytyksen,
koska viitteen perustelun saattoi paitelld viiteilmoituksessa ilmoitetuista tiedoista ja
koska sekd hakijan ettdi SMHV:n oli mahdollista nididen tietojen perusteella
ymmartad mainittu véitteen perustelu.

Asetuksen N:o 2868/95 20 sadnnon 3 kohdassa siddetddan kantajan mukaan lisdksi
selvisti, ettd sellaisten yksityiskohtaisten tietojen puute, jotka koskevat tosiseikkoja
ja todisteita, jotka ovat omiaan osoittamaan viitteen oikeellisuuden, ei ole peruste
viitteen tutkimatta jattdmiselle.
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SMHYV tuo esiin, ettd kantajan jattaméassa viiteilmoituksen lomakkeessa ilmoitettiin
selvisti ja yksiselitteisesti vaitemenettelyn kielella eli espanjaksi, ettd viite perustui
aikaisemman tavaramerkin olemassaoloon, eli esilldi olevassa asiassa selvisti
yksiloityyn yhteison tavaramerkin rekisterdintiin, sekd sekaannusvaaran olemassa-
oloon.

SMHV:n mukaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa sididetian, etti viite
on tehtdva kirjallisesti ja ettd se on perusteltava, mutta tamai ei kuitenkaan tarkoita
sitd, ettd jotta se voidaan ottaa tutkittavaksi, siind on oltava yksityiskohtainen kuvaus
syistd, joiden vuoksi viitteen tekijd katsoo, etti peruste tai perusteet, joille se
viitteensd perustaa, on naytetty toteen. Téltd osin 42 artiklan 3 kohdan viimeisessi
virkkeessé esitetddn se, ettd viitteen tekija esittdd seikkoja, todisteita ja huomau-
tuksia, vain mahdollisuutena, minka asetuksen N:o 40/94 muut kieliversiot
vahvistavat.

SMHYV korostaa, ettid timd kanta vastaa my6s sen kaytintod, joka liittyy véitteen
tutkittavaksi ottamiseen liittyviin kysymyksiin, jotka ilmenevit viitemenettelyé
koskevista ohjeista.

Viliintulija tuo esiin, ettd vaikka se on koko ajan riitauttanut viitteen ainoastaan
aineellisesti, tistd ei voida paitelld sitd, ettd se olisi hyviksynyt ndin epétdydellisesti
laaditun viiteilmoituksen tutkittavaksi ottamisen.

Sitd paitsi kantaja ei ole viliintulijan mukaan riitauttanut kanteessaan valitus-
lautakunnan oikeaa asetuksen N:o 40/94 soveltamista. Kantaja ei ole noudattanut
velvollisuuttaan toimittaa sellaisia todisteita ja esittdi sellaisia huomautuksia, jotka
ovat omiaan perustelemaan viitteen, ja viiteosaston kaytossa olleet viitetyt todisteet
ja tiedot koostuivat ainoastaan viitteen tekijan tekemdistid suppeasta ja abstraktista
”sekaannusvaaraa” koskevasta maininnasta viiteilmoituksen lomakkeessa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 2868/95 18 sidnnossé, sellaisena kuin se oli tosiseikkojen tapahtuma-
aikana, luetellaan edellytykset, joilla SMHV voi jittad viitteen tutkimatta. Nami
edellytykset ovat seuraavat: 42 artiklassa tai muissa asetusten N:o 40/94 ja
N:o 2868/95 sadnniksissd sdddettyjen edellytysten noudattamatta jittiminen sekd
se, ettd tavaramerkkihakemusta, jota vastaan viite tehdddn, tai aikaisempaa
tavaramerkkié, johon viite perustuu, ei tarkasti yksiloida.

Kasiteltdavanad olevassa asiassa on riidatonta, ettd viiteilmoituksen lomake, jonka
kantaja on jattdnyt, sisdlsi riidanalaisen hakemuksen sekd aikaisemman yhteison
tavaramerkin, johon vedottiin, tdsmaéllisen yksiloinnin. Vield on siten tutkittava,
onko viite asetuksen N:o 40/94 42 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 15 sdannén
mukainen.

Asetuksen N:o 2868/95 15 sadnnostd, sellaisena kuin se oli tosiseikkojen tapahtuma-
aikana, ilmenevit seikat, jotka viiteilmoituksessa on oltava, jaoteltuna neljadn
ryhméén, joista ensimmiinen koskee hakemusta, jota vastaan viite on esitetty,
toinen aikaisempaa tavaramerkkii tai oikeutta, johon viite perustuu, kolmas véitteen
tekijad ja neljas viitteen perusteita. Viimeksi mainitussa kohdassa, joka on
merkityksellinen nyt kasiteltdvind olevassa asiassa, edellytetddn vain selvitys”
perusteista.

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa taas saadetiin, ettd vaite on tehtiva
kirjallisesti ja ettd se on perusteltava. Mainitun kohdan viimeisen virkkeen mukaan
viitteen tekija voi SMHV:n asettamassa médrdajassa esittdd vaitteensd tueksi
seikkoja, todisteita ja huomautuksia.
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Tastd seuraa, ettd viitteen tutkittavaksi ottamisesta on todettava ensinnakin, etti
viitteen perustelut on selvitettivi tismallisesti, ja toiseksi, ettd kisitteet “perustelu”
ja "seikat, todisteet ja huomautukset” on erotettava toisistaan. Viitteen perustelu on
nimittdin sen tutkittavaksi ottamisen vilttimaton edellytys, kun taas seikkojen,
todisteiden ja huomautusten esittdminen on tiltd osin vain mahdollisuus, kuten
sanan "voi” kdyttamisestd ilmenee (ks. vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v.
SMHV - Massagué Marin (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749,
31 kohta).

On kuitenkin todettava, ettd maininta "viite perustuu sekaannusvaaraan”, jonka
kantaja on tehnyt véiteilmoituksen lomakkeessa otsikon "Viitteen perustelut” alla,
oli tarkka ja tasméllinen kuvaus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetusta suhteellisesta rekisterdinnin hylkdysperusteesta. Tdmén
maininnan perusteella seki SMHV:n ettd hakijan oli mahdollista tietdd, mihin vaite
perustui, ja SMHV:n oli mahdollista jarjestdd asian tutkiminen ja hakijan
puolustuksensa.

SMHV:n virallisen lomakkeen tutkiminen, vaikka mainitun asiakirjan sisdlto ei
sellaisenaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta sidokaan, vain vahvistaa
timin toteamuksen. Mainittu asiakirja siséltdd otsikon “Viitteen perustelut” alla
rastitettavan ruudun numero 94, jota seuraa maininta "Sekaannusvaara”. Niin ollen
virallista lomaketta tédytettiessd viitteen perustelun ilmoittamiseksi riittdd, ettd
mainittu ruutu rastitetaan. Taltd osin on korostettava, ettd virallisen lomakkeen
kayttaiminen ei ole milldidn muotoa pakollista. Témé ilmenee asetuksen
N:o 2868/95 83 sddnnon 6 kohdasta, jossa sallitaan SMHV:n lomakkeiden kanssa
samansisaltdisten ja -muotoisten esimerkiksi koneellisesti tuotettujen lomakkeiden
kaytto. Tastd seuraa, ettd epivirallisen lomakkeen siséllolle ei voida asettaa
suurempia vaatimuksia kuin virallisen lomakkeen sisdllolle. Kantajan omassa
viiteilmoituksen lomakkeessaan tekemid nimenomainen maininta on siten yhti
tdsmillinen kuin vastaavan ruudun rastittaminen virallisessa lomakkeessa.

Nain ollen kantajan viiteilmoituksen lomakkeella tekemé viite taytti tutkittavaksi
ottamisen edellytykset.
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Ylittiké vditeosasto toimivaltansa, kun se ei hyldnnyt vditettd perusteettomana siitd
syystd, ettd viiteilmoituksen perustelujen kiidinnés puuttui?

Osapuolten lausumat

Kantaja tuo esiin, ettd asetuksen N:o 2868/95 20 sdinnon 3 kohdan mukaan
viiteosastolla oli oikeus tehda paddtos viitteestd kdytettavissdén olevien todisteiden
perusteella. Téltd osin kantaja huomauttaa, ettid vaikka viiteosasto ei ollut ottanut
tutkittavaksi viiteilmoituksen perusteluihin siséltyvid kantajan huomautuksia,
kantajan mychemmin 20.12.2002 vastauksena viliintulijan 21.10.2002 esittdmiin
huomautuksiin esittiméit huomautukset on kyllikin otettu tutkittavaksi ja ne
sisaltyivat asiakirjavihkoon, silloin kun viiteosasto teki padatoksensid. Kantaja
korostaa, ettd viimeksi mainittu asiakirja luettuna yhdessd viiteilmoituksen
lomakkeen kanssa mahdollisti riidan kohteen ja asianomaisten puolustamien
ndkokantojen tismentidmisen ja selkedn madrittdmisen.

SMHYV:n mukaan viiteosastolla oli mahdollisuus esillid olevassa asiassa tehdd paatos
véitteestd, koska sen tiedossa olivat kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat eli
yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus ja tavarat, joita vastaan viite oli tehty,
aikaisempi oikeus, johon viite perustui (kun otetaan huomioon, etti kyse oli
yhteison tavaramerkista), tavarat, joita viite koski, ja peruste, johon vedottiin ja joka
oli sekaannusvaara.

Viliintulija esittdd, ettd ensimmadisen valituslautakunnan argumentaatio on moit-
teetonta ja sekd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan etti ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskidytinnén mukaista.
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Viliintulijan mielestid kantajan jattimaa viiteilmoituksen lomaketta rasitti olennai-
nen virhe, koska siini ilmoitettiin vditteen perusteluna vain ”sekaannusvaara” ilman
mitddn tdydentivid perusteluja. Viiteosasto oli kuitenkin tutkinut ja osittain
hyviksynyt viitteen. Toimiessaan ndin vaiteosasto rikkoi kantajan mukaan
madrddmisperiaatetta sekd periaatetta, jonka mukaan osapuolten on esitettivi
néyttd, ja asianosaisten menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta, joita
sovelletaan vditemenettelyyn ja joista siaddetdén asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohdassa. Mainitun sddnnoksen mukaan menettelyssd, joka koskee suhteellisia
rekisterdinnin hylkiysperusteita, SMHV ei voi tutkia tosiseikkoja viran puolesta;
pédinvastoin tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittimiin vaatimuksiin, mika véliintulijan mukaan on iudex judicare
debet secundum allegata et probata partibus -menettelysdidnnon ilmaus.

Viliintulija tuo esiin, ettd pelkkd abstrakti maininta "sekaannusvaarasta” ei riitd
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta ilmenevin velvollisuuden noudattami-
seksi, silld mainitussa sddnnoksessi asetetaan viitteen tekijille sen perusteen, johon
tdmé viitteensd tueksi vetoaa, tosiasiallista olemassaoloa koskeva viittimis- ja
todistustaakka. Viliintulijan mukaan on tarpeen viittdd ja todistaa, ettd kyseessd
olevasta yksittdistapauksesta l0oytyviat sekaannusvaaran keskeiset osatekijit. Jos
viitteen tekija ei noudata titd velvollisuutta, SMHYV ei voi korjata titéd laiminlyontié;
silld ei nimittdin ole toimivaltaa tutkia asiaa viran puolesta, koska sen on oltava
puolueeton eikd se voi samanaikaisesti toimia sekéd tuomarina ettd osapuolena. Sen
on siis viliintulijan mukaan kéytettdvd sanktiota, jota mainitun menettelyllisen
velvollisuuden tayttamétta jattdminen edellyttas, eli hylattiva viite perusteettomana.
Tdmé on viliintulijan mukaan vahvistettu ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
men oikeuskiytinnéssi (asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV - Trucco
(Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 69 kohta ja asia T-66/03, "Drie
Mollen sinds 1818” v. SMHV - Nabeiro Silveria (Galdxia), tuomio 22.6.2004,
Kok. 2004, s. 11-1765, 43 kohta). Vaikka kantaja viittdd kannekirjelmin 51 kohdassa,
ettd mainittua oikeuskiytintod ei voida laajentaa koskemaan véitemenettelyja,
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on viliintulijan mukaan nimenomaisesti
katsonut toisin Galaxia-asiassa annetun tuomion 43 ja 44 kohdassa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Nyt kasiteltavind olevassa asiassa on riidatonta, ettd kantajan SMHV:oon jattima
viiteilmoituksen lomake sisilsi otsikon "Viitteen perustelut” alla pelkdn maininnan
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"Sekaannusvaara” ja ettd viiteosasto ei voinut ottaa huomioon viiteilmoituksen
perusteluja, jotka oli laadittu englanniksi. Sité, voiko viiteosasto niissa olosuhteissa
oikeutetusti tutkia viitteen asiakysymyksen osalta, on arvioitava seuraavien
sadnndsten nojalla: asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta, jossa sdddetddn, ettd
rekister6innin hylkdadmisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssa tutkimus
rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittimiin
vaatimuksiin, ja asetuksen N:o 2868/95 20 sdénnon 3 kohta, jossa, sellaisena kuin se
oli tosiseikkojen tapahtuma-aikana, tismennetédin, ettd jos hakija ei esitéd
huomautuksia, SMHV voi tehdd paitoksen viitteestd kaytettdvissddn olevien
todisteiden perusteella.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin jo katsonut, ettd suhteellisia
hylkaysperusteita koskevassa menettelyssé SMHV:n tutkimuksen on jo asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan sanamuodon mukaisesti rajoituttava
seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja ndiden esittimiin vaatimuksiin. Kun
valituslautakunta siis ratkaisee valituksen, joka on tehty ratkaisusta, jolla viiteme-
nettely pédtettiin, se voi perustaa ratkaisunsa vain asianomaisen osapuolen
esittdmiin suhteellisiin hylkédysperusteisiin sekd osapuolten esittimiin niihin liittyviin
tosiseikkoihin ja todisteisiin. Suhteellisen hylkédysperusteen tai minké tahansa muun
sadnnoksen, johon osapuolten esittimien vaatimusten tueksi vedotaan, sovelta-
miskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia
seikkoja (ks. asia T-57/03, SPAG v. SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio
1.2.2005, Kok. 2005, s. I1I-287, 21 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

Ensin on siis tutkittava, onko viiteosasto rajoittanut tutkimuksen seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja ndiden esittimiin vaatimuksiin, ja toisena, riittivitko
tdssd tutkimuksessa sen kaytettivisséd olleet todisteet perustelemaan sen paatoksen
hyviaksyad viite osittain.

Ensinndkin seikoista, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja ndiden esittdmisti
vaatimuksista on jo todettu (ks. 46 ja 50 kohta edelld), ettd kantajan SMHV:ssi
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esittamassi vaiteilmoituksen lomalklkeessa ilmoitettiin selvasti, etta se halusi tehda
viitteen kyseessa olevaa yhteison tavaramerkiksi rekisterdintia koskevaa hakemusta
vastaan ja ettd se vetosi tiltd osin sekaannusvaaraan. Viiteosasto ei siten ylittanyt
kantajan vaatimusta eikd sen esittimiad seikkoja, joten se pysyttdytyi kantajan
madrittelemdssd riidan kohteessa.

Toiseksi siita, olivatko todisteet riittavia, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa, ettd viditeosaston paitos voitiin oikeutetusti tehdi niiden todisteiden nojalla,
jotka silla oli kiytettavissaan paatoksentekohetkelld. Mainitun péitoksen tutkiminen
nimittdin paljastaa, ettd kaikki tosiseikkoja koskevat tiedot, joihin viiteosasto
padtoksensd perusti, olivat sen kéytettdvissd, eikd ollut tarpeen turvautua
viiteilmoituksen perusteluihin, jotka oli laadittu englanniksi ja joista mainitussa
paitoksessd nimenomaisesti todetaan, ettd niita ei voitu ottaa huomioon. Sitd, onko
viite perusteltu, koskeva arviointi koskee sekaannusvaaran tutkimista haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld ja on paitoksen sivuilla 5-8.

Ensinnikin kyseessd olevien tavaroiden vertailusta viiteosasto toteaa, ettd aikaisempi
tavaramerkki kattaa my0s tavarat, joita yhteisén tavaramerkiksi rekister6intid
koskeva hakemus koskee ja jotka kuuluvat luokkiin 29 ja 31, yhtd poikkeusta
lukuun ottamatta, mutta tamé poikkeus koskee kuitenkin erittdin samankaltaista
tavaraa kuin aikaisemman tavaramerkin kattama tavara. Samoin viiteosasto katsoo
tiettyjen sellaisten luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden osalta, joita tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitetaan, ettd ne ovat joko jossain midrin samankaltaisia kuin
aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai ettd ne muodostavat tavararyhmén,
johon tillaisia tavaroita siséltyy, tai ettd ne ovat siind jopa samoja. Muista luokkaan
30 kuuluvista tavaroista viiteosasto toteaa, ettd ne ovat erilaisia kuin aikaisemman
tavaramerkin kattamat tavarat.

Riidanalaisten merkkien vertailusta on todettava, ettd timin jilkeen viiteosasto on
yhteisdjen tuomioistuimen asiaa koskevaan oikeuskéaytintoon viitaten (asia
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C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta) tutkinut
néiden kahden tavaramerkin lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisillon samankal-
taisuuden. Se toteaa muun muassa ndiden kahden tavaramerkin lausuntatavan tietyn
samankaltaisuuden asteen ja ulkoasun samankaltaisuuden katsoen kuitenkin, ettd
merkkien merkityssisdllon vertailu ei ole mahdollista, koska sanalla calvo on
merkitys vain espanjan kielessd (kalju), kun taas sana calavo mielletddn kaikilla
yhteison kielilld mielikuvitukselliseksi tavaramerkiksi.

Viiteosasto pddttad tarkastelunsa yhteenvetoon, jonka mukaan kokonaisarvioinnissa
kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia ja niiden lausuntatavan
samankaltaisuus on vihiinen ja ainoastaan espanjalaisen kuluttajan on mahdollista
tehdd ero merkityssisdllon osalta ja jonka mukaan tietyt sellaiset tavarat, joille
aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity ja joita yhteison tavaramerkiksi rekiste-
rointia koskevassa hakemuksessa tarkoitetaan ja jotka kuuluvat luokkiin 29, 30 ja 31,
ovat keskenddn samoja tai samankaltaisia. Viiteosasto toteaa sité paitsi, ettd kyseessi
olevat tavarat ovat pdivittdistavaroita, joiden hankintaan kuluttaja ei kiinnitd
erityisen paljon huomiota. Niiden toteamusten perusteella se katsoo, ettd kyseessé
olevien tavaramerkkien vililli on sekaannusvaara, johon sisdltyy vaara niiden
vilisesta mielleyhtymistd siltd osin kuin on kyse mainituista samoista tai
samankaltaisista tavaroista.

On todettava, ettd mainittu tutkimus, jonka oikeellisuutta viliintulija ei muuten ole
kiistanyt, on tehty pysyttdytyen tiukasti puitteissa, joissa viiteosaston oli asiaa
tutkittava kantajan vaatimuksen johdosta, eli se koskee sekaannusvaaraa. Mainittu
tutkimus voitiin tehdé vain riidanalaisten merkkien ja kyseessd olevien tavaroiden
vertailun perusteella. Kaikki néihin kahteen kriteeriin liittyvit tiedot sisaltyivit
tavaramerkkihakemukseen, aikaisempaa tavaramerkkid koskevaan rekisteréintiin ja
viiteilmoituksen lomakkeeseen, eikd kantajan viiteilmoituksen perusteluihin tai
muihin tietoldhteisiin ollut tarpeen turvautua.
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Taltd osin on erotettava toisistaan nyt késiteltivind oleva asia ja asiat Starix ja
Galéxia, joissa on annettu edelld mainitut tuomiot, joihin valituslautakunta on
viitannut riidanalaisessa padtoksessi ja joihin viéliintulija on vedonnut vastineessaan.
Kuten asiassa Starix annetun tuomion 64 kohdasta ja asiassa Galdxia annetun
tuomion 38 kohdasta ilmenee, kantajat vetosivat néissd kahdessa asiassa ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimessa aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuu-
teen (asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta). Vaikka kantajat niissi kahdessa
asiassa olivatkin maininneet tavaramerkkiensd laajan tunnettuuden SMHV:ssi
kiydyssd menettelyssd, tdiméd maininta oli kuitenkin tehty ohimennen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan keskittyvdssd argumentaatiossa
tarkoituksena tukea sekaannusvaaran olemassaoloa, eikd télléin vedottu mainitun
asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan (asia Starix, tuomion 68 kohta ja asia Galaxia,
tuomion 41 kohta), ja asiassa Starix ei ollut toimitettu mitddn todisteita laajasta
tunnettuudesta (asia Starix, tuomion 12 kohta). Niin ollen ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuin hylkasi kantajien niissd kahdessa asiassa tekemin viitteen,
jonka mukaan valituslautakunnan olisi tullut tutkia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohta, johon ne eivit olleet vedonneet. Sitd vastoin nyt kisiteltivini olevassa
asiassa, kuten edelldi on todettu, kantaja ei ollut pelkistidn vedonnut selvisti
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaan seikkaan
SMHV:ssi kiydyssd menettelyssd, vaan viimeksi mainitulla oli lisdksi kiytettivissddn
kaikki tosiseikkoja koskevat tiedot mainitun seikan oikeellisuuden tutkimista varten.

Edelld esitetystd seuraa, ettd viiteosasto ei ylittinyt toimivaltaansa, kun se ei
hylinnyt kantajan viitettd perusteettomana siitd syystd, ettd viiteilmoituksen
perustelyjen kddnnoés puuttui. Nidin ollen valituslautakunta teki oikeudellisen
virheen kumotessaan viiteosaston pddtoksen ja hylitessdén viitteen perusteetto-
mana.

Tastd seuraa, ettd kantajan ainoa kanneperuste on hyviksyttiva ja on todettava, ettd
riidanalainen p#dtés on vastoin asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohtaa ja
74 artiklan 1 kohtaa, luettuina yhdessa asetuksen N:o 2868/95 20 sdannon 3 kohdan
kanssa.

II - 60



70

CALAVO GROWERS v. SMHV — CALVO SANZ (CALVO)

Oikeudenkdyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian, kun
riidanalainen p&&dtés on kumottu, ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkéyntiku-
lujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan timén oikeudenkéynti-
kulut. Koska viliintulija on havinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkéyntikuluis-
taan.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
ensimmiisen valituslautakunnan 8.11.2004 tekemid pdaidtos (asia
R 159/2004-1) kumotaan.,

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkiyntikulut.
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3) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Pirrung Meij Pelikanova

Julistettiin Luxemburgissa 16 péivand tammikuuta 2007.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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