TUOMIO 13.6.2002 — ASIA T-2.32/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljis jaosto)

13 péivind kesikuuta 2002 *

Asiassa T-232/00,

Chef Revival USA Inc., kotipaikka Lodi, New Jersey (Yhdysvallat), edustajanaan
asianajaja N. Jenkins, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
mieheniin A. von Miihlendahl,

vastaajana,

sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslauta-
kunnassa kdydyn menettelyn vastapuolena
Joachin Massagué Marin, Sabadell (Espanja),

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 26.6.2000 tekemisti pii-
toksestd (asia R 181/1999-3), sellaisena kuin se on oikaistuna 6.7.2000 tehdylli
korjauksella,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzilez,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.9.2000 toimite-
tun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.2.2001 toimite-
tun sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon 10.1.2002 pidetyssd suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussidnnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muu-
tettuna, 42 artiklan 1 ja 3 kohdassa siddetiddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekistertintid vastaan voi tehdi viitteen kolmen kuukauden
kuluessa yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksen julkaisemisesta, silli
perusteella, ettd tavaramerkin rekisterdinti 8 artiklan mukaisesti olisi hyldttivi

3. Viite on tehtdva kirjallisesti ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta
vditemaksun suorittamisen jilkeen. Viitteen tekijd voi viraston asettamassa
mddridajassa esittdd viitteensd tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”
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Asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

»73 artikla

Pddtosten perustelu

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

74 artikla

Asiasisillon tutkiminen viran puolesta

1. Menettelyssé virasto tutkii asiasiséllon viran puolesta; rekisterdinnin hylk:s-
misen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssi tutkimus rajataan seikkoi-
hin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittimiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole
vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty miiriajassa.”
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Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytin-
todnpanosta 13 pdivind joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jéljempénd tdytintdonpanoasetus) 15—18, 20,
71 ja 96 sddnnossd madritddn seuraavaa:

?15 sdanto

Viiteilmoituksen sisilto

2) Viiteilmoituksessa on oltava

a) hakemuksesta, jota vastaan viite esitetiin — —

b) aikaisemmasta tavaramerkisti tai oikeudesta, johon viite perustuu — —

c) viitteentekijisti — —

d) selvitys viitteen perusteista.
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16 sdanto

Viitteen tueksi esitettdvat seikat, todisteet ja perustelut

1) Viiteilmoitus voi sisiltdd viitteen tueksi esitettivii seikkoja, todisteita ja
perusteluja sekd vditettd tukevia asiakirjoja.

2) Jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteison tavaramerkki,
vditeilmoitukseen on liitettdva todisteet aikaisemman merkin rekisteréinnisti tai
hakemisesta, esimerkiksi rekisterdintitodistus, — —

3) Edelld 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekd muut viitetti
tukevat asiakirjat sekd 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitd ole
toimitettu yhdessd viiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jilkeen, toi-
mittaa viditemenettelyn alkamisen jilkeen viraston 20 sdinnon 2 kohdan
mukaisesti madraamain ajan kuluessa.

17 sddnto

Viitemenettelyssd kiytettdvat kielet

1) Jos viiteilmoitusta ei ole jdtetty yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen
kielelld, jos tuo kieli on jokin viraston kielistd, tai hakemusta tehtiessd ilmoite-
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tulla toisella kielelld, viitteentekijan on jitettdvd kddnnos viiteilmoituksesta
jollain ndistd kielistd yhden kuukauden kuluessa viiiteajan umpeutumisesta.

2) Jos viitteen tukena olevia 16 sdidnnén 1 ja 2 kohdan mukaisia todisteita ei

toimiteta véditemenettelyn kielelld, viitteentekijin on toimitettava kiinnos

todisteista tdlld kielelld yhden kuukauden kuluessa viiteajan umpeutumisesta tai

kmahdollisesti viraston 16 sddnnon 3 kohdan mukaisesti asettaman miiriajan
uluessa.

18 sdidnto

Viiteilmoituksen hylkddminen puutteellisena

1) Jos viite ei viraston mielestd tdytd asetuksen [N:o 40/94] 42 artiklan sddn-
noksid tai jos vditeilmoituksessa ei tarkasti yksiloidd hakemusta, jota vastaan
viite tehdddn, tai aikaisempaa merkkid, johon viite perustuu, virasto hylkii
viiteilmoituksen puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen viiteajan piitty-
mistd. Jos viitemaksua ei ole maksettu viiteajan kuluessa, viiteilmoitusta ei
pidetd tehtynd. Jos viitemaksu maksetaan viiteajan umpeutumisen jilkeen,
maksu palautetaan viitteentekijélle.
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2) Jos virasto toteaa, ettd viiteilmoitus ei vastaa muita asetuksen [N:o 40/94]
sddnnoksid tai ndiden sddntdjen maariyksii, se ilmoittaa asiasta viitteentekijille
ja kehottaa titd poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos
puutteita ei poisteta ennen méiidrdajan padttymistd, virasto hylkdd viiteilmoi-
tuksen puutteellisena.

20 sdanto

Viitteen tutkiminen

2) Jos viitteentekija ei ole toimittanut 16 sddannon 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja
seikkoja, todisteita ja perusteluja, virasto kehottaa viitteentekijia toimittamaan
tdméin aineiston viraston asettaman méériajan kuluessa. Kaikista viitteentekijin
toimittamista tiedoista ilmoitetaan hakijalle, jolle varataan tilaisuus vastata
viraston asettaman mddrdajan kuluessa.

3) Jos hakija ei esitd huomautuksia, virasto voi tehdi pditéksen viitteesti kiy-
tettdvissddn olevien todisteiden perusteella.
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71 sddntd

Mairiaikojen pituus

1) Jos asetuksessa [N:0 40/94] siddetdidn tai niissid sddnnodissd madritdin viras-
ton asettamasta mddrdajasta, on sellainen miirdaika vihintddn yksi kuukausi
— — . Virasto voi olosuhteet huomioon ottaen myontii asetetulle miidraajalle
jatkoajan, jos asianosainen sitd pyytdd ennen alkuperiisen mairiajan padtty-
mista.

96 siantd

Kirjallinen menettely

2) Jollei ndissd sddnndissd toisin mairitd, virastossa menettelyssid kiytettivit
asiakirjat saadaan jdrtdd milld tahansa yhteison virallisella kielelld. Jos asiakir-
jojen kieli ei ole menettelyn kieli, virasto voi mdiiriti, etti asiakirjoista on
jatettdvd kiddnnos viraston asettaman miirdajan kuluessa silld kielelld tai
menettelyn osapuolen valinnan mukaan milld tahansa viraston kielelld.”
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Asian tausta

Kantaja on 1.4.1996 esittdnyt yhteison tavaramerkin rekistersintida koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on kuviomerkki, joka muodostuu
sanasta Chef ja erilaisista graafisista elementeista.

Tavarat, joita varten merkin rekister6intida on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistid varten kos-
kevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistet-
tuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 8, 21 ja 25, ja ovat
seuraavat:

— luokka 8: “Ruokailuvilineet; ruokailuveitset.”

— luokka 21: ”Pienet talousvilineet ja -astiat.”

— luokka 25: ”Vaatteet; saappaat, kengit ja tohvelit; ruokien ja juomien val-
mistukseen, jakeluun ja tarjoiluun osallistuvien henkildiden
vaatteet; takit, jakut, tunikat, housut, shortsit, housuhameet,
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paidat, T-paidat, liivit, tyotakit, esiliinat, solmiot, solmukkeet,
kaulahuivit, hatut, lakit, frakkivyot, vydt, puukengit ja kengit,
kaikki ruokien ja juomien valmistukseen, jakeluun ja tarjoiluun
osallistuvien henkiléiden kiyttéon.”

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

Hakemus julkaistiin yhteisén tavaramerkkilehdessd 1.9.1997.

Joachin Massagué Marin (jiljempini viitteentekija) jatti 27.10.1997 asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan nojalla viiteilmoituksen, joka oli espanjankielinen.

Viite perustui Espanjassa aikaisemmin rekisterdityyn tavaramerkkiin. Kyseessi
on kuviomerkki, joka muodostuu tekstatusta sanasta Cheff ja muista graafisista
elementeistd. Tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, kuuluvat Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja ovat seuraavat: ”valmis-
vaatteet, jotka eivit kuulu muihin luokkiin”.

Viitteentekija toimitti 11.11.1997 viiteilmoituksesta englanninkielisen kiin-
noksen. Englannista tuli nidin ollen asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 6 kohdan
mukaisesti viitemenettelyssd kiytettdva kieli.
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SMHV:n viiteosasto (jdljempdnd viiteosasto) ldhetti 5.6.1998 tidytantéonpano-
asetuksen 16 sddnnoén 3 kohdan, 17 sddnnoén 2 kohdan ja 20 siinnon 2 kohdan
nojalla viitteentekijille seuraavansisiltdisen kirjeen:

"Teitd kehotetaan esittdmaddn kaikki ne seikat, todisteet ja perustelut, joita ei
vield ole esitetty ja joiden katsotte olevan tarpeen viitteenne tukemiseksi.

Erityisesti Teitd kehotetaan toimittamaan jiljenndés sen tavaramerkin
nro 1081534 rekisterdintitodistuksesta, johon viite perustuu.

Kaikki edelld vaaditut tiedot on esitettivi viitemenettelyn kielelld kahden kuu-
kauden kuluessa timin kehotuksen vastaanottamisesta eli ennen 5.8.1998.

Jos sellaisia tietoja tai vaadittavia kddnnoksid ei toimiteta, virasto tekee pii-
toksen viitteestd kidytettdvissddn olevien todisteiden perusteella.”

Viitteentekija toimitti 18.6.1998 SMHV:lle espanjankielisen jiljennéksen sen
aikaisemman tavaramerkin rekisterdintitodistuksesta, johon viite perustui.
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Viitteentekijd lahetti 8.9.1998, eli viiteosaston asettaman miirdajan padttymi-
sen jilkeen, SMHV:lle kirjeen, jonka viimeisti edellinen virke kuului seuraavasti:

»

— — tavaramerkit, joista viitemenettelyssi on kyse, tarkoittavat samoja
tavaroita ja kuuluvat tavaramerkkien kansainvilisessi luokittelussa samaan
luokkaan eli luokkaan 25.”

Viiteosasto on 24.2.1999 tekemillddn piditokselld hylinnyt viitteen asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan nojalla silli perusteella, ettd viitteentekiji ei ollut niyt-
tdnyt toteen sen aikaisemman kansallisen tavaramerkin olemassaoloa, johon
viite perustui.

Viitteentekijd teki 14.4.1999 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:lle
valituksen viiteosaston pididtoksesti.

Kolmas valituslautakunta on kumonnut viiteosaston piitdksen 26.6.2000
tekemillddn piditokselld (jaljempidnd riidanalainen piitds), joka on annettu
kantajalle tiedoksi 4.7.2000. Valituslautakunta korjasi 6.7.2000 omasta aloit-
teestaan ja tdytintoonpanoasetuksen 53 sddnnon nojalla riidanalaisessa pdi-
toksessd olleen, kantajan ja viitteentekijidn tavaramerkkien kuvausta koskeneen
selvdn virheen.

Valituslautakunta katsoi, ettd viditeosasto oli rikkonut tiytintédnpanoasetuksen
18 sddnnén 2 kohtaa, kun se oli hylinnyt viitteen ilman etti myonsi kahden
kuukauden lisimiidriajan, jonka kuluessa viitteentekiji olisi voinut toimittaa
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viitemenettelyn kielelld tehdyn kdidnnoksen aikaisemman espanjalaisen tavara-
merkin rekisterdintitodistuksesta. Valituslautakunta katsoi my®s, etti viiteosasto
oli loukannut viitteentekijalle samaisen 18 sdinnoén mukaan kuuluvaa oikeutta
tulla kuulluksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitdksen

— velvoittaa SMHV:n hylkddmaiidn viitreentekijin tekemin viitteen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— mddrdd kaikista toimenpiteistd, jotka ovat tarkoituksenmukaisia suullisen
kasittelyn padtyteyd vallitsevissa olosuhteissa
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— mdirdd oikeudenkdyntikuluista asian lopputuloksen mukaisesti.

Kantaja on suullisessa kisittelyssd luopunut toisesta vaatimuskohdastaan, joka
koski sitd, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaisi SMHV:n
hylkddmddn viitteentekijin tekemiin viitteen. Ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin merkitsi tdmén suullisen kisittelyn poytikirjaan.

Oikeudelliset seikat

Kantaja vetoaa ainoastaan yhteen kanneperusteeseen, joka koskee tidytintdon-
panoasetuksen 18 artiklan 2 kohdan virheellistd soveltamista.

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantaja viittad, ettd tdytdntdonpanoasetuksen 18 sddntd soveltuu ainoastaan
tapauksiin, joissa viite ei tdytd asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa ja tdytin-
toonpanoasetuksen 15 sddnndssd tarkoitettuja edellytyksid. Tiytintéonpano-
asetuksen 18 sddnnossd erotellaan yhtidiltd sellaiset edellytykset, joiden
tdyttdmattd jattdmisestd seuraa automaattisesti vditeilmoituksen tutkimatta jit-
tdminen, jollei puutteita poisteta ennen viiteajan padttymistd (1 kohta); ja toi-
saalta sellaiset edellytykset, joiden tdyttimittd jittiminen voidaan korjata
kahden kuukauden miiriajassa siitd lukien, kun SMHV on antanut titd kos-
kevan kehotuksen (2 kohta). Tiytintd6npanoasetuksen 18 siinnén 2 kohta ei
sitd vastoin sovellu tapauksiin, joissa viitteen tueksi esitettdvid seikkoja, todis-
teita, perusteluja tai viitettd tukevia asiakirjoja ei ole toimitettu miiriajassa,
jonka SMHV on asettanut tidtd tarkoitusta varten tdytintéOnpanoasetuksen
16 sddnnén 3 kohdan, 17 sddnnon 2 kohdan ja 20 sdinnon 2 kohdan mukaisesti.
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Kantaja katsoo tdmin analyysin perusteella, ettd valituslautakunta on tehnyt
oikeudellisen virheen, kun se on kumonnut viiteosaston paitoksen silld perus-
teella, ettd vditeosasto oli rikkonut tdytintdonpanoasetuksen 18 sddinnén
2 kohtaa, kun se hylkisi viitteen ilman ettd asetti samaisen sdinnén nojalla
uuden kahden kuukauden miiriajan, jonka kuluessa viitteentekiji olisi voinut
toimittaa vditemenettelyn kielelld tehdyn kdinnoksen rekisterdintitodistuksesta.

SMHYV katsoo, ettd viiteosasto on toiminut oikein hylitessiadn viitteen silli
perusteella, ettd viitteentekijd ei ollut toimittanut viitemenettelyn kielelld
todisteita aikaisemman oikeuden olemassaolosta SMHV:n tiytintdénpano-
asetuksen 17 sdd@nnon 2 kohdan midrdysten mukaisesti asettamassa mairiajassa.
Sitd vastoin valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, etti
SMHYV on taytdantdonpanoasetuksen 18 sddnnén 2 kohdan nojalla velvollinen
kehottamaan, ettéd viitteentekiji, joka ei ole esittinyt vaadittavia todisteita saman
asetuksen 17 sddnnon 2 kohdan mukaisesti asetetussa miirdajassa, toimittaa
vaadittavat todisteet tai tdydentdd niitid kahden kuukauden lisimasriajassa.

SMHYV korostaa tdssd yhteydessd sen asettaman miirdajan noudattamisen tir-
keyttd viitemenettelyssd. Sellaisen midrdajan noudattamatta jittimisen joh-
donmukaisena seurauksena on oltava se, etti myo6hissi esitettyjd todisteita tai
perusteluja ei oteta vditemenettelyssi huomioon. Kyseessd on méirdajan nou-
dattamatta jittdmisen luonnollinen seuraus. SMHV katsoo, ettd asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta, jonka nojalla SMHYV voi olla ottamatta huomioon
tosiseikkoja tai todisteita, joita ei ole esitetty ajoissa, soveltuu viitemenettelyssi
ainoastaan silloin, kun SMHV ei ole asettanut mitdin méiidrdaikaa; mutta
SMHV:lle ei ole annettu oikeutta ottaa niitid piinvastaisessa tapauksessa huo-
mioon.

SMHYV ei my6skédian katso, ettd velvollisuus kehottaa viitteentekijdd toimitta-
maan vaadittavia todisteita tai tdydentimdin niitid lisiméddriajassa olisi johdet-
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tavissa tdytdntoonpanoasetuksen 18 sidnnon 2 kohdasta sen analogisella sovel-
tamisella. SMHV katsoo, ettd tuon sidinndon — joka koskee viitteen tutkitta-
vaksi ottamisen edellytysten tutkimista — analoginen soveltaminen on ilmeisen
mahdotonta, koska se menisi yli tuon sdinnén merkityksen ja tavoitteen.

SMHYV:n mukaan my6skiidn tidytintdonpanoasetuksen 20 sidntd ei muodosta —
sen paremmin suorasti kuin epdsuorastikaan — perustaa sille, ettid viiteosasto
olisi velvollinen tai oikeutettu kehottamaan viitteentekijii, joka ei ole esittinyt
tdytdntoonpanoasetuksen 16 sdinnon 3 kohdan ja 20 sdinnén 2 kohdan mukaan
vaadittavia todisteita, toimittamaan ne viiteosaston asettamassa lisiméiriajassa.

Lisiksi SMHV katsoo, ettd viiteosasto ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94
73 artiklaa, jonka mukaan SMHV:n piitokset voivat perustua ainoastaan sel-
laisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Viiteosasto on piin-
vastoin tehnyt kaikkensa antaakseen viitteentekijille mahdollisuuden toimittaa
todisteensa, kun se on kehottanut viitteentekijii toimittamaan vaadittavat
todisteet viitemenettelyn kielelld tietyssi midrdajassa.

Lopuksi SMHV huomauttaa, ettd viiteosasto ei ole silli toiminnallaan, ettd se on
menettelyn kuluessa ollut yhteydessd osapuoliin, ja erityisesti silld, etti se on
ldhettidnyt kunkin osapuolen huomautukset tiedoksi toiselle osapuolelle, aiheut-
tanut sitd, ettd viditteentekiji olisi voinut perustellusti olettaa, ettd rekisterdinti-
todistuksen kddnnoksen puuttumisella ei olisi merkitysti.

Yhteisojen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinnikin on korostettava, ettd kun asetuksen N:o 40/94 42 artiklaa luetaan
yhdessd tdytdntoonpanoasetuksen 16, 17, 18 ja 20 sdanndn kanssa, kiy ilmi, ettid
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lainsdatdja erottelee yhtiiltd sellaiset viiteilmoitukselle asetetut edellytykset,
jotka ovat viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksid, ja toisaalta viitteen
tueksi esitettdvien seikkojen, todisteiden ja perustelujen sekd viitettd tukevien
asiakirjojen toimittamista koskevat edellytykset, jotka liittyvit viiteasian selvit-
tamiseen.

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa ja tdytdntéonpanoasetuksen 18 saanndssi
tarkoitettuihin viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiin kuuluvat erityisesti
kolmen kuukauden miirdaika viitteen tekemiselle, viitteentekijin intressi vii-
temenettelyn aloittamiselle sekéd viiteilmoituksen muotoa, perusteluja ja viahim-
mdissisdltod koskevat vaatimukset.

Niiden edellytysten osalta, joiden noudattamatta jittiminen viiteilmoituksen
tekemisen yhteydessd johtaa vditteen tutkimatta jittdimiseen, erotellaan tiytin-
téonpanoasetuksen 18 sddnnossd kaksi eri ryhmai tutkittavaksi ottamisen edel-
lytyksia.

Jos viiteilmoitus ei tdytd tdytdntoonpanoasetuksen 18 sdinnon 1 kohdassa tar-
koitettuja tutkittavaksi ottamisen edellytyksii, viite jitetddn tutkimatta, jollei
havaittuja puutteita poisteta ennen viiteajan paittymisti. Tatd miirdaikaa ei
voida pidentéa.

Jos sitd vastoin vditeilmoitus ei tdytd tdytintédnpanoasetuksen 18 sddinnén
2 kohdassa tarkoitettuja tutkittavaksi ottamisen edellytyksii, viite jdtetdin tut-
kimatta ainoastaan, jos viitteentekiji, sen jilkeen kun SMHV on kehottanut tita
poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden maiiriajassa, ei ole poistanut
nditd puutteita ennen tuon mairdajan padidttymistd. Tdman mairdajan noudat-
tamatta jattdmisen vuoksi viiteasia raukeaa, eiki titi miiriaikaa voida piden-
tdd.
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Niin ollen ainoastaan tapauksissa, joissa viiteilmoitus ei tdytd yhti tai useampaa
muuta tutkittavaksi ottamisen edellytystd kuin tdytintéonpanoasetuksen
18 sddnnon 1 kohdassa nimenomaisesti mainittuja edellytyksii, SMHV on
samaisen sdinnon 2 kohdan nojalla velvollinen ilmoittamaan tisti viitteenteki-
jdlle ja kehottamaan tdtd poistamaan puutteet kahden kuukauden mairiajassa,
ennen kuin jattdd viitteen tutkimatta.

Kuten jo edelld on todettu (ks. 31 kohta), viitteen tueksi esitettivid seikkoja,
todisteita ja perusteluja sekd viitettd tukevia asiakirjoja koskevat lailliset vaa-
timukset eivit kuitenkaan ole viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksis, vaan
véitettd tutkittaessa huomioon otettavia edellytyksii.

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan mukaan viitteentekiji ei ole velvol-
linen toimittamaan yhdessd viiteilmoituksen kanssa viitettd tukevia seikkoja,
todisteita ja perusteluja, vaan viitteentekija voi esittid ne SMHV:n titi tarkoi-
tusta varten asettamassa mdadrdajassa. Samoin tdytdntoonpanoasetuksen
16 sddnnoén 1 kohdan mukaan viiteilmoitus voi sisiltdd viitteen tueksi esitettdvid
seikkoja, todisteita ja perusteluja seki viitettd tukevia asiakirjoja.

Taytintoonpanoasetuksen 16 sdinnon 3 kohdassa, jossa on asetuksen N:o 40/94
42 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset sidnnot, todetaan,
ettd kyseisen sddnnon 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekd
muut viitettd tukevat asiakirjat sekd 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan,
jollei niitd ole toimitettu yhdessi viiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen
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jalkeen, toimittaa viditemenettelyn alkamisen jdlkeen SMHV:n 20 siddnnon
2 kohdan mukaisesti mddrddmain ajan kuluessa.

Tatd tulkintaa ei kumoa tdytdnté6npanoasetuksen 16 sidéinnon 2 kohta, jonka
mukaan “jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisén tava-
ramerkki, viiteilmoitukseen on liitettdvi todisteet aikaisemman merkin rekiste-
roinnistd tai hakemisesta, esimerkiksi rekisterdintitodistus — — . TaAmai sdantd
ei aseta kyseenalaiseksi viitteentekijille saman sdéinnén 1 ja 3 kohdassa ja ase-
tuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa tarjottua mahdollisuutta toimittaa
kyseessd olevat todisteet joko yhdessd viiteilmoituksen kanssa tai sen toimitta-
misen jidlkeen SMHV:n titd tarkoitusta varten asettamassa miirdajassa. Tiy-
tdntéonpanoasetuksen 16 sddnnon 2 kohtaa ei siis ole tulkittava siten, etti siina
vaadittaisiin toimittamaan todisteet samaan aikaan kun viiteilmoitus jitetdin,
tai siten, ettd ndiden todisteiden toimittaminen samanaikaisesti viiteilmoituksen
kanssa olisi edellytys vditteen tutkittavaksi ottamiselle.

Lisdksi on korostettava, ettd jos viitteen tueksi esitettivid todisteita ja viitettd
tukevia asiakirjoja ei toimiteta viitemenettelyn kielelld, viitteentekijéin on tiy-
tintéonpanoasetuksen 17 sddnnoén 2 kohdan mukaan toimitettava kiinnos
todisteista tdlld kielelld yhden kuukauden kuluessa viiteajan pidttymisestd tai
mahdollisesti SMHV:n 16 sddnnon 3 kohdan mukaisesti asettaman miiriajan
kuluessa.

Taytdntoonpanoasetuksen 17 sidnnon 2 kohdassa poiketaan niistd kielid kos-
kevista sddnnoksistd, joita yleensd sovelletaan SMHV:ssi kiytivissi menette-
lyissd asiakirjojen toimittamisen ja kiyttimisen osalta ja joista sdddetddn tuon
asetuksen 96 sddnnon 2 kohdassa. Viimeksi mainitussa siddoskohdassa sdi-
detddn, ettd jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, SMHV voi méarita, ettd
asiakirjoista on jdtettdvd kddnnos sen asettaman miairiajan kuluessa silla kielelld
tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan milld tahansa SMHV:n virallisella
kielelld. Taytant66npanoasetuksen 17 siinnén 2 kohdassa asetetaan siis asian-
osaiselle, joka aloittaa inter partes -menettelyn (menettely, jolle on ominaista
kaksiasianosaissuhde), raskaampi taakka kuin SMHV:ssi kiytdvien menettelyjen
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osapuolille yleissiannén mukaan asetetaan. Tami ero on oikeutettu sen vuoksi,
ettd on vilttimédtontd varmistaa se, ettd kontradiktorista periaatetta ja asian-
osaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatetta kunnioitetaan tdysin inter
partes -menettelyissi.

Toisin kuin tdytdntéonpanoasetuksen 18 siinndssi tarkoitettuja midriaikoja ja
erityisesti SMHV:n saman sddnndn 2 kohdan nojalla asettamaa kahden kuu-
kauden midrdaikaa, SMHV voi lisiksi pidentid tdytintoénpanoasetuksen
16 sdannon 3 kohdan, 17 sddnnén 2 kohdan ja 20 sdinnon 2 kohdan mukaisesti
asettamiaan madrdaikoja niilld edellytyksilld ja niilli tavoin kuin tidytintoonpa-
noasetuksen 71 sddnnén 1 kohdan viimeisessd virkkeessi tarkoitetaan.

Jos viitteentekijd ei toimita viitteen tueksi esitettdvii todisteita ja viitettd tukevia
asiakirjoja sekd kddnndstd niistd viitemenettelyn kielelli ennen kuin SMHV:n
tdtd tarkoitusta varten alun perin asettama mdiiriaika tai asetetulle méiiriajalle
tdytdntoonpanoasetuksen 71 sddnnon 1 kohdan nojalla mahdollisesti myénnetty
jatkoaika paittyy, SMHYV voi laillisesti hyldti viitteen perusteettomana, jollei se
voi tdytintdonpanoasetuksen 20 sidnnén 3 kohdan mukaisesti tehdi toisenlaista
padtostd viitteestd mahdollisesti jo kédytettivissddn olevien todisteiden perus-
teella. Viitteen hylkddminen tdssid tapauksessa ei liity ainoastaan siihen, ettd
vditteentekijd ei ole noudattanut SMHV:n asettamaa méiiriaikaa, vaan on seu-
raus my0s siitd, ettd viitteen hyviksymisen asialliset edellytykset eivit tdyty.
Viitteentekijd ei nimittdin ole ndyttinyt toteen viitteen perusteena olevien tosi-
seikkojen tai oikeuksien olemassaoloa, koska se ei ole miirdajassa toimittanut
asianmukaisia todisteita ja vditettd tukevia asiakirjoja, miki olisi ollut tarpeen
edelld 42 kohdassa mainituista syista.

Sama johtopditods seuraa lisdksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan vii-
meisestd virkkeestd, jonka mukaan rekisterdinnin hylkiimisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet
ovat vedonneet, ja osapuolten esittimiin vaatimuksiin. Vaikka tuon sddnnéksen
ranskankielisessd toisinnossa ei mainitakaan nimenomaisesti asianosaisten toi-
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mittamia todisteita, siitd on kuitenkin seurauksena, etti asianosaisille kuuluu
véitteitddn tukevien todisteiden toimittaminen. Tamai tulkinta saa tukea samaisen
sadnnoksen muista kieliversioista, erityisesti englanninkielisestid versiosta, jossa
mainitaan “the facts, evidence and arguments provided by the parties”, saksan-
kielisestd versiosta, jossa mainitaan “das Vorbringen — — der Beteiligten”, ja
italiankielisestd versiosta, jossa mainitaan [ai} fatti, prove ed argomenti addotti
— — dalle parti”.

Edelld esitettyjen seikkojen valossa on nyt kyseessi olevassa tapauksessa tutkit-
tava, onko kantajan esittdiméi ainoa kanneperuste hyviksyttivi ja onko riidan-
alainen paitos laillinen.

Téltd osin on todettava, ettd asiakirja-aineistosta kiy ilmi, ettd viiteosasto on
5.6.1998 pdivitylld kirjeellddn tdytdnt6onpanoasetuksen 16 sddnnén 3 kohdan,
17 sddnnoén 2 kohdan ja 20 sddnnon 2 kohdan mukaisesti kehottanut viitteen-
tekijdd toimittamaan kahden kuukauden miiriajassa ja viitemenettelyn kielelld
eli englanniksi ne viitteen tueksi esitettdvir seikat, todisteet ja perustelut, joita ei
vield ollut toimitettu. Tassd kirjeessd kiytetty tdytintdonpanoasetuksen
20 sddnnon 2 kohdan ja 17 sddnnén 2 kohdan yhtiaikainen soveltaminen ei ole
vastoin mitdin tdytintdonpanoasetuksen miirdysti ja on prosessickonomian ja
hyvin hallinnon periaatteiden mukaista. Pyydettyihin todisteisiin ja viitettd
tukeviin asiakirjoihin kuului erityisesti rekisterdintitodistus siitd viitteentekijin
aikaisemmasta espanjalaisesta tavaramerkisti, jonka olemassaoloon timin viite
perustui; tdmd todistus olisi nimittdin tidytintddnpanoasetuksen 16 sddnnon
2 kohdan mukaisesti ollut ensisijainen todiste tuon aikaisemman tavaramerkin
rekisterdinnista.

On On kiistatonta, ettd viitteentekijid on tihin kirjeeseen 18.6.1998 antamas-
saan vastauksessa toimittanut ainoastaan espanjankielisen version tisti rekiste-
rointitodistuksesta. Viitteentekiji ei sitd vastoin ole asetetussa midriajassa
toimittanut tuosta todistuksesta kddnnostd vditemenettelyn kielelld. Viitteente-
kijd ei ole myoskéddn pyytdnyt jatkoaikaa kyseiselle miiriajalle taytintéonpa-
noasetuksen 71 artiklan 1 kohdan nojalla.

I-2773



49

50

51

52

53

TUOMIO 13.6.2002 — ASIA T-232/00

Viiteosasto on ndin ollen 24.2.1999 tekemilldin paitokselld hylinnyt viitteen
perusteettomana silld perusteella, ettd viditteentekiji ei ollut niyttinyt asianmu-
kaisilla todisteilla ja viitettd tukevilla asiakirjoilla toteen sen aikaisemman kan-
sallisen tavaramerkin olemassaoloa, johon timin viite perustui.

Kolmas valituslautakunta on kuitenkin 26.6.2000 tekemallddn paitokselld
kumonnut viiteosaston piditoksen, koska se on riidanalaisen padtoksen
20—22 kohdassa katsonut yhtiiltd, ettd viiteosasto oli tidytintdéonpano-
asetuksen 18 sddnndn 2 kohdan nojalla velvollinen myéntimiin viitteentekijille
kahden kuukauden lisimiirdajan, jonka kuluessa viitteentekija olisi voinut
toimittaa vditemenettelyn kielelld tehdyn kididnnoksen edelld mainitusta rekiste-
rointitodistuksesta; ja toisaalta, ettd viiteosasto oli loukannut viitteentekijan
oikeutta tulla kuulluksi, koska ei ollut ennen viitteen hylkiddmistd ilmoittanut
viitteentekijille tdstd puutteesta ja kehottanut titi korjaamaan se mainitussa
médriajassa.

Téssd valituslautakunnan arvioinnissa asiasta on oikeudellinen virhe, eiki sitd
voida hyviksya.

Ensinnakin, kuten jo on todettu, etenkin todisteita ja viitettd tukevia asiakirjoja
sekd niistd viitemenettelyn kielelle tehtyji kididnnéksii koskevat lailliset vaa-
timukset eivit ole tdytintéonpanoasetuksen 18 sdidnnon 2 kohdassa tarkoitettuja
viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksid, vaan viitteen hyviksymisen asial-
lisia edellytyksii.

Toisin kuin valituslautakunta on katsonut, viiteosastolla ei nyt kyseessd olevassa
tapauksessa ndin ollen ollut lainkaan velvollisuutta huomauttaa tiytintéénpa-
noasetuksen 18 sddnnén 2 kohdan mukaisesti viitteentekijille puutteesta, joka
johtui timin laiminly6nnistd toimittaa viitemenettelyn kielelld tehty kddnnos
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aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisteréintitodistuksesta titi tarkoi-
tusta varten asetetussa mddriajassa, tai myontdd viitteentekijille kahden kuu-
kauden lisimddrdaika tuon kddnnoksen toimittamista varten.

Tédytdntoonpanoasetuksen 18 sddnnén 2 kohtaa ei voida tidssd tapauksessa
soveltaa myoOskaddn analogisesti, kuten SMHV perustellusti toteaa vastauskirjel-
maissddn. Sellainen lidhestymistapa olisi vastoin lainsiitijin tekemid perus-
erottelua yhtéiltd niihin edellytyksiin, jotka viiteilmoituksen on tiytettivi, jotta
vdite voidaan ottaa tutkittavaksi, ja toisaalta viitteen tueksi esitettdvien seikko-
jen, todisteiden ja perustelujen seki viitetti tukevien asiakirjojen toimittamista
koskeviin edellytyksiin, jotka liittyvit viitteen tutkimiseen.

Toiseksi on korostettava, etti toisin kuin kolmas valituslautakunta on katsonut
riidanalaisessa pddtoksessd, vditeosasto ei ole loukannut tiytintéénpano-
asetuksen 18 sddnnon 2 kohdasta johtuvaa viitteentekijin oikeutta tulla kuul-
luksi, kun se ei ole ilmoittanut viitteentekijille havaitusta puutteesta ja
kehottanut tdtd korjaamaan se kyseisessi siinnossd tarkoitetussa kahden kuu-
kauden lisimdaardajassa. Viiteosasto ei ole myoskiian rikkonut asetuksen
N:o 40/94 73 artiklan toista virkettd, jossa sdddetiin, etti SMHV:n piitokset
voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa
kantaa.

Tiltd osin on todettava, ettd viiteosasto on edelld mainitussa 5.6.1998 piivityssi
kirjeessddn, jolla viitteentekijdd on kehotettu toimittamaan tarpeelliset todisteet
ja vditettd tukevat asiakirjat, selvisti ja yksiselitteisesti ilmaissut, ettd mainitut
todisteet ja viitettd tukevat asiakirjat on toimitettava asetetussa kahden kuu-
kauden mdirdajassa ja viitemenettelyn kielelli. Viitteentekijilli on siis ollut
mahdollisuus noudattaa tdtd vaatimusta ja ottaa kantaa siihen syyhyn, johon
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vditeosaston pditds perustuu. Kuten SMHV on perustellusti korostanut vasti-
neessaan, timd pddtos ei ndin ollen voinut tulla ylldtykseni viitteentekijille.

Viitteentekijdn laiminlydnti toimittaa viiteosaston tidytintédnpanoasetuksen
16 sddnnon 3 kohdan, 17 sddnnén 2 kohdan ja 20 sdinnén 2 kohdan mukaisesti
asettamassa mdairidajassa ja viditemenettelyn kielelld kdinnos aikaisemman kan-
sallisen tavaramerkin rekisteréintitodistuksesta on viitettd tutkittaessa huomioon
otettava seikka, eikd kyseessi ole tidytintodénpanoasetuksen 18 sdinnoén
2 kohdassa tarkoitettu viiteilmoituksen puute.

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun
se on katsonut, ettd viiteosasto oli velvollinen soveltamaan tiytintéénpano-
asetuksen 18 sddnnén 2 kohtaa ennen viiteilmoituksen hylkiddmistd. Kantajan
ainoa kanneperuste, joka koskee kyseisen sddnnon virheellistd soveltamista, on
ndin ollen hyviksyttivi ja riidanalainen piités on kumottava.

Lisiksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd asiakirja-aineistosta
ei kdy ilmi, ettd viiteosaston piidtos olisi muutoinkaan siten virheellinen, etti
valituslautakunnan pdatds kumota viiteosaston piitos olisi oikeutettu.

Ensinndkidin ei voida viittdd, kuten viitteentekiji teki valituslautakunnassa
kiydyssd menettelyssi (ks. riidanalaisen pditoksen 13 kohta), ettd viitteentekiji
ei nyt kyseessd olevassa tapauksessa olisi ollut velvollinen toimittamaan viite-
menettelyn kielelld kddnnostd viitteen perusteena olevan aikaisemman espanja-
laisen tavaramerkin rekisterdintitodistuksesta. Viitteentekijin mukaan kyseisen
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tavaramerkin numero, haltija, hakemispiivi ja kohde olivat selvit ilman todis-
tuksen kddntdmistikin. Todistuksesta ilmeni myds tavaraluokka, joka myés oli
selvd ilman kddnnosti.

Tdmin osalta on huomautettava, ettd viitteentekiji on tiytintdénpanoasetuksen
17 sddnnoén 2 kohdan nojalla velvollinen toimittamaan viitemenettelyn kielelld
kddnnoksen vditteen tueksi esittdvistd todisteista ja viitettd tukevista asiakir-
joista. Tdmid sddntd on poikkeus niistd kielidi koskevista siddnnoksistd, joita
yleensd sovelletaan SMHV:ssi kéytdvissd menettelyissi asiakirjojen toimittami-
sen ja kdyttimisen osalta.

Toiseksi tétd arviointia, jonka mukaan rekisterdintitodistuksesta on toimitettava
kdadnnos vditemenettelyn kielelld viiteosaston asettamassa méiriajassa, ei voi
muuttaa se seikka, ettd viiteosasto on 5.6.1998 piiviityn kirjeensa viimeisessi
virkkeessd todennut, ettd jos vaadittuja tietoja ja kadnnoksid ei toimiteta, virasto
tekee péditoksen viitteestd kiytettdvissddn olevien todisteiden perusteella. Ei
voida viittdd, ettd viiteosasto olisi tilli virkkeelld aiheuttanut sen, ettd viit-
teentekijd olisi voinut perustellusti olettaa, ettd kun viitemenettelyn kielelle tehty
kddnnos aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekistersintitodistuksesta
puuttui, véiteosasto tekisi paatoksen yksin rekisterdintitodistuksen espanjankie-
lisen version perusteella. Kyseistd virkettd on piinvastoin tulkittava siten, etti
sellaisessa tapauksessa viiteosasto tekisi pddtoksen viitteesti ottamatta todis-
teena huomioon kyseisen asiakirjan espanjankielisti versiota.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lopuksi, ettd viitteentekija ei ole
toimittanut vditemenettelyn kielelld kdiannosti rekisterdintitodistuksesta senkidn
jalkeen, kun viiteosaston edelld mainitussa 5.6.1998 piivityssa kirjeessd viit-
teentekijdlle asettama maardaika oli paittynyt.
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Taltd osin on todettava, ettd riidanalaisen piitoksen 13 kohdan neljinnesti
luetelmakohdasta ilmenee, ettd viitteentekiji on valituslautakunnalle viittinyt
ilmoittaneensa 8.9.1998 pdiivityssi kirjeessdin (ks. edelli 14 kohta) sekd tava-
raluokan ettd englanninkielisen luettelon aikaisemman kansallisen tavaramerkin
tarkoittamista tavaroista. On kuitenkin todettava, ettd viitteentekiji on tuossa
kirjeessddn ainoastaan todennut, etti tavarat, joita nyt kyseessd olevat kaksi
tavaramerkkid tarkoittivat, ovat samoja ja kuuluvat tavaraluokkaan 25. Sellainen
maininta ei ole aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisterdintitodistuksen
kddnnos tdytintoonpanoasetuksen asiaankuuluvien siinnésten tarkoittamassa
mielessd, eikd sitd voida rinnastaa sellaiseen kidnnokseen.

Nyt kasiteltdvand olevassa oikeudenkiyntiasiassa ei niin ollen ole tarpeen lausua
SMHV:n esittdmastd kysymyksestd (ks. edelld 26 kohta), joka koskee asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan aineellista soveltamisalaa, ja erityisesti siiti,
voiko SMHV tuon artiklan nojalla ottaa huomioon tosiseikkoja tai todisteita,
jotka on toimitettu SMHV:n asettaman miiriajan piittymisen jilkeen, ja missi
maédrin niitd myonteisessd tapauksessa voidaan ottaa huomioon.

Oikeudenkaiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyGjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kédyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHYV on hivinnyt asian ja
kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitet-
tava korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kol-
mannen  valituslautakunnan  26.6.2000 tckemid  piités  (asia
R 181/1999-3), sellaisena kuin se on oikaistuna 6.7.2000 tehdylld kor-
jauksella, kumotaan.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 13 piivini kesikuuta 2002.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja neljannen jaoston puhcenjohtaja
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