TUOMIO 16.12.2008 — YHDISTETYT ASIAT T-225/06, T-255/06, T-257/06 JA T-309/06

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmaéinen jaosto)

16 péivand joulukuuta 2008 *

Yhdistetyissa asioissa T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06,

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, kotipaikka Ceske Budéjovice (Tsekki),
edustajinaan asianajajat F. Fajgenbaum ja C. Petsch,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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Anheuser-Busch, Inc., kotipaikka Saint Louis, Missouri (Yhdysvallat), edustajinaan
aluksi asianajajat V. von Bomhard, A. Renck, B. Goebel ja A. Pohlmann, sittemmin
von Bomhard, Renck ja Goebel,

ja jossa on kyse kanteista, jotka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 14.6.
(asia R 234/2005-2), 28.6. (asiat R 241/2005-2 ja R 802/2004-2) ja 1.9.2006 (asia
R 305/2005-2) tekemistd paatoksistd, jotka koskevat Budéjovicky Budvar, ndrodni
podnikin ja Anheuser-Busch, Inc:n vilisia vditemenettelyja,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekd tuomarit F. Dehousse
(esittelevd tuomari) ja I. Wiszniewska-Bialecka,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.8. (asia
T-225/06), 15.9. (asiat T-255/06 ja T-257/06) ja 14.11.2006 (asia T-309/06) jatetyt
kannekirjelmat,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.1. (asia
T-225/06), 20.2. (asia T-257/06), 26.4. (asia T-255/06) ja 27.4.2007 (asia T-309/06)
jatetyt SMHV:n vastineet,
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ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.1. (asia
T-225/06), 28.2. (asia T-257/06), 7.5. (asia T-255/06) ja 24.5.2007 (asia T-309/06) jatetyt
Anheuser-Busch, Inc:n vastineet,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen ensimmadisen jaoston
puheenjohtajan 25.2.2008 antaman maérdyksen, joka koskee kisiteltdvdnd olevien
asioiden yhdistamistd suullista késittelyd varten ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tyojarjestyksen 50 artiklan mukaisesti,

ottaen huomioon 1.4.2008 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussaannot

A Kansainvdlinen oikeus

Alkuperdnimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvélisestd rekister6innisté
31.10.1958 tehdyn Lissabonin sopimuksen (jdljempéna Lissabonin sopimus), jota on
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tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979, 1-5 artiklassa maératdan
seuraavaa:

"Ensimmdinen artikla

1)

Maat, joihin tdtd sopimusta sovelletaan, muodostavat erityisliiton teollisoikeuden
suojelemisliiton puitteissa.

Ne sitoutuvat suojaamaan alueillaan tdmén sopimuksen mukaisesti muiden
erityisliiton maiden tavaroiden alkuperdnimityksid, jotka tunnustetaan ja joita
suojataan alkuperdnimityksind alkuperdmaassa ja jotka on rekisterdity Maailman
henkisen omaisuuden jérjeston perustavassa yleissopimuksessa — — tarkoitetussa
kansainvilisessd henkisen omaisuuden toimistossa — —

2 artikla

1)

Alkuperédnimitykselld tarkoitetaan tdssd sopimuksessa maan, seudun tai paikka-
kunnan maantieteellistd nimitysti, joka osoittaa tavaran olevan peréisin kyseisesté
maasta tai kyseiseltd seudulta taikka paikkakunnalta, ja tavaran laatu tai
ominaisuudet ovat olennaisesti tai yksinomaisesti maantieteellisen ympariston,
joka kasittdd sen luonnon ja inhimilliset tekijét, ansiota.

Alkuperdmaa on maa, jonka nimi muodostaa alkuperdnimityksen, joka antaa
tavaralle sen tunnettuuden, tai jossa sijaitsee seutu tai paikkakunta, jonka nimi
muodostaa alkuperdnimityksen, jonka johdosta tavara on yleisesti tunnettu.
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3 artikla

On varmistettava suoja kaikelta vadrinkaytoltd tai jaljittelyltd, vaikka tavaran oikea
alkuperd on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on kédnnetty tai siihen on liitetty
ilmaisu kuten "laatu;'tyyppi, tuotettu kuten;’jéljitelmd’ tai muu samankaltainen ilmaisu.

4 artikla

Téamén sopimuksen madréyksilld ei mitenkddn kumota kussakin erityisliiton maassa
muiden kansainvilisten sopimusten, kuten teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883
tehdyn Pariisin yleissopimuksen ja sen myOhempien tarkistusten ja Madridissa
14.4.1891 tehdyn vadrien tai harhaanjohtavien alkuperdmerkintdjen vastustamista
koskevan sopimuksen ja sen my6hempien tarkistusten tai kansallisen lainsdddannon tai
oikeuskdytdnnon nojalla jo voimassa olevaa alkuperdnimitysten suojaa.

5 artikla

1) Alkuperanimitysten rekisterdinti suoritetaan kansainvilisessd toimistossa erityis-
liiton maan hallintoviranomaisten hakemuksesta sellaisten luonnollisten henki-
16iden tai julkisoikeudellisten tai yksityisoikeudellisten oikeushenkil6iden nimiss4,
joilla on oikeus kéyttad nditd nimityksid kansallisen lainsdddantonsd mukaan.

2) Kansainvilinen toimisto antaa rekister6innit viipymatté tiedoksi erityisliiton eri
maille ja julkistaa ne sddnnollisesti ilmestyvisséa kokoelmassa.
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3) Maiden hallintoviranomaiset voivat ilmoittaa, etti ne eivit voi varmistaa niille
tiedoksiannetun alkuperdnimityksen suojaa, mutta ainoastaan siltd osin kuin niiden
ilmoitus perusteluineen annetaan tiedoksi kansainviliselle toimistolle vuoden
madraajassa rekisterdintid koskevan tiedoksiannon vastaanottamisesta, eikd talla
ilmoituksella voida heikentéé kyseisesséd maassa muita nimityksen suojelumuotoja,
joihin sen haltija voi vedota edelld olevan 4 artiklan mukaisesti.

Lissabonin sopimuksen tdytint6onpanosadntdjen, sellaisena kuin ne ovat tulleet
voimaan 1.4.2002, 9 ja 16 sddnndssd madratadn seuraavaa:

”9 saanto

Hylkaysilmoitus

1) Sopimusvaltion, joka antaa hylkdysilmoituksen, toimivaltaisten hallintoviran-
omaisten on annettava kaikki hylkdysilmoitukset tiedoksi kansainviliselle toimis-
tolle, ja ndiden hallintoviranomaisten on allekirjoitettava ilmoitus.
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16 saanto

Julistaminen pétemattomaksi

1) Jos kansainvilisen rekister6innin vaikutukset julistetaan patemattomiksi sopimus-
valtiossa ja péatemdttoméksi julistamiseen ei voida endd hakea muutosta, timan
sopimusvaltion toimivaltaisen hallintoviranomaisen on annettava mainittu péte-
mattomaéksi julistaminen tiedoksi kansainvéliselle toimistolle.

Maataloustuotteiden ja teollisten tuotteiden ldaht6isyysmerkintojen, alkuperidnimi-
tysten ja muiden alkuperéén viittaavien nimitysten suojasta Itdvallan ja T$ekkoslova-
kian sosialistisen tasavallan vililld 11.6.1976 allekirjoitetun sopimuksen, joka on
sittemmin otettu osaksi T$ekin tasavallan oikeusjdrjestysté (jdljempénd kahdenvélinen
sopimus), 1 ja 2 artiklassa maérétddn seuraavaa:

"Ensimmdinen artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet 5 artiklassa
tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien ja 6 artiklassa méératyssd sopimuksessa tismennet-
tyjen maataloustuotteiden ja teollisten tuotteiden ldhtoisyysmerkintojen, alkuperani-
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mitysten ja muiden alkuperdén viittaavien nimitysten seké 3 ja 4 artiklassa ja 8 artiklan
2 kappaleessa mainittujen nimien ja kuvien suojaamiseksi elinkeinoeldmén vilpillistd
kilpailua vastaan.

2 artikla

Lahtoisyysmerkinnoilld, alkuperanimityksilld ja muilla alkuperéan viittaavilla nimityk-
silld tarkoitetaan tassd sopimuksessa kaikkia merkint6j4, jotka viittaavat vélittomasti tai
vélillisesti tavaroiden alkuperddn. Téllainen merkintd on yleensd maantieteellinen
nimitys. Kyse voi kuitenkin olla myds muunlaisista merkinndistd, jos tavaran
alkuperdmaan alan toimijoiden keskuudessa kyseiselld tavalla merkityn tavaran
katsotaan viittaavan tavaran valmistusmaahan. Nama nimitykset voivat sisaltda paitsi
viittauksen siihen, ettd tavara on ldhtoisin tietyltd maantieteelliseltd alueelta, myos
tietoja tavaran ominaisuuksista. Ndmai tavaran erityiset ominaisuudet ovat muodos-
tuneet yksinomaan tai padasiassa maantieteellisen alueen tai ihmisten vaikutuksesta.”

Kahdenvilisen sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen B 2 alakohdan mukaan oluet ovat
sellainen tsekkildisten tavaroiden ryhmd, jota tdssd sopimuksessa méadritty suoja
koskee.

Kahdenvilisen sopimuksen 6 artiklassa maardtadn seuraavaa: "Niiden tavaroiden,
joihin sovelletaan 2 ja 5 artiklassa madrittyja edellytyksid, nimitykset, joita suojataan
sopimuksella ja jotka eivit siis ole yleisnimid, luetellaan sopimuksessa, jonka
sopimusvaltioiden hallitukset tekevit.”
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Kahdenvilisen sopimuksen 16 artiklan 3 kappaleessa médiratiadn, ettd kumpikin
sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti diplomaattiteitse, ja irtisanomisaika
on vihintdén yhden vuoden mittainen.

Kahdenvilisen sopimuksen 6 artiklan mukaisesti kyseisen sopimuksen soveltamisso-
pimus (jaljempdnd soveltamissopimus) tehtiin 7.6.1979. Soveltamissopimuksen
liitteessd B vahvistetaan “Tsekkoslovakialaisten maa- ja teollisuustuotteiden nimi-
tysten” osalta ryhméssd “olut” nimitys "Bud”.

B Yhteison oikeus

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 8 ja 43 artiklassa séddetdén
seuraavaa:

8 artikla

Suhteelliset hylkdysperusteet

4. Rekister6iméttomén tavaramerkin tai muun liike-eldmaéssé kdytetyn merkin, jonka
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille
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haettua rekisteréintia ei myonnets, jos ja siltd osin kuin tdhdan merkkiin sovellettavan
jasenvaltion oikeuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen péivig, jona yhteison tavaramerkin rekister6in-
tihakemus on tehty tai jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemukselle on
vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd my6hemman tavaramerkin kdyttdminen.

43 artikia

Viitteen tutkiminen

1. Tutkiessaan vditettd virasto pyytad, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittdméan
asettamassaan maddréajassa toisten osapuolten tai sen itsenséd ilmoituksia koskevia
huomautuksia.
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2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnosté
toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltéineiden
viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty
yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin
viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kdyttamattd jattdmiseen, jos tdhan
pdivddn mennessd aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterditynd vahintdén viisi
vuotta. Jos nditd todisteita ei esitetd, vdite hylatddn. Jos aikaisempaa yhteison
tavaramerkkid on kaytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan
ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiytto jdsenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kéyttoa [yhteisossd].

Asian tausta

A Anheuser-Buschin jdttamdt yhteison tavaramerkkihakemukset

Anheuser-Busch, Inc. jétti 1.4.1996, 28.7.1999, 11.4.2000 ja 4.7.2000 nelja yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemusta sisamarkkinoiden harmonisointivirastoon
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(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (hakemukset nro 24711, 1257849, 1603539 ja 1737121
téssd jarjestyksessd) asetuksen N:o 40/94 perusteella.

Rekisterdintihakemuksen nro 1257849 (jdljempéana rekisterdintihakemus nro 1)
kohteena oli alla esitetty kuviomerkki:

Tavarat, joita varten kuviomerkin rekister6intid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisté luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 21, 25 ja 32, ja ne vastaavat
kunkin niiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat (luokassa 16); painotuotteet;
kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat;
taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huone-
kalut); neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet
(luokassa 16); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”

— luokka 21: "Talous- ja keittiovilineet ja astiat (ei jalometalliset eikéd jalometalli-
péillysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusai-
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neet; puhdistukseen kéytettivit tarvikkeet; terdsvilla; raakalasi tai lasi puolivalmis-
teena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka (luokassa 21)”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, padhineet”

- luokka 32: "Oluet; kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelméjuomat ja hedelmatuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmis-
tusaineet”.

Kuviomerkin rekisterdintihakemus julkaistiin 2.5.2000 Yhteison tavaramerkkilehden
numerossa 34/00.

Kolmen rekisterdintihakemuksen, joiden numerot olivat 24711, 1603539 ja 1737121,
kohteena oli sanamerkki BUD (jaljempédné tédssd jarjestyksessd rekisterdintihakemus
nro 2, rekisterdintihakemus nro 3 ja rekisteréintihakemus nro 4).

Tavarat ja palvelut, joita varten sanamerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 32 (rekisterdintihakemuksen nro 2
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osalta), 32 ja 33 (rekistercintihakemuksen nro 3 osalta) sekd 35, 38, 41 ja 42
(rekisterointihakemuksen nro 4 osalta) ja ne vastaavat kunkin ndiden luokkien osalta
seuraavaa kuvausta:

- luokka 32: ”Olut, ale, portteri, alkoholia siséltavit ja alkoholittomat mallasjuomat”
(rekisterointihakemuksen nro 2 osalta) ja "oluet” (rekisterdintihakemuksen nro 3
osalta)

- luokka 33: ”Alkoholijuomat”

- luokka 35: "Tietokantojen perustaminen, datan ja tiedon kerddminen tietokan-
toihin”

- luokka 38: "Tietoliikenne, nimittdin datan ja tiedon saattaminen kéyttoon ja sen
hankinta, tietokantoihin tallennetun tiedon hankinta ja viestinta”

- luokka 41: "Koulutus, ajanviete”

- luokka 42: "Ravintola-, baari- ja pub-palvelut; tietokannan hoitaminen”.

II - 3575



15

16

17

TUOMIO 16.12.2008 — YHDISTETYT ASIAT T-225/06, T-255/06, T-257/06 JA T-309/06

Sanamerkkid BUD koskevat rekisterdintihakemukset julkaistiin 7.12.1998 Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 93/98 (rekisterointihakemuksen nro 2 osalta), 26.2.2001
Yhteison tavaramerkkilehdessd nro 19/01 (rekisterdintihakemuksen nro 3 osalta) ja
5.3.2001 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 22/01 (rekisteréintihakemuksen nro 4
osalta).

B Yhteison tavaramerkkihakemuksia vastaan esitetyt vditteet

Budéjovicky Budvar, narodni podnik -yhti6 (jaljempénd Budvar), jonka kotipaikka on
Tsekin tasavallassa, esitti 1.8.2000 (rekisterointihakemuksen nro 1 osalta), 5.3.1999
(rekisterdintihakemuksen nro 2 osalta), 22.5.2001 (rekisterdintihakemuksen nro 3
osalta) ja 5.6.2001 (rekisterdintihakemuksen nro 4 osalta) viitteitd asetuksen N:o 40/94
42 artiklan perusteella kaikkien rekisteréintihakemuksissa mainittujen tavaroiden
osalta.

Viitteidensa tueksi Budvar vetosi ensinnékin asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan perusteella kansainviliseen kuviomerkkiin nro 361566, joka on rekisteroity
“kaikenlaista vaaleaa ja tummaa olutta” varten ja joka on voimassa Itdvallassa, Benelux-
maissa ja Italiassa ja joka esitetdén seuraavasti:

ud

Budvar vetosi seuraavaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella
alkuperénimitykseen "bud” (alkuperénimitys nro 598), joka on rekisteroity 10.3.1975
Lissabonin sopimuksen perusteella olutta varten Maailman henkisen omaisuuden
jarjestossda (WIPO) ja joka on voimassa Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa.
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Liséksi rekisterointihakemusten nro 1, 2 ja 3 yhteydessd Budvar vetosi kahdenvilisen
sopimuksen perusteella Itdvallassa niin ikédn olutta varten suojattuun alkuperénimi-

tykseen "bud”.

C Viiteosaston pdcdtokset

Rekisterdintihakemuksen nro 4 yhteydessd 16.7.2004 tehdylld péaitokselld (nro
2326/2004) viiteosasto hyviksyi osittain véitteen, joka oli tehty haetun tavaramerkin
rekister6intia vastaan.

Viiteosasto katsoi ensinndkin, ettd Budvar oli osoittanut, etti silli oli oikeus
alkuperinimitykseen "bud” Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa.

Toiseksi Italian ja Portugalin osalta viiteosasto katsoi, ettd Budvarin esittdmait
argumentit eivit olleet riittdvén tdsmallisid sen suojan soveltamisalan maérittamiseksi,
johon ndiden kahden jasenvaltion kansallisen oikeuden perusteella oli vedottu.

Koska valituslautakunta katsoi kolmanneksi, etti rekisterointihakemuksessa nro 4
tarkoitetut “ravintola-, baari- ja pub-palvelut” (luokka 42) olivat samankaltaisia kuin
“olut”, jonka alkuperdnimitys “bud” kattaa, se paitteli, ettd sekaannusvaara oli
olemassa, koska kyseessd olevat merkit olivat samanlaiset.
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Neljanneksi muiden tavaroiden osalta ja késiteltdvdnd olevassa asiassa sovellettavan
Ranskan oikeuden yhteydessd viiteosasto totesi, ettd Budvar ei ollut onnistunut
osoittamaan, miten haetun tavaramerkin kiyttdmiselld voitaisiin heikentdd kyseessd
olevan alkuperdnimityksen tunnettuutta tai vadrinkayttda sitd, kun oli kyse erilaisista
tavaroista.

Viiteosasto hyviksyi ndin ollen Budvarin esittdmén véitteen “ravintola-, baari- ja pub-
palvelujen osalta” (luokka 42), joita rekisterdintihakemus nro 4 koski.

Viiteosasto hylkési 23.12.2004 tekemilldan paatoksilld (nro 4474/2004 ja 4475/2004) ja
26.1.2005 tekemalladn padtokselld (nro 117/2005) viitteet, jotka oli esitetty niiden
tavaramerkkien rekisterdintid vastaan, joita rekisteréintihakemukset nro 1, 3 ja 2 téssd
jarjestyksessé koskivat.

Viiteosasto katsoi ldhinn, ettei ollut esitetty todisteita siité, ettd alkuperdanimitys "bud”
oli Itdvallassa, Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa liike-elaméssé kaytetty merkki, jonka
vaikutusala on laajempi kuin paikallinen. Téhdn padtelméin viiteosasto padtyi, kun se
katsoi, ettd oli sovellettava samoja kriteerejd kuin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohdassa sdddetyt kriteerit, kun tdtd kohtaa tarkastellaan asetuksen N:o 40/94
taytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1) 22 sddnnon 2 ja 3 kohdan valossa, jotka koskevat vditteen perustana olevien
aikaisempien tavaramerkkien "tosiasiallista kdyttoa”.
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D SMHV:n toisen valituslautakunnan pddtiokset

Budvar teki 21.2. ja 18.3.2005 kolme valitusta vaiteosaston péaatoksistd, joilla oli hylatty
viitteet, jotka oli esitetty rekisterdintihakemusten nro 1, 2 ja 3 (paidtokset
nro 4474/2004, 117/2005 ja 4475/2004 tdssi jarjestyksessd) yhteydessa.

Anheuser-Busch teki 8.9.2004 valituksen véditeosaston paatoksestd hyviksyé osittain eli
“ravintola-, baari- ja pub-palvelujen” (luokka 42) osalta viite, joka oli tehty
rekisterdintihakemuksen nro 4 yhteydessd (vditeosaston pddtos nro 2326/2004).
Budvar vaati puolestaan viiteosaston paidtoksen kumoamista sikéli kuin siina hyldttiin
véite niiden muiden palvelujen osalta, jotka kuuluvat luokkiin 35, 38, 41 ja 42.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési kolmella pdétokselld, jotka se teki 14.6. (asia
R 234/2005-2), 28.6. (asia R 241/2005-2) ja 1.9.2006 (asia R 305/2005-2), valitukset,
jotka Budvar oli tehnyt rekisterdintihakemusten nro 1, 2 ja 3 yhteydessa.

Valituslautakunta hyviksyi 28.6.2006 tekeméllddn pédtokselld (asia R 802/2004-2)
valituksen, jonka Anheuser-Busch oli tehnyt rekisterintihakemuksen nro 4 yhtey-
dessd, ja se hylkédsi Budvarin véitteen kokonaisuudessaan.
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Paatoksissd, jotka tehtiin 28.6. (asiat R 241/2005-2 ja R 802/2004-2) ja 1.9.2006 (asia
R 305/2005-2) viitattiin perusteluihin, jotka siséltyivit 14.6.2006 tehtyyn paatokseen
(asia R 234/2005-2).

Niissd neljassd padtoksessd (jdljempéind riidanalaiset péaitokset) valituslautakunta
totesi aluksi, ettd Budvar ei tuntunut endd viittaavan viitteidensd perustaksi
kansainviliseen kuviomerkkiin nro 361566 vaan yksinomaan alkuperénimitykseen

”bud”.

Valituslautakunta katsoi seuraavaksi ensinnikin, ettd oli vaikeaa hahmottaa, ettd
merkkid BUD voitaisiin pitdd alkuperdnimityksena tai edes maantieteellisen alkuperén
epéasuorana merkintdnd. Valituslautakunta péatteli tésta, ettd viite ei voinut menestya
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla sellaisen oikeuden perusteella, joka
esitettiin alkuperdnimityksend mutta joka ei itse asiassa ollut alkuperanimitys.

Valituslautakunta katsoi toiseksi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja
asetuksen N:o 2868/95 22 sddnndn sddnnoksid analogisesti soveltaen, ettd Budvarin
esittdmaét todisteet alkuperdnimityksen "bud” kéytostd Itdvallassa, Ranskassa, Italiassa
ja Portugalissa olivat riittdmattomat.

Valituslautakunta katsoi kolmanneksi, ettd vaite oli hylattavd myos siksi, ettd Budvar ei
ollut osoittanut, ettd kyseessé oleva alkuperénimitys antoi sille oikeuden kieltdd sanan
"bud” kéyttdmisen tavaramerkkin Itdvallassa tai Ranskassa.
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Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmadinen jaosto) péitti esittelevin
tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen késittelyn ja pyysi prosessinjoh-
totoimenpiteind asianosaisia ja viliintulijaa vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, minka
nama tekivit asetetussa madrdajassa.

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat ja vastaukset suullisiin kysymyksiin kuultiin
1.4.2008 pidetyssi istunnossa.

Budvar vaatii asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin

- toteaa, ettd SMHV:n ei olisi pitdnyt julkaista asianomaisia rekisterdintihakemuksia
olemassa olleiden ehdottomien hylkédysperusteiden vuoksi.

Budvar vaatii lisaksi kussakin asiassa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- toteaa, ettd valituslautakunnalla ei ollut toimivaltaa arvioida niiden aikaisempien
oikeuksien "aineellista” patevyyttd, joihin vditteen yhteydessé on vedottu
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— toteaa, ettd riidanalainen pditds on laiton ja ettd silld loukataan yhdenvertaisen
kohtelun periaatetta SMHV:ssi, koska siind tulkitaan virheellisesti asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 4 kohdassa sdddettyd kasitettd "muu liike-eldmaissd kaytetty
merkki”

- toteaa niin ollen, ettd tuomioistuimelle esitetyt asiakirjat osoittavat, ettd merkkid
BUD on kéytetty alkuperdanimityksend ja tarvittaessa, ettd alkuperénimitys "bud”
on merkki, jota kéytetddn liike-eldmassé asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetulla tavalla

- toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan téytant6onpanoedellytykset
tayttyvit

— antaa seuraavan tuomion

- riidanalainen péitos kumotaan

- asianomaisen yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemus hylataén

— ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen antama tuomio toimitetaan
SMHV:lle
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— Anheuser-Busch velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Suullisessa kisittelyssd Budvar téydensi vaatimuksiaan ja vaati, ettdi SMHV ja
Anheuser-Busch velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV ja Anheuser-Busch vaativat kussakin asiassa, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa Budvarin korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kun asianosaisia oli kuultu suullisessa kisittelyssd kisiteltdvand olevien asioiden
mahdollisesta yhdistdmisestd tuomion antamista varten, ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, ettd asiat oli yhdistettéva tdlld tavoin ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tyojarjestyksen 50 artiklan mukaisesti.
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Oikeudellinen arviointi

A Tutkittavaksi ottaminen ja Budvarin tiettyjen vaatimusten tehokkuus

Kuten SMHV kirjelmissddn huomauttaa, Budvar vaatii ensinnikin ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuinta toteamaan asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06, ettd
SMHV:n ei olisi pitinyt julkaista asianomaisia rekisterdintihakemuksia olemassa
olleiden ehdottomien hylkdysperusteiden vuoksi. On kuitenkin muistutettava, ettd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkdysperusteita ei ole
tutkittava véitemenettelyssd ja ettd tdmé artikla ei ole sddnnos, jonka valossa
riidanalaisen péitoksen laillisuutta on arvioitava (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV
— Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 72 ja 75 kohta). Tast4
seuraa, ettd Budvarin vaatimukset on jétettdva tdltd osin tutkimatta.

Seuraavaksi ensimmdiselld, toisella, kolmannella ja neljannelld vaatimuksellaan
kaikissa asioissa Budvar pyrkii tosiasiassa siihen, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin toteaa, etté tietyt sen kanteen tueksi esitetyt perusteet ovat perusteltuja.
Vakiintuneen oikeuskéytinnon mukaan tillaisia vaatimubksia ei kuitenkaan voida ottaa
tutkittavaksi (asia 108/88, Jaenicke Cendoya v. komissio, tuomio 13.7.1989, Kok. 1989,
s. 2711, 8 ja 9 kohta; asia T-358/94, Air France v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok.
1996, s. 11-2109, 32 kohta ja asia T-29/07, Lactalis Gestion Lait ja Lactalis
Investissements v. neuvosto, médrdys 14.5.2008, 16 kohta, ei julkaistu oikeustapausko-
koelmassa). Tésté seuraa, ettd Budvarin vaatimukset on jétettavé talta osin tutkimatta.

Lisdksi kuten SMHV kirjelmissdédn toteaa, on todettava, ettd kaikissa asioissa
esittdméllddn kuudennella vaatimuksellaan, joka koskee “asianomaisen yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen hylkdédmistd”, Budvar vaatii lahinnd ensim-
maéisen oikeusasteen tuomioistuinta osoittamaan méadrdyksen SMHV:lle. Asetuksen
N:o0 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on kuitenkin toteutettava yhteiséjen
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tuomioistuinten tuomion tdytdntodnpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvéni ei siis ole antaa SMHV:lle madrdystéa (asia
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001,
Kok. 2001, s. I1-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL),
tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1I-683, 12 kohta ja asia T-338/00, Institut fiir
Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s.
[1-4301, 19 kohta). Tidstd seuraa, ettdi Budvarin vaatimus on jitettdvd tdltd osin
tutkimatta.

Lopuksi seitseminnelld vaatimuksellaan kaikissa asioissa Budvar vaatii ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuinta toimittamaan tuomion SMHV:hen. Yhteis6jen tuomiois-
tuimen perussddannon 55 artiklasta kuitenkin seuraa asianosaisten tdmén osalta
esittdmistd vaatimuksista riippumatta, ettd “yhteisdjen ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaaja antaa yhteiséjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
lopulliset paatokset sekéd paiatokset, joilla tehddédn vain osittainen asiaratkaisu taikka
joilla ratkaistaan véite toimivallan puuttumisesta tai siitd, ettd asia on jdtettdva
tutkittavaksi ottamatta, tiedoksi kaikille asianosaisille”. Lisaksi ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 82 artiklan 2 kohdassa tdsmennetddn, ettd
“tuomion alkuperiiskappale, jonka allekirjoittavat presidentti, asian ratkaisemiseen
osallistuneet tuomarit ja kirjaaja, sinetdiddén ja talletetaan kirjaamoon; kullekin
asianosaiselle annetaan tiedoksi oikeaksi todistettu jaljennds tuomiosta”. Tastd seuraa,
ettd Budvarin vaatimukset ovat taltd osin tehottomia.

B Pddasia

Muistutettuaan riidan asianosaisten vilisen konfliktin historiasta Budvar vetoaa
lahinnd yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan rikkomiseen.
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Budvarin ainoa kanneperuste jakautuu kahteen osaan. Ensimmaéisessd osassa Budvar
asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan péatelmén, jonka mukaan merkkid BUD ei
voida pitdé alkuperanimityksend. Toisessa osassa Budvar riitauttaa valituslautakunnan
arvioinnin, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan edellytykset eivit
tayty késiteltdvani olevassa asiassa.

1. Alkuperdnimityksen "bud” pdtevyyttd koskeva ensimmdinen osa

a) Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Budvar muistuttaa asiassa R 234/2005-2 tehdyn péatoksen 19-22 kohdan sanamuo-
dosta ja toteaa, ettd valituslautakunta vaitti tutkineensa merkkid BUD sen toteamiseksi,
ettei se ole "itse asiassa lainkaan alkuperdnimitys”.

Télld perusteella valituslautakunta hylkasi Budvarin mukaan viitteen edes tutkimatta,
tayttyivatko asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan edellytykset.

Téama kéytanto, joka on Budvarin mukaan vastoin asetusta N:o 40/94, merkitsee sen
mukaan sitd, etté riidanalaiset paéatokset ovat laittomia, minké vuoksi ne on kumottava.
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Budvar viittdd my®0s, ettéd alkuperénimitys "bud” on paitsi patevd myds voimassa.

Budvar katsoo tdmén osalta ensinndkin, ettd valituslautakunnalla ei ollut toimivaltaa
lausua asianomaisen alkuperénimityksen pétevyydestd. Valituslautakunnan toimivalta
rajoittuu sen mukaan sen madrittdmiseen, voiko yhteison tavaramerkkihakemus
loukata aikaisempia oikeuksia, asetuksen N:0 40/94 8 artiklassa sdddettyjen edellytysten
mukaisesti. Yhteison tavaramerkkid koskevassa sddnnostossa ei sen mukaan sdddeta
siitd, ettd SMHYV arvioi aikaisemman oikeuden, johon on vedottu viitemenettelysss,
aineellista pétevyyttd. Téllaisessa menettelyssid viitteentekijin on asetuksen N:o
2868/95 20 artiklan mukaisesti esitettdvd todisteet “aikaisemman merkkinsi tai
aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen antaman suojan
laajuudesta”. Téssd sddnnoksessd saddetddn siis, ettd yksinomaan viitteentekijin on
esitettdvd todisteet rekisterdintihakemuksen kanssa ristiriidassa olevan merkin tai
oikeuden muodollisesta sédannonmukaisuudesta. Kun valituslautakunta tutki merkkié
BUD sen osoittamiseksi, voidaanko se luokitella alkuperdnimitykseksi vai ei, se ndin
ollen rikkoi merkityksellisid yhteison sddnnoksid. Budvar lisdd, ettd kasiteltdavand
olevassa asiassa se esitti kaikki tarvittavat asiakirjat, jotka ovat luonteeltaan sellaisia,
ettd niilld osoitetaan alkuperdnimityksen "bud” olemassaolo ja pdtevyys.

Budvar toteaa joka tapauksessa toiseksi, ettd merkki BUD on todellakin alkuperani-
mitys. Se viittaa valituslautakunnan asiassa R 234/2005-2 tekemin pédtoksen
20 kohtaan ja tdsmentas, ettd missdén sddnnoksessd ei saddetd, ettd alkuperénimityksen
muodostavan merkin on vélttdmétta toistettava kokonaisuudessaan maantieteellinen
nimi. Késiteltdvénd olevassa asiassa on sen mukaan ensinnékin kiistatonta, ettd sana
Budweis (joka on sen mukaan Ceske Budéjovicen saksankielinen nimi) vastaa sen
kaupungin nimed, missd asianomainen olut pannaan, eli tuotantoaluetta. Kansallisessa
rekisterointitodistuksessa todetaan sen mukaan, ettd alkuperdnimitys "bud” tarkoittaa
muun muassa sellaista “vaaleaa olutta”, joka on laadultaan ja ominaisuuksiltaan
"heikosti karvas, imeld ja erityisen aromin omaava” ja joka on periisin Ceske
Budéjovicesta. Budvar esittdd myos, ettd alkuperdnimitys voi mainiosti olla maantie-
teellisen nimityksen lyhenne tai jopa mielikuvituksellinen tai jokapdiviisessé kielessé
kéytetty termi, kun sen tuotantoalue vastaa tiettyd maantieteellistd aluetta. Budvar
viittaa timén osalta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkin-
tojen ja alkuperénimitysten suojasta 14.7.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
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N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1), sellaisena kuin sitd sovellettiin tosiseikkojen
tapahtumahetkelld, 2 artiklan 3 kohtaan, yhteisdjen tuomioistuimen yhdistetyissé
asioissa C-465/02 ja C-466/02, Saksa ja Tanska vastaan komissio, 25.10.2005 antamaan
tuomioon (Kok. 2005, s. 1-9115) seké tiettyihin Ranskassa tai yhteison tasolla
rekisteréityihin alkuperdnimityksiin. Téssd tilanteessa ei sen mukaan voida viittda
pétevisti, ettd merkki BUD ei ole pdtevi alkuperdnimitys, koska sana "bud” ei vastaa
tarkasti maantieteellista paikkaa.

Budvar korostaa kolmanneksi, ettd asianomainen alkuperénimitys on voimassa
Ranskassa ja asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06 myos Itdvallassa. Budvar
muistuttaa tdmén osalta, ettd 27.1.1975 Tsekin maatalous- ja elintarvikeministerio
myonsi BUD-oluelle alkuperanimityksen luokittelun. T$ekin tasavallan kansainvélisten
sitoumusten nojalla alkuperénimityksen luokitteluun liittyvd suoja myonnettiin
merkille BUD muun muassa Ranskassa (Lissabonin sopimuksen nojalla) ja Itdvallassa
(kahdenvilisen sopimuksen nojalla). Vaikka Anheuser-Busch riitauttaa tdmén
alkuperédnimityksen, sitd suojataan Budvarin mukaan edelleen Ranskassa ja Itdvallassa
ja silld on edelleen niissd vaikutuksia.

Ranskan osalta Budvar korostaa, ettd niin kauan kuin alkuperdnimitys tunnustetaan ja
sitd suojataan téllaisena nimityksend sen alkuperdmaassa, Lissabonin sopimuksen
sopimuspuolten on kyseisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti suojattava
asianomaista alkuperdnimitystd alueellaan. Ranska ei sen mukaan ole ilmoittanut
kieltaytyneensd suojaamasta alkuperénimitystd “bud” Lissabonin sopimuksen 5 artiklan
3 kohdan nojalla. Mitd tulee liséksi siihen, ettd Strasbourgin (Ranska) tribunal de
grande instance totesi 30.4.2004, ettd alkuperdnimityksen "bud” rekisterdinnin
vaikutukset olivat pdtemadttomid Ranskan alueella Lissabonin sopimuksen nojalla,
Budvar tismentii, ettd tastd tuomiosta on tilla hetkella valitettu Colmarin (Ranska)
cour d'appeliin. Strasbourgin tribunal de grande instancen tuomio ei siis ole lopullinen.
Alkuperdnimitykselld "bud” on Budvarin mukaan edelleen vaikutuksia Ranskassa.
Budvar viittad téssd yhteydessd, ettd Ranskan oikeudessa ei ole olemassa alkuperi-
nimityksen pateméttomaksi julistamista koskevaa kannetta, ja se esittdd tihén liittyen
oikeustieteen professorin lausunnon. Budvar esittdd myos, ettd Strasbourgin tribunal
de grande instancen antaman tuomion jalkeen Ranskan Institut national de la propriété
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industrielle (jédljempanéd INPI) kieltaytyi 19.5.2005 rekisteroimdstd sanamerkkihake-
musta BUD, jonka Anheuser-Busch oli jattdnyt 30.9.2004 oluita varten. Anheuser-
Busch ei Budvarin mukaan ole riitauttanut tita paatosta.

Itdvallan ja asioiden T-225/06, T-255/06 ja T-309/06 osalta Budvar tismentis, ettd tissd
jasenvaltiossa vireilld olevaa asiaa ei ole ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Budvar
esittdd tdmén osalta kolme viimeaikaista tuomioistuinten ratkaisua, joista viimei-
simmdn antoi Oberlandesgericht Wien (Wienin ylin alueellinen tuomioistuin)
10.7.2006. Tiassd ratkaisussa midrittiin sen mukaan asiantuntijan nimeémisestd
lahinnd sen madrittdmiseksi, yhdistivatko tSekkildiset kuluttajat sanan “bud”
merkinndn olueen ja jos ndin on, voidaanko tdmén merkinndn ymmartas viittaavan
tiettyyn paikkaan, seutuun tai maahan, joka vastaa oluen alkuperdd. Sen mukaan on siis
kiistatonta, ettd alkuperdnimitystd "bud” suojataan edelleen Itéivallassa, toisin kuin
valituslautakunta viittaa.

SMHYV toteaa aluksi, ettd Budvar luopui valituslautakunnassa kdydyn menettelyn
kuluessa perustamasta viitettadn kansainvéliseen kuviomerkkiin nro 361 566, johon se
oli alun perin vedonnut. Lisdksi alkuperdnimityksen "bud” osalta Budvar pysytti
viitteensd yksinomaan sen suojan osalta, joka asianomaiselle nimitykselle on annettu
Ranskassa ja Itdvallassa. Oikeuksista, joihin vedottiin alun perin Italian ja Portugalin
osalta, siis luovuttiin véitteen perustana.

SMHYV toteaa seuraavaksi ensinnikin, etta sill ei todellakaan ole toimivaltaa lausua
sellaisen aikaisemman oikeuden pétevyydestd, johon on vedottu viitteen tueksi.
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Kasiteltdvand olevassa asiassa valituslautakunta ei kuitenkaan sen mukaan lausunut
aikaisemman alkuperénimityksen pétevyydestd. SMHV:n mukaan se arvioi yksin-
omaan sen suojan laajuutta. Kyseesséd on sen mukaan oikeuskysymys, jota SMHV:n on
tarkasteltava viran puolesta, vaikka asianosaiset eivit olisikaan esitténeet siihen liittyvié
argumentteja (asia T-57/03, SPAG v. SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio
1.2.2005, Kok. 2005, s. I1-287, 21 kohta ja asia T-153/03, Inex v. SMHV — Wiseman
(lehméinnahan esitys), tuomio 13.6.2006, Kok. 2006, s. II-1677, 40 kohta).

Aikaisemman oikeuden pétevyyden ja sen vastustamisen erottelusta sdddetdédn sité
paitsi yhteison sdédnnostossd (SMHV tarkoittaa tdsmallisemmin sanottuna asetuksen
N:o 40/94 53 artiklan 1 kohtaa, 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 78 artiklan 6 kohtaa ja
107 artiklan 3 kohtaa). SMHV:n mukaan voi néin ollen olla tilanteita, joissa edes
pétevad aikaisempaa oikeutta ei voida panna tdytintoon. Asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan soveltamisen yhteydessé SMHV:n on tulkittava ja sovellettava
kansallista oikeutta kansallisen tuomioistuimen tavoin.

Toiseksi mitd tulee alkuperdnimityksen “bud” suojeluun Ranskassa Lissabonin
sopimuksen perusteella, SMHV viittaa valituslautakunnan asiassa R 234/2005-2
tekemdén paitokseen ja toteaa, ettd kyseisen sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa seké
Ranskan maaseutua késittelevén lain (code rural, jéljempénd maaseutulaki) L. 641-
2 §:ssd edellytetddn, ettd asianomainen alkuperdnimitys muodostuu "maantieteellisesté
nimestd”. Budvar kuitenkin myOntdd, ettd sana "bud” ei ole maantieteellinen nimi,
vaikka tdma sana on perdisin maantieteellisestd nimesta. Mité tulee Budvarin tekeméan
viittaukseen asetuksen N:o 2081/92, joka on sittemmin korvattu maataloustuotteiden
ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintdjen ja alkuperdnimitysten suojasta
20.3.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 510/2006 (EUVL L 93, s. 12),
2 artiklan 3 kohtaan, SMHYV korostaa, ettd tahidn asetukseen ei ole vedottu viitteiden
tueksi. SMHV péittelee tistd, ettd ranskalainen tuomioistuin katsoi, ettd maantie-
teellisen nimen lyhentdmiseen sanaksi "bud” ei voida vedota samanlaisen tavaramerkin
kéyttdmisen vastustamiseksi siitd riippumatta, ettd titd sanaa suojataan Lissabonin
sopimuksen perusteella.
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SMHYV lisd, ettd vaikka Lissabonin sopimuksella on tavanomaisesti etusija kansallisiin
oikeuksiin néhden, sen 8 artiklassa médratdén, ettd kanteita, jotka ovat tarpeen
alkuperénimitysten suojan varmistamiseksi, voidaan nostaa "kansallisen lainsddddnnon
mukaisesti”. Lisdksi erottelu sellaisen alkuperénimityksen pétevyyden ja vastustamisen
vililla, joka ei muodostu maantieteellisestd nimestd, on sen mukaan tdysin perusteltu.
Lissabonin sopimuksen taytdntoonpanosddntdjen 16 sddnnon 1 kohdassa, jossa
sdddetddn yksinomaan, ettd kansainvilisen rekisterdinnin “vaikutukset” (eiké rekiste-
réinti sindnsd) voidaan julistaa piatemattomiksi sopimusvaltiossa, sdddetddn ensin-
nékin tastd erottelusta. Tima erottelu on seuraavaksi perusteltu kilpailun védristymisen
vélttamiseksi, jos Ranskan lainsdddédnnossd ei sdddetd mahdollisuudesta julistaa
patemattomaksi alkuperénimityksen “bud” vaikutukset Ranskassa, kuten Budvar
vaittaa.

Mitd tulee kolmanneksi alkuperénimityksen "bud” suojaamiseen Itdvallassa asioissa
T-225/06, T-255/06 ja T-309/06 mainitun kahdenvilisen sopimuksen perusteella,
SMHYV viittas, ettd kyseisen sopimuksen 2 artiklassa annetaan ymmartad, ettd suojatun
merkinnén pitad olla maantieteellinen, vaikka se voi niin ikdan ”sisaltdd” muita tietoja
(kuten ei-maantieteellisid seikkoja). Pelkistddn ei-maantieteellistdi merkintdd ei sen
mukaan voida suojata. SMHV toteaa kuitenkin, ettd asiassa C-216/01, Budejovicky
Budvar, 18.11.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. 1-13617) yhteistjen
tuomioistuin hyvéksyi 2 artiklan hieman erilaisen tulkinnan. Yhteis6jen tuomiois-
tuimen hyviaksymé tulkinta osoittaa sen mukaan erityisesti, ettd asianomainen
merkintéd voi "7muodostua” muista tiedoista.

SMHV katsoo joka tapauksessa, ettd itdvaltalainen tuomioistuin edellyttad, ettd
ndytetddn toteen, ettd alkuperdmaassa (eli TSekin tasavallassa) kuluttajat ymmartavit,
ettd kun merkki BUD liitetazn oluihin, se viittaa Ceske Budéjovicen kaupunkiin. Tama
vastaa sitéd paitsi yhteis6jen tuomioistuimen kantaa sen edelld 65 kohdassa mainitussa
asiassa Budejovicky Budvar antamassa tuomiossa, jossa katsottiin, ettd "jos kansallisen
tuomioistuimen selvityksissd ilmenee, ettd tosiseikkojen ja Tsekin tasavallassa
vallitsevien kasitysten mukaan nimitys Bud tarkoittaa aluetta tai paikkaa téssé valtiossa
ja ettd nimityksen suoja sielld on perusteltua EY 30 artiklassa maéréttyjen kriteerien
perusteella, kyseisessi artiklassa ei myoskéén estetd tdmén suojan ulottamista jonkin
jasenvaltion, kuten tédssd asiassa Itdvallan tasavallan, alueelle” (tuomion 101 kohta).
Kuten valituslautakunta SMHV:n mukaan perustellusti totesi, késiteltivina olevassa
asiassa ei ole todisteita siits, ettd Ceske Budéjovicen kaupungin nimi lyhennettiisiin

II - 3591



67

68

69

TUOMIO 16.12.2008 — YHDISTETYT ASIAT T-225/06, T-255/06, T-257/06 JA T-309/06

sanalla "Bud”. On néin ollen vaikeaa kuvitella, ettd oluen kuluttajat T$ekin tasavallassa
nékisivat sanan "bud” merkintdné siitd, ettd olut on pantu timén maan tietylld
maantieteelliselld alueella.

Neljanneksi SMHYV viittaa asiassa R 234/2005-2 tehdyn pédtoksen 21 ja 29 kohtaan ja
korostaa, ettd valituslautakunta katsoi, ettd Budvar oli osoittanut sanan "bud” kiyton
tavaramerkkind muttei alkuperdnimityksend. Téméan osalta, kun on kyse Budvarin
argumentista, jonka mukaan se kaytti sanaa "bud” samanaikaisesti tavaramerkkina ja
alkuperénimityksend, SMHV muistuttaa, ettd kullakin teollisoikeudella on olennainen
tehtédvd, joka on sille ominainen. Tietyisséd tapauksissa tiettyjen oikeuksien olennaisia
tehtdvid ei voida sovittaa yhteen. Alkuperdnimityksen olennainen tehtdvd on sen
mukaan sen takaaminen, etté tavaran, joka on periisin tietystd maasta, tietyltd seudulta
tai tietyltd paikkakunnalta, laatu tai ominaisuudet ovat olennaisesti tai yksinomaisesti
maantieteellisen ympariston, joka kisittda sen luonnon ja inhimilliset tekijat, ansiota.
Tavaramerkin olennainen tehtdvd on sen mukaan tavaran kaupallisen alkuperidn
takaaminen. Koska Budvar ei kiisté sité, ettd sanaa "bud” kdytetddn tavaramerkking, se
ei tdytd alkuperdnimityksen olennaista tehtdvéa eikd se voi siis saada tdhén liittyvaa
suojaa. Valituslautakunta katsoi sen mukaan tdssa yhteydesss, ettd Ranskan ja Itdvallan
tuomioistuimet padtyivit samaan pditelméddn eivitkd antaneet Budvarille suojaa
vaaditun aikaisemman oikeuden kanssa samanlaisen tavaramerkin kiytt6d vastaan.

SMHYV vetoaa viidenneksi tuomioistuinten Itdvallassa ja Ranskassa tekemiin paatok-
siin.

Itdvallan osalta SMHV korostaa asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06, ettd
yhteisojen tuomioistuin katsoi edelld 65 kohdassa mainitussa asiassa Budejovicky
Budvar antamassaan tuomiossa, ettd “tavanomaista tai vilillistd maantieteellistd
alkuperdmerkintdd” (jollainen "bud” SMHV:n mukaan on) voidaan suojata kyseessé
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olevalla kahdenviliselld sopimuksella, paitsi jos timé merkintd muodostuu “nimityk-
sestd, joka ei viittaa suoraan eikd vilillisesti tdssd maassa silld tarkoitetun tavaran
maantieteelliseen alkuperddn” (tuomion 107 ja 111 kohta). Handelsgericht Wien
(Wienin kauppatuomioistuin) ja muutoksenhaussa Oberlandesgericht Wien eivit sen
mukaan myontdneet aikaisemmalle alkuperdnimitykselle suojaa sitd vastaan, ettd
Anheuser-Busch kayttad asianomaista merkkid oluita varten. Se, ettd Oberlandesge-
richt Wien valtuutti 10.7.2006 antamallaan tuomiolla asiantuntijan méaarittdmaan,
voidaanko sanan "bud” katsoa viittaavan suoraan tai vilillisesti oluen maantieteelliseen
alkuperdin, ei sen mukaan muuta tdimén ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa
késiteltdvdana olevan asian ratkaisua. Oberlandesgericht Wienin myontdva vastaus
tdhdn kysymykseen ei ensinndkain vaikuta riidanalaisten paitosten laillisuuteen, koska
se annettiin niiden tekemisen jdlkeen. Seuraavaksi todistustaakka sen osalta, ettd
Itdvallan oikeudessa suojataan aikaisempaa oikeutta, johon on vedottu, on Budvarilla.
Sen olisi ndin ollen pitanyt ndyttdd toteen SMHV:ss§, ettéd yhteisdjen tuomioistuimen
tuomiossaan asettamat edellytykset téyttyivat. Jos téllaisia todisteita ei esitetd,
valituslautakunnan péételmi on perusteltu. Lopuksi Budvarin ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuimelle toimittamassa Handelsgericht Wienin 22.3.2006 antamassa
tuomiossa katsotaan SMHV:n mukaan, ettd erilaisten tuomioistuimelle esitettyjen
asiakirjojen perusteella sanaa "bud” ei liitetd erityiseen maantieteelliseen nimeen
Tsekin tasavallassa.

Ranskan osalta SMHYV toteaa ensiksi, ettd se, ettd Strasbourgin tribunal de grande
instancen 30.6.2004 antamasta tuomiosta on valitettu, ei muuta valituslautakunnan
péitelmésd, jonka mukaan Budvar ”ei ole toistaiseksi kyennyt estimdidn [Anheuser-
Buschin] jalleenmyyjad myymaéstd olutta Ranskassa tavaramerkilld BUD” (asiassa R
234/2005-2 tehdyn paitoksen 34 kohta). Téssd tuomiossa liséksi vahvistetaan SMHV:n
mukaan padtelmd, jonka mukaan sana "bud” on tavanomainen ja vilillinen tavaran
maantieteellisen alkuperén merkinti eli nimi, johon ei liity erityistd laatua, mainetta tai
ominaisuutta maantieteellisen alkuperdn mukaan. Strasbourgin tribunal de grande
instance katsoi timédn vuoksi, ettd sana "bud” ei kuulu Lissabonin sopimuksen
2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, minka vuoksi sen ei tarvinnut madrittéa sité, voiko
sana “bud” osoittaa tiettyd maantieteellistd paikkaa. Jos cour d’appel kumoaa tdméan
tuomion, timé ei SMHV:n mukaan vaikuta riidanalaisten pdatosten laillisuuteen, koska
tdiméd tuomio annetaan niiden tekemisen jdlkeen. Budvarin mainitsemat INPL:n
paitokset eivit vaikuta riidanalaisiin paatoksiin, koska ensinndkin ne koskevat
tavaramerkin rekisterointid eivitkd kayttod, koska toiseksi ei ole olemassa mitddn
tietoa siitd, ettd ndmi paidtokset olisivat lopullisia, ja koska kolmanneksi néilld
hallinnollisilla p&atoksilla on vihemmin arvoa kuin siviilioikeudellisia asioita
késittelevdn tuomioistuimen antamalla tuomiolla.
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Anheuser-Busch esittdd aluksi tiettyja huomautuksia asiassa T-257/06, joka koskee
rekisteréintihakemusta nro 4. Se korostaa ensinnékin, ettd Budvar ei vedonnut
viitteensd tueksi Itdvallassa suojattuun alkuperdnimitykseen “bud”, toisin kuin
valituslautakunta totesi 28.6.2006 tekemissddn péadtoksessd (asia R 802/2004-2).
Seuraavaksi mité tulee rekisterdintihakemuksessa nro 4 tarkoitettuihin palveluihin,
Anheuser-Busch toteaa, etté rekisterdinti myonnettiin jo lopullisesti luokkiin 35, 38 ja
41 kuuluvia tavaroita varten sekd luokkaan 42 kuuluvia palveluja “tietokannan
hoitaminen” varten. Menettely valituslautakunnassa koski sen mukaan yksinomaan
luokkaan 42 kuuluvia “ravintola-, baari- ja pub-palveluja”, koska viiteosasto oli
hyviksynyt viitteen yksinomaan tdmén osalta ja viliintulija oli ainoa osapuoli, joka oli
valittanut tdstd paatoksestd. Viiteosaston paatos oli siis lopullinen sen osalta, etté siind
hyldttiin luokkiin 35, 38 ja 41 kuuluvia palveluja sekd luokkaan 42 kuuluvia palveluja
“tietokannan hoitaminen” koskeva viite.

Anheuser-Busch toteaa niin ikddn alustavasti kaikissa asioissa, ettd Budvar viittasi
valituslautakunnassa alkuperdnimityksiin ”bud” Portugalissa ja Italiassa, vaikka
Anheuser-Buschin mukaan ndmé oikeudet on julistettu péatemdttomiksi ndissd
maissa ja vaikka véiteosasto katsoi, ettd ndiden oikeuksien olemassaoloa ei ole naytetty
toteen. Anheuser-Busch toteaa, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa
Budvar tyytyy vetoamaan alkuperénimityksiin "bud” Ranskassa ja asioissa T-225/06,
T-255/06 ja T-309/06 Itdvallassa. Anheuser-Busch péittelee tastd, ettd véitteen perusta
rajoittuu tosiasiassa ndihin oikeuksiin.

Anheuser-Busch esittdd seuraavaksi tulkintansa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdasta. Se katsoo erityisesti, ettd timé sddnnos koskee lahinné rekisterdiméattomia
oikeuksia, oikeuksia, jotka syntyvit ja pysyvit siksi, ettd niitd kiytetddn tosiasiallisesti
markkinoilla. Rekisteroityjen tavaramerkkien osalta on sen mukaan toisin, koska niiden
olemassaolo ja patevyys syntyvit itse rekisterdintitoimella. Tédsséd yhteydessé yhteison
lainsddtdja on sen mukaan paittinyt olla viittaamatta yksinomaan kansalliseen
oikeuteen liike-eldmdssd kaytettyjen merkkien osalta ja viitata siihen yksinomaan
kyseisten merkkien "kayttoon” perustuvien oikeuksien olemassaolon ja laajuuden
osalta. Sen mukaan High Court of Justice (England & Wales) (Englannin ja Walesin
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siviiliasioita késittelevd tuomioistuin) noudatti nditd periaatteita asiassa, jota kutsutaan
nimella COMPASS, antamassaan tuomiossa (24.3.2004). Niiden periaatteiden
mukaisesti SMHV:1l4 on paitsi mahdollisuus my6s velvollisuus lausua asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen aikaisempien oikeuksien pétevyydest.
Anheuser-Busch viittaa myos ohjeisiin, jotka koskevat SMHV:ssd kéytdvid menettelyja
(C osan 4 luvun 5.3.4 jakso). Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei
vahvisteta aineellisia edellytyksid tillaisen “kayton” laajuudelle, tdmén artiklan
toiminnan ja rakenteen valossa on selvad, ettd yhteison lainsdétdjan aikomuksena oli
soveltaa tiukempia edellytyksié rekister6imattomien oikeuksien suojaan kuin rekiste-
roityihin tavaramerkkeihin. Tamén osalta asetuksen N:o 40/94 15 ja 43 artiklassa
edellytettyé tosiasiallista kdyttod on sen mukaan pidettivd ehdottomana vahimmaéis-
vaatimuksena asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessd edellytetysti
kéytosta.

Pidasian osalta Anheuser-Busch toteaa ensinnikin, ettd valituslautakunta ei lausunut
kyseessd olevien alkuperdnimitysten pétevyydestd. Sen mukaan valituslautakunta
katsoi, ettd kisiteltdvana olevassa asiassa ei ollut olemassa alkuperdnimitysta.

Anheuser-Busch viittdd toiseksi, ettd sana "bud” ei ole paikannimi, ja se viittaa
erityisesti tiettyihin asiakirjoihin, jotka se esitti SMHV:ssi. Anheuser-Busch tdsment&a
erityisesti, ettd alkuperdnimityksen rekisterdinti ei voi antaa maantieteellistd sivumer-
kitystd sanalle, jolla téllaista merkitysta ei ole. Lisdksi jopa olettaen, ettd saksankielinen
nimi "Budweis” voitaisiin liittdd Ceske Budéjovicen kaupunkiin — mitd Budvar ei sen
mukaan nédyttényt toteen —, kuluttajan pitdisi harjoittaa yliméaraista aivovoimistelua.
Sen mukaan ei ndin ollen ole ilmeistd, ettd sanan "bud” ymmarretddn tarkoittavan
”Budweisia” ja etti se liitetian Ceske Bud&jovicen kaupunkiin. Lisiksi vaikka olisi totta,
ettd maantieteellisten sanojen lyhenteet voivat perié tdydellisen sanan maantieteellisen
luonteen, tdma voi toimia vain todella tavallisissa lyhenteissd. Sen mukaan mitddn
argumenttia tai todistetta ei kuitenkaan ole esitetty sen osoittamiseksi, ettd sanaa "bud”
kaytetaan Ceske Budéjovicen lyhenteeni ja etti se ymmirretddn tallaiseksi. Samaa
pédttelyd on sen mukaan sovellettava mielikuvituksellisiin sanoihin, jotka eivdt missaén
tapauksessa tdytd Lissabonin sopimuksen edellytyksié, koska se koskee sen 2 artiklan
1 kohdan mukaan vain olemassa olevia paikkoja. Mielikuvituksellisia sanoja voidaan
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joka tapauksessa suojata vain, jos ne ymmaérretddn maantieteellisessd merkityksessa,
mistd ei sen mukaan ole kyse késiteltavéna olevassa asiassa.

Anheuser-Busch katsoo kolmanneksi, etta valituslautakunnalla oli toimivalta todeta,
onko sana "bud” alkuperénimitys vai ei. Valituslautakuntaa ei sen mukaan tdmén osalta
sido Lissabonin sopimus eikd kahdenvilinen sopimus. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan yhteydessi SMHV:n on sen mukaan osoitettava, ettd kaikki edellytykset
suhteellisen hylkdysperusteen hyviksymiseksi tdyttyvit. Toisin kuin rekisteroityjen
tavaramerkkien osalta, SMHV:td eiviat sido aikaisemmat kansalliset hallinnolliset
péitokset, joihin kuuluu esimerkiksi nimityksen rekisterdinti. SMHV:I4 on sen
mukaan toimivalta lausua asianomaisen nimitykseen liittyvéin oikeuden olemassaolosta
ja pitevyydestd, ja silld on tidssd yhteydessd sama toimivalta kuin kansallisilla
tuomioistuimilla. Kun valituslautakunta toteaa, ettd maantieteellistd nimitysté
koskeva suoja on pédtemiton, se ei sammuta titd oikeutta vaan yksinomaan toteaa,
ettd vaadittu oikeus ei voi olla esteend yhteison tavaramerkin rekisterdinnille.

Neljanneksi ranskalaiset ja itévaltalaiset tuomioistuimet katsoivat Anheuser-Buschin
mukaan, ettd sanaa "bud” ei suojata alkuperédnimityksend. Vaikka ndmé tuomiois-
tuinten paidtokset eivit vield ole lopullisia ja sitovia, ne vahvistavat sen, ettd
valituslautakunnan riidanalaisessa paatoksessd suorittama tosiseikkojen arviointi oli
asianmukainen.

Anheuser-Busch lisdd asioissa T-255/06, T-257/06 ja T-309/06, ettd INPL:in péatosta,
joka annettiin tiedoksi 19.5.2005 ja johon Budvar vetosi kanteissaan, ei ilmoitettu
SMHV:lle, minké vuoksi sitd ei voida ottaa tutkittavaksi. Joka tapauksessa Budvarin
tarkoittama INPLin p&itos oli pelkdstddn viliaikainen, ja rekisterdinnin lopullinen
epddminen perustui menettelylliseen kysymykseen eikd asiakysymykseen. Anheuser-
Busch viittaa tdmén osalta 6.4.2006 pdivittyyn kirjelméénsa, jonka se jatti valituslau-
takunnalle menettelyssd, joka johti asiaan T-257/06.
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b) Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdalla mahdollistetaan
viitteen tekeminen yhteison tavaramerkkié koskevaa hakemusta vastaan muun merkin
kuin aikaisemman tavaramerkin perusteella ja ettd tilanteesta, jossa kyse on
aikaisemmasta tavaramerkistd, saddetddn 8 artiklan 1-3 ja 5 kohdassa (yhdistetyt
asiat T-57/04 ja T-71/04, Budéjovicky Budvar ja Anheuser-Busch v. SMHV (AB
GENUINE Budweiser KING OF BEERS), tuomio 12.6.2007, Kok. 2007, s. 1I-1829,
85 kohta). Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan tihdn merkkiin
sovellettavan yhteison tai jasenvaltion oikeuden mukaan merkkiin perustuvien
oikeuksien pitdd olla hankittu ennen yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen
jattamispédivaa tai ennen yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen tueksi vedottua
etuoikeuspdivad. Edelleen tdhdn merkkiin sovellettavan yhteison tai jdsenvaltion
oikeuden mukaan merkin on annettava haltijalleen oikeus kieltdd myohemmaén
tavaramerkin kaytto.

Téssd yhteydessd viitteessd on asetuksen N:o 2868/95 15 sdédnnon 2 kohdan mukaan,
sellaisena kuin sitd sovellettiin Budvarin jattdessd viitteensd, muun muassa oltava
maininta aikaisemmasta oikeudesta ja sen jdsenvaltion tai niiden jdsenvaltioiden nimi,
joissa tdmd oikeus on olemassa, sekd aikaisemman oikeuden esitys ja tarvittaessa
kuvaus. Lisdksi asetuksen N:o 2868/95 16 sddnnon 2 kohdan nojalla, sellaisena kuin sité
sovellettiin Budvarin jéttdessd viitteensd, viitteeseen on mieluiten liitettdvé todisteet
tdmén oikeuden hankkimisesta ja sen suojan laajuudesta.

Kasiteltivana olevassa asiassa valituslautakunta katsoi 1dhinna, ettd aivan ensiksi oli
médritettéva, oliko merkki BUD todella alkuperénimitys. Se totesi timén osalta ensiksi,
ettd alkuperdnimitys on maantieteellinen merkint, jolla kerrotaan kuluttajille, ettd
tavara on perdisin tietystéd paikasta, tietyltd seudulta tai tietyltd alueelta ja ettd silld on

II - 3597



82

TUOMIO 16.12.2008 — YHDISTETYT ASIAT T-225/06, T-255/06, T-257/06 JA T-309/06

tiettyja ominaisuuksia, jotka liittyvdt maantieteelliseen ympéristoon, jossa se on
valmistettu, ja joita ovat esimerkiksi luonnolliset ja inhimilliset tekijat. Se hyviksyi
seuraavaksi, ettd on vaikeaa kuvitella, ettd merkkid BUD voitaisiin pitdd alkuperani-
mityksend tai edes maantieteellisen alkuperdn vilillisend merkintédnd. Valituslauta-
kunta katsoi erityisesti, ettd sana "bud” ei vastaa Tsekin tasavallassa sijaitsevan paikan
nimed. Mikdén ei sen mukaan todista, ettd sen kaupungin nimi, johon Budvar on
sijoittautunut (eli Ceské Budéjovice, jonka saksankielinen nimi on Budweis) olisi
lyhennetty "Budiksi”. Sen mukaan on ndin ollen vaikeaa kuvitella, ettd kuluttajat
Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Itdvallassa voisivat ymmartdd sanan “bud”
alkuperdnimitykseksi eli olueksi, joka on pantu tietylld TSekin tasavallan maantieteel-
liselld alueella ja jolla on tiettyja ominaisuuksia, jotka liittyvit sen maantieteelliseen
ympiéristoon. Valituslautakunta totesi liséksi, ettd Budvar on kéiyttinyt merkkia BUD
tavaramerkkini eiki alkuperanimityksena. Ei lisaksi niyta silti, ettd jokin muu Ceské
Budéjovicen (paikka, johon Budvar on sijoittautunut) yritys voisi panna olutta
alkuperénimitystd “bud” kéyttden. Lopuksi ndiden toteamusten valossa valituslauta-
kunta katsoi, ettd kysymys siitd, pidetdédnko merkkid BUD alkuperdnimityksend, jota
suojataan Itdvallassa tdmén jésenvaltion ja Tsekin tasavallan valilld tehdyn kahdenvi-
lisen sopimuksen perusteella, tai Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa Lissabonin
sopimuksen perusteella, on toissijainen. Vaikka merkkid BUD pidettiisiin alkuperi-
nimityksend yhdessd ndistd maista, olisi ilmeistd, ettd véite ei voisi menestya asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla sellaisen oikeuden perusteella, joka esitetddn
alkuperéinimityksend mutta joka ei itse asiassa ole sellainen (valituslautakunnan
14.6.2006 tekemain paatoksen (asia R 234/2005-2) 19—22 kohta, johon viitataan myos
muissa riidanalaisissa paatoksissa).

Riidanalaisten paétosten tutkimiseksi on tehtdvi ero alkuperénimityksen “bud”, joka on
rekisteroity Lissabonin sopimuksen perusteella, ja sen nimityksen “bud” vilill4, jota
suojataan kahdenvilisen sopimuksen perusteella. On korostettava, ettd Euroopan
yhteiso ei ole Lissabonin sopimuksen eikd kahdenvilisen sopimuksen sopimuspuoli.
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Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdity alkuperénimitys "bud”

On todettava, ettd valituslautakunta analysoi riidanalaisten péditosten sanamuodon
mukaan sitd, “onko merkki BUD todella alkuperdnimitys”. Valituslautakunta katsoi
tdssd yhteydessd, ettd kyseessd oleva viite ei voinut menestyéd asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan nojalla sellaisen oikeuden perusteella, joka esitetddn alkupera-
nimityksend” mutta joka itse asiassa “ei ole sellainen”. Valituslautakunta katsoi my®ds,
ettd kysymys siitd, pidetddnko merkkid BUD suojattuna alkuperdnimityksend muun
muassa Ranskassa Lissabonin sopimuksen perusteella “on toissijainen”. Tasté seuraa,
ettd valituslautakunta lausui itse “alkuperdnimityksen” luokittelusta tutkimatta
kyseessé olevan alkuperdnimityksen suojan laajuutta mainittujen kansallisten oikeuk-
sien valossa.

Ensinndkin tarvitsematta pohtia ensimmaéisen osan yhteydessa Lissabonin sopimuksen
vaikutuksia sen aikaisemman oikeuden suojaan, johon on vedottu Ranskan oikeuden
perusteella, on todettava, ettd alkuperdnimitysten rekisterdinti kyseisen sopimuksen
perusteella suoritetaan sopimusvaltioiden hallintoviranomaisten hakemuksesta sel-
laisten luonnollisten henkildiden tai julkisoikeudellisten tai yksityisoikeudellisten
oikeushenkildiden nimissé, joilla on oikeus kayttdd nditd nimityksid kansallisen
lainsdddantonsd mukaan. Tdssd yhteydessd sopimusvaltioiden hallintoviranomaiset
voivat julistaa, kun esittavit sille perustelut, yhden vuoden kuluessa rekisterointi-
ilmoituksen vastaanottamisesta, ettd ne eivit voi taata alkuperdnimityksen suojaa
(Lissabonin sopimuksen 5 artiklan 1 ja 3 kohta).

Toiseksi on todettava, ettd Lissabonin sopimuksen perusteella rekisteréidyn alkupe-
rdnimityksen ei voida katsoa tulleen vyleiseksi niin kauan kuin sitd suojataan
alkuperénimityksend alkuperdmaassa. Téssd yhteydesséd alkuperdnimitykselle myon-
netty suoja taataan eikd sitd ole tarpeen uusia (Lissabonin sopimuksen 6 artikla ja
7 artiklan 1 kohta).
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Kolmanneksi Lissabonin sopimuksen taytintoOnpanosiéntdjen 16 sddnndssa tode-
taan, ettd kun kansainvilisen rekisterdinnin vaikutukset julistetaan pateméattomiksi
sopimusvaltiossa ja kun pateméttomaiksi julistamiseen ei voida endd hakea muutosta,
tdmén sopimusvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava tdmé patemétto-
miksi julistaminen tiedoksi kansainvéliselle toimistolle. Téssd tapauksessa ilmoituk-
sessa mainitaan viranomainen, joka on julistanut vaikutukset pateméattomiksi. Téasta
seuraa, ettd ainoastaan Lissabonin sopimuksen sopimusvaltion viranomainen voi
julistaa sopimuksen perusteella rekisteroidyn alkuperanimityksen vaikutukset péte-
mattomiksi.

Kasiteltdvand olevassa asiassa alkuperdnimitys "bud” (nro 598) rekisteréitiin 10.3.1975.
Ranska ei ilmoittanut vuoden kuluessa rekisterdinti-ilmoituksen vastaanottamisesta,
ettei se voi taata kyseisen alkuperdnimityksen suojaa. Liséksi riidanalaisten pa&tosten
tekohetkelld asianomaisen alkuperénimityksen vaikutukset oli jo julistettu patemétto-
miksi Strasbourgin tribunal de grande instancen 30.6.2004 antamalla tuomiolla. Kuten
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista ilmenee,
Budvar kuitenkin valitti tdstd tuomiosta, ja télla valituksella on lykkéaava vaikutus.
Téstd seuraa, ettd riidanalaisten paidtosten tekohetkelld asianomaisen alkuperénimi-
tyksen vaikutuksia ei ollut julistettu patemattomiksi Ranskassa péitokselld, josta ei
voida valittaa.

Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennestd perustelukappaleesta ilmenee,
tavaramerkkejd koskeva yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkeji koskevaa jasenval-
tioiden oikeutta (asia T-318/03, Atomit Austria v. SMHV — Fabricas Agrupadas de
Munecas de Onil (ATOMIC BLITZ), tuomio 20.4.2005, Kok. 2005, s. 1I-1319,
31 kohta). Téll4 perusteella ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettd
kansallista tavaramerkkid koskevan rekister6innin pétevyyttd ei voida riitauttaa
yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssd (asia T-6/01, Matratzen Concord v.
SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. I1-4335,
55 kohta; asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV - Diesel (DIESELIT), tuomio
30.6.2004, Kok. 2004, s. 1I-1887, 71 kohta; asia T-269/02, PepsiCo v. SMHV -
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Intersnack Knabber-Geback (RUFFLES), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. 1I-1341,
26 kohta ja asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV — Propamsa (PAM PLUVIAL),
tuomio 22.3.2007, Kok. 2007, s. I1-757, 88 kohta).

Téstd seuraa, ettd asetuksella N:o 40/94 luotu jérjestelma edellyttad sitd, ettda SMHV
ottaa huomioon kansallisella tasolla suojattujen aikaisempien oikeuksien olemas-
saolon. Ndin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa, tarkasteltuna yhdessd
8 artiklan 4 kohdan kanssa, saddetédn, ettd muun liike-elamassé kdytetyn merkin, jonka
vaikutusala on laajempi kuin paikallinen ja joka on voimassa jdsenvaltiossa, haltija voi
vastustaa siind médritetyin edellytyksin yhteison tavaramerkin rekisterointia (ks.
analogisesti edelld 88 kohdassa mainittu asia ATOMIC BLITZ, tuomion 31 ja 32 kohta).
Tdmén suojan takaamiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa mainitaan
nimenomaisesti aikaisempaan oikeuteen, johon on vedottu, "sovellettava jasenvaltion
oikeus”.

Koska Ranskassa alkuperdnimityksen "bud” vaikutuksia ei ole julistettu lopullisesti
patemittomiksi, valituslautakunnan oli otettava huomioon asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan perusteella merkityksellinen kansallinen oikeus ja Lissabonin
sopimuksen perusteella tehty rekisterointi eikd se voinut asettaa kyseenalaiseksi sit4,
ettéd aikaisempi oikeus, johon on vedottu, oli "alkuperanimitys”.

On liséttavd, ettd jos valituslautakunnalla oli vakavia epailyjd siitd, voitiinko aikaisempi
oikeus luokitella "alkuperdnimitykseksi”, ja siis suojasta, joka sille oli myonnettava sen
kansallisen oikeuden perusteella, johon on vedottu, timén kysymyksen ollessa
nimenomaisesti esilld tuomioistuimessa Ranskassa silld oli mahdollisuus asetuksen
N:o 2868/95 20 sddnnon 7 kohdan c alakohdan perusteella lykéta vditemenettelya tétéd
koskevaa lopullista tuomiota odotettaessa.
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Kun otetaan huomioon ndmi seikat, on katsottava, ettd valituslautakunta rikkoi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, kun se katsoi ensinnékin, ettd aikaisempi
oikeus, johon on vedottu ja joka on rekisterdity Lissabonin sopimuksen perusteella, ei
ollut "alkuperédnimitys”, ja kun se katsoi seuraavaksi, ettd kysymys siitd, pidettiinko
merkkid BUD suojattuna alkuperdnimityksend muun muassa Ranskassa, oli "toissi-
jainen”, ja kun se paatteli, ettd viite ei voinut menestya tdmén perustan nojalla.

Kahdenvilisen sopimuksen perusteella suojattu nimitys "bud”

Kahdenvilisen sopimuksen liitteen B sanamuodosta ilmenee, ettd sana "bud” on
luokiteltu "merkinndksi”. Kyseisestd sopimuksesta ei ilmene, ettd merkintd "bud” olisi
nimenomaisesti luokiteltu "alkuperdmerkinnéksi”. Kyseisestd sopimuksesta ei myos-
kédn ilmene, ettd sanan "bud” olisi katsottu muodostavan maantieteellisen nimityksen
tai viittaavan asianomaisen tavaran erityisiin ominaisuuksiin.

Tdmén osalta on korostettava, ettd kahdenvilisen sopimuksen 2 artiklan mukaan
riittdd, ettd asianomaiset merkinnét tai nimitykset liittyvdt suoraan tai valillisesti
tavaran alkuperién, jotta ne voidaan luetella kahdenvilisessd sopimuksessa ja ne voivat
tdma vuoksi saada kahdenvilisessd sopimuksessa mydnnetyn suojan. Tama mééritelma
on tdmén osalta laajempi kuin mééritelm4, jonka valituslautakunta hyviksyi. Se katsoi
nimittéin, ettd "alkuperdnimitys” on “maantieteellinen merkint, joka antaa kuluttajille
tiedon siit4, ettd tavara on peréisin tietysté paikasta, tietyltd seudulta tai tietyltd alueelta
ja ettd silli on tiettyjda ominaisuuksia, jotka liittyvdat siihen maantieteelliseen
ympéristoon, missd se on valmistettu, ja joita ovat esimerkiksi luonnolliset ja
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inhimilliset tekijat” (valituslautakunnan 14.6.2006 tekemén pédtoksen (asia R
234/2005-2) 19 kohta, johon viitataan myds muissa riidanalaisissa padtoksissé).

Niiden seikkojen valossa on katsottava, ettd valituslautakunta teki kaksi virhettd. Se
katsoi ensinnékin virheellisesti, ettd nimitys "bud” on nimenomaisesti suojattu
“alkuperédnimityksend” kahdenvilisen sopimuksen perusteella. Seuraavaksi ja joka
tapauksessa se sovelsi “alkuperdnimityksen” miéritelméd, joka ei vastaa kyseisen
sopimuksen perusteella suojattujen merkintdjen méaritelmaa.

Se, ettd Budvar saattoi esittdéd oikeuden, johon on vedottu, “alkuperénimityksena”, ei
estdnyt valituslautakuntaa arvioimasta esitettyjd tosiseikkoja ja asiakirjoja taydellisesti
(ks. vastaavasti edelld 88 kohdassa mainittu asia ATOMIC BLITZ, tuomion 38 kohta).
Tdma on erityisen tdrkedd, kun luokittelulla, joka on annettava aikaisemmalle
oikeudelle, voi olla merkitystd kyseisen oikeuden vaikutuksiin viitemenettelyssa.
Tamain osalta on muistutettava, etta SMHV:td voidaan vaatia huomioimaan muun
muassa sen jasenvaltion kansallinen oikeus, jossa aikaisempi tavaramerkki, johon véite
perustuu, on suojattu. Téssd tapauksessa sen on viran puolesta selvitettdvd téssé
tarkoituksessa hyodyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jdsenvaltion kansallinen
lainsdddanto, jos tallaiset tiedot ovat tarpeen kyseisen rekisterdinnin hylkéysperusteen
soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitdvyyden ja
esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. SMHV:n suorittaman tutki-
muksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei ndet merkitse sitd, ettei se voisi niiden
tosiseikkojen lisdksi, jotka vditemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esitténeet,
ottaa huomioon myos notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa
tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lihteistd (asia
T-185/02, Ruiz-Picasso ym.v. SMHV — DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004,
Kok. 2004, s. I1-1739, 29 kohta ja edelld 88 kohdassa mainittu asia ATOMIC BLITZ,
tuomion 35 kohta). Nditd periaatteita sovelletaan kisiteltavind olevassa asiassa.
Valituslautakunnalla oli kaytettavissadn tarvittavat seikat tosiseikkojen tdydelliseksi
arvioimiseksi.
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Kun otetaan huomioon ndmd seikat, on katsottava, ettd valituslautakunta rikkoi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, kun se katsoi ensinnékin, ettd aikaisempi
oikeus, johon on vedottu ja jota suojataan kahdenviliselld sopimuksella, ei ole
“alkuperédnimitys” valituslautakunnan hyviksyman maééaritelman mukaan, ja seuraa-
vaksi, ettd kysymys siitd, pidetdadnké merkkia BUD suojattuna alkuperdnimityksend
muun muassa Itdvallassa, oli "toissijainen”, ja kun se péétteli lopuksi, ettd viite ei voinut
menestyd timén perustan nojalla.

On lisdksi todettava, etti kahdenviliselli sopimuksella on edelleen vaikutuksia
Itavallassa nimityksen "bud” suojaamiseksi. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
melle esitetyistd asiakirjoista ei ilmene, ettd Itdvallan tuomioistuimet olisivat katsoneet,
ettéd Itdvalta tai TSekin tasavalta eivdt ole halunneet soveltaa sopimusten seuraannon
periaatetta kahdenviliseen sopimukseen Ts$ekkoslovakian sosialistisen tasavallan
jakautumisen jilkeen. Mikddn ei lisiksi anna ymmartdd, ettd Itdvalta tai TSekin
tasavalta olisivat irtisanoneet kyseisen sopimuksen. Lisédksi Itdvallassa vireilld olevat
riita-asiat eivit ole johtaneet tuomioistuimen lopulliseen pédédtokseen. Téssi tilanteessa
samoista syistd kuin edelld 88 ja 89 kohdassa esitetyt syyt valituslautakunnan oli
otettava huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella aikaisempi
oikeus, johon Budvar vetosi, eiké se voinut asettaa kyseenalaiseksi kyseisen oikeuden
varsinaista luokittelua.

Edelld esitetystd seuraa, ettd ainoan kanneperusteen ensimmadinen osa on katsottava
perustelluksi.

Koska riidanalaiset paatokset perustuvat muille taydentéville ndkemyksille, joita toinen
osa koskee, niitd on analysoitava seuraavaksi.
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2. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan edellytysten soveltamista koskeva toinen
osa

a) Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Budvarin lausumat

Budvar toteaa ensiksi, ettd se on aikaisemman oikeuden, johon on vedottu, haltija. Se
kiistdad toiseksi valituslautakunnan paatelmin, jonka mukaan merkkida BUD ei ole
kéytetty liike-eldmésséd. Se katsoo kolmanneksi, ettd valituslautakunta teki virheen
péitellessddn, ettei ollut osoitettu, ettd kyseessd oleva nimitys antoi sille oikeuden
kieltad sanan "bud” kéyton tavaramerkkina Itdvallassa tai Ranskassa.

— Edellytys, joka koskee siti, ettd viitteen tekija on aikaisemman oikeuden, johon on
vedottu, haltija

Budvar vaiittida, ettd mita tulee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan, se on
aikaisemman oikeuden, johon on vedottu, haltija. Toisin kuin valituslautakunta tuntuu
antavan ymmartdd asiassa R 234/2005-2 tehdyn paatoksen 21 kohdassa, Budvar
korostaa, ettd se, ettd se on oikeuden kayttda alkuperdnimitystd "bud” ainoa haltija, ei
ole ristiriidassa timan merkin alkuperdnimityksen luokittelun kanssa, koska tillaisen
nimityksen kollektiivinen kaytto ei ole valttamatontd. Késiteltdvand olevassa asiassa
asianomainen alkuperénimitys on rekistero6ity Budvarin nimiin T$ekin maatalousmi-
nisteriossa ja WIPO:ssa, minké vuoksi se voi vedota siihen téssda menettelyssa.
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— Aikaisemman oikeuden, johon on vedottu, liike-elaméssd kayttamistd koskeva
edellytys

Budvar muistuttaa asiassa R 234/2005-2 tehdyn pédtoksen 23 ja 24 kohdan
sanamuodosta ja viittdd, ettd valituslautakunta ei voinut soveltaa analogisesti asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon sdannoksia
sen madrittdmiseksi, oliko alkuperénimitystd “"bud” kéytetty "liike-eldméssé”.

Budvar korostaa ensiksi, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan perusteella yksinomaan
rekisteroityjen aikaisempien tavaramerkkien haltijat voivat viitteen yhteydessd joutua
osoittamaan oikeutensa kéyton. Naitéd todisteita koskevista yksityiskohtaisista sdén-
noistéd saddetddn asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnossd. Miltddn muulta aikaisemmalta
oikeudelta, johon on vedottu, ei voida edellyttdd ennalta sen kayttod koskevia todisteita
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan kriteerien mukaan.

Budvar viittaa toiseksi asetuksen N:0 40/94 johdanto-osan kuudenteen ja yhdeksdnteen
perustelukappaleeseen ja toteaa, ettd yhteison tavaramerkin rekisterdinti evétdan, kun
se voi loukata "aikaisempaa oikeutta”. Kun aikaisempi oikeus on tavaramerkki, sitd on
kuitenkin kéytettdva tosiasiallisesti, jotta se muodostaa oikeuden, johon voidaan vedota
yhteison tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Jos kyseessé oleva aikaisempi oikeus ei ole
tavaramerkki, asetuksen N:o 40/94 saidnnoksissd ei Budvarin mukaan velvoiteta
osoittamaan tdmén merkin "kéayttod” liike-elamassa. Lisédksi asetuksessa N:o 40/94 ei
ole ensimmiaistikddn sellaista poikkeussddnnostd aikaisempien oikeuksien suojan
periaatteeseen, jolla pyrittéisiin luomaan velvoite osoittaa liike-eldméssé tapahtuvan
kéyton laajuus. Asiassa T-225/06 Budvar toteaa, ettd todellisen ja tosiasiallisen kdyton
osoittaminen liike-elamdssd riittdd. Muissa asioissa Budvar toteaa, ettd kayton
osoittaminen liike-elamass4 riittaa.
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Budvar analysoi kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan sanamuotoa ja
tdsmentad, ettd SMHYV voi yhteison tavaramerkin hakijan pyynnosté kehottaa vaitteen
tekijad esittdimédn todisteet sen tavaramerkin, johon timé vetoaa, todellisesta ja
tosiasiallisesta kdytostd. Kasiteltdvdna olevassa asiassa Anheuser-Busch kaytti Budvarin
mukaan tatd mahdollisuutta yksinomaan sen kansainvilisen tavaramerkin osalta, johon
Budvar oli alun perin vedonnut viitteensé tueksi (kansainvélinen tavaramerkki nro
361566). SMHV:ll4 ei siis Budvarin mukaan ole toimivaltaa vaatia oma-aloitteisesti
aikaisemman tavaramerkin kayttod koskevia todisteita vaan tdmé oikeus kuuluu
yksinomaan yhteisén tavaramerkin hakijallee. SMHV:4 ei sen mukaan ole sitd
suuremmalla syylld oikeutta tehda alkuperdnimityksen, johon on vedottu, kayttoa
koskevista todisteista edellytystd, jonka vuoksi véitteen hylkddminen on perusteltua,
koska sitd ei SMHV:n mukaan ole tdytetty. Budvar korostaa liséiksi, ettd oikeus vaatia
vditteen yhteydessd todisteiden esittdmistd sen aikaisemman tavaramerkin kaytost,
johon on vedottu, on looginen ja tarpeellinen viliton seuraus tavaramerkkien
menettdmistd koskevista sddnndistd, joista sdddetddn jasenvaltioiden tavaramerkki-
lainsdddénnon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 50 artiklassa.

Budvar viittdd neljainneksi, ettd valituslautakunnan péittely on vastoin yhteisén
oikeuskaytiantod, joka liittyy késitteeseen "kaytto liike-eldmaissd”, sellaisena kuin se
esitetddn direktiivin 89/104 4 ja 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan
1 kohdassa. Budvar viittaa erityisesti yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-206/01,
Arsenal Football Club, 12.11.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. 1-10273) 40 kohtaan
ja ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-279/03, Galileo International
Technology vastaan komissio, 10.5.2006 antaman tuomion (Kok. 2006, s. 11-1291)
114 kohtaan. Budvarin mielestd kdyton "laatua” koskeva kriteeri on ainoa oikeuskay-
tannossd  hyviksytty kriteeri, eikd minkédnlaisella “méérallisella” kriteerilld ole
merkitystd. Néin ollen yksinomaan kdyton kaupallinen luonne on sen mukaan
ratkaiseva, ei madréllisesti merkittavé kaytto.

Budvar katsoo viidenneksi, ettd valituslautakunnan pasttely on ristiriidassa SMHV:n
padtoskaytdnnon kanssa. Budvar viittaa tdmén osalta useisiin SMHV:n paatoksiin,
joissa ei sen mukaan vaadittu aikaisemman oikeuden maéréllisesti merkittavaa kayttoa.
Lisdksi yhdistetyissé asioissa T-60/04—T-64/04, jotka koskivat sanamerkkid BUD ja
jotka johtivat ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissd asioissa
T-60/04—T-64/04, Budéjovicky Budvar vastaan SMHV — Anheuser-Busch (BUD),
12.6.2007 antamaan tuomioon (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), SMHV oli
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tdysin tietoinen alkuperdnimityksen oikeudellisesta merkityksestd. Budvar viittaa
tdmédn osalta useisiin oikeudenkdyntiasiakirjoihin ndissd asioissa, ja se liittdd ne
kannekirjelmdén. Néistd seikoista ilmenee, ettd SMHV:n péadtoskaytdnnossd annetaan
laadullinen eikd maaréllinen tulkinta késitteelle "liike-elaméssa kaytetty merkki”. Sen
lisdksi, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen pitéisi todeta, ettd riidanalaiset
padtokset ovat laittomia, sen pitdisi myds katsoa, ettd ne loukkaavat yhdenvertaisen
kohtelun periaatetta. Budvar mainitsee timén osalta ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen asiassa T-123/04, Cargo Partner vastaan SMHV (CARGO
PARTNER), 27.9.2005 antaman tuomion (Kok. 2005, s. I1-3979) 70 kohdan.

Kun otetaan huomioon kaikki ndma seikat ja se, ettd valituslautakunnan vaatimus, joka
koskee todisteita aikaisemman merkin kéytdstd, on yhteison sdddosten vastainen,
Budvar vaittaa, etti kisiteltavana olevassa asiassa valituslautakunnalle on toimitettu
todisteet sen osoittamiseksi, ettd Budvar kédyttdd nimitystd "bud” liiketoiminnassaan
eikd yksityisesti. Budvar esittdd tdssd menettelyssd uudelleen ndma asiakirjat, jotka
muodostuvat Ranskan osalta useista laskuista ja Itdvallan osalta asioissa T-225/06,
T-255/06 ja T-309/06 useista todistuksista, laskuista ja lehtileikkeista.

Mitd tulee valituslautakunnan arviointiin, jonka mukaan hallinnollisen menettelyn
kuluessa toimitettujen asiakirjojen perusteella ei voida osoittaa alkuperdnimityksen
"bud” kayttéd vaan yksinomaan tavaramerkin BUD kayttd, Budvar korostaa, ettd
"kayton” kisitettd ei sovelleta alkuperdnimitykseen, koska téllaisen oikeuden tehtévana
ei ole tavaran yksilointi. Budvar lisad, etté kasiteltdviand olevassa asiassa pelkkd merkin
BUD lisdédaminen muodostaa samanaikaisesti tavaramerkin ja alkuperdnimityksen
kéyton. Budvar tismentéd lopuksi, ettd yhdistetyissa asioissa T-60/04—T-64/04, jotka
koskivat alkuperénimitystd “bud” ja jotka johtivat edelld 108 kohdassa mainituissa
yhdistetyissd asioissa BUD annettuun tuomioon, SMHV myonsi, ettd tdméin
alkuperénimityksen kaytto oli tyydyttévaa.
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— Asianomaiseen nimitykseen perustuvaa oikeutta koskeva edellytys

Budvar vdittas, ettd silld on oikeus kieltdd haetun tavaramerkin kéytté Ranskassa ja niin
ikdén asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06 Itéivallassa.

Ranskan osalta Budvar vetoaa useisiin Ranskan lainsdadannon saiannoksiin sen
mukaan, ovatko hakemuksen kohteena olevat tavarat ja palvelut samoja vai
samankaltaisia vai erilaisia kuin olut.

Kun kyseessd olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin olut (eli Budvarin
mukaan asioissa T-225/06 ja T-309/06 kyseessd olevat tavarat sekéd luokkaan 32
kuuluvat tavarat asiassa T-255/06), Budvar vetoaa Ranskan kuluttajansuojalain (code
de la consommation, jaljempané kuluttajansuojalaki) L. 115-8 §:n 1 momenttiin ja
L. 115-16 §:n 1-4 momenttiin, joissa sdddetddn ldhinnd, ettd alkuperdnimityksen
lainvastainen kaytto voidaan kieltds ja ettd siitd voidaan médrétd seuraamuksia. Koska
kasiteltiavind olevassa asiassa haettu tavaramerkki (asiat T-225/06 ja T-309/06) tai
haetun tavaramerkin hallitseva merkki (asia T-255/06) ovat sen mukaan samat kuin
asianomainen alkuperdnimitys ja koska asianomaiset tavarat ovat samoja tai
samankaltaisia, se, ettd Anheuser-Busch kayttdd merkkia BUD, loukkaa kyseistd
alkuperdnimitysta.

Kun kyseessi olevat palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin olut (eli Budvarin
mukaan luokkaan 42 kuuluvat “ravintola-, baari- ja pub-palvelut” asiassa T-257/06),
Budvar vetoaa maaseutulain L. 641-2 §:4én, joka toistetaan kuluttajansuojalain L. 115-
5 §:ssé ja jossa sdddetddn, ettd “maantieteellistd nimed, joka muodostaa alkuperidnimi-
tyksen, tai mitddn muuta mainintaa, joka luo mielikuvan siitd, ei voida kayttdd mitdén
samankaltaista tavaraa varten eikd mitdédn muuta tavaraa tai palvelua varten, jos tima
kéaytto voi merkitd alkuperdnimityksen yleisen tunnettuuden védrinkdyttod tai
heikentédmistd”. Budvar toteaa tdmén osalta, ettd edistddkseen tavaroidensa myyntié
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ja monipuolistaakseen toimintaansa panimot avaavat ravintoloita, baareja tai pubeja,
jossa ne kayttdvat tavaramerkkiddn tunnuksena. Néyttda lisaksi siltd, ettd Anheuser-
Buschin aikomuksena on avata omien tavaroidensa kulutuspaikka, koska se jattda
luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta riidanalaisen rekisterdintihakemuksen BUD ja
niin ikddn yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen BAR BUD. Liséksi ravinto-
lapalvelujen padasiallisena tarkoituksena on aterioiden valmistaminen ja tarjoaminen,
ja ndihin aterioihin liittyy useimmiten juoma, esimerkiksi viini tai olut. Néin ollen
tavaramerkin BUD rekisterointi luokkaan 42 kuuluvia “ravintola-, baari- ja pub-
palveluja” varten mahdollistaisi sen, ettd Anheuser-Busch voisi avata téllaisia paikkoja
ja johtaa harhaan niihin tsekkildistd olutta BUD nauttimaan tulleita kuluttajia, jotka
nauttivat itse asiassa eri olutta.

Kun kyseessd olevat tavarat tai palvelut poikkeavat oluesta (eli Budvarin mukaan
luokkiin 16, 21 ja 25 kuuluvat tavarat asiassa T-255/06 ja luokkaan 42 kuuluvat muut
palvelut kuin "ravintola-, baari- ja pub-palvelut” asiassa T-257/06), Budvar vetoaa edelld
mainitun maaseutulain L. 641-2 §:34n ja véittds, ettd alkuperdnimityksen muodostavan
maantieteellisen nimen jéljentdminen muuta sanaa lisadmaittd on kiellettyd, kun on
kyse samoista, samankaltaisista tai erilaisista tavaroista. Kasiteltdvana olevassa asiassa
sekd alkuperanimityksen "bud” laajaa tunnettuutta ettd vaaraa tdimén tunnettuuden
vadrinkaytostd tai heikentdmisestd on sen mukaan pidettdvé kiistattomana. Budvar
viittaa ensinndkin Lissabonin sopimuksen 2 artiklaan ja toteaa, ettd Budweisin
paneman oluen tunnettuus on viistimattd osoitettu Ts$ekin tasavallassa asianomaisen
alkuperénimityksen "bud” saamiseksi. Lissabonin sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan
mukaan kyseisen sopimuksen nojalla rekisteroityd alkuperdnimitystd suojataan
Ranskan alueella samalla tavoin kuin kansallisia nimityksid, eikd vaadita sen
osoittamista, ettd se on todella tietyssd médrin tunnettu. Ndin ollen sen alkuperé-
nimityksen, jonka haltija Budvar on, luontaista tunnettuutta voidaan vaérinkayttaa tai
sitd voidaan heikentdd asianomaiset tavaramerkit rekister6imélld. Missddn ranskalai-
sessa sdddoksessd ei Budvarin mukaan edellytet, ettd tdimén luontaisen tunnettuuden
on oltava erityisen huomattava, jotta sen suoja ulottuisi erilaisiin tavaroihin. Tallainen
vaatimus olisi sitd paitsi ristiriidassa Lissabonin sopimuksen 3 artiklan kanssa, jossa
madritidan alkuperdanimitysten absoluuttisesta suojasta ilman edellytystd, joka liittyy
nimityksen tunnettuuteen, tai edellytystd, joka liittyy niiden tavaroiden, joihin
riidanalainen merkki liitetddn, samanlaisuuteen tai samankaltaisuuteen alkuperénimi-
tykselld suojatun tavaran kanssa. Normihierarkian periaate edellyttéd, ettd maaseutu-
lain L. 641-2 §:44 tulkitaan Lissabonin sopimuksen 3 artiklan valossa. Budvar korostaa
toiseksi, ettd alkuperdanimityksen tunnettuuden vadrinkdyton tai heikentdmisen vaaraa
voidaan arvioida riidanalaisen tavaramerkin hakijan omaksuman asenteen valossa.
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Tdmin osalta haetut tavaramerkit ovat perdisin Budvarin vilittomaélté kilpailijalta, joka
tiesi vdistdmittd asianomaisen alkuperdnimityksen tunnettuudesta ainakin Tsekin
alueella. Asianomaisten rekisterdintihakemusten jattdmisolosuhteet osoittavat siis
selvdsti hakijan ilmeisen aikomuksen vahingoittaa kyseessé olevan alkuperénimityksen
tunnettuutta heikentdmalld sitd ja tuhoamalla sen ainutlaatuisuuden arkipdivaistamaélla
nimityksen ”"bud” ja yrittdd niin ikddn anastaa tdméd alkuperdnimitys hankkimalla
tavaramerkin BUD.

Budvar vetoaa kaikissa asioissa myos Ranskan immateriaalioikeuslain (code de la
propriété intellectuelle, jaljempand immateriaalioikeuslaki) L. 711-3 ja L. 711-4 §:34n.

Immateriaalioikeuslain L. 711-3 §:n osalta Budvar korostaa, ettd tdssd sddnnoksessd
sdddetdadn lahinnd, ettd merkkid ei voida hyviksya tavaramerkiksi, jos se on yleisen
jarjestyksen vastainen tai jos sen kdyttd on laissa kielletty. Niin ollen kyseisen lain L.
714-3 §:n perusteella Budvarilla olisi oikeus siihen, ettd sanamerkki BUD julistetaan
patemdttomaksi ja sen kaytto kielletddn. Budvar viittaa lisdksi asioissa T-225/06,
T-255/06 ja T-309/06 useisiin tuomioistuinten Ranskassa tekemiin paatoksiin, joiden
mukaan alkuperdnimityksille annettava suoja on ehdoton. Néin ollen immateriaalioi-
keuslain L. 711-3 §:n b momentin mukaisesti tavaramerkin rekisterointihakemusta,
joka koskee merkki, jossa toistetaan alkuperdnimitys tai jaljitellddn sitd, on pidettiva
yleisen jérjestyksen vastaisena, koska se on ristiriidassa alkuperanimityksia koskevien
sddntojen kanssa. Immateriaalioikeuslain L. 714-3 §:n mukaisesti Budvarilla olisi oikeus
sithen, ettd sanamerkki BUD julistetaan pateméttomaksi ja sen kéytto kielletddn.
Tédmén osalta INPI ilmoitti Budvarin mukaan Anheuser-Buschille, ettd tavaramerkin
BUD rekisterdintihakemus, jonka se oli jattdnyt 10.9.1987 luokkaan 32 kuuluvia
tavaroita (oluet) varten, saattoi "tormdtd” ranskalaislakiin, koska se oli “yleisen
jarjestyksen vastainen”. Lisdksi immateriaalioikeuslain L. 711-3 §:n b momentissa
kielletddn myos sellaisen tavaramerkin rekisterointi, jonka kaytté on kielletty laissa.
Aiemmin mainitun kuluttajansuojalain L. 115-8 §:n mukaan Budvar katsoo, etté silld on
Ranskassa oikeus siihen, etta Anheuser-Buschille maaratadn seuraamuksia merkin
BUD kéyttamisesté oluiden ja muiden oluiden kaltaisten juomien yhteydessi. Téllaista
tavaramerkkid on néin ollen pidettdvd sen mukaan laissa kiellettynd (mukaan lukien
muiden kuin oluiden yhteydesséd) immateriaalioikeuslain L. 711-3 §:n b momentissa
tarkoitetulla tavalla. Budvar korostaa tdmdn osalta, ettd INPI ilmoitti Anheuser-
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Buschille, ettd sen tavaramerkin BUD rekisterdintihakemus, joka oli jédtetty vuonna
2001 olutta varten, saattoi "tormétd” immateriaalioikeuslain L. 711-3 §:n sdédnnoksiin.
Vastauksena tihén viitteeseen Anheuser-Busch peruutti Budvarin mukaan tavara-
merkin rekisterointihakemuksensa. INPI hylkési téstd samasta syysté toisen Anheuser-
Buschin esittdimén tavaramerkin rekisterdintihakemuksen, joka koski sanamerkkié
BUD olutta varten, 19.5.2005 annetulla ilmoituksella. Ranskan lainsdddanndssa on siis
Budvarin mukaan useita oikeudellisia keinoja, joita se voi kiyttda sen kieltamiseksi, ettd
Anheuser-Busch kayttaa tavaramerkkia BUD.

Immateriaalioikeuslain L. 711-4 §:n osalta Budvar toteaa, ettd tavaramerkin
rekisterointi ei ole mahdollista, kun se voi loukata Ranskassa suojattua alkuperénimi-
tystd, riippumatta siitd, luoko tdma hakemus sekaannusvaaran tarkastellun aiemman
alkuperdnimityksen kanssa vai ei. Budvar mainitsee myos useita sellaisia tuomiois-
tuinten padtoksid Ranskassa, joilla sen mukaan julistettiin pateméttomiksi alkupera-
nimityksid edeltdvid tai niiden jélkeisid tavaramerkkeja. Budvarin on siis perusteltua
vaatia sanamerkin BUD julistamista péatemdttoméksi ja sen kiyton kieltdmistd
asianomaisista tavaroista tai palveluista riippumatta.

Budvar pyrkii myds korostamaan sen valituslautakunnan viitteen virheellisyyttd, jonka
mukaan Strasbourgin tribunal de grande instance olisi tuominnut kantajan vilpillisestd
kilpailusta, koska se oli yrittdnyt estdd Anheuser-Buschin ranskalaista jalleenmyyjaa
myymaéstd BUD-olutta. Se ettd Budvar tuomittiin maksamaan symbolinen yksi euro
vilpillisesté kilpailusta, koski Budvarin mukaan sit, ettd kantaja oli odottanut vuoteen
2002 asti esittddkseen Anheuser-Buschin jilleenmyyjille véitteen, joka koski sen
oikeuksia alkuperdnimitykseen ”bud”. Sitd paitsi kyseessd olevasta tuomiosta on
valitettu, joten se ei ole lopullinen.
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Itdvallan osalta Budvar muistuttaa asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06 siit4, ettd
alkuperénimitystd “bud” suojataan kahdenvilisen sopimuksen perusteella. Télld
alkuperdnimitykselld on edelleen vaikutuksia Itdvallassa siitd huolimatta, ettd
Oberlandesgericht Wienissd on vireilld asia, joka koskee tdmian oikeuden pétevyytta.
Koska tésti riidasta ei ole lopullista pdatostd, alkuperdnimitys "bud” on sen mukaan
edelleen voimassa Itdvallassa. Néin ollen kahdenvilisen sopimuksen 7 artiklan ja
9 artiklan 1 kohdan perusteella siit4, ettd Anheuser-Busch kayttdd sanamerkkia BUD
osoittamaan samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin olut, voidaan méiéritd seu-
raamubksia.

SMHV:n lausumat

Toisin kuin Budvar viittdd, SMHV ei ottanut kantaa yhdistetyissé asioissa T-60/04—
T-64/04, jotka johtivat edelld 108 kohdassa mainituissa yhdistetyissi asioissa BUD
annettuun tuomioon, sanan “bud” kiyttoon alkuperdnimityksend. Niissd asioissa
valituslautakunta tai asianosaiset eivit sen mukaan kyseenalaistaneet sitd, ettd
alkuperénimitys "bud” oli aikaisempi oikeus, joka perustui kdyttoon, jonka vaikutusala
oli laajempi kuin paikallinen. SMHYV viittdd yksinomaan yhtyneensd téhén riidan
rajoittamiseen.

Kasiteltdvand olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdalla myonnettéva
suoja on SMHV:n mukaan evittiva, jos ei ole ndytetty toteen, etté aikaisempaa oikeutta
on “kéytetty liike-eldméssd ja sen vaikutusala on laajempi kuin paikallinen”. Tama
kysymys, joka kuuluu yhteisén oikeuden soveltamisalaan, ei riipu siitd, edellytetddanko
kansallisessa lainsdddannossé aikaisemman oikeuden kayttdmista vai ei. Kasiteltdvana
olevassa asiassa valituslautakunta sovelsi viiteosaston mukaisesti analogisesti
asetuksen N:0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sdédnnoksid aikaisempien tavaramerkkien
tosiasiallisesta kaytostd ja korosti, ettd ndissd sddnnoksissd edellytetyt todisteet ovat
vahimmaisvaatimus (SMHYV viittaa tdimin osalta asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003
annettuun tuomioon, Kok. 2003, s. I-2439, 39 kohta ja asiassa C-259/02, La Mer
Technology, 27.1.2004 annettuun médrdykseen, Kok. 2004, s. 1-1159, 21 kohta).
Téllaisen vaatimuksen soveltaminen ei siis ole epdoikeudenmukaista Budvaria kohtaan.
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SMHV:n mukaan Budvar viittdd, ettd kiasite kaytto liike-eldméssd on yksinomaan
laadullinen eiké maéréllinen ja ettd riittdd, jos se osoittaa, ettd kiytto oli luonteeltaan
kaupallista. SMHV ei nde tdmén osalta ristiriitaa valituslautakunnan ja Budvarin
kannan vélilld. Budvar sitd paitsi myontad SMHV:n mukaan kannekirjelménsi
27 kohdassa asiassa T-225/06, ettd todisteet todellisesta ja tosiasiallisesta kaytosté
liikke-elamaéssa riittdvéit osoittamaan oikeuden olemassaolon asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan yhteydessa.

Kun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa viitataan samassa virkkeessd “liike-
elamassa kaytettyyn merkkiin” ja “tdhédn merkkiin sovellettavaan jasenvaltion oikeu-
teen”, siind sdddetddn SMHV:n mukaan selvisti siitd, ettd kaytto liike-eldméssd on
osoitettava asianomaisen jdsenvaltion alueella eli késiteltdvind olevassa asiassa
Ranskassa ja Itdvallassa. Kun otetaan huomioon viittaus, jonka valituslautakunta teki
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaan, téllaisten todisteiden esittamistd on
SMHV:n mukaan arvioitava asetuksen N:o 2868/95 22 sddnndssd asetettujen
edellytysten valossa. Tamin osalta kiyton paikka, kesto ja laajuus ovat toisistaan
riippuvaisia tekijoitd, jotka on otettava huomioon yhdessd. Yhden tekijan heikkous
voidaan tasapainottaa toisella (SMHYV viittaa timén osalta yhteistjen tuomioistuimen
asiassa C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, 11.5.2006 antamaan tuomioon, Kok. 2006, s.
1-4237, 76 kohta).

Kasiteltavind olevassa asiassa riidanalaisissa padtoksissé esitetyistd syistd Budvar ei
SMHV:n mukaan esittdnyt todisteita siitd, ettd alkuperénimitystd "bud” on kéytetty
vaikutusalaltaan laajemmin kuin paikallisesti Ranskassa ja asioissa T-225/06, T-255/06
ja T-309/06 Itdvallassa.

Budvar lisdksi kiistdd SMHV:n mukaan valituslautakunnan péételmén vain sikali kuin
se perustuu “tosiasiallisen kdyton” arviointiin tavaramerkkioikeuden merkityksessa.
Budvar ei esittényt seikkoja, joilla voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan
padtelmd, jos katsotaan, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
soveltaminen analogisesti oli perusteltua.
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Koska 8 artiklan 4 kohdassa asetettu "yhteison” edellytys ei tayty, viite voidaan SMHV:n
mukaan hylétd, vaikka “kansallisen” edellytys (eli se, ettd kyseessd olevaan merkkiin
sovellettavassa jasenvaltion lainsdddannossd annetaan merkin haltijalle oikeus kieltdd
myO6hemmaén tavaramerkin kaytto) tayttyy.

SMHYV mainitsee lopuksi, ettd kuten valituslautakunta toteaa, on valitettavaa, ettd
viiteosasto noudatti aikaisemmissa asioissa erilaista ldhestymistapaa alkuperdnimi-
tyksen “bud” kayttoon Ranskassa. Riidanalaisten péatosten laillisuutta voidaan
kuitenkin arvioida vain asetuksen N:o 40/94 perusteella eikd sitd edeltivin
padtoskdytannon perusteella. Seuraavaksi jos Budvarin viite on ymmaérrettéiva siten,
ettd sen mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu, se on hylattava. Eri
asioiden olosuhteet eivit ole samat. SMHYV toteaa lisdksi lahtien siitd periaatteesta, ettd
aikaisemmat paitokset olivat laittomia, ettd kukaan ei voi vedota omaksi edukseen
toisen hyviksi tehtyyn lainvastaisuuteen.

Anheuser-Buschin lausumat

Anheuser-Busch katsoo aluksi, ettd on vaikeaa tietdd, viittddko Budvar, ettd kayton
edellytysti ei ole olemassa, vai pikemminkin, ettd tdhén edellytykseen ei yksinkertaisesti
sovelleta yhtd tiukkoja vaatimuksia kuin valituslautakunnan soveltamat vaatimukset.

Anheuser-Busch toteaa aluksi myos, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
vahvistettu kayton edellytys muodostaa yhteison oikeuden itsendisen sdénnon, jota
sovelletaan merkityksellisessé kansallisessa lainsdddannossa vahvistetuista edellytyk-
sistd riippumatta. Téstd sddnnoksestd ilmenee sen mukaan selvisti, ettd edellytyksen
todellisesta kéytostd liike-elaméssd on tédytyttdvd. Lisdksi edellytetddn, ettd tdmé
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todellinen kéytté on antanut merkille vaikutusalan, joka on laajempi kuin paikallinen.
Anheuser-Busch liséd asiassa T-309/06, ettd asianomaisen oikeuden todellisen kéyton
pitda edeltdd yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemusta.

Padasiasta Anheuser-Busch katsoo ensinnikin, ettd asetuksen N:o 2868/95 22 saantoa
on sovellettava mutatis mutandis asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa sdédettyyn
kayttod koskevaan edellytykseen. Anheuser-Busch viittdd, ettd jos merkin kiytto on
ndytettdvi toteen, jotta se synnyttdd oikeuksia tietylld alueella suhteessa myohempéin
tavaramerkkiin, toimitettavilla seikoilla on osoitettava, ettd merkkid kaytettiin télld
alueella (paikka) edellytetyn ajan aikana (aika), ettd merkkid kaytettiin siten kuin oli
véitetty (luonne) ja lopuksi ettd tama kaytto liittyi liike-eldmaén (laajuus). Toisin sanoen
mikéén ei estd soveltamasta analogisesti asetuksen N:o 2868/95 22 sdéntod asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessa.

Toiseksi kayton madrallisisté kriteereistd Anheuser-Busch korostaa, etté asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei toisteta saman asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa olevaa
sanaa “tosiasiallinen”. Viittaus "muuhun liike-eldmissd kaytettyyn merkkiin, jonka
vaikutusala on laajempi kuin paikallinen”, merkitsee sen mukaan kuitenkin, etti kdyton
on oltava ndkyvidd liike-elaméssd. Todisteet, jotka koskevat kidyttoon perustuvaa
oikeutta, eivit siis voi olla vidhdisemmaét kuin todisteet, jotka koskevat rekisteroityd
tavaramerkkid. Anheuser-Busch viittaa timén osalta siihen, ettd High Court of Justice
(England & Wales) sovelsi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa asiassa, jota
kutsutaan nimella COMPASS (24.3.2004). Se vaittaa, etta SMHYV katsoi niin ollen
perustellusti, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta siséltdd méadrallisia kriteerejé,
jotka ovat kaiken lisdksi tiukempia kuin rekisterdityjd tavaramerkkeja koskevat
kriteerit.

Siitd Budvarin esittdmasté seikasta, ettd viliintulija ei vaatinut muodollisesti todisteiden
esittdmistd asianomaisen alkuperdnimityksen kéytostd, Anheuser-Busch viittés, ettéd se
totesi kussakin kirjelméssddn, ettd Budvarin piti esittdd tdllaiset todisteet. Liséksi
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téllaista "muodollista” vaatimusta, jota edellytetdén asetuksen N:o 2868/95 22 artiklan
5 kohdassa, ei sen mukaan sovelleta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
yhteydessd. Tédssd sddannoksessd mainitaan nimittdin lain mukaisena edellytyksend
véitteen hyviksymiselle kiytto liike-elaméssd. Sen sijaan rekisterdityjen tavaramerk-
kien osalta niiden kaytto tarvitsee osoittaa ainoastaan, jos tallaisia todisteita on vaadittu
muodollisesti. Budvarin tekemi analogia asetuksen N:o0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
kanssa on siis absurdi.

Siitd viittauksesta, jonka Budvar tekee direktiivin 89/104 4 ja 5 artiklaan ja asetuksen
N:o 40/94 9 artiklan 1 kohtaan, Anheuser-Busch toteaa, ettd niissa sdadnnoksissa
sdddetddn “laittomasta” kaytostd. Kasitteen “kaytto liike-elaméssd” tulkinta siis
vaihtelee niiden sddnnoésten mukaan, joita tdssd asiassa sovelletaan. Budvarin tdmén
osalta tekemiit viittaukset ovat siis Anheuser-Buschin mukaan tehottomia.

Lisdksi tavaramerkkejd koskevaa kéyton edellytystd, sellaisena kuin yhteisdjen
tuomioistuin on sité tulkinnut (erityisesti sitd, ettd tavaramerkin tosiasialliselle kiytolle
ei ole olemassa “vihimmaisrajaa”), ei voida soveltaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdassa tarkoitettuihin kéyttoon perustuviin oikeuksiin. Koska viite perustuu
yksinomaan kéytt66n, on Anheuser-Buschin mukaan tdysin asianmukaista soveltaa
tiukempia kriteerejé ja vaatia merkin nakyvampéaa kdytt6d markkinoilla rekisteroityihin
tavaramerkkeihin verrattuna. Késiteltdviand olevassa asiassa viiteosasto ja valituslau-
takunta eivdt sen mukaan edes soveltaneet tiukempia kriteereji vaan analogisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja edellytyksia.

Anheuser-Busch viittda kolmanneksi, etta kasiteltivana olevassa asiassa Budvar ei
esittdnyt todisteita sellaisesta liike-elamésséd kaytostd, jonka vaikutusala on laajempi
kuin paikallinen, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
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Asiassa T-225/06 ja Ranskan osalta esitetyt todisteet eivat Anheuser-Buschin mukaan
riitd osoittamaan minkédnlaista kayttod liike-elaméssd. Itdvallan osalta Anheuser-
Busch korostaa, etté vihdinen kaytto koskee ainoastaan tavaraa, johon on liitetty sanat
"bud super strong” ja jota toimitti vain yksi jalleenmyyja. Mitddn todisteita siité, ettd
tdma jalleenmyyja olisi myynyt kuluttajille tavaraa, johon on liitetty sana "bud”, ei ole.
Anheuser-Busch lisdd, ettd sanaa "bud” on aivan ilmeisesti kéytetty tavaramerkkina.
Lisdksi ja siitd riippumatta, ettd sen mukaan sana "bud” ei ole maantieteellinen nimitys,
se voi viitata Yhdysvalloista tai englanninkielisestd maasta mutta ei misséédn tapauksessa
tsekkildisestd kaupungista peréisin olevaan olueen, kun siihen lisdtddan englanninkie-
liset sanat “super strong”.

Asiassa T-255/06 Anheuser-Busch toteaa ensiksi, ettd Itdvallan osalta Budvar esitti
kéyttod koskevia todisteita SMHV:n asettamien miérdaikojen pdattymisen jalkeen.
Asetuksen N:o 2868/95 19 sddannon 4 kohdan ja SMHV:n kédytinnon mukaan ndmé
todisteet on ndin ollen hyldttéva. Joka tapauksessa esitetyt todisteet, Ranskan osalta
esitetyt todisteet mukaan lukien, eivit Anheuser-Buschin mukaan riitd osoittamaan
minkédnlaista kayttod liike-elamdssd. Anheuser-Busch toteaa, ettd kayttod koskevat
todisteet koskevat yksinomaan tavaraa, johon on liitetty sanat "bud super strong”, ja
esittdd samankaltaisia argumentteja kuin edelld 137 kohdassa mainitun asian T-225/06
yhteydessd esitetyt argumentit. Lisdksi erityisesti Ranskan osalta se toteaa, ettd
Budvarin esittdmit kolme ”laskua” ovat selvisti ilmaisldhetysten toimitusilmoituksia,
minké osoittaa maininta "Free of charge”. Lisdksi ainoastaan kaksi kyseessd olevista
laskuista edeltdd sen mukaan yhteison tavaramerkkihakemusta ja toisessa niistd ei
mainita vastaanottajaa. Yhdessd tarkasteltuina ndmaé laskut kattavat vain 70 litraa
tavaraa, johon on liitetty sanat "bud super strong”, eli suunnilleen kahden
keskivertoranskalaiskuluttajan keskimédrdisen kulutuksen vuodessa. Itdvallan osalta
esitetyt asiakirjat osoittavat tavaran, johon on lisdtty sanat "bud super strong”,
toimituksia yhdelle ainoalle jalleenmyyjalle ja yksinomaan 35 hehtolitran osalta.

Asiassa T-257/06 ja Ranskan osalta Anheuser-Busch toteaa myos, ettd Budvarin
esittdmét kolme “laskua” ovat selvésti ilmaislédhetysten toimitusilmoituksia, minké
osoittaa maininta "Free of charge”. Liséksi yksi neljastd kyseessé olevasta laskusta on
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sen mukaan myohdisempi kuin yhteison tavaramerkkihakemus. Anheuser-Busch
toteaa myos, ettd kiyttod koskevat todisteet koskevat yksinomaan yhti tavaraa, johon
on liitetty sanat "bud super strong”, ja se esittdd samankaltaisia argumentteja kuin
edelld 137 kohdassa mainitun asian T-225/06 yhteydessa esitetyt argumentit.

AsiassaT-309/06 Anheuser-Busch toteaa, etté kiyttoa koskevat todisteet koskevat vain
tavaraa, johon on liitetty sanat "bud super strong”, ja se esittdd samankaltaisia
argumentteja kuin edelld 137 kohdassa mainitun asian T-225/06 yhteydessi esitetyt
argumentit.

Budvarin viite, jonka mukaan SMHV myonsi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa asiassa T-62/04, ettd merkin BUD riittdva kaytto Ranskassa oli osoitettu, on
Anheuser-Buschin mukaan virheellinen. Sen mukaan SMHV halusi yksinomaan
vahvistaa tdssd asiassa, joka oli sitd paitsi erilainen hakemuksen kohteena olevien
tavaroiden osalta, ettd alkuperdnimityksia pidettiin periaatteessa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina merkkeina.

Anheuser-Busch katsoo neljinneksi, ettd Budvar ei osoittanut riittavilld tavalla, ettd
silld oli oikeus kieltdaa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki.

Ranskan oikeuden osalta Anheuser-Busch toteaa yleisesti, ettd Budvar siteerasi erittdin
monia Ranskan oikeuden sddnnoksid hyvin epdmaddrdisesti mikd ei ole sen
todistustaakan mukaista, joka véitteen tekijdlld asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan perusteella on.

II - 3619



144

145

146

TUOMIO 16.12.2008 — YHDISTETYT ASIAT T-225/06, T-255/06, T-257/06 JA T-309/06

Tasmaillisemmin sanottuna Budvarin mainitsemista immateriaalioikeuslain saannok-
sistd Anheuser-Busch toteaa, etti ne koskevat tavaramerkkien rekisterointia Ranskassa.
Niilld ei ndin ollen ole sen mukaan merkitysté asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
yhteydess4, joka koskee kieltoa kayttad tavaramerkkis.

Mainituista kuluttajansuojalain sdédnnoksistd Anheuser-Busch toteaa ensiksi, ettd
Budvar mainitsi ensimmadisté kertaa asioissa T-225/06 ja T-309/06 kyseisen lain L. 115-
8 §:n. Anheuser-Busch lisda asiassa T-225/06, etta sikili kuin kansallisen oikeuden
kysymykset ovat tosiseikkoja koskevia kysymyksid, timén sdénnoksen mainitseminen
on uusi tosiseikka eikd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin voi néin ollen ottaa sita
huomioon.

Maaseutulain L. 641-2 §:std, joka toistetaan kuluttajansuojalain L. 115-5 §:ssd,
Anheuser-Busch tdsmentdd ensinndkin asioissa T-255/06, T-257/06 ja T-309/06,
jotka koskevat kokonaan tai osittain erilaisia tavaroita tai palveluja, ettd Budvar ei
esittdnyt todisteita kyseessd olevan alkuperdnimityksen minkéaénlaisesta tunnettuu-
desta Ranskan alueella. Anheuser-Busch viittaa timén osalta kirjelmédén, jonka se jétti
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen asiassa T-60/04 ja jonka se esittdd
liitteend. Anheuser-Busch katsoo toiseksi asiassa T-257/06, joka Budvarin mukaan
koskee muun muassa oluen kanssa “samankaltaisia” palveluja, ettd viitteen tekijan
viitteet ovat perusteettomia. Anheuser-Busch viittad erityisesti, ettd "palvelut” (joita
ovat esimerkiksi Budvarin tarkoittamat luokkaan 42 kuuluvat "ravintola-, baari- ja pub-
palvelut”) eivdt voi olla maaseutulain L. 641-2 §:ssd tarkoitettuja “samankaltaisia
tavaroita”. Tdmé on sen mukaan yhdenmukaista Maailman kauppajérjeston (WTO)
teollis- ja tekijinoikeuksien kauppaan liittyvid ndkokohtia koskevan sopimuksen
(TRIPS) kanssa, joka koskee yksinomaan maantieteellisten merkintGjen suojaa
tavaroiden yhteydessd. Maaseutulain L. 641-2 §:ssd kéytetty sana “samankaltaiset”
koskee Anheuser-Buschin mukaan tavaroita, jotka kuuluvat samaan tavararyhmaéén,
mutta jotka eivit noudata alkuperdanimitysten kanssa samoja laatukriteereja. Kyseessa
on sen mukaan suppeampi kisite kuin tavaramerkkioikeuden sekaannusvaaran
yhteydessd kidytetty samankaltaisuuden késite. Tassd jalkimmaéisessd yhteydessd
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen vdhdinen samankaltaisuus voi myos johtaa
sekaannusvaaraan. Luokkaan 42 kuuluvat “ravintola-, baari- ja pub-palvelut” eivit
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missédn tapauksessa ole samankaltaisia kuin olut. Anheuser-Busch viittaa timén osalta
erityisesti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/03, Osotspa vastaan
SMHYV - Distribution & Marketing (Hai), 9.3.2005 antamaan tuomioon (Kok. 2005,
s. 11-763).

Itdvallan oikeuden osalta ja asioissa T-225/06, T-255/06 ja T-309/06 Anheuser-Busch
vaittdd, ettd Budvar ei ole esittdnyt merkityksellisid sddnnoksié, joihin se tukeutuu.
Kahdenvilisen sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa, johon Budvar viittasi useaan
otteeseen, todetaan sen mukaan selvisti, ettd "kaikkia oikeudellisia ja hallinnollisia
toimenpiteitd, joista sdddetddn sen sopimusvaltion lainsddddnndssd, missd suojaa
haetaan, sovelletaan — — tdssd lainsddddnnossé vahvistetuin edellytyksin”. Pelkistéén se,
ettd kyseisen sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan asia voidaan saattaa suoraan
tuomioistuimen kasiteltaviksi, ei voi korvata kanteen oikeusperustaa.

b) Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd Budvarin argumentit, joilla pyritddn osoittamaan, ettd se on
oikeuden, johon on vedottu, haltija, koskevat itse asiassa tosiseikkoja koskevaa
toteamusta, jonka vuoksi valituslautakunta paétteli, ettd nimitys “bud” ei ole
alkuperdnimitys. Koska tdma valituslautakunnan péitelma oli ainoan kanneperusteen
ensimmaisen osan kohde, Budvarin argumentteja toisen osan yhteydessi ei ole syyta
tutkia.

Muutoin Budvar esittdd kaksi viitettd, jotka koskevat sitd, miten valituslautakunta
sovelsi asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 4 kohdassa asetettuja edellytyksid. Ensimmaéiselld
viitteellddn Budvar asettaa kyseenalaiseksi sen, miten valituslautakunta sovelsi
edellytyksid, jotka koskevat sellaisen merkin kéyttod liike-elaméssd, jonka vaikutusala
on laajempi kuin paikallinen. Toisella viitteelladn Budvar asettaa kyseenalaiseksi sen,
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miten valituslautakunta sovelsi edellytystd, joka koskee merkkiin, johon on vedottu
viitteen tueksi, perustuvaa oikeutta.

Ensimmadinen véite, joka koskee sellaisen merkin kéyttod liike-eldmissd, jonka
vaikutusala on laajempi kuin paikallinen

Aluksi on todettava, ettd asiassa T-255/06 Anheuser-Busch toteaa Itdvallan osalta, ettd
Budvar esitti oikeuden, johon on vedottu, kiyttod koskevat todisteet SMHV:n
edellyttdimien maérdaikojen pédtyttyd. Anheuser-Busch viittdd, ettd asetuksen N:o
2868/95 19 sddannon 4 kohdan ja SMHV:n kédytdnnén mukaan ndmé todisteet on
hylattava.

Olettaen, ettd Anheuser-Buschin esittimét argumentit on ymmarrettavéd tyojarjes-
tyksen 134 artiklan 2 kohtaan perustuvaksi itsendiseksi perusteeksi, on todettava, etté
tdmé peruste on ristiriidassa viliintulijan vaatimusten kanssa, minkd vuoksi se on
hylattdva (ks. vastaavasti asia T-278/04, Jabones Pardo v. SMHV — Quimi Romar
(YUKI), tuomio 16.11.2006, 44 ja 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja
edelld 79 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat AB GENUINE Budweise KING OF BEERS,
tuomion 220 kohta). Anheuser-Buschin esittdmilld argumenteilla néet pyritddn
riitauttamaan ennen kaikkea riidanalaisen péatoksen tietty ndkokohta, koska toisin
kuin véiteosasto, valituslautakunta ei katsonut, ettd asianomaiset asiakirjat oli jitettava
huomiotta. Anheuser-Busch ei ole kuitenkaan vaatinut kyseisen péaétoksen julistamista
mitidttoméksi tai muuttamista ty6jérjestyksen 134 artiklan 3 kohdan perusteella.

Jopa olettaen, ettd asetuksen N:o 2868/95 19 sdéntd4 ja erityisesti sen 4 kohtaa siind
versiossa, johon Anheuser-Busch vetosi viitteidensd tueksi, voitaisiin soveltaa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessd, on joka tapauksessa todettava,
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ettd tdma sddnto otettiin kdyttoon [asetuksen N:o 2868/95] muuttamisesta 29.6.2005
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4), joka tuli
voimaan 25.7.2005, eli sen jalkeen, kun Budvar oli jattényt vditeasiakirjansa ja todisteet
oikeuden, johon on vedottu, kdytostd Itdvallassa. On muistutettava, ettd yleisesti ottaen
oikeusvarmuuden periaate estdd sen, ettd yhteison toimen ajallinen soveltamisala
vahvistetaan alkamaan ennen sen julkaisemista. Poikkeuksellisesti voi olla toisin, kun
saavutettava padmadrd edellyttdd titd ja kun asianomaisten perusteltua luottamusta
kunnioitetaan asianmukaisesti (asia 98/78, Racke, tuomio 25.1.1979, Kok. 1979, s. 69,
Kok. Ep. IV, s. 297, 20 kohta ja yhdistetyt asiat 212/80—217/80, Meridionale Industria
Salumi ym., tuomio 12.11.1981, Kok. 1981, s. 2735, 10 kohta). Kuten yhteistjen
tuomioistuin on tismentényt, titd oikeuskiytintod sovelletaan my0s tapauksissa, joissa
itse siadoksessa ei nimenomaisesti siddeti taannehtivasta vaikutuksesta, vaan se seuraa
sen siséllosta (asia C-368/89, Crispoltoni, tuomio 11.7.1991, Kok. 1991, s. 1-3695,
17 kohta; yhdistetyt asiat C-487/01 ja C-7/02, Gemeente Leusden ja Holin Groep,
tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5337, 59 kohta; asia C-376/02, Goed Wonen, tuomio
26.4.2005, Kok. 2005, s. I-3445, 33 kohta ja asia T-357/02, Freistaat Sachsen v. komissio,
tuomio 3.5.2007, Kok. 2007, s. [I-1261, 95 kohta). Kasiteltavini olevassa asiassa mikdian
asetuksen N:o 1041/2005 sanamuodossa tai yleisesséd rakenteessa ei mahdollista sita,
ettd voitaisiin katsoa, ettd kyseiselld asetuksella kiyttoon otettuja sddnnoksid olisi
sovellettava taannehtivasti.

Liséksi kuten asetuksen N:o0 40/94 74 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee, SMHV
voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole vedonneet, tai
todisteita, joita ndma4 eivit ole esittdneet madriajassa. Tastd sanamuodosta seuraa, etté
pédsadntoisesti ja ellei erikseen ole toisin sdddetty, osapuolet voivat esittda tosiseikkoja
ja todisteita niiden médrdaikojen péattymisen jilkeen, jotka niiden esittdmiselle on
asetettu asetuksen N:o 40/94 sadnnoksilla, eikd SMHV:té ole milldédn tavoin kielletty
ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty
télld tavalla lilan my6hédn (asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok. 2007,
s. 1-2213, 41 ja 42 kohta). Kisiteltdviani olevassa asiassa Anheuser-Busch ei vetoa
vaitteidensa tueksi siihen, etta valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94
74 artiklan 2 kohtaa eikd se mydskddn vetoa asetuksen N:o 2868/95 19 sdadntod lukuun
ottamatta, sellaisena kuin tdmé on otettu kédyttoon asetuksella N:o 1041/2005, muihin
asetuksien sddnnoksiin, joiden perusteella voitaisiin paatelld, ettd valituslautakunnan
velvollisuutena oli jattdd huomiotta Budvarin esittdmat asiakirjat Itédvallan osalta.
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Edelld esitetystd seuraa, ettd Anheuser-Buschin argumentit, joilla pyritdan siihen, etté
tuomioistuin toteaisi, ettd Budvar esitti Itdvallan osalta todisteita oikeuden, johon on
vedottu, kiytostda SMHV:n edellyttdmien médrdaikojen padtyttya, on hyléttava.

Paaasian osalta on muistutettava, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
sanamuodon mukaan viite perustuu “liike-eldmissd kdytettyyn merkkiin, jonka
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen”.

Téstd sddnnoksestd seuraa kaksi kumulatiivista edellytystd. Ensinndkin asianomaista
merkkid on kéytettdvd ’liike-eldméssd”. Seuraavaksi kyseiselld merkilld on oltava
“"vaikutusalue”, joka on laajempi kuin paikallinen.

Kasiteltaviand olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, etti asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan sanamuoto merkitsee siti, ettd asianomaista merkkii on "todella”
kéytettdva litke-eldmassa.

Valituslautakunta katsoi tdimén osalta, ettei ollut kohtuutonta soveltaa analogisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 sdadnnén
sddnnoksid. Valituslautakunta tuki erityisesti ndkemystd, jonka viiteosasto oli
hyviksynyt ja joka koski vaatimusta aikaisemman oikeuden “tosiasiallista” kayttoa
koskevien todisteiden esittdmisestd. Talld perusteella valituslautakunta katsoi 1dhinna,
ettd Budvarin esittdmét todisteet alkuperdnimityksen “bud” kiytostd Itdvallassa,
Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa olivat riittdméttomia (valituslautakunnan pa&tos
14.6.2006 (asia R 234/2005-2), 24—31 kohta, johon viitataan my0s muissa riidanalaisissa
paatoksissa).
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Riidanalaisten pédtosten tutkimiseksi on tehtévé ero sen edellytyksen, joka koskee
asianomaisen merkin kayttod liike-eldmadssa, ja sen edellytyksen vililld, joka koskee
merkin vaikutusalaa.

— Asianomaisen merkin kayttoa liike-eldmaéssé koskeva edellytys

Koska valituslautakunta sovelsi analogisesti yhteison sdénnoksid, jotka koskevat
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kayttod, on muistutettava, ettd asetuksen
N:0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sééddetéén, ettd yhteison tavaramerkin hakija voi
pyytdd todisteet siitd, ettd sitd tavaramerkkid, josta on esitetty viite, koskevan
hakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavara-
merkkid on tosiasiallisesti kdytetty alueella, jolla se on suojattu. Asetuksen N:o 2868/95
22 sdadnnon mukaan tavaramerkin kdyton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja
todisteista pitdd ilmetd aiemman tavaramerkin kdyton paikka, aika, laajuus ja luonne
niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteréity ja joihin viite
perustuu.

Tavaramerkin kiytto on tosiasiallista silloin, kun sité kéytetddn sen keskeisen tehtdvin
— jona on sen takaaminen, ettd niilla tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki
on rekisterdity, on tietty alkuperd — mukaisesti luomaan tai sdilyttdmadn markkinat
ndille tavaroille ja palveluille ja kun kéytto ei ole pelkéstdén ndenndistd kayttod, jolla
ainoastaan pyritdén sailyttdimain rekisterdinnin tuottamat oikeudet (ks. asia C-234/06
P, 11 Ponte Finanziaria v. SMHYV, tuomio 13.9.2007, Kok. 2007, s. 1-7333, 72 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen). Jotta aikaisemman tavaramerkin kaytto luokiteltaisiin
tosiasialliseksi, ei ole tarpeen, etté se on aina méaaréllisesti merkittavdd. Téméan kayton
pitdd sen sijaan olla madrallisesti riittavaa (ks. vastaavasti edelld 122 kohdassa mainittu
asia La Mer Technology, mairayksen 21 ja 22 kohta seké em. asia Il Ponte Finanziaria v.
SMHY, tuomion 73 kohta).
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Vaatimus aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd liittyy siihen, ettd ellei
téllaisia todisteita esitetd, vdite hylidtddn. Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on
kéytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on
rekisteroity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan néiden
tavaroiden tai palvelujen osalta (asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta). On myos
todettava, ettd jos ilman patevdd syytd yhteison tavaramerkkid ei ole tosiasiallisesti
kéytetty yhteisosséd yhtdjaksoisesti viiden vuoden ajan niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisteroity, se voidaan menettidd (asetuksen N:o 40/94
15 artiklan 1 kohta ja 50 artiklan 1 kohdan a alakohta). Direktiivin 89/104 12 artiklassa
on samankaltaisia sdédnnoksid kansallisten tavaramerkkien osalta.

Paamadrat ja edellytykset, jotka liittyvdt aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista
kayttod koskeviin todisteisiin, poikkeavat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun merkin kéyttod liike-eldmidssd koskevien todisteiden padmaddristd ja
edellytyksistd erityisesti silloin, kun on késiteltdvind olevan asian tavoin kyse
Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdidystd alkuperdnimityksestd tai kahden-
vilisen sopimuksen perusteella suojatusta nimityksesta.

Tamain osalta on todettava ensinnikin, etta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ei
koske merkin, johon on vedottu viitteen tueksi, “tosiasiallista” kayttod.

Toiseksi asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan yhteydessa ja direktiivin 89/104
5 artiklan 1 kohdan seké 6 artiklan 1 kohdan yhteydessé yhteisdjen tuomioistuimet ovat
toistuvasti katsoneet, ettd merkin kéytto tapahtuu liike-elaméssa”, kun sita kdytetdan
taloudellisen hyodyn saamiseen tdhtddvissa liiketoiminnassa eikd téysin yksityisesti
(edella 107 kohdassa mainittu asia Arsenal Football Club, tuomion 40 kohta; asia
C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok. 2007, s.1-1017, 18 kohta, asia C-325/06 P,
Galileo International Technology ym. v. komissio, maéréys 20.3.2007, Kok. 2007, s.
I-44, 32 kohta; asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007, Kok. 2007, s. I-7041, 17 kohta;
asia T-195/00, Travelex Global and Financial Services ja Interpayment Services v.
komissio, tuomio 10.4.2003, Kok. 2003, s. II-1677, 93 kohta ja edelld 107 kohdassa
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mainittu asia Galileo International Technology ym. v. komissio, tuomion 114 kohta).
Kyseesséd on itse asiassa sen madrittdminen, kéytetddnko kyseessd olevaa merkkid
kaupallisesti  (julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus edelld
107 kohdassa mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetussa tuomiossa, Kok.
2002, s. I-10275, 62 kohta).

Kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessa tietyt merkit eivit voi
menettdd niihin liitettyjd oikeuksia, vaikka niit4 ei ole kdytetty "tosiasiallisesti”. Tdémén
osalta on todettava, ettd Lissabonin sopimuksen perusteella rekister6éidyn alkuperé-
nimityksen ei voida katsoa muuttuneen yleiseksi niin kauan kuin sitd suojataan
alkuperénimityksend alkuperdmaassa. Liséksi alkuperdnimitykselle myonnetty suoja
varmistetaan, ilman ettd sitd on tarpeen uusia (Lissabonin sopimuksen 6 artikla ja
7 artiklan 1 kohta). Tdma4 ei kuitenkaan merkitse sit4, ettd merkkid, johon on vedottu
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella, voitaisiin olla kayttamaétta.
Viitteen tekijé voi kuitenkin tyytyéd osoittamaan, ettd kyseessé olevan merkin kiytto on
tapahtunut taloudelliseen hyotyyn tahtddvén liiketoiminnan yhteydessd, nayttamatta
toteen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja asetuksen N:o 2868/95 22
sddnnossé tarkoitettuja ja siind asetettujen edellytysten mukaista kyseisen merkin
tosiasiallista kayttoa. Pdinvastainen tulkinta merkitsisi sitd, ettd 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetuille merkeille asetettaisiin edellytyksid, jotka liittyvit nimenomaisesti
tavaramerkkeihin ja niiden suojan laajuuteen. On liséttavé, ettd toisin kuin asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, viitteen tekijin on vield osoitettava
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessi, ettd asianomainen merkki antaa
sille oikeuden asianomaisen jdsenvaltion oikeuden mukaan kieltdd myohemmén
tavaramerkin kayton.

Neljianneksi ja ennen kaikkea soveltaen analogisesti asetuksen N:0 40/94:43 artiklan 2 ja
3 kohtaa ja asetuksen N:o 2868/95 22 sddntod kdsiteltdvdand olevaan asiaan,
valituslautakunta analysoi muun muassa kyseessd olevan merkin kayttoa Itdvallassa,
Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa erikseen eli kullakin alueella, jolla Budvarin mukaan
suojataan nimitystd "bud”. Tam4 johti myo6s siihen, ettd valituslautakunta ei ottanut
huomioon todisteita, jotka Budvar esitti menettelyssd, joka johti valituslautakunnan
14.6.2006 tekemdidn padtokseen (asia R 234/2005-2), joka oli niiden muiden
riidanalaisten péétosten perustana, jotka koskivat asianomaisten nimitysten kayttod
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Benelux-maissa, Espanjassa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa. Asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta ei kuitenkaan ilmene, ettd kyseessé olevaa merkkid
pitdisi kayttad alueella, jossa oikeuteen vedotaan kyseisen merkin suojan tueksi. On
katsottava tdimédn osalta, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut
merkit ja erityisesti késiteltdvand olevassa asiassa kyseessé olevat nimitykset voivat olla
suojattuja nimenomaisella alueella, vaikka niité ei ole kéytetty kyseisella nimenomai-
sella alueella vaan yksinomaan toisella alueella.

Niiden seikkojen valossa valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se paitti
soveltaa analogisesti yhteison sddnnoksid, jotka liittyvit aikaisemman tavaramerkin
“tosiasialliseen” kéyttoon, erityisesti sen madrittdmiseksi, oliko kyseessd olevia
merkkejd kaytetty “liike-elaméssd”, erikseen sekd Itdvallan, Ranskan, Italian ettd
Portugalin osalta. Valituslautakunnan olisi pitdnyt selvittdd, kuvastivatko Budvarin
hallinnollisen menettelyn kuluessa toimittamat seikat kyseessd olevien merkkien
kayttod taloudelliseen hyotyyn tahtdédvin liiketoiminnan yhteydessa eika yksityisesti
siitd riippumatta, milld alueella tdma kaytto tapahtui. Valituslautakunnan metodiikkaan
liittyvdn virheen perusteella voidaan kuitenkin perustella riidanalaisen pditoksen
kumoaminen ainoastaan siind tapauksessa, ettd Budvar oli osoittanut, ettd kyseessi
olevia merkkeji kaytettiin liike-elaméssa.

Taman osalta on korostettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
sanamuodon mukaan viite perustuu liike-eldiméssd “kéytettyyn” merkkiin. Toisin
kuin Anheuser-Busch viittad, tastd sddnnoksestd ei seuraa, ettd viitteen tekijan pitdisi
osoittaa, ettd kyseessd olevaa merkkid on kéytetty ennen yhteison tavaramerkkihake-
musta. Enintddn voidaan vaatia, samalla tavoin kuin vaaditaan aikaisempien
tavaramerkkien osalta, ettd kyseessd olevaa merkkid on kiytetty ennen tavaramerkki-
hakemuksen julkaisemista yhteison tavaramerkkilehdessd, sen vilttdmiseksi, ettd
aikaisempaa oikeutta kiytetddn yksinomaan viitemenettelyn vuoksi.
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Kasiteltdvand olevassa asiassa yhteison tavaramerkkihakemukset julkaistiin 7.12.1998
(rekisteréintihakemus nro 2), 2.5.2000 (rekisterdintihakemus nro 1), 26.2.2001
(rekisterointihakemus nro 3) ja 5.3.2001 (rekisterdintihakemus nro 4).

Budvarin esittdmét asiakirjat, joita valituslautakunnan 14.6.2006 tekeméssd paatok-
sessd tarkoitetaan (asia R 234/2005-2), muodostuvat lehtileikkeista Itdvallassa (1997)
sekd Itdvallassa, Ranskassa ja Italiassa toimitetuista laskuista, joihin on tarvittaessa
liitetty valalla vahvistettuja kirjallisia todistuksia, jotka ovat perdisin Budvarin
tyontekijoiltd tai asiakkailta.

On lisattdvd, ettd nédiden asiakirjojen ohella Budvar toimitti SMHV:lle 31.1.2002 sen
menettelyn kuluessa, joka johti valituslautakunnan 14.6.2006 tekemdiin pédtokseen
(asia R 234/2005-2), joka oli muiden riidanalaisten pddtosten pohjana, Espanjassa
(2000) ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa (1998) toimitettuja laskuja seké korvauksia,
jotka "Monde Sélection — Institut international pour les sélections de la qualité”, jonka
kotipaikka on Brysselissé, oli myontanyt (1999-2001).

Budvarin toimittamat asiakirjat kattavat néin ollen ajanjakson 1997-2001. Vuosiin
1997 ja 1998 liittyvid asiakirjoja voidaan kéyttdd rekisterdintihakemuksen nro 2
yhteydessd. Vuoteen 1999 liittyvid asiakirjoja voidaan lisdksi kayttdad rekisteroin-
tihakemuksen nro 1 osalta. Muita asiakirjoja voidaan kéyttdd myos muiden
rekisterdintihakemusten osalta. Tastd seuraa, ettd niilld asiakirjoilla voidaan osoittaa,
edellyttden ettd niiden todistusarvo on riittavé, ettd kyseessd olevaa merkkié "kaytetdan”
liike-elamassa.

Pddasiasta on todettava ensiksi, ettd ndissd asiakirjoissa viitataan tavaraan, johon on
liitetty sanat “bud strong” tai "bud super strong” eikd yksinomaan sanaa "bud”, kuten
valituslautakunta perustellusti totesi. Englanninkielinen tai muun kielinen kuluttaja voi
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kuitenkin helposti ymmartas, ettd kun sanoja “strong” tai “super strong” kéytetddn
yhdessd sanan "bud” kanssa, niiden merkitys on ”vahva” tai "erittdin vahva”. Kuluttaja
ymmaértdd, ettd ndilld merkinnéilld kuvaillaan tiettyja ominaisuuksia, jotka valmistaja
haluaa yhdistdd kyseessd oleviin tavaroihin eli oluihin. Lisdksi esitetyt olutpullojen
etiketit osoittavat selvisti, ettd sana "bud” on kirjoitettu suurikokoisin kirjaimin ja
keskelle etikettid, kun taas sanat "super” ja "strong” on kirjoitettu sanan "bud” alle
pienin kirjaimin. Kun otetaan huomioon nimé seikat, sanojen "super” ja ”strong”
lisdédminen ei voi muuttaa tehtdvédd, jonka Budvar viittdd sanalla "bud” olevan
asianomaisissa nimityksissd ja joka on kyseessd olevien tavaroiden maantieteellisen
alkuperan osoittaminen.

Toiseksi merkintég, jolla pyritdédn osoittamaan tavaran maantieteellinen alkuperd,
voidaan kayttdd tavaramerkin tavoin liike-eldmissa (ks. vastaavasti asia C-100/02,
Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, Kok. 2004, s. 1-691). Tamé ei kuitenkaan
merkitse sitd, kuten valituslautakunta viitti riidanalaisissa paatoksissd, ettd asian-
omaista nimitystd kaytettdisiin “tavaramerkkind”, jolloin se menettiisi ensisijaisen
tehtdvinsad. Tama padtelma ei riipu siitd valituslautakunnan mainitsemasta tosiseikasta,
ettd Budvar on myo6s tavaramerkin BUD, joka ei sitd paitsi kuulu tdmén asian
oikeudellisiin seikkoihin tai tosiseikkoihin, haltija. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan perusteella riittdsd, kun todetaan, ettd merkkis, johon on vedottu viitteen
tueksi, kdytetddn liike-eldmaéssa. Se, ettd tdméd merkki on sama kuin tavaramerkki, ei
kuitenkaan merkitse sitd, ettei sitd kiytettiisi liike-eldmaéssd. On liséksi todettava, etté
SMHYV ja Anheuser-Busch eivdt tdsmennd selviésti, miten merkkid BUD on kaytetty
“tavaramerkkind”. Mikdén ei erityisesti osoita, ettd asianomaisiin tavaroihin liitetty
merkintd “bud” viittaisi enemmén tavaran kaupalliseen alkuperddn kuin sen
maantieteelliseen alkuperéddn, kuten Budvar vaittdd. On sitd paitsi todettava, ettd
asianomaisten tavaroiden etiketeissd, sellaisina kuin ne ilmenevit SMHV:n asiakirja-
aineistosta ja kuten suullisessa kisittelyssd vahvistettiin, toistetaan myos merkinndn
“bud” alla valmistajayrityksen nimi, joka on téssé tapauksessa Budéjovicky Budvar.

Lopuksi Anheuser-Buschin siitd argumentista, jonka mukaan tietyissd laskuissa on
merkinté "Free of charge”, riittdd, kun todetaan, ettd timéd merkintd koskee vain tiettyjd
Budvarin esittdmid asiakirjoja. Tamé ei vaikuta muiden esitettyjen asiakirjojen
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todistusarvoon. Jopa olettaen, ettd kyseessi olevat toimitukset tehtiin maksutta, tima4 ei
kuitenkaan missddn tapauksessa merkitse sitd, ettd ne kuuluvat yksityiseen piiriin.
Koska ndamé toimitukset suoritetaan liikkeenharjoittajille, kuten kyseisten laskujen
otsakkeesta ilmenee ja mitd Anheuser-Busch ei ole kiistidnyt, ne on voitu suorittaa
sellaisen liiketoiminnan yhteydessd, jonka pddmaddridnd on taloudellinen hyoéty, eli
uusien markkina-alueiden valloittaminen.

Edelld esitetyn valossa ja kun otetaan huomioon kaikki Budvarin SMHV:ssi esittaimét
asiakirjat, on katsottava, ettd Budvar esitti todisteet siit4, ettd asianomaisia merkkeja on
kéytetty liike-elaméssa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
péinvastoin kuin valituslautakunta péétteli.

Budvarin viite on néin ollen hyvaksyttava téltéd osin.

— Asianomaisen merkin vaikutusaluetta koskeva edellytys

Vaikka valituslautakunta ei nimenomaisesti kisitellyt asianomaisen merkin vaikutus-
alaa, se yhdisti timén edellytyksen kyseisen merkin kéyttod koskevaan edellytykseen.
Erityisesti analysoidessaan Lissabonin sopimuksen perusteella rekister6idyn alkupera-
nimityksen "bud” kiytt6d Ranskassa valituslautakunta katsoi, ettd "kayttod Ranskassa
koskevat todisteet eivdt riitd osoittamaan sellaisen oikeuden olemassaoloa, jonka
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen” (valituslautakunnan 14.6.2006 tekeméin
pédtoksen (asia R 234/2005-2) 30 kohta, johon viitataan myds muissa riidanalaisissa
paatoksissa).
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodon tarkastelusta voidaan kuitenkin
paitelld, ettd timi sddnnos koskee asianomaisen merkin vaikutusaluetta eikd sen
kéyton vaikutusaluetta. Asianomaisen merkin vaikutusalue kattaa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan yhteydessd sen suojan maantieteellisen laajuuden. Téma ei saa olla
pelkéstddan paikallinen. Sellaisessa tapauksessa yhteison tavaramerkkihakemusta
koskeva viite ei voi menestyd. Asetuksen N:o 40/94 107 artiklassa, jonka otsikko on
"Paikallisesti vaikuttavat aikaisemmat oikeudet”, sitd paitsi tdsmennetdédn, ettd
"paikallisesti vaikuttavan aikaisemman oikeuden haltija voi kieltdd yhteison tavara-
merkin kiayton alueella, jossa kyseinen oikeus on suojattu, siltd osin kuin kyseisen
jasenvaltion oikeus sen sallii”. Oikeuden vaikutusalue liittyy siis ldheisesti alueeseen,
jolla tétd oikeutta suojataan.

Téssa tilanteessa valituslautakunta teki myds oikeudellisen virheen, kun se yhdisti
Ranskan osalta asianomaisen merkin kéyttod koskevat todisteet edellytykseen, joka
koskee sitd, ettd asianomaisen oikeuden vaikutusalueen on oltava laajempi kuin
paikallinen. Tésté on riittdvéa todeta, ettd aikaisempien oikeuksien, joihin on vedottu,
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, koska niiden suoja ulottuu Lissabonin
sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan ja kahdenvilisen sopimuksen 1 artiklan perusteella
niiden alkuperdalueen ulkopuolelle.

Edelld esitetyista syistd ainoan kanneperusteen toisen osan ensimméinen viite on
katsottava perustelluksi.

Koska valituslautakunta katsoi myds, ettd Budvar ei ollut esittidnyt todisteita siitd, ettd
asianomaiset merkit antoivat sille oikeuden kieltdd myohemmaén tavaramerkin kiyton,
ja koska valituslautakunnan tdméi padtelméd saattoi riittdd véitteen hylkddamisen
perusteeksi, jidljempénd on analysoitava ainoan kanneperusteen toisen osan toista
viitetta.
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Merkkiin, johon on vedottu viitteen tueksi, perustuvaa oikeutta koskeva toinen véite

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodon mukaan
merkkiin, johon on vedottu, sovellettavan yhteison lainsddddannon tai jésenvaltion
oikeuden mukaan tdmd merkki antaa haltijalleen oikeuden kieltdid myohemmén
tavaramerkin kayton.

Koska asetuksen N:040/94 8 artikla on omistettu suhteellisille hylkédysperusteille ja kun
otetaan huomioon saman asetuksen 74 artikla, todistustaakka sen osalta, ettd kyseinen
merkki antaa oikeuden kieltdd myohemmain tavaramerkin kéyton, on viitteen tekijalld
SMHV:ssa.

Kasiteltavand olevassa asiassa Budvar on maininnut tietyt kansalliset oikeudet
viitteensd tueksi. Budvar ei ole vedonnut yhteison lainsdddéantoon.

Téssd yhteydessd on huomioitava muun muassa kansallinen sédnndstd, johon on
vedottu, ja kyseessd olevassa jdsenvaltiossa annetut tuomioistuinratkaisut. Talla
perusteella viitteen tekijan on osoitettava, ettéd kyseinen merkki kuuluu sen jésenvaltion
oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan ja ettd sen nojalla voidaan kieltdd
my6hemmaén tavaramerkin kéyttd. On korostettava, ettéd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan yhteydessd viitteen tekijin esittimdn ndyton pitdd liittyd yhteison
tavaramerkkiin, jonka rekisterdintia haetaan (edelld 79 kohdassa mainitut yhdistetyt
asiat AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, tuomion 85-89 kohta).

Kasiteltdvand olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, ettd viite oli hyldttavd myos silla
perusteella, ettd Budvar ei ollut osoittanut, ettd asianomaiset merkit antoivat sille
oikeuden kieltdd sanan "bud” kéyton tavaramerkkiné Itdvallassa tai Ranskassa.
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Tédsmaillisemmin sanottuna Itdvallan osalta valituslautakunta totesi, ettd 8.12.2004
antamallaan tuomiolla Handelsgericht Wien hylkdsi hakemuksen, joka koski
médrdystd, jolla kielletdédn sanan "bud” kéytté Anheuser-Buschin kaupan pitdmén
oluen yhteydessi. Valituslautakunnan mukaan Oberlandesgericht Wien pysytti timén
tuomion 21.4.2005. Tuomiot perustuivat péditelmdin siitd, ettd sana "bud” ei ole
paikannimi eivitkd T3ekin tasavallan kuluttajat ymmarrid sen osoittavan Ceské
Budéjovicen olutta. Vaikka Oberlandesgericht Wienin antamasta tuomiosta on
valitettu Oberster Gerichtshofiin (Itdvallan ylimmin oikeusasteen tuomioistuin),
valituslautakunta toteaa, ettd se perustuu edelld 65 kohdassa mainitussa asiassa
Budejovicky Budvar ennakkoratkaisukysymyksen puitteissa annettuun tuomioon seka
tosiseikkoja koskeviin toteamuksiin, joiden uusi kisittely ylimmén oikeusasteen
tuomioistuimessa on epitodennékoisti. Valituslautakunta paatteli tastd, ettd Budvarilla
ei ole oikeutta kieltdd Anheuser-Buschia kayttdméstd tavaramerkkid BUD Itdvallassa
(valituslautakunnan 14.6.2006 (asia R 234/2005-2) tekemén pa&toksen 32 kohta, johon
viitataan my6s muissa riidanalaisissa pa&toksissa).

Valituslautakunta toteaa Ranskan osalta, ettd Strasbourgin tribunal de grande instance
julisti alkuperdnimityksen "bud” pateméattomaiksi 30.6.2004, koska olut on teollisuus-
tavara, jota voidaan valmistaa koko maailmassa. Vaikka téstd tuomiosta on valitettu,
valituslautakunta péitteli siitd, ettd Budvar ei kyennyt kyseisend pdivind estdimédn
Anheuser-Buschin jélleenmyyjdd myyméstd olutta Ranskassa tavaramerkilli BUD
(valituslautakunnan 14.6.2006 tekemén paatoksen (asia R 234/2005-2) 33 ja 34 kohta,
johon viitataan myds muissa riidanalaisissa paatoksissd).

Aluksi on korostettava, ettd seuraavat Itdvaltaa koskevat perustelut pétevit kaikkiin
asioihin lukuun ottamatta asiaa T-257/06, jossa ei ollut kyse kahdenvilisestd
sopimuksesta.
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Ensiksi on todettava, ettd valituslautakunta viittasi yksinomaan Itdvallassa ja Ranskassa
tehtyihin tuomioistuinten paatoksiin, kun se katsoi, ettd Budvar ei ollut esittédnyt
todisteita siitd, ettd asianomainen merkki antoi sille oikeuden kieltdd myohemmén
tavaramerkin kéyton. Vaikka asianomaisissa maissa tehdyt tuomioistuinten péatokset
ovat, kuten edelld muistutettiin, erityisen tirkeitd, on otettava huomioon se, ettd
kasiteltdvdna olevassa asiassa mikadn Itdvallassa tai Ranskassa tehty tuomioistuimen
paitos ei ole lainvoimainen. Tédssd tilanteessa valituslautakunta ei voinut tukeutua
yksinomaan ndihin péatoksiin padtelmansa perustaksi. Valituslautakunnan olisi niin
ikddn pitanyt ottaa huomioon Budvarin mainitsemat kansallisen oikeuden sddnnokset
Lissabonin sopimus ja kahdenvilinen sopimus mukaan lukien. Téméin osalta on
todettava, ettd Ranskan osalta Budvar mainitsi SMHV:ssa useita maaseutulain,
kuluttajansuojalain ja immateriaalioikeuslain sdédnnoksié. Itdvallan osalta SMHV:14
oli kaytossadn tassd jasenvaltiossa sithen mennessa tehtyjd tuomioistuinten paatoksia ja
ndin ollen, toisin kuin Anheuser-Busch viittdd, Budvarin mainitun kansallisen
oikeuden perusteella nostamien kanteiden oikeusperusta. Budvar tdsmensi lisdksi
SMHV:ssé kiydyssd menettelyssd, ettd kahdenvilisen sopimuksen 9 artiklan perus-
teella silld oli oikeus nostaa suoraan kanne itdvaltalaisissa tuomioistuimissa. Budvar
mainitsi myds véitteensd yhteydessa Itdvallan sédnndston, joka liittyy tavaramerkkeihin
ja vilpilliseen kilpailuun, sdédnnokset.

Toiseksi Itdvallan osalta valituslautakunta totesi, ettd Oberlandesgericht Wienin
21.4.2005 antamassa tuomiossa katsottiin, ettd sana “bud” ei ole paikannimi ja ettd
Tsekin tasavallan kuluttajat eivit ymmarri sen viittaavan Ceské Budéjovicen olueen.
Valituslautakunnan mukaan tdmé tuomio perustuu sellaisiin tosiseikkoja koskeviin
toteamuksiin, joiden uusi késittely ylimmén oikeusasteen tuomioistuimessa on
epitodennékoistd. Kuten useista ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimelle esite-
tyistd asiakirjoista ilmenee, Oberster Gerichtshof nimenomaan kumosi 29.11.2005
antamallaan tuomiolla eli ennen riidanalaisten paétosten tekemistd Oberlandesgericht
Wienin antaman tuomion (kannekirjelmén liite 14 asiassa T-225/06, s. 297 ja sité
seuraavat sivut). Tuomiossaan Oberster Gerichtshof katsoi, ettd ensimmaiisessi
oikeusasteessa ja muutoksenhaussa ei ollut selvitetty, tulkitsevatko tsekkildiset
kuluttajat olueen liittyvdn sanan "bud” siten, ettd se merkitsee paikkaa tai seutua,
vaan ne totesivat yksinomaan, ettd nimitystd "bud” ei liitetty TSekin tasavallassa
mihink&én erityiseen seutuun tai paikkakuntaan. Téstd seuraa, ettd valituslautakunnan
nidkemykset perustuvat Oberlandesgericht Wienin toteamuksiin, jotka Oberster
Gerichtshof kyseenalaisti. Oberster Gerichtshofin tuomiota ei toki toimitettu
valituslautakunnalle, koska Budvarin viimeinen kirjelma valituslautakunnassa eli sen
vastaus on pdivitty 14.11.2005. Kuten SMHV:n asiakirja-aineistosta ilmenee, Budvar
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kuitenkin toimitti valituslautakunnalle jaljennoksen valituksestaan Oberster
Gerichsthofiin. Tamén osalta on muistutettava, ettd SMHV:n on selvitettdvad viran
puolesta tisséd tarkoituksessa hyodyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jdsenvaltion
kansallinen lainsdddénto, jos tdllaiset tiedot ovat tarpeen kyseisen rekister6innin
hylkédysperusteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paik-
kansapitdvyyden tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. SMHV:n
suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei ndet merkitse sit,
ettei se voisi niiden tosiseikkojen lisdksi, jotka vditemenettelyn asianosaiset ovat
nimenomaisesti esittineet, ottaa huomioon my6s notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka
kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla
olevista lahteisti (edelld 96 kohdassa mainittu asia PICARO, tuomion 29 kohta ja edelld
88 kohdassa mainittu asia ATOMIC BLITZ, tuomion 35 kohta). Valituslautakunta
saattoi ndin ollen vapaasti ottaa selvdd asianosaisilta tai muilla keinoin Oberster
Gerichtshofissa vireille pannun menettelyn ratkaisemisesta.

On lisattdvd, ettd Oberster Gerichtshof palautti asianomaisen asian ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimeen, joka hylkisi uudelleen Budvarin vaatimuksen 22.3.2006
antamallaan tuomiolla eli vield ennen riidanalaisten péitosten tekemistd (kannekir-
jelmin liite 14 asiassa T-225/06, s. 253 ja sitd seuraavat sivut). Muutoksenhaussa ja
10.7.2006 annetulla tuomiolla eli ennen viimeisti riidanalaista paatosta Oberlandes-
gericht Wien katsoi kuitenkin, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin oli tehnyt
virheen, kun se oli hylinnyt Budvarin esittimén asiantuntijalausuntoa koskevan
pyynnon. Téassd tilanteessa Oberlandesgericht Wien palautti asian ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimeen ja tdsmensi, ettd asiantuntija oli valtuutettava léhinna
sen madrittdmiseksi, liittavatko tsekkildiset kuluttajat merkinnén "bud” olueen, ja jos
tdhdn vastataan myontévasti, voidaanko tdmé merkintd ymmartaa viittauksena tiettyyn
paikkaan, seutuun tai maahan, joka vastaa oluen alkuperédd (kannekirjelmén liite 14
asiassa T-225/06, s. 280 ja sitd seuraavat sivut).

Kolmanneksi Ranskan osalta valituslautakunta tukeutui siihen, ettd Budvar ei ollut
silhen mennessé kyennyt estiméddn Anheuser-Buschin jélleenmyyjad myymasté olutta
Ranskassa tavaramerkilli BUD. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdasta ei
kuitenkaan ilmene, etté viitteen tekijan olisi osoitettava, ettd se on jo voinut tosiasiassa
kieltad myohemmain tavaramerkin kiyton. Viitteen tekijén on yksinomaan osoitettava,
ettd silla on kéytettdvissddn téllainen oikeus.
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Liséksi toisin kuin valituslautakunta toteaa, Strasbourgin tribunal de grande instance ei
julistanut pateméttomaksi alkuperdnimitystd “bud”, joka on rekisterdity Lissabonin
sopimuksen perusteella. Kuten timén tuomioistuimen tuomiosta selvésti ilmenee,
yksinomaan alkuperdnimityksen ”bud” “vaikutukset” Ranskan alueella julistettiin
patemdttomaksi Lissabonin sopimuksen merkityksellisten méaraysten mukaisesti. On
myds muistutettava, ettd Strasbourgin tribunal de grande instancen tuomiosta on
valitettu ja ettd tdlld valituksella on lykkéaava vaikutus.

Lisdksi asioissa, jotka johtivat edelld 108 mainituissa yhdistetyissd asioissa BUD
annettuun tuomioon, SMHV:n toinen valituslautakunta oli jo lausunut Ranskan
oikeuden merkityksellisistd sédnnoksistd, jotka tarvittaessa mahdollistivat alkuperani-
mityksen "bud” suojelun Ranskassa.

Lopuksi kuten SMHV:n elimissé esitetyistd asiakirjoista ilmenee, INPI esitti ainakin
kaksi véitetta (jotka annettiin tiedoksi 3.12.1987 ja 30.4.2001) Ranskassa Anheuser-
Buschin tavaramerkin BUD olutta varten tekemdd kahta rekisterintihakemusta
vastaan. Téssd yhteydessd Anheuser-Busch peruutti rekisterdintihakemuksensa oluen
osalta. Vaikka hallintoelimet laativat ndma viitteet ja vaikka ne eivét koskeneetkaan
erityisesti menettelyéd, jonka tarkoituksena oli kieltdd myO6hemmén tavaramerkin
kéytto, ei néytd siltd, ettei niilld olisi merkitystd asianomaisen kansallisen oikeuden
ymmartimiseksi.

Kaikista ndistd syistd on katsottava, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se jétti
huomiotta kaikki merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat sen maérittamiseksi,
antaako asianomaisen jasenvaltion oikeus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
perusteella Budvarille oikeuden kieltdd myohemmain tavaramerkin kdyton.
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On lisdttévd, ettéd vaikka valituslautakunta analysoi Itdvallan ja Ranskan oikeutta, siitd
huolimatta, ettd se katsoi, ettd asianomaisia nimityksid ei kiytetty “tosiasiallisesti”
Itdvallassa ja Ranskassa, se ei toiminut samoin Italian ja Portugalin osalta. Téssé
yhteydessd on korostettava, ettd toisin kuin SMHV ja Anheuser-Busch kirjelmissdan
vaittdvat, minkdan perusteella ei voida katsoa, ettd Budvar olisi luopunut ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa viitteen yhteydessd oikeuksista, joihin se alun perin
vetosi Italian ja Portugalin osalta. Budvar yksinomaan riitautti riidanalaisten paatosten
laillisuuden, koska niissé tyydyttiin analysoimaan Itévallan ja Ranskan oikeutta.

Kaikista ndistd syistd ainoan kanneperusteen toinen osa ja ndin ollen ainoa
kanneperuste seké kanne kokonaisuudessaan on katsottava perustelluksi.

Riidanalaiset padtokset on ndin ollen kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Lisdksi saman artiklan mukaan jos hivinneitd
asianosaisia on useita, yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee,
miten kulut on jaettava nédiden asianosaisten kesken.

Kasiteltdvand olevassa asiassa SMHV ja Anheuser-Busch ovat hdvinneet asian, koska
riidanalaiset padtokset on kumottava Budvarin vaatimusten mukaisesti.
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Budvar ei vaatinut ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittdmissddn
kirjelmissd, ettd SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut. Budvar
kuitenkin totesi suullisessa kasittelyssd, ettd se vaati SMHV:n ja Anheuser-Buschin
velvoittamista korvaamaan kaikki oikeudenkayntikulut.

Vakiintuneen oikeuskédytdnnon mukaan se, ettd asian voittanut osapuoli on vaatinut
oikeudenkdyntikulujen korvaamista vasta suullisessa késittelyssé, ei estd sen vaati-
muksen hyviaksymistd (asia 113/77, NTN Toyo Bearing ym. v. neuvosto, tuomio
29.3.1979, Kok. 1979, s. 1185, Kok. Ep. 1V, s. 445; asia T-64/89, Automec v. komissio,
tuomio 10.7.1990, Kok. 1990, s. II-367, 79 kohta; edelld 151 kohdassa mainittu asia
YUK]I, tuomion 75 kohta ja asia T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana
Padano v. SMHV - Biraghi (GRANA BIRAGHI), tuomio 12.9.2007, Kok. 2007,
92 kohta, s. II-3081).

Téssa tilanteessa SMHV:n on vastattava omista oikeudenkéyntikuluistaan, ja se on
velvoitettava korvaamaan kaksi kolmasosaa Budvarin oikeudenkayntikuluista, ja
Anheuser-Buschin on vastattava omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se on velvoi-
tettava korvaamaan yksi kolmasosa Budvarin oikeudenkayntikuluista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmaéinen jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Asiat T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06 yhdistetiin tuomion
antamista varten.
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2) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 14.6. (asia R 234/2005-2), 28.6. (asiat R 241/2005-2
ja R 802/2004-2) ja 1.9.2006 (asia R 305/2005-2) tekemit paitokset, jotka
liittyvit Budéjovicky Budvar, narodni podnikin ja Anheuser-Busch, Inc:n
viliseen viitemenettelyyn, kumotaan.

3) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kaksi kolmasosaa Budéjovicky Budvar, niarodni podnikin oikeuden-
kadyntikuluista.

4) Anheuser-Busch vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan yksi kolmasosa Budéjovicky Budvar, narodni podnikin oikeu-
denkiyntikuluista.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Biatecka

Julistettiin Luxemburgissa 16 péiviani joulukuuta 2008.

Allekirjoitukset
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