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1. Voiko valituslautakunta sellaisessa tilan-
teessa, jossa

— aikaisemman tavaramerkin haltija on
tehnyt viitteen yhteisoén tavaramerkin
rekisterdintihakemusta vastaan

—  tavaramerkkien harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (jaljempand
virasto tai SMHYV) viiteosasto on aset-
tanut viitteen tueksi esitettdvin aineis-
ton toimittamiselle tietyt maaraajat ja
hylannyt viitteen tdssd madriajassa toi-
mitetun aineiston perusteella ja

—  viitteentekijd on valittanut viitteen hyl-
kiamisestd viraston valituslautakun-

nalle,

1 — Alkuperiinen kieli: englanti.

jattad huomiotta vaitteen tueksi esitetyn
uuden aineiston, jos sitd ei ole toimitettu
viiteosaston asettamassa médrdajassa? Vai
onko viitteentekiji automaattisesti oikeu-
tettu siihen, ettd viite arvioidaan uudelleen
aineelliselta kannalta minkd tahansa siind
vaiheessa toimitetun aineiston perusteella?

2. Tassd ensimmdiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen tuomiosta? tehdyssa valituk-
sessa pyydetddn ratkaisua péddasiassa naihin
kysymyksiin. Yleisemmalld tasolla tarkastel-
tuna asiassa on Lkyse valituslautakunnan
asemasta ja tehtdvistd valitusmenettelyssa.

2 — Asia T-164/02, Kaul v. SMHYV, tuomio 10.11.2004 (Kok. 2004, s.
11-3807).
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Asiaa koskevat oikeussadnnot

3. Viite- ja valitusmenettelyihin sovelletta-
vat oikeussddnndt ovat neuvoston asetus
(EY) N:o 40/94> (jiljempina tavaramerkki-
asetus) ja Lkomission asetus (EY)
N:o 2868/95* (jaljempini tiytintdonpanoa-
setus).

Tavaramerkkiasetus

4, Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan ("Suh-
teelliset hylkdysperusteet”) mukaan yhteis6n
tavaramerkin rekisteréintihakemus hylatadn,
jos aikaisemman tavaramerkin haltija osoit-
taa, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tava-
roita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,
ja ettd tamd aiheuttaa yleison keskuudessa
sekaannusvaaran alueella, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu (8 artiklan 1 kohdan
b alakohta). Tdssd yhteydessd ”Aikaisem-
malla tavaramerkilld” tarkoitetaan tavara-
merkkejd, jotka tiettynd pdivéini ovat jossakin
jasenvaltiossa "yleisesti tunnettuja” > (8 artik-
lan 2 kohdan ¢ alakohta) — vaikkei niita olisi
edes rekisterdity.

3 - Yhteis6n tavaramerkista 20.12.1993 annettu asetus (EYVL 1994,
L 11, s. 1). Asetusta on muutettu useaan kertaan, mutta siihen
ei ennen asian tosiseikkojen tapahtumista ole tehty sellaisia
muutoksia, joilla olisi tissa tapauksessa merkitysté.

4 — Yhteisén tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 taytintéonpanosta 13.12.1995 annettu asetus (EYVL
L 303, s. 1). Sitd on sittemmin muutettu, ks. jaljempang 22—
24 kohta.

5 — Teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleis-
sopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessi.
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5. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 1 koh-
dassa saddetddn, ettd aikaisempien tavara-
merkkien haltijat voivat tehdd tavaramerkin
rekisterdintia vastaan viitteen kolmen kuu-
kauden kuluessa tavaramerkkii koskevan
hakemuksen julkaisemisesta silld perusteella,
ettd tavaramerkki olisi 8 artiklan mukaisesti
hylattava, ©

6. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 koh-
dan mukaan viite on tehtava kirjallisesti ja se
on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta
viitemaksun suorittamisen jilkeen. Viitteen-
tekijd voi esittdd viitteensd tueksi seikkoja,
todisteita ja huomautuksia viraston asetta-
massa méadrdajassa.

7. Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 1 koh-
dassa saddetddn seuraavaa: "Tutkiessaan vii-
tettd virasto pyytdd, niin usein kun on
tarpeen, osapuolia esittiméin asettamassaan
midrdajassa toisten osapuolten tai sen
itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia.”

8. Tavaramerkkiasetuksen 57 artiklan nojalla
virastossa tavaramerkkiasioita ensimmaéisend

6 — Aikaisempien tavaramerkkien haltijat eivit suinkaan menetd
kokonaan mahdollisuutta rekisterdinnin vastustamiseen, vaikka
viite jaisikin niiltd tekemattd kolmen kuukauden midraajassa.
Ne nimittdin voivat 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla
panna vireille 55 ja 56 artiklassa sdannellyn mitéttomyys-
menettelyn, jolle ei ole asetettu mitian maaraaikaa. Virastossa
tillaisista menettelyista vastaa mitattdmyysosasto. Kyseisen
asetuksen 96 artiklassa mainitaan myds "yhteison tavaramerk-
kituomioistuimet”, joita jisenvaltiot nimedvit ratkomaan
tamankaltaisia vaatimuksia.
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asteena kisittelevien osastojen (eli padasiassa
tutkijoiden, viiteosastojen ja mitdttdmyys-
osastojen) paatoksistd voidaan tehdé viraston
sisdinen valitus. Asetuksen 59 artiklassa sdé-
detdin, ettd valitus on tehtdvd kirjallisena
kahden kuukauden kuluessa piitéksen tie-
doksiantamisesta, mutta se katsotaan teh-
dyksi vasta, kun valitusmaksu on suoritettu.
Valituksen perusteet sisaltivd kirjelmd on
jatettivd neljan kuukauden kuluessa paatok-
sen tiedoksiantamisesta.

9. Tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan
mukaan asiaa ensimmdisend asteena kisi-
tellyt osasto voi oikaista padtoksensd kuu-
kauden miirdajassa, jos se pitdd oikaisua
perusteltuna. Muussa tapauksessa, tai jos
toinen menettelyn osapuoli vastustaa vali-
tuksentekijaa, valitus on siirrettava valitus-
lautakuntaan.

10. Tavaramerkkiasetuksen 61 artiklan
2 kohdan mukaan valituslautakunnan tulee
"kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osa-
puolia esittimiin asettamassaan méaérdajassa
sen itsensd niille osoittamia ilmoituksia tai
muiden osapuolien tiedonantoja koskevia
huomautuksia”.

11. Tutkittuaan valituksen hyviksyttivyy-
den”’ valituslautakunta tekee 62 artiklan
1 kohdan mukaan valitusta koskevan pai-
toksen, jota tehdessddn se voi “joko kayttaa
kiistetyn paitoksen tehneen osaston toimi-
valtaa tai palauttaa asian tille osastolle
edelleen padtettiviksi”.

12. Tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan
mukaan valituslautakuntien piatokset voi-
daan kahden kuukauden kuluessa saattaa
yhteiséjen tuomioistuimen (siis ensisijaisesti
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen) 8
kasiteltaviksi, ja téllaisen kanteen perusteena
voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen
menettelymédiriyksen rikkominen, asiaa kos-
kevan oikeussiddnnon rikkominen tai harkin-
tavallan vaidrinkéyttd. Yhteisjen tuomiois-
tuimella on toimivalta sekd kumota riitau-
tettu pddtds ettd muuttaa sitd (ja EY
225 artiklan 1 kohdan nojalla ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon voi-
daan hakea muutosta yhteisdjen tuomiois-
tuimesta vain oikeuskysymyksid koskevilta
osin).

13. Tavaramerkkiasetuksen 73-80 artiklaan
siséltyy yleisid menettelysddnnoksid.

14. Sen 73 artiklassa tismennetiddn seuraa-
vaa: "Virasto perustelee padtoksensd. Ne

7 — Asetuksen englanninkielisessi toisinnossa tiama on kainnetty
epionnistuneesti vastineella "allowability” - ilmaus on ilmei-
sesti otettu Euroopan patenttisopimuksesta, jossa sitd kiytetadn
tissd merkityksessd. Ks. myds tdméin ratkaisuehdotuksen
36 kohta ja sit4 seuraavat kohdat.

8 — Ks. tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale.
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voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin,
joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

15. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklassa saa-
detaan seuraavaa:

”1. Menettelyssd virasto tutkii asiasisillon
viran puolesta; rekisteréinnin hylkddmisen
suhteellisia perusteita koskevassa menette-
lyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
esittdmiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon
tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole vedon-
neet, tai todisteita, joita ei ole esitetty
madriajassa.”

16. Tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan
1 kohdan mukaan “virastossa toteutettavien
menettelyjen” yhteydessd voidaan todisteet
antaa tai hankkia muun muassa seuraavasti:
kuulemalla osapuolia, pyytdmailld tietoja,
esittdmdlld asiakirjoja ja todistuskappaleita,
kuulemalla todistajia, pyytamalla asiantunti-
jalausuntoja ja antamalla valaehtoisia vakuu-
tuksia tai vaikutukseltaan vastaavia kirjallisia
vakuutuksia.
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Tdytédntodonpanoasetus

17. Asian tosiseikkojen tapahtumahetkelld
tidytantdonpanoasetuksen II osastoon ("Vii-
temenettely ja kidyton todistaminen”) sisil-
tyiviit seuraavat asiaa koskevat sddnnét.

Viitemenettely

18. Tédytdntoonpanoasetuksen 15 sddnnén
2 kohdan d alakohdassa saddetddn, ettd
viiteilmoituksessa on oltava "selvitys viitteen
perusteista”.

19. Tédytdntoonpanoasetuksen 16 sddnnén
1 kohdan mukaan viiteilmoitus "voi sisaltda
viitteen tueksi esitettivia seikkoja, todisteita
ja perusteluja sekd viitettd tukevia asiakir-
joja”. Sen 16 sddnnén 3 kohdassa mainitaan,
ettd tillaiset seikat ja viitettd tukevat asia-
kirjat voidaan my6s toimittaa “vditemenette-
lyn alkamisen jilkeen viraston 20 sdidnnén
2 kohdan mukaisesti médrddméin ajan
kuluessa”.
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20. Taytantoonpanoasetuksen 20 sdidnnoén
2 kohdassa sdddetiddn seuraavaa: "Jos viit-
teentekiji ei ole toimittanut 16 sdannén 1 ja
2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, todisteita ja
perusteluja, virasto kehottaa viitteentekijia
toimittamaan tdmén aineiston viraston aset-
taman mdadriajan kuluessa.”

Valitukset

21. Valituksista sdddetddn tdytintéénpano-
asetuksen X osastossa. Asian tosiseikkojen
tapahtumahetkelld tiytintéonpanoasetuksen
50 sddnnon 1 kohta oli muotoiltu seuraavasti:
"Jollei toisin sdddetd, valitusmenettelyssi
sovelletaan soveltuvin osin sddnnoksid, jotka
koskevat menettelyd valituksenalaisen paa-
toksen tehneelld osastolla.”

Asian tosiseikkojen tapahtumisen jilkeiset
muutokset

22. Taytintéonpanoasetuksen II ja X osastoa
on asian tosiseikkojen tapahtumisen jilkeen
muutettu.

9 — Ks. 29.6.2005 annettu komission asetus (EY) N:o 1041/2005
(EUVL L 172, s. 4), joka tuli voimaan 25.7.2005.

23. Vaikka II osasto on muotoiltu kokonaan
uudelleen, asiaa koskevat sdénnét ovat pysy-
neet olennaisilta osin samanlaisina. Taytan-
toénpanoasetuksen 19 sddnnon 4 kohdassa
tdsmennetddn kuitenkin seuraavaa: ”Virasto
ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai
muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia,
joita ei ole jdtetty — — viraston asettaman
médrdajan kuluessa.”

24. Muutosasetuksella lisattiin X osastossa
olevan 50 sdénndn 1 kohtaan myds seuraavat
kaksi alakohtaa:

"Kun valitus kohdistuu viiteosaston teke-
médn padtokseen, valituslautakunta rajaa
valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin
ja todisteisiin, jotka on esitetty vditeosaston
asetuksen ja ndiden sddntdjen mukaisesti
asettamassa maariajassa, ° ellei valituslauta-
kunta katso, ettd olisi otettava huomioon
uusia tai tdydentivié tosiseikkoja ja todisteita
[tavaramerkki]asetuksen 74 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.”

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
men oikeuskiytinto

25. Esilld olevan asian ' kaltaisia tapauksia
kisitellessadn ensimmadisen oikeusasteen

10 — Oletettavasti tidssid tarkoitetaan ”[tavaramerkki]asetusta”;
kyseisen kohdan kieliversioissa on eroja.

11 — Ks. edelld 1 kohta.
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tuomioistuin ei ole aina ollut tiysin johdon-
mukainen ldhestymistavoissaan. Virasto
onkin esittinyt yhdeksi valituksensa syistd
sen, ettd se haluaa tietdd, mika naistd oikeus-
kéytannossd esiintyvistd vaihtoehdoista on
oikea. Ndin ollen on ensin hyodyllistd
tarkastella néité eri lihestymistapoja.

26. Kaikissa kisitellyissi tapauksissa on ollut
lahtokohtana asiaa ensimmdisend asteena
késittelevien osastojen (erityisesti tutkijoiden
ja viiteosaston) ja valituslautakunnan vililla
vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden '?
kisite.

27. Tamd kisite tuli ensimmiisen kerran
esille ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
men asiassa Baby-Dry antamassa tuo-
miossa, *® joka oli ensimmiinen sen kisi-
teltiviksi saatettu yhteison tavaramerkkid
koskeva tapaus. Tdssd tuomiossa se totesi,
ettd vastuu tavaramerkkiasetuksen taytdn-
toonpanosta kuuluu koko virastolle, jonka
alaisuudessa valituslautakunta toimii. Tava-
ramerkkiasetuksen systematiikasta ja erityi-
sesti sen 59 ja 60 artiklasta, 61 artiklan
2 kohdasta ja 62 artiklan 1 kohdasta nimit-
tiin kdy selvasti ilmi, ettd tutkijoiden ja
valituslautakunnan tehtévit liittyvét ldhei-
sesti toisiinsa.

12 — Ranskaksi “continuité fonctionnelle”; kiytinnéllisyyden
vuoksi kiytin jatkossa ilmausta “toiminnallinen jatkuvuus”.

13 — Asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHYV, tuomio 8.7.1999
(Kok. 1999, s. 11-2383, 30-45 kohta). Yhteisojen tuomioistuin
kumosi tuomion asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble v.
SMHV (Baby-Dry), 20.9.2001 antamallaan tuomiolla
(Kok. 2001, s. 1-6251), mutta ei silla perusteella, ettd valitus-
lautakunnalle olisi esitetty jotakin uutta aineistoa.
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28. Valituslautakunta ei siis voinut hylitd
kantajan perustelua vain silld perusteella, ettd
sitd ei ollut esitetty tutkijalle. Valituslauta-
kunnan olisi pitinyt valituksen tutkittuaan
joko ratkaista kysymys tai palauttaa asia
tutkijalle. Tdma ei mitenkédén sulje pois sitd,
etteiko valituslautakunta voisi jittad huo-
mioimatta tosiseikkoja, joihin asianosaiset
eivit ole vedonneet, tai todisteita, joita sille
ei ole esitetty maariajassa;'* kyseisessi
tapauksessa ndin ei kuitenkaan ollut, vaan
valittaja oli valituksensa perusteissa esittinyt,
mihin sddnnokseen sen tarkoituksena oli
vedota, eikd sille ollut asetettu méérdaikaa
ndyton esittdmistd varten.

29. Baby-Dry-tapaus koski ex parte -menet-
telyd (tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
hylkddmistd koskevasta tutkijan paatéksestd
tehty valitus, jossa ei ole vastapuolta).
Toiminnallisen jatkuvuuden kisitettd on
sovellettu myds esilld olevan asian kaltaisissa
inter partes -menettelyissi (viiteosaston
padtoksista tehdyissa valituksissa, joissa on
kaksi asianosaista — tavaramerkin hakija ja
viitteentekijd).

30. Ensimmadinen tdménkaltainen tapaus oli
asia Kleencare.!® Siini antamassaan tuo-
miossa ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-

14 — Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohta.

15 — Asia T-308/01, Henkel v. SMHV — LHS (UK) (Kleencare),
tuomio 23.9.2003 (Kok. 2003, s. 1I-3253, 24-32 kohta,
erityisesti 26, 29 ja 32 kohta).



SMHV v. KAUL

tuin totesi, ettd koska valituslautakunnat
tutkivat asiaa ensimmdisend asteena kisi-
telleiden osastojen padtoksistd tehtyjd vali-
tuksia, tutkinnan laajuus ei lihtokohtaisesti
madrdydy kyseisen osapuolen esittimien
perusteiden mukaan vaan riippuu siité,
voidaanko asiassa tehdi laillisesti uusi pai-
tos, joka on sisillollisesti sama kuin valituk-
sen kohteena oleva pdités, ja valituslauta-
kunnan péitoksen tulee perustua kaikkiin
asianomaisen osapuolen joko asian ensim-
mdisend asteena ratkaisseelle osastolle toi-
mittamiin taikka valitusmenettelyssa esittd-
miin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoi-
hin (tdmén kuitenkaan rajoittamatta tavara-
merkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdan
soveltamista). 6. Tavaramerkkiasetuksen
74 artiklan 1 kohdassa, joka rekisterdinnin
hylkdamisen suhteellisia perusteita koske-
vassa menettelyssd rajaa tutkimuksen seik-
koihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittimiin vaatimuksiin”, viita-
taan viraston pditéksen perusteena oleviin
tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin —
toisin sanoen niihin seikkoihin ja todisteisiin,
joilla paitosti voidaan pitevisti perustella, ja
sdadnnoksiin, joita sithen kuuluu soveltaa.
Mainitussa 74 artiklan 1 kohdassa ei kuiten-
kaan edellytetd, ettd tillainen aineisto tulisi
sitd ennen nimenomaisesti tuoda esille tai
kisitelld ensimmaisessd asteessa.

31. Kuten virasto huomautti suullisessa
kasittelyssd, ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen oikeuskéytinto on asiassa Baby-
Dry ja asiassa Kleencare annetuista tuo-
mioista ldhtien jakautunut kolmeen eri
haaraan. Joissakin tuomioissa on omaksuttu
se ldhestymistapa, ettd kun asiaa ensimmaéi-
send asteena kisittelevd osasto on vahvista-

16 — Mielestini tdmé jokseenkin lyhytsanainen ilmaus tarkoittaa
seuraavaa: sanotun kuitenkaan rajoittamatta 74 artiklan
2 kohdan soveltamista aineiston toimittamiseen itse valitus-
menettelyn médraajan umpeuduttua.

nut aineiston toimittamiselle tietyt madra-
ajat, niitd ei voida sivuuttaa toimittamalla
aineistoa jalkikdteen. Tietyissi muissa tuo-
mioissa kysymyksen on katsottu kuuluvan
pédasiassa kyseisen osaston tai valituslauta-
kunnan harkintaan. Kolmas oikeuskéytan-
non haara on perustunut sithen kisitykseen,
etti maidrdajat periaatteessa “nollautuvat”
automaattisesti silloin, kun paatdksestd vali-
tetaan.

32. Ensimmadistd lahestymistapaa noudate-
taan esimerkiksi asiassa ILS annetussa tuo-
miossa.'” Siind ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin toteaa, ettd tdytintdonpanoase-
tuksen 22 sdannon 1 kohdan (jonka mukaan
virasto tdsmentdd midrdajan, jonka kuluessa
viitteentekijan on toimitettava todisteet
aikaisemman tavaramerkin kaytostd) ja tava-
ramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 kohdan
nojalla viite on hylittivd, jos kiytostd ei
esitetd todisteita sitd varten asetetussa mii-
rdagjassa. Médrdajan pakottava luonne tar-
koittaa, ettei virasto voi ottaa huomioon
mitddn jalkikdteen toimitettuja todisteita.
Jos viitteentekijd toimittaa asiakirjoja mia-
rdajan umpeuduttua, se, ettd valittaja sen
jalkeen kyseenalaistaa ndmd todisteet, ei voi
johtaa siihen, ettd méériaika alkaa uudelleen
alusta, mikd merkitsisi véitteentekijan toi-
mittamien lisitodisteiden taannehtivaa
hyviksymistd. Virasto voi ottaa huomioon
vain médriajassa toimitetut asiakirjat. Kaikki
tdmin médrdajan jilkeen toimitetut lisdto-
disteet on jitettiva huomiotta.

33. Toista lahestymistapaa edustaa esimer-
kiksi asiassa Marienfelde annettu tuomio, '

17 — Asia T-388/00, Institut fiir Lernsysteme v. SMHYV, tuomio
23.10.2002 (Kok. 2002, s. 11-4301, 27-30 kohta).

18 — Asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHYV, tuomio 8.7.2004
(Kok. 2004, s. 11-2787, 56 ja 57 kohta).
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jossa ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuin katsoi, ettd taytdntéonpanoasetuksen 22
sddnnon 1 kohtaa ei voida tulkita siten, ettd
sen mukaan ei olisi mahdollista ottaa uusien
seikkojen olemassaoloon nidhden huomioon
lisdtodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta
kyseisen méiérdajan umpeutumisen jélkeen,
ja ettd tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
2 kohdassa on jitetty viraston osastojen
harkintaan se, ottavatko ne huomioon mii-
rdajan umpeutumisen jilkeen esitettyji
todisteita.

34. Nyt kisiteltdvind oleva valituksenalainen
tuomio puolestaan edustaa oikeuskaytdnnon
kolmatta ja viimeistd lahestymistapaa.
Tédmén muissakin viimeaikaisissa tuomioissa
noudatetun ldhestymistavan mukaan asia-
kirjaa ei ole esitetty tavaramerkkiasetuksen
74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla
liian my6héin, mikili se on toimitettu vali-
tuslautakunnalle kyseisen asetuksen 59 artik-
lassa sdddetyssd neljan kuukauden méairi-
ajassa, minkd vuoksi valituslautakunta ei voi
1<ieltéytgéi ottamasta huomioon kyseistd asia-
kirjaa. '

35. Valituslautakunta puolestaan on toistu-
vasti katsonut, ettid virastossa kiytdvien
menettelyjen osapuolet eivit voi yksinkertai-

19 — Ks. esim. asia T-275/03, Focus Magazin Verlag v. SMHYV,
tuomio 9.11.2005 (Kok. 2005, Kok. 2005, s. I1-4725, 38 kohta)}
ja viimeksi asia T-252/04, Caviar Anzali v. SMHV, tuomio
11.7.2006 (Kok. 2006, Kok. 2006, s. 11-2115, 38 kohta).
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sesti sivuuttaa méiérdaikoja ja toimittaa sille
todisteita, jotka olisi voitu ja jotka olisi
pitdnyt toimittaa tatd varten asetetussa maa-
rdajassa, ellei valituslautakunta totea, ettd
olisi otettava huomioon uusia tai tdydentavia
tosiseikkoja ja todisteita tavaramerkkiasetuk-
sen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti. *°

Euroopan patenttiviraston oikeuskiytinto

36. Ennen valituksenalaisen tuomion kisit-
telyd on kiinnostavaa tarkastella lyhyesti
Euroopan patenttiviraston oikeuskaytin-
nossa esiintyvid vastaavia tapauksia. Euroo-
pan patenttisopimuksella ! perustetun viras-
ton rakenne on hyvin samankaltainen kuin
SMHV:n, ja monet tavaramerkkiasetuksen
keskeisista sadnnoksistd % ovat joko saman-
laisia ®® tai hyvin samankaltaisia kuin tuossa
yleissopimuksessa. Komission yhteison tava-

20 — Ks. esim. asia R 389/2004-1 — HYPERCO (FIG. MARK)/
HIPERCOR (FIG.MARK), paitos 2.3.2005, 26-29 kohta ja
niissd mainitut padtokset.

21 — Eurooppapatenttien mydntimisestd tehty yleissopimus, joka
allekirjoitettiin Miinchenissé 5.10.1973. Yleissopimuksen ovat
sittemmin allekirjoittaneet kaikki Euroopan unionin jisenval-
tiot (paitsi Malta, joka on vasta liittyméssi yleissopimukseen)
ja Euroopan talousalueen jasenvaltiot sekd Bulgaria, Monaco,
Romania, Sveitsi ja Turkki.

22 — Erityisesti 43 artiklan 1 kohta, 60 artikla, 62 artiklan 1 kohta,
74 artikla ja 76 artiklan 1 kohta.

23 — Englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, Euroopan patenttisopimuk-
sen kielilla.
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ramerkkid koskevaksi asetukseksi laatiman
alkuperdisen ehdotuksen perusteluosassa
ilmaistaankin selvisti, ettd yleiset menettely-
sadnnokset ovat saaneet vaikutteita Euroo-
pan patenttisopimuksesta.

37. Euroopan patenttiviraston valituslauta-
kunnassa on lisdksi tullut esille hyvin
samankaltaisia tapauksia kuin nyt yhteisojen
tuomioistuimen ratkaistavaksi saatettu
tapaus.

38. Patenttiviraston tarkein oikeuslihde
nédyttdd olevan laajennetun valituslautakun-
nan paatos yhdistetyissé asioissa G 9/91 ja G
10/91.%* Sen 18 kohdassa todetaan seuraa-
vaa:

"Inter partes -valitusmenettelyn tarkoituk-
sena on antaa hivinneelle osapuolelle mah-
dollisuus valittaa viiteosaston asiaperusteista
tekemistd pidiatoksestd. Olisi tdmin tarkoi-
tuksen vastaista hyviksya sellaisia viitepe-
rusteita, joita viiteosaston paitoksessi ei ole
otettu huomioon. Lisdksi on todettava, etti
puhtaasti hallinnollisluonteisesta viiteme-
nettelystd poiketen valitusmenettely on kat-
sottava luonteeltaan lainkdyttomenettelyksi
— —. Valitusmenettely ei lihtokohtaisestikaan

24 - 31.3.1993 (Euroopan patenttiviraston virallinen lehti, 1993,
s. 408).

ole niin tutkinnallinen kuin hallinnolliset
menettelyt. Vaikka Euroopan patenttisopi-
muksen 114 artiklan 1 kohta®® koskee
muodollisesti myos valitusmenettelyd,
kyseistd madrdystd on yleensd perusteltua
soveltaa valitusmenettelyssd tiukemmin kuin
vditemenettelyssd. Edelld mainituista syistd
laajennettu valituslautakunta katsoo etenkin
uusien viiteperusteiden kohdalla, ettei tallai-
sia perusteita periaatteessa voida enéi esittda
valitusvaiheessa. Tdma lahestymistapa myos
vidhentdd menettelyyn liittyvdd epdvarmuutta
niiltd patentinhaltijoilta, joille muussa
tapauksessa saattaisi koitua odottamattomia
vaikeuksia vasta hyvin my6héisessé vaiheessa
menettelyd ja jotka ndin joutuisivat kanta-
maan patentin mititdimisen eli patenttioi-
keuksien peruuttamattoman menetyksen ris-
kin. Viitteentekijoiden asema on tdssd suh-
teessa parempi, koska ne voivat milloin
tahansa kédynnistdd mitdtéintimenettelyn
kansallisissa tuomioistuimissa, jos niiden
vaatimuksia ei hyviksytd Euroopan patentti-
virastossa. Edelld mainitusta periaatteesta on
kuitenkin perusteltua poiketa silloin, jos
patentinhaltija suostuu siihen, etti uudet
viiteperusteet otetaan huomioon: volenti
non fit iniuria [ken suostuu, ei vddryyttd
kirsi]. Joissakin tapauksissa voi olla paten-
tinhaltijan etujen mukaista, ettei téllaisia
perusteita jatetd huomiotta Euroopan patent-
tivirastossa kaytdvissd keskitetyssd menette-
lyssd. On sanomattakin selvid, ettd téllaisia
perusteita voi esittdd ainoastaan valituslauta-
kunta, ja jos ne on esittinyt viitteentekiji, ne
tulisi ottaa kisiteltdviksi vain, jos valitus-
lautakunnasta vaikuttaa ilmeiseltd, etti ne
ovat erittdin merkityksellisid asia kannalta.
Jos uusi viiteperuste otetaan kisiteltdviksi,
kyseinen tapaus pitdisi — kun otetaan huo-
mioon edelld selitetty valitusmenettelyn tar-
koitus — palauttaa asiaa ensimmdiisena

25 — Tiamin kohdan sanamuoto on muilta osin samanlainen kuin
tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohdassa, paitsi ettd
tutkimusta ei nimenomaisesti rajata seikkoihin, joihin osa-
puolet ovat vedonneet (114 artiklan 2 kohta ja 74 artiklan
2 kohta ovat kuitenkin taysin samanlaiset).
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asteena kisitelleen osaston ratkaistavaksi,
ellei ole jotakin erityisen painavaa syytd
toimia toisin. On vield lisattivd, ettd jos
patentinhaltija vastustaa uuden viiteperus-
teen esittdmistd, tillaista perustetta ei mis-
sddn tapauksessa voida kisitelld aineellisesti
valituslautakunnan padtéksessd. Siind voi-
daan ainoastaan mainita, ettd kyseinen seikka
on tuotu esille.”

39. Nailla niakokohdilla on epdilemattd mer-
kitystd myos nyt kisiteltivind olevan vali-
tuksen kannalta. Niihin tulisi kuitenkin
suhtautua varauksellisesti, monestakin
syysta.

40. Ensinnikin, vaikka eurooppalaisen teol-
lis- ja tekijanoikeuslainsddddnnén alalla
annettuja sanamuodoltaan samanlaisia tai
samankaltaisia sddnnoksid tulisikin mahdol-
lisuuksien mukaan tulkita yhteniisesti,
Euroopan patenttisopimus ei kuulu yhteisén
s4dnndstoén eikd Euroopan patenttivirasto
ole yhteison elin. Kyseisen viraston valitus-
lautakunnan oikeuskiytinnolld ei ole
yhteisén oikeudessa sitovaa oikeusvaikutusta.

41. Toiseksi, ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin ja yhteis6jen tuomioistuin valvovat
SMHV:n valituslautakunnan paitoksia, kun
taas Euroopan patenttiviraston lautakuntien
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paitoksiin ei voi hakea muutosta. Virastojen
yleiset menettelypuitteet ovat siis erilaiset.

42. Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna
eurooppapatentteja koskevat viditemenettelyt
kidydddn vasta patentin my6ntidmisen jélkeen,
joten ne ovat lahempdnd yhteisén tavara-
merkin mitittdmyysmenettelyd kuin vaite-
menettelyd. Ja toisin kuin tdytdntéonpano-
asetuksen 15 sddannoén 2 kohdan d alakoh-
dassa ja 16 sddnnon 1 alakohdassa, sellaisina
kuin ne oli muotoiltu asian tosiseikkojen
tapahtumahetkelld, Euroopan patenttiyleis-
sopimuksen tdytintéonpanosdidntdjen
55 artiklan ¢ kohdassa edellytetdén, ettd
viiteperusteet on liitettavi viiteilmoitukseen
yhdessd véiteperusteiden tueksi esitettyjen
seikkojen, todisteiden ja perustelujen kanssa.

Tosiseikat ja asian kisittelyn vaiheet

43. Atlantic Richfield -yhti6 teki vuonna
1996 hakemuksen sanamerkin ARCOL
rekisterdimiseksi yhteisén tavaramerkiksi
muun muassa tavaraluokalle “kemialliset

aineet elintarvikkeiden siilontiin”. 2°

26 — Hakemus on sittemmin siirretty Bayer AG:n nimiin, joka on
nyt hakijana virastossa.
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44. Kaul GmbH (jiljempind Kaul) teki
viitteen rekisterdintid vastaan silld perus-
teella, ettd kyseisen merkin ja sen oman
aikaisemman tavaramerkin CAPOL, joka on
rekisteroity tavaraluokalle “kemikaalit elin-
tarvikkeiden s#iléntddn ja sailyvyyden paran-
tamiseen, nimittdin raaka-aineet valmiselin-
tarvikkeiden, erityisesti makeisten kiillotuk-
seen ja sdilontddn”, vililld on tavaramerkki-
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara.

45. Viite hyldttiin, koska kyseessd olevien
merkkien vililld ei katsottu olevan sekaan-
nusvaaraa niiden ulkonikéon ja lausuntata-
paan liittyvien erojen vuoksi.

46. Kaul valitti kgseisest‘ei paitoksestd, mutta
valitus hylttiin. >

47. Riidanalaisen paitoksen mukaan 2® Kaul
viitti, ettd sen rekister6imélld aikaisemmalla
tavaramerkilld on vahva erottamiskyky kah-
desta syysti. Ensinnikin siksi, ettd merkki ei
sisdlld kuvailevaa viittausta kyseisiin tavaroi-
hin. Toiseksi siksi, ettd Kaul on paitsi
kiillotus- ja takertumisenestoaineiden joh-
tava toimittaja (1,4 miljoonalle tonnille
makeisia yli 60 maassa) myds maailman

27 — Kolmannen valituslautakunnan paitos asiassa R 782/2000-3 —
ARCOL/CAPOL, http://oami.europa.eu/LegalDocs/
BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (jaljempind riidanalainen
paitos).

28 — Paatoksen 6 kohta.

suurin tavaramerkille rekisteréidyissd tuot-
teissa kiytetyn MCT-6ljyn kuluttaja. Jalkim-
maisen viitteen tueksi Kaul toimitti valitus-
lautakunnalle yhtién toimitusjohtajan
valaehtoisen ilmoituksen seki luettelon tir-
keimmista asiakkaistaan. Viiteosastolle se oli
toimittanut vain esitteen, jossa kuvailtiin
tavaramerkin kattamia tuotteita.

48. Riidanalaisen piitoksen 10—-14 kohdassa,
joiden otsikkona on “Uudet todisteet ja
perustelut”, todetaan seuraavaa:

”10) Perustelu, jonka mukaan aikaisempi
merkki on erottamiskykyinen, koska se
ei ole kuvaileva, ja johon viitteentekija
on vedonnut johdonmukaisesti koko
vditemenettelyn ajan ja myos valituk-
sessa, on pidettiva erillidn perustelusta,
jonka mukaan aikaisemmalla merkilla
on vahva erottamiskyky, koska se on
yleisesti tunnettu. Jalkimmdiinen
peruste, jonka merkityksellisyyden
hakija kiistdd, tuotiin ensimmadisen ker-
ran esille vasta valitusmenettelyssd, ja
sen tueksi toimitettiin yrityksen toimi-
tusjohtajan valaehtoinen ilmoitus seki
sen tirkeimpien asiakkaiden nimet ja
yhteystiedot sisaltdvé luettelo. Huomau-
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tusten mukana 2.8.1999 faksattu esite
toimitettiin ainoastaan todisteeksi siita,
ettd aikaisemmalla tavaramerkilli suo-
jatut tavarat ovat samoja kuin hake-
muksessa, eikd esitteen voida katsoa
tukeva jalkimmaistd perustetta.

Valituslautakunnan vakiintuneen
oikeuskidytinnén mukaan mihinkdin
uusiin seikkoihin ja todisteisiin vetoa-
mista eikd minkddnlaisten uusien vaati-
musten esittimistd voida periaatteessa
sallia sen jilkeen, kun véiteosaston
asettama maééréaika niiden esittimiselle
on umpeutunut, koska toisin kuin ex
parte -menettely, vditemenettely, jossa
osapuolten prosessuaalinen yhdenver-
taisuus on varmistettu maédrdajoilla,
merkitsee kahden osapuolen vastakkai-
nasettelua — —

Valituslautakunnan on otettava huo-
mioon viitemenettelyn osapuolien
oikeudet ja velvollisuudet, koska menet-
telyssd noudatetaan kontradiktorista
periaatetta. Miirdajan tarkoituksena
on ensinndkin varmistaa, ettd osapuolen
oikeus tulla kuulluksi otetaan asianmu-
kaisesti huomioon tavaramerkkiasetuk-
sen 73 artiklan toisen virkkeen mukai-
sesti ja ettd virasto voi valvoa menette-
lyn sddnnénmukaista kulkua. Kun
menettelyn inter partes -vaihe on vii-
teosaston lopullisella paiatokselld saa-
tettu péaitokseen, valituslautakunta ei
voi aloittaa kyseistd menettelyd alusta
sellaisten uusien seikkojen ja todisteiden
ja sellaisten uusien vaatimusten perus-
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teella, jotka viitteentekiji olisi voinut ja
jotka sen olisi pitinyt tuoda esille
viiteosastossa.

13) Esilla olevassa asiassa valittaja ei varsi-
naisesti esittdnyt uutta perustelua vaan
muutti vditteensi oikeudellista perustaa.
Laajalti tunnetut tavaramerkit maini-
taan erikseen tavaramerkkiasetuksen
8 artiklan 2 kohdan ¢ alakohdassa, ja
ne on nimenomaisesti osoitettava
yhdeksi niistdi mahdollisista aikaisem-
mista tavaramerkeistd, joihin viite
perustuu.

14) Perustelua, jonka mukaan tavaramerkin
erottamiskyky johtuu sen tunnettuu-
desta, ei ndin ollen voida ottaa kisi-
teltiviksi valitusmenettelyssd.”

49. Kaul vaati ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuinta kumoamaan timén paatok-
sen silld perusteella, ettd valituslautakunta ei
ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia sille
toimitettuja todisteita, ettd tavaramerkkiase-
tuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on
rikottu, ettd jasenvaltioissa hyviksyttyjd pro-
sessioikeudellisia periaatteita ja virastossa
sovellettavia menettelysdént6ja on laimin-
lyéty ja ettd perusteluvelvollisuutta ei ole
noudatettu.
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50. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
tutki ensimmadisen perusteen, ja koska se
katsoi sen oikeutetuksi, se kumosi valitus-
lautakunnan péitoksen tutkimatta muita
perusteita. Tuomion asiaa koskevissa koh-
dissa todetaan seuraavaa:

”27) Valituslautakunta katsoi riidanalaisen

28)

29)

paitoksen 10-12 kohdassa ja SMHV
sen jilkeen vastineensa 30 kohdassa,
ettd kyseistd selvitystd tosiseikoista ei
voitu huomioida, koska se oli annettu
viiteosaston asettamien méadrdaikojen
umpeuduttua.

On kuitenkin todettava, ettd kyseinen
nikemys ei ole yhteensopiva sen
SMHV:n eri instanssien vililld vallitse-
van toiminnallisen jatkuvuuden kanssa,
jonka olemassaolo on vahvistettu
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
men oikeuskdytinndssd niin ex parte -
menettelyjen — — kuin inter partes -
menettelyjenkin osalta — —

Oijkeuskdytinnossd on nimittdin
todettu, etti SMHV:n eri instanssien
vililld vallitsevan toiminnallisen jatku-
vuuden periaatteesta ilmenee, ettd ase-
tuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
toisen osan soveltamisalalla valituslau-
takunnalla on velvollisuus perustaa paa-
toksensd kaikkiin asianosaisen joko
asian ensimmadisend asteena ratkais-
seelle yksikolle tai valitusmenettelyssa
esittimiin tosiseikkoihin ja oikeudelli-
siin seikkoihin, timén kuitenkaan rajoit-

30)

tamatta kyseisen artiklan 2 kohdan
soveltamista (em. asia KLEENCARE,
tuomion 32 kohta). SMHV:n eri osasto-
jen vililla vallitsevasta toiminnallisesta
jatkuvuudesta ei siis seuraa — toisin kuin
SMHYV viittdd inter partes -menettelyn
osalta — ettd asianosainen, joka ei ole
esittinyt tiettyjd tosiseikkoja tai oikeu-
dellisia seikkoja asian ensimmiiseni
asteena ratkaisseelle yksikolle kyseisen
yksikén asettamissa mdirdajoissa, ei
voisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdan nojalla vedota mainittuihin
seikkoihin valituslautakunnassa. Toi-
minnallisesta jatkuvuudesta seuraa
pdinvastoin, ettd mainitut seikat, jotka
tallainen asianosainen on esittinyt, voi-
daan ottaa tutkittavaksi valituslautakun-
nassa, ellei asetuksen 74 artiklan 2 koh-
dan noudattamisesta kyseisessi muu-
toksenhakuelimessd muuta johdu.

Koska esilld olevassa asiassa tosiseikkoja
ei ole esitetty asetuksen N:o 40/94
74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
tavalla lilan myohéddn, vaan ne on
esitetty kantajan 30.10.2000 valituslau-
takunnalle jattdimin kirjelmin liitteend,
toisin sanoen asetuksen N:o 40/94
59 artiklassa sdddetyssd neljan kuukau-
den maidriajassa, valituslautakunta ei
néin ollen voinut kieltiytyd ottamasta
huomioon kyseisid seikkoja.”

51. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkdsi myds valituslautakunnan péaatéksen
13 kohdassa esitetyn “toissijaisen argumen-
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tin”, jonka mukaan Kaul “tosiasiassa pyrki
todistamaan, ettd kantajan tavaramerkki on
laajalti tunnettu tai yleisesti tunnettu tavara-
merkki” ja ettd se oli "korvannut viitteensa
oikeudellisena perustana asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ¢
alakohdalla”.

52. Se katsoi, etti oikeudellisena perustana
oli koko ajan pidetty 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa. Niin ollen valituslautakunta
menetteli tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
vastaisesti, kun se kieltdytyi tutkimasta Kau-
lin sille esittamid uusia tosiseikkoja, joilla oli
tarkoitus ndyttdd toteen aikaisemman tava-
ramerkin vahva erottamiskyky, joka oli seu-
rausta sen kaytostd markkinoilla. Sikili kuin
valituslautakunta totesi, ettd kyseiset tavarat
olivat tdysin samanlaisia ja ettd tavaramerk-
kien vililld oli samankaltaisuuksia, sen ei olisi
pitinyt ottaa kantaa sekaannusvaaran ole-
massaoloon, niin kuin se teki, ottamatta
huomioon kaikkia asian kannalta merkityk-
sellisid seikkoja, kuten niitd uusia todisteita,
joilla oli tarkoitus ndyttdd toteen aikaisem-
man tavaramerkin vahva erottamiskyky. Vali-
tuslautakunta siis laiminléi niitéd velvollisuuk-
siaan, jotka silld on 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran
tutkinnassa, kun se ei ottanut huomioon
kantajan sille esittimii todisteita. >

29 — Valituksenalaisen tuomion 33-37 kohta.
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Valitus

53. Nyt virasto vaatii, ettd yhteis6jen tuo-
mioistuin kumoaa valituksenalaisen tuo-
mion, palauttaa asian ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimeen muiden valituspe-
rusteiden tutkimista varten ja miardd Kaulin
korvaamaan valitusasian oikeudenkiyntiku-
lut.

54. Se viittdd, ettd ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin olisi erityisesti tuomionsa
29 ja 30 kohdassa tulkinnut ja/tai soveltanut
vadrin

— tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan
3 kohtaa ja 62 artiklan 1 kohtaa luettuna
yhdessd tdytintdonpanoasetuksen 16
sddnnoén 3 kohdan ja 20 sd@nnon
2 kohdan kanssa; ja

— tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
2 kohtaa.

55. Valitusperusteita on siis kaksi. Ensinna-
kin virasto kyseenalaistaa sen, mitid ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa
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viitteen tueksi esitettivin aineiston toimit-
tamiselle asetettujen madérdaikojen luon-
teesta (tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan
3 kohta ja taytint6onpanoasetuksen 16 artik-
lan 3 kohta ja 20 artiklan 2 kohta) ja
kyseisten mairiaaikojen vaikutuksesta vali-
tuslautakunnan toimivaltaan, josta sdddetddn
tavaramerkkiasetuksen 62 artiklan 1 koh-
dassa. Toiseksi virasto vaittai, ettei tavara-
merkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohtaa voida
tulkita niin, ettd se velvoittaisi valituslauta-
kunnan ottamaan huomioon aineiston, joka
on toimitettu viaiteosaston sen esittimiselle
asettaman midrdajan umpeuduttua.

56. Valitusperusteet voidaan tiivistad seuraa-
vasti.

57. Ensimmadisen sddnnosryhmén osalta
virasto toteaa, ettid se on johdonmukaisesti
katsonut, ettei vditeosaston asettaman pakot-
tavan mdiérdajan ("Ausschlussfrist”) jilkeen
toimitettuja todisteita voida valituslautakun-
nassa ottaa tutkittavaksi. Kaytdnté johtuu
paitsi valitusmenettelyjen luonteesta sinidnsa
myos edelld mainituista sddnnéksistd, ja sen
pétevyyden vahvistaa sittemmin tdytint66n-
panoasetuksen 50 sddnnoén 1 kohtaan tehty
lisdys — tosin tdlldi muutoksella ei ole
merkitystd esilldi olevan asian kannalta.
Toiminnallisen jatkuvuuden kisite liittyy
valituslautakuntien toimivaltaan siltd osin,

mitid pdatoksid ne voivat tehdd, mutta ei
vaikuta menettelyn ajallisiin vaatimuksiin.

58. Kaul huomauttaa, ettd tavaramerkkiase-
tuksen mukaan valituslautakunnat kiyttavit
aivan samaa toimivaltaa kuin valituksenalai-
sen pidtoksen tehnyt osasto. Niiden tulisi
ndin ollen tutkia aineelliset seikat uudelleen
samassa lagjuudessa. Tata padtelmid tukee
valituslautakuntien (omanlaisensa, mutta
lahes lainkdyttoelimeen verrattava) tehtiva
eli niiden kisiteltdviksi saatettujen tapausten
asiaperusteiden arviointi — joka kuitenkin
eroaa ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen ja yhteis6jen tuomioistuimen puh-
taasti oikeudellisesta arvioinnista. Tavara-
merkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdassa, joka
koskee todisteita, viitataan virastossa toteu-
tettaviin menettelyihin yleensd, mistd syysti
siind on nimenomaisesti mainittu, ettd vali-
tuslautakunta hankkii uusia todisteita. Vali-
tuksen kisittely on rajoitettu oikeuskysymyk-
siin vain silloin, kun asia etenee tuomioistui-
meen asti. Toisin kuin itse asetuksessa
sdddetyt madrdajat, viraston asettamat maii-
rdajat, joihin viitataan tavaramerkkiasetuksen
42 artiklan 3 kohdassa ja 61 artiklan 2 koh-
dassa, eivdt ole pakottavia. Tdytintoonpa-
noasetus, joka normihierarkiassa on tavara-
merkkiasetusta alempi, ei voi tehdd tyhjiksi
nditd sdannoksid.

59. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
2 kohdan osalta virasto viittdd, ettei valitus-
lautakuntaa voida velvoittaa hyviaksymidn
todisteita, jotka on toimitettu viiteosaston
niiden toimittamiselle asettaman pakottavan

I-2229



JULKISASIAMIES SHARPSTONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-29/05 P

midrdajan umpeuduttua. Silloin, kun lain-
sddddnndssi on maaritty tietty maardaika tai
kun siind sdddetddn tietyn médrdajan asetta-
misesta ja kyseinen médrdaika on asianmu-
kaisesti asetettu, siti on aina pidettiva
pakottavana. Tavaramerkkiasetuksen
74 artiklan 2 kohtaa ei kyseisissd tapauksissa
sovelleta, koska pakottavan méiédrdajan
umpeutumisen jilkeen toimitettua aineistoa
ei kyseisen mdédrdajan olennaisen luonteen
johdosta voida hyviksyd. "Maardajan” kasit-
teelld viitataan mainitussa 74 artiklan 2 koh-
dassa ainoastaan muihin tilanteisiin, joissa
on sallittua kéyttdaa tiettyd harkintavaltaa ja
joissa osapuolet eiviit ole toimineet riittdvin
huolellisesti.

60. Kaul valittaa, ettd valituksenalaisessa
tuomiossa tyydyttiin vain toteamaan, ettd
uudet todisteet oli toimitettu valituksen
tekemiselle asetetussa médrdajassa ja ettd
74 artiklan 2 kohtaa ei ndin ollen pitinyt
soveltaa. Viitteen lagjuus madriytyy menet-
telyn ensimmadisessé vaiheessa, mutta todis-
teita voi toimittaa tdmén vaiheen padtyttys-
kin. Voi nimittdin hyvinkin kidyd4 niin, ettd
tiettyjen todisteiden tarve ilmenee vasta sen
jalkeen, kun viiteosasto on tehnyt paatok-
sensd. Prosessiekonomian kannalta ei olisi
edullista vaatia, ettd kaikki todisteet on
esitettivd menettelyn varhaisemmassa vai-
heessa vain siltd varalta, ettd valituslauta-
kunta sattuisi tarvitsemaan niit4.
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Arviointi

Mddrdaikalajit

61. Viitemenettelyjen osalta tavaramerkki-
asetuksessa ja tiytintdonpanoasetuksessa on
vahvistettu aineistojen toimittamista varten
kahdenlaisia miiraaikoja: sellaisia, jotka ase-
tetaan itse lainsddddannosss, ja sellaisia, jotka
virasto asettaa kussakin tapauksessa erikseen.

62. Namad kaksi mairaaikalajia liittyvit kah-
denlaisten aineistojen toimittamiseen.
Ensimmdisen ryhméin muodostavat viiteil-
moitukset tai valitukset, joiden yhteydessd
esitetddn tarvittaessa selvitys viitteen perus-
teista ja suoritetaan vaadittava maksu. Toi-
seen ryhmain kuuluvat viitettd tukevat ai-
neistot, joista kiytetddn vaihtelevasti nimi-
tyksia "seikat”, "todisteet”, "perustelut”, "huo-
mautukset” ja “tukevat asiakirjat”.

63. On syytd huomauttaa, etteivit tavara-
merkkiasetuksen ja tdytdntoonpanoasetuk-
sen eri kieliversioiden sanamuodot ole kovin-
kaan yhdenmukaiset etenkdidn ilmauksen
“seikat, todisteet ja perustelut” osalta. Nami
eroavaisuudet johtuvat osittain Euroopan
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patenttisopimuksesta ja sen 114 artiklan
sanamuodosta, joka on otettu sellaisenaan
tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan englan-
nin-, ranskan- ja saksankielisiin versioihin.

64. Sen vuoksi tdssd kiytettyjen termien
vililla ei mielesténi voida tehdi tarkkaa eroa.
Riittdad, kun erotetaan toisistaan yhtialtd
muodollisen viitteen tai valituksen, jolle on
maidriteltivi oikeudellinen perusta, esittami-
nen lainsddddnndssd nimenomaisesti sddde-
tyssd maédrdajassa, ja toisaalta kyseistd vii-
tettd tai valitusta tukevan (tosiseikkoja tai
oikeudellisia seikkoja koskevan) aineiston
toimittaminen viraston asettamassa ja sen
mahdollisesti uudistamassa médrdajassa
viite- tai valitusperusteiden paikkansapiti-
vyyden osoittamiseksi.

Esilld olevassa asiassa kyseessd olevan ai-
neiston luonne

65. Itse riidanalaisessa pddtoksessd asiaa
koskevaa aineistoa nimitetddn aluksi "uusiksi
todisteiksi ja perusteluiksi”, minka jilkeen
todetaan, ettd kantaja "ei varsinaisesti — —
ollut esittanyt uutta perustelua”, vaan pikem-
minkin se oli "vaihtanut viitteensé oikeudel-
lisen perustan”.

66. Valituksenalaisessa tuomiossa puoles-
taan viitataan ”[tosi]seikkoihin” ja “uuteen
selvitykseen tosiseikoista”. Tuomion 25 koh-
dassa ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuin tekee selviksi, ettd se katsoo "seikkojen”
koostuvan kyseisestd valaehtoisesta ilmoi-
tuksesta ja luettelosta. Tuomion 32 kohdassa
ja sitd seuraavissa kohdissa se kiistdd, ettd
viitteen oikeudellinen perusta olisi vaih-
dettu.

67. Kun otetaan huomioon ero ndiden
kahden maiiréaikalajin vililld, lienee tdssd
vaiheessa aiheellista ottaa kantaa siihen,
onko aineistoa, jota valituslautakunta kiel-
tdytyi ottamasta huomioon, pidettivd uutena
viiteperusteena (oikeudellisen perustan
vaihto) vai jo esitetyn viiteperusteen tueksi
toimitettuna uutena perusteluna tai todis-
teena.

68. Mielestini se ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen pddtelma, ettei viitteen
oikeudellista perustaa ollut missddn vai-
heessa yritetty vaihtaa tavaramerkkiasetuk-
sen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta
kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ¢
alakohtaan — ja ettei viitteelle siten ollut
yritetty esittdd uutta perustetta — pitad
paikkansa.

69. Viitettd perusteltiin silld, ettd merkki on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi,
samoja tal samankaltaisia tavaroita varten
oleva tavaramerkki, misti seuraa yleison
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keskuudessa sekaannusvaara tavaramerkki-
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti.

70. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 koh-
dan c alakohdan mukaan “aikaisemmalla
tavaramerkilld” tarkoitetaan — niiden tavara-
merkkien lisdksi, jotka on rekisterdity asian-
omaisella alueella (8 artiklan 2 kohdan a
alakohta) tai joiden rekisterointid on haettu
(8 artiklan 2 kohdan b alakohta) — myds
niitd, jotka saavat vastaavan suojan, mutta
eivit siksi, ettd ne on rekisterdity, vaan siksi,
ettd ne ovat yleisesti tunnettuja” Pariisin
yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetussa
merkityksessa.

71. Koska tédssa tapauksessa aikaisempi tava-
ramerkki, johon viite perustuu, on rekiste-
roity yhteison tavaramerkki, 8 artiklan 2 koh-
dan ¢ alakohtaa ei voida soveltaa. Niin ollen
sen osoittamisesta, ettd rekisterdity tavara-
merkki on myés “yleisesti tunnettu”, ei ole
hyotyd. Kaulin toimittaman valaehtoisen
ilmoituksen ja asiakasluettelon tarkoituksena
ei siis voinut olla se, ettd se halusi vedota
kyseiseen saannokseen. Kuten sen ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimeen jattd-
mén kannekirjelmdn 33 kohdasta ja sitd
seuraavista kohdista ilmenee, se pyrki pikem-
minkin vetoamaan oikeuskéytintéon, jonka
mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava
kokonaisuutena ja ottaen huomioon kaikki
asiaankuuluvat tekijat ja jonka mukaan
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sekaannusvaara on sitd suurempi, mité erot-
tamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki
on, joten sellaisia tavaramerkkejd, jotka ovat
erittdin erottamiskykyisid (joko ominaispiir-
teidensd vuoksi tai sen vuoksi, etti ne
tunnetaan markkinoilla) suojataan laajem-
min kuin niitd, joiden erottamiskyky on
heikompi. *°

72. Niin ollen onkin kysyttava, oliko ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin oikeassa,
kun se velvoitti valituslautakunnan ottamaan
huomioon viiteperustetta koskevia uusia
perusteluita ja todisteita, kun viiteperuste
oli esitetty tavaramerkkiasetuksen 42 artik-
lassa sdddetyssd kolmen kuukauden médra-
ajassa mutta kyseiset perustelut ja todisteet
vasta viiteosaston 42 artiklan 3 kohdan ja
43 artiklan 1 kohdan mukaisesti asettamien
médrdaikojen umpeutumisen jilkeen.

30 - Ks. esim. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997
(Kok. 1997, s. 1-6191, 22-24 kohta); asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 16—18 kohta) ja asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s.
1-3819, 18-20 kohta). Ndma asiat koskivat jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsaagdannon ldhentimisesta 21 paivana joulu-
kuuta 1988 annetun ensimméinen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa, mutta kyseisen sidnnéksen sanamuoto ja tulkinta
ovat olennaisin osin samat kuin tavaramerkkiasetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.
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Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 koh-
dassa myonnetty harkintavalta

73. Virasto viittdd ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimen tulkinneen ja/tai sovel-
taneen vidrin ensinnikin tavaramerkkiase-
tuksen 42 artiklan 3 kohtaa ja 62 artiklan
1 kohtaa seki tdytantéonpanoasetuksen 16
sddnnodn 3 kohtaa ja 20 sddnnon 2 kohtaa ja
toiseksi tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
2 kohtaa.

74. Mielesténi jalkimmadinen sddnnds on
esilld olevan asian kannalta keskeinen. Sen
mukaan virasto voi “olla ottamatta huo-
mioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit
ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole
esitetty madriajassa”.

75. Kun kerran 74 artiklan 2 kohdassa saa-
detéidn, ettd virasto voi olla ottamatta huo-
mioon tosiseikkoja tai todisteita (joihin —
kuten jo olen todennut — kuuluvat nahdak-
seni my0s jo esitetyn viite- tai valitusperus-
teen tueksi toimitetut perustelut), joita ei ole
esitetty médrdajassa, siind selvistikin ja
viistamitta sallitaan myos se, ettd se ottaa

tillaisen aineiston huomioon. Toisin sanoen

valinta ndiden vaihtoehtojen vililla on jétetty
. . 1

viraston harkintaan. 3

76. Tamid harkintavalta koskee kuitenkin
ainoastaan sellaista aineistoa, joka toimite-
taan viitteen tai valituksen oikeudellisen
perustan tueksi, ei itse oikeudellista perustaa
koskevaa selvitystd, koska sille on saidetty
omat méériaikansa, joihin viraston harkinta-
valta ei ulotu. Ilmaus "méiriajassa” ei siis voi
viitata lainsddddnndssd miériteltyihin maa-
rdaikoihin, vaan se viittaa viraston asettamiin
mairdaikoihin. (Ja lienee sanomattakin sel-
vdd, ettei virastolla ole mydskdan harkinta-
valtaa jittdd huomiotta sellaista aineistoa,
joka on toimitettu méériajassa.)

77. Harkintavalta ei liioin ole rajaton. Koska
viiteosaston tai tapauksen mukaan valitus-
lautakunnan kuuluu pyytdd, "niin usein kun
on tarpeen”, osapuolia esittimédin asettamas-
saan midrdajassa toisten osapuolten tai sen
itsensd ilmoituksia koskevia huomautuk-
sia, ® kyseiselld osapuolella tiytyy olla mah-
dollisuus riitauttaa se, ettei seikkoja, todis-
teita tai perusteluja ole otettu huomioon, jos

31 — Kuten ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin myontaé
asiassa Marienfelde antamansa tuomion 57 kohdassa (mai-
nittu edelld alaviitteessa 18).

32 — Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan
2 kohta. On muistettava, ettd kyseisiss lainsdaddnndn osissa
mainittuja kisitteitdi "huomautukset” ja "perustelut” ei eri
kieliversioissa kiytetd yhtendisesti, joten muodollisesti niiden
vililld on vaikea tehdé eroa.
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sille ei ole annettu riittivda mahdollisuutta
toimittaa kyseisid huomautuksia.

78. Nidin ollen katson, ettd periaatteessa
valituslautakunnan paités ottaa tai olla
ottamatta huomioon sellaisia tosiseikkoja,
todisteita tai perusteluja, joita ei ole toimi-
tettu médriajassa, voidaan kumota, jos se ei
ole tillaisen aineiston esittimiseen varattu
mahdollisuus huomioon ottaen perusteltu.
Muussa tapauksessa ja kun asiaan ei liity
muuta oikeudellista virhettd, valituslauta-
kunta voi harkintansa mukaan piattdd niin
tai ndin, sikéli kuin méériaika, jota on jitetty
noudattamatta, kuuluu sen harkintavallan
piiriin.

Vastakkaiset nikemykset

79. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo valituksenalaisen tuomion 30 koh-
dassa, ettd kyseinen aineisto oli esitetty
mdédrdajassa, koska se oli jitetty valitus-
lautakunnalle tavaramerkkiasetuksen
59 artiklassa (valituksen perusteet sisaltavin
kirjelmén jattamiselle) sdddetyn neljan kuu-
kauden miidrdajan kuluessa. Valituslauta-
kunta ei ndin ollen voinut kieltiytyd otta-
masta huomioon kyseisti aineistoa.

80. Tamain lihinni asiassa Kleencare anne-
tusta tuomiosta *® johdetun lihestymistavan

33 — Mainittu edell4 alaviitteessi 15.
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mubkaan valituslautakunnan tehtiva on tutkia
kaikkien saatavilla olevien asian kannalta
merkityksellisten tosiseikkojen ja oikeudel-
listen seikkojen valossa sitd, voidaanko het-
kell, jona valitus ratkaistaan, tehdé laillisesti
uusi pddtds, joka on sisdllollisesti sama kuin
valituksen kohteena oleva piddtos. Tassid
yhteydessda “asian kannalta merkityksellisilla
tosiseikoilla ja oikeudellisilla seikoilla” ei
tarkoiteta pelkistiin viitevaiheessa esitettyja
seikkoja vaan kaikkia valituslautakunnalle
muutoksenhakua koskevien yleisten mia-
rdaikojen kuluessa esitettyjd seikkoja. Tava-
ramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa ei
ndin ollen myonnetd valituslautakunnalle
minkéanlaista harkintavaltaa valita, voiko se
ottaa tai jattdd ottamatta huomioon sellaista
aineistoa, joka on toimitettu jilkimmaisessa
maddriajassa.

81. Edelld mainittu nidkemys puolestaan
perustuu toiminnalliseen jatkuvuuteen asiaa
ensimmadisend asteena kisittelevien osastojen
ja valituslautakuntien vililld ja johtuu erityi-
sesti siitd, ettd jialkimmadiset voivat tavara-
merkkiasetuksen 62 artiklan 1 kohdan
nojalla kdyttdd mitd tahansa edellisten toimi-
valtaan kuuluvia valtuuksia.

82. Sikdli kuin oikein ymmirrédn, virasto
viittad, ettei kyseinen aineisto itse asiassa
liittynytkddn valitusperusteeseen vaan viite-
perusteeseen. Niin ollen se olisi pitanyt
toimittaa viiteosastolle tavaramerkkiasetuk-
sen 42 artiklan 3 kohdan mukaisesti viitettd
tukevien seikkojen, todisteiden ja huomau-
tusten esittdmiselle, ja/tai 43 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti huomautusten esittdmiselle,
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asetettujen mdiirdaikojen kuluessa. Koska
ndin ei tehty, valituslautakunnalla ei ollut
velvollisuutta huomioida aineistoa. Virasto
niyttdd menevin vield titikin pidemmaille ja
katsovan, ettei valituslautakunnalla ollut edes
oikeutta ottaa aineistoa huomioon.

83. Tissd yhteydessd on huomattava, ettd
taytantdonpanoasetuksen 50 sddannén 1 koh-
taan lisdtty uusi kolmas alakohta tukee
jalkimmadistd ndkemystd, mutta on — kiistatta
— ristiriidassa valituksenalaisessa tuomiossa
omaksutun kannan kanssa. Kyseisessid ala-
kohdassa saadetéén, ettd kun valitus kohdis-
tuu viitemenettelyssi tehtyyn pédédtokseen,
valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on
esitetty tavaramerkkiasetuksessa médritel-
lyssd tai viiteosaston asettamassa médri-
ajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi
otettava huomioon uusia seikkoja asetuksen
74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

84. On totta, ettd asian tosiseikkojen tapah-
tumahetkelld tdtd sddnnosti ei ollut viela
annettu, vaan se tuli voimaan vasta
25.7.2005. Silli ei — kuten Kaul aivan oikein
huomauttaa — voida pétevisti tehdd tyhjaksi
tai korvata mitddn tavaramerkkiasetukseen
sisdltyvdd tai sen sddnnoksistd valttamattd

johtuvaa sitovaa sddntod. Asetuksen
N:o 1041/2005,* jolla uusi alakohta lisittiin,
johdanto-osan seitseminnestd perustelukap-
paleesta on kuitenkin paateltdvissd, ettd
komission tarkoituksena oli kyseiselld ase-
tuksella tarkentaa nykyisten sddntojen sisdl-
tod ja muotoa eri menettelyvirheiden oikeu-
dellisten seuraamusten osalta eikd muuttaa
kyseisid sddnt6ja. Komission ndkemys tilan-
teesta tavaramerkkiasetuksen kannalta kat-
sottuna ndyttda siis olleen samanlainen kuin
viraston.

85. Yhteison tuomioistuinta pyydetddn niin
ollen ratkaisemaan, kumpi nikemys valitus-
menettelysti on oikea.

86. Jos valituksenalaisessa tuomiossa esitetyt
paatelmit pitavat paikkansa, on vaikea
ymmartdd, miten tdytintdonpanoasetuksen
50 sadnnon 1 kohdan uusi alakohta on voitu
pétevisti hyviksyd. Toisin sanoen, jos komis-
sio kerran katsoi tarpeelliseksi antaa kyseisen
sadnnoksen, ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen on ilmeisesti tdytynyt tulkita
tavaramerkkiasetusta vaarin.

Yhteensopivuus tavaramerkkiasetuksen
kanssa

87. Nahdakseni missaan tavaramerkkiase-
tuksen saannoksessd ei nimenomaisesti vah-

34 — Edelld alaviitteessi 9 mainittu asetus: "Viitemenettelyd
koskevat saannokset olisi muotoiltava kokonaan uudelleen,
jotta voidaan mééritelld hyviksymisen edellytykset, esittda
selkedsti puutteiden oikeudelliset seuraamukset ja saattaa
sadnnokset menettelyn mukaiseen aikajirjestykseen.”
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visteta tai kumota kumpaakaan nikemystéd
(ja samaa voitiin sanoa asian tosiseikkojen
tapahtumahetkelld myds taytintoonpanoase-
tuksesta). Molemmat perustuvat asetuksen
systematiikan tulkintaan.

88. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
men ainakin osassa oikeuskdytdntédin
omaksuma kanta ja sen esilld olevassa asiassa
tekemad ratkaisu eividt mielestini kuitenkaan
nédytd vastaavan valitusmenettelyjen — joista
tavaramerkkiasetuksessa saddetty sisdinen
muutoksenhakumenettely on yksi esimerkki
— luonnetta yleensi.

89. On totta, ettd valitusmenettelyjen sdan-
nét ja muoto voivat vaihdella merkittivisti.
Niille kaikille on kuitenkin yhteista kaksivai-
heinen rakenne. Ensimmiisen vaiheen >?
tarkoituksena on mdédrittdd, onko valitukse-
nalaisessa padtoksessd virhe. Jos — mutta vain
jos — tillainen virhe loytyy (ja virheeksi
voidaan lukea muun muassa se, etti huo-
mioon otetut todisteet tai perustelut ovat
puutteellisia), on seuraavassa vaiheessa (joka
voidaan kidydd kokonaan tai osittain joko
siind elimessd, joka kasitteli asiaa ensimmdi-
sessd vaiheessa, tai jossakin toisessa elimessa
— toisinaan elimessd, joka teki ensimmaiisen
paatoksen) arvioitava, minkdlainen piitos

35 — Tissd tapauksessa en ota alustavastikaan kantaa muodolliseen
hyviksyttavyyteen.
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olisi pitinyt tehdd tai pitdisi nyt tehda.
Arvioinnin kuluessa saattaa kyseisen menet-
telyn sédntdjen ja olosuhteiden mukaan olla
mahdollista tarkastella sellaisia todisteita tai
perusteluja, joita alkuperdistd paétostd teh-
tdessd ei jostakin syystd otettu huomioon.

90. Yhti totta on, etti on olemassa menet-
telyja, joissa se seikka, ettd pditos on tehty
tiettyjen todisteiden ja perustelujen perus-
teella, ei sulje pois uuden vaatimuksen
esittdmistd erilaisen péaatdksen saamiseksi
samasta asiasta uusien todisteiden ja perus-
telujen tai olosuhteissa tapahtuneen muu-
toksen perusteella. Tallaisia menettelyja ei
kuitenkaan voida pitdd valitusmenettelyina.
Ne nimittdin eroavat muodollisesti kaikista
aiempaan péitokseen johtaneista menette-
lyistd. Vaikka niissd voidaankin kumota
tdllaisia paatoksid, niissd ei valvota paatok-
senteon patevyytta eikd vaikuteta siihen
milladn tavalla. Menettelyjen vireillepanolle
ei tavallisesti ole asetettu tiukkoja midrdai-
koja, koska ei ole mitddn syytd olettaa, ettd
uusia todisteita ilmenisi tai etti olosuhteet
muuttuisivat tietyn ajan kuluessa aiemman
paiatoksen tekemisesti.

91. Tavaramerkkiasetuksen 57—62 artiklasta
kdy selvasti ilmi, ettd siind saddetty valitus-
menettely kuuluu nimenomaan ensiksi mai-
nittuun ryhmiéén, vaikka eri kieliversioissa
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kiytetyssi terminologiassa onkin vaihtelua. 3°
Erityisesti valituksen jdttimiselle asetettu
kahden kuukauden méirdaika padtoksen
tiedoksiantamisesta osoittaa, ettd paitoksen
uudelleenharkinta olosuhteissa tapahtuneen
muutoksen perusteella ei ole se, mihin
kyseiselld maérdajalla on haluttu varautua.
Ei liioin vaikuta siltd, ettd madrdajan tarkoi-
tuksena olisi tarjota osapuolille tilaisuus
esittdd uusia todisteita tai perusteluja silloin,
kun asiaa ensimmdiisend asteena kisitellyt
osasto katsoo, ettid todisteet tai perustelut
ovat olleet riittiméttomia. Siihen pitaisi
tarjoutua tilaisuus itse kyseisessd osastossa,
koska virastolla on velvollisuus pyytdd, niin
usein kun on tarpeen, osapuolia esittimidn
huomautuksia ensimmiisessi asteessa. >’

92. Edelleen vaikuttaa siltd, ettd missd
tahansa tdménkaltaisessa valitusmenettelyssé
kyseiset kaksi vaihetta on kiytdvd erikseen ja
ettd jalkimmainen vaihe — siis sen ratkaise-
minen, minkéalainen pdités asiassa olisi
pitinyt tai pitdisi nyt tehdd — ei ole tarpeen
eika sitd tulisi kdynnistid, ellei ole tullut esille
perusteita alkuperdisen paidtoksen kumoami-
selle kokonaan tai osittain.

93. Niihin kahteen valitusten arviointivai-
heeseen liittyy kahdenlaisen aineiston toimit-
taminen.

36 — Esim. valituslautakunnassa kiytavastd menettelystid kaytetdan
englanniksi nimitysta "appeal” eli valitus ja ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimessa kaytavista menettelystd nimi-
tystd "action” eli kanne (josta voi seurata "appeal” eli valitus
yhteisgjen tuomioistuimeen), kun taas ranskaksi kummasta-
kin menettelysta kiytetadn nimitystd “recours” (josta voi
seurata "pourvoi” eli valitus yhteisGjen tuomioistuimeen), ja
saksaksi vastaavat kisitteet ovat "Beschwerde”, "Klage” ja
"Rechtsmittel”.

Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 1 kohta, jossa saddetdan
viitemenettelystd. Vastaavia sddnnoksid esiintyy mitattomyys-
menettelyjen yhteydessa 56 artiklan 1 kohdassa sekd hieman
eri asiayhteydessa 38 artiklan 3 kohdassa ja 41 artiklan
2 kohdassa, joissa saddetdan rekistersintihakemuksista.
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94. Ensimmadisessd vaiheessa muutoksenha-
kuelimen (tdssi tapauksessa valituslautakun-
nan) tulisi tutkia, onko alkuperiisen paitok-
sen tekotavassa tai olosuhteissa jotain sel-
laista, joka tekee Lkyseisen pédtoksen vir-
heelliseksi. Tutkittaviin seikkoihin kuuluvat
valitusperusteet (jotka tavaramerkkiasetuk-
sen 59 artiklan mukaan on esitettivd neljin
kuukauden kuluessa valituksenalaisen paa-
toksen tekemisestd) sekid valitusperusteiden
tueksi esitetty lisdaineisto (joka on toimitet-
tava niiden maiérdaikojen kuluessa, jotka
valituslautakunta asettaa tavaramerkkiase-
tuksen 61 artiklan 2 kohdan ja taytintoon-
panoasetuksen asiaa koskevien sddnnosten
mukaisesti).

95. Toisessa vaiheessa — jos ensimméinen
vaihe johtaa siihen lopputulokseen, ettd
arvioitavana oleva péddtés on kumottava
kokonaan tai osittain — on asianmukaista
tarkastella sen padtteeksi tehtivdin oikean
padtoksen kannalta merkityksellistd aineistoa
(johon voi siséltyd myds uutta aineistoa).

96. Alkuperiisen vaatimuksen ratkaisemisen
kannalta oleelliset tosiseikat, todisteet ja
perustelut ovat epiilemittd merkityksellisia
valituslautakunnassa kiytivan valitusmenet-
telyn toisen vaiheen kannalta, sikili kuin asia
sithen asti etenee. Jos ndin kiy, ne voidaan
arvioida itse valituslautakunnassa ja/tai asiaa
ensimmdisend vaiheena kisitelleessd osas-
tossa sen mukaan, missd laajuudessa valitus-
lautakunta katsoo tarpeelliseksi siirtdd asian
kyseiselle osastolle jatkotoimia varten.
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97. Niilld voi kuitenkin olla merkitystd myos
menettelyn ensimmdisen vaiheen kannalta
esimerkiksi silloin, kun viitetddn, ettd ensim-
mdisen asteen menettelyssd toimitettu ai-
neisto on jitetty epdasianmukaisesti huo-
miotta tai ettd sitd on arvioitu virheellisesti.

98. Ellei uusilla tosiseikoilla, todisteilla tai
perusteluilla ole mitddn tdminkaltaista
yhteyttd siihen viitteeseen, jonka mukaan
alkuperiinen pddtés on virheellinen jonkin
sen tekotapaan tai olosuhteisiin liittyvdn
seikan vuoksi, on tillaisten tosiseikkojen,
todisteiden tai perustelujen tarkastelu asian-
mukaista rajata pelkistadn valituksen tutkin-
nan toiseen vaiheeseen, jos siihenkan. **

99. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
men valituksenalaisen tuomion 29 ja 30 koh-
dassa omaksumassa kannassa ei erotella
valitusmenettelyd kahteen eri vaiheeseen
siten, kuin edelld esitin. Se johtaa mielestini
tissd tapauksessa vidradn lopputulokseen.

100. Nyt riitautettu aineisto koskee sit4,
onko se, ettd Kaulin tavaramerkki on tun-
nettu markkinoilla, merkityksellinen tekiji
sekaannusvaaran arvioimisessa sen ja viit-
teen kohteena olevan merkin valilla. * Jos
aineisto olisi toimitettu méairdajassa viite-
osastolle, osaston olisi kuulunut ottaa se
huomioon. Jos se olisi toimitettu samalle

38 — Ks. dskettdin asiassa C-239/05, BVBA Management, Training
en Consultancy, 6.7.2006 antamani ratkaisuehdotuksen 53—
55 kohta.

39 — Ks. edelld 71 kohta.
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osastolle mutta vasta méidrdajan umpeudut-
tua, kyseinen osasto olisi sille tavaramerkki-
asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaan
kuuluvan harkintavallan nojalla voinut paat-
tdd, ottaako se aineiston huomioon vai ei.
Sama harkintavalta kuuluu mielestini vali-
tuslautakunnalle, jos ja siind médrin kuin se
on ensin katsonut, ettd valituksenalainen
pddtds on kumottava (esim. siitd syystd, ettd
vditeosaston olisi pitdnyt kédyttdd harkinta-
valtaansa niin, ettd aineisto olisi huomioitu
eikd jitetty huomiotta).

101. Silloin, kun aineistoa ei ole ensinkéiin
toimitettu viiteosastolle, en nide mitddn
syytd, miksi valituslautakunta olisi pitinyt
velvoittaa ottamaan aineisto huomioon vali-
tuksen tutkinnan ensimmadisessd vaiheessa,
ellei kyseiselld aineistolla ollut merkitysta
myo6s jonkin valituksenalaisen péadtoksen
kumoamista puoltavan perusteen kannalta
eli sellaisen piaiatéksen tekotavassa tai olo-
suhteissa todetun tekijan kannalta, joka tekee
pdatoksen virheelliseksi. Mikddn valituksen-
alaisessa padtoksessd tai valituksenalaisessa
tuomiossa ei mielestdni viittaa siihen, ettd
asia olisi nain.

102. Téssa tapauksessa ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen omaksuma kanta
merkitsee, ettd aina kun alkuperiisen hake-
muksen tai viitteen tueksi toimitetaan uusia
todisteita tai perusteluja muutoksenhaulle
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asetetussa méidrdajassa, valituslautakunnan
on — riippumatta siitd, onko alkuperiisen
paiatoksen tekotavassa tai olosuhteissa jota-
kin, jonka perusteella pditos on lainvastainen
— otettava téllainen aineisto huomioon voi-
dakseen ratkaista, olisiko asiaa ensimmaéiseni
asteena Kisitelleen osaston kuulunut tehdi
erilainen pditds, jos aineisto olisi ollut sen
saatavilla.

103. Todellisuudessa timd kanta muuttaa
olennaisesti menettelyn luonnetta niin, ettd
valitusmenettelystd tuleekin uusi hakemus-
menettely tai viitemenettely, joita aikaisempi
padtdés ei mitenkddn estd. Mielestini se
vaikuttaa myds prosessiekonomian vaati-
musten vastaiselta.

104. Se merkitsisi, ettd alkuperdisen hake-
mubksen tai vditteen tueksi esitettavien todis-
teiden ja perustelujen toimittamiselle tavara-
merkkiasetuksessa sdddetyilld tai sen nojalla
asetettavilla méiréajoilla ei tosiasiassa ole
sitovaa vaikutusta.

105. Viitteentekijilld, joka on tietoinen siit4,
ettd lopullinen miiriaika kaikkien todistei-
den ja perustelujen toimittamiselle on itse
asiassa sama kuin valitusperusteiden esitti-
miselle asetettu mdiirdaika (ja ettid tavara-
merkkig, jonka rekisterointid se vastustaa, ei
joka tapauksessa rekisterdidd, ennen kuin
valitus on lopullisesti ratkaistu), ei ole mitadn
syytd valmistella ja toimittaa kaikkea asia-
kirja-aineistoa ensimmadisen asteen kisitte-
lyyn. Se saattaa ehkid katsoa, etti sen on

taktisesti jarkevimpid pitdd joitakin seikkoja
omana tietonaan. Vaikka se ei ndin katsoisi-
kaan, silld ei joka tapauksessa ole alkuvai-
heessa mitddn kiirettd valmistella asiaansa
perinpohjaisesti.

106. Jos viitteentekijat omaksuisivat joukoin
tdllaisen asenteen, siitd koituisi todennikéi-
sesti kahdenlaisia seurauksia. Ensinnikin
valituslautakuntien kisiteltiviaksi saattaisi
tulla kohtuuttoman paljon sellaisia asioita,
jotka olisi pitanyt késitelld mutta joita ei ole
kisitelty ensin viiteosastossa. Toiseksi vii-
teosastot voisivat lilan usein joutua kisitte-
leméén varsinaisten viiteperusteiden kan-
nalta epiolennaisia seikkoja ja tekemiin
péadtoksensd puutteellisen merkityksellisen
aineiston perusteella silld seurauksella, ettd
ne kumottaisiin valitusmenettelyssi.

107. Tillainen tilanne ndyttdisi olevan
ristiriidassa sen kanssa, miten viitteiden ja
valitusten kisittely on virastossa jérjestetty ja
toteutettu. Niin ollen viitdn, ettd jokainen
véite on tarkoitus tutkia aineelliselta kannalta
ensisijaisesti — ja mahdollisuuksien mukaan
lopullisesti — viiteosastoissa. *°

108. Kaikista edelld mainituista syistd kat-
son, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuo-

40 — Samat periaatteet koskevat tietenkin myds rekisterdintihake-
musten kisittelyd ja mitdttomyysmenettelyja.
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mioistuin oli védrdssd, kun se katsoi, ettd
valituslautakunnan olisi tdssid tapauksessa
pitidnyt ottaa viiteperusteita koskevat todis-
teet ja perustelut huomioon tutkimatta, oliko
valituksenalaisen pididtoksen tekotavassa tai
olosuhteissa sindnsd virheitd, vaikka kyseisid
todisteita ja perusteluja ei ollutkaan toimi-
tettu viditemenettelyssd asetetussa madra-
ajassa vaan vasta valitusperusteiden esittami-
selle asetetussa médrdajassa.

109. Nikemykseni ei kuitenkaan ole téysin
ristiriidassa sen oikeuskdytinnén kanssa,
johon ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen ratkaisu perustui.

110. En esimerkiksi lainkaan kyseenalaista
sitd, ettd on valituslautakunnan tehtivd rat-
kaista kaikkien niiden asiaan kuuluvien
oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen
valossa, jotka osapuolet ovat esittineet joko
ensimmiisessi asteessa tai valitusmenette-
lyssd, voidaanko tehda laillisesti uusi paatos,
jonka paitésosa on sama kuin valituksen
kohteena olevassa paditoksessi. Mielestini
taméd tehtavd tulee kuitenkin esille vasta
menettelyn toisessa vaiheessa eli sen jélkeen,
kun on todettu, ettd alkuperdisen paatoksen
tekotavassa tai olosuhteissa on jokin virhe.
Jos kyseiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat
ovat alkuperdisen paitoksen kannalta merki-
tyksellisid, mutta niitd ei ole toimitettu
kyseiseen pédidtokseen johtaneessa menette-
lyssd asetetussa mdédrdajassa, valituslauta-
kunta voi harkintansa mukaan ottaa ne
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huomioon tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
2 kohdan mukaisesti. Tdtd harkintavaltaa on
kiytettavd valitusmenettelylle tavaramerkki-
asetuksessa mddritellyissd rajoissa, ja sen
kaytté voidaan tarvittaessa riitauttaa yhtei-
sdjen tuomioistuimessa.

111. En liioin kyseenalaista virastossa asiaa
ensimmadisend asteena kisittelevien osastojen
ja valituslautakunnan valilld vallitsevan toi-
minnallisen jatkuvuuden periaatetta. Tama
jatkuvuus ei kuitenkaan mielestdni voi vel-
voittaa valituslautakuntaa ottamaan huo-
mioon sellaista aineistoa, jonka asiaa ensim-
miisend asteena kisitellyt osasto olisi pite-
vdsti voinut jattdd huomiotta, koska sitd ei
toimitettu médrdajassa kyseiselle osastolle.
Piinvastoin, silld jos “jatkuvuus” jotakin
merkitsee, niin juuri sitd, ettd samoja siddn-
toja sovelletaan yhdenmukaisesti. On syytd
panna merkille, ettd myds ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisGjen
tuomioistuimen vililld vallitsee muutoksen-
hakuasioissa tietty toiminnallinen jatkuvuus,
jolla on monia yhtymiékohtia virastossa
noudatettavan toiminnallisen jatkuvuuden
kanssa, mutta jota ei varmasti koskaan ole
tulkittu niin, ettd yhteisdjen tuomioistuimen
olisi otettava huomioon sellaisia seikkoja,
joita ei ole toimitettu méadriajassa ensimmadi-
sen oikeusasteen tuomioistuimeen, jotta se
voisi kumota jilkimmadisen antaman tuo-
mion.

112. Mielestéini asiaa ensimmdisend asteena
kisittelevin osaston ja valituslautakunnan
vililld vallitseva toiminnallinen jatkuvuus
yhdessd tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan
2 kohdassa sdadetyn harkintavallan kanssa
osoittavat, etti valituslautakunta voi ottaa
aineistoja huomioon esilldi olevan asian
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kaltaisissa olosuhteissa, mutta siti ei voida
velvoittaa tekemiin niin. Harkintavallan
kaytolle on oltava pitevit syyt. Valituslauta-
kunnan ei tulisi ottaa aineistoa huomioon
sellaisessa valituksen kasittelyn vaiheessa,
jossa silld ei ole merkitysta.

113. Lopuksi katson, ettei tdssid esittiméini
nakemys valitusmenettelyn luonteesta rajoita
kummankaan osapuolen mahdollisuutta esit-
taa sellaisia todisteita tai perusteluja, jotka
eivdt ehkd alkuvaiheessa vaikuta olennaisilta
tai tarpeellisilta.

114. Tavaramerkkiasetuksen sddnndksista
kéy selvisti ilmi, ettd hakemus voidaan hylitd
ehdottomilla perusteilla vasta, kun rekiste-
r6innin hakijalle on annettu tilaisuus peruut-
taa hakemuksensa, muuttaa sitd tai esittda
huomautuksensa, ja hakijalle on annettava
mahdollisuus ilmoittaa kantansa kolmansien
osapuolten huomautuksiin. *! Jos hakemusta
vastaan tehdddn viite tai jos tavaramerkki
rekister6idédn ja jos siitdi myohemmin esite-
tddn mitittomyysvaatimus, kumpaakin osa-
puolta on pyydettivd, “niin usein kun on
tarpeen”, esittimain huomautuksia. *2

115. Se, ettd asiaa ensimmdisend asteena
kasitellyt osasto ei ole niiden sddnnosten
mukaisesti antanut hakijalle asianmukaista

41 - 38 artiklan 3 kohta ja 41 artiklan 2 kohta.
42 — 43 artiklan 1 kohta ja 56 artiklan 1 kohta.

tilaisuutta esittdd uusia perusteluja tai todis-
teita, on sellainen tekiji, jonka perusteella
valituslautakunta voi kumota osaston pdi-
toksen ja tutkia kyseisen aineiston.

116. Pelkkd uuden aineiston toimittaminen
valituslautakunnalle silloin, kun sen esitta-
miselle on annettu asianmukainen tilaisuus
alkuperdisessd menettelyssd, ei kuitenkaan
yleensd riitd perusteeksi tillaiselle toiminta-
tavalle. Poikkeuksellisissa olosuhteissa vali-
tuslautakunta voi 74 artiklan 2 kohdassa
myonnetyn harkintavaltansa nojalla toimia
nain, vaikka on vaikea etukidteen maaritella,
mitd ndmi poikkeukselliset olosuhteet voisi-
vat olla.

117. Edelld esitetyn perusteella katson, ettid
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomio olisi kumottava, koska sen 29 ja
30 kohdassa esitettyjen virheellisten perus-
teiden nojalla on todettu, ettd valituslauta-
kunnan olisi kuulunut ottaa riidanalainen
aineisto huomioon.

118. J4d periaatteessa edelleen avoimeksi,
kayttiko valituslautakunta véérin sille tavara-
merkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa
myOnnettyd harkintavaltaa, kun se kieltaytyi
ottamasta aineistoa huomioon. ** Tille tuo-
mioistuimelle — ja nédhtivisti myoskddn

43 — Ks. edelld 73-78 ja 116 kohta.
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ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimelle
— ei ole esitetty mitddn perusteluja téstd
seikasta. Oli tdhdn kysymykseen otettava
kantaa tai ei, Kaul on esittanyt viela muitakin
perusteita, jotka ovat jddneet kokonaan
tutkimatta. Koska asia ei ndin ollen ole
ratkaisukelpoinen, yhteisGjen tuomioistuin
ei voi itse ratkaista asiaa lopullisesti, eika
virasto edes vaadi sitd ndin tekeméin. Asia
tulee siten palauttaa ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ratkaisuehdotus

Oikeudenkiyntikulut

119. Yhteisjen tuomioistuimen tydjirjes-
tyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hévidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Virasto on vaatinut
Kaulin velvoittamista korvaamaan oikeuden-
kayntikulut. Koska Kaulin tulisi valitusperus-
teidensa perusteella hiviti asia, se on velvoi-
tettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
on kuitenkin vield ratkaistava joitakin kisit-
telemittd jddneitd kysymyksid, joten siind
tuomioistuimessa aiheutuneista oikeuden-
kayntikuluista olisi padtettivd myShemmin.

120. Talld perusteella ehdotan, ettd yhteisdjen tuomioistuin

— kumoaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-164/02 antaman

tuomion

— palauttaa asian ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi

— velvoittaa Kaul GmbH:n korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkaynti-

kulut
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madrad, ettd muista oikeudenkiyntikuluista paatetddn myshemmin.



