TUOMIO 17.3.2009 — ASIA T-171/06

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

17 pédivand maaliskuuta 2009 *

Asiassa T-171/06,

Laytoncrest Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan
asianajajat N. Dontas ja P. Georgopoulou,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkayntikieli: kreikka.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssa oli ja
viliintulijana ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Erico International Corp., kotipaikka Solon, Ohio (Yhdysvallat), edustajinaan
asianajajat M. Samer, O. Gillert ja F. Schiwek,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
26.4.2006 tekemaistd padtoksestd (asia R 406/2004-2), joka liittyy Erico International
Corp:n ja Laytoncrest Ltd:n viliseen viitemenettelyyn,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekd tuomarit E. Cremona ja
S. Frimodt Nielsen (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.6.2006
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.12.2006
jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2007
toimitetun véliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon
muuttumisen,

ottaen huomioon sen, etti asia on siirretty kolmannelle jaostolle esitteleville tuomarille
aiheutuneen esteen vuoksi,

ottaen huomioon 28.11.2008 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Laytoncrest Ltd esitti 3.7.2001 sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle
yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki TRENTON. Tavarat, joita
varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 7, 9 ja 11, ja ne vastaavat luokan 7 osalta seuraavaa kuvausta:
"Koneet ja tydstokoneet, moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiir-
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tolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvilineet, muut kuin késikéyttoiset;
munanhautomakoneet”. Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin
17.6.2002 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 48/2002.

Viliintulija Enrico International Corp., teki 16.9.2002 viitteen haetun tavaramerkin
rekisterdintid vastaan. Viitteen tueksi vedottiin muun muassa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

Viite perustui yhteison sanamerkkiin LENTON, joka on rekister6ity 20.12.2001
numerolla 1946045 luokkiin 6 ja 7 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat luokan 7
osalta seuraavaa kuvausta: "Kierteytyskoneet, niiden puhdistustydkalut ja mittarit,
hydrauliset kiilanpoistimet, taontakoneet ja langansidontakoneet”. Viite koski haetun
tavaramerkin kattamia luokkaan 7 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Koneet ja tydstokoneet; kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-
ajoneuvoihin)”.

Kantaja ei esittdnyt huomautuksia menettelyn tdssd vaiheessa. SMHV ilmoitti
kantajalle 1.7.2003 paivitylld faksilla yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen N:o
40/94 taytantodnpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) 20 sddannon 3 kohdan mukaisesti, ettd koska huomautuksia ei ollut
jdtetty asetetussa madrdajassa, SMHYV tekisi padtoksen viitteestd kaytettdvissé olevien
todisteiden perusteella.

Viiteosasto hylkasi vditteen 25.3.2004 tekemélldan padtokselld. Se totesi, ettd kyseisten
tavaramerkkien vilisten erojen johdosta sekaannusvaaraa ei voitu katsoa olevan
tavaroiden osittaisesta samanlaisuudesta ja samankaltaisuudesta huolimatta.
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Viliintulija teki 25.5.2004 valituksen viiteosaston pddtoksesta SMHV:n sisélld
asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Viliintulija vditti my0s, ettei kantajaa ollut
olemassa, koska kantaja oli jarjestelméllisesti jattanyt ryhtyméstd menettelyllisiin
toimenpiteisiin.

Valituslautakunta toimitti véliintulijan vaatimukset kantajalle ja kehotti tité esittimédn
huomautuksensa kanteesta yleensd sekd kantajan olemassaoloa koskevasta nimen-
omaisesta kysymyksestd. Kantaja ei ilmaissut kantaansa asetetun méaéréajan kuluessa.
Kyseisen maiérdajan paétyttyd valituslautakunnan kirjaaja otti yhteyttd kantajan
valtuutettuun saadakseen taltéd vahvistuksen siit, ettei silld ollut mitdédn huomautuksia
esitettdvdnd, mistd kirjaaja sai vahvistuksen puhelimitse.

Valituslautakunta katsoi 26.4.2006 tekemaillddn padtokselld (jaljempéani riidanalainen
péitos), ettd koska kantaja ei ollut ryhtynyt mihinkdén menettelyllisiin toimenpiteisiin
vidite- ja valitusvaiheessa, se oli implisiittisesti peruuttanut yhteison tavaramerkkid
koskevan hakemuksensa asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan perusteella, jonka
mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa hakemuksensa tai rajoittaa sen siséltdmien
tavaroiden luetteloa. Valituslautakunta totesi myds, ettd vaikka hakemus on
lahtokohtaisesti peruutettava nimenomaisesti, tietyissd tapauksissa on mahdollista
péitelld hakijan peruuttaneen implisiittisesti tavaramerkkihakemuksensa, jos tdmé
peruuttaminen ilmenee selkeésti olosuhteista, koska téllaista mahdollisuutta ei ollut
suljettu pois asetuksella N:o 40/94.

Tamaén perusteella valituslautakunta pédtti padattaa siind vireille pannun menettelyn
oikeusriidan kohteen puuttuessa, kumota viiteosaston péditoksen ja, koska kantaja oli
peruuttanut yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksensa, se velvoitti kantajan
vastaamaan menettelystd aiheutuneista kuluista asetuksen N:o 40/94 81 artiklan
3 kohdan perusteella.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen

— palauttaa asian SMHV:n valituslautakuntiin pddasian ratkaisemista varten

- velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péiatoksen

- velvoittaa kummankin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.

II - 547



13

14

TUOMIO 17.3.2009 — ASIA T-171/06

Viliintulija vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

Viliintulija véittad, ettd kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi siltd osin kuin se ei ole
"sadannonmukainen laillinen muutoksenhakukeino [riidanalaista péaatostd] vastaan”.
Kantajan olisi sen sijaan, ettd se nosti nyt kisiteltivini olevan kanteen, pitinyt toimia
asetuksen N:o 2868/95 54 sadnnon mukaisesti. Kantaja ja SMHV ovat kiisténeet timén
arvioinnin suullisessa késittelyssa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta ilmenee seuraavaa:

"Tutkittuaan valituksen hyviksyttidvyyden valituslautakunta tekee valitusta koskevan
paiatoksen. Lautakunta voi joko kiyttdd kiistetyn péadtoksen tehneen osaston
toimivaltaa tai palauttaa asian télle osastolle edelleen péétettiviksi.”

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdassa todetaan my®ds, ettd “valituslautakuntien
valitusta koskevat padtokset voidaan saattaa yhteison tuomioistuimen kasiteltaviksi”.

Lisdksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa sdddetéén, ettd “kannetta voi ajaa
kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille paétos on vastainen”.

Esilld olevassa asiassa vdliintulija on tehtyddn viitteen kantajan esittimdd yhteison
tavaramerkkid koskevaa hakemusta vastaan pédttdnyt valittaa siitd viiteosaston
padtoksestd, jolla mainittu véite hylattiin.

Valituslautakunta on ratkaissut kyseisen valituksen siten, ettd se on todennut viite- ja
valitusmenettelyt pdattyneeksi, kumonnut véiiteosaston pédtoksen ja velvoittanut
kantajan korvaamaan véliintulijalle aiheutuneet maksut ja kulut (ks. edelld 10 kohta).
Valituslautakunta on liséksi riidanalaisen padtoksen 16—23 kohdassa esittidnyt ne syyt,

II - 549



20

21

22

TUOMIO 17.3.2009 — ASIA T-171/06

joiden vuoksi se katsoi, ettd koska kantaja ei ollut ryhtynyt menettelyn kuluessa
mihinkdén toimenpiteisiin, se oli implisiittisesti peruuttanut yhteison tavaramerkkia
koskevan hakemuksensa.

Kun néin ollen riidanalaisessa padtoksessd todetaan, ettd yhteison tavaramerkkia
koskeva hakemus on peruutettu implisiittisesti, silla vieddédn kantajalta hyoty, jonka se
saa menettelyllisestd asemastaan yhteison tavaramerkin hakijana, ja silld otetaan
kantajalta pois mahdollisuus saada lopullinen vastaus vaatimuksiinsa, minkd se
riitauttaa nyt kasiteltdvind olevassa kanteessa. Lisdksi riidanalaisen paatoksen
vaikutukset eivit rajoitu pelkdstddn niihin tavaroihin, joita vastaan viite on tehty
(luokkaan 7 kuuluvat tavarat, ks. edelld 4 kohta), vaan ne kattavat myos tavarat, joista
kyseisessé viitteessd ei ollut kyse, eli luokkiin 9 ja 11 kuuluvat tavarat (ks. edelld
1 kohta).

Edelld olevasta seuraa, ettd valituslautakunta on ratkaissut riidanalaisella paatoksella
viliintulijan tekemén valituksen viiteosaston padtoksestd asetuksen N:o 40/94
63 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettd kyseiselld paidtokselld on sitovia
oikeusvaikutuksia kantajaan néhden, minké johdosta siitd voidaan nostaa kanne
yhteisojen tuomioistuimissa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, koska silldi otetaan kantaa kantajan tekemé&dn yhteison tavaramerkkié
koskevaan hakemukseen toteamalla, ettd kyseinen hakemus on implisiittisesti
peruutettu siitd syystd, ettei kantaja ollut ryhtynyt mihinkdédn menettelyllisiin
toimenpiteisiin.

Viliintulijan huomautukset kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksistd on ndin
ollen hylattéva.

II - 550



23

24

25

LAYTONCREST v. SMHV — ERICO (TRENTON)

Asiakysymys

Alustavat huomautukset

— Asijanosaisten lausumat

Kantaja vaittds, ettd sen taloudelliset varat ovat rajalliset, miké selittdd sen, minka
vuoksi se ei ole esittdnyt huomautuksia véiteosastossa eiké valituslautakunnassa. Se
toteaa kanteensa tueksi, ettei se ole missddn vaiheessa peruuttanut tavaramerkkiha-
kemustaan, ja vetoaa — lahinnd — seuraaviin kanneperusteisiin ja perusteluihin:
ensimmadiseksi asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 54 sddnnoén
rikkominen; toiseksi asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan rikkominen ja
yhdistetyissa asioissa C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, 20.11.2001
annetun yhteis6jen tuomioistuimen tuomion (Kok., s. I-8691) virheellinen tulkinta;
kolmanneksi asetuksen N:o 2868/95 20 sddnnon 3 kohdan ja 50 s&dnnon 1 kohdan
rikkominen seké neljanneksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan
1 kohdan rikkominen.

SMHYV yhtyy ndihin lausumiin lukuun ottamatta joitakin huomautuksia asetuksen N:o
40/94 74 artiklan rikkomisen ulottuvuuden osalta.

Viliintulija vaitta4, ettei mikaén osoita, ettd kantajan taloudellinen tilanne olisi estényt
tédtd osallistumasta menettelyyn viiteosastossa ja valituslautakunnassa. T4té koskevien
todisteiden puuttuessa valituslautakunta saattoi tehdd riidanalaisen pditoksen siitd
syystd, ettei kantaja ollut ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin.
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— Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten SMHYV on suullisessa kisittelyssd todennut, on huomattava, ettd késiteltdvana
oleva asia koskee SMHV:n kéytinnon kannalta erityisen merkityksellistd kysymysta,
koska sen perusteella voidaan tutkia valituslautakunnan sellaisen paatoksen laillisuus,
jonka mukaan se, ettei yhteisoén tavaramerkin hakija ole ryhtynyt menettelyllisiin
toimenpiteisiin vdite- ja valitusmenettelyn kuluessa, rinnastetaan hakemuksen
implisiittiseen peruuttamiseen ja jolla péaitetddn valitusmenettely oikeusriidan
kohteen puuttuessa.

Taman kysymyksen osalta SMHYV katsoo, ettd riidanalainen péétés on kumottava silla
perusteella, ettd suurin osa kantajan esittdmistd viitteistd on perusteltuja. Yhteison
tavaramerkkid koskevassa muutoksenhakumenettelyssd, jossa on kyse valituslauta-
kunnan pédatoksestd, mikéén ei ndet esté sitd, ettd SMHV yhtyy kantajan vaatimuksiin ja
esittdd kaikki perustelut, joita se pitdd asianmulkaisina yhteison tavaramerkkiin liittyvdn
oikeuden hallintoa koskevan tehtdvénsi ja valituslautakunnille niiden suorittaessaan
tehtéviddn annetun toiminnallisen riippumattomuuden vuoksi (asia T-107/02, GE Betz
v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1845, 32—
36 kohta).

Lisdksi on merkityksetonta selvittdd, voiko kantaja vedota taloudelliseen tilanteeseensa
perustellakseen sen, ettei se ole esittinyt huomautuksia vditeosastossa eika valituslau-
takunnassa, koska kyseinen selitys on esitetty ensimmadistd kertaa ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa eikd sité ole voitu tutkia aikaisemmin ja koska kantaja ei
joka tapauksessa kiistd sitd, ettei se ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin vdite- ja
valitusmenettelyssa SMHV:n siséll4.

Kantajan esittdmid eri kanneperusteita on tutkittava tdtd taustaa vasten.
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Ensimmadinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen
N:o 2868/95 54 sddannon rikkomista

— Asianosaisten lausumat

Kantaja viittas, ettd riidanalaisella padatokselld rikotaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa
ja asetuksen N:o 2868/95 54 sdantod. Ennen kuin valituslautakunta teki riidanalaisen
paitoksen, sen olisi pitdnyt antaa kantajalle mahdollisuus ottaa kantaa, minka johdosta
kantaja olisi voinut ilmoittaa, ettei silld ollut mitddn aikomusta peruuttaa yhteison
tavaramerkkid koskevaa hakemustaan.

SMHYV huomauttaa, ettd myos siind tilanteessa, ettd mainitun hakemuksen peruutta-
minen olisi perusteltua, valituslautakunnan olisi pitanyt edelld mainittujen sdénnosten
perusteella ainakin kehottaa kantajaa selventdméidn aikeitaan asettamalla sille
méérdajan ja ilmoittamalla sille nimenomaisesti niistd seurauksista, jotka aiheutuvat
siitd, ettei se mahdollisesti ryhdy mihinkddn toimenpiteisiin asetetun maédrdajan
kuluessa.

Viliintulija véittdd olevan vaikeaa ymmértdd syytd, jonka vuoksi riidanalaisessa
paitoksessd ei ole otettu huomioon puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tulla
kuulluksi, silld kantaja on ollut menettelylliselld tasolla passiivinen viiteosastossa ja
valituslautakunnassa.

— Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHYV perustelee paédtoksensi ja ne voivat
perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
Asetuksen N:o 2868/95 54 sddnnén mukaan on niin, ettd jos SMHYV toteaa jonkin

II - 553



34

35

36

TUOMIO 17.3.2009 — ASIA T-171/06

oikeuden menetetyksi mainitun asetuksen tai asetuksen N:o 40/94 perusteella ilman,
ettd mitddn pddtostd on tehty, se ilmoittaa tastd kyseiselle henkildlle ja huomauttaa
hénelle mahdollisuudesta pyytdd kahden kuukauden kuluessa téstd tiedottamisesta
asiasta SMHV:n paatosta.

Esilld olevassa asiassa tosiseikkoja koskevasta esityksesta ja niistd yhteydenotoista, joita
valituslautakunnalla on voinut olla kantajaan (ks. edelld 8 kohta), ilmenee, ettd
valituslautakunta ei ole missdén vaiheessa ilmoittanut kantajalle aikomuksestaan
katsoa, ettd tiama on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa siitd
syystd, ettei kantaja ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin.

Vaikka ndin ollen oletetaan, ettd valituslautakunta saattaa katsoa, ettd menettelyllisiin
toimenpiteisiin ryhtymadtti jattdminen SMHV:n sisélld kiydyssd viite- ja valitusme-
nettelyssd on seikka, joka on omiaan osoittamaan, ettd yhteison tavaramerkin hakijalla
ei ole endd mitddn intressid saada kyseinen merkki rekisterdidyksi ja se on siis
peruuttanut implisiittisesti hakemuksensa, on todettava, ettd riidanalainen péaitos on
joka tapauksessa tehty asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 54
sd4nnon vastaisesti ja se on téstd syystd kumottava.

Koska téllainen kumoaminen jéattad avoimeksi kysymyksen siitd, voiko valituslauta-
kunta katsoa, kuten se on padttanyt tehda esilld olevassa asiassa, ettd se, ettei viite- ja
valitusmenettelyssd ryhdytd menettelyllisiin toimenpiteisiin, johtaa yhteison tavara-
merkkiad koskevan hakemuksen implisiittiseen peruuttamiseen, ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin katsoo asianmukaiseksi tarkastella my0s toista ja kolmatta
kanneperustetta, jotka koskevat titd kysymyst.
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Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:0 40/94 44 artiklan 1 kohdan rikkomista
ja viittausta yhdistetyissé asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annettuun tuomioon

— Asianosaisten lausumat

Kantaja viittds, ettd asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohta edellyttdd yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen peruuttamista nimenomaisesti ja ilman ehtoja
(asiaT-396/02, Storck v. SMHV (Makeisen muoto), tuomio 10.11.2004, Kok., s. I1-3821,
19 kohta). Kyseisen sddnnoksen perusteella ei voida pédtelld, ettd hakemus on
peruutettu implisiittisesti siita syystd, ettei SMHV:ssd kiydyssé vdite- tai valitusme-
nettelyn vaiheessa ole ryhdytty menettelyllisiin toimenpiteisiin. Kantajan mukaan
riildanalaisessa padtoksessd nojaudutaan lisdksi edelld 23 kohdassa mainituissa
yhdistetyissd asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss — joiden asiayhteys on tdysin
erilainen eika silld ole mitdén liittyméakohtaa nyt késiteltdvand olevaan asiaan — annetun
tuomion virheelliseen tulkintaan.

SMHYV korostaa, ettd asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan sanamuodon ja
tarkoituksen perusteella tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen on tehtivé kirjalli-
sesti, nimenomaisesti ja ilman ehtoja.

Viliintulija vdittad, ettd tavaramerkkihakemuksen implisiittinen peruuttaminen ei
asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan ole mahdotonta. Se viittas, ettid
edelld 37 kohdassa mainitussa asiassa Makeisen muoto annetussa tuomiossa (tuomion
5, 19 ja 20 kohta) ja asiassa T-219/00, Ellos vastaan SMHV (ELLOS), 27.2.2002
annetussa tuomiossa (Kok., s. II-753, tuomion 60—62 kohta), johon asiassa Makeisen
muoto viitataan, ratkaistavina olleet tosiseikat ovat erilaisia siltd osin kuin kyseisissad
asioissa oli tehty kirjallinen ilmoitus ja hakemus oli néin ollen selvisti peruutettu, kun
taas kasiteltdviand olevassa asiassa peruuttamisilmoitus on implisiittinen ja perustuu
sithen, ettei menettelyllisiin toimenpiteisiin ole ryhdytty.

II - 555



TUOMIO 17.3.2009 — ASIA T-171/06

— Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

w0 Valituslautakunta perustelee riidanalaisessa pédatoksessd padtelmédnsd siitd, ettd
kantaja on implisiittisesti peruuttanut yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuk-
sensa, seuraavilla seikoilla:

- ensinndkin asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettd yhteison
tavaramerkin hakija voi milloin tahansa péittdd menettelyn tavaramerkkihake-
muksensa peruuttamalla (17 ja 19 kohta)

- toiseksi on niin, ettd vaikka yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
peruuttaminen on lahtokohtaisesti tehtdvd nimenomaisesti, “on kuviteltavissa,
ettd peruuttaminen voi olla implisiittinen, koska laissa ei suljeta pois téllaista
mahdollisuutta, edellyttéen, ettd peruuttaminen on péiteltivissa asian tosiseikoista
ja olosuhteista, jotka osoittavat selvésti, ettd hakija on peruuttanut rekisteréin-
tihakemuksensa” (20 kohta); esilld olevassa asiassa hakija ei ole osallistunut missdin
vaiheessa vdite- tai valitusmenettelyihin, miké osoittaa "selvisti, etté hakijalla ei ole
endd mitdén intressid saada haettu yhteison tavaramerkki rekisteroidyksi, mika
merkitsee hakemuksen peruuttamista ja timéin johdosta menettelyn paattymistd”
(16, 22 ja 23 kohta)

— kolmanneksi edelld esitetyissd perusteluissa nojaudutaan tavaramerkin haltijalla
tavaramerkin perusteella olevasta yksinoikeudesta johtuvista oikeuksista luopu-
mista koskevien ehtojen, jotka on madritelty edelld 23 kohdassa mainituissa
yhdistetyissi asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetussa tuomiossa (tuomion
46 kohta), analogiseen soveltamiseen yhteison tavaramerkkid koskevan hake-
muksen peruuttamiseen (21 kohta).

u Kyseisten perustelujen ensimmaiinen vaihe on oikea, koska asetuksen N:o 40/94
44 artiklan 1 kohdan perusteella “hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteison
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tavaramerkkid koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisdltdimien tavaroiden tai
palvelujen luetteloa”.

Siltd osin kuin on kyse valituslautakunnan perustelujen toisesta vaiheesta, on
huomautettava, etta edella mainittua sadnndsti on tulkittava siten, ettd mahdollisuus
rajoittaa tavaroiden tai palvelujen luetteloa kuuluu yksinomaan yhteison tavaramerkin
hakijalle, joka voi milloin tahansa tehdé tillaisen pyynnon SMHV:lle. Talloin yhteison
tavaramerkkia koskevan hakemuksen peruuttaminen kokonaan tai osittainen taikka
hakemuksen sisdltimien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittaminen on tehtdva
nimenomaisesti ja ilman ehtoja (edelld 39 kohdassa mainittu asia ELLOS, tuomion
61 kohta ja edelld 37 kohdassa mainittu asia Makeisen muoto, tuomion 19 kohta).

Kuten viliintulija tosin huomauttaa, edelld 39 kohdassa mainittu asia ELLOS ja edelld
37 kohdassa mainittu asia Makeisen muoto koskevat tilanteita, joissa kantaja ehdotti
toissijaisesti, ettd hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden luetteloa rajoitetaan, jos
valituslautakunta aikoi ensisijaisesti hyldtd yhteison tavaramerkkid koskevan hake-
muksen kaikkien kysymyksessé olevien tavaroiden osalta. Ndissd asioissa annetaan
enemmadn painoarvoa esitetyn rajoittamisen ehdollisuudelle kuin tarpeelle muotoilla
mainitun hakemuksen peruuttaminen nimenomaisesti. Lisdksi pelkdstddn tdmin
tosiseikkojen omaleimaisuuden perusteella ei voida péitelld, ettd valituslautakunnalla
on tdmin johdosta mahdollisuus tehdd se johtopédtds, ettd yhteison tavaramerkkid
koskeva hakemus on peruutettu implisiittisesti sen vuoksi, ettei hakija ole ryhtynyt
menettelyllisiin toimenpiteisiin viitemenettelyssé.

Asetuksen N:0 40/94 44 artiklan 1 kohta koskee néet ainoastaan yhteison tavaramerkin
hakijaa eikd valituslautakuntaa. Valituslautakunta ei siis voi vedota kyseiseen saannok-
seen hakijan sijaan tulemalla pédtelldkseen hakijan menettelyllisestd kayttaytymisesta,
ettd tdmd on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa. Vaikka lisdksi
edelld mainittu oikeuskéytianto koskee tilanteita, joissa on kyse tavaroiden luettelon
rajoittamisesta, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden perustelut
koskevat myos nimenomaisesti tavaramerkkihakemuksen pelkkdé peruuttamista (ks.
edelld 42 kohta oikeuskéytantoviittauksineen). Samaa logiikkaa on noudatettava néissé
kahdessa tilanteessa, koska hakijan on todettava "nimenomaisesti ja ilman ehtoja”
sisélto, jonka se haluaa antaa tavaramerkkihakemubkselleen. Néin ollen viiteosaston ja

II - 557



45

46

47

TUOMIO 17.3.2009 — ASIA T-171/06

valituslautakunnan tehtdvdnd on ratkaista timin hakemuksen sisdltd ottamalla
huomioon viitemenettelyssé esitetyt véitteet. Namé perustelut eivit estdi SMHV:td
rekisteroiméstd haettua tavaramerkkié vain osalle nimetyistd tavaroista tai palveluista,
mutta tdmd rajaaminen tapahtuu siis sen jilkeen, kun on tutkittu sekaannusvaara,
johon nyt ksiteltavind olevassa asiassa on vedottu.

Lisdksi on korostettava, ettd valituslautakunnan riidanalaisessa paatoksessa toteamaa
haetun tavaramerkin implisiittistd peruuttamista sovelletaan kaikkiin yhteison
tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin, vaikka viite
kohdistui ainoastaan osaan ndistd tavaroista (ks. edella 4 kohta). Niin ollen ei
misséddn tapauksessa ole mahdollista péatelld “selvisti”, ettei hakijalla ole endd mitdén
intressia saada haettu tavaramerkki kokonaisuudessaan rekisterdidyksi pelkistddn siitd
syystd, ettei se ole puolustautunut SMHV:ssé kéydyissd viite- ja valitusmenettelyissd,
jotka koskivat ainoastaan osaa kyseessé olevista tavaroista.

Tdamian perusteella asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohtaan ei voida vedota sen
padttelemiseksi, ettd yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus on peruutettu
implisiittisesti pelkdstddn siitd syystd, ettd kyseisen tavaramerkin hakija ei ole
osallistunut SMHV:ssé kéytyihin viite- ja valitusmenettelyihin.

Siltd osin kuin on kyse valituslautakunnan perustelujen kolmannesta vaiheesta, on
todettava, ettd tavaramerkkiin perustuvasta yksinoikeudesta johtuvista oikeuksista
luopumista koskevien ehtojen, jotka yhteisdjen tuomioistuin on maééritellyt edelld
23 kohdassa mainituissa yhdistetyissé asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetussa
tuomiossa, soveltaminen analogisesti ei tule kyseeseen kisiteltavind olevassa asiassa,
kun otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan sisélto ja siitd
oikeuskdytdnnossa omaksuttu tulkinta. Esilld olevassa asiassa ei ole merkitysté silld,
onko yhteison tavaramerkin haltijan suostumuksen tavaroiden liikkeelle laskemiselle
Euroopan talousalueella (ETA) oltava nimenomainen. Yhteisojen tuomioistuin on
lisdksi edelld 23 kohdassa mainituissa yhdistetyissd asioissa Zino Davidoff ja Levi
Strauss annetun tuomion 23 kohdassa todennut, etté vaikka ”téllainen tahto ilmenee
tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta, tietyisséd tapauksissa tahto voi ilmeté
my0s implisiittisesti sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltévistd
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tai sitd seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijoistd ja olosuhteista, joista
kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myds selvidd varmalla tavalla se, etté
haltija on luopunut oikeudestaan”. Lopuksi on todettava, ettei téllaisella analogisella
soveltamisella oteta mydskddn huomioon kyseisen tuomion 55 kohtaa, jonka mukaan
“hiljaista suostumusta siihen, ettd ETA:n ulkopuolella markkinoille saatetut tavarat
saatetaan markkinoille ETA:ssa, ei voida johtaa pelkéstddn tavaramerkin haltijan
passiivisuudesta”.

Edelld olevasta ilmenee, ettd riidanalaisella paatokselléd rikotaan asetuksen N:o 40/94
44 artiklan 1 kohtaa, ja se on tisté syystd kumottava.

Siltd osin kuin tdllaisessa kumoamisessa tutkitaan vain sitd oikeudellista perustaa,
johon valituslautakunta vetoaa riidanalaisessa paédtoksessd, ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoo asianmukaiseksi tutkia myos kolmannen kanneperusteen, joka
koskee niitd sddntojd, joita valituslautakunta ei ole katsonut tarpeelliseksi soveltaa.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 20 sdénnon 3 kohdan ja 50
sadnnon 1 kohdan rikkomista

— Asijanosaisten lausumat

Kantaja vaittad, ettd riidanalaisella paatokselld rikotaan asetuksen N:o 2868/95 20
sddnnon 3 kohtaa ja 50 sd@dnnon 1 kohtaa, joiden mukaan valituslautakunta tekee
asiasta padtoksen, vaikka hakija ei esitd huomautuksia. Sitd, ettei hakija ole esittidnyt
huomautuksia, ei siis sen mukaan voida tulkita siten, ettd se on implisiittisesti
peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa.
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SMHYV huomauttaa olevan tavallista, ettd sovellettavassa lainsdddannossa saddetdén,
ettd se, ettd vastaaja jad pois vditemenettelystd, ei voi automaattisesti johtaa viitteen
hyvaksymiseen, jos SMHV:1l4 on jo riittédvasti todisteita, jotta se voi tehdéd paatoksen
mainitusta véitteestd. Asetuksen N:o 2868/95 20 saannon 3 kohdan mukaan SMHV:n
on siis annettava asiaratkaisu “kdytettdvissddn olevien todisteiden perusteella” ja
toimien siis ikdén kuin tavaramerkin hakija olisi paikalla. Taltd osin SMHV korostaa
sitd, ettd kyseistd sddntod on muutettu asetuksen N:o 2868/95 muuttamisesta 29.6.2005
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4). Siini todettiin
aikaisemmin, ettd SMHYV ”voi tehdé paiatoksen” viitteestd, kun taas nykydén se "tekee
paatoksensd”. Talla muutoksella, josta tuli tarpeellinen tiettyjen sellaisten valituslau-
takunnan péitosten johdosta, joissa vditettiin, ettd hakijan vaikeneminen merkitsi
viitteen hyviaksymistd, on tarkoitus selventéa sitd, ettd vastaajan poissaolo ei voi johtaa
menettelyllisten oikeuksien menettamiseen.

Viliintulija véittas, ettd edelld mainituissa sddnnoksissi ei suljeta pois mahdollisuutta
katsoa, ettd se, ettei viitemenettelyssi eikd valitusmenettelyssi esitetd huomautuksia,
voidaan rinnastaa yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen peruuttamiseen.

— Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Riidanalaisessa padtoksessd ei viitata periaatteeseen, jonka mukaan viiteosasto sekd
valituslautakunta tekevit asiaratkaisun, vaikka yhteison tavaramerkin hakija ei
viitemenettelyssé esitd mitddn huomautuksia.
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Asetuksen N:o 2868/95 20 sdédnnon, joka koskee viitteen tutkimista, 3 kohdan mukaan
on niin, ettd "jos hakija ei jatd huomautuksia, [SMHV] tekee pddtoksensa viitteesta
kaytettdvissadn olevien todisteiden perusteella”. Samoin asetuksen N:o 2868/95 50
sddnnon 1 kohdan mukaan on niin, ettd "jollei toisin sdddetd, valitusmenettelyssé
sovelletaan soveltuvin osin sddnnoksid, jotka koskevat menettelyd valituksenalaisen
paitoksen tehneelld osastolla”.

Koska toisin ei ole sdddetty, valituslautakunta oli siis velvollinen soveltamaan asetuksen
N:o 2868/95 20 sddannon 3 kohtaa ja téstéd syystd valituslautakunta ei voinut rinnastaa
sitd, ettei kantaja ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin viite- ja valitusmenette-
lyvaiheessa, tilanteeseen, jossa hakija on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkiha-
kemuksensa.

Tamédn perusteella riidanalaisella paitokselld rikotaan asetuksen N:o 2868/95
20 sdadnnon 3 kohtaa ja 50 sddnnon 1 kohtaa, ja se on tistd syystd kumottava.

Johtopéitos

Edelld olevasta ilmenee, ettd ensimmainen, toinen ja kolmas kanneperuste on todettava
perustelluiksi ja ettd riidanalainen pé&idtds on néin ollen kumottava kaikkien ndiden
kanneperusteiden perusteella ilman, ettd on tarpeen tutkia neljitta kanneperustetta,
jonka ensimmaiinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan rikkomista,
johon kantaja vetoaa toissijaisesti, ja toinen osa kyseisen asetuksen 74 artiklan
1 kohdan, joka edellyttdé osapuolen esittdméan vaatimuksen olemassaoloa, rikkomista.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitéd vaatinut. Jos hdvinneitéd asianosaisia on useita, yhteis6jen
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava nédiden
asianosaisten kesken.

Koska SMHYV on hévinnyt asian siltd osin kuin riidanalainen p&éatos kumotaan ja koska
kantaja on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkéyntikulut, SMHV on
velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle
aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

Viliintulija vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
toisen valituslautakunnan 26.4.2006 tekemi pidiatos (asia R 406/2004-2)
kumotaan.
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2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan Laytoncrest Ltd:n oikeudenkéyntikulut.

3) Erico International Corp. vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 17 paivand maaliskuuta 2009.

Allekirjoitukset
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