SMHV v. KAUL

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

13 péivani maaliskuuta 2007 *

Asiassa C-29/05 P,

jossa on kyse yhteisdjen tuomioistuimen perussdadnnon 56 artiklan nojalla 25.1.2005
tehdysté valituksesta,

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindédn A. von Miihlendahl ja G. Schneider,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

Kaul GmbH, kotipaikka Elmshorn (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt
G. Wiirtenberger ja Rechtsanwalt R. Kunze,

kantaja ensimmaisessi oikeusasteessa,

*  Qikeudenkéyntikieli: saksa.
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ja Bayer AG, kotipaikka Leverkusen (Saksa),

asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéydyssa menettelyssa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann,
C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ja J. Kluc¢ka seki tuomarit J. N. Cunha
Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (esittelevd tuomari), G. Arestis,
A. Borg Barthet, M. Ilesi¢ ja J. Malenovsky,

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc-Slawiczek,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssé ja 27.6.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.10.2006 pidetyssi istunnossa esittdimén ratkaisueh-
dotuksen,
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SMHV v. KAUL

on antanut seuraavan

tuomion

Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jaljempéand SMHV)
on valituksessaan vaatinut kumottavaksi Euroopan yhteisdjen ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen asiassa T-164/02, KAUL vastaan SMHV - Bayer (ARCOL),
10.11.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-3807; jaljempéna valituksenalainen
tuomio), jolla tdmd kumosi SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002
tekemin padtoksen (asia R 782/2000-3; jdljempénd riidanalainen pidtos), jolla oli
hylatty viite, jonka Kaul GmbH (jaljempéana Kaul) oli tehnyt sanamerkin ARCOL
rekisterdinnistad yhteison tavaramerkiksi.

Valituksenalaisen tuomion 29 ja 30 kohdassa ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin toteaa, ettd valituslautakunta oli kyseisessd paatoksessddn katsonut virheelli-
sesti, ettei osapuoli voi vedota valituksensa tueksi tosiseikkoihin, joita ei ole esitetty
asian ensimmaisend asteena ratkaisseelle SMHV:n viiteosastolle, ensimmiisti kertaa
valituslautakunnassa. Témén tuomion mukaan valituslautakunnalla on péinvastoin
velvollisuus ottaa huomioon tillaiset seikat ratkaistakseen valituksen, joka on
saatettu sen kisiteltaviksi.

Valituksessaan SMHYV viittid, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on niin
todetessaan tulkinnut vdirin yhteison tavaramerkisti 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) ja yhteison tavaramerkistd annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytintéonpanosta 13.12.1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jiljempéna taytantoonpa-
noasetus) saannoksia.
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Asiaa koskevat oikeussainnoét

Asetus N:o 40/94

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan, jonka otsikkona on "Suhteelliset hylkdysperusteet”,
1 kohdan b alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistertida:

b) jos sen vuoksi, ettid se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisén keskuudessa on sekaannus-
vaara, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd
mielleyhtymasta.”

Asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa sdadetiidn seuraavaa:

"Viite on tehtdvd kirjallisesti, ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta
viitemaksun suorittamisen jilkeen. Viitteen tekija voi viraston asettamassa
maidriajassa esittdd vditteensa tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”
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Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikkona on “Suhteelliset mitattomyys-
perusteet”, 1 kohdan a alakohdassa sdddetdén seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi virastolle tehdylla vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos
mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset téytetdan”.

Asetuksen N:o 40/94 VII osastossa, joka koskee muutoksenhakumenettelyd, on
57 artikla, jonka 1 kohdassa sidddetddn muun muassa, ettd "tutkijoiden, viiteosasto-
jen, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston ja mitattémyys-
osastojen paatoksiin voidaan hakea muutosta”.

Asetuksen 59 artiklassa sdddetadn seuraavaa:

"Valitus on tehtidva virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa paitoksen
tiedoksiantamisesta. — — Valituksen perusteet siséltiva kirjelmé on jatettdvd neljan
kuukauden kuluessa paiatoksen tiedoksiantamisesta.”
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o  Asetuksen 61 artiklassa, jonka otsikkona on ”Valituksen tutkiminen”, séiddetdédn
seuraavaa:

”1. Jos valitus on sallittu, valituslautakunta tutkii, voidaanko se hyviksya.

2. Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen,
osapuolia esittimdidn asettamassaan midrdajassa sen itsensd niille osoittamia
ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.”

10 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklassa, jonka otsikkona on "Valitusta koskeva paitos”,
saadetiddn seuraavaa:

”1. Tutkittuaan valituksen hyviksyttavyyden valituslautakunta tekee valitusta
koskevan padtoksen. Lautakunta voi joko kayttdd kiistetyn péadtoksen tehneen
osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tille osastolle edelleen paitettiviksi.
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2. Jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen péitettaviksi valituksenalaisen
paiatoksen tehneelle osastolle, tidtd osastoa sitovat valituslautakunnan paitoksen
perusteet ja [pddtososal, jos tosiasiat ovat samat.

Asetuksen 63 artiklassa, jonka otsikkona on ”Asian saattaminen yhteison
tuomioistuimen kasiteltavaksi”, saddetaan seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat péddtokset voidaan saattaa yhteison
tuomioistuimen kasiteltavaksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymaérayksen
rikkominen, perustamissopimuksen, tdmén asetuksen tai niiden soveltamista
koskevan oikeussdaannon rikkominen taikka harkintavallan vaarinkaytto.

3. Yhteison tuomioistuimella on toimivalta sekd kumota kiistetty p#itos ettéd
muuttaa sita.
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Asetuksen N:o 40/94 menettelysadnnoksia koskevan IX osaston 1 jaksossa, jonka
otsikkona on "Yleiset sddnnokset”, on 74 artikla, jossa sdddetddn seuraavaa:

”Asiasisillon tutkiminen viran puolesta:

1. Menettelyssd virasto tutkii asiasisallon viran puolesta; rekisteréinnin hylkdamisen
suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssa tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittimiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole
vedonneet, tai todistei[ta], joita ei ole esitetty médrdajassa.”

Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdassa saadetdin seuraavaa:

"Virastossa toteutettavien menettelyjen yhteydessd voidaan todisteet hankkia
etenkin seuraavasti:

a) osapuolten kuuleminen;

b) tietojen pyytiminen;
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¢) asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittdminen;

d) todistajien kuuleminen;

e) asiantuntijalausunnot;

f) valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsdaddan-
non, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutuk-
set.”

Téytdntoonpanoasetus

Taytantoonpanoasetuksen 16 sdannon 3 kohdassa sidddetddn seuraavaa:

"Edelld 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekd muut viitettd
tukevat asiakirjat sekd 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitd ole
toimitettu yhdessa viiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jilkeen, toimittaa
viitemenettelyn alkamisen jilkeen viraston 20 sédnnén 2 kohdan mukaisesti
madrddmain ajan kuluessa.”
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Taytantoonpanoasetuksen 20 sddnnon 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Jos viitteentekija ei ole toimittanut 16 sddnnén 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja
seikkoja, todisteita ja perusteluja, virasto kehottaa viitteentekijad toimittamaan
tdmén aineiston viraston asettaman madrdajan kuluessa. Kaikista viitteentekijan
toimittamista tiedoista ilmoitetaan hakijalle, jolle varataan tilaisuus vastata viraston
asettaman madréajan kuluessa.”

Riita-asian tausta

Asian tosiseikat, sellaisina kuin ne esitettiin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
melle, esitetddn seuraavassa tiivistetysti.

Atlantic Richfield Co. -niminen yhtié haki SMHV:lta 3.4.1996 sanamerkin ARCOL
rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi “"kemikaal[eille] elintarvikkeiden s&ilontaan”.

Kaul teki 20.10.1998 viitteen titd rekisterointihakemusta vastaan vedoten asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Kaul
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vetosi taltd osin aikaisempaan yhteisén tavaramerkkiin, sanamerkkiin CAPOL, jonka
haltija se on ja joka on rekisterdity seuraavia tavaroita varten: “kemikaalit
elintarvikkeiden s#ilontdén ja sdilyvyyden parantamiseen, nimittdin raaka-aineet
valmiselintarvikkeiden, erityisesti makeisten kiillotukseen ja sdilontian”.

SMHV:n viiteosasto katsoi, ettei sekaannusvaaraa ollut, ja hylkisi viitteen 30.6.2000
tekemaillddan paatoksella.

Tatd paatostd koskevassa muutoksenhaussaan Kaul vetosi — kuten viiteosastolle
aiemmin esittdmissddn huomautuksissa — siihen, etti tavaramerkillg, jonka haltija se
on, on vahva erottamiskyky, minkd vuoksi siti on yhteis6n tuomioistuimen
oikeuskdytdnnon mukaan suojattava vahvemmin. Téltd osin Kaul totesi kuitenkin,
ettei tavaramerkin vahva erottamiskyky johtunut ainoastaan siit4, ettei sana CAPOL
kuvaillut kyseessi olevia tuotteita — niin kuin se oli jo esittinyt viiteosastolle — vaan
siitd, ettd tavaramerkistd oli sen kiyton perusteella tullut yleisesti tunnettu.
Esittdakseen nayttod tdstd yleisestd tunnettuudesta Kaul oli toimittanut viiteosas-
tolle jattdménsd kirjelmdn liitteend padjohtajansa valaehtoisen todistuksen sekd
luettelon asiakkaistaan.

Riidanalaisessa paatoksessdan SMHV:n valituslautakunta katsoi, ettei se voinut ottaa
huomioon sit4, ettd aikaisempi tavaramerkki saattoi olla erittdin erottamiskykyinen
yleisen tunnettuutensa vuoksi, koska tdhin seikkaan ja sen tueksi tarkoitettuun
edelld mainittuun naytté6n oli vedottu ensimmaisen kerran vasta valituslautakun-
nan késiteltiviksi saatetussa muutoksenhaussa.

I-2253



22

23

TUOMIO 13.3.2007 — ASIA C-29/05 P

Valituksenalainen tuomio

Kaul nosti ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.5.2002 toimittamallaan
kirjelmélld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen p#aitoksen kumoamista. Kanteen
tueksi esitettiin nelja kanneperustetta, joista ensimmaisessé viitettiin, ettd velvolli-
suutta tutkia Kaulin valituslautakunnassa esittdmié seikkoja on laiminly6ty; toisessa,
ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu; kolmannessa,
ettd jasenvaltioissa hyviksyttyja prosessioikeudellisia periaatteita ja SMHV:ssa
sovellettavia menettelytapasdantoja on rikottu, ja neljinnessi, ettd perusteluvelvolli-
suutta on laiminlyoty.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi ensimmadisen kanneperusteen ja
kumosi riidanalaisen péaitoksen talld perusteella lausumatta muista kanneperus-
teista. Se totesi valituksenalaisen tuomionsa 25-30 kohdassa tiltd osin seuraavaa:

”25 Aluksi on todettava, etti kantajan esittimét seikat koostuvat sen toimitus-
johtajan antamasta valaehtoisesta ilmoituksesta ja luettelosta kantajan asiak-
kaista.

26 Kantaja toimitti kyseiset asiakirjat, jotka liittyvéit kantajalle kuuluvan tavara-
merkin [kiytén] voimakkuuteen, tukeakseen perusteluja, jotka oli jo esitetty
viiteosastolle — ja jotka silloin perustuivat ainoastaan kantajan tavaramerkin
kuvailevuuden puuttumista koskeviin nidkékohtiin — ja joiden mukaan kyseilld
tavaramerkilla on vahva erottamiskyky, minkd vuoksi sitd olisi suojattava
vahvemmin.
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Valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatéksen 10-12 kohdassa ja SMHYV sen
jalkeen vastineensa 30 kohdassa, ettd kyseistd selvitystd tosiseikoista ei voitu
huomioida, koska se oli annettu viiteosaston asettamien méérdaikojen
umpeuduttua.

On kuitenkin todettava, ettd kyseinen nidkemys ei ole yhteensopiva sen SMHV:n
eri instanssien vililla vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden kanssa, jonka
olemassaolo on vahvistettu ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kdytinndssi niin ex parte -menettelyn osalta (asia T-163/98, Procter & Gamble
v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 38—44 kohta;
kyseisestd tuomiosta ilmenevi tulkinta on niiltd osin omaksuttu my6s asiassa
C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 20.9.2001,
Kok. 2001, s. I-6251; ks. myds asia T-63/01, Procter & Gamble v. SMHV
(saippuan muoto), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5255, 21 kohta) kuin
inter partes -menettelynkin osalta (asia T-308/01, Henkel v. SMHV — LHS (UK)
(KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. [1-3253, 24-32 kohta).

Oikeuskiytinnossd on nimittdin todettu, ettd SMHV:n eri instanssien valilla
vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta johtuu, etti asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen osan soveltamisalalla valituslautakunnalla
on velvollisuus perustaa paitoksensd kaikkiin asianosaisen joko asian ensim-
mdisend asteena ratkaisseelle yksikolle tai valitusmenettelyssd esittamiin
tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, tdmén kuitenkaan rajoittamatta
kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista (em. asia KLEENCARE, tuomion
32 kohta). SMHV:n eri [elinten] vililld vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuu-
desta ei siis seuraa — toisin kuin SMHYV viittaa inter partes -menettelyn osalta —
ettd asianosainen, joka ei ole esittinyt tiettyja tosiseikkoja tai oikeudellisia
seikkoja asian ensimmadisend asteena ratkaisseelle yksikolle kyseisen yksikon
asettamissa médrdajoissa, ei voisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan
nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valituslautakunnassa. Toiminnallisesta
jatkuvuudesta seuraa piinvastoin, etti mainitut seikat, jotka tillainen asian-
osainen on esittinyt, voidaan ottaa tutkittavaksi valituslautakunnassa, ellei
asetuksen 74 artiklan 2 kohdan noudattamisesta kyseisessd muutoksenhaku-
elimessd muuta johdu.
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30 Koska esilli olevassa asiassa tosiseikkoja ei ole esitetty asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla lilan my6hédén, vaan ne on
esitetty kantajan 30.10.2000 valituslautakunnalle jattdmin kirjelmén liitteend,
toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa sdddetyssd neljin kuukauden
maidrdajassa, valituslautakunta ei ndin ollen voinut kieltiytyd ottamasta
huomioon kyseisid seikkoja.”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tdmén johdosta tuomionsa 34 koh-
dassa, ettd “valituslautakunta menetteli asetuksen N:o 40/94 74 artiklan vastaisesti
kieltaytyessddn tutkimasta kantajan 30.10.2000 sille toimittamassa kirjelmassé
esittdmia tosiseikkoja, joilla oli tarkoitus nédyttda toteen aikaisemman tavaramerkin
vahva erottamiskyky, joka oli seurausta [tavaramerkin kéytostd, johon kantaja on
asiassa vedonnut] markkinoilla.”

Valitus

SMHYV vaatii valituksessaan, ettd yhteisdjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen
tuomion ja palauttaa asian ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kisiteltiviksi,
jotta se lausuu muista kanneperusteista. Se vaatii lisiksi muiden asian osapuolten
velvoittamista korvaamaan oikeudenkéayntikulut.

Kaul vaatii valituksen hylkdadmistd ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut.
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Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

SMHYV:n ainoassa valitusperusteessa on kaksi osaa. Se viittdd, ettd todetessaan
valituksenalaisen tuomionsa 29 ja 30 kohdassa, etta SMHV:n valituslautakunnalla oli
velvollisuus viitemenettelyssd ottaa huomioon tosiseikat ja todisteet, jotka oli
esitetty ensimmaisen kerran asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetun kirjelman
tueksi, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut védrin useita kyseisen
asetuksen ja taytintdonpanoasetuksen sddnnoksid.

Valitusperusteen ensimmadisessi osassa SMHV esittdd, ettd todetessaan edelld
mainituissa kohdissa, ettd toiminnallisen jatkuvuuden periaate velvoittaa valitus-
lautakunnan ottamaan tillaiset seikat huomioon, ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut vdirin asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
3 kohdan ja taytantoonpanoasetuksen 16 sdannon 3 kohdan ja 20 sédnnén 2 kohdan
seka asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan sddannéksia yhdessa.

SMHV:n viitteen tekijille kolmen ensin mainitun séddnnéksen nojalla asettama
madrdaika viitettd tukevien tosiseikkojen ja todistustosiseikkojen esittimiseksi on
sen mukaan ehdoton maéardaika (délai péremptoire), jonka paatyttya tallaisia
seikkoja ei endd voida esittdd viiteosastolle, ellei SMHV ole jatkanut kyseistd
méadrdaikaa.

Tosiseikkoja ja todisteita, joita ei ole esitetty tdssd madrdajassa, ei voida esittdd
myodskaan valituslautakunnalle, eikd niiden perusteella voida kumota viiteosaston
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tekeméd padtosta. Pdinvastoin kuin mitd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
todennut, viiteosastojen ja valituslautakunnan vililld vallitseva toiminnallinen
jatkuvuus, josta asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohta on osoituksena, liittyy
niiden elinten paitostoimivaltaan, eikd se suinkaan voi poistaa niiden tismaéllisten
maéirdaikojen vaikutuksia, joista on sdddetty yhteison lainsdddannéssd ja joille
viitemenettelyn kulku rakentuu.

Téllaista tulkintaa edellyttda myos viitemenettelyn tarkoitus. Menettelylld pyritadn
mahdollistamaan tavaramerkkien vilisten ristiriitojen havaitseminen mahdollisim-
man aikaisin ja hallintopditoksen tekeminen tiltd osin mahdollisimman nopeasti.
Paatos, jolla viite hyldtddn, ei sitd paitsi ole lopullinen, koska asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti téllaisella paitokselld ei tehdi
mahdottomaksi sellaisen kumoamiskanteen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan
vastakanteen esittimisté, joka perustuu samanlaisille perusteille kuin ne, jotka on
esitetty viitemenettelyssd viitteen tueksi.

Valitusperusteensa toisessa osassa SMHYV viittid, ettd koska ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomionsa 29 ja 30 kohdassa, etti
tosiseikat ja todisteet on esitetty asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetussa
neljan kuukauden mééréajassa, tosiseikkojen ja todisteiden esittiminen muutok-
senhaussa on tilloin tapahtunut timin asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla "mairdajassa” (en temps utile), ja valituslautakunnan on siten
otettava nama seikat huomioon, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
soveltanut véadrin viimeksi mainittua sddnnosta.

SMHYV viittdd ensisijaisesti, ettei kyseistd 74 artiklan 2 kohtaa ole tarkoitettu
sovellettavaksi silloin, kun tosiseikkojen ja todisteiden esittimisen on, kuten esilld
olevassa asiassa, tapahduttava ehdottoman méérdajan kuluessa asian ensimmdisend
asteena ratkaisevalle yksikolle. Kyseisessd sddnnoksessd kéytetddn ilmaisua “en
temps utile” (madrdajassa), "not in due time”, tai “verspitet’, ja se ilmaisee
nimenomaisesti pyrkimyksen vilttdd perusteettomia viivastymisid silloin, kun ei ole
asetettu téllaisia ehdottomia méaaraaikoja.
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SMHV viittda toissijaisesti, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
perusteettomasti rajoittanut 74 artiklan 2 kohdan ulottuvuutta toteamalla, ettd
sddnnostd voidaan soveltaa muutoksenhakumenettelyssd ainoastaan silloin, kun
tosiseikkojen ja todisteiden esittiminen tapahtuu asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa
mainitun neljin kuukauden maérdajan paatyttya. Asetuksen 74 artiklan 2 kohtaa
pitdisi SMHV:n mukaan voida soveltaa muissakin tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun
ndiden seikkojen esittdminen olisi jo voinut ja sen olisi jo pitinyt tapahtua
viiteosastossa kaydyssd menettelyssa.

Kaulin, joka vastaa valitusperusteeseen kokonaisuutena, mukaan ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin on téysin perustellusti katsonut, ettd valituslautakuntien
on otettava huomioon uudet seikat, jos niitd ei ole esitetty — mydskiidn
valituslautakunnille — liian myohidn asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla. Kaul viittas, ettd asiassa on kyse juuri tisté, koska riidanalainen
tosiseikkojen esittiminen tapahtui asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetussa
madriajassa.

Valituslautakunta on Kaulin mukaan toisen asteen instanssi, jossa kasitelladn
uudelleen piddasiaa ilman minkadnlaisia rajoituksia ennen tuomioistuinvalvontaa,
joka on annettu ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisjen tuomiois-
tuimen tehtévaksi ja joka rajoittuu oikeuskysymyksiin.

Asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohta ja 76 artikla vahvistavat Kaulin mukaan sen,
ettd valituslautakunnalla on sama toimivalta kuin ensimmadisend asteena asian
ratkaisseella elimelld, erityisesti muun muassa siten, ettd voidaan kehottaa asian
osapuolia esittimaian huomautuksensa tai midrdta asian selvittdmistoimista.
Asetuksen 62 artiklan 1 kohta yhdessd ndiden sdénnosten kanssa osoittaa Kaulin
mukaan, ettd valituslautakunnalla on velvollisuus paattaa kaikkien kaytettavissddn
olevien tosiseikkojen perusteella, katsooko se voivansa tehdd paitoksen, jonka
paitososa on samanlainen kuin paatéksessa, joka on saatettu sen kisiteltaviksi.
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Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta kdy sen mukaan ilmi, etté tosiseikkojen
ja todisteiden esittdminen inter partes -menettelyissd kuuluu ainoastaan asianosai-
sille. Asianosaisten pitaisi ndin sdilyttdd oikeus syventdd asian kisittelyd muutok-
senhakuvaiheessa erityisesti ensimmaiisessd asteessa annetun péitoksen kannalta.

Kaulin mukaan on liséksi oikeusvarmuuden ja prosessiekonomian periaatteiden seka
viitemenettelyn — jolla pyritddn sisémarkkinoiden moitteettoman toiminnan edun
mukaisesti mahdollistamaan tavaramerkkien vilisten ristiriitojen ratkaiseminen
ennen tavaramerkin rekisterdintia — padmaéédrien mukaista, ettdi SMHV:n pédtos
voidaan antaa mahdollisimman laajan tosiseikkaperustan perusteella.

Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Valitusperusteen kaksi osaa liittyvit liheisesti toisiinsa, minkd vuoksi ne on syytd
kasitella yhdessa.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta

Jotta kisiteltavini olevasta valitusperusteesta voitaisiin lausua kokonaisuutena, on
ensiksi todettava, ettd kuten asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa todetaan,
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SMHYV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin asian osapuolet eivit ole
vedonneet, tai todistustosiseikkoja, joita ne eivit ole esittineet "miiraajassa” (en
temps utile).

Pdinvastoin kuin SMHYV on viittinyt, tistd sanamuodosta seuraa, ettd padsadannon
mukaan ja ellei erikseen ole toisin saadetty, asian osapuolet voivat esittad
tosiseikkoja ja todisteita niiden méirdaikojen pddttymisen jilkeen, jotka niiden
esittamiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 saannoksilla, eikda SMHV:a ole millddn
tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai
jotka on esitetty télla tavalla liian my6héan.

Sitd vastoin timidn sdadnnoksen sanamuodosta kidy yhtd selvisti ilmi, ettd
tosiseikkoihin vetoaminen tai todisteiden esittdminen liian myohddn ei anna
osapuolelle, joka toimii niin, ehdotonta oikeutta siihen, ettdi SMHV ottaa tillaiset
tosiseikat tai todisteet huomioon. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa
todetaan, etti SMHYV "voi” tillaisessa tapauksessa piittad olla ottamatta huomioon
tillaisia tosiseikkoja ja todisteita, ja annetaan ndin SMHV:lle laaja harkintavalta
paattaa perustellen tiltd osin pdatoksensi, onko ne otettava huomioon vai ei.

Niiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on
ratkaistava asia vaitemenettelyssd ja kun se katsoo, ettd yhtadltd liian myohéan
esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella relevantteja sen kisiteltivana
olevan viitteen ratkaisun kannalta ja ettd toisaalta menettelyvaihe, jossa téllainen
liilan my6hédinen esittdminen tapahtuu, ja tdhén liittyvat olosuhteet eivit ole esteend
niiden huomioon ottamiselle.
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SHMYV on perustellusti todennut, ettd sen velvoittaminen ottamaan huomioon
kaikissa tilanteissa tosiseikat ja todisteet, jotka vditemenettelyn osapuolet ovat
esittineet tdtd varten asetuksen N:o 40/94 sddnnoksissdé varatun méadrdajan
ulkopuolella, merkitsisi lisdksi sitd, ettd sddnnokset menettiisivit kaiken tehokkaan
vaikutuksen.

Sitd vastoin tulkinta, joka timén tuomion 42-44 kohdassa on omaksuttu asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta, on omiaan turvaamaan tamian tehokkaan
vaikutuksen mahdollistamalla eri tarpeiden yhteensovittamisen.

Hyvién hallinnon periaatteen ja menettelyn sujuvuuden ja tehokkuuden turvaamisen
tarpeen mukaista on, etti osapuolia kannustetaan noudattamaan SMHV:n asettamia
madrdaikoja asian selvittdmiseksi. Sen, ettd SMHYV voi tarvittaessa jattda huomiotta
tosiseikat ja todisteet, jotka osapuolet ovat esittineet asetettujen mairdaikojen
ulkopuolella, pitiisi jo sellaisenaan olla vaikutukseltaan tilla tavoin kannustava.

Sailyttamalla asiassa paatoksen tekevdn elimen mahdollisuuden ottaa huomioon
tosiseikat ja todisteet, jotka asianosaiset ovat esittineet lilan my6hain, tama tulkinta
mydétivaikuttaa toisaalta ainakin viitemenettelyn osalta osaltaan sen estimiseen, etté
tavaramerkit, joiden kéytto voitaisiin vastaisuudessa riitauttaa menestyksellisesti
kumoamiskanteella tai loukkauskanteen yhteydessd, rekisteréitéisiin. Kuten yhtei-
sdjen tuomioistuin on jo todennut, oikeusvarmuuteen ja hyvdan hallintotapaan
liittyvat syyt tukevat nimenomaan titd (ks. mm. asia C-104/01, Libertel, tuomio
6.5.2003, Kok. 2003, s. 1-3793, 59 kohta).
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SMHV:n valituslautakunnassa kdydyn menettelyn luonne ja asetuksen N:o
40/94 62 artiklan 1 kohta

Toiseksi on todettava, ettd mikain periaatteellinen syy, joka liittyy valituslautakun-
nassa kdydyn menettelyn luonteeseen tai lautakunnan toimivaltaan, ei sulje pois sitd
mahdollisuutta, ettad se ottaisi sen kasiteltavaksi saatetun valituksen ratkaisemisessa
huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka esitetidn ensimmiisen kerran tdssi
muutoksenhakuvaiheessa.

Tassd yhteydessi on muistettava, ettd riita-asiat, jotka syntyvit tavaramerkin
rekisterdintihakemusta vastaan esitetystd viitteestd, voivat kayda lapi neljakin
eritasoista valvontamuotoa.

Ensimmaisessd vaiheessa asian kisittely kuuluu SMHV:lle, ensin sen viiteosastoille
ja muutoksenhaun jilkeen sen valituslautakunnille, jotka niitd ja niiden jasenid
koskevista puolueettomuustakeista huolimatta ovat kuitenkin SMHV:n elimii. Téta
menettelyd seuraavassa vaiheessa kyseeseen voi tulla tuomioistuinvalvonta: ensin
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja tietyissid tapauksissa valitusasian
kasittelyssd yhteisojen tuomioistuimessa.

Niin kuin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin voi kumota tai muuttaa SMHV:n valituslautakunnan
paatoksen ainoastaan puuttuvan toimivallan, olennaisen menettelymasrayksen
rikkomisen, perustamissopimuksen, tavaramerkkiasetuksen tai niiden soveltamista
koskevan oikeussdédnnon rikkomisen taikka harkintavallan vaarinkdyton perusteella.
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Tasta sadannoksesti seuraa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota
kanteen kohteena olevan paatoksen tai muuttaa sitd ainoastaan, jos hetkelld, jona
kyseinen pditos tehtiin, sitd koski jokin ndistd kumoamis- tai muuttamisperusteista.
Se ei sité vastoin voi kumota tai muuttaa mainittua paitosta sellaisin perustein, jotka
ilmenevit sen jilkeen kun p#itds on tehty (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV,
tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. 1-4237, 54 ja 55 kohta).

Tastd sddnnoksestd seuraa myos, kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
perustellusti ja vakiintuneesti todennut, ettd tosiseikkoihin, joihin ei ole vedottu
silloin, kun asia on ollut kisiteltdvina jossakin SMHV:n elimessd, ei voida endd
vedota muutoksenhaussa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Sen tehti-
vénd on nimittdin arvioida valituslautakunnan péitoksen lainmukaisuutta valvo-
malla sitd, miten se on soveltanut yvhteisén oikeutta, muun muassa niiden
tosiseikkojen kannalta arvioiden, jotka on esitetty valituslautakunnalle (ks.
vastaavasti asia C-214/05 P, Rossi v. SMHYV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s. I-
7057, 50 kohta). Se ei sitd vastoin voi suorittaa tdtd valvontatehtividid ottamalla
huomioon sille esitettyjd uusia tosiseikkoja.

Tamén tuomion 50 ja 51 kohdassa mainitun institutionaalisen rakenteen mukaisesti
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen télld tavoin harjoittama tuomioistuin-
valvonta ei voi olla pelkistiain SMHV:n valituslautakunnan jo suorittaman
valvonnan toistoa.

Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta kay ilmi tdlta osin, ettd tutkittuaan
pédasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se "voi kéyttaa kiistetyn paitoksen
tehneen osaston toimivaltaa” eli lausua siis itse viitteestd hyliten sen tai todeten sen
perustelluksi ja vahvistaa tai kumota ndin riidanalaisen pédtoksen.
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Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta johtuu siis, ettd valituslautakunnan on
sen kisiteltdviksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pédasia uudelleen
kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.

Kuten Kaul on esittianyt, asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdasta ja 76 artiklasta
seuraa, etti vireille saatetun pédasian tutkimiseksi valituslautakunta kehottaa
osapuolia, niin usein kuin se on tarpeen, esittimdin huomautuksensa niille
osoittamistaan ilmoituksista ja voi padttdd asian selvittdmistoimista, kuten
tosiseikkojen ja todisteiden esittimisestd. Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 2 koh-
dassa sdddetdan tarkemmin siitd, ettd jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen
padtettaviksi valituksenalaisen péidtoksen tehneelle osastolle, titd osastoa sitovat
valituslautakunnan paitéksen perusteet ja padtososa, “jos tosiasiat ovat samat”.
Nama sadannokset osoittavat kukin vuorollaan, kuinka asia-aineistoa kartutetaan
SMHV:ssa kaytavan menettelyn eri vaiheissa.

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohta ja 59 artikla

Kolmanneksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan mukaan
se, joka on tehnyt viitteen tavaramerkkid vastaan silla perusteella, ettd hakemus
pitdisi hylatd asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi SMHV:n asettamassa
madriajassa esittda viitteensa tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.

Asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa saddetddn tarkemmin edellytyksistd asian
saattamiseksi valituslautakunnan kasiteltaviaksi, mutta toisin kuin edellisessa
kohdassa mainitussa 42 artiklan 3 kohdassa, ei siind viitata tosiseikkojen tai
todisteiden esittimiseen vaan ainoastaan valitusperusteet siséltivin kirjelmén
jittamiseen neljan kuukauden kuluessa.
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Tistd seuraa, ettd pdinvastoin kuin ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on
valituksenalaisen tuomionsa 30 kohdassa todennut, ei 59 artiklaa voida tulkita niin,
ettd se tarjoaisi tallaisen valituksen tekijalle uuden médrdajan niiden tosiseikkojen ja
todisteiden esittdmiseksi, joihin se vetoaa viitteensé tueksi.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen
todetessaan kyseisessd kohdassa, ettd tosiseikat ja todisteet on esitetty 74 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla “médraajassa”, ja katsoessaan timén johdosta, ettd
valituslautakunnan on otettava ne huomioon ratkaistessaan valitusta, joka on
saatettu sen kisiteltavéksi.

Tamén tuomion 41-43 kohdasta seuraa, etti silloin kun osapuoli ei ole vedonnut
téllaisiin tosiseikkoihin tai esittidnyt todisteita sille asetuksen N:o 40/94 sdadnngsten
nojalla asetetussa maidrdajassa — kuten esilld olevassa asiassa — eikd nidin ollen
myoskddn asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla "médraajassa”, ei
tilla osapuolella ole ehdotonta oikeutta siihen, ettd valituslautakunta ottaa ne
huomioon, koska valituslautakunnalla on laaja valta harkintansa mukaan ottaa tai
olla ottamatta ne huomioon piatoksessd, joka sen on annettava kisiteltivinain
olevassa asiassa.

Edella esitetystd seuraa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut
vadrin asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan, 59 artiklan ja 74 artiklan 2 kohdan
sdaannoksia yhdessd, koska se on todennut valituksenalaisen tuomionsa 29 ja
30 kohdassa, ettd valituslautakunnan on otettava huomioon tosiseikat ja todisteet,
jotka tavaramerkin rekisterdintid vastaan viitteen esittinyt osapuoli on esittinyt
ensimmaisen kerran viiteosaston padtoksesti tekeminsé valituksen tueksi valitus-
lautakunnalle jattaméssddn kirjelmissd, ja kumonnut riidanalaisen péiatoksen
ainoastaan silla perusteella, ettd valituslautakunta ei ollut kyseisessid tapauksessa
ottanut niitd huomioon.

I-2266



65

66

67

68

SMHV v. KAUL

Taman vuoksi valituksenalainen tuomio on kumottava.

Kanne ensimmiisessi oikeusasteessa

Yhteisojen tuomioistuimen perussdinnén 61 artiklan ensimméisen kohdan mukaan
yhteisGjen tuomioistuin voi kumotessaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomion joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai
palauttaa asian ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Yhteis6jen tuomioistuin toteaa nyt, kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
on todennut valituksenalaisen tuomionsa 27 kohdassa, ettd valituslautakunta on
riidanalaisen péaitoksen 10—12 kohdassa kieltdytynyt ottamasta huomioon tosiseik-
koja ja todisteita, jotka Kaul oli esittinyt valituksensa tueksi, katsoen, ettd sen oli
viran puolesta sivuutettava ne, koska néité tosiseikkoja ja todisteita ei ollut esitetty
aiemmin viiteosastossa tdman osaston asettamassa madrdajassa.

Tama valituslautakunnan kanta, jota myés SMHV on puolustanut ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa ja nyt kisiteltivind olevassa valitusasiassa, on
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan vastainen. Kuten timan tuomion 41—
43 kohdassa todetaan, tdssd sddnnoksessd valituslautakunnalla, jolle tosiseikat ja
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todisteet on esitetty liian myohéén, on nimittdin harkintavaltaa paittaessidn, ottaako
se ne huomioon paitoksessd, joka sen on annettava, vai jattdako se ne huomiotta.

Valituslautakunta on siis virheellisesti katsonut, ettei silli ole lainkaan harkintavaltaa
kyseessd olevien tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottamisen osalta, sen sijaan,
ettd se olisi kiyttanyt néilld sddnnoksilli sille annettua harkintavaltaa.

Tistéd seuraa, ettd riidanalainen paitds on kumottava.

Oikeudenkdyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tyGjarjestyksen 122 artiklan ensimméisen kohdan
mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja yhteiséjen tuomioistuin ratkaisee itse
riidan lopullisesti, se paattdd oikeudenkédyntikuluista. Saman tyGjirjestyksen
69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan sen 118 artiklan nojalla valituksen
kasittelyyn, asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Huomattakoon, ettd vaikka valituksenalainen tuomio kumotaan, yhteisjen tuo-
mioistuin hyviksyy Kaulin valituksen ja kumoaa SMHV:n valituslautakunnan
paatoksen. Tastd seuraa, etti SMHV on velvoitettava korvaamaan Kaulille niin
ensimmadisessi oikeusasteessa kuin valitusasteessa aiheutuneet oikeudenkéyntikulut
Kaulin vaatimusten mukaisesti.
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Naiilla perusteilla yhteisGjen tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Asiassa T-164/02, KAUL vastaan SMHV - Bayer (ARCOL), 10.11.2004
annettu Euroopan yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomio kumotaan.

2) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002 tekema paitos (asia R 782/2000-3)
kumotaan.

3) SMHYV velvoitetaan korvaamaan ensimmaiisessid oikeusasteessa ja valitus-
asteessa aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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