TUOMIO 10.7.2006 — ASIA T-323/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

10 piivind heinakuuta 2006

Asiassa T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, kotipaikka Turis (Espanja),
edustajanaan asianajaja J. Carrefio Moreno,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinéddn S. Petrequin ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkéyntikieli: ranska.
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LA BARONIA DE TURIS v. SMHV — BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (LA BARONNIE)

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

Baron Philippe de Rothschild SA, kotipaikka Pauillac (Ranska), edustajanaan
asianajaja K. Manhaeve,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.7.2003
tekeméstd pédidtoksestd (asia R 57/2003-2), joka koskee La Baronia de Turis,
Cooperativa Valencianan ja Baron Philippe de Rothschild SA:n vilistd vditemenet-
tely,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke seké tuomarit R. Garcia-
Valdecasas ja V. Trstenjak,
kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 17.11.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
59 artiklassa, 62 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklassa siddetdédn seuraavaa:

"59 artikla

Maidérdaika ja muoto

[Valituslautakunnalle tehtévéd] valitus on tehtdvd kirjallisena [sisimarkkinoiden
harmonisointi]virastolle [(tavaramerkit ja mallit)] kahden kuukauden kuluessa
padtoksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta, kun valitusmaksu
on suoritettu. Valituksen perusteet sisdltivd kirjelmé on jatettdvd neljan kuukauden
kuluessa pddtoksen tiedoksiantamisesta.
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LA BARONIA DE TURIS v. SMHV — BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (LA BARONNIE)
62 artikla

Valitusta koskeva piitos

1. Tutkittuaan valituksen hyviksyttivyyden valituslautakunta tekee valitusta koske-
van péitoksen. Lautakunta voi joko kiyttdd kiistetyn pddtoksen tehneen osaston
toimivaltaa tai palauttaa asian tille osastolle edelleen pidtettiviksi.

74 artikla

Asiasisillon tutkiminen viran puolesta

1. Menettelyssd virasto tutkii asiasisdllon viran puolesta; rekisteréinnin hylkdé@misen
suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssd 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 méirdajassa.”
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Asian tausta

Baron Philippe de Rothschild SA (jiljempéni viliintulija) esitti 26.1.2001 yhteisén
tavaramerkin rekistersintid koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisoin-
tivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) asetuksen N:o 40/94 nojalla,

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki LA BARONNIE.
Tavaramerkkihakemus julkaistiin 23.7.2001 Yhteison tavaramerkkilehdessd.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15 pdivind kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat
seuraavaa kuvausta: "alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana teki 2.10.2001 viitteen haetun
tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Viite koski kaikkia yhteison tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin ja sellaisen aikaisemman
tavaramerkin vililld, jonka haltija kantaja on. Kyseessd oleva aikaisempi tavara-
merkki on sanamerkki BARONIA, josta on vahvistettu Espanjan rekister6inti nro
699.163/7, joka on tullut voimaan 3.11.1976. Tuotteet, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, kuuluvat luokkaan 33 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
“kaikki viinilajit”.
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Viite perustui lisdksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan. Tiltd osin kantaja
vetosi lisdksi viditelomakkeen otsikon 99 “Perusteita koskeva selvitys” alla
kauppanimeensd La Baronia de Turis, Coop. V. liittyviin yksinoikeuksiin.
Viitelomakkeen otsikoita 82-85 ja 97, joiden kohdalla viitteen tekijilld on
mahdollisuus vedota viitteenséd oikeudellisena perustana liike-elaméssd kaytettyyn
aikaisempaan merkkiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla, kantaja ei
sitd vastoin téyttanyt.

Kantaja toimitti 28.1.2002 asiakirja-aineiston, jonka avulla sen oli tarkoitus néyttdd
toteen aikaisemman tavaramerkin kdytto, eli todistuksen Barcelonan kansainvali-
sestd ndyttelystd vuonna 1929 saamastaan kultamitalista, jiljennoksen arpajaisli-
pukkeesta vuodelta 1946, neljd pdivadmitontd etikettijdljennostd, viisi etikettindy-
tettd, joista yksi oli vuodelta 2000, kaksi etikettijiljenndstd vuodelta 1929,
BARONIA-viinien esite, kaksi jdljenndstd Espanjassa vuonna 1984 linja-autojen
kyljessd olleesta mainosvalokuvasta, pdividmiton jédljennds viinipulloja esittdvéstd
valokuvasta, pdividméton jiljennos viinejd kisittelevistd artikkelista ja pdiviaméaton
jiljennos viinipullojen etiketeistd.

Viliintulija kddntyi 5.7.2002 pdivitylld tiedonannolla SMHV:n viiteosaston puoleen
vaatien asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kantajaa
esittimddn todisteet sen aikaisemman tavaramerkin kiytostd, johon viite perustui.
Viliintulija esitti kirjelméssdén seuraavan tdsmennyksen:

"Vaadin viitteen tekijdd esittdmdén todisteet sen tavaramerkin kéytostd viideltd
viimeksi edeltineeltd vuodelta, johon viitteen tueksi on vedottu. Viitteen tekijin
4.4.2002 toimittama asiakirja-aineisto ei nidytd toteen tosiasiallista kiyttéd eikd ole
perdisin kyseessd olevalta ajanjaksolta.”
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SMHYV vaati 9.7.2002 kantajaa esittiméin mainitut todisteet ennen 10.9.2002 ja
tismensi, ettd kantajan vdite hylittéisiin kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin kiyttod koskevia todisteita ei olisi
toimitettu ennen mainittua ajankohtaa. Kantaja ei esittinyt uusia asiakirjoja.

Viiteosasto hylkdsi viitteen 19.11.2002 silld perusteella, etté esitetyt todisteet eivit
riittdneet néyttdmadn toteen tavaramerkin BARONIA tosiasiallista kiyttod yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen tekemistd edeltineiden viiden vuoden ajalta.
Viiteosasto huomautti, ettd todistus mitalista, arpajaislipuke ja etiketit vuodelta
1929 eivdt selvdstikddn olleet perdisin viiteajanjaksolta — joka oli 23.7.1996 ja
23.7.2001 vilinen ajanjakso — ja ettd muista asiakirjoista ei ollut saatavissa mitédén
aikaisemman tavaramerkin kéyton ajankohtaa eikd laajuutta koskevaa tietoa
rekisterdityjen tuotteiden osalta. Viiteajanjakson osalta viiteosasto totesi esitetyn
ainoastaan yhden vuodelle 2000 pdivityn etiketin. Kéyton laajuuden osalta
vditeosasto totesi, ettd esitetyistd asiakirjoista ei ollut saatavissa mitdin madrallisid
tietoja. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan nojautuvan kanneperusteen osalta
viditeosasto hylkési vditteen silld perusteella, ettd kantaja ei ollut esittényt riittdvisti
todisteita siité, ettd kauppanimen La Baronia de Turis, Coop. V. tosiasiallinen kéytté
liike-eldmdssd oli yhteison tavaramerkki-hakemuksen jéttdmisen ajankohtana
paikallista laajempaa. Viiteosasto totesi, ettd toimitetuista asiakirjoista ei mydskidn
ollut johdettavissa mitéén tietoa mainitun merkin kéyton laajuudesta, ajankohdasta
eikd kestosta.

Kantaja valitti viiteosaston paitoksestd 8.1.2003. Valituksensa tueksi se esitti uusina
todisteina alkuperiisen asiakirjan osoitukseksi siitd, ettd kantaja tunnetaan nimelld
”La Baronia de Turis, Coop. V.”, alkuperdisen asiakirjan osoitukseksi tavaramerkilld
BARONIA markkinoitujen viinipullojen olemassaolosta, vuosille 1993-2002 pdi-
vittyja kantajan tavarantoimittajien kirjoittamia laskuja tuotteista, jotka oli
varustettu tavaramerkilli BARONIA, kantajan useiden asiakkaidensa médrddmille
kirjoittamia laskuja tavaramerkilli BARONIA markkinoitujen viinien myynnistd
vuosien 1996 ja 2002 vilisend aikana sekd kasoittain kantajan kirjoittamia laskuja
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vuosilta 1999-2002, jotka olivat osoituksena tavaramerkilli BARONIA varustettujen
viinien myynnistd.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési 9.7.2003 tehdylld pddtoksella R 57/2003-2
(jaljempdnd riidanalainen pdétds) viiteosaston pddtoksestd tehdyn valituksen.
Valituslautakunta vahvisti viiteosaston suorittaman todisteiden arvioinnin sekd
merkin kédyttod koskevien todisteiden riittdimittomyyttd koskevat pédtelmat.
Kauppanimeen perustuvan viitteen osalta valituslautakunta katsoi, ettd mainittu
vdite oli otettava tutkittavaksi mutta ettd se oli perusteeton silld perusteella, ettd
vditteen tekijd ei ollut esittdnyt riittdvid ndytt6d kauppanimen kaytostéd eikd mitdén
selvitystd sovellettavasta kansallisesta lainsddddanndstd. Ensimmadistd kertaa muu-
toksenhakuvaiheessa esitettyjen todisteiden osalta valituslautakunta katsoi, ettd
mainitut todisteet oli jdtettdvd tutkimatta, koska ne oli esitetty viiteosaston
asettaman midrdajan pddttymisen jéilkeen.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti nyt késiteltévind olevan kanteen yhteiséjen ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon 12.9.2003 saapuneella kannekirjelmilla.

SMHYV jitti kirjelmdnsd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
19.3.2004 ja viliintulija 8.3.2004.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmdinen jaosto) pditti esittelevin
tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn.
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Asianosaisia on kuultu, ja ne ovat antaneet vastauksensa ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittdmiin kysymyksiin 17.11.2005 pidetyssd istunnossa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen

— hylkdi yhteison tavaramerkin LA BARONNIE rekisterointid koskevan hake-
muksen.

Kantaja luopui suullisessa kdsittelyssd selvitystoimien médrdédmistd koskevista
vaatimuksistaan, jotka se oli esittinyt kannekirjelmissiédn lukuun ottamatta
vaatimusta, jonka mukaan Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (Espanjan
patentti- ja tavaramerkkivirasto, jdljempénd OEPM) olisi madrittéva tdismentdmain
tavaramerkin BARONIA timédnhetkinen asema seké osoittamaan, mitkd asiakirjat
sille esitettiin rekisterdinnin nro 699.163/7 uudistamista koskevan hakemuksen
tueksi.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen
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—  kumoaa valituslautakunnan p#itoksen siltd osin kuin silld on otettu tutkittavaksi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuva kantajan viite, seké toteaa
ndin ollen, ettd viite jétetdén tutkimatta siltd osin kuin se perustuu mainittuun
sddnndkseen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Hakemuksen kohteena olevan yhteison tavaramerkin rekisteréinnin epddmistd
koskeva vaatimus

Toisella vaatimuksellaan kantaja vaatii ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta
epddmain hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdinnin.

Tilta osin on huomautettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteisGjen tuomioistuimen tuomion tdytdntéonpanosta

II - 2097



24

25

26

TUOMIO 10.7.2006 — ASIA T-323/03

johtuvat toimenpiteet. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtédvind ei siis
ole antaa tdltd osin SMHV:lle midrdystd. SMHV:n on itse tehtivd pddtelmit
yhteisojen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomio-lausel-
man ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v.
SMHYV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-34/00,
Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOQOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-683,
12 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN),
tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2251, 22 kohta).

Kantajan vaatimus, jolla se vaatii ensimméisen oikeusasteen tuomioistuinta
hylkddmédn yhteison tavaramerkin LA BARONNIE rekisterdintid koskevan
hakemuksen, on siten jitettdvé tutkimatta.

Riidanalaisen pédtoksen osittaista kumoamista koskeva viéliintulijan vaatimus

Viliintulija vaatii toisella vaatimuksellaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuinta
kumoamaan valituslautakunnan pédtoksen siltd osin kuin timd on ottanut
tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan kantajan viitteen
ja ndin ollen toteamaan, ettd véite on jétettivd tutkimatta siltd osin kuin se perustuu
mainittuun sddnnokseen.

On syytd huomauttaa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyk-
sen 134 artiklan 3 kohdan mukaan valituslautakuntakisittelyn asianosaisena ollut
viliintulija voi vastineessaan esittdd vaatimuksia valituslautakunnan péitoksen
mitdttomaksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota
valituksessa ei ole esitetty, sekd esittdd perusteita, joita valituksessa ei ole esitetty.
Viliintulijan toinen vaatimus on siten otettava tutkittavaksi.
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Viliintulija vdittdd, ettd kantaja on téiyttinyt vditelomakkeen virheellisesti, erityisesti
niiden oikeudellisten perusteiden osalta, joihin vdite perustuu. Viliintulija tismen-
tdd, ettd kantaja on jittdnyt téyttdmédttd otsikot 82-85 ja 97, jotka liittyvit
kauppanimen kayttoon liike-eliméssd aikaisempana merkkind. Viliintulija lisdd,
ettd vaikka kantaja on maininnut kauppanimensid La Baronia de Turis, Coop. V.
olemassaolon viitelomakkeen otsikon 99 "Perusteita koskeva selvitys” alla, kantajan
antamista tiedoista ilmenee, etti viitteen oikeudellisena perustana on ollut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta. Viliintulija katsoo, ettd siltd
osin kuin viite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohtaan, se ei
tiytd véiteilmoitusten tutkittavaksi ottamisen edellytysten arviointiin sovellettavissa
sddnnoksissd asetettuja edellytyksid. Viliintulija katsoo tdmin perusteella, ettd
valituslautakunnan olisi pitinyt jattdd viite tutkimatta siltd osin kuin se perustui
kauppanimeen La Baronia de Turis, Coop. V.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, ettdi SMHYV jittdd viitteen
tutkimatta asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytintéonpanosta 13 pdivind joulukuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 18 sddnnon
1 kohdan nojalla silloin, kun véiteilmoituksessa ”ei tarkasti yksiloidd — — aikaisempaa
oikeutta, johon viite perustuu”.

Vaikka kisiteltdvand olevassa asiassa ei kiistetd sitd, ettd kantaja on jéttdnyt
tayttdméttd véitelomakkeen otsikot 82—85 ja 97, joiden kohdalla viitteen tekijilld on
mahdollisuus vedota liike-elaméssd kiytettyyn aikaisempaan merkkiin vditteen
oikeudellisena perustana, on kuitenkin selvid, ettd kantaja on otsikon 99 kohdalla
vedonnut kauppanimensé La Baronia de Turis, Coop. V. kidyttodn liittyviddn suojaan.

Lisdksi on kdynyt ilmi, ettd SMHV ei missdén vaiheessa ollut silli kannalla, ettd
véiteilmoituksessa olisi ollut epdselvyyttd sen suhteen, vedottiinko viitteen perus-
tana kauppanimeen La Baronia de Turis, Coop. V., siitikddn huolimatta, ettid
viliintulija esitti timinsuuntaisia véitteitd 5.7.2002 pdivétyssd kirjelmissdin.
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SMHV:n 9.7.2002 péivityssd kirjelméssd, jonka tarkoituksena oli vilittdd kantajalle
véliintulijan vaatimus tavaramerkin BARONIA tosiasiallisen kiyton osoittavien
todisteiden esittimisestd, ei ollut téltd osin mitdén selvityspyyntod.

Riidanalaisessa péddtoksessd on siten aivan oikein katsottu, ettd vdite oli asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla otettava tutkittavaksi siltd osin kuin se
perustui kauppanimen La Baronia de Turis, Coop. V. kiyttéon.

Viliintulijan toinen vaatimus on siten hylittdvd perusteettomana.

Riidanalaisen pddtoksen kumoamista koskeva vaatimus

Kantaja esittdd kolme kumoamisperustetta. Ensimméinen kumoamisperuste koskee
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekid asetuksen N:o 2868/95 22
sddnnén 1 kohdan rikkomista. Toisessa perusteessaan kantaja vetoaa asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan ja kolmannessa perusteessaan saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmadisen kumoamisperusteensa yhteydesséd kantaja viittdd, ettd todisteet, jotka
se esitti viiteosastolle aikaisemman tavaramerkkinsd tosiasiallisen kidyton ja
kauppanimensi La Baronia de Turis, Coop. V. kiytén perusteluiksi, olivat riittivid
ja ettd valituslautakunta laiminl6i velvoitteensa noudattamisen jéttdessddn tutki-
matta todisteet, jotka kantaja esitti ensimmadistd kertaa kanneperusteet sisiltineen
kirjelménsi liitteend.
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1. Viiteosastolle esitettyjen todisteiden riittdvyys

— Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, etti riidanalaisella pddtokselld loukataan aikaisemman tavaramerkin
kiyttéd koskeviin todisteisiin sovellettavia sddnndksid, ja vetoaa asetuksen N:o
40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaan sekd asetuksen N:o 2868/95 16 sdinnon 2 kohtaan,
22 séddnnon 1 kohtaan ja 92 sdénnon 1 kohtaan. Kantajan mukaan véiteilmoituksen
liitteend olleet todisteet riittivit ndyttdmédn toteen tavaramerkin, josta on
vahvistettu Espanjan rekisterdinti nro 699.163/7, tosiasiallisen kiytén, koska ne
osoittivat selvisti, ettd kantaja on kédyttinyt nimikettd BARONIA yhtéjaksoisesti yli
75 vuoden ajan kaikkiin luokkiin kuuluvien viinien markkinoinnissa. My6s kantajan
tiyttdmat rekisterdinnin uudistamista koskevat muodollisuudet ovat kantajan
mukaan todisteena siitd, ettd mainittu tavaramerkki on edelleen voimassa.

Kantaja mainitsee aivan erityisesti Espanjan rekistersintid nro 699.163/7 koskevan
todistuksen, josta ilmenee, ettd rekisterdintihakemus on tehty 16.1.1973 ja
tavaramerkki BARONIA on uudistettu 25.10.1996. Kantaja tdsmentd, ettd Espanjan
tavaramerkkilainsédddnnén mukaan tavaramerkin uudistamisen edellytyksené on,
ettd hakija osoittaa kiyttineensd kyseistd tavaramerkkid sen uudistamista koskevan
hakemuksen jittoajankohtaa viélittdmisti edeltineiden vuosien aikana. Rekisterdin-
tid nro 699.163/7 koskeva todistus niyttdd siten kantajan mukaan kiistattomasti
toteen viitetyn aikaisemman tavaramerkin kéyton.

SMHYV ja viliintulija katsovat, ettd valituslautakunnan arvio viiteosastolle esitettyjen
todisteiden riittiméttdmyydestd on perusteltu.
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SMHYV katsoo lisiiksi, ettd SMHV on aivan oikeutetusti jattinyt huomioon ottamatta
kaikki viiteajanjaksoa aikaisemmalle ajalle pdivityt asiakirjat. Muiden asiakirjojen
osalta SMHYV toteaa, ettd yhtd ainoaa vuodelle 2000 pdivittyd etikettid lukuun
ottamatta niitd ei ole pdivitty eikd niiden osalta voida tarkistaa, ovatko ne perdisin
viiteajanjaksolta. Mainittujen asiakirjojen perusteella ei SMHV:n mukaan ole
tehtdvissd péddtelmid aikaisemman tavaramerkin kdyton laajuudesta, koska kasi-
teltdvdnd olevassa asiassa mistdén niistd ei kdy ilmi myytyjen viinipullojen médréa.

Espanjan rekisterdintid nro 699.163/7 koskevan todistuksen nédyttoarvon osalta
SMHV huomauttaa, ettd OEPM tyytyy rekisterdintid uudistaessaan asianomaisen
yrityksen antamaan valaehtoiseen ilmoitukseen eikd millddn tavoin tutki sen
tavaramerkin tosiasiallista kiyttod, jonka uudistamista haetaan. Rekisterdintitodistus
on ndin ollen enintdin aihetodiste tosiasiallisesta kiytostd, jonka tueksi ei ole esitetty
mitddn konkreettista eikd varmennettavissa olevaa néytto4.

Viliintulija lisdd, ettd kantaja ei ole esittinyt selvitystd niiden seikkojen olemassa-
olosta, joiden se viittdd olevan Espanjan lainsidddnndn mukaan rekisteréinnin
uudistamisen edellytyksend, eikd todisteita OEPM:lle toimittamistaan asiakirjoista.
Viliintulija tdsmentdd lisdksi, ettd jos 25.10.1996 suoritettu tavaramerkin uudista-
minen olisi otettava huomioon, kantaja voisi vedota aikaisemman tavaramerkkinsé
tosiasialliseen kdyttoon ainoastaan kolmen kuukauden ajanjaksolta koko viiden
vuoden viiteajanjakson ajalta.

— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan “tosiasiallinen kéytt6” merkitsee sitd, ettei
tavaramerkkid kéytetd vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuksien
sdilyttdmiseksi. Kdytdon on oltava tavaramerkin keskeisen tehtivin mukaista, eli
silld on voitava taata kuluttajalle tai loppukéyttéjélle se, ettd tavaralla tai palvelulla on
tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukéyttdjd voi tavaramerkin perusteella
erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muualta perdisin
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olevista tavaroista ja palveluista. Tavaramerkin suoja ja oikeusvaikutukset, joihin sen
rekisterdinnin perusteella voidaan vedota kolmatta vastaan, eiviit voi jatkua, jos
tavaramerkki menettdd olemassaolonsa kaupallisen perusteen eli sen, ettd sen avulla
luodaan tai sdilytetdén markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu
tavaramerkin muodostavalla merkilld, muista yrityksistd perdisin olevien tavaroiden
tai palvelujen rinnalle (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV — Vétoquinol
(HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. 1I-2787, 33 kohta; ks. myods
vastaavasti asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok. 2003, s. 1-2439, 36, 37 ja
43 kohta).

Tavaramerkin kiyttod, jonka pddasiallisena tarkoituksena ei ole markkinaosuuksien
luominen tai siilyttdminen tavaroille ja/tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, on
tulkittava siten, etti sen todellisena tarkoituksena on mahdollisen menettimisti
koskevan vaatimuksen torjuminen. Téllaista kiyttod ei voida pitdd “tosiasiallisena”
kayttond (ks. vastaavasti asia C-259/02, La Mer Technology, mdirdys 27.1.2004,
Kok. 2004, s. 1-1159, 26 kohta).

Tavaramerkin kéyton tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin
tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkid todella
kaupallisesti hyodynnettivin; tillaisia ovat eritoten sellaiset kéyttotavat, joita
voidaan pitdd kyseiselld talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien sdilytté-
miseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, ndiden
tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessi olevien markkinoiden ominaispiirteet
sekd tavaramerkin kdyton laajuus ja tagjuus (em. asia HIPOVITON, tuomion
34 kohta; ks. myds vastaavasti em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin kéyton laajuuden osalta on otettava huomioon etenkin
kaikkien kiytt6d merkitsevien toimien kaupallinen madré ja sen ajanjakson pituus,
jonka aikana kéytt6d merkitsevit toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.
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Kuitenkin mitd rajoitetumpaa tavaramerkin kéyton kaupallinen méddrd on, sitd
tarpeellisempaa on, ettd viitteen tehnyt osapuoli esittdi lisitietoja, joiden perusteella
voidaan héivyttdd mahdolliset epdilykset kyseisen tavaramerkin kéyton tosiasialli-
suuden osalta (em. asia HIPOVITON, tuomion 35 ja 37 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa SMHV on aivan oikeutetusti katsonut riittdmétto-
miksi viditeosastolle esitetyt todisteet, jotka koskivat tavaramerkin BARONIA
kiyttéd sen viiden vuoden ajanjakson kuluessa, joka edelsi viliintulijan tekemédn
yhteison tavaramerkkihakemuksen jéttdmistd. Viiteosasto on aivan oikein todennut,
ettd todistus mitalista, arpajaislipuke ja etiketit vuodelta 1929 eivit selvistikddn
olleet perdisin viiteajanjaksolta — joka oli 23.7.1996 ja 23.7.2001 vilinen ajanjakso —
ja ettd muista asiakirjoista — eli muista etiketeistd, BARONIA-viinien esitteesti,
viinipulloja esittivistd valokuvasta ja sanomalehtiartikkelista — ei yhtd lukuun
ottamatta ollut saatavissa mitdén aikaisemman tavaramerkin kidyton ajankohtaa eikd
laajuutta koskevaa tietoa rekisterdityjen tuotteiden osalta. Huomioon otettavan
ajanjakson kannalta ainoa merkityksellinen asiakirja on vuodelle 2000 pdivitty
viinipullon etiketti. Kuten viiteosasto on aivan oikein todennut, aikaisemman
tavaramerkin kéyton laajuuden osalta toimitetuista asiakirjoista ei ollut johdettavissa
mitddn midrillistd tietoa. Yhden etiketin perusteella ei saada mitdén tietoa myynnin
madrastd.

Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen pédtoksen 19 kohdassa, kantaja ei
todisteisiin vedotessaan esittinyt mitddn selvitystd tavaramerkin BARONIA kéyton
laajuudesta, eli myynnin maéristd, jalleenmyynnin maantieteellisesti laajuudesta eli
jilleenmyyjien médréstd ja myyntikanavista, sen ajanjakson kestosta, jonka kuluessa
tavaramerkkid on kéytetty, eikd ndiden kiyttokertojen taajuudesta.

Espanjan rekisteréinnin nro 699.163/7 uudistaminen ja se, ettd Espanjan
lainsddddnndssd asetetaan rekisterdinnin uudistamisen edellytykseksi, ettd hakija
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osoittaa kiyttineensd tavaramerkkii sen uudistamista koskevan hakemuksen
jattdajankohtaa vilittomaésti edelténeiden vuosien aikana, eivit voi riittdd todisteiksi
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd 25.10.1996 jilkeiseltd ajalta eli
Espanjan rekister6innin uudistamisen jilkeiseltd ajalta. Espanjan rekisterdinnin
nro 699.163/7 uudistaminen osoittaa ainoastaan, ettd tavaramerkki BARONIA oli
edelleen voimassa Espanjassa ajankohtana, jona viliintulija jatti yhteison tavara-
merkkid koskevan hakemuksensa. Lisiksi kantaja ei toimittanut mitdén selvitystd
OEPM:lle esittimistdén asiakirjoista. Lopuksi on todettava, ettei kantaja ole esittényt
viiteosastolle mitddn asiakirjaa, joka osoittaisi sen tavaramerkkid BARONIA
kiytetyn 25.10.1996 jilkeen eli Espanjan rekisterdinnin uudistamisen jilkeen.

Vaikka oletettaisiin, ettd OEPM tutkii sellaisen tavaramerkin viimeaikaista kiyttod
koskevat todisteet, jonka uudistamista haetaan, téllainen seikka ei voi vapauttaa
kantajaa sillé olevasta velvollisuudesta nédyttdd toteen niiden oikeuksien tosiasiallinen
kiyttd, joihin se vditteensd tueksi vetoaa, jos viliintulija on sitd vaatinut. Téllaisen
pyynnon esittimisestd on seurauksena se, ettd viitteen tekijille asetetaan todistus-
taakka tosiasiallisesta kiytostd — tai perustelluista syistd kidyttdmattd jittdmiselle —
silld uhalla, ettd hinen viitteensd hyldtddn, ja ndmd todisteet on lisiksi esitettivd
médrdajassa, jonka SMHV asettaa asetuksen N:o 2868/95 22 sdédnnon mukaisesti
(vhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV — Gonzalez Cabello
ja Iberia Lineas Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-
965, 38 kohta).

Lopuksi on syytd huomauttaa, ettd valituslautakuntien péditdsten lainmukaisuutta on
arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisojen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd jonkin jisenvaltion aiemman ratkaisukdy-
tdnnon pohjalta (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 53 kohta).

Tdstd on pédteltivd, ettd viiteosastolle esitetyt todisteet huomioon ottaen kantaja ei
ole ndyttényt toteen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttdd sen enempdd
vditeosastossa kuin valituslautakunnassakaan. Tdmin kanneperusteen ensimmiinen
osa on siten hyléttivd perusteettomana.

II - 2105



51

53

TUOMIO 10.7.2006 — ASIA T-323/03

2. Ensimmadistd kertaa valituslautakunnassa esitettyjen todisteiden tutkittavaksi
ottaminen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt hyviksyd todisteet, jotka kantaja
esitti sen kirjelmén liitteend, jossa se esitti valituksensa perusteet. Kantajan mukaan
kyse ei ole uusista asiakirjoista, jotka olisi jitettivd tutkimatta, vaan sitd vastoin
viiteosastolle médrdajassa esitettyjd todisteita tiydentdvistd asiakirjoista.

SMHYV Kkatsoo, etti asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV - LHS (UK)
(KLEENCARE), 23.9.2003 annettua tuomiota (Kok. 2003, s. I1-3253) ei voida tulkita
siten, ettd siind annettaisiin asianosaiselle oikeus esittdd viitteensi tueksi tosiseikas-
toa ja todisteita ensimmdistd — tai joissain tapauksissa toista — kertaa valitus-
lautakunnalle, vaikka mainittu asianosainen ei ole noudattanut sille asetettua
médrdaikaa, joka koski mainitun tosiseikaston ja mainittujen todisteiden esittimistd
viiteosastolle.

SMHYV katsoo viliintulijan tavoin, ettd valituslautakunta katsoi tdysin perustellusti,
ettd mainitut todisteet oli jatettdva tutkimatta silld perusteella, ettd ne esitettiin sen
médriajan padttymisen jilkeen, jonka viiteosasto oli myontdnyt kantajalle asetuksen
N:o 2868/95 22 sddnnén 1 kohdan nojalla tavaramerkin BARONIA kiyttod
koskevien todisteiden esittimistd varten. SMHYV vetoaa asiassa T-388/00, Institut
fiir Lernsysteme vastaan SMHV — Educational Services (ELS), 23.10.2002 annettuun
tuomioon (Kok. 2002, s. 1[-4301) ja lisdd, ettd kantaja jétti omasta tahdostaan
tiydentiméttd 28.1.2002 toimittamansa asiakirja-aineiston, vaikka SMHV oli
nimenomaisesti kehottanut sitd tiydentdiméddn mainittua aineistoa.
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SMHYV katsoo, ettd inter partes -menettelyssd asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnén
1 kohdan nojalla asetetun mdédrdajan olemassaolo estdd sille asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla kuuluvan harkintavallan kéyton, jota kiyttamalla
se voi pddttdd sellaisten todisteiden hyviksymisestd tai hyvaksymittd jittdmisest,
joita ei ole esitetty médrdajassa. Tamé tarkastelu ilmenee jo itse mainitun
sddnndksen sanamuodosta, jota sovelletaan vain silloin, kun todisteita ei ole esitetty
"midrdajassa”, mutta ei silloin, kun ne on esitetty "médrdajan péittymisen jélkeen”.
Sitd paitsi mahdollisuus todisteiden esittimiseen médrdajan pédttymisen jélkeen
johtaisi véitemenettelyjen pitkittymiseen, miké olisi ristiriidassa prosessiekonomian
periaatteen kanssa. SMHV katsoo ndin ollen, etti valituksen tekeminen valitus-
lautakunnille ei voi palauttaa viiteosaston asettamia médrdaikoja ndiden méérdai-
kojen pédttymisen jélkeen. Se, ettd viiteosaston ja valituslautakuntien vélilld vallitsee
toiminnallinen jatkuvuus, kévisi merkityksettomaiksi, jos mainittu tulkinta hyvik-
syttdisiin. Liséksi kaikki poikkeavat tulkinnat olisivat asianosaisten vilisen menette-
lyllisen yhdenvertaisuuden periaatteen vastaisia ja toisen asianosaisen etujen
kannalta vahingollisia.

Viliintulija lisdd, ettd vaikka oletettaisiin, ettd valituslautakunnalle esitetyt uudet
todisteet olisi otettava tutkittavaksi, ne olisivat joka tapauksessa riittdméttomid
ndyttimidn toteen tavaramerkin BARONIA tosiasiallisen kdytén viiteajanjakson
aikana. Etikettien painatukseen liittyvit laskut eivit viliintulijan mukaan osoita
tavaramerkilld BARONIA myytyjen tuotteiden markkinoinnin laajuutta. Véliintuli-
jan mukaan sellaisia laskuja, joissa télld tavaramerkilld myytyjd viinejd mainitaan, on
hyvin vdhdn, ja ndissd laskuissa mainittujen pullojen midrd on aina korkeintaan
muutama tusina.

— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakunta voi joko
kiyttdd kiistetyn pddtoksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tille
osastolle edelleen padtettiviksi. Tastd sddnnoksestd sekd asetuksen N:o 40/94
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rakenteesta seuraa, ettd valituslautakunnalla on valitusta koskevaa p#itosti
tehdessddn samat toimivaltuudet kuin riidanalaisen péddtoksen tehneelld osastolla
ja ettd se tutkii riita-asian kokonaisuudessaan sellaisena kuin se pditoksentekopai-
vind sille esitetddn.

Mainitusta artiklasta sekd vakiintuneesta oikeuskdytinndstd ilmenee lisdksi, ettd
SMHV:n yksikoiden vililld vallitsee toiminnallinen jatkuvuus, eli yhtdéltd tutkijan,
viiteosaston, tavaramerkkien ja oikeudellisten kysymysten hallinto-osaston ja
mitdttomyysosaston ja toisaalta valituslautakunnan vélilli (ks. em. asia KLEEN-
CARE, tuomion 25 kohta oikeuskiytintd-viittauksineen).

Mainitusta SMHV:n eri instanssien vililld vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden
periaatteesta ilmenee, ettd valituslautakunnan tutkiessa uudelleen SMHV:n yksikoi-
den ensimmadisend asteena tekemid padtoksid, silli on velvollisuus perustaa
padtoksensd kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmdisend asteena ratkaisseelle
yksikélle tai valitusmenettelyssd esittdmiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin
(em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta; asia T-57/03, SPAG v. SMHV — Dann ja
Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. 1I-287, 18 kohta ja asia
T-275/03, Focus Magazin Verlag v. SMHV — ECI Telecom (Hi-FOCuS), tuomio
9.11.2005, Kok. 2005, s. [1-4725, 37 kohta).

Néin ollen valituslautakunnat voivat hyviksyd valituksen sellaisten uusien tosiseik-
kojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen
esittimien uusien todisteiden perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamista (asia T-16/02, Audi v.
SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 81 kohta ja em. asia
KLEENCARE, tuomion 26 kohta). Valituslautakuntien harjoittama valvonta ei ole
ainoastaan riidanalaiseen pididtokseen kohdistuvaa laillisuusvalvontaa, vaan valitus-
menettelyn devolutiivisen vaikutuksen vuoksi se edellyttdd, ettd riita-asia arvioidaan
kokonaisuudessaan uudelleen, jolloin valituslautakuntien on tutkittava alkuperdinen
kanne kokonaan uudelleen ja otettava huomioon méirdajassa esitetyt todisteet.
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Toisin kuin SMHYV viittdd inter partes -menettelyn osalta, SMHV:n eri instanssien
vililld vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ei seuraa, ettd asianosai-
nen, joka ei ole esittinyt tiettyjd tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja asian
ensimmaiisend asteena ratkaisseelle yksikolle, ei voisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdan nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valituslautakunnassa (em. asia Hi-
FOCuS, tuomion 37 kohta). SMHV:n viite johtaisi valituslautakunnan yleisen
riidanratkaisua koskevan toimivallan kiistimiseen.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukainen sédnt6, jonka mukaan SMHV
tutkii asiasiséllon viran puolesta, siséltdd kaksi rajoitusta. Ensinnékin rekisterdinnin
hylkdédmisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan
seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.
Toiseksi mainitun artiklan 2 kohdassa SMHV:lle annetaan vapaaehtoinen toimivalta
jittdd ottamatta huomioon todisteet, joita osapuolet eivit ole esittineet "méérd-
ajassa”.

SMHV:n eri instanssien vililld vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta
seuraa kuitenkin, ettd kisitettd "médrdajassa” on valituslautakunnassa vireilld olevan
valitusmenettelyn osalta tulkittava siten, ettd silld viitataan valituksen tekemistd
koskevaan méirdaikaan sekd kyseisen menettelyn kuluessa asetettuihin méérdaikoi-
hin. Koska mainittua késitettd sovelletaan kaikkiin SMHV:ssa vireilld oleviin
menettelyihin, asian ensimmadisend asteena ratkaisseen yksikon asettamien todistei-
den esittdmistd koskevien méiéréaikojen kulumisella loppuun ei siten ole merkitystd
sen kannalta, onko mainitut todisteet esitetty valituslautakunnalle "médrdajassa”.
Valituslautakunnalla on siten velvollisuus ottaa huomioon sille esitettivit todisteet
riippumatta siitd, onko ne esitetty viiteosastolle vai ei.
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Késiteltdvind olevassa asiassa kantaja on esittdnyt valituslautakunnalle kaksi
notaarin vahvistamaa todistusta ja joukon laskuja, joista kdy ilmi tavaramerkilld
BARONIA vuosien 1996 ja 2002 vilisend ajanjaksona myytyjd viinejé ja jotka olivat
joko kantajan itsensd tai sille viinietikettejd toimittaneen tavarantoimittajan
kirjoittamia. Mainitut asiakirjat esitettiin viiteosastolle jo esitettyjen vditteiden
tueksi, joiden mukaan mainittua tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kéytetty.

Koska riidanalaiset asiakirjat on esitetty kantajan valituslautakunnalle jéttdméan
kirjelmén liitteend asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa asetetussa neljin kuukauden
madriajassa, ei voida katsoa, ettd ne olisi esitetty asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian my6hdédn. Valituslautakunta ei ndin ollen voinut
kieltdytyd ottamasta niitd huomioon (ks. vastaavasti em. asia Hi-FOCuS, tuomion
38 kohta).

Taltd osin ei voi liloin menestyd SMHV:n viittaus edelld mainitussa asiassa ELS
annettuun tuomioon, joka koskee aikaisemman tavaramerkin kiyttéd koskevien
todisteiden esittdmistd SMHV:n viiteosastossa asettaman médrdajan pddttymisen
jilkeen, silld jos todisteet esitetddn valituslautakunnassa médrdajassa, valitus-
lautakunnan on otettava ne huomioon valitusta tutkiessaan (em. asia KLEENCARE,
tuomion 32 kohta ja em. asia Hi-FOCuS, tuomion 40 kohta). Viiteosasto ei
kisiteltivind olevassa asiassa ollut mydskéddn pyytinyt kantajaa esittimédn mitddn
madrittyjd asiakirjoja vaan kaikkia mahdollisia tavaramerkin aikaisempaa kéyttod
osoittavia asiakirjoja. Koska kantaja oli jo esittinyt joitain asiakirjoja, joiden
vditeosasto ei katsonut ndyttévin toteen tavaramerkin aikaisempaa kiyttod, ei ollut
mitdén estettd sille, ettd se esitti uusia asiakirjoja valituslautakunnalle.

Toisin kuin SMHV viittdd, uusien todisteiden vastaanottaminen valituslautakun-
nassa ei merkitse rekister6innin hakijan puolustautumisoikeuksien loukkaamista
silloin, kun télldi on mahdollisuus varmistua sen aikaisemman oikeuden suojan
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olemassaolosta ja tismillisestd ulottuvuudesta, johon véitteen tueksi on vedottu.
Vaikka mainitut asiakirjat ovat tutkittavina vasta muutoksenhakuvaiheessa, rekiste-
réinnin  hakijan puolustautumis-oikeuksia ei loukata, jos silli on mahdollisuus
riitauttaa aikaisempien oikeuksien olemassaolo tai ulottuvuus valituslautakunnassa
asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan nojalla. Késiteltivind olevassa asiassa
viliintulijalla on ollut mahdollisuus esittdd kaikki tarvittavat mainittuja asiakirjoja
koskevat huomautukset valituslautakunnassa. Edelld esitetty huomioon ottaen
SMHYV ei voi viittdd, ettd viliintulijalla ei ollut mahdollisuutta varmistua niiden
aikaisempien oikeuksien suojan olemassaolosta ja tdsmillisestd ulottuvuudesta,
joihin viitteen tueksi oli vedottu. Nédin ollen on piiteltivéd, ettd riidanalaisten
asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen muutoksenhakuvaiheessa ei loukkaa véliintuli-
jan puolustautumisoikeuksia eikd menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta
asianosaisten vélilla.

Lisdaksi SMHV:n viite, jonka mukaan yhteison tavaramerkkien rekisteréimismenet-
tely pidentyisi huomattavasti, jos asianosaiset voisivat esittdd tosiseikkoja tai
todisteita ensimmdistd kertaa vasta valituslautakunnassa, ei voi menestyd. Sitd
vastoin kieltdytyminen valituslautakunnassa esitetyn lisinéyton vastaanottamisesta-
kin on johtanut timén menettelyn pidentymiseen (ks. vastaavasti em. asia Hi-
FOCuS, tuomion 42 kohta).

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on jéttdessddn ottamatta huomioon seikat, jotka
kantaja esitti sille asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa asetetussa médrdajassa, rikkonut
kyseisen asetuksen 74 artiklaa (ks. vastaavasti em. asia Hi-FOCuS, tuomion
43 kohta).

On kuitenkin syytd tarkastella pditelmid, jotka mainitusta oikeudellisesta virheestd
on tehtdvd. Vakiintuneen oikeuskdytdinnon mukaan menettelyvirheestd voi seurata
péddtoksen kumoaminen kokonaan tai osittain ainoastaan, jos kanteen kohteena
oleva péitos olisi ilman titd virhettd voinut olla sisélloltdén erilainen (yhdistetyt asiat
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209/78-215/78 ja 218/78, Van Landewyck ym. v. komissio, tuomio 29.10.1980,
Kok. 1980, s. 2111, Kok. Ep. V, s. 355, 47 kohta; asia 150/84, Bernardi v. parlamentti,
tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1375, 28 kohta; asia T-62/98, Volkswagen v.
komissio, tuomio 6.7.2000, Kok. 2000, s. 11-2707, 283 kohta ja asia T-279/02,
Degussa v. komissio, tuomio 5.4.2006, Kok. 2006, s. 11-897, 416 kohta). Samoin
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdasta yhdessd sen 3 kohdan kanssa seuraa, etté
sekd valituslautakuntien piditoksen kumoaminen ettd sen muuttaminen on
mahdollista vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi (asia
T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301,
46 kohta).

Késiteltidvind olevassa asiassa ei voida sulkea pois mahdollisuutta, ettd todisteet,
jotka valituslautakunta lainvastaisesti jétti ottamatta huomioon, saattaisivat muuttaa
riidanalaisen pédtoksen sisdltéd. Mainitut todisteet ovat viiteajanjaksolta — eli
23.7.1996 ja 23.7.2001 viliseltd ajalta — ja viiteosasto hylkisi vditteen nimenomaan
sen vuoksi, ettd esitetyistd todisteista ainoastaan yksi vuodelle 2000 piivitty etiketti
oli perdisin viiteajanjaksolta. Tdssd kohdin ei kuitenkaan ole ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tehtdvind asettua SMHV:n tilalle arvioimaan kyseisid
seikkoja.

Kaiken edelld esitetyn valossa riidanalainen pddtos on syytd kumota, ilman ettd on
tarpeen tarkastella muita kanneperusteita tai myontyd selvitystoimien médrddmistd
koskevaan kantajan vaatimukseen. Lisiksi ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
huomauttaa, ettd kantaja ei esitd syytd, minké vuoksi se olisi ollut estynyt esittimasta
kyseessd olevia todisteita ja asia on ollut tarpeen saattaa ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen kasiteltédvéksi.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
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kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tyojdrjestyksen 87 artiklan 4 kohdan
kolmannen alakohdan mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi madréti,
ettd viliintulijan on vastattava omista oikeudenkéyntikuluistaan.

73 Késiteltdvind olevassa asiassa SMHYV ja viliintulija ovat hivinneet asian. Kantaja ei
kuitenkaan ole vaatinut, ettd SMHYV ja viliintulija olisi velvoitettava korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

72 Niin ollen on madrittivd, ettd kukin asianosainen vastaa itse omista oikeuden-
kdyntikuluistaan.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmdinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 9.7.2003 tekemi piitos (asia R 57/2003-2) kumotaan.
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2) Hakemuksen kohteena olevan yhteison tavaramerkin rekisterdéinnin epi-
dmistd koskeva kantajan La Baronia de Turis, Cooperativa Valencianan
vaatimus jitetidn tutkimatta.

3) Viliintulijan Baron Philippe de Rothschild SA:n vaatimus, jonka mukaan
viite on jitettivi tutkimatta silti osin kuin se perustuu yhteison
tavaramerkistd 20 pdivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan, hylitidn.

4) Kanne hylitiin muilta osin.

5) Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan,

Cooke Garcfa-Valdecasas Trstenjak

Julistettiin Luxemburgissa 10 péivind heindkuuta 2006.

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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