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I Johdanto

1. Nyt kasiteltdva valitus muodostaa jélleen
yhden jakson pitkissd oikeudenkdyntihisto-
riassa, jossa ovat olleet vastakkain pohjois-
amerikkalainen olutpanimo Anheuser-Busch
ja tsekkildinen Budéjovicky Budvar, narodni
podnik (jaljempiné Budvar) ja johon kuuluu

1-2173
1-2173
1-2173
1-2175
1-2175

1-2176

jo useita yhteis6jen tuomioistuimen ja unio-
nin tuomioistuimen tuomioita.> Vaikka nail-
14 aikaisemmilla tuomioilla saattaa olla tietty
vaikutus nyt ksiteltdvén asian joihinkin koh-
tiin, tdssd esitetddn oikeudellinen ongelma,
jota ei ole tdhén saakka kisitelty unionin tuo-
mioistuimen oikeuskdytdnngssa.

2 — Viimeisin annettiin 29.6.2010 asiassa C-214/09, Anheuser-
Busch Inc. v. SMHYV ja Budéjovicky Budvar (Kok., s. I-7665).
Ks. yksityiskohtaisempia tietoja riidan historiallisista taus-
toista ja sen viimeisimmistd vaiheista tuomioistuimissa
julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 5.2.2009 antama rat-
kaisuehdotus asiassa C-478/07, Budéjovicky Budvar, tuomio
8.9.2009 (Kok., s. I-7721).
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2. Valituksen kohteena olevassa yhteisojen
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa Budéjovicky Budvar vastaan SMHV —
Anheuser-Busch (BUD) 16.12.2008 antamas-
sa tuomiossa® hyldttiin kumoamiskanteet,
joita Budvar oli nostanut useista sisamarkki-
noiden harmonisointiviraston (tavaramerkit
ja mallit) (jaljempand SMHV) toisen valitus-
lautakunnan tekemistd paatoksistd, joilla oli
hylatty viite, jonka Budvar oli tehnyt Anheus-
er-Buschin hakemuksesta rekister6ida Bud
yhteison tavaramerkiksi.

3. Asian erityispiirre on siind, ettd Budvar
teki viitteensd tdstd Budin rekister6imisesté
yhteison tavaramerkiksi yhteison tavaramer-
kistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 40/94* 8 artiklan 4 kohdan no-
jalla ja vetosi siihen, ettd nimitykseen Bud oli
olemassa vanhempi oikeus, joka perustui al-
kuperdnimitykseen, jota suojataan Itdvallassa
ja Ranskassa kansainvilisilld sopimuksilla.

4. Unionin tuomioistuimen on siten tulkit-
tava ensi kertaa asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohtaa. Sen on lisdksi tehtdva se tapauk-
sessa, joka ei naytid olevan kaikkein tyypillisin
kyseisen sddnnoksen soveltamisessa. Liséksi
8 artiklan 4 kohdan sisdinen logiikka mukau-
tuu helpommin oikeuksiin, jotka syntyvit pel-
kastaan tietyn merkin kaytolld (esimerkiksi

3 — Yhdistetyt asiat T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06
(Kok., s. [1-3555).
4 — EYVL1994,L11,s. 1.
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rekisterdiméttomat merkit, mutta kansallisen
lainsddddnnon mukaan myos tietyt yritysni-
met, liikemerkit ja muut erottamiskykyiset
merkit), kuin oikeuksiin, jotka saavat suojaa
virallisen rekisteréimisen perusteella, kuten
nyt késiteltdvissi asiassa.

5. Vaikka viimeksi mainittu seikka on saat-
tanut yleiselld tasolla ohjata ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisua,
se ei saa mielestani vaikuttaa muutoksen-
haussa annettavaan ratkaisuun. Asetuksen
8 artiklan 4 kohdan tulkinnan on varmasti
oltava riittdvan joustava, jotta se mukautuu
erilaisiin merkkeihin, jotka kuuluvat sen so-
veltamisalaan. Téssi tulkinnassa on kuitenkin
pyrittavé siihen, etté se olisi my0s yleensd ai-
noa tulkinta. Muussa tapauksessa kyseisessé
sadnnoksessa asetetut vaatimukset eivit voisi
tayttdad perustehtdvadnsd varmistaa kyseisten
merkkien luotettavuus ja todellinen merkitys,
minké tehtévan yhteison lainsddtdja on niille
antanut.

6. Nami vaatimukset ovat ensisijaisesti to-
siseikkoja koskevia vaatimuksia, joten niiden
tdyttyminen on selvitettdvd tdstd ndkokul-
masta. Saman on mielesténi padettiva myos
nyt kisiteltdvddn asiaan, jossa virallisen ja
kansainvilisen oikeussuojan olemassaolo
voisi antaa aiheen pohtia tarvetta muuntaa
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merkin “kaytt6d” ja "vaikutusaluetta” koske-
via edellytyksia.

II Asiaa koskevat oikeussddnnot

A Lissabonin sopimus

7. Alkuperdnimitysten suojasta ja niiden
kansainvélisestd  rekisterdinnistd  tehdyn
Lissabonin sopimuksen® 1 artiklan 2 kap-
paleessa maidritddn, ettd tdmén sopimuk-
sen sopimuspuolina olevat maat® sitoutuvat
suojaamaan alueillaan muiden erityisliiton”
maiden tavaroiden alkuperdnimityksid, jotka
tunnustetaan ja joita suojataan alkuperénimi-
tyksind alkuperdmaassa ja jotka on rekisterdi-
ty Maailman henkisen omaisuuden jarjeston
(WIPO) perustavassa yleissopimuksessa tar-
koitetussa kansainvilisessd henkisen omai-
suuden toimistossa.

8. Sopimuksen 5 artiklan mukaan alkuper-
nimitysten rekisterdinti suoritetaan erityis-
liiton maan hallintoviranomaisten hakemuk-
sesta sellaisten luonnollisten henkiloiden tai
julkisoikeudellisten tai yksityisoikeudellisten

5 — Tehty 31.10.1958, sellaisena kuin se on tarkistettuna Tuk-
holmassa 14.7.1967 ja muutettuna 28.9.1979 (Yhdistyneiden
Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 13172, s. 205).

6 — Tilld hetkelld 26 maata muodostaa ns. "Lissabonin liiton”
(http://www.wipo.int/treaties/en), ja niihin kuuluu Tsekin
tasavalta.

oikeushenkildiden nimissé, joilla on oikeus
kéyttdd nditd nimityksid kansallisen lainsda-
déntonsd mukaan. Siind yhteydessd sopimus-
maiden hallintoviranomaiset voivat ilmoit-
taa, ettd ne eivit voi varmistaa niille tiedoksi
annetun alkuperdnimityksen suojaa, mutta
ainoastaan siltd osin kuin niiden ilmoitus pe-
rusteluineen annetaan tiedoksi vuoden mii-
rdajassa rekisterointid koskevan tiedoksian-
non vastaanottamisesta.

9. Sopimuksen 6 artiklan ja 7 artiklan 1 kap-
paleen mukaisesti Lissabonin sopimuksen no-
jalla rekisterdityd alkuperdnimitystd ei voida
pitdd geneerisend nimityksend, jos sitd suo-
jataan alkuperdnimityksend alkuperédmaassa.

10. Toisaalta Lissabonin sopimuksen tiy-
tantoonpanosdiantdjen 16 sddnnén mukaan
silloin, jos kansainvilisen rekister6innin
vaikutukset julistetaan pateméttomiksi so-
pimusvaltiossa ja patemattomaiksi julistami-
seen ei voida endd hakea muutosta, tdiméan
sopimusvaltion toimivaltaisen hallintoviran-
omaisen on annettava mainittu patematto-
méksi julistaminen tiedoksi kansainviliselle
toimistolle.

11. Alkuperdnimitys “Bud” rekisterditiin
WIPO:ssa 10.3.1975 numerolla 598 Lissabo-
nin sopimuksen mukaisesti.
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B Kahdenviilinen sopimus

12. Itdvallan tasavalta ja Tsekkoslovakian
sosialistinen tasavalta tekivdat 11.6.1976 so-
pimuksen maataloustuotteiden ja teollisten
tuotteiden lahtoisyysmerkintojen, alkuperé-
nimitysten ja muiden alkuperédén viittaavien
nimitysten suojasta (jiljempéand kahdenvili-
nen sopimus).”’

13. Kahdenvilisen sopimuksen 2 artiklan
mukaan ldhtoisyysmerkinnoilld, alkupera-
nimityksilld ja muilla alkuperédn viittaavilla
nimityksilld tarkoitetaan téssd sopimuksessa
kaikkia merkintojd, jotka viittaavat valitto-
masti tai vélillisesti tavaroiden alkuperéan.

14. Kahdenvilisen sopimuksen 3 artik-
lan 1 kappaleen mukaan ”Itdvallan tasaval-
lassa tsekkoslovakialaiset nimitykset, jotka
luetellaan sopimuksessa, joka on tehtdvi
6 artiklan mukaisesti, varataan yksinomaan
tsekkoslovakialaisille tuotteille” Sen 5 artik-
lan 1 kappaleen B 2 alakohdan mukaan oluet
ovat sellainen t$ekkilédisten tavaroiden ryhma,
jota kahdenvilisessd sopimuksessa maarétty
suoja koskee; ja tdimén sopimuksen liite B, jo-
hon sopimuksen 6 artiklassa viitataan, sisil-
tda tsekkoslovakialaisten maa- ja teollisuus-
tuotteiden tSekkoslovakialaisten nimitysten
joukossa nimityksen "Bud” (ryhmaéssi “olut”).

7 — Se julkaistiin Itdvallan osalta virallisessa lehdessa Bundesge-
setzblatt fiir die Republik Osterreich 19.2.1981 (BGBI. nro
75/1981), ja se tuli voimaan 26.2.1981 toistaiseksi.
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C Unionin oikeus

15. Yhteison tavaramerkistd on sdddet-
ty 13.4.2009 lahtien uudessa asetuksessa
N:o 207/2009.% Tatd valitusta ratkaistaessa
on kuitenkin ajallisesti sovellettava asetusta
N:o 40/94.

16. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 koh-
dassa, jonka tulkinta on nyt késiteltédvan vali-
tuksen kohteena, sdddetddn seuraavaa:

"Rekisterdimattoman tavaramerkin tai muun
liike-eldmaéssé kdytetyn merkin, jonka vaiku-
tusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan
vastustuksesta tavaramerkille haettua rekis-
terdintid ei myonnetd, jos ja siltd osin kuin
tdhdan merkkiin sovellettavan jdsenvaltion oi-
keuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen piivid,
jona yhteison tavaramerkin rekisteroin-
tihakemus on tehty tai jona yhteison ta-
varamerkin rekisteréintihakemukselle on
vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myo-
hemmaén tavaramerkin kéyttdminen.”

8 — Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettu neuvoston asetus
(EUVLL78,s.1).



ANHEUSER-BUSCH v. BUDEJOVICKY BUDVAR

17. Saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa sdddetddn seuraavaa:

”2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison
tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnosté
toimitettava todisteet siitéd, ettd yhteison ta-
varamerkin julkaisemista edeltdneiden viiden
vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavara-
merkkié on tosiasiallisesti kdytetty yhteisossa
niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity ja joihin viite pe-
rustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt
kéayttdmattd jattdmiseen, jos tdhdn péivadn
mennessd aikaisempi tavaramerkki on ollut
rekisterditynd vahintadn viisi vuotta. Jos néita
todisteita ei esitetd, viite hylatdadn. Jos aikai-
sempaa yhteison tavaramerkkid on kiytetty
ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelu-
jen osalta, joita varten se on rekisterdity, sité
pidetddn viitteen tutkimisessa rekisteroityna
ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen
osalta.

3. Edella 2 kohtaa sovelletaan 8 artik-
lan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin
siten, ettd kéytto jasenvaltiossa, jossa aikai-
sempi kansallinen tavaramerkki on suojattu,
vastaa kéyttod [yhteisossé]”

18. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 koh-
dan mukaan "menettelyssé virasto tutkii asia-
sisdllon viran puolesta; rekisteréinnin hyl-
kddmisen suhteellisia perusteita koskevassa
menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin,
joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuol-
ten esittdmiin vaatimuksiin”

III1 Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa Kkisitellyt tosiseikat ja valituk-
senalainen tuomio

A Tosiseikat ja menettely SMHV:ssa

19. Anheuser-Busch Inc. jdtti 1.4.1996,
28.7.1999 sekd 11.4. ja 4.7.2000 nelja yhtei-
son tavaramerkin rekisteréintihakemusta
SMHV:lle tavaramerkistd (kuvio- ja sana-
merkki) Bud.

20. Budvar  esitti  5.3.1999, 1.8.2000
sekd 22.5. ja 5.6.2001 viitteitd asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan perusteella ja veto-
si ensinndkin asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan perusteella kansain-
viliseen kuviomerkkiin nro 361 566 Itivallan,

I - 2143



JULKISASIAMIES CRUZ VILLALONIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-96/09 P

Benelux-maiden ja Italian osalta; toiseksi se
vetosi kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan
perusteella alkuperénimitykseen "Bud’, joka
on rekisterdity 10.3.1975 WIPO:ssa ja joka on
voimassa Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa
Lissabonin sopimuksen nojalla, seké kahden-
vilisen sopimuksen perusteella Itdvallassa
suojattuun samaan alkuperanimitykseen.

21. Viiteosasto hyviksyi 16.7.2004 tekemail-
ladn paitokselld (nro 2326/2004) osittain
viitteen, joka oli tehty yhden haetun tavara-
merkin rekister6intia vastaan. Viiteosasto
sen sijaan hylkasi 23.12.2004 (nrot 4474/2004
ja 4475/2004) ja 26.1.2005 (nro 117/2005) te-
kemilldadn paatoksilld viitteet, joita Budvar oli
esittdnyt kolmen muun tavaramerkin rekiste-
roimistd vastaan. Budvar valitti véiteosaston
kolmesta viimeksi mainituista hylkaavas-
td paatoksestd, ja Anheuser-Busch riitaut-
ti myds osittaista hyviksymistd koskeneen
16.7.2004 tehdyn padtoksen.

22. SMHV:n toinen valituslautakunta hyl-
kési Budvarin tekemit valitukset paatoksilla,
jotka se teki 14.6.2006 (asia R 234/2005-2),
28.6.2006 (asia R 241/2005-2) ja 1.9.2006
(asia R 305/2005-2). Valituslautakunta hy-
viksyi Anheuser-Buschin tekemén valituk-
sen 28.6.2006 tekemilldan padtokselld (asia
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R 802/2004-2) ja hylkdsi Budvarin viitteen
kokonaisuudessaan.

23. SMHV:n valituslautakunta ilmoitti ndissi
neljassd paatoksessd ensinndkin, ettd Budvar
ei ilmeisesti enad viitannut viitteidensa tuek-
si kansainviliseen kuviomerkkiin nro 361 566
vaan yksinomaan alkuperénimitykseen "Bud”.

24. Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettd
oli vaikeaa hahmottaa, ettd merkkia BUD
voitaisiin  pitdd alkuperdnimityksend tai
edes maantieteellisen alkuperén epésuora-
na merkinténd, ja paatteli tdstd, ettd viite ei
voinut menestyd asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan nojalla sellaisen oikeuden
perusteella, joka esitettiin alkuperédnimi-
tyksend mutta joka ei todellisuudessa ollut
alkuperénimitys.

25. Kolmanneksi se sovelsi analogisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 koh-
taa ja asetuksen N:o 2868/95° 22 sddnt6a
ja katsoi, ettd Budvarin esittimi néytto al-
kuperdnimityksen =~ "bud”  kéayttamisestd

9 — Yhteis6n tavaramerkisti annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 tiytintoonpanosta 13.12.1995 annettu neu-
voston asetus (EYVL L 303, s. 1).
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Itdvallassa, Ranskassa, Italiassa ja Portugalis-
sa oli riittdméton.

26. Neljanneksi eli viimeiseksi se katsoi, ettd
viite oli hylattava siksi, ettd Budvar ei ollut
osoittanut, ettd kyseessd oleva alkuperdni-
mitys antoi sille oikeuden kieltdd sanan Bud
kayttamisen tavaramerkkini Itévallassa tai
Ranskassa.

B Yhteenveto valituksenalaisesta tuomiosta

27. Budvar nosti  26.8.,° 159."' ja
14.11.2006 > ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimessa kumoamiskanteet valitus-
lautakunnan edelld mainituista pédatoksista.
Kantaja esitti vaatimuksensa tueksi yhden
ainoan kanneperusteen, jonka mukaan ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa oli ri-
kottu. Témé Budvarin ainoa kanneperuste oli
kaksiosainen: ensimmaéinen osa koski alkupe-
ranimityksen "bud” pétevyyttd (valituslauta-
kunta oli kiistényt sen, ettd merkki BUD olisi
alkuperanimitys) ja toinen liittyi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan vaatimusten

10 — Asia T-225/06.
11 — Yhdistetyt asiat T-255/06 ja T-257/06.
12 — Asia T-309/06.

sovellettavuuteen (jonka valituslautakunta
kiisti ja johon Budvar vetosi).

28. Kannetta kisitellyt ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin hyvaksyi 16.12.2008
antamassaan tuomiossa Budvarin kumoa-
miskanteen ja hyviksyi kyseisen ainoan kan-
neperusteen ensimmadisen ja toisen osan.

29. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
hyvaksyi ainoan kanneperusteen ensim-
maéisen osan ja erotteli sitd tarkastellessaan
toisistaan Lissabonin sopimuksen nojalla re-
kister6idyn alkuperénimityksen "bud” ja kah-
denvilisen sopimuksen perusteella suojatun
nimityksen "bud”

30. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin muistutti ensin mainitun osalta, ettd
sen oikeuskdytinnén mukaan “kansallista
tavaramerkkid koskevan rekisterdinnin pé-
tevyyttd ei voida riitauttaa yhteison tavara-
merkin rekisterdintimenettelyssd” (88 kohta),
ja paitteli tdstd, ettd "asetuksella N:o 40/94
luotu jérjestelmd edellyttds sitd, ettd SMHV
ottaa huomioon kansallisella tasolla suojat-
tujen aikaisempien oikeuksien olemassaolon”
(89 kohta). Koska Ranskassa alkuperanimi-
tyksen "bud” vaikutuksia ei ollut julistettu
lopullisesti  pateméttomiksi, ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd vali-
tuslautakunnan olisi pitdnyt ottaa huomioon
merkityksellinen kansallinen oikeus ja Lissa-
bonin sopimuksen perusteella tehty rekiste-
rointi eikd se olisi saanut asettaa kyseenalai-
seksi sitd, ettd aikaisempi oikeus, johon oli
vedottu, oli "alkuperénimitys” (90 kohta).
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31. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
korosti jalkimmadisen osalta, ettd kahdenva-
lisen sopimuksen 2 artiklan mukaan "riittéa,
ettd asianomaiset merkinndt tai nimitykset
liittyvét suoraan tai vilillisesti tavaran al-
kuperidn, jotta ne voidaan luetella kahden-
vilisessd sopimuksessa ja ne voivat tdma
vuoksi saada kahdenvilisessd sopimuksessa
myonnetyn suojan” (94 kohta). Néiden seik-
kojen perusteella ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, etti valituslautakunta
oli tehnyt virheen katsoessaan, ettd nimitys
"bud” on nimenomaisesti suojattu "alkupe-
ranimityksend” kahdenvilisen sopimuksen
perusteella (95 kohta). Toisaalta ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd kah-
denviliselld sopimuksella on edelleen vaiku-
tuksia Itdvallassa nimityksen "bud” suojaa-
miseksi, silla mistidn ei ilmene, ettd Itavalta
tai TSekin tasavalta olisi irtisanonut kyseisen
sopimuksen, eivatki Itdvallassa vireilld olevat
riita-asiat ole johtaneet tuomioistuimen lo-
pulliseen paitokseen (98 kohta).

32. Edelld esitetyn perusteella ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettéd valitus-
lautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohtaa, kun se katsoi ensinnékin, ettd
aikaisempi oikeus, johon oli vedottu, ei ollut
"alkuperédnimitys’, ja toiseksi, kun se katsoi,
ettd kysymys siitd, pidettiinké merkkida Bud
suojattuna alkuperdnimityksend muun mu-
assa Ranskassa ja Itdvallassa, oli "toissijainen’,
ja kun se paitteli, ettd viite ei voinut menes-
tyéd tdmén perustan nojalla (valituksenalaisen
tuomion 92 ja 97 kohta).
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33. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin hyvéksyi myds ainoan kumoamispe-
rusteen toisen osan, joka koski asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan edellytysten
soveltamista. Budvar oli puolestaan esittinyt
tdsta toisesta osasta kaksi vaitetta.

34. Ensimmdinen vdite koski edellytyksia,
jotka liittyivat merkin kdyttoon liike-elamassa
ja sen “vaikutusaluetta, joka on laajempi kuin
paikallinen”

35. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin totesi riidanalaisten merkkien kayttoa
liike-eldmaéssd koskevan edellytyksen tut-
kimisen yhteydessd, ettd valituslautakunta
teki oikeudellisen virheen paéttiessddn so-
veltaa analogisesti aikaisemman tavaramer-
kin “tosiasialliseen” kayttoon liittyvid yhtei-
son oikeussdantoja (asetuksen N:o 40/94/
ETY ® 43 artiklan 2 ja 3 kohta). Ensinnikéin
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ei
koske merkin, johon on vedottu viitteen tu-
eksi, “tosiasiallista” kéyttod (valituksenalai-
sen tuomion 164 kohta). Toiseksi asetuksen
N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan yhteydessi
sekd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
ja 6 artiklan 1 kohdan yhteydessa yhteis6jen

13 - Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnén lihentimi-
sestd 21.12.1988 annettu ensimmaéinen neuvoston direktiivi
(EYVL 1989, L 40, s. 1).
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tuomioistuin ja ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ovat toistuvasti katsoneet, ettd
"merkin kaytto tapahtuu liike-elaméssd; kun
sitd kéytetddn taloudellisen hyddyn saami-
seen tdhtddvassd liiketoiminnassa eiké téysin
yksityisesti” (165 kohta). Kolmanneksi ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhtey-
dessd “tietyt merkit eivit voi menettdd niihin
liitettyja oikeuksia, vaikka niité ei ole kaytet-
ty ’tosiasiallisesti” (166 kohta). Neljanneksi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ko-
rosti, ettd soveltaen analogisesti asetuksen
N:0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja asetuk-
sen N:o 2868/95 22 sadntod kasiteltdvana ole-
vaan asiaan valituslautakunta analysoi muun
muassa kyseessd olevan merkin kayttoa Ita-
vallassa, Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa
erikseen eli kullakin alueella, jolla Budvarin
mukaan suojataan nimitystd “bud’, huoli-
matta siitd, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohdassa tarkoitetut merkit "voivat olla
suojattuja nimenomaisella alueella, vaikka
niitd ei ole kaytetty kyseiselld nimenomaisel-
la alueella vaan yksinomaan toisella alueella”
(167 kohta).

36. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi myos, ettd “merkintdd, jolla pyritddn
osoittamaan tavaran maantieteellinen alku-
perd, voidaan kéyttdd tavaramerkin tavoin
liike-eldméssd; ilman ettd tdmd merkitsisi
sitd, ettd asianomaista nimitysta kéytettdisiin
"tavaramerkking’, jolloin se menettéisi ensisi-
jaisen tehtdvénsé (valituksenalaisen tuomion
175 kohta).

37. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
totesi vaikutusaluetta koskevan edellytyk-
sen osalta, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohta koskee asianomaisen merkin vai-
kutusaluetta eiké sen kiyton vaikutusaluetta.
Asianomaisen merkin vaikutusalue kattaa
sen suojan maantieteellisen laajuuden, joka
ei saa olla pelkistddn paikallinen. Se katsoi
ndin ollen, ettd valituslautakunta teki myos
oikeudellisen virheen, kun se yhdisti Ranskan
osalta asianomaisen merkin kayttoda koske-
vat todisteet edellytykseen, joka koskee sitd,
ettd asianomaisen oikeuden vaikutusalu-
een on oltava laajempi kuin paikallinen (180
ja 181 kohta).

38. Edelléd esitetyn perusteella ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd aino-
an kanneperusteen toisen osan ensimmaéinen
viite oli katsottava perustelluksi ja etté se oli
hyviksyttava.

39. Ainoan kanneperusteen toisen osan toi-
nen viite koski merkkiin, johon on vedottu
véitteen tueksi, perustuvaa oikeutta. Valitus-
lautakunta oli téltd osin viitannut Itdvallassa
ja Ranskassa tehtyihin tuomioistuinten p&a-
toksiin ja katsonut, ettd Budvar ei ollut esitté-
nyt todisteita siit4, ettd asianomainen merkki
antoi sille oikeuden kieltdd myohemmaén ta-
varamerkin kéyton. Ensimmdisen oikeusas-
teen tuomioistuin muistutti kuitenkin siitd,
ettd mikddn Itdvallassa tai Ranskassa tehty
tuomioistuimen pdatos ei ollut lainvoimai-
nen, joten valituslautakunta ei olisi saanut tu-
keutua yksinomaan néihin paétoksiin paatel-
ménsd perustaksi, vaan sen olisi pitdnyt ottaa
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huomioon Budvarin mainitsemat kansallisen
oikeuden sdédnnokset, Lissabonin sopimus
ja kahdenvilinen sopimus mukaan lukien
(192 kohta). Ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin muistutti taltd osin, ettd SMHV:n
on selvitettdvd viran puolesta téssd tarkoi-
tuksessa hyodyllisiksi katsominsa keinoin ky-
seisen jasenvaltion kansallinen lainsdddanto
(193 kohta). Se katsoi néin ollen, ettd valitus-
lautakunta teki virheen, kun se jatti huomiot-
ta kaikki merkitykselliset tosiseikat ja oikeu-
delliset seikat sen maédrittamiseksi, antaako
asianomaisen jdsenvaltion oikeus asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella
Budvarille oikeuden kieltdd myohemmin ta-
varamerkin kaytto (199 kohta).

IV Asian kisittelyn vaiheet unionin tuo-
mioistuimessa ja asianosaisten vaatimuk-
set

40. Anheuser-Buschin valitus saapui unio-
nin tuomioistuimen kirjaamoon 10.3.2009, ja
Budvarin ja SMHV:n vastinekirjelmét saapui-
vat 22.5.2009 ja 25.5.2009; vastauskirjelmia ei
jatetty.

41. Anheuser-Busch vaatii unionin tuo-
mioistuinta kumoamaan valituksenalaisen
tuomion (asioiden yhdistamistd koskevaa
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tuomiolauselman ensimmaisté kohtaa lukuun
ottamatta), antamaan lopullisen ratkaisun rii-
dasta hylkdamalld ensimmadisessd oikeusas-
teessa nostetun kanteen tai vaihtoehtoisesti
palauttamaan asian ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimeen sekd velvoittamaan
Budvarin korvaamaan oikeudenkayntikulut.

42. SMHYV esittdad vastaavat vaatimukset, ja
Budvar vaatii valituksenalaisen tuomion py-
syttdmisté sekd valittajan velvoittamista kor-
vaamaan oikeudenkayntikulut.

43. Anheuser-Buschin, Budvarin ja SMHV:n
edustajat esittivat 2.6.2010 pidetyssd istun-
nossa suulliset huomautuksensa ja vastasivat
suuren jaoston ja julkisasiamiehen esittdmiin
kysymyksiin.

V Muutamia alustavia huomautuksia ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklasta

44. Ennen tdmén valituksen tarkastelua on
tutkittava yleisesti asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohtaa, koska keskustelu keskittyy
tdman sadnnoksen tulkintaan, joka on uutta
unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnossa.
Sen asianmukainen tulkitseminen edellyttad
my0s sitd, ettd otetaan huomioon mainitun
8 artiklan muut kohdat.
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A Viite, joka perustuu aikaisemmin re-
kisteroityyn tavaramerkkiin: 8 artiklan 1
ja 2 kohta

45. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1
ja 2 kohdassa sdddetédédn yhteison tavaramer-
kin rekisterbimisen vastustuksesta, joka pe-
rustuu aikaisempaan tavaramerkkiin. Erityi-
sesti 2 kohdassa sallitaan viite, joka perustuu
aikaisemmin rekisteroityyn tavaramerkkiin
(yhteison, kansalliseen tai kansainviliseen
tavaramerkkiin), ja annetaan sama kohtelu
niille kansallisille tavaramerkeille, joita ei ole
rekisterdity '* mutta jotka ovat jossakin jasen-
valtiossa yleisesti tunnettuja erityisen tiiviin
kiyton seurauksena. ®

46. Jotta johonkin ndistd aikaisemmista ta-
varamerkeistd perustuva viite voisi menes-
tyd, asetuksessa N:o 40/94 asetetaan useita
vaatimubksia.

47. Ensinndkin asetuksen 43 artiklan 2
ja 3 kohdan mukaisesti aikaisemman tavara-
merkin, johon vedotaan, on oltava "tosiasi-
allisesti kdytetty” unionissa tai vastaavassa

14 — Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ei ole tité kos-
kevaa tdsmennysta.

15 - Teollisoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn
Pariisin yleissopimuksen (Yhdistyneiden Kansakuntien
sopimuskokoelma, nide 828, nro 11847, s. 108) 6 a artiklassa,
johon yhteison asetuksessa tiltd osin viitataan, méaaratiéan
suojaamaan merkkid, joka on yleisesti tunnettu kuuluvan
henkilélle, jolla on oikeus saada hyvikseen yleissopimuk-
sesta johtuvat edut.

jasenvaltiossa niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joita varten se on rekisterdity, vihin-
tddn tavaramerkin julkaisemista edeltineiden
viiden vuoden ajan.

48. Toiseksi asetuksen 8 artiklan 1 kohdas-
sa sdddetyn mukaisesti aikaisemman tava-
ramerkin haltijan on liséksi osoitettava, ettd
sen vuoksi, ettd tavaramerkki, jonka rekiste-
roimistd se vastustaa, on sama tai samankal-
tainen kuin aikaisempi, samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva
tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi
tavaramerkki on rajattu, yleison keskuudessa
on sekaannusvaara. '°

49. Kolmas edellytys on niin ollen niin sa-
nottu tavaralajiperiaate: vdite on mahdollinen
vain, jos rekisterointid haetaan tavaroille tai
palveluille, jotka ovat samoja tai samankal-
taisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten
aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Tasté
tavaralajiperiaatteesta on olemassa poik-
keus, kun kyseessd ovat tavaramerkit, jotka
ovat laajalti tunnettuja yhteisossé tai jossain
jasenvaltiossa. Siind tapauksessa viite menes-
tyy, vaikka tuotteet tai palvelut eivit ole sa-
mankaltaisia, kunhan rekisteréitévan tavara-
merkin kdyttdminen ilman perusteltua syyta
merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erotta-
miskyvyn tai maineen epédoikeudenmukais-
ta hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi
(8 artiklan 5 kohta).

16 — Kuitenkin silloin, kun tavaramerkit ovat samat ja tuotteet
tai palvelut samat, oletetaan sekaannusvaaran olevan ole-
massa; tima ndyttda olevan piiteltivissa asetuksen 8 artik-
lan 1 kohdan a alakohdasta.
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B Viite, joka perustuu muihin merkkeihin:
8 artiklan 4 kohta

50. Edelld esitetystd riippumatta asetuksen
N:o 40/94 8 artikla koskee my6s mahdolli-
suutta vedota viitteessd, joka koskee yhteison
tavaramerkin rekister6imistd, muihin merk-
keihin, jotka eivit ole rekisterdityjd tavara-
merkkeja eivatka laajalti tunnettuja.

51. Konkreettisemmin 8 artiklan 4 kohdassa
sallitaan se, ettd viitteen esittdd "rekisterdi-
mattomén tavaramerkin tai muun liike-eld-
missd kidytetyn merkin, jonka vaikutusalue
on laajempi kuin paikallinen, haltija” Sddnnos
antaa siten sijaa verrattain maérittelemat-
tomélle merkkien ryhmalle (1), vaikka niille
asetetaan tiettyja edellytyksia, joilla pyritdan
takaamaan niiden luotettavuus (2).

1. Asetuksen 8 artiklan 4 kohta kattaa hyvin
heterogeenisia merkkeja

52. Epatdsmallisyys, joka koskee niiden
merkkien luonnetta, joihin voidaan vedota
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4 kohdan soveltamisalalla, vaikuttaa siten,
ettd kyseinen kohta toimii kdytdnnossé erdadn-
laisena jaannoslausekkeena tai hajanaisena
merkkien kokonaisuutena, johon on sijoitet-
tava paitsi rekister6iméttomit tavaramerkit,
jotka eivit taytid tunnettavuuden edellytystd, '
vaan myos mité tahansa muita merkkejd, joita
kaytetadn liike-elaméssé ja joiden vaikutus-
alue on laajempi kuin paikallinen.

53. Tami alun perin vallinnut epéatasmalli-
syys sddnnoksen aineellisen soveltamisalan
médrittelemisessd johtuu suureksi osaksi
siitd, ettd rekisteroimdttomat tavaramer-
kit ja muut edelld mainitussa 4 kohdassa
tarkoitetut merkit luodaan, tunnustetaan
ja suojataan kansallisissa oikeuksissa, jois-
sa voi siten esiintyd suurta vaihtelua. Taméa
vaihtelu otetaan huomioon SMHV:n julkai-
semissa "Opposition Guidelines” -nimisissé
suuntaviivoissa, '® joihin sisiltyy summittai-
nen luettelo merkeistd, jotka saattavat luoda
eri jasenvaltioissa asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdassa tarkoitettuja "aikaisempia
oikeuksia” Rekisteroiméttomien tavaramerk-
kien lisdksi kyseisissd suuntaviivoissa mai-
nitaan nididen merkkien joukossa kauppa- ja
yritysnimet, liikemerkit, julkaisujen nimet

17 — Muussa tapauksessa viitteen on perustuttava 2 kohdan c
alakohtaan.

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and
Designs). Part C: OPPOSITION GUIDELINES, s. 312-339.
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ja maantieteelliset merkinnét. Yleisesti ar-
vioituna sddnnds siséltdd néin ollen sekd eri
merkit, jotka tdyttavit erottavan tai yksil6i-
vén tehtdvén niiden liiketoimien osalta, joita
varten ne ovat, ettd merkit, jotka osoittavat
niiden tuotteiden tai palvelujen alkuperin,
joita varten niita kaytetdan.

54. Suurin osa ndistd merkeistd (olivatpa ne
tavaramerkkejé tai eivit) ei vastaa perinteis-
td rekisterdimisen mallia, silld oikeus niiden
yksinomaiseen kidyttoon hankitaan tai va-
kiinnutetaan kaytolla, eikd virallinen rekis-
terdiminen ole tarpeen.” Asetuksen 8 ar-
tiklan 4 kohtaan kuuluvat kuitenkin samaan
aikaan merkit, jotka on rekisteréity aikaisem-
min, ja niihin sisaltyvat maantieteelliset mer-
kinnit, joita suojataan jossain jasenvaltiossa,
koska ne on rekisteroity Lissabonin sopimuk-
sen tai jonkin muun kansainvilisen sopimuk-
sen perusteella, vaikka se ei ole tyypillisin ti-
lanne, jossa sddnnosté sovelletaan.

55. Tassa kohdassa on ehkd esitettiva si-
vuhuomautus sen madrittdmiseksi, mihin
maantieteellisiin merkint6ihin voidaan konk-
reettisesti vedota 8 artiklan 4 kohdan perus-
teella ja mihin ei voida.

19 — Tiedot on saatu Opposition Guidelines - suuntaviivoihin
siséltyvistd merkkien luettelosta.

56. Ensinnékin on jtettévd pois maantieteel-
liset merkinnit, jotka on rekisterdity yhteison
tasolla, silld vaikka asetuksessa N:o 40/94 ei
tdsmennetd tdtd millddn tavoin, asetuksen
N:o 510/2006% 14 artiklassa sdddetdin, ettd
"jos alkuperdnimitys tai maantieteellinen
merkintd on rekisterdity tdméan asetuksen
mukaisesti, jotakin 13 artiklassa tarkoitettua
tapausta vastaavan ja samaa tuoteluokkaa
koskevan tavaramerkin rekisterointihakemus
on hyldttavd, jos tavaramerkin rekisterdinti-
hakemus on tehty sen piivin jilkeen, jona re-
kisterointihakemus toimitettiin komissiolle”.
Edelld esitetyn mukaisesti yhteison tavara-
merkistd annetun uuden asetuksen® 7 artik-
lan 1 kohdan k alakohtaan on otettu yhteison
tavaramerkin rekisterdimisen ehdottomiin
hylkaysperusteisiin yhteison alkuperénimi-
tykset ja maantieteelliset merkinnat.

57. Néin ollen 8 artiklan 4 kohdan menette-
lytapa on mahdollinen vain sellaisten maan-
tieteellisten merkintdjen osalta, joita ei ole
rekisterdity yhteison tasolla mutta jotka saa-
vat suojaa kansallisella tasolla. Niihin voisi-
vat kuulua merkinnit, jotka on rekisterdity

20 — Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellis-
ten merkint6jen ja alkuperdnimitysten suojasta 20.3.2006
annettu neuvoston asetus (EUVL L 93, s. 12).

21 — Em. asetus N:o 207/2009.
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Lissabonin sopimuksen tai jonkin muun kan-
sainvélisen sopimuksen nojalla. >

58. Taméntyyppiset merkit saavat virallisem-
paa suojaa, kun ne ensin rekister6iddan. Kos-
ka tdma rekister6iminen on luonteeltaan oi-
keuksia perustava, rekisterdinnin sdilyminen
on ainoa seikka, joka on otettava huomioon

22 — Katson, ettd kun otetaan huomioon ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen em. asiassa Budéjovicky Budvar
8.9.2009 antama tuomio, tillaisten maantieteellisten mer-
kintojen sdilyminen on mahdollista, kunhan kyseessd ovat
yksinkertaiset nimitykset, jotka eivdt kuulu asetuksen
N:o 510/2006 soveltamisalaan. Kyseisestd tuomiosta voi-
taisiin tehdd toisaalta se vastakohtaispditelmd, ettd kvali-
fioituja alkuperdnimityksid ja maantieteellisii merkintoja,
jotka olisi voitu rekisterdida yhteison tasolla mutta joita ei
ole rekisterdity, ei voida suojella endd kansallisella tasolla
etenkain kahden jésenvaltion kahdenviliselld sopimuksella.
Asiakirja-aineiston perusteella Budvar vetosi merkkiin BUD
nimenomaisesti "alkuperénimityksend” Niiden epdilysten
lisdksi, joita saattaa vallita merkin todellisesta luonteesta,
jo pelkastadn se, ettd merkki on esitetty alkuperanimityk-
send, jota ei ole rekisteréity yhteison tasolla, saattaisi johtaa
asetuksen N:o 510/2006 tyhjentivyytta koskevan kyseisen
oikeuskédytannon mukaisesti siihen, ettd katsottaisiin, ettei
se ole patevd viitteen tekemiseksi. Varmaa on kuitenkin,
ettd edelld esitetylld ei ole mitdan merkitystd tdmén oikeu-
denkéynnin kannalta, silld Anheuser-Busch ei ole vedonnut
tahan mahdolliseen virheeseen merkissd, johon on vedottu,
ja tdssd tapauksessa on kyseesséd peruste, jota unionin tuo-
mioistuin ei voi eiké saa arvioida viran puolesta varsinkaan
muutoksenhaun yhteydessi.

Ks. "yleistd jarjestystd” koskevista perusteista julkisasia-
mies Jacobsin 30.3.2000 antama ratkaisuehdotus asiassa
C-210/98 D, Salzgitter v. komissio, tuomio 13.7.2000 (Kok.,
s. 1-5843, 141-143 kohta); julkisasiamies Mengozzin
1.3.2007 asiassa C-443/05 P, Common Market Fertilizers,
antama ratkaisuehdotus tuomio 13.9.2007 (Kok., s. I-7209,
102 ja 103 kohta). Ks. my6s Vesterdorf, B. "Le relevé d'office
par le juge communautaire’, Une Communauté de droit:
Festschrift fiir G.C. Rodriguez Iglesias, Nomos, 2003, s. 551 —.
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ratkaistaessa kyseisen maantieteellisen mer-
kinnén pétevyys. Tama ei kuitenkaan merkit-
se sitd, ettd pelkka rekisterdiminen riittéisi,
jotta kyetddn kdyttaméan 8 artiklan 4 kohdan
menettelytapaa: oikeuden kdyton edellytyk-
set, vaikutusalue ja ominaisuudet, joita kysei-
sessd sddnnoksessd edellytetddn, ovat vaadit-
tavissa myds siind tapauksessa, ettd kyseessa
ovat maantieteelliset merkinnit, jotka eivit
ole yhteison merkint6jd ja joihin voidaan
vedota yhteison tavaramerkin rekisterointi-
hakemusta vastaan vain 8 artiklan 4 kohdan
nojalla.

59. Kun otetaan huomioon se, mitd Budvar
on esittényt suullisessa kasittelyssd, > katson
ndin ollen, ett téllaisten merkkien erityinen
luonne ja suoja, jota ne voivat saada sen an-
siosta, ettd ne on rekisterdity kansainviliselld
tasolla, eivit ole peruste olla tiyttamatté tassi
sadnnoksessd vahvistettuja edellytyksid. Ai-
noastaan nédiden edellytysten téyttdmiselld on
mahdollista taata se, ettd vaikka kyseessé ovat
yksinkertaiset maantieteelliset merkinnét
(joilla ei tasta syystd ole mahdollisuutta saada
suojaa yhteison tasolla), niilld on painoarvo
ja luotettavuus, joiden vuoksi ne ansaitsevat
tdmén erityissuojan. Muussa tapauksessa ne
rinnastettaisiin yhteison alkuperénimityksiin
ja maantieteellisiin merkintoihin.

23 — Budvar vetosi tihdn samaan seikkaan jo SMHV:n viiteme-
nettelyssé, kuten em. valituslautakunnan 14.6.2006 tekeman
péatoksen 13 kohdan b alakohdassa todetaan.
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2. Asetuksen 8 artiklan 4 kohdan edelly-
tysten tarkoituksena on varmistaa niiden
merkkien luotettavuus, joihin vedotaan sen
soveltamisalalla

60. Asetuksen 8 artiklan 4 kohdan sovel-
tamisala on aluksi laaja niiden merkkilajien
osalta, jotka antavat oikeuden esittdd viite
tdmén menettelytavan perusteella, mutta sitd
rajoitetaan vélittomasti asettamalla erilaisia
edellytyksid, joiden on taytyttavd, jotta ne
voivat olla perusteena kieltdytymiselle rekis-
terdiméstd yhteison tavaramerkkia.

61. Naiden edellytysten pddasiallisena tar-
koituksena on nimenomaan rajoittaa tdméan
vditeperusteen soveltamisalaa, joten siihen
voivat vedota vain sellaisten merkkien halti-
jat, jotka ovat erityisen luotettavia ja merkit-
tavid. Esimerkiksi edelld mainitussa 4 koh-
dassa asetetaan seuraavat edellytykset:

— Yhtadltd kaksi edellytystd, joilla pyri-
tddn takaamaan, ettd merkkid suojataan
erityiselld tavalla kansallisella tasolla
(erityisesti, ettd “merkin haltijalla on oi-
keus kieltdd myohemmén tavaramerkin
kéyttdminen”) ja ettd merkin haltija on
saanut oikeuden merkkiin ennen péivaa,
jona yhteison tavaramerkin rekisterdin-
tihakemus on tehty tai jona yhteison ta-
varamerkin rekisterdintihakemukselle on
vaadittu etuoikeutta. Ndma kaksi edelly-
tystd, jotka sisdltyvit 8 artiklan 4 kohdan
a ja b alakohtaan, on tutkittava, kuten on
johdonmukaista, “"tdhdan merkkiin sovel-
lettavan jésenvaltion oikeuden mukaan”

—  Toisaalta kaksi edellytysté ("liike-elamads-
sd kédytetty” ja "laajempi kuin paikallinen
vaikutusalue”), joilla pyritdédn varmis-
tamaan, ettd merkeilld on kansallisen
suojan lisdksi tietty kaupallinen arvo ja
merkitys.

62. Yhteison lainsédtdja on siten katsonut,
ettd on valttdmitontd suojata tunnettuja
merkkeja kansallisella tasolla, mutta siina
on ilmaistu selvasti kaksi suojan tasoa: en-
simmadinen taso koskee merkkejd, jotka ovat
erityisen térkeitd, koska niitd "kaytetddn liike-
eldmidssd” ja koska niiden “vaikutusalue on
laajempi kuin paikallinen’, ja ne voivat estda
yhteison tavaramerkin rekisteréimisen ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla;
ja toinen taso koskee paikallisesti vaikuttavia
oikeuksia, joiden perusteella ei voida estdd
yhteison tavaramerkin rekisteréimistd, mut-
ta voidaan kyseisen asetuksen 107 artiklan
nojalla estédd sen kaytto alueella, jossa tété oi-
keutta suojataan.

63. Kansallisten merkkien joukosta valitaan
kahden perusteen eli "kayton” ja "vaikutusalu-
een” mukaan merkit, jotka ovat joiltain omi-
naisuuksiltaan sellaisia, ettd on perusteltua
estad tavaramerkin rekisteréiminen yhteison
tasolla, ja suojataan niitd erityiselld tavalla.
Kuten valittaja asiaankuuluvasti huomauttaa,
jos yhteison tavaramerkin rekisteréiminen
voitaisiin estdd milla tahansa kansallisella
merkilld, olisi kdytannossd mahdotonta saa-
vuttaa yhtendistd tavaramerkkid koko Eu-
roopan unionin alueelle. Kun yhteison tava-
ramerkki on rekisterdity, se on pétevi ja sité
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suojataan koko unionin alueella (asetuksen
N:o 40/94 1 artikla). Jotta kansallinen merkki
tai merkki, jota suojataan eri jasenvaltioissa,
voi estdd tdman rekisteréintimenettelyn, sen
on siis oltava erityisen voimakas, eli sen on
oltava ominaisuuksiltaan sellainen, ettd sen
perusteella on mahdollista estdéd tavaramer-
kin rekister6iminen koko unionin alueella.

64. Namd ominaisuudet eivit mielestdni
seuraa vilittomésti mahdollisesta rekisterdi-
misestd. Sanamuodot, joita lainsdétédja kayt-
tad, ndyttivat viittaavan tarpeeseen suorittaa
hieman enemman tosiseikkoihin liittyvaa ar-
viointia, joka liittyy tdrkeyteen markkinoilla.
Kyseessa ovat viime kidessa edellytykset, jot-
ka lainsdétaja tietoisesti sijoittaa tosiseikkojen
tasolle ja jotka liittyvdt enemmaén toteutunei-
siin seikkoihin kuin oikeussuojaa koskevaan
abstraktiin tietoon.

65. Suurimmassa osassa merkkejd, jotka
kuuluvat timian artiklan soveltamisalaan,
molemmat osatekijdt esiintyvit rinnakkain.
Jos néin ei kdy, kuten nyt kasiteltavissd asi-
assa, 8 artiklan 4 kohdassa edellytetédén lis4-
selvityksiéd tosiseikoista, jotka koskevat sita,
missd, milloin ja milld edellytyksilld kyseista
merkkié on kdytetty. Vaikka merkin oikeudel-
linen suoja on kansallisella tasolla riippuma-
ton ndistd seikoista ja se on olemassa ilman
minkddnlaista kayton tarvetta, merkkiin
voidaan vedota viitteen yhteydessi vain, jos
se tdyttdd ndmai edellytykset, joilla pyritdadn
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varmistamaan, ettd se ylittdd luotettavuutta
koskevan kynnyksen.

66. Lopuksi on mielestdni valttimatonta tas-
mentéd jo tdssd johdannossa, ettd ndmé 8 ar-
tiklan 4 kohdan edellytykset tai ominaisuudet
muodostavat kehyksen, jonka lainséétdja on
luonut tété tilannetta varten, ja ettd ne eivit
ole verrattavissa edellytyksiin, joita on asetet-
tu muita sellaisia menettelytapoja varten, joil-
la voidaan esittdd véite yhteison tavaramerkin
rekisterointié vastaan.

C Olisiko asianmukaista soveltaa 8 ar-
tiklan 1 kohdan vaatimuksia analogisesti
4 kohtaan?

67. Valituksenalaisessa tuomiossa ja itse va-
lituksessa kidytetdén toistuvasti perusteena
sitd, ettd on tapauksen mukaan joko asian-
mukaista tai epdasianmukaista soveltaa 8 ar-
tiklan 4 kohdan soveltamisalaan vaatimuk-
sia, jotka asetetaan 8 artiklan 1 kohdassa ja
muissa siihen liittyvissd sdédnnoksissd, kuten
43 artiklassa, jotta voidaan esittdd viite ai-
kaisemman tavaramerkin perusteella. Tama
osittainen turvautuminen analogiaan on joh-
tanut, kuten jéljempénd ndhdéan, epéyhtendi-
siin ratkaisuihin. Padasiallinen perustelu, jota
kéytetddn tukemaan edelld mainittujen 8 ar-
tiklan 1 kohdan seké 43 artiklan 2 ja 3 koh-
dan analogista soveltamista, on se, ettd tava-
ramerkit ansaitsevat edullisemman kohtelun
kuin muut merkit, koska sekd kansallisiin (yh-
denmukaistettuihin) tavaramerkkeihin ettd
yhteisén tavaramerkkiin sovelletaan joitakin
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standardeja, jotka ovat homogeenisia ja hy-
vaksyttdvid koko unionin alueella, joten ne
tarjoavat paremmat takeet kuin rekister6ima-
ton tavaramerkki tai mikd tahansa muu 8 ar-
tiklan 4 kohdassa tarkoitettu merkki.

68. Niilld perusteluilla ei ole mielesténi lain-
kaan riittdvéa perustaa. Asetukseen N:o 40/94
on ryhmitelty véiteperusteet, joilla yhteison
tavaramerkin rekister6imistéd voidaan vastus-
taa, eri ryhmiin, ja jokaiselle niistd on asetettu
eri vaatimuksia, joten olisi liiallista asioiden
yksinkertaistamista, jos vaatimustaso sda-
dettdisiin ylemmads tai alemmas sen mukaan,
onko yhteison lainsdétgjalla suurempi tai vé-
haisempi luottamus kyseiseen merkkiin. Jos
tarkastelemme edelld mainittuja edellytyksia,
viitettd ei voida tukea.

69. Rekisterdinnin tai yhteison tasolla suo-
ritetun yhdenmukaistamisen olemassaolo
ovat varmasti seikkoja, jotka yhteison lain-
sdatdja on ottanut huomioon, mutta yhdis-
tettyind kyseisen merkin luonteeseen: vain
tdma selittdd sen, ettd yhteison alkuperi-
nimitysten osalta ei aseteta mitddn kayttod
koskevaa vaatimusta,* mutta sitd vastoin

24 — Asetuksen N:o 510/2006 14 artikla ja yhteison tavaramer-
kistd annetun uuden asetuksen (asetus N:o 207/09) 7 artik-
lan 1 kohdan k alakohta.

rekisteroidyiltd tavaramerkeiltd vaaditaan
tosiasiallista viiden vuoden kayttod. Lain-
sdatdja halusi luoda 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetuille merkeille erilaisen vaatimusten
kehyksen, joka on riittdvén suppea, jotta silld
ei uloteta sddnnoksen soveltamista laajem-
maksi kuin on sopivaa, mutta my6s riittavian
joustava, jotta se mukautuu eriluonteisiin
merkkeihin, jotka voitaisiin hyvaksya talla
menettelytavalla.

70. Téamd erilaisuus on mielesténi ainoa seik-
ka, jonka perusteella voidaan selittda se, ettd
8 artiklan 4 kohdassa ei madrdtéd tavaralaji-
periaatteesta koskemaan télld menettelyta-
valla esitettyjd viitteitd. Jos sellaista viitetta
vastaan, joka perustuu aikaisemmin rekiste-
réityyn tavaramerkkiin ja joka on mahdol-
linen vain silloin, kun viimeksi mainittu ta-
varamerkki koskee tuotteita tai palveluja,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin
sen tavaramerkin tuotteet tai palvelut, jonka
rekisterdimistd vastustetaan, vedotaan rekis-
ter6imattomédn tavaramerkkiin tai mihin ta-
hansa muuhun erilaiseen merkkiin, kohteen
identtisyyttd tai samankaltaisuutta koskeva
edellytys ei ole vilttimiton (ellei kansalli-
sessa oikeudessa edellytetd sit4, jotta merkin
haltijalle voidaan antaa “oikeus kieltdd myo-
hemmén tavaramerkin kiyttiminen”). Taméa
saattaa osoittautua kaksin verroin yllattavak-
si, kun todetaan, ettd tavaralajiperiaatetta
edellytetddn, jotta voidaan vedota tehokkaas-
ti yhteison alkuperdnimitykseen tai maantie-
teelliseen merkintdén mychemmén yhteisén
tavaramerkin rekisterdimisen ehdottomana
hylkdysperusteena. *

25 — Ks. edellisessd alaviitteessd mainitut sadnnokset.
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71. Mielestdni edelld esitetty on osoitus sii-
td, ettd suuremmat “takeet’, joita yhteison
perusteet tai yhdenmukaistetut perusteet ai-
nakin teoriassa tarjoavat, eivit ole ainoa te-
kij4, joka on otettava huomioon tulkittaessa
valttdmattomid edellytyksid sille, ettd voitai-
siin vedota tiettyyn merkkiin myohempéa yh-
teison tavaramerkkid koskevassa viitteessa.
Erityisesti 8 artiklan 4 kohdan edellytykset
on ymmarrettavé kokonaisuudeksi, eiké niité
voida verrata satunnaisiin ratkaisuihin, joihin
lainsadtdja padtyy muiden erilaisten tapaus-
ten osalta.

VI Valituksen oikeudellinen arvioiminen

72. Valittaja esittad kaksi perustetta, joista en-
simmadinen koskee asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan rikkomista ja toinen saman
asetuksen 8 artiklan 4 kohdan ja 74 artik-
lan 1 kohdan rikkomista.

A Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
rikkomista

73. Ensimmadinen valitusperuste, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rik-
komista, on kolmiosainen.
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1. Ensimmadisen valitusperusteen ensimmai-
nen osa: SMHV:n toimivalta arvioida sellai-
sen oikeuden pitevyyttd, johon on vedottu
8 artiklan 4 kohdan nojalla

a) Asianosaisten lausumat

74. Anheuser-Busch viittad, ettd ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt
oikeudellisen virheen katsoessaan valituk-
senalaisen tuomion 79-100 kohdassa, etté va-
lituslautakunta ei ollut toimivaltainen ratkai-
semaan sitd, oliko Budvar osoittanut niiden
aikaisempien oikeuksien voimassaolon, joi-
hin se oli vedonnut asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan nojalla.

75. Anheuser-Busch viittda valituksessaan,
etti SMHV:n on ratkaistava, ovatko oikeu-
det, joihin viite perustuu, todellisuudessa
olemassa sellaisina kuin viitetdin, ovatko ne
sovellettavissa ja voidaanko niihin vedota yh-
teison tavaramerkin luotettavuutta vastaan.
Pelkka viittaus oikeuden rekisterdimiseen
kansallisella tasolla ei valittajan mukaan riita
osoittamaan tillaisen oikeuden olemassaoloa:
rekisterdinti luo pelkin legaalisen olettaman.

76. Anheuser-Busch arvostelee myos sitd,
ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin vetoaa viitteensd tueksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa koskevaan
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oikeuskéytintéonsi * ja esittdd sen analogista
soveltamista. Tdméan oikeuskdytdnnén mu-
kaan kansallisen tavaramerkin pitevyytta ei
voida kyseenalaistaa yhteison tavaramerkin
rekisterdintimenettelyssd. Valittaja katsoo,
ettd ei ole olemassa laillista perustaa, jonka
perusteella voitaisiin todeta tdimén analogian
olevan olemassa 8 artiklan 1 kohdan kanssa,
koska tavaramerkkien alan yhdenmukais-
taminen takaa sen, ettd samoja perusteita ja
standardeja sovelletaan rekisterdityihin ta-
varamerkkeihin koko unionin alueella, kun
puolestaan 8 artiklan 4 kohdan merkkeja ei
ole yhdenmulkaistettu.

b) Oikeudellinen arviointi

77. Mielestdni ei voida sanoa, ettd en-
simmadisen oikeusasteen tuomioistuin
olisi soveltanut analogisesti asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa. Todellisuudes-
sa valituksenalaisessa tuomiossa vain laajen-
netaan padtelmi, joita oikeuskdytdnngsséd on
tehty kansallisten tavaramerkkien osalta, kos-
kemaan 4 kohdassa tarkoitettuja merkkejd,
koska SMHYV ei ole toimivaltainen antamaan
ratkaisua nididen merkkien pétevyydesta sen

26 — Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Ger-
many (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002 (Kok., s. II-4335,
55 kohta); asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV — Diesel
(DIESELIT), tuomio 30.6.2004 (Kok., s. II-1887, 71 kohta);
asia T-269/02, PepsiCo v. SMHV — Intersnack Knabber-
Gebick (RUFFLES), tuomio 21.4.2005 (Kok., s. 1I-1341,
26 kohta) ja asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV
— Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007 (Kok.,
s. 11-757, 88 kohta).

vuoksi, ettd samoin kuin mainittuihin tavara-
merkkeihin, niihin sovelletaan asianomaisen
jasenvaltion kansallista oikeutta, ja niiden
voimassaolosta voidaan tehdid ratkaisu vain
sen perusteella.

78. Se, ettd kansalliset tavaramerkit on yh-
denmukaistettu ja muita merkkeji ei ole yh-
denmukaistettu, ei ymmartddkseni ole téssd
ratkaiseva tekija.

79. Ottaessaan kayttoon 8 artiklan 4 koh-
dassa tarkoitetun viiteperusteen yhteison
lainsdatdja antoi myos siind tarkoitetuille
kansallisille oikeuksille luottamuslauseen
silld ainoalla varauksella, ettd siind vahvis-
tetaan vaatimukset, joilla pyritddn rajoitta-
maan sddnnoksen soveltamisalaa (oikeus on
ajallisesti aikaisempi, kyseessd on merkki,
jota suojataan erityiselld tavalla kansallisella
tasolla, sitd kédytetdadn liike-eldméssd ja sen
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen).
Unionin viranomaiset voivat varmistaa vain
sen, ettd ndmd edellytykset tdyttyvit, mutta
ne eivit voi kyseenalaistaa kyseisen kansalli-
sen oikeuden pétevyytta eivitka sitd, ettd sen
suoja on voimassa jasenvaltiossa. Pdinvastai-
nen nikemys edellyttiisi sitd, ettdi SMHV:lle
myonnettiisiin valtuudet tulkita ja soveltaa
kansallisia sddnnoksida, mikd jaa tdysin sen
toimivallan ulkopuolelle ja milld voitaisiin
héirité vakavalla tavalla merkin elaméa ja suo-
jaa kansallisella tasolla.
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80. Ndin ollen mielestdni ainoastaan siind
tapauksessa, ettd merkin suoja olisi kumottu
lopullisesti kyseisessd jasenvaltiossa (lopulli-
sella tuomioistuimen tuomiolla tai sitd vas-
taavassa menettelyssd), SMHV olisi voinut
ottaa ja sen olisi pitényt ottaa huomioon tdméi
seikka ja kumota tdhdn merkkiin perustuva
viite.

81. Edelld esitetty vaikuttaa erityisen ilmei-
seltd silloin, jos — kuten téssé tapauksessa —
merkin suoja syntyy rekisterdinnin kaltaisella
virallisella toimenpiteelld. Téllaisessa tilan-
teessa on tavanomaista, ettd tdmin rekiste-
réinnin pdtevyyttd ei voida kyseenalaistaa
yhteison tavaramerkin rekisterdintimenette-
lyssd vaan ainoastaan sitd koskevassa kumoa-
mismenettelyssd tdhdn rekisteréintiin sovel-
lettavien sddnnosten mukaisesti.

82. Lissabonin sopimuksen mukaan ainoas-
taan sopimusvaltioiden hallintoviranomai-
nen voi mititoidd jo rekisterdidyn alkupe-
ranimityksen vaikutukset, joko siten, ettd
vuoden médrdajassa rekisterdintid koskevan
tiedoksiannon vastaanottamisesta ilmoite-
taan, ettd alkuperdnimityksen suojaa ei voida
varmistaa (Lissabonin sopimuksen 5 artik-
la), tai sen suoja alkuperimaassa todetaan
patemiattomiksi  (Lissabonin sopimuksen
6 ja 7 artikla). Muulla kuin niilla kahdel-
la menettelytavalla ei voida kyseenalaistaa
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kansainvilisen rekister6innin pétevyytta eiké
sen suojan tehokkuutta, joka silld taataan eri
sopimusmaissa.

83. Kahdenviliseen sopimukseen perustu-
van suojan osalta mielesténi ainoastaan sopi-
muksen irtisanominen, sen muuttaminen tai
lopullinen tuomioistuimen tuomio, jolla to-
detaan suojan sammuneen kyseisessid maas-
sa, antaisivat mahdollisuuden sulkea pois
tehokkaan merkin olemassaolo asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan
vaitteen kannalta.

84. Valituslautakunta piti nyt kasiteltavissa
asiassa “toisarvoisena” kysymysta siitd, koh-
deltiinko merkkid Bud suojattuna alkuperani-
mityksend Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa
Lissabonin sopimuksen nojalla ja Itdvallassa
tdmén jasenvaltion ja T$ekin tasavallan vélil-
14 tehdyn kahdenvilisen sopimuksen nojalla,
silld "viite ei voi menestya sellaisen oikeuden
perusteella, joka esitetddn alkuperdnimityk-
send mutta joka ei todellisuudessa ole alkupe-
ranimitys”. Tésséd yhteydessa SMHV nojautui
ominaisuuksiin, joita oikeuskirjallisuudessa ja
yhteison asetuksessakin? edellytetddn, jotta
merkkiéd voidaan pitéd alkuperanimityksend,
ja katsoi, ettd ndmad edellytykset eivit taytty-
neet kyseisen merkin osalta. Edelld esitetyn
perusteella tillaiset nakokohdat eivit ole kui-
tenkaan missadn tapauksessa ratkaisevia. Sil-
ta osin kuin oikeuksia, joihin vedotaan, ei ole

27 — Asetus N:o 510/2006.
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todettu lopullisesti patemittomiksi sen lain-
sddddnnon mukaisissa menettelyissd, joissa
niille annetaan suoja, valituslautakunta ei
olisi saanut kyseenalaistaa niiden pétevyytta
eika sitd, oliko kyseessé “alkuperénimitys”

85. Ndin ollen katson, ettd ensimmadisen vali-
tusperusteen ensimmainen osa on hylattava.

2. Ensimmadisen valitusperusteen toinen osa:
“kéyttoa liike-eldméssd” koskeva edellytys

86. Valittaja viittdd, ettd ensimméisen oi-
keusasteen tuomioistuin on tulkinnut vir-
heellisesti 8 artiklan 4 kohdan edellytysti
"liike-eldmésséd kaytetty” kolmesta nidkokul-
masta: ensinndkin kidyton méirin ja laadun
osalta, kun sitd ei ole rinnastettu “tosiasial-
liseen kayttoon’ jota edellytetdadn rekiste-
roidyiltd tavaramerkeiltd; toiseksi kayttopai-
kan osalta, kun on todettu, ettd huomioon
voidaan ottaa todisteet, jotka ovat perdisin
muiden jasenvaltioiden kuin niiden alueelta,
joissa suojataan oikeutta, johon vedotaan; ja
kolmanneksi kéyton osoittamiseksi merki-
tyksellisen ajanjakson osalta, kun on hylitty

rekisterdintihakemuksen péivimédard merki-
tyksellisend pédivamadardna ja korvattu se té-
mén hakemuksen julkaisupaivélla.

87. Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on tulkinnut “kéyttod liike-
eliméssd” koskevaa edellytystd véhiten vaa-
tivassa merkityksessd ja tehnyt oikeudellisen
virheen.

a) Kayton méari ja laatu

i) Asianosaisten lausumat

88. Ensimmainen ndista kolmesta viitteesti
vaikuttaa valituksenalaisen tuomion 160-
178 kohtaan. Ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin on todennut niissi, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua
edellytystd “liike-eldmassd kaytetty” ei pida
tulkita samalla tavalla kuin saman asetuk-
sen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua
edellytystd “tosiasiallisesti kaytetty’, jota on
sovellettava tilanteessa, jossa viite perustuu
aikaisempaan tavaramerkkiin, kuten valitus-
lautakunta on tehnyt.

89. Valittaja arvostelee titd tulkinnallista
valintaa silld perusteella, ettd jos edellytystd
“"tosiasiallinen kéyttaminen” ei sovellettaisi
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nimenomaan 8 artiklan 4 kohdan asiayhtey-
dessd, rekisteroityihin tavaramerkkeihin so-
vellettaisiin ankarampia edellytyksia kuin ky-
seisen 4 kohdan merkkeihin, kun kyseessa on
niiden soveltaminen viitteessd, joka tehddin
myS6hemmin yhteison tavaramerkin rekis-
terdinnistd. Samalla tavoin kuin tavaramer-
kin loukkaamisen toteamiseksi (asetuksen
N:o 40/94 9 artiklan 1 kohta) vaaditaan vi-
hemmain kuin tavaramerkin tukemiseksi (ase-
tuksen 15 artikla seka 43 artiklan 2 ja 3 koh-
ta), Anheuser-Busch katsoo, etté edellytyksid
pitdisi soveltaa erittdin tiukasti silloin, kun
kyseessd on, kuten 8 artiklan 4 kohdan ta-
pauksessa, “sellaisen oikeuden perustaminen,
jolla saatetaan puuttua jonkin toisen yrityk-
sen liiketoimintaan”.

90. Nain ollen Anheuser-Busch katsoo, etta
tdmin “tosiasiallista kiytt6d” koskevan edel-
lytyksen soveltaminen johtaisi yhtdaltd sii-
hen, ettd todisteena tdstd kaytostd ei voitaisi
ottaa huomioon ilmaisten néytteiden toimit-
tamista, joka on jatetty valittajan mukaan té-
mén sadnnoksen soveltamisalan ulkopuolelle
asiassa Silberquelle annetussa tuomiossa.?
Jotta sellaisen alkuperdnimityksen tai maan-
tieteellisen merkinnén kéyttod, johon vedo-
taan 8 artiklan 4 kohdan nojalla, voitaisiin pi-
tdd tosiasiallisena, sen pitdisi myds tapahtua
taman merkin oleellisen tehtédvan mukaisesti,
ja tdnd tehtdvdnd on ainoastaan taata kulut-
tajille tuotteiden maantieteellinen alkupera ja
niille kuuluvat ominaisuudet.

28 — Asia C-495/07, tuomio 15.1.2009 (Kok., s. I-137, 21 ja
22 kohta).
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ii) Oikeudellinen arviointi

91. Budvar on tulkinnut sanamuotoa "liike-
eldmdssd kaytetty” samalla tavoin kuin sitd
on tulkittu valituksenalaisessa tuomiossa. Ne
tulkitsevat sitd ldhtokohtaisesti erdénlaisena
valintatilanteena, jossa on joko rinnastetta-
va se asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 koh-
dan Kkésitteeseen “tosiasiallisesti kéytetty”
tai tulkittava sitd siten kuin oikeuskiytédn-
nossd on tulkittu samaa késitettd “kayttami-
nen elinkeinotoiminnassa’, jota on kaytetty
asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdassa
sekd direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa
ja 6 artiklan 1 kohdassa.

92. Néiden kahden kidyttimisen tason vi-
lilla on todellisuudessa merkittdvid eroja.
Yhtadlta oikeuskdytdnnossd katsotaan, ettd
merkkid "kiytetadn tosiasiallisesti” asetuksen
N:o 40/94 43 artiklassa tarkoitetulla tavalla
silloin kun “tavaramerkkid kéytetddn sen kes-
keisen tehtévdn jona on sen takaaminen, ettd
niilld tavaroilla tai palveluilla, joita varten ta-
varamerkki on rekisteréity, on tietty alkupers,
mukaisesti luomaan tai séilyttdmaan markki-
nat ndille tavaroille ja palveluille, ja kun kaytto
ei ole pelkistddn ndenndistd kéyttod, jolla ai-
noastaan pyritdén séilyttdmaén tavaramerkin
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tuottamat oikeudet” ** Oikeuskéytinnéssi on
ollut tilaisuus tulkita kasitettd “kéyttdminen
liike-eldaméssd” tdhdn mennessd ainoastaan
asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan seka
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja 6 ar-
tiklan 1 kohdan yhteydess4, jolloin on katsot-
tu, ettd kdytto on téllaista aina kun kyseistd
merkkid kaytetddn “liiketoiminnassa ansain-
tatarkoituksessa eikd yksityiskaytossd”

93. Tédssd  kaksijakoisessa  nikemykses-
sd jatetddn mielestédni kuitenkin huomiot-
ta 8 artiklan 4 kohdan tarkoitus. Kyseisessi
saannoksessd sdddetddn yhtaaltd erityisestd
edellytysten kehyksestd, jota on tulkittava
riippumatta vaatimuksista, joita asetetaan
muille véitteiden perusteille; toisaalta silld on
oma logiikkansa, joka ei ole sama kuin ase-
tuksen 43 artiklan 2 kohdan eiké varsinkaan
sama kuin 9 artiklan 1 kohdan.

94. Budvarin esittimd oikeusvarmuutta
koskeva peruste (vaatimusta on tulkittava
samalla tavoin kaikissa asetuksen sdaannok-
sissd, joissa se esiintyy) ei ole tietenkdin
merkitykseton, mutta se ei tue ensimmdisen

29 — Asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006 (Kok.,
s. 1-4237, 70 kohta) ja asia C-234/06 P, Il Ponte Financiaria
v. SMHYV, tuomio 13.12.2007 (Kok., s. I-7333, 72 kohta). Ks.
myo6s direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan osalta asia
C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. [-2439, 43 kohta)
ja asia C-259/02, La Mer Technology, miiriys 27.1.2004
(Kok., s. I-1159, 27 kohta).

oikeusasteen tuomioistuimen nikemysti.
Yleissddntond voidaan todeta, ettd kyseinen
periaate edellyttad sité, ettd maarittelematon-
ta oikeudellista kasitetta tulkitaan yhtendises-
ti erityisesti silloin kun saman oikeussdannon
tai sisélloltadn toisiinsa liittyvien oikeussdén-
tojen kahdessa sadnnoksessé kéytetddn samaa
terminologiaa (kuten epdilyksettd tapahtuu
tdssa tapauksessa asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa
seka direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa
ja 6 artiklan 1 kohdassa). Tdmai tulkintape-
ruste, jonka mukaan samoihin kisitteisiin on
sovellettava samaa maidritelmad, ei voi kui-
tenkaan olla niin jaykkd, ettd siind jatettdisiin
tdysin huomiotta asiayhteys, jossa kyseistd
kasitettd kaytetddn. Téssd tapauksessa edel-
lytys tayttda tdysin eri tehtdvid sen mukaan,
missd sddnnoksessa se sijaitsee.

95. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 koh-
dassa edellytetddn, ettd merkkid on "kiytetty
liike-eldamaéssd’, jotta siihen voitaisiin vedota
uuden yhteison tavaramerkin rekisterdinti-
hakemusta vastaan; kyseessi on siten tilanne,
jossa esitetddn viite yhteison tavaramerkin
rekisterointiyritystd vastaan. Saman ase-
tuksen 9 artiklan 1 kohdassa kdytetdédn sitd
vastoin téitd ilmaisua kuvaamaan yhteison
tavaramerkin samanlaisen tai samankaltaisen
merkin kéyttod, jonka yhteison tavaramer-
kin haltija voi kieltdd; tassd jalkimmaisessa
tapauksessa pyritddn siten johdonmukaisesti
takaamaan yhteison tavaramerkin haltijan
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kayttod koskevan yksinoikeuden ulottuvuus
mahdollisimman laajalla sanamuodolla. *

96. Nain ollen 8 artiklan 4 kohdassa kayte-
tdén tatd ilmaisua positiivisesti ja edellytetadn
tietyn kayttokynnyksen ylittavéaa kattavuutta,
jotta yhteison tavaramerkin rekisterdimis-
td voitaisiin vastustaa. Sitd vastoin 9 artik-
lan 1 kohdassa kiytetddn ilmaisua negatiivi-
sesti siind tarkoituksessa, ettd kielletddn yksi
rekister6idyn tavaramerkin kannalta “viha-
mielinen” menettelytapa mahdollisimman
lagjasti.

97. Témd ei kuitenkaan tarkoita sitd, etté oli-
si asianmukaista tulkita 8 artiklan 4 kohtaa
siten, ettd tukeudutaan 43 artiklan 2 kohtaan,
kuten valituksenalaisessa tuomiossa on tehty.
Katson, ettd kiytto liike-eldmidssa edellyttad
omaa tulkintaa, jonka on vilttiméttd oltava
se, ettd jonkin téllaisen merkin perusteella

30 — Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohdan
tarkoitus on sama. Yhdyn kollegani, julkisasiamies Sharps-
tonin toteamukseen siité, ettd direktiivia 89/104 on tulkit-
tava johdonmukaisesti asetuksen N:o 40/94 tavoin (asiassa
C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, 12.3.2009
annettu ratkaisuehdotus, tuomio 11.6.2009, Kok., s. 1-4893,
16 kohta), mutta mielesténi siitd ei voida péitelld, kuten
Budvar ndyttad tekevin, ettd timé “johdonmukaisuus” on
saavutettava ilman, ettid otetaan huomioon kunkin sdinnok-
sen tehtavd. Tdssd tapauksessa edellytetdan johdonmukai-
suutta direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan
seki asetuksen 9 artiklan 1 kohdan vililla, silld niiden sisilto
on toisiinsa rinnastettavissa (ja niihin viitataan télla hetkelld
voimassa olevassa oikeuskaytinnossi). Sille oikeuskiy-
tdnnossd annetun méiritelmédn laajentaminen koskemaan
8 artiklan 4 kohtaa ei ole mielesténi niin ilmeist.
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tehdyssd viitteessd on ilmaistava “kaytto’,
joka ansaitsee tdmén nimityksen.

98. Mielestini asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohtaan sisdltyva “kayttod liike-ela-
méssd” koskeva vaatimus on, kuten kyseiseen
sdadnnokseen siséltyvat muutkin vaatimukset,
ndin ollen itsendinen kisite,* jota on tulkit-
tava itsendisesti.

99. Ensinnidkin katson ettd, ilman ettéd olisi
vilttdmatontd, ettd merkkié kaytetddn tarkoi-
tuksena “luoda tai sdilyttdd markkinat’, sille
on tdsmennettavi tietty kaytto liike-eldmassa,
jolloin sen ulkopuolelle jaa yksityinen kaytto,
mutta siten, ettd esimerkiksi ilmaisten néyt-
teiden jakaminen ei riité.

100. Toiseksi vaikuttaa myo6s kohtuulliselta
vaatia, ettd kyseessd on kaytto kyseisen mer-
kin olennaisen tehtdvin mukaisesti. Kun ky-
seessd ovat maantieteelliset merkinnit, tana
tehtdvdnd on taata se, ettd yleis6 tunnistaa
maantieteellisen alkuperén ja/tai tietyt tuot-
teen ominaisuudet.

31 — Merkin on tosiasiallisesti sen lisiksi, ettd se tdyttad tdimén
yhteison oikeudessa asetetun kayttod liike-elamidssd kos-
kevan edellytyksen, saavutettava sellainen kéyton taso,
jota siltd mahdollisesti vaaditaan kyseisen jasenvaltion
oikeussddnnoissi, jotta merkin haltijalla olisi "oikeus kieltdd
my6hemmin tavaramerkin kiyttiminen” (asetuksen 8 artik-
lan 4 kohdan b alakohta).
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101. Tallainen tulkinta (jonka etuna on mie-
lestini sen mukautuvuus moninaisiin eri
merkkeihin, jotka kuuluvat 8 artiklan 4 koh-
dan soveltamisalaan) voisi merkitd ensi ar-
violta sitd, ettd Anheuser-Buschin viitteet,
joiden mukaan Budvar on kayttinyt merk-
kia BUD tavaramerkkina eikd ilmoittamaan
tuotteen maantieteellisen alkuperin, ovat
asianmukaisia.

b) Merkityksellinen alue osoitettaessa "kayt-
tod liike-elaméassd”

i) Asianosaisten lausumat

102. Toinen niistd vaitteistd koskee aluetta,
joka on merkityksellinen osoitettaessa edelld
mainitun edellytyksen "liike-elamissé kaytet-
ty” tiyttyminen.

103. Valittaja katsoo, ettd ensimmdisen oi-
keusasteen tuomioistuin on loukannut alu-
eellisuuden periaatetta ja tulkinnut virheelli-
sesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa
todetessaan valituksenalaisen tuomion 167
ja 168 kohdassa, ettd tdmin sddnndksen sa-
namuodosta ei "ilmene, ettd kyseessd olevaa
merkkid pitéisi kayttdad alueella, jossa oikeu-
teen vedotaan kyseisen merkin suojan tuek-
si” Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
viittasi erityisesti tarpeeseen ottaa huomioon

todisteet, joita Budvar oli esittinyt Budin
kéytostd Benelux-maissa, Espanjassa ja Yh-
distyneessd kuningaskunnassa, vaikka viite
perustuisi yksinoikeuksiin, jotka ovat voimas-
sa vain Itdvallassa ja Ranskassa.

104. Anheuser-Buschin mukaan edellytys,
joka koskee “kayttod liike-eldmissd’, voi vii-
tata vain merkin kdyttoon alueella, jossa se
nauttii suojaa, johon vedotaan. Tété edellyt-
tad alueellisuuden periaate, jota sovelletaan
yleisesti immateriaalioikeuksiin ja erityisesti
alkuperédnimityksiin. Lopuksi valittaja kéyt-
tad jilleen perustelua, jossa se tekee vertai-
lun tavaramerkkijirjestelméén: jos otettaisiin
huomioon kéytté néilld muilla alueilla, 8 ar-
tiklan 4 kohdan merkit, joita ei ole yhden-
mukaistettu, saisivat edullisemman kohtelun
kuin 8 artiklan 1 ja 2 kohdan tavaramerkit,
silld niiden osalta téssd artiklassa edellytetdén
tosiasiallista kéyttod kyseiselld alueella.

ii) Oikeudellinen arviointi

105. Yhdyn tdmin toisen viitteen osalta va-
littajan perusteluihin, jotka perustuvat alu-
eellisuusperiaatteeseen, vaikka jaljempana
esitettdvistd syistd en yhdy perusteluun, jossa
nojaudutaan vertailuun tavaramerkkijirjes-
telmdn kanssa.
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106. Kayttoa koskevan edellytyksen alueel-
linen arviointi on mielesténi vélttamaton-
ta riippumatta siitd, mika on merkki, johon
vedotaan. Kun kyseessd ovat tavaramerkit,
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa sdddetddn nimenomaisesti, ettd on toi-
mitettava todisteet tosiasiallisesta kaytostad
"yhteisossd” (kun vedotaan yhteison tavara-
merkkiin) tai "jasenvaltiossa, jossa aikaisempi
kansallinen tavaramerkki on suojattu” Sit4,
ettd 8 artiklan 4 kohdassa ei mainita tédstd
mitddn, ei voida kuitenkaan tulkita haluk-
si sulkea pois vaatimus, joka luonnollisesti
asetetaan alueellisuusperiaatteen perusteel-
la, koska sitd sovelletaan yleisesti kaikkiin
immateriaalioikeuksiin. *

107. Yhteison lainsdddanndssi ja oikeuskéy-
tdnnossé on lukuisia esimerkkejd tamédn peri-
aatteen soveltamisesta.

108. Esimerkiksi asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, etté
yhtiéltd haetun tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin ja toisaalta tavaramerkkien

32 — Ensimmadisiin tdmén periaatteen tunnustaneisiin kuuluu
Hagens, joka kasitteli jo vuonna 1927 Saksan oikeuskirjalli-
suudessa perinteisesti puollettua tavaramerkin yleisen sovel-
lettavuuden niakemystd ja viitti, ettei titd nakemystd voitu
puolustaa, koska sen soveltaminen aiheuttaisi puuttumisen
muiden suvereenien valtioiden lainsdddantéon (Hagens,
Warenzeichenrecht, Berliini ja Leipzig, 1927). Saksan ylin
tuomioistuin hyviksyi Hagensin nakemyksen 20.9.1927
antamassaan tuomiossa, ja se vaikuttaa nykydan yleisesti
hyviksytyltd tavaramerkkioikeuden periaatteelta, ilman
ettd kansainviliset sopimukset, jotka perustuvat suurim-
maksi osaksi vastavuoroisuuteen, menettiisivit mielestini
merkitystaan.
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kattamien tavaroiden tai palvelujen samankal-
taisuudesta aiheutuvaa sekaannusvaaraa on
arvioitava sen alueen, jolla aikaisempi tavara-
merkki on suojattu, yleisén nikékulmasta. **

109. Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdas-
sa, jossa tehdddn poikkeus mitidttomyyspe-
rusteiden tai rekisterdinnin epddmisperus-
teiden soveltamisesta, jos tavaramerkki on
tullut "kédytossd” erottuvaksi, ei tdsmennetd,
missd tdimén kayton on tapahduttava. Yhtei-
sOjen tuomioistuin on kuitenkin tulkinnut
tdta siten, ettd tdssd yhteydessd “merkitystd
on ainoastaan kyseessd olevan jasenvaltion
siind osassa (tai Benelux-alueen siina osassa)
vallitsevalla tilanteella, jossa hylkdysperusteet

on todettu” **

110. Vastaavasti asetuksen N:o 40/94 7 ar-
tiklan 3 kohdassa tehdddn poikkeus yhtei-
son tavaramerkin rekisterdimisen ehdot-
tomien hylkdysperusteiden soveltamisen
osalta, jos tavaramerkki on “kaytossa tullut
erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai

33 — Ks. vastaavasti asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV, tuomio
26.4.2007 (Kok., s. I-3569, 51 kohta) ja C-234/06 P, Il Ponte
Financiarfa v. SMHYV, tuomio 13.9.2007 (Kok., s. 1-7333,
60 kohta).

34 — Asia C-108/05, Bovemij Verzekeringen, tuomio 7.9.2006
(Kok., s. I-7605, 22 kohta). My®és julkisasiamies Sharpston
pitad kyseisessd asiassa 30.3.2006 antamassaan ratkaisueh-
dotuksessa lahtokohtana sitd, ettd nditd edellytyksid on vilt-
tdmatontd arvioida alueellisesti, ja esittdd, ettd — toisin kuin
edellytetdédn kansallisten tavaramerkkien osalta — silloin,
kun ovat kyseessd yhteison tavaramerkit, on kohtuullista
edellyttas tavaramerkin haltijan néyttavén, ettd "tavaramer-
kista on tullut kaytossd erottamiskykyinen suuremmalla
maantieteelliselld alueella” (45 kohta).
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palvelujen osalta, joille rekisterdintia hae-
taan’, ja oikeuskédytdnnossd on tdsmennetty,
ettd tavaramerkki voidaan rekister6idé kysei-
sen sddnnoksen nojalla vain, jos toimitetaan
todisteet siitd, ettd “se on saavuttanut kay-
ton perusteella erottamiskyvyn siind osassa
yhteis64d, jossa silld ei alun perin ollut erot-
tamiskykya saman[7] artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisen ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteison osa voi
tapauskohtaisesti muodostua vain yhdesta
jasenvaltiosta” ** Riittad siis, ettd tavaramerk-
ki ei ole erottamiskykyinen yhdessd ainoassa
jasenvaltiossa, jotta rekisterdinti estyy yhtei-
son tasolla; sitd vastoin siitd hetkestd lahtien,
jona tavaramerkki, jonka rekisterointid yhtei-
sOssé haetaan, tulee tilld tavoin erottamisky-
kyiseksi alueella, jossa erottamiskykyd ei ol-
lut, hylkdysperuste ei ole enéa sovellettavissa.

111. Totean lopuksi, ettd ainoastaan alueel-
lisuusperiaatteen tiukka soveltaminen mah-
dollistaa 8 artiklan 4 kohdan tarkoituksen
noudattamisen. Jos edellytyksella “liike-ela-
massd kdytetty” pyritddn takaamaan se, ettd
merkilld, johon vedotaan timén menettelyta-
van avulla, on tiettyé julkista merkitystd, on
johdonmubkaista, ettd tdima kéytolla hankittu
merkitys on todistettava sen alueen osalta,
jossa merkkid suojataan, eikd ole riittdvaa,
ettd sitd on kéytetty jollain eri alueella (joka
saattaisi olla myds unionin alueen ulkopuolel-
la), jossa suoja puuttuu.

35 — Asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006 (Kok.,
s. [-5719, 83 kohta).

¢) Ajanjakso, joka on merkityksellinen arvioi-
taessa "kayttod litke-eldméssd”

i) Asianosaisten lausumat

112. Kolmas viite liittyy ajanjaksoon, joka on
merkityksellinen arvioitaessa “kayttod liike-
elaméssd” koskevaa edellytystd, ja aivan eri-
tyisesti ajanjakson paattymispéivaa.

113. Anheuser-Buschin mielestd ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohtaa todetessaan valituksenalaisen
tuomion 169 kohdassa, ettd tdstd sddnnokses-
td ei seuraa, ettd "vditteen tekijdn pitdisi osoit-
taa, ettd kyseessd olevaa merkkid on kéytet-
ty ennen yhteisén tavaramerkkihakemusta’,
vaan "enintdédn voidaan vaatia, samalla tavoin
kuin vaaditaan aikaisempien tavaramerkkien
osalta, ettd kyseessd olevaa merkkid on kay-
tetty ennen tavaramerkkihakemuksen julkai-
semista yhteison tavaramerkkilehdessd, sen
vélttamiseksi, ettd aikaisempaa oikeutta kay-
tetddn yksinomaan viitemenettelyn vuoksi”

114. Valittaja katsoo sité vastoin, ettd kaikki-
en edellytysten tavaramerkin rekisterdimista
koskevan viitteen tekemiseksi on taytyttava
silld hetkelld, jona my6hempad tavaramerkkia
koskeva hakemus jétetdén, ilman etté vditteen
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tekijélle olisi annettava pidempi méérdaika
kayttds litke-elaméssd merkkid, joka on risti-
riidassa sellaisen tavaramerkin kanssa, jonka
rekisterdintia haetaan.

ii) Oikeudellinen arviointi

115. Pidén tdssd yhteydessé oikeana valitta-
jan arviointia siitd, millaista merkin kiyton
on oltava, ettd se on tarvittaessa niytettd-
véd toteen ennen hakemuksen jittdmistd ja
ettd kdyton arviointia ei voida ulottaa siihen
hetkeen saakka, jona rekisterdintihakemus
julkaistaan.

116. Ensinnédkin tdmén ratkaisuehdotuksen
V jaksossa esitetyistd syistd se, ettd lainsdataja
ei ole maininnut tdstd mitéén, velvoittaa myos
téssd kohdassa itsendiseen tulkintaan asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan viitettd
koskevasta menettelytavasta.

117. Yhtaéltd on hylattéva valituksenalaises-
sa tuomiossa ehdotettu 43 artiklan analoginen
soveltaminen.®® Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen perustelut ovat keskendidn

36 — Vaikka titd ei mainita nimenomaisesti asetuksen 43 artik-
lassa, valituksenalaisen tuomion 169 artiklassa esitetiin,
ettd julkaisemispiivad koskeva edellytys edellyttdd "samalla
tavoin kuin vaaditaan aikaisempien tavaramerkkien osalta’,
ja viitataan selvisti kyseisen sdannoksen edellytyksiin.

I - 2166

vakavalla tavalla ristiriidassa, koska se oli
hylannyt vain joitakin kohtia aikaisemmin
tdmédn analogisen soveltamisen Kkésitteen
“liike-elaméssd kaytetty” osalta. Johdonmu-
kaisuuden nimissé silloin, jos tulkitaan “kéyt-
toa liike-elaméssa” hieman eri tavoin kuin
43 artiklan 2 kohdan “tosiasiallista kaytto4’,
on hyldttdva ajallisen edellytyksen tulkinta,
joka valituksenalaisessa tuomiossa esitetddn.
Tamad ei toisaalta merkitse sitakddn, ettd ta-
han ratkaisuun voitaisiin paatyd pelkastaan
soveltamalla analogisesti 8 artiklan 5 kohtaa
koskevaa oikeuskiytintod,” silldi timd oi-
keuskaytanto on kehitetty tédysin erilaisessa
asiayhteydessd (viite, joka perustuu aikai-
sempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin).
Valittajan mainitsemat tuomiot ovat selvié
immateriaalioikeuksiin sovellettavan aikai-
semmuuden periaatteen sovelluksia, jotka on
myos otettava huomioon 8 artiklan 4 kohdan
yhteydessa.

118. Mielesténi tasséd aikaisemmuuden edel-
lytyksessd on otettava viiteajankohdaksi péi-
véamadrd, jona uuden yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemus esitetdén, eikd paivi-
madréd, jona se julkaistaan yhteison tavara-
merkkilehdessa. Jos on taattava se, ettd merk-
kid, johon viitteessd vedotaan, on kiytetty
liike-eldmassd, miké tekee siitd luotettavan ja
antaa sille tarvittavan painoarvon, jotta uu-
den yhteison tavaramerkin rekisterdimisté
vastaan voidaan kohtuudella esittad viite, on
asianmukaista vaatia, ettd kyseistd merkkia

37 — Mainittu edelli alaviitteessa 36.
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on kéytetty jo ennen kyseisen rekisterdintiha-
kemuksen tekemista.

119. Toisenlainen ratkaisu saattaisi edis-
tda vadrinkdytoksid, kun aikaisemman oi-
keuden haltijalle annettaisiin mahdollisuus
“improvisoida” pelkistddn sen vuoksi, ettd
viitteessd voitaisiin vedota merkin keinote-
koiseen kayttoon siirtymaaikana, joka alkaa
rekisterdintihakemuksen jittamisesti (joka,
kuten istunnossa vahvistettiin, on mahdol-
lista saada selville epavirallisilla keinoil-
la) ja péittyy sen julkaisemiseen yhteison
tavaramerkkilehdessa. *®

120. Budvar viittda véliintulokirjelmassédn,
ettd 8 artiklan 4 kohdan a alakohdassa edel-
lytetddn nimenomaisesti, ettd oikeus merk-
kiin on saatu ennen piivdd, jona yhteison
tavaramerkin rekisteréintihakemus on tehty,
tai tarvittaessa ennen pédivdd, jona yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on
vaadittu etuoikeutta, mutta ettd tdtd samaa

38 — Istunnossa vahvistettiin myés, ettd tdmd ajallinen viive saat-
taa kestdd useita kuukausia ja jopa pidempéén kuin vuoden,
kuten joidenkin nyt kisiteltdvdn asian kohteena olevien
hakemusten osalta. Néissd tapauksissa riski siitd, ettd rekis-
terdintihakemuksen jittdminen saadaan selville tietyin kei-
noin ennen sen julkaisemista, on luonnollisesti suurempi.
On syyti huolestua siitd, jos ainoa sen merkin toteen niy-
tetty kiytto, johon vedotaan, on tapahtunut tavaramerkki-
hakemuksen jittdmisen ja julkaisemisen vilisen ajanjakson
aikana.

ajallista edellytysta ei sovelleta kayttoa liike-
elamidssd koskevaan vaatimukseen. Budvarin
mielesta siis riittéisi, ettd oikeus, jolla viitetta
tuetaan, on hankittu ennen tavaramerkkiha-
kemuksen jattamistd, vaikka tdmdn oikeuden
kéytt6 on tapahtunut myohemmin eli sellai-
sen ajanjakson aikana, joka pédttyy tdmén
hakemuksen viralliseen julkaisemiseen. Olen
eri mieltd sddnnoksen téllaisesta tulkinnasta.
Sen sanamuoto ei mielesténi estd sitd, ettd
tdmd sama ajallinen edellytys ulotetaan kos-
kemaan kayttod koskevaa vaatimusta; lisdksi
olisi johdonmukaisempaa, ettd kaikki 8 ar-
tiklan 4 kohdan edellytykset olisivat ajalli-
sesti yhteensovitettuja. Muussa tapauksessa,
kuten edelld on todettu, jirjestelmd saattaisi
olla helposti alttiina vadrinkaytoksille: kuten
valituksenalaisessa tuomiossakin todetaan,
vaatimus on asetettu “sen valttamiseksi, etta
aikaisempaa oikeutta kiytetddn yksinomaan
viitemenettelyn vuoksi’, joten silld on taat-
tava, ettd riidanalaista merkkié olisi kéytetty
riippumatta siitd, olisiko yhteison tavara-
merkkihakemusta esitetty, ja tdimé voidaan
varmistaa vain silld, ettd vaaditaan kayttoa
ennen kyseisen hakemuksen jattamista.

121. Lopuksi myos Budvar viittad, ettd re-
kisterdintihakemukseen voidaan vedota kol-
mansia osapuolia vastaan vain silloin, kun se
on julkaistu. Tdma perustelu on mielestini te-
hoton, silld kyseessi ei ole sen seikan maérit-
tdminen, joka synnyttdd tdmédn mahdollisen
véitteenvaraisuuden, vaan sen osoittaminen,
ettd merkilld, johon vedotaan, on tietty pai-
noarvo markkinoilla.
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d) Piitelma

122. Kun otetaan huomioon, ettd namé kol-
me viitettd ovat perusteltuja, ensimmaiisen
valitusperusteen toinen osa on mielesténi
hyvaksyttava.

3. Ensimmadisen valitusperusteen kolmas osa:
edellytys, joka koskee "laajempaa kuin paikal-
lista vaikutusaluetta”

a) Asianosaisten lausumat

123. Anheuser-Busch viittdd ensimmaisen
valitusperusteen kolmannessa osassa, ettd
valituksenalaisen tuomion 179-183 kohdassa
tulkitaan késitettd "laajempi kuin paikallinen
vaikutusalue” virheellisella tavalla.

124. Vaikka valittaja hyviksyy sen, ettéd 8 ar-
tiklan 4 kohdan mukaan nimenomaan mer-
killa (eikd sen kaytolld) on oltava “laajempi
kuin paikallinen vaikutusalue’, se katsoo,
ettd kisitteen “vaikutusalue” on vélttamat-
td liityttdvd sen maan markkinoihin, joilla
tdtd merkkid suojataan ja ettd merkilld voi
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olla "vaikutusalue” vain markkinoilla, joil-
la sitd kaytetdadn. Pelkéstddn se seikka, ettd
kahden tai useamman valtion laeissa anne-
taan oikeussubjektille yksinoikeuksia jon-
kin erityisen merkin osalta, ei merkitse sité,
ettd tdlld merkilld olisi jo pelkéstddn talla
perusteella "vaikutusalue” ndiden valtioiden
markkinoilla.

125. Anheuser-Busch katsoo my®os, ettd kan-
sallisessa oikeudessa tarjotun suojan maan-
tieteellinen soveltamisala ei ole téssé yhtey-
dessd asianmukainen edellytys, koska muussa
tapauksessa edellytystd tarkasteltaisiin jasen-
valtioiden kansallisen oikeuden valossa, miké
olisi ristiriidassa oikeuskdytdannon kanssa, sil-
1a sen mukaan tavaramerkkilainsdadant6 on
itsendinen eika sitd voida arvioida kansallisen
oikeuden nojalla (asia C-238/06 P, Develey v.
SMHY, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 65
ja 66 kohta).

b) Oikeudellinen arviointi

126. Valituksenalaisessa tuomiossa tulkitaan
8 artiklan 4 kohdan tekstia mielestini liian sa-
namuodon mukaisesti ja suppeasti.

127. Yhtaalti on varmaa, kuten valituk-
senalaisessa tuomiossa todetaan, * ettd ilmai-
su "lagjempi kuin paikallinen vaikutusalue”

39 — 180 kohta.
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tarkoittaa merkkid eikd sen kéyttod liike-
elamadssd; silld viitataan viime kédessd mer-
kin vaikutusalueeseen eiké sen kéyton vaiku-
tusalueeseen. Tamén vahvistaa sddnnoksen
joidenkin kieliversioiden tarkasteleminen:
italiankielinen versio on yksi selkeimmista,
kun siind kdytetddn konjunktiota "ja” ("cont-
rassegno utilizzato nella normale prassi com-
merciale e di portata non puramente locale”),
mutta muutkaan versiot eli ranskankielinen
("signe utilisé dans la vie des affaires dont la
portée n'est pas seulement locale”), portuga-
linkielinen ("sinal utilizado na vida comercial
cujo alcance ndo seja apenas local”) tai sak-
sankielinen ("eingetragenen Marke oder eines
sonstigen im geschéftlichen Verkehr benutz-
ten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich
ortlicher Bedeutung”) eivit anna sijaa epdi-
lyksille, ja on vaikeaa valita muuta tulkintaa
niidenkddn sanamuotojen yhteydessi, joihin
saattaisi liitty4 joitain epdilyksid, kuten sana-
muodot, joita kdytetddn espanjankielisessi
("signo utilizado en el tréfico econémico de
alcance no dnicamente local”) tai englannin-
kielisessé ("sign used in the course of trade of
more than mere local significance”) versiossa.

128. Huolimatta siitd, mitd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin on todennut va-
lituksenalaisessa tuomiossa, edelld esitetty
ei voi merkitd sitd, ettd merkin vaikutusalue
vastaisi sen oikeudellisen suojan maantieteel-
listd laajuutta, eika sit4, ettd merkin vaikutus-
alue olisi laajempi kuin paikallinen pelkéstdaan
sen vuoksi, ettd sitd suojataan oikeudellisesti
useammassa kuin yhdessd maassa.

129. Kuten edelld jo totesin, 8 artiklan 4 koh-
dan vaatimukset eivit koske ainoastaan tédysin
oikeudellista alaa. Yhteison lainsdatdjan kayt-
tamat sanamuodot ja jo sddnnoksen tarkoitus
edellyttavit tulkintaa, joka liittyy tosiseikkoi-
hin eli merkin tirkeyteen markkinoilla. *°

130. Ensinnédkin késite “vaikutusalue” ja
sen vastineet muissa kieliversioissa naytté-
viat kuuluvan tosiseikkoihin eikd suojaavan

40 - Viittaan tulkintaan, joka on ldheisempi vaikkakaan ei valtta-
mittd sama kaikilta sanamuodoiltaan kuin SMHV:n tulkinta
edelld mainituissa opposition guidelines -nimisissd suunta-
viivoissa. SMHV:n mukaan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun
merkin vaikutusaluetta ei voida arvioida yksinomaan maan-
tieteellisestd nékokulmasta, koska on nojauduttava myos
"merkin kéyton taloudelliseen ulottuvuuteen” ja arvioitava
kayton intensiivisyyttd, sen laajuutta, niiden tavaroiden
tai palvelujen levinneisyytti, joita varten sitd kaytetddn, ja
kyseiselld merkilld harjoitettua mainontaa. Ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuinkin hyviksyi kohta kohdalta
SMHYV:n tdmén tulkinnan erééssé toisessa tuomiossa, jonka
se antoi vain hieman valituksenalaisen tuomion jalkeen:
kyseessd oli yhdistetyissa asioissa T-318/06-T-321/06,
Moreira da Fonseca v. SMHV — General Optica, 24.3.2009
annettu tuomio (Kok., s. II-649). Unionin tuomioistuimen
pyynnostd suuressa osassa istunnossa esitetyista lausumista
keskityttiin ndiden ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
men kahden tuomion vilisiin eroihin. Anheuser-Busch ja
SMHYV kylla my6nsivit, ettd tuomioiden lahtokohtana ovat
eri tosiseikat ja eri oikeudet, mutta esittivit, ettei silld, ettd
merkit, joihin vedotaan, ovat eriluonteisia (maantieteellinen
merkintd asiassa Budéjovicky Budvar ja toiminimi asiassa
General Optica), ole merkitysti eikd se oikeuta ratkaisujen
erilaisuutta. Budvar sen sijaan viitti, ettd asiassa General
Optica annettu tuomio koski merkkid, jota suojattiin aino-
astaan sen kiyton osalta, miké on tekijd, jolla ei sen mielestd
ole merkitysta sellaisten alkuperanimitysten kannalta, jotka
ovat olemassa ja joita suojataan pelkéstddn rekisteroimalld;
ja se katsoi ndin ollen, ettd ndma tuomiot eivit ole ristirii-
dassa keskenidn ja etta 8 artiklan 4 kohdan edellytyksié on
arvioitava tapauskohtaisesti eli siten, ettd otetaan huomioon
sen merkin luonne, johon vedotaan. En yhdy Budvarin tahén
nikemykseen.
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oikeussddnnon alueelliseen soveltamisalaan. *!
Ajatus on johdonmukainen sen edelld koros-
tetun seikan kanssa, ettd 8 artiklan 4 kohta
kattaa merkkien hajanaisen kokonaisuuden,
josta joitakin suojataan pelkistdan kiytolld ja
toisia rekister6innilla.

131. Samaan pdatelméadn paadytadn toisek-
si sen jilkeen kun on tutkittu kaikki edelly-
tykset, joita asetuksessa N:o 40/94 asetetaan
merkille, jotta sithen voitaisiin vedota tdmén
8 artiklan 4 kohdan mukaisena hylkéysperus-
teena. Kuten jiljempdnd totean, ndmi edel-
lytykset voidaan luokitella kahteen suureen
ryhmaéén: yhtaaltd kahteen kansallisen oikeu-
den ryhmaéén (sédnnoksen a ja b alakohdas-
sa), joilla pyritddn takaamaan se, ettd merkkié
suojataan tai on aikaisemmin suojattu erityi-
selld tavalla kansallisella tasolla; ja toisaalta
kahteen edellytysten ryhméén ("kaytto liike-
elaméssd” ja "laajempi kuin paikallinen vai-
kutusalue”), joita valittaja pitdd perustellusti
"yhteison oikeuden” itsendisind edellytyksia
ja joilla pyritddn varaamaan tdma véitteiden
tekemistd koskeva menettelytapa merkeil-
le, joilla on kansallisen suojansa lisdksi tietty
kaupallinen kattavuus ja merkitys.

41 - Diccionario de la Real Academia Espafiola -sanakirjassa
miiritelliin sana "alcance” (vaikutusalue) siten, ettd silld
tarkoitetaan "capacidad de alcanzar o cubrir una distancia”;
Academia francesa -niminen sanakirja sisillyttad kisitteen
"portée” merkityksiin “distance maximale a laquelle une
chose peut exercer son effet, étendue, champ d’action d'un
phénomene”. Erityisen ilmaiseva on kisite “significance’,
jota kéytetddn englanninkielisessd versiossa ja jota pide-
tadn Cambridge Advanced Learner’s Dictionary -nimisessi
sanakirjassa synonyymini sanoille “importance” ja "special
meaning”.
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132. Kasitettd “vaikutusalue” on myds vaikea
erottaa markkinoista, joilla merkki ja sen kéyt-
to ilmenevit. Ei ole sattumaa, ettéd ensin pu-
hutaan merkin kayttdmisesta “liike-elamas-
sd”: vaikka vaatimuksessa viitataan merkkiin,
sen tulkintaa ei voida erottaa asiayhteydesti.
Sddannostd on tulkittava kokonaisuutena.

133. Niin ollen rekisterd6imattomait tavara-
merkit ja muut 8 artiklan 4 kohdassa tarkoi-
tetut merkit voivat toimia suhteellisena hyl-
kéysperusteena vain jos niiden vaikutusalue
on laajempi kuin paikallinen.” Alue, jonka
osalta titd vaikutusaluetta on arvioitava, on
alue, jolla merkki saa oikeudellista suojaa,*
mutta pelkéstddn se, ettd tdma suoja on voi-
massa jonkin jdsenvaltion tai useampien jé-
senvaltioiden koko alueella, ei takaa vaikutus-
aluetta koskevan edellytyksen tayttymista.

134. Edelld esitetyn vahvistaa myos se, jos
turvaudumme kolmanneksi teleologiseen
tulkintaan. Téméan vaikutusaluetta koskevan
edellytyksen huomioon ottaminen vastaa,
kuten olen useaan kertaan todennut, lainsdé-
tdjan tahtoa evidtd mahdollisuus turvautua
8 artiklan 4 kohtaan merkeiltd, jotka eivit

42 — Ks. vastaavasti Fernandez Novoa, C., El sistema comunitario
de marcas, toim. Montecorvo, Madrid, 1995, s. 167 seki v.
Miihlendahl, A., Ohlgart, D. ja v. Bomhard, V., Die Gemein-
schaftsmarke, Bech, Manchen, 1998, s. 38.

43 — Téamad ilmenee edelld tutkitusta alueellisuusperiaatteesta.
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"ansaitse” mahdollisuutta estdd samanlai-
sen tavaramerkin rekister6imistd yhteison
tasolla.

135. Asetuksen N:o 40/94 1 artiklan mukaan
yhteisoén tavaramerkki on voimassa ja sitd
suojataan koko unionin alueella, kun se on
rekisteroity. Jotta siis aikaisempi rekisterdi-
maiton oikeus voisi estdd sellaisen yhteison ta-
varamerkin rekisteréimisen, jonka on tarkoi-
tus kattaa 27 jdsenvaltion alue, sen on oltava
niin merkittdvé, ettd on oikeutettua asettaa se
etusijalle tdhdan myohempédn yhteison tava-
ramerkkiin ndhden. Sen "vaikutusalueen” on
oltava sellainen, ettd sen perusteella voidaan
mahdollisesti estdd tavaramerkin rekisteroi-
minen koko unionin alueelle ulottuvin vaiku-
tuksin, eikd tdma vaikutusalue voi tarkoittaa
ainoastaan sen oikeuden suojan maantieteel-
listd aluetta, johon vedotaan.

136. Tulkinnallinen ratkaisu, jonka ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuin tarjoaa
valituksenalaisessa tuomiossa, soveltuu hel-
posti merkkeihin, joilla on virallinen kan-
sainvilinen suoja rekister6innin kautta, kuten
Budilla. Suurin osa 8 artiklan 4 kohtaan kuu-
luvista merkeistd ei kuitenkaan tdytd niitd
ominaisuuksia.

44 — Ks. vastaavasti Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade,
R., Moody-Stuart, T. ja Keeling, D., Kerly’s Law of Trade
Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2005,
s. 274.

137. Yhtdaltd tarkasteltava sdédnnods néayt-
tdd olevan perustavanlaatuisesti ajatel-
tu merkeille, joita suojataan vain yhdessi
jasenvaltiossa, *® ei tapauksille, joita on mia-
rallisesti huomattavasti vahemmaén ja joissa
on rajatylittdvd suoja. Se, ettd tulkittaisiin
"vaikutusaluetta” koskeva edellytys oikeus-
suojan maantieteellisen alueen synonyymik-
si, johtaisi siihen, ettd suljettaisiin etukiteen
pois mahdollisuus vedota 8 artiklan 4 koh-
dassa tarkoitettuun suojaan merkeiltd, joita
suojataan kaikkialla jossain jdsenvaltiossa
mutta ei sen rajojen ulkopuolella, koska niil-
13 ei olisi koskaan laajempaa kuin paikallista
vaikutusaluetta. * Jotta ne otettaisiin mukaan,
kasitteelle vaikutusalue on annettava enem-
mén tosiasioihin liittyvd merkitys, jolloin
edellytetddn, ettd merkki tunnetaan esimer-
kiksi laajemmin kuin yhden kaupungin tai
maakunnan alueella.

138. Toisaalta valituksenalaisessa tuomiossa
ehdotettu ratkaisu ei sovellu myoskddn mer-
keille, jotka rekisteroimattomien tavaramerk-
kien tavoin syntyvit ja saavat suojaa kaytol-
1a, ilman rekisterdimisen tarvetta. Naissd
tapauksissa, joita on suurin osa merkeistd,
jotka kuuluvat téssd asiassa tutkitun sdén-
noksen soveltamisalaan, kidyton ulottuvuus

45 — Talté osin viitataan "tahdn merkkiin sovellettavan jasenval-
tion” oikeuteen.

46 — Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdmasta
tulkinnasta voitaisiin pédtelld, ettd ainoastaan kansainva-
linen suoja takaa timén vaikutusalueen (ks. tdstd valituk-
senalaisen tuomion 181 kohta: "aikaisempien oikeuksien,
joihin on vedottu, vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen,
koska niiden suoja ulottuu Lissabonin sopimuksen 1 artik-
lan 2 kohdan ja kahdenvilisen sopimuksen 1 artiklan perus-
teella niiden alkuperialueen ulkopuolelle”).
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ja oikeussuojan ulottuvuus eivit ole helposti
rajattavissa.

139. Todettakoon lopuksi, ettd — toisin kuin
valituksenalaisen tuomion 180 artiklassa esi-
tetaan — asetuksen N:o 40/94 107 artikla ei
mielestédni estd tissda ehdottamaani tulkintaa.

140. Asetuksen 8 artiklan 4 kohta toimii
rinnakkain timan 107 artiklan kanssa, kun
jalkimmaisessd sallitaan uuden yhteison ta-
varamerkin ja aikaisemman merkin, jonka
vaikutusalue on vain paikallinen, “rinnakkai-
suus” ja sdddetddn, ettd paikallisesti vaikut-
tavan aikaisemman oikeuden haltija (joka ei
voi ndin ollen vedota viitteensd tukemiseksi
yhteison tavaramerkin rekisteréimiseen vaan
sithen, ettd sitd suojataan jossain jasenvaltios-
sa) "voi kieltdd yhteison tavaramerkin kayton
alueella, jossa kyseinen oikeus on suojattu”
Sadannoksestd seuraa, ettd paikalliselle vai-
kutusalueelle kuuluu suoja, joka koskee vain
jasenvaltion aluetta, ja laajemmalle kuin pai-
kalliselle vaikutusalueelle kuuluu suoja, joka
koskee koko unionin aluetta,” mutta siité ei
seuraa se, ettd yhteison tason suojaa (siten,
ettd myohemmaén tavaramerkin rekisterdi-
mistd koskeva viite menestyisi) olisi annetta-
va vain silloin, kun oikeussuoja on olemassa
useammassa kuin yhdessd jadsenvaltiossa.
Mielestdni 107 artikla ei riitd luomaan erot-

47 — Fleckenstein pitdd tatd ajatusta ldhtokohtanaan ja kat-
s00, ettd molemmat artiklat muodostavat “jarjestelmén”:
Fleckenstein, J., Der Schutz territorial beschrinkter Ken-
nzeichen, Peter Lang — Europiische Hochschulschriften,
Frankfurt am Main, 1999, s. 104.
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tamatonta yhteyttd vaikutusalueen ja suojan
alueellisen ulottuvuuden valilld siind mielessi
kuin valituksenalaisessa tuomiossa esitetaan.

141. Edella esitetyn perusteella katson,
ettd riippumatta siitd, onko Budin kaltainen
maantieteellinen merkintd suojattu useam-
massa kuin yhdessd valtiossa kansainvilisen
sopimuksen nojalla, edellytys "laajempi kuin
paikallinen vaikutusalue” jaa tdyttymétta vain
silloin, jos voitaisiin osoittaa (kuten néyttda
tapahtuvan nyt késiteltdvassé asiassa), ettd se
on tunnettu ja kaytetty yhdessa niistd valtiois-
ta, joissa sitd suojataan.

142. Ensimmadisen valitusperusteen kolmas
osa on ndin ollen mielestdni hyviksyttava.

4, Paiatelma

143. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd
unionin tuomioistuin hyviksyy ensimmadisen
valitusperusteen toisen ja kolmannen osan ja
hylkdd ensimmaéisen osan.
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B Toinen valitusperuste, joka koskee asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan ja 74 artik-
lan 1 kohdan rikkomista

1. Asianosaisten lausumat

144. Valittaja  viittdd toisessa  valitus-
perusteessaan, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan ja 74 artik-
lan 1 kohdan rikkomista, ettéd valituksenalai-
sen tuomion 199 kohdassa on oikeudellinen
virhe, kun siind todetaan SMHV:n valituslau-
takunnan olevan velvollinen tutkimaan viran
puolesta sovellettava kansallinen oikeus ja
my0s oikeuskdytanto, joka liittyy Budvarin
oikeuteen kieltdd my6hemmaén tavaramerkin
kéytto vetoamalla maantieteelliseen merkin-
tadn. Katsoessaan, ettd kansallisten oikeu-
denkéyntien lopputulos voitaisiin selvittdd
yleisesti kdytettdvissd olevista ldhteist ja etté
se ndin ollen olisi notorinen seikka, joka jaisi
sen todistustaakan ulkopuolelle, joka asetuk-
sen 74 artiklassa asetetaan viitteen tekijille,
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
rikkonut tétd sadnnostd, jonka mukaan viite-
menettelyssi SMHV:n tutkimus on rajattava
seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja
osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. Oikeudellinen arviointi

145. Téhan toiseen valitusperusteeseen sisil-
tyy todellisuudessa kaksi erillistd kysymysté

146. Ensinndkin on tutkittava, velvoitetaan-
ko asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdas-
sa SMHV tutkimaan viran puolesta kyseisen
jasenvaltion oikeudenkidyntien tilanne ja lop-
putulokset ja ovatko kansalliset tuomioistuin-
ten tuomiot nédin ollen notorisia seikkoja.

147. SMHV:n valituslautakunta otti kumo-
tuissa padtoksissd huomioon vain muutamia
Ranskan ja Saksan tuomioistuinten ratkaisu-
ja, joilla merkin Bud haltijoilta evittiin oikeus
kieltdd sen kayttdo Anheuser-Buschilta niiden
kansallisilla alueilla. Tuolloin ndm3 kansalli-
set tuomiot eivit olleet lopullisia, mutta vali-
tuslautakunta ei ottanut huomioon tété seik-
kaa, johon Budvar ei ollut vedonnut.

148. SMHV:n valituslautakunta noudatti
tédlla menettelytavallaan mielesténi kaikilta
osin sddnnoksid, joita sovelletaan viiteme-
nettelyyn, ja erityisesti todistustaakkaa kos-
kevaa yleistd jarjestelmid, josta sdddetdén
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa.
Kyseisessd sddannoksessd vahvistetaan ensin
yleissddntond SMHV:n velvollisuus tutkia
asiasisdlto viran puolesta, minka jilkeen siiné
sdddetddn, ettd "rekisterdinnin hylkddmisen
suhteellisia perusteita koskevassa menet-
telyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esit-
tdmiin vaatimuksiin”
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149. Todistustaakka kuuluu nidin ollen kai-
kilta osin viitteen tekijalle, eikdi SMHV:td
voida moittia siitd, ettd se ei ole ottanut huo-
mioon joidenkin tuomioistuinten antamien
tuomioiden olemassaoloa, silld ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimen véitteesté
huolimatta ne eivdt ole "notorisia seikkoja”
Vaikka lahteet, jotka olisivat voineet antaa ta-
mén tiedon, olisivat olleet valituslautakunnan
"kaytettdvissd’, ei ole sen vaan asianosaisen
tehtdvind selvittdd kaikki tosiseikat, joihin
oikeudenkdynnissd vedotaan, ja erityisesti
osoittaa, onko kansallisessa oikeudenkéyn-
nissd annettu tuomio lopullinen.

150. Toiseksi valittaja esittdd tdmén toisen
valitusperusteen piadasiallisen viitteen sisél-
la epédsuorasti toisen viitteen, joka koskee
ndyttéd. Anheuser-Busch viittdd erityisesti,
ettd “valituslautakunnalla on todisteet sii-
td, ettd Budvar on pyrkinyt menestyksetté
saamaan kansalliset tuomioistuimet tun-
nustamaan oikeudet, joihin se vetoaa nyt
Anheuser-Buschin esittdmid tavaramerkki-
hakemuksia vastaan. —— Budvar ei ole esit-
tdnyt mitddn sellaista paitostd, joka antaisi
sille oikeuden vaatia sen oikeuksien tunnus-
tamista 8 artiklan 4 kohdan nojalla” Valituk-
sen sanamuoto saattaisi antaa aiheen ajatella,
ettd Anheuser-Buschin mielestd asetuksen
8 artiklan 4 kohdan b alakohtaa pitéisi tulki-
ta siten, ettd viitteen tekijdn on osoitettava,
ettd se on onnistunut tehokkaasti kieltdimaan

I - 2174

myO6hemmaén tavaramerkin kiyton ja ettd ei
olisi riittavaa, ettd silla olisi abstrakti oikeus
kieltad my6hemmaén tavaramerkin kaytto.

151. Mikali valittajan puoltama tulkinta on
tallainen, olen siitd eri mieltd. On mielestini
selvid, etta 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa
vaaditaan ainoastaan, ettd viitteen tekijalla
on timi abstrakti oikeus, kuten mahdolli-
suus suojata merkkiddn kansallisella tasolla.
Viitteen tekeminen on mahdollista, kunhan
tama oikeus on olemassa, vaikka sitd ei ole
kaytetty eikd tunnustettu tuomioistuimessa
nimenomaisesti.

152. Voitaisiin viittdd, ettd jos vaaditaan vain
abstraktia oikeutta, kaikki kansallista proses-
suaalista tilannetta koskevat viditteet menet-
tavit kokonaan merkityksensd (se, ovatko
oikeuden tunnustamisesta annetut tuomio-
istuinten ratkaisut lopullisia vai ei). Sellais-
ten kansallisten tuomioiden (lopullisten tai
ei-lopullisten) olemassaolo, joissa evitédn,
kuten téssé tapauksessa, oikeus kieltdd myo-
hemmin tavaramerkin olemassaolo, voivat
kuitenkin olla indisioita siitd, ettd taté oikeut-
ta ei ole olemassa.
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153. Katson, ettd toinen valitusperuste pitéisi
hyviksyd, tdimén rajoittamatta viimeksi mai-
nitun tdsmennyksen soveltamista.

C Valituksen hyviksyminen ja asian palaut-
taminen unionin yleiselle tuomioistuimelle

154. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd
valitus on hyviksyttava, koska toinen valitus-
peruste sekd ensimmaéisen perusteen toinen
ja kolmas osa hyviaksytéddn, ja ettd kyseinen
tuomio on kumottava.

155. Koska havaitut virheet vaikuttavat sel-
laisilta, ettd ne voidaan korjata ainoastaan
viemalld tosiseikkoja koskevat arvioinnit paa-
tokseen, asia ei mielestini ole ratkaisukelpoi-
nen, jotta unionin tuomioistuin voisi ratkaista
sen Euroopan unionin perussddnnén 61 ar-
tiklan ensimmadisessd kohdassa tarkoitetulla
tavalla, mistd syystd suosittelen sen palaut-
tamista unionin yleiselle tuomioistuimelle,

jotta taimaé voi tehdd ndmad selvitykset ja antaa
uuden ratkaisun niiden perusteella.

156. Unionin yleisen tuomioistuimen teh-
tdvdnd on erityisesti tutkia, onko Budvar
osoittanut, ettd merkkida Bud kaytettiin ”lii-
ke-eldméssd” ennen paivimadrad, jona An-
heuser-Busch jitti ensimmaisen hakemuksen
merkin Bud rekisteréimisestd yhteison tava-
ramerkiksi. Téssé yhteydessé yleisen tuomio-
istuimen on tulkittava itsendisesti "kayttoa
liike-elamassd” koskevaa edellytystd, eli sitd
ei saa rinnastaa edellytykseen, joka on omak-
suttu oikeuskdytdnngssd saman sanamuo-
don osalta mutta kyseisen asetuksen 9 artik-
lan 1 kohdan asiayhteydessa.

VII Oikeudenkiyntikulut

157. Koska ehdotan, ettd asia palautetaan
unionin yleisen tuomioistuimen késiteltavak-
si, tdhan muutoksenhakuun liittyvistd oikeu-
denkéyntikuluista on padtettavd myohemmin.
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VIII Ratkaisuehdotus

158. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin

1) hyvaksyy Anheuser-Buschin valituksen, joka koskee Euroopan yhteistjen ensim-
maisen oikeusasteen tuomioistuimen ensimmaiisen jaoston yhdistetyissé asioissa
T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06 16.12.2008 antamaa tuomiota

2) palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

3) péaittdd oikeudenkiyntikuluista myohemmin.
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