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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
16 pdivini toukokuuta 2013"

Asia C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, aiemmin New Yorker SHK Jeans GmbH,
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Todisteet tosiasiallisesta kaytosta —
Madrdajan padtyttyd toimitetut todisteet

1. Sisdmarkkinoiden harmonisointivirastossa (jaljempand SMHV tai virasto) kdytdvidssd menettelyssd
asianosaiset voivat péadsddntoisesti, ellei toisin ole médritty, esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden
médrdaikojen paittymisen jalkeen, joita tille esittdmiselle on asetettu yhteison tavaramerkistd annetun
asetuksen N:o 207/2009° sd@nnoksissd, ja SMHV:lla on harkintavalta paittid, ottaako se huomioon
tallaisia tosiseikkoja ja todisteita. Talli tavoin tulkittiin asiassa SMHV vastaan Kaul® annetussa
tuomiossa yhteisén tavaramerkistd annetun asetuksen N:o 40/94* 74 artiklan 2 kohtaa, josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta.

2. Nyt késiteltdvdssa asiassa, jossa on valitettu unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-415/09, New
Yorker SHK Jeans vastaan SMHV, 29.9.2011 antamasta tuomiosta (jaljempéna valituksenalainen
tuomio),” unionin tuomioistuinta on pyydetty lihinna tarkastelemaan, onko asetuksen N:o 2868/95°
(jaljempand tdytdntoonpanoasetus) 22 sdadnnon 2 kohta, joka koskee maidrdaikaa, jonka kuluessa
vditteentekijan on esitettdvd viitemenettelyssd todisteet tosiasiallisesta kaytostd, poikkeus tédhan
paasaantoon.

3. Yhdistetyissd asioissa C-609/11 P ja C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik vastaan SMHV ja
centrotherm Clean Solutions, tdndédn antamassani ratkaisuehdotuksessa kasittelen samankaltaista
kysymystd, joka koskee tillaisten todisteiden huomioon ottamista menettdmismenettelyn yhteydessa.

1 — Alkuperdinen kieli: englanti.

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu versio) (EUVL L 78, s. 1). Se tuli voimaan

13.4.2009 (ks. 167 artikla).

— Asia C-29/05 P, tuomio 13.3.2007 (Kok., s. I-2213, 42 kohta).

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

— Kok, s. 1I-336*.

— Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 taytintoonpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus
(EY) N:o 2868/95 (kodifioitu versio) (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna mm. 29.6.2005 annetulla komission asetuksella

(EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4). Vaikka viiteilmoitus jatettiin tissd asiassa ennen kuin tdytintdonpanoasetusta muutettiin asetuksella
N:o 1041/2005, kaikki menettelyn merkitykselliset vaiheet tapahtuivat timédn muuttamisen jilkeen.

)
|

N Ul s W
|

FI

ECLIL:EU:C:2013:326 1




RATKAISUEHDOTUS — ELEANOR SHARPSTON - ASIA C-621/11 P
NEW YORKER SHK JEANS v. SMHV

4. Erillinen mutta asiaan liittyvd kysymys on se, onko valituslautakunnalla viitemenettelyssa
harkintavalta ottaa huomioon véiteosaston asettaman maédrdajan jilkeen toimitetut todisteet aiempien
tavaramerkkien olemassaolosta ja pitevyydestd sekd kadnnokset. Tétd kysymystd tarkastellaan
yhdistetyissd asioissa C-120/12 P, C-121/12 P ja C-122/12 P, Rintisch vastaan SMHV, myo6s tdnddn
antamassani ratkaisuehdotuksessa.

EU:n tavaramerkkioikeus

5. Kun suurin osa tdmén asian merkityksellisistd seikoista tapahtui,” asetus N:o 207/2009 ei ollut vield
tullut voimaan ja ndin ollen sovellettiin asetusta N:o 40/94. Kun valituslautakunta teki padtoksenss,
sovellettiin asetusta N:o 207/2009.° Asianosaiset ja unionin yleinen tuomioistuin sovelsivat asetusta
N:o 207/2009. Joka tapauksessa aineellisesti asetuksella N:o 207/2009 ainoastaan kodifioidaan asetus
N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna. Tamidn vuoksi viittaan jédljempdnd asetukseen
N:o 207/20009.

6. Asetuksen N:o 207/2009 41 artiklassa, jonka otsikko on "Viite”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterdintia vastaan voi tehdd viitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemisesta, silld perusteella, ettd tavaramerkin rekisterdinti
8 artiklan mukaisesti olisi hylattava:[® ]

3. Viite on tehtdvé kirjallisesti ja se on perusteltava. —— Viitteen tekija voi viraston asettamassa
madrdajassa esittdd vaitteensd tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

7. Asetuksen 42 artiklassa, jonka otsikko on "Viitteen tutkiminen”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Tutkiessaan viitettd virasto pyytdd, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittimédn asettamassaan
madrdajassa toisten osapuolten tai sen itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd toimitettava
todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltdneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa
yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta,
joita varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kayttamatta
jattdmiseen, jos tdhdn pdivadn mennessd aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterdityna vahintéén viisi
vuotta. Jos niitd todisteita ei esitetd, vdite hylatdan. — —

3. Edelld olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kéytto jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on suojattu, vastaa kayttod yhteisossa.

”

8. Asetuksen 75 artiklan mukaan "SMHYV perustelee paitoksensd” ja “ne voivat perustua ainoastaan
sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa”.

7 — Ks. jdljempénad 19 ja 24 kohta.
8 — Ks. jdljempana 25 kohta.
9 — Asetuksen 8 artiklassa sdddetddan suhteellisista hylkdysperusteista.
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9. Asetuksen 76 artiklassa, jonka otsikko on "Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, sdddetddn
seuraavaa:

”1. Menettelyssd virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittidneet ajoissa.”

10. Taytantodnpanoasetuksessa annetaan asetuksen N:o 207/2009 tdytintoon panemiseksi tarpeelliset
sddannot. ' Niiden sddntojen “tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkiasioiden joustava ja tehokas

kisittely virastossa”."

11. Taytantoonpanoasetuksen 15 sddnnossd sdddetddn, mitd vaiteilmoituksessa “on oltava” (2 kohta) ja
mitd siind "voi olla” (3 kohta). Erityisesti 15 sddnnon 3 kohdan b alakohdassa sdddetddn, ettd
véditeilmoituksessa voi olla "perusteltu lausunto, josta kayvat ilmi tdrkeimmét seikat ja perustelut,
joihin viite perustuu, ja todisteet viditteen tueksi”.

12. Taytantodnpanoasetuksen 18 sddnnodssd kuvaillaan véitemenettelyn aloittamista tutkittavaksi otetun
viitteen osalta: "

”1) Kun viite on [otettu tutkittavaksi], virasto ilmoittaa osapuolille, ettd vditemenettely aloitetaan
kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Tatd madrdaikaa voidaan pidentad
enintddn 24 kuukauden pituiseksi, jos molemmat osapuolet toimittavat pidentdmistd koskevan
pyynnon ennen madrdajan umpeutumista.

13. Taytantoonpanoasetuksen 19 sadnnossé sdddetddn seuraavaa:

”1) Virasto antaa viitteentekijalle tilaisuuden esittdd seikkoja, todisteita ja perusteluja viitteensa
tueksi tai tdydentdd kaikkia 15 sddnnon 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja
perusteluita viraston asettamassa médréajassa, joka on vdhintddn kaksi kuukautta siitd paivasts,
jona vditemenettelyn 18 sd@nnon 1 kohdan mukaan katsotaan alkavan.

2)  Edellda 1 kohdassa tarkoitetun maérdajan kuluessa viitteentekijan on esitettivd myos todisteet
aikaisemman merkkinsa tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekd sen
antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, ettd hanelld on oikeus tehda viite. — —

4)  Virasto ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia, joita
ei ole jatetty tai kddnnetty menettelyssa kaytettdville kielelle viraston asettaman médrdajan
kuluessa.”

10 — Ks. tdytdntoonpanoasetuksen johdanto-osan viides perustelukappale.
11 — Ks. tdytdntoonpanoasetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.

12 — Sdannossd 17 esitetddn perusteet viitteen tutkimatta jattdmiselle. Niitd ovat véitemaksun suorittamatta jattiminen, véiteilmoituksen
jattaminen lilan myo6héddn, vditteen perusteiden esittimattd jittdminen, se, ettei aikaisempaa merkkiéd tai aikaisempaa oikeutta, johon viite
perustuu, tarkasti yksiloidd, 16 saannon 1 kohdassa edellytetyn kaddnnoksen toimittamatta jattdminen ja 15 s3dnnon sddnnosten
noudattamatta jattaminen.
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14. Taytantoonpanoasetuksen 20 sddnndssd, jonka otsikko on ”Viitteen tutkiminen”, sdddetddn
seuraavaa:

”1)

3)

4)

6)

Jos viitteentekiji ei ole ennen 19 sd@nnén 1 kohdassa[" ] tarkoitetun midrdajan umpeutumista
esittdnyt  todisteita aikaisemmasta merkistddn tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen
voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta sekéd oikeudestaan tehda viite, viite hyldtaan
perusteettomana.

Jos vaitettd ei hyldtd 1 kohdan mukaisesti, virasto antaa tiedoksi hakijalle véitteentekijan jattamat
asiakirjat ja kehottaa hdntd esittdimddn omat huomautuksensa viraston asettaman méérédajan
kuluessa.

Jos hakija ei jata huomautuksia, virasto tekee padtoksensd viitteestd kaytettdvissddn olevien
todisteiden perusteella.

Hakijan jattamdt huomautukset annetaan tiedoksi viitteentekijille, jota virasto kehottaa
katsoessaan sen tarpeelliseksi vastaamaan viraston asettaman méérédajan kuluessa.

Asianmukaisissa tapauksissa virasto voi kehottaa osapuolia rajoittamaan huomautuksensa
tiettyihin aiheisiin, jolloin se sallii niiden ottaa muut aiheet esille menettelyn mychemmassa
vaiheessa. Virastoa ei missddn tapauksessa voida pyytdd ilmoittamaan osapuolille, mitd seikkoja
tai todisteita voidaan mahdollisesti jattad tai ei ole jatetty.

15. Taytantoonpanoasetuksen 22 sddnndssd, jonka otsikko on “Kéyton todistaminen”, sdddetddn
seuraavaa:

”1)

Asetuksen [N:o 207/2009 42 artiklan 2] kohdan mukainen kédyton todistamista koskeva pyynto
hyviksytddn vain, jos hakija jattdd pyynnon viraston asettaman médrdajan kuluessa 20 sddnnon
2 kohdan mukaisesti.

2)  Jos viitteentekijan on todistettava tavaramerkin kdytto tai se, ettd on olemassa perustellut syyt
kayttamatta jattdmiseen, virasto pyytdd viitteentekijad toimittamaan vaaditut todisteet viraston
asettaman maddrdajan kuluessa. Jos viitteentekija ei toimita todisteita maédrdajan kuluessa, virasto
hylkaa viitteen.

3)  Kayton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettdva véitteen perustana olevan
tavaramerkin kayton paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden osalta, joita varten se on
rekisterdity ja joihin vidite perustuu sekd todisteet ndiden tietojen tueksi 4 kohdan mukaisesti.

4)  Todistusaineisto on jitettiva 79 ja 79 a sadannon['* ] mukaisesti, ja se on periaatteessa rajoitettava
viitettd tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin,
luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekd asetuksen [N:o 207/2009 78]
artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.

13 — [Alaviite koskee sddannon englanninkielistd versiota.]

14 — Taytantoonpanoasetuksen 79 ja 79 a sddnndssé esitetddn yleisia vaatimuksia tiedonantojen toimittamisesta kirjallisesti tai muulla tavoin.
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5) Kayton todistamista koskevan pyynnon esittimisen yhteydessd voidaan esittdd myos
huomautuksia viitteen perusteista. Némd huomautukset voidaan jdttdda yhdessd niiden
huomautusten kanssa, jotka esitetddn vastauksena kayton todistamiseen.

16. Taytdntoonpanoasetuksen 50 sddnndn, jonka otsikko on ”"Valituksen tutkiminen”, 1 kohdan
kolmannessa alakohdassa todetaan seuraavaa:

"Kun valitus kohdistuu véiteosaston tekemaén paatokseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen
niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty viiteosaston asetuksen ja ndiden sdéntdjen
mukaisesti asettamassa méadrdajassa, ellei valituslautakunta katso, ettd olisi otettava huomioon uusia tai
taydentévia tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 207/2009 76] artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

17. Taytantoonpanoasetuksen 71 sadannoén 1 kohdan mukaan virasto voi tietyin edellytyksin myontaa
asetetulle méadrdajalle jatkoajan.

Menettely SMHV:ssa

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (jdljempdand New Yorker Jeans) teki 31.10.2003
hakemuksen sanamerkin FISHBONE rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi. Se halusi rekisteroida
timidn tavaramerkin muun muassa Nizzan luokituksen luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille."
Hakemus julkaistiin 1.11.2004.

19. Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (jiljempand Vallis) toimitti 28.1.2005 vaiteilmoituksen téita
rekisterdintid vastaan. Sen viite perustui aiempaan kreikkalaiseen kuviomerkkiin, joka sisaltdd sanat
"Fishbone” ja "Beachwear” ja joka oli rekisterdity 17.5.1996 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan

25 kuuluville "T-paidoille ja rantavaatteille”.'®

20. New Yorker Jeans pyysi 5.4.2006 paivitylla kirjeella Vallisia esittdmaan todisteet tavaramerkkinsa
kaytostd. SMHV pyysi Vallisia tekemdin tdmén viimeistadn 6.6.2006.

21. Vallis toimitti 6.6.2006 pdivitylla kirjeellddn seuraavat todisteet: i) 1.6.2006 paivitty valaehtoinen
todistus, ii) useita laskuja ja iii) joitakin valokuvia. New Yorker Jeans vaitti 25.9.2006 pdivityssa
kirjeessd, ettd todisteet (ensimmdinen todiste-erd) olivat riittdmdttomid osoittamaan aiemman
tavaramerkin tosiasiallisen kayton.

22. SMHV pyysi 14.11.2006 paivatylla kirjeelld Vallisia vastaamaan tdhdn viitteeseen ja esittdmadn
huomautuksensa viimeistddan 14.1.2007.

23. Vallis esitti 15.1.2007 vastaanotetulla kirjeelld'” lisida huomautuksia ja todisteita, muun muassa
vuosilta 2000, 2001 ja 2003 periisin olevia katalogeja (toinen todiste-erd).

15 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

16 — Viiteperusteet olivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 4 kohdassa (joista on tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta ja 4 kohta) mainitut perusteet.

17 — Paivamadra 14.1.2007 oli sunnuntai. Taytdntoonpanoasetuksen 72 sdédnnon 1 kohdan mukaan médrdaikaa pidennettiin seuraavaan péivaan.
Ks. valituksenalaisen tuomion 29 kohta.
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24. SMHV:n viiteosasto hyviksyi 26.5.2008 " viitteen luokkaan 18 kuuluvien "laukkujen ja reppujen” ja
kaikkien luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Sen toteamus, jonka mukaan sekaannusvaara oli
olemassa, perustui muun muassa vuoden 2001 katalogiin, joka oli toimitettu 15.1.2007 (ja ndin ollen
6.6.2006 jéilkeen) vastaanotetun kirjeen mukana.

25. New Yorker Jeansin tdstd péadtoksestd 30.7.2009 tekemén valituksen seurauksena SMHV:n
valituslautakunta pysytti vditeosaston péaidtoksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta mutta hylkési
vditteen luokkaan 18 kuuluvien “laukkujen ja reppujen” osalta. Se totesi erityisesti, ettei vditeosasto
tehnyt virhettd ottaessaan huomioon toisen todiste-erdn, joka toimitettiin 15.1.2007 vastaanotetun
kirjeen mukana.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio

26. Unionin yleisessa tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa New Yorker Jeans vaati unionin yleista
tuomioistuinta

— muuttamaan valituslautakunnan pédtostd ja toteamaan, ettd valitus oli perusteltu ja vaite hylétty
luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta

— toissijaisesti kumoamaan valituslautakunnan péatoksen siltd osin kuin siind hylattiin valitus ja
vahvistettiin hakemuksen hylkddminen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta ja

— velvoittamaan SMHV:n  korvaamaan oikeudenkdyntikulut, —mukaan lukien kantajalle
valituslautakunnassa kéaydystd menettelystd aiheutuneet kulut.

27. New Yorker Jeans esitti nelja kanneperustetta, joiden mukaan oli rikottu

— asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 76 artiklan 2 Lkohtaa sekd
taytantoonpanoasetuksen 22 sddnnoén 2 kohdan toista virkettd, koska valituslautakunta arvioi
todisteita virheellisesti

— asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa, koska valituslautakunta ei esittinyt perusteluja, joiden
perusteella kantaja olisi voinut ymmartds, miksi lisatodisteet otettiin huomioon

— asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa ja 15 artiklan 1 kohdan ensimmadistd alakohtaa
ja toisen alakohdan a alakohtaa, koska valituslautakunta totesi tosiasiallisen kayton sellaisten
todisteiden (riippumatta siitd, oliko ne toimitettu ajoissa vai ei) perusteella, jotka olivat
riittdmattomid kayton luonteen ja laajuuden osoittamiseksi, ja

— asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska wvalituslautakunta arvioi
sekaannusvaaraa virheellisesti.

28. Unionin yleinen tuomioistuin hylkési 29.9.2011 kanteen perusteettomana ja velvoitti New Yorker
Jeansin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

29. New Yorker Jeansin valitus unionin tuomioistuimessa koskee ainoastaan tuomion sitd osaa, jossa
unionin yleinen tuomioistuin arvioi 15.1.2007 paivétyn kirjeen mukana toimitettua toista todiste-erda.

18 — Huomasin kuitenkin, ettd valituslautakunta viittasi vditeosaston 26.3.2008 tekemdin paitokseen.
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30. Valituksenalaisen tuomion 23 ja 24 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin esitti tiivistetysti
oikeuskédytdnnon, joka koskee SMHV:n harkintavaltaa ottaa huomioon merkityksellisen maidrdajan
jalkeen toimitettuja tosiseikkoja ja todisteita:

”23

24

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sanamuodosta seuraa, ettd padsaannon mukaan ja
ellei erikseen ole toisin sdddetty, asian osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden
madrdaikojen padttymisen jéilkeen, jotka niiden esittdmiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009
sadnnoksilld, eikdi SMHV:td ole millddn tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai
todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tdlld tavalla liian myohdan (ks. vastaavasti em.
asia SMHYV v. Kaul, tuomion 42 kohta ja asia CORPO livre," tuomion 44 kohta).

Vaikka SMHV:ssa kaytdvin menettelyn osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden
esittdmiselle asetettujen médrdaikojen péatyttyd, tdméd mahdollisuus ei ole ehdoton, vaan sen
edellytyksend on se, ettei toisin ole sdddetty. Ainoastaan tilld edellytykselli SMHV:la on
harkintavaltaa, jota vyhteisdjen tuomioistuin totesi silld olevan, kun se tulkitsi asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa (em. asia CORPO livre, tuomion 47 kohta).”

31. Valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin sovelsi (vilillisesti)
unionin tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamaa tuomiota
taytantoonpanoasetuksen 22 sadnnon 2 kohtaan:

725

26

[Taytantoonpanoasetuksen] 22 sddnnon 2 kohdassa sdddetddn, ettd jos viitteentekijan on
asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin
tosiasiallinen kaytté, SMHV pyytdd viitteentekijad toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa
maédrdajan kuluessa. Saman 22 sddnnon 2 kohdan toisessa virkkeessd lisdtddn, ettd jos
viditteentekija ei toimita todisteita madrdajan kuluessa, SMHV hylkaa viitteen.

Kyseisestd toisesta virkkeestd seuraa, ettd aiemman tavaramerkin kayttoa koskevien todisteiden
toimittaminen tétd varten asetetun madrdajan paatyttyd merkitsee lahtokohtaisesti sitd, ettd viite
hylatadan ilman, ettd SMHV:lla olisi tdtd koskevaa harkintavaltaa. Se, onko aikaisempaa
tavaramerkkia kaytetty tosiasiallisesti, on nimittdin ennakkokysymys, joka on tdmén vuoksi
ratkaistava ennen kuin varsinaisesta viitteestd tehdaan paatos (em. asia CORPO livre, tuomion
49 kohta).”

32. Valituksenalaisen tuomion 27-36 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin perusteli kantajan
kanneperusteen hylkdamistd seuraavasti:

”27

28

Unionin yleinen tuomioistuin on —— todennut, ettd [tdytantoonpanoasetuksen] 22 sddnnon
2 kohdan toista virkettd ei voida tulkita siten, ettei sen mukaan olisi mahdollista ottaa uusien
seikkojen vuoksi huomioon lisdtodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen médrdajan
paittymisen jilkeen (asia HIPOVITON,* tuomion 56 kohta ja em. asia CORPO livre, tuomion
50 kohta).

Nyt késiteltdvéssd asiassa kantaja vdittdd lahinng, ettd valituslautakunta oli vadrdssa todetessaan,
ettd viiteosastolla oli oikeus ottaa huomioon katalogit, silld perusteella, ettd ne oli toimitettu
ailemman tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevien todisteiden toimittamiselle asetetun
madrdajan jalkeen. Téllainen argumentaatio ei voi kuitenkaan menestya.

19 — Asia T-86/05, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV - Lopes de Almeida Cunha ym. (CORPO livre), tuomio 12.12.2007 (Kok., s. 11-4923).
20 — Asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV - Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, (Kok., s. II-2787).
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30 Toiseksi on katsottava, ettd koska viliintulija toimitti médrdajassa eli 6.6.2006 merkityksellisid
todisteita, kuten valaehtoisen todistuksen, laskuja ja valokuvia, sen on katsottava toimineen
[taytantoonpanoasetuksen] 22 sddnnon 2 kohdan toisessa virkkeessd asetetussa médrdajassa.
Lisdksi on kiistatonta, ettd sen jilkeen, kun kantaja huomautti todisteiden olevan riittdmattomis,
SMHV antoi viliintulijalle mahdollisuuden esittdd huomautuksensa 14.1.2007 mennessd. Tdssd
yhteydessd viiteosasto saattoi ottaa huomioon viliintulijan tdssd méddrdajassa esittimien
huomautusten yhteydessd esittamait todisteet.

31 [Taytdntoonpanoasetuksen] 22 sddnnon 2 kohdan on ymmaérrettivd tarkoittavan sitd, ettei
mikddn sulje pois lisdtodisteiden, jotka ainoastaan tdydentdvat médrdajassa toimitettuja muita
todisteita, huomioon ottamista, kun ensimmadiset todisteet eivdt ole merkityksettomid vaan
toinen osapuoli piti niitd riittdméttomind. Téllainen toteamus, joka ei mitenkddn tee edelld
mainittua sddntéd merkityksettoméksi, on pitevd varsinkin, kun valiintulija ei kayttianyt
madrdaikoja  vadrin  kayttamalld tietoisesti viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen
huolimattomasti.

33 Nyt kasiteltdavdssd asiassa on todettava, ettd koska viliintulijan véiteosaston asettaman méérédajan
paatyttyd toimittamat todisteet eivdt olleet ensimmadisid ja ainoita todisteita kdytostd vaan
madrdajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden lisdksi toimitettuja todisteita, se seikka,
ettd kantaja riitautti ndma todisteet, oli riittdvdd perustelemaan sen, ettd viliintulija toimitti
liséndyttod esittdessddn huomautuksensa. Sen perusteella, ettd ndma todisteet otettiin huomioon,
vditeosasto ja tdmin jalkeen valituslautakunta saattoivat péadttda aiemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kaytostd kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella.

34  Kolmanneksi toteamus, jonka mukaan viiteosasto oli tdysin oikeassa ottaessaan huomioon sille
15.1.2007 toimitetut katalogit, on my0s viitemenettelyjen yleisemmén tavoitteen mukainen,
jonka yhteydessd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan on tulkittu merkitsevén sitd, ettd
jopa lilan myohéén esitetyt todisteet on otettava huomioon, jos ne ovat merkityksellisia eivitka
menettelyn vaihe ja asian olosuhteet estd niiden esittdmista.

36  Tamén vuoksi ensimmdinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2
ja 3 kohta ja 76 artiklan 2 kohtaa sekd [tdytintoOnpanoasetuksen] 22 sddnnon 2 kohdan toista
virkettd on rikottu, on hylattédva perusteettomana.”

Tiivistelmd valituksesta ja vaatimuksista

33. Valitus perustuu yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin
rikkoi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 76 artiklan 2 kohtaa seka
taytantoonpanoasetuksen 22 sddnnon 2 kohtaa, kun se totesi, ettdi SMHV voi ottaa huomioon
tosiasiallista kayttod koskevan lisdndyton, joka on esitetty SHMV:n tdmdn ndyton toimittamiselle
asettaman maddrdajan paatyttya.

34. New Yorker Jeans vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion,
kumoamaan valituslautakunnan 30.7.2009 tekemin péatoksen siltd osin kuin valitus hyldtdén ja
hakemuksen hylkddminen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta vahvistetaan tai toissijaisesti
palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle asian ratkaisemiseksi. Se vaatii unionin
tuomioistuinta myos velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkédyntikulut ensimmaisessé
oikeusasteessa ja muutoksenhaun yhteydessa.
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35. SMHV viittdd, ettd valitus on kokonaisuudessaan perusteeton, ja vaatii unionin tuomioistuinta
velvoittamaan vastaajan korvaamaan sen oikeudenkayntikulut.

Asainosaisten ja muiden osapuolten lausumat

36. New Yorker Jeans viittdd, ettd tdytdntoonpanoasetuksen 22 sddnnon 2, 3 ja 4 kohdan tarkastelu
yhdesséd osoittaa, ettd SMHV:n on hylattiava viite eikd silla ole harkintavaltaa paattdd muutoin, ellei
vditteen perustana olevan tavaramerkin kidyton paikasta, ajasta, laajuudesta ja luonteesta ole toimitettu
asianmukaisia todisteita 22 sd@nnon 2 kohdan toisessa virkkeessa kuvatussa médrédajassa (tdssd asiassa
viimeistddn 6.6.2006). Tama hylkddminen ei aiheuta mitdén perusteetonta haittaa viitteentekijille, joka
oli vaitettd tehdessddn tietoinen siitd, ettd sitd voidaan pyytdd todistamaan sen tavaramerkin, johon se
vetoaa, tosiasiallinen kaytto. Vaitteentekijdlla oli ndin ollen riittdvd aika valmistella todisteet ja
tarvittaessa hakea 22 sddnnon 2 kohdassa tarkoitetun méaardajan pidentdmistd. Télloin ei ole tarvetta
sille, ettd viitteentekijan sallitaan esittdéd toinen todiste-erd. Valittajan mukaan 22 sd@nnon 2 kohta on
siis poikkeus asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan pddsddantoon ja asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklan toisessa virkkeessd* ja tdytintdonpanoasetuksen 20
sddannon 4 kohdassa asetettuihin sdéntoihin.

37. Vaikka unionin tuomioistuin katsoisi unionin yleisen tuomioistuimen tapaan, etti toinen
todiste-erd on hyvaksyttdvad lisdndyttod ja ettd tdytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnén 4 kohtaa
sovelletaan, New Yorker Jeans viittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki virheen todetessaan, ettei
SMHYV kayttianyt véadrin harkintavaltaansa, kun se otti huomioon tdiméan néyton.

38. SMHV:n mukaan 22 sddnnon 2 kohta on epéselvda uusien todisteiden ja tdydentdvien todisteiden
erottelun osalta. Toisessa virkkeessd sdaddetddn, ettd viraston on hylattava viite, jos viitteentekija ei
toimita “todisteita” médrdajan kuluessa. Tamia kattaa tilanteet, joissa viitteentekija ei esitd mitddn
todisteita madrdajassa, mutta siind ei viitata nimenomaisesti tilanteisiin, joissa on toimitettu joitakin
“todisteita”, muttei riittavasti. Unionin tuomioistuimen on niin ollen madiritettiva, sovelletaanko 22
sadannon 2 kohdassa esitettyd madrdaikaa i) ainoastaan liian myohéén esitettyihin uusiin todisteisiin (ja
mahdollisesti my6s todisteisiin, jotka on esitetty sellaisten alkuperdisten todisteiden tdydentdmiseksi,
jotka olivat todistetusti merkityksettomid, ilmeisen epatdydellisia tai vdhamerkityksellisia kéyton
olennaisten tekijoiden suhteen, silld téllaisissa tilanteissa toista mahdollisuutta pyytdva osapuoli
loukkaisi vilittomasti menettelyn nopeuden ja tehokkuuden periaatteita) vai ii) myds lisdndyttoon, joka
— vaikka se tdydentdd aiemmin toimitettua materiaalia — on "uutta”, koska siind otetaan esiin uusia
tosiseikkoja tai se koskee viitteitd, joita aiemmin ei ollut perusteltu. SMHV katsoo, ettd asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta tulisi tarkoituksettomaksi, jos madrdajan paatyttyd esitettyja
todisteita ei voisi milloinkaan ottaa huomioon. Se kiistdd myos viitteen, ettd lisindytto pitdisi hyviksya
ainoastaan, jos silld perustellaan jo todistettua kayttoa: jos alkuperdinen ndyttd olisi riittavaa
tosiasiallisen kédyton todistamiseksi, lisindyton toimittamiselle ei olisi tarvetta eika syyta.

39. Molemmat asianosaiset pohtivat kyseisen 22 sddnnén 2 kohdan tulkinnan vaikutusta
vaitemenettelyn kulkuun. New Yorker Jeans vaittdd, ettei 22 sddnnon 2 kohdassa tarkoitettua
madrdaikaa voida kiertdd pyytdmadlld viitteentekijad esittdmédn 20 sddnnon 4 kohtaan perustuvia
lisshuomautuksia. Jos viitteentekijan sallittaisiin esittdd todisteita ja huomautuksia, kantajan
kannattaisi olla reagoimatta alkuperdisen madrdajan kuluessa toimitettuihin riittdmattomiin
todisteisiin. Tamd lopputulos olisi 22 sddnnon 2 kohdan tarkoituksen, joka on viditemenettelyn
tekeminen tehokkaksi ja ennakoitavaksi, sekd oikeusvarmuuden periaatteen ja selkeitd ja
jarjestelmallisid menettelyja koskevan tarpeen vastainen.

21 — Tédmén sadnnoksen osalta ks. jdljempana alaviite 42.
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40. SMHYV viittas, ettd 22 sddnnon 2 kohta on prosessiekonomian periaatteen nimenomainen ilmaus
sikdli kuin siind edellytetddn, ettd tutkinta lopetetaan valittomaésti, jos on selvad, ettd viite on ilmeisen
perusteeton. Kun kéyttdmisestd on ainakin jotain ndyttod, tutkintaa ei ole kuitenkaan perusteltua
lopettaa valittomasti. Sithen mennessd toimitettu ndyttd on annettava tiedoksi hakijalle, jotta se voi
kayttda puolustautumisoikeuksiaan esittdmalld siitd huomautuksensa. Tamén jilkeen SMHYV voi joko
aloittaa uuden huomautuskierroksen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan nojalla (kuten nyt
kasiteltaviassd asiassa) tai tehdd asiassa lopullisen péaédtoksen tarkastelemalla ndyton riittdvyyttd ja
aineellisia perusteita yhdessa.

41. SMHYV Kkatsoo, ettd unionin yleisen tuomioistuimen tulkinta on oikea ja edelld mainitussa asiassa
SMHYV vastaan Kaul annetussa tuomiossa esitettyjen periaatteiden mukainen, koska

— asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa viitattiin lilan myohéddn esitetyn ndyton
hyviksymismahdollisuuteen yleisend menettelyllisend periaatteena; poikkeuksia padsdannosta pitdisi
ndin ollen tulkita suppeasti

— aidosti tdydentdvien todisteiden toimittaminen liilan myohddn nayttdad tdyttavan asiassa SMHV
vastaan Kaul annetussa tuomiossa asetetut edellytykset

— tallaisten tdydentdvien todisteiden hyviksymismahdollisuuden sdilyttdminen vaikuttaa olevan
lahenpédnd asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion, jossa tukeuduttiin oikeusvarmuuden ja
hyvdn halinnon periaatteisiin, henked ja

— nyt kasiteltdvissd asiassa kyseessd olevan kaltaisessa tilanteessa ei vaikuta olevan mitdén ylivertaista
syytd, miksi vditteentekijan ei pitdisi antaa vahvistaa tai selventdd alkuperdistd nayttoddn
toimittamalla lisdmateriaalia, vaikka alkuperdinen mééarédaika on pédttynyt.

Arviointi

Alustavat huomiot

42. Valitus koskee pelkéstdén sitd, onko SMHV:n viiteosastolla harkintavaltaa paittda ottaa huomioon
tosiasiallista kayttod koskevia todisteita, jotka se vastaanotti ndiden todisteiden toimittamiselle
asettamansa alkuperdisen méérdajan paittymisen jalkeen.

43. Ainoan valitusperusteensa tueksi New Yorker Jeans esittdd kolme viitettd. Ne vastaavat osittain sen
unionin yleisessd tuomioistuimessa esittdmadn ensimmaiisen kanneperusteen tueksi esitettyjd vaitteitd.
Sen ensisijainen vidite koskee ndyton toimittamista tosiasiallisen kdyton = todistamiseksi
vditemenettelyssa. Toissijaisesti valittaja vaittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki virheen
luonnehtiessaan lisdndyttod. Siltd varalta, ettd unionin tuomioistuin on téstd eri mieltd, New Yorker
Jeans esittdd lisdvditteen unionin yleisen tuomioistuimen kannasta, joka koskee SMHV:n harkintavaltaa
padttad siitd, ottaako se huomioon titd néyttod vai ei. Tarkastelen kutakin véitettd erikseen.

44. New Yorker Jeans vetoaa asetuksen N:o 207/2009 ja tdytdntoonpanoasetuksen rikkomiseen.

Viimeksi mainittu sisiltdd ensiksi mainitun tiytintoon panemiseksi tarvittavat siadnnokset.” Sitd ei
ndin ollen voida tulkita asetuksen vastaisella tavalla.

22 — Ks. tdytdntoonpanoasetuksen johdanto-osan viides perustelukappale; asetuksen N:o 207/2009 162 artikla ja johdanto-osan 19
perustelukappale.
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Harkintavalta ottaa huomioon todisteet, jotka on esitetty vditemenettelyssé SMHV:n asettaman
mddrdajan pddttymisen jilkeen

45. Tama valitus koskee sitd, onko SMHV:lla ja erityisesti sen viiteosastolla harkintavaltaa pa&ttaa ottaa
huomioon todisteet, jotka viitteentekija on esittinyt tdlle asetetun maidrdajan paattymisen jalkeen
vastauksena pyyntoon esittdd uuden madrdajan kuluessa huomautuksia viitteestd, jonka mukaan alun
perin esitetyt todisteet olivat riittimattomid.” Hieman toisin sanoen esitettynd: mahdollistaako
(SMHV:n 14.11.2006 piivattyyn Vallisille osoitettuun kirjeeseen siséltyvin kaltainen) pyynto vastata
hakijan huomautuksiin 20 sddnnon 4 kohdan mukaisesta viitteestd sen, ettd viitteentekija voi
toimittaa tdydentddkseen jo toimittamiaan todisteita lisdd todisteita, jotka SMHV voi timén jilkeen
ottaa huomioon péittaessdan vaittestd? Tama kysymys on esitetty vditemenettelyn yhteydessd, joka on
rekisterointid edeltavd menettely, jonka aikana yhteison tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa lueteltujen perusteiden perusteella uuden yhteison tavaramerkin
rekisteroimistd  hakemuksen julkaisemisen jdlkeen. Tadmén menettelyn avulla ratkotaan
tavaramerkkiriitoja ja tavaramerkin rekisterdinti viivastyy ja mahdollisesti evitdan.** Sen tarkoituksena
on varmistaa (etukiteen) ettei tavaramerkkid rekisteroidd, jos sitd ei pitdisi rekister6idd; tdmi on
tehokkaampaa kuin ongelman ratkaiseminen rekisterdimisen jilkeen (jalkikateen) mitétointi- tai
loukkausmenettelylld. Silld myos taataan, ettei kuluttajia johdeta silld valin harhaan.

46. Mielestini asetuksessa N:o 207/2009 sallitaan se, etta viiteosasto ottaa huomioon tillaisen
liséndyton.

47. Kantani perustuu edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa
vahvistettuihin periaatteisiin.

48. Ensimmadinen periaate on valituslautakunnan toimivallan ja SMHV:n sen osaston, joka teki
valituksenalaisen padtoksen, toimivallan vastaavuuden periaate. Edelld mainitussa asiassa SMHV
vastaan Kaul annetussa tuomiossa todettiin, ettd nykyisistd asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2
kohdasta ja 78 artiklasta seuraa, ettd viitteen tutkimiseksi kokonaan uudestaan valituslautakunnan ”on
kehotettava niin usein kuin se on tarpeen osapuolia esittimédn huomautuksensa niille osoittamistaan
ilmoituksista ja se voi paidttdd asian selvittdmistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden
esittdmisestd”.” Liahtokohtaisesti valituslautakunta voi siis kiyttdd samaa toimivaltaa kuin viiteosasto,
joka teki riidanalaisen paitoksen.” Yhteisojen tuomioistuin vahvisti SMHV:n toimintojen jatkuvuuden
késitteen ensimmadisen asteen osastojen ja valituslautakunnan vililld kayttamattd nimenomaisesti tata
ilmaisua.

49. Toisen periaatteen mukaan SMHV:lla on harkintavalta péittds, ottaako se huomioon médrdajan
pédtyttya toimitetut tosiseikat ja todisteet vai ei, ellei titd harkintavaltaa ole suljettu pois sddannokselld
(nimenomaisesti tai implisiittisesti). Yhteisdjen tuomioistuin totesi edelld mainitussa asiassa SMHV
vastaan Kaul antamassaan tuomiossa, ettd "pddsadannon mukaan ja ellei erikseen ole toisin sdddetty,
asian osapuolet voivat esittdd tosiseikkoja ja todisteita niiden méadrdaikojen paattymisen jéilkeen, jotka
niiden esittdmiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 siddnnoksilla”.”” Tdmd toteamus esitettiin
vditemenettelyn yhteydessd mutta perustui nykyisen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan,
joka on yksi yleisesti sovellettavista menettelysdédnnoksistd, sanamuotoon sekd oikeusvarmuuden ja

23 — Ks. edelld 23 ja 24 kohta.

24 — Ks. myos jdljempana 49 kohta.

25 — Edelld alaviitteessd 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 57 ja 58 kohta.

26 — Edelld alaviitteessd 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 56 kohta. Ks. my6s asetuksen N:o 207/2009 64 artikla.
27 — Edelli alaviitteessda 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 42 kohta.
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hyvan hallinnon periaatteisiin.”® Tdma 76 artiklan 2 kohdan tulkinta ”"myétivaikuttaa — — ainakin
vditemenettelyn osalta osaltaan sen estimiseen, ettd tavaramerkit, joiden kéytto voitaisiin
vastaisuudessa riitauttaa menestyksellisesti mitdtointimenettelyn tai loukkauskanteen yhteydesss,
rekisterditaisiin”. *

50. Lahtokohtana on tdmén vuoksi oltava se, ettd SMHV:lla on normaalisti harkintavalta paattas,
ottaako se huomioon asettamansa madrédajan padtyttyéd toimitetut todisteet vai ei.

51. Taytantoonpanoasetuksen 22 sd@nnon 2 kohta on selvd poikkeus tdstd padsadannosta siltd osin kuin
sen toisessa virkkeessd sdddetddn, ettd ”jos viitteentekija ei toimita todisteita médrdajan kuluessa,
virasto hylkécd viitteen”.* Tami virke vahvistaa myos asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan.

52. Missd olosuhteissa tdméd poikkeus sulkee pois SMHV:n harkintavallan p&ittdd, ottaako se
huomioon toisen todiste-erdn, joka toimitettiin vastauksena tavaramerkin hakijan argumenttiin, jonka
mukaan ensimmadinen todiste-erd oli riittdméton todistamaan tavaramerkin tosiasiallisen kayton?

53. Taytantoonpanoasetuksen 22 sdannolld pannaan taytdntoon asetuksen N:o 207/2009 42 artikla.
Molemmissa sddannoksissd esitetddn erityisesti menettely, jota on noudatettava, kun hakija vaatii
vditteentekijdd todistamaan tavaramerkkinsd tosiasiallisen kéayton. Taytdntoonpanoasetuksen 22
sdannon 2 kohdan viittauksella “virastoon” viitataan siis viiteosastoon.*

54. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa sdddetty menettely on seuraavanlainen. Sen jilkeen, kun
vditeosasto on ottanut viitteen tutkittavaksi, inter partes -menettely alkaa ja tédssd yhteydessd
vditteentekijan on hakijan pyynnosta esitettdvéa todisteet viitteen perustana olevan aiemman yhteison
(tai kansallisen)* tavaramerkin tosiasiallisesta kiytostd tai esitettivd, ettd kayttamattd jattdmiselle on
perustellut syyt.* Asetuksen 42 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessi sdddetdidn, etti “jos niitéd
todisteita ei esitetd”, viite hyldtddn.

55. Asetuksen 42 artiklan 2 kohtaa on luettava yhdessa taytantoonpanoasetuksen 20 ja 22 sdd@nnon
kanssa. Ensimmaistd sdéntoa sovelletaan viitteen tutkimiseen, kun taas toinen sédnto koskee erityisesti
kayton todistamista vditemenettelyssd. Molemmat sadnnot selventdvdt viditemenettelyn jarjestdmistd,
kun tdllaisia todisteita on pyydetty. Ndiden sddntdjen mukaan SMHV:n on annettava viite tiedoksi
hakijalle ja pyydettidvi sitd esittimdin huomautuksensa SMHV:n asettamassa miirdajassa.> Tdma on
myos madrdaika, jonka kuluessa hakija voi pyytda kiyton todistamista,” mutta titd pyyntod ei tarvitse
esittdd yhdessi viitettd koskevien huomautusten kanssa.*

28 — Edelld alaviitteessd 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 42, 43, 47 ja 48 kohta.
29 — Edella alaviitteessda 3 mainittu asia SMHYV v. Kaul, tuomion 48 kohta.
30 — Korostus tissa.

31 — Asetuksen N:o 207/2009 132 artiklan 1 kohdan mukaan "viditeosasto on toimivaltainen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemusta
koskevia viitteitd kisittelevissid padtoksissa”.

32 — Jos viite perustuu aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa sdddetddn, ettd “kéytto
jasenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu”, vastaa "kéyttod yhteisossd” saman asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa.

33 — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta.

34 — Téytdntoonpanoasetuksen 20 sdédnnon 2 kohta.
35 — Téytdntoonpanoasetuksen 22 sddnnon 1 kohta.
36 — Taytantoonpanoasetuksen 22 saé@nnon 5 kohta.
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56. Téllaisen pyynnon jilkeen SMHV:n on pyydettiva viitteentekijad esittdméddn todisteet
asettamassaan mairdajassa.” Taytdntoonpanoasetuksen 22 sddnnén 3 kohdassa selvennetidn, ettd
vditteentekijan on annettava "kdyton todistamiseksi tarvittavat tiedot ja todisteet”. Viitteentekijan on
annettava tiedot tavaramerkin kdyton paikasta, ajasta, laajuudesta ja luonteesta sekd esitettdvd niitd
tukevat todisteet.® Nédmi todisteet rajoittuvat lahtokohtaisesti viitettd tukeviin asiakirjoihin ja 22
sddannon 4 kohdassa lueteltujen kaltaisiin todistuskappaleisiin. *

57. Jos viitteentekija ei toimita “todisteita” madrdajan kuluessa, tidytdntoonpanoasetuksen 22 sd@nnon
2 kohdassa siddetdin, ettd virasto hylkdd viitteen. Kuten olen jo todennut,” siind siis vahvistetaan
asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta.

58. Riippumatta siitd, esitetddnko todisteet asetetussa médrédajassa vai ei, on kuitenkin selvad, ettd
vditemenettely voi jatkua tdimén médrdajan padttymisen jalkeen.

59. Niinpé asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa SMHV velvoitetaan tutkiessaan viitettd
pyytdmadin, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittiméddn huomautuksia asettamassaan mééréajassa.
Tamd vahvistetaan tdytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnon 4 kohdassa, jossa sdddetddn, ettd SMHV
kehottaa katsoessaan sen tarpeelliseksi véitteentekijaa "vastaamaan” hakijan huomautuksiin.

60. Jos viitteentekija on toimittanut asiakirjoja tosiasiallisen kédyton osoittamiseksi, asianmukaisen
menettelyn ja puolustautumisoikeuksien periaatteet velvoittavat SMHV:n pyytdiméddn hakijaa
esittimdin huomautuksia ndistd todisteista.”’ Muutoin SMHV voisi ottaa kantaa todisteisiin, joista
hakijalla ei ole ollut mahdollisuutta esittdd huomautuksia. Tam&d olisi  asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklan toisen virkkeen vastaista. Myds tdytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnon 2
ja 4 kohdassa vahvistetaan, ettd kullekin osapuolelle on vuorollaan annettava mahdollisuus vastata.

61. Mielestdni  asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa SMHV velvoitetaan
puolustautumisoikeuksien kunnioittamiseksi myods antamaan viitteentekijélle yhdenvertainen oikeus
vastata, kun tavaramerkin hakija on reagoinut toimitettuihin todisteisiin, jos tdma on asian olosuhteissa
"tarpeen”.

62. Téta taustaa vasten on selvéd, ettd tdytantoonpanoasetuksen 22 sdadnnon 2 kohdan toista virketté
voidaan soveltaa ainoastaan yhteen tiettyyn menettelyvaiheeseen, nimittdin sen madrdajan
paittymiseen, joka viitteentekijille on asetettu kayttod koskevien todisteiden esittimiseksi viraston
(alkuperiisestd) pyynnostd. Jos viitteentekija ei toimita todisteita, virasto hylkdd viitteen. Silla ei ole
harkintavaltaa paattdd, ottaako se huomioon todisteet, jotka mahdollisesti esitetdédan myohemmin
(missd tahansa olosuhteissa), vai ei. Jos viitteentekija ei vastaa méddrdajassa (alkuperdiseen) pyyntoon
esittdd todisteet aiemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostéd, sen on siis kannettava sen seuraukset.

37 — Taytantéonpanoasetuksen 22 sa@nnoén 2 kohta.
38 — Téytdntoonpanoasetuksen 22 sddnnon 3 kohta.
39 — Téytdntoonpanoasetuksen 22 sdé@nnon 4 kohta.

40 — Ks. edella 51 kohta.
41 — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohta.
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63. Toisin kuin New Yorker Jeans, en katso, ettd ndin ymmadrretty tdytintoonpanoasetuksen 22
sadannon 2 kohta olisi todella poikkeus asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdasta tai
taytintoonpanoasetuksen 20 sddnnoén 4 kohdasta.”” Kahdessa viimeksi mainitussa sddnnoksessi
edellytetddn, ettd SMHV pyytdd osapuolia esittimddn huomautuksia, jotta ne voivat kayttaa
vastausoikeuttaan. Téaytdntoonpanoasetuksen 22 s@dnnoén 2 kohta sen sijaan koskee niitd seurauksia,
jotka SMHV:n on liitettdvéd siihen, ettei mitddn todisteita esitetd médrdajassa tosiasiallisen kéayton
osoittamiseksi.

64. Mielestdni taytdntoonpanoasetuksen 22 sd@nnon 2 kohtaa ei voida tulkita laajemmin.

65. Jos viitteentekija on vilpittomadssd mielessd esittinyt uskottavia todisteita osoittaakseen
tavaramerkkinsé tosiasiallisen kayton, ei endd pidd paikkaansa, ettd viitteentekijd “ei [ole] toimit[tanut]
todisteita”. Poikkeusta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan péadsadntoon ei siis endd sovelleta.
Jos hakija, jota on pyydetty esittiméddn huomautuksia todisteista (20 sddnnoén 2 kohta), vastaa niiden
olevan riittdimdttomid osoittamaan tosiasiallisen kéyton ja tdmd vastaus annetaan tiedoksi
viitteentekijélle, loogisin reaktio on yrittdd toimittaa lisindyttéd. Muutoin huomautusten vaihdosta
tulisi pelkkéad kinastelua: ”Alkuperédinen néyttoni oli riittavaa!”, “Eiké ollut!”, "Olipas!”.

66. Jos taytantoonpanoasetuksen 22 sddnnon 2 kohtaa tulkittaisiin laajemmin, ei ndytd olevan mitdan
loogista syytd, miksi ndin ei tehtdisi myos muiden mydhempien maéirédaikojen osalta, joita viiteosasto
voi asettaa asetuksen mukaisesti. Taméd merKkitsisi sitd, ettei SMHV voisi pyytdd osapuolia asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan nojalla esittimddn todisteita huomautustensa kanssa eivitka
vditteentekijat voisi esittdd lisindyttod osana 20 sddnnon 4 kohdan nojalla esitettyyn pyyntoon
antamaansa vastausta. Jos jérjestettdisiin suullinen menettely, véiteosasto ei myodskdan voisi kuulla ja
pyytad lisandyttoa. Silla ei siis olisi kaikkea taytdntoonpanoasetuksen 57 sddnndssd tarkoitettua
toimivaltaa.*

67. Menettelyn tehokkuuden periaatteen ja sen vastaavuuden kasitteen mukaista, jotka yhteisdjen
tuomioistuin mainitsi edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul* antamassaan tuomiossa, ei olisi
myoskéadn se, ettd valituslautakunnan sallittaisiin ottaa huomioon tietyntyyppisid méérdajan paatyttya
toimitettuja todisteita, jos vditeosasto ei saisi tehdd sitd. Tamd merKkitsisi sitd, ettd jos vditeosasto ei
ottaisi huomioon viitteentekijan vastauksena hakijan riittiméttomyyttd koskevaan viitteeseen esittamid
todisteita, vaitteentekijin olisi valitettava viitteen hylkdédmisestd sen vuoksi, ettei tosiasiallisesta kéytosta
ole esitetty riittdvid todisteita. Valitusta kasitellessddn valituslautakunnalla olisi harkintavalta paattas,
ottaako se huomion saman todisteet vai ei. (Viiteosaston padtoksista tehtyja valituksia kasitellessadan
valituslautakunnalla on téllainen harkintavalta uusien tai tdydentdvien tosiseikkojen ja todisteiden
osalta.” On ilmiselvig, ettei tidytintdonpanoasetuksen 22 sd@nnén 2 kohtaa voida tulkita siten, etti
taméd harkintavalta suljettaisiin pois.) Jos viitteentekija ei valittaisi, sen pitdisi odottaa, kunnes
tavaramerkki rekisterditdisiin, ja sitten saattaa vireille mitdtointimenettely. Mielestdni téllaisessa
tulkinnassa ei ole jarkea.

68. Ehdottamani taytintoonpanoasetuksen 22 sddnnon 2 kohdan tulkinta ei estai SMHV:a hylkdaamasta
vditettd sen vuoksi, ettei tosiasiallista kayttoda ole todistettu, jos viitteentekija esittdd ndyttod, joka on
ilmeisen puutteellista tai merkityksetontd tai joka koskee merkityksettomid tosiseikkoja. Téllaisessa
tilanteessa vaiteosastolla on harkintavalta paittad, ettei se ota huomioon mitdan lisdtodisteita. Toisaalta
jos (esimerkiksi) hakija vdittad, ettd nayttd on ilmeisen puutteellista tai merkityksetontd mutta se ei

42 — En ole New Yorker Jeansin kanssa samaa mieltd myoskédan siitd, ettd taytdntoonpanoasetuksen 22 saannon 2 kohta olisi yleinen poikkeus
asetuksen N:o 207/2009 74 artiklan toisesta virkkeestd. Taltd osin voin esittdd asiani lyhyesti: timd séédnnos ei sisdlld toista virkettd ja se
koskee yhteison yhteismerkkien mitdttomyysperusteita. Silld ei siis ole merkitystd nyt kasiteltdvin valituksen kannalta. Mikdli New Yorker
Jeans tarkoitti viitata asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toiseen virkkeeseen, se ei esittdnyt riittavisti perusteita kantansa tueksi.

43 — Taytantoonpanoasetuksen 57 sddnndssa esitetddn sadnnot siitd, miten SMHYV vastaanottaa todisteita suullisessa menettelyss.

44 — Ks. edelld 48 ja 49 kohta.

45 — Ks. taytdntoonpanoasetuksen 50 saannon 1 kohdan kolmas alakohta. Ks. myos yhdistetyissd asioissa C-120/12 P, C-121/12 P ja C-122/12 P,
Rintisch v. SMHV, my6s tdnddn antamani ratkaisuehdotuksen 62—66 kohta.
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selvastikddn sitd ole, viraston ei valttamattd tarvitse pyytdd viitteentekijad vastaamaan 20 sddnnon
4 kohdan mukaisesti. Pelkkd hakijan huomautusten esittdminen on siis menettelyllinen seikka.
Sellaisena silld ei ole yhteyttd viitteen arviointiin, mukaan lukien kdyton todistamista koskevan
ennakkokysymyksen arviointi.

69. Jos hakija véittda — kuten nyt késiteltdvéssé asiassa — ettd todisteet ovat riittdméttomia (vaittamatta
niiden olevan merkityksettomid), SMHV voi perustellusti pyytda viitteentekijdd vastaamaan asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan ja taytdntoonpanoasetuksen 20 sddnnon 4 kohdan mukaisesti. Jotta
vditeosasto esittdisi padtoksensd perustelut asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa edellytetylld tavalla,
sen on nimittdin vastattava hakijan argumenttiin, jonka mukaan todisteet ovat riittaméttomis, ja
arvioitava nditd todisteita. Useimmissa tapauksissa tdmd edellyttda sitd, ettd SMHV kuulee
viitteentekijdd ennen tdmén paatoksen tekemistd.

70. Tassd vaiheessa SMHV:lla on harkintavalta paattdd, ottaako se huomioon todisteet esimerkiksi
sellaisten argumenttien tueksi, joissa kiistetddn se, ettd alun perin esitetyt todisteet ovat riittaméttomis,
tai todisteet, joilla tdydennetddn olemassa olevaa ndyttod ja tuetaan tosiseikkoja, joihin otettin kantaa jo
viitteentekijan alkuperdisissa huomautuksissa.

71. Tétd taustaa vasten totean, ettd unionin yleinen tuomioistuin oli oikeassa salliessaan sen, etté
vditeosasto voi ottaa huomioon tosiasiallista kayttod koskevan liséndyton, joka on toimitettu sen
asettaman mddrédajan paatyttymisen jalkeen.

Harkintavallan kiyttdminen ratkaistaessa, otetaanko huomioon toinen todiste-erd, joka esitettiin
SMHYV:n viitemenettelyssi asettaman mddrdajan pddtyttyd

72. Harkintavalta p&attdaa siitd, otetaanko toinen todiste-erd, joka toimitettiin SMHV:n
vditemenettelyssd asettaman alkuperdisen madrdajan padtyttyd, huomioon vai ei, on laajaa mutta sen
kayttdminen ei ole rajoittamatonta eikd tuomioistuinvalvonnan ulottumattomissa. Mikd on kanta
sellaisten todisteiden suhteen, jotka on esitetty “lilan myoh&dn” siind mielessd, ettd ne olisi voitu
esittdd aiemmin mutta niitd ei esitetty?

73. Yhteisojen tuomioistuin selitti edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan
tuomiossa, miten tdman harkintavallan kéyttamistd on rajoitettu: "Niiden huomioon ottaminen on
perusteltua erityisesti silloin, kun viraston on ratkaistava asia viitemenettelyssd ja kun se katsoo, etté
yhtddlta lilan myohéddn esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisia sen
kasiteltdvand olevan viitteen ratkaisun kannalta ja ettd toisaalta menettelyvaihe, jossa tillainen liian
myo6hdinen esittiminen tapahtuu, ja tdhdn liittyvdt olosuhteet eivit ole esteend niiden huomioon
ottamiselle”.* Huolimatta siitd, milld tavalla titd harkintavaltaa kdytetadin, SMHV:n on perusteltava
paitoksensi siitd, onko tallaiset tosiseikat ja todisteet otettava huomioon vai ei.”

74. New Yorker Jeans on tdméan vuoksi vadrassa viittdessddn, ettd tdytdntoonpanoasetuksen 22 sddnnon
2 kohdan suppea tulkinta merkitsisi sitd, ettd pelkastddn se, ettd tavaramerkin hakija esittdd
huomautuksia alun perin toimitettujen todisteiden riittimattomyydestd, oikeuttaa aina sen, ettd
vditeosasto ottaa huomioon alkuperdisen médrdajan paatyttyd toimitetut todisteet.

46 — Edella alaviitteessd 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta.
47 — Edelld alaviitteessd 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 kohta.
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75. Jos viiteosasto paittdd kayttdd harkintavaltaansa siten, ettd se ottaa huomioon alkuperdisen
madrdajan padtyttyd toimitetut tosiseikat tai todisteet, sen on selvitettdvd péadtoksessddn, i) onko niilld
ensi ndkemaltd merkitysta SMHV:n viitettd koskevalle paatokselle, ii) missd menettelyn vaiheessa
todisteet esitettiin, iii) timén esittimisen olosuhteet® ja iv) (mielestini) se, miksi SMHV Kkatsoi i — iii
kohdan valossa asianmukaiseksi ottaa ndma todisteet huomioon.

76. Katson, ettd nyt késiteltdvéssd asiassa unionin yleinen tuomioistuin oli oikeassa katsoessaan, ettei
SMHYV kayttianyt véadrin harkintavaltaansa.

77. Valituksenalaisen tuomion 30-36 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin ei tulkintani mukaan
erotellut analyysissddn toisistaan harkintavallan olemassaoloa ja kayttamista. Valituksenalaisen tuomion
34 kohdassa se esitti tiivistetysti harkintavallan kayttamistd koskevat ohjeet, jotka esitettiin edelld
mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul. Unionin yleisen tuomioistuimen perustelut eivit kuitenkaan
ole virheellisid perustelujen tillaisen rakenteen vuoksi.

78. Viitemenettelyn tarkoituksena on tavaramerkkikonfliktien vélttdminen ennen uuden yhteison
tavaramerkin rekisterdimistd. Péddttdessdadn siitd ennakkokysymyksestd, kayttiko viitteentekija
tavaramerkkid, johon se vetoaa, SMHV:lla (ja erityisesti viiteosastolla) on oltava hallussaan kaikki
saatavilla olevat tosiseikat ja todisteet, jotta se voi péittad, oliko aiempaa tavaramerkkia tosiasiallisesti
kaytetty. Lisdndytolld, joka toimitettiin jo toimitetun ndyton riittdméttomyyden korjaamiseksi, vaikuttaa
mielesténi olevan suuri merkitys menettelyn lopputulokselle ja sille, ettdi SMHV kykenee tutkimaan
vditteen tdysimadrdisesti. Merkityksellisyyden suhteen unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettd
vditeosasto voi ottaa huomioon ”lisdtodistei[ta], jotka ainoastaan tdydentdvdt méddrdajassa toimitettuja
muita todisteita, — — silld ensimmadiset todisteet eivit ole merkityksettomid, vaan toinen osapuoli piti
niitad riittamattomind”.* Nyt kasiteltavissd asiassa toisessa todiste-erdssd toimitetut todisteet “eivit
olleet ensimmdisid ja ainoita todisteita kdytostd vaan maddrdajassa toimitettujen merkityksellisten

todisteiden lisiksi toimitettuja todisteita”.”

79. Lisdksi silld, ettd vditeosasto voi ottaa tdllaiset todisteet huomioon viitemenettelyn alkuvaiheessa, ja
silld, ettd todisteet on toimitettu hakijan huomautusten kiistamiseksi, perustellaan se, ettdi SMHV:n
sallitaan tukeutua todisteisiin. Téltd osin unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon myés SMHV:ssa
kaytyjen viditemenettelyiden yleisen tehokkuden edelld mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun
tuomion 44 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin tukeutui ndin ollen siihen
kiistattomaan tosiseikkaan, ettd sen jilkeen kun hakija esitti huomautuksia todisteiden
riittdiméttomyydestd, SMHV antoi 14.11.2006 pdivitylld kirjeelldadn vaitteentekijdlle mahdollisuuden
esittdd huomautuksensa. Viitteentekijda toimitti huomautustensa mukana myos todisteita. Sekd
huomautukset ettd todisteet esitettiin uudessa médraajassa.

80. Kuten sekd New Yorker Jeans ettdi SMHV huomauttavat, viitteentekija ei voi kayttdd tatd toista
huomautuskierrosta sellaisten todisteiden esittimiseen, joita se ei esittdnyt, kun sitd pyydettiin
ensimmadisen kerran todistamaan tosiasiallinen kaytto. Jos se olisi tarvinnut lisdaikaa nédiden todisteiden
l6ytamiseksi, kerddmiseksi tai valmistelemiseksi muutoin, se voisi pyytdd SMHV:n asettaman
alkuperiisen mairdajan pidentimistd ennen sen paattymistd.” Jos se ei tee ndin ajoissa, viitteentekiji
ei voi tidmidn jilkeen korjata maddrdajan noudattamatta jattdmistddn toimittamalla todisteet
myohemmin. Unionin yleinen tuomioistuin lausui kuitenkin tadstd kysymyksestd, kun se totesi
nimenomaisesti valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, ettd “viliintulija ei kdyttinyt médardaikoja
vadrin kayttamalld tietoisesti viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen huolimattomasti”. Se totesi

48 — Ks. edella alaviitteessd 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta.
49 — Valituksenalaisen tuomion 31 kohta.
50 — Valituksenalaisen tuomion 33 kohta.

51 — Taytantoonpanoasetuksen 71 sd@nnén 1 kohdan toisessa virkkeessd saddetadn, ettd “virasto voi olosuhteet huomioon ottaen myontda
asetetulle méaaraajalle jatkoajan, jos asianosainen sitd pyytad ennen alkuperdisen madrdajan pagttymistd”.
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lisdksi 33 kohdassa, ettd "sen perusteella, ettd ndma todisteet otettiin huomioon, viiteosasto ja timén
jalkeen valituslautakunta saattoivat pddttdd aiemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd kaikkien
merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella’, mikd vastaa unionin tuomioistuimen
kuvausta tosiasiallisen kédyton arvioinnista.*

81. Niiden seikkojen perusteella katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt virhettd, kun se

pysytti voimassa valituslautakunnan paatoksen, jonka mukaan viiteosasto saattoi ottaa huomioon
15.1.2007 vastaanotetulla kirjeelld toimitetut todisteet (toinen todiste-era).

Oikeudenkayntikulut
82. Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota saman tyojérjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan valituksen kisittelyyn, asianosainen, joka hévida asian,

velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tédssd asiassa SMHV on
vaatinut oikeudenkayntikulujen korvaamista.

Ratkaisuehdotus

83. Nailld perusteilla katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt virhettd, ja tdmén vuoksi
ehdotan, ettd unionin tuomioistuin

— hylkaa valituksen kokonaisuudessaan ja

— velvoittaa New Yorker Jeansin korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut.

52 — Ks. asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. I-2439, 38 kohta).
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