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— sisimarkkinoiden harmonisointiviraston ensimmadisen vali-
tuslautakunnan 28.2.2011 asiassa R 53/2005-1 tekema pai-
tos on kumottava

— harmonisointivirasto ja Peek & Cloppenburg KG (Hampuri)
on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pidasialliset perustelut

Valittaja vdittad, ettd yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen (1) 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu, koska sen osatekijid
“oikeus kieltdd myohemman tavaramerkin kayttiminen” on tul-
kittu virheellisesti.

Unionin yleisen tuomioistuimen oletuksen vastaisesti ei voida
katsoa, ettd sdannoksessd vaaditaan ainoastaan, ettd oikeuden,
johon vedotaan, vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Ky-
seistd osatekijad on tulkittava siten, ettd silld rajataan edelleen
sellaisten merkkien piirid, joiden vaikutusalue on laajempi kuin
paikallinen ja joihin voidaan vedota viitteen tueksi. Tamai tul-
kinta noudattaa sitd, ettd kyseisessd kansallisessa lainsadddannossd
on annettava tavaramerkin haltijalle oikeus kieltdd myohemmin
tavaramerkin kdyttiminen koko sen jdsenvaltion alueella, josta
aikaisempi tavaramerkki on perdisin.

Tétd puoltaa yhteison tavaramerkkihakemukseen kohdistuvan
vaitemenettelyn tarkoitus, yhteison tavaramerkistd annetun ase-
tuksen 110 ja 111 artiklan sddnnokset sekd yhteison tavaramer-
kistd annetun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan ja direktiivin
2008/95/EY (%) 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan saman osate-
kijain ymmartaminen.

Saksan lainsddtdja on saattanut direktiivin 2008/95/EY 4 artik-
lan 4 kohdan b alakohdan siind mielessd tulkinnallisesti oikein
osaksi kansallista oikeusjirjestystd, ettd kyseisen oikeuden on
annettava haltijalleen valtuus kieltdd myohemmain tavaramerkin
kdyttiminen koko Saksan liittotasavallan alueella. Osatekijan
“oikeus kieltdd myohemmin tavaramerkin kayttiminen” tulkinta
on riidanalainen.

Valittaja viittdd toissijaisesti, ettd yhteison tavaramerkistd anne-
tun asetuksen 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu, koska unionin
yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti osatekijad “vaikutus-
alue on laajempi kuin paikallinen”. Se vetoaa tiltd osin véiteme-
nettelyn tarkoitukseen ja kansallisten tunnusmerkkien, joihin
voidaan vedota viitteen tueksi, piirin rajaamisen tarkoitukseen,
yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen 110 ja 111 artiklan
sdantely-yhteyteen ja direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 4 koh-
dan b alakohtaan.

(") Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

(?) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lihentimisestd
22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25).
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Vaatimukset

— Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 18.4.2013 asiassa
T-507/11 antama tuomio on kumottava

— sisimarkkinoiden harmonisointiviraston ensimmdisen vali-
tuslautakunnan 28.2.2011 asiassa R 262/2005-1 tekemd
padtos on kumottava

— harmonisointivirasto ja Peek & Cloppenburg KG (Hampuri)
on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pidasialliset perustelut

Valittaja vaittdd, ettd yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen (1) 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu, koska sen osatekijdd
“oikeus kieltdd myohemmin tavaramerkin kdyttiminen” on tul-
kittu virheellisesti.

Unionin yleisen tuomioistuimen oletuksen vastaisesti ei voida
katsoa, ettd sdadnnoksessd vaaditaan ainoastaan, ettd oikeuden,
johon vedotaan, vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Ky-
seistd osatekijad on tulkittava siten, ettd silld rajataan edelleen
sellaisten merkkien piirid, joiden vaikutusalue on laajempi kuin
paikallinen ja joihin voidaan vedota viitteen tueksi. Tama tul-
kinta noudattaa siti, ettd kyseisessd kansallisessa lainsdddannossa
on annettava tavaramerkin haltijalle oikeus kieltdd my6hemmin
tavaramerkin kiyttiminen koko sen jdsenvaltion alueella, josta
aikaisempi tavaramerkki on perdisin.

Titd puoltaa yhteison tavaramerkkihakemukseen kohdistuvan
viitemenettelyn tarkoitus, yhteison tavaramerkistd annetun ase-
tuksen 110 ja 111 artiklan sddnnokset sekad yhteison tavaramer-
kistd annetun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan ja direktiivin
2008/95/EY (%) 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan saman osate-
kijan ymmartdminen.
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Saksan lainsddtdjd on saattanut direktiivin 2008/95/EY 4 artik-
lan 4 kohdan b alakohdan siind mielessd tulkinnallisesti oikein
osaksi kansallista oikeusjdrjestystd, ettd kyseisen oikeuden on
annettava haltijalleen valtuus kieltdd myohemmain tavaramerkin
kdyttiminen koko Saksan liittotasavallan alueella. Osatekijian
“oikeus kieltid myohemmin tavaramerkin kdyttiminen” tulkinta
on riidanalainen.

Valittaja viittdd toissijaisesti, ettd yhteison tavaramerkistd anne-
tun asetuksen 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu, koska unionin
yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti osatekijdd "vaikutus-
alue on laajempi kuin paikallinen”. Se vetoaa tiltd osin vaiteme-
nettelyn tarkoitukseen ja kansallisten tunnusmerkkien, joihin
voidaan vedota viitteen tueksi, piirin rajaamisen tarkoitukseen,
yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen 110 ja 111 artiklan
saantely-yhteyteen ja direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 4 koh-
dan b alakohtaan.

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

(?) Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon ldhentdmisestd
22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25).
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Ennakkoratkaisukysymykset

1) Onko yhdistetyn nimikkeiston 27 ryhmai koskevien huo-
mautusten liitteessd A mainittu menetelméd yhdistetyn ni-
mikkeiston 27 ryhmdssd tarkoitettujen tuotteiden aromaat-
tisten aineosien [painon]| médrittdimiseksi ristiriidassa har-
monoidun jarjestelmadn 27 ryhmédd koskeviin yleisiin sddn-
toihin sisdltyvdn aromaattisten aineosien mdaaritelmén kans-
sa? Jos tillainen ristiriita on olemassa: miten nimi aineosat
on madritettdva, ja onko menetelmd A8TM B 2007 [ole-
tettavasti tdssd tarkoitetaan menetelmdd "ASTM D 2007”]
tdhdn omiaan ja sallittu?

K

2) Mikéd merkitys on yhdistetyn nimikkeistén 27 ryhmai kos-
kevissa huomautuksissa ja harmonoidun jirjestelman 27
ryhmii koskevissa huomautuksissa sekd harmonoidun jir-
jestelman 27 ryhmid koskevassa 2 huomautuksessa kayte-
tylla kasitteelld "muut kuin aromaattiset aineosat™ Kattaako
timd médritelmd késitteen "muut kuin aromaattiset hiilive-
dyt” merkityksen vai onko se laajempi? Jos se on laajempi
kuin viimeksi mainitun kasitteen merkitys: kattaako se
kaikki aineosat, joita kdsite "aromaattiset aineosat” ei kata
painon osalta, vai onko kyseessd pddasian oikeudenkdynnin
kohteena olevan kaltaisen tuotteen aineosa, joka ei painon
osalta kuulu kumpaankaan ryhmdin — ei “"aromaattisiin
aineosiin” eikd "muihin kuin aromaattisiin aineosiin”?

)
~

Onko sallittua kdyttdd yhtd ja samaa menetelmai sekd yh-
distetyn nimikkeiston 27 ryhmissd ja harmonoidun jirjes-
telmédn 27 ryhmissd tarkoitettujen aromaattisten ettd mui-
den kuin aromaattisten aineosien mddrittimiseen, ja jos
ndin on, mikd on timi menetelma? Jos timd ei ole sallittua:
Mitd menetelmdd on sovellettava aromaattisten aineosien
maédrittimiseen ja mitd muiden kuin aromaattisten aineo-
sien mddarittamiseen?

Kumpiko yhdistetyn nimikkeiston 27 ryhman nimikkeistd
2707 ja 2710 kuvaa tarkimmin tuotetta, jolla on sellaiset
ominaisuudet kuin pddasian oikeudenkdynnin kohteena ole-
valla tuotteella?

1
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Siind tapauksessa, ettd molemmat nimikkeet kuvaavat pii-
asian oikeudenkdynnin kohteena olevan kaltaisen tuotteen
ominaisuuksia yhtd tarkasti: Onko aromaattisten aineosien
suurempi paino ominaisuus, joka antaa tuotteelle sen omi-
naisen luonteen?

6) Kumpiko nimikkeistd 2707 ja 2710 liittyy tuotteisiin, joilla
on ominaisuudet, jotka vastaavat parhaiten padasian oike-
udenkdynnin kohteena olevan tuotteen ominaisuuksia?

7) Ovatko osa nimikkeitd 2707 99 91 ja 2707 99 99 koske-
vista yhdistetyn nimikkeiston huomautuksista ja harmonoi-
dun jarjestelmdn 27 ryhmai koskeva 2 huomautus ristirii-
dassa keskenddn, vai onko viimeksi mainittu huomautus
ainoastaan esimerkki eikd tyhjentdvd kuvaus?

Alanimikkeitd 2707 99 91 ja 2707 99 99 koskevien yhdis-
tetyn nimikkeiston huomautusten mukaan “raskaat oljyt
(muut kuin raakaéljyt), jotka saadaan tislaamalla korkean
lampéotilan kivihiilitervaa” on — jos ne eivdt tdytd neljad
paallekkaistd edellytystd, jotka mainitaan naitd alanimikkeitd
koskevissa yhdistetyn nimikkeiston huomautuksissa — luo-
kiteltava ominaisuuksiensa mukaan alanimikkeisiin "
271019 31 — 271019 99 —".

Harmonoidun nimikkeistén 27 ryhmii koskevan 2 huo-
mautuksen mukaan nimikkeen 2710 kuvaukseen "maaéljyt
ja bitumisista kivenndisistd saadut 6ljyt” kuuluvat mys nii-
den kaltaiset oljyt sekd padasiallisesti tyydyttymattomien
hiilivetyjen seoksista koostuvia, milld tahansa menetelmalld
valmistettuja Oljyjd, jos niissi muiden kuin aromaattisten
aineosien paino on suurempi kuin aromaattisten aineosien
paino.
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