g

W Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
JULIANE KOKOTT
1 pdivini joulukuuta 2016"

Asia C-598/14 P

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan

Gilbert Szajner

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Sanamerkki LAGUIOLE —
Mitattomyysvaatimus aikaisempaan toiminimeen Forge de Laguiole perustuvan oikeuden johdosta —
EUIPO:n valituslautakunnan toteama osittainen mitéttomyys — Unionin yleisen tuomioistuimen
suorittama valituslautakunnan péaitoksen osittainen kumoaminen — Asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artiklan 1 ja 2 kohta —
Merkille merkityksellisen kansallisen lainsdddénnén mukaan kuuluvan suojan laajuuden maéritys —
EUIPO:n valituslautakunnan paitoksen jialkeen annettu kansallinen tuomio — Unionin yleisen
tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan paatoksen valvonta — Unionin tuomioistuimen
perussadnnon 58 artiklan ensimmaéinen kohta — Unionin yleisen tuomioistuimen paatoksen valvonta
muutoksenhakumenettelyssd unionin tuomioistuimessa

I Johdanto

1. Tédssd muutoksenhakumenettelyssd on pohjimmiltaan kyse siitd, miltd osin unionin tuomioistuimet
voivat tutkia kansallista oikeutta EU-tavaramerkkejd koskevan oikeussuojajarjestelmin yhteydessa.

2. Taméd kysymys on noussut esiin oikeusriidassa, joka liittyy sanaan Laguiole, joka yhdistetddn
Ranskassa veitsien lisdksi my0s useisiin oikeudenkéynteihin. Viimeksi mainitut koskevat erityisesti
Laguiolen kyldn nimen kayttod. Sitda kéytetddn nykyddn usein sielld perinteisesti valmistettavien
kuuluisien linkkuveitsien synonyymina. Kysymysta siitd, missd méérin nimed voidaan kéyttaa sellaisten
tuotteiden myymiseen, joilla ei ole mitddn tekemistd Laguiolen paikkakunnan kanssa, ei ole vield
ratkaistu lopullisesti kansallisessa oikeudessa.”

3. Nyt kasiteltdvdssd asiassa on kuitenkin kyse ainoastaan edelld mainitusta kysymyksestd
riippumattomasta kysymyksestd, joka koskee toiminimen Forge de Laguiole suojan laajuutta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessd Ranskan immateriaalioikeuskoodeksin
(code de la propriété intellectuelle) L. 711-4 §:n b kohdan kanssa, yhteydessa.

1 — Alkuperiinen kieli: saksa.

2 — Jo yli 20 vuotta jatkuneen nimen “Laguiole” kdyttod koskeneen riidan tédhén asti viimeisen vaiheen muodostaa Ranskan Cour de cassationin
4.10.2016 antama ratkaisu; ks. téstd ja yleisesti kyseisen oikeusriidan historiasta Tymen, E., "Une nouvelle manche dans la guerre autour des
couteaux Laguiole”, Le Figaro, 11.10.2016, saatavilla osoitteessa
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011 ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-
laguiole.php.
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4. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jaljempdnd EUIPO) valituslautakunta katsoi, ettd
Ranskan tuomioistuinten oikeuskdytdnnén mukaan toiminimi saa suojaa lahtokohtaisesti kaikelle sen
toimialan kattamalle toiminnalle. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan suoja rajoittuu kuitenkin
todella ja konkreettisesti harjoitettuun toimintaan. Unionin yleinen tuomioistuin nojautui Ranskan
Cour de cassationin (kassaatiotuomioistuin) 10.7.2012 asiassa Cceur de Princesse antamaan tuomioon
(jaljempdna tuomio Ceeur de princesse),’ joka annettiin vasta valituslautakunnan paétéksen jéilkeen.

5. EUIPO katsoo, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki talloin oikeudellisen virheen. Unionin yleinen
tuomioistuin voi nimittdin kumota valituslautakunnan pédtoksen ainoastaan, jos se on ollut
antamisajankohtana oikeudellisesti virheellinen. Ottaessaan huomioon tuomion Cceur de princesse
unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole todennut valituslautakunnan tekemid virhettd vaan on
korvannut sen esittimédn arvioinnin omallaan. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan mainitussa
tuomiossa pelkdstddn todetaan Ranskan lainsdddénto sellaisena, jona valituslautakunnan olisi pitényt
soveltaa sitd.*

6. Tama Kkiistely ilmaisee, ettd viittauksen kansalliseen oikeuteen ja niiden periaatteiden vilillg, joilla
normaalisti sddnnellddn unionin yleisen tuomioistuimen harjoittamaa EUIPO:n valituslautakunnan
paitosten valvontaa, vallitsee EU-tavaramerkkijarjestelméssa tietty jannite. Nédiden periaatteiden
mukaan unionin yleisen tuomioistuimen on periaatteessa ainoastaan pyrittdvd maédrittimaan péétos,
joka valituslautakunnan olisi pitanyt tehda padtoksenséd perustana olleiden tietojen perusteella. Unionin
tuomioistuimen tdhdnastisesta oikeuskédytinnostd ilmenee jo, ettei nditd periaatteita sovelleta endd
entiseen tapaan, kun on kyse siitd, ettd unionin yleinen tuomioistuin tulkitsee kansallista
oikeussdantod. Kasiteltdvand oleva valitus antaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden tdsmentda tata
oikeuskaytint6d” ja kehittda sitd edelleen.

II Oikeudellinen kehys

A Unionin oikeus

1. Euroopan unionin tuomioistuimen perussianto

7. Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan ensimmadisessd kohdassa madratdan
seuraavaa:

“Unionin tuomioistuimelta voidaan hakea muutosta vain oikeuskysymysten osalta. Muutoksenhaun
perusteena voi olla toimivallan puuttuminen unionin yleiseltd tuomioistuimelta, asian kasittelyssa
unionin yleisessd tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkayntivirhe, joka on hakijan edun vastainen,
tai unionin yleisessd tuomioistuimessa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.”

3 — Szajnerin vastineen liite 4.

4 — Ks. unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.10.2014, Szajner v. SMHV — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901,
51 kohta; jaljempand myos valituksenalainen tuomio).

5 — Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452) ja tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P,
EU:C:2014:186).
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2. Asetus N:o 207/2009

8. Yhteison tavaramerkisti 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94° Kkorvattiin
EU-tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009.” Asetuksen
N:o 40/94 8, 52 ja 63 artiklasta on tullut ilman olennaisia muutoksia vastaavasti asetuksen
N:o 207/2009 8, 53 ja 65 artikla.

9. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”4. Rekisteroimattoman tavaramerkin tai muun liike-eldmassa kaytetyn merkin, jonka vaikutusalue on
lagjempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisterointid ei myonnetd, jos
ja siltd osin kuin tdhdn merkkiin sovellettavan unionin lainsddddnnon tai jésenvaltion oikeuden

mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen pdivéad, jona EU-tavaramerkin rekisterdintihakemus on tehty tai
jona [oikeammin: josta alkaen] EU-tavaramerkin rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemman tavaramerkin kayttdminen.”
10. Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkki julistetaan mitattomaéksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai loukkauskanteeseen
kohdistuvalla vastakanteella:

c) jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa
esitetyt edellytykset taytetdan.”

11. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat péédtokset voidaan saattaa unionin tuomioistuimen
kasiteltavéksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymédrdyksen rikkominen,

[EUT-]sopimuksen, timén asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussadannon rikkominen
taikka harkintavallan véarinkaytto.”

B Ranskan oikeus

12. Ranskan immateriaalioikeuskoodeksin (code de la propriété intellectuelle, jdljempand CPI) L.
711-4 §:n b kohdassa ja L. 714-3 §:ssd sdddetddn seuraavaa:

L. 711-4

"Tavaramerkiksi ei voida hyvidksyd merkkid, jolla loukataan aikaisempia suojattuja oikeuksia ja muun
muassa

6 — EYVL 1994, L 11, s. 1.
7 — EUVL 2009, L 78, s. 1.
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b) toiminimed tai liikenimed, jos yleison keskuudessa on sekaannusvaara;

”

L. 714-3

"Tuomioistuin julistaa sellaisen tavaramerkin rekisterdinnin mitattoméksi, joka ei ole L. 711-1-L.
711-4 §:n mukainen.”

III Riidan tausta sekd menettely EUIPO:ssa ja unionin yleisessid tuomioistuimessa

13. Gilbert Szajner on EU-tavaramerkiksi rekisteréidyn sanamerkin LAGUIOLE, jota haettiin
20.11.2001 ja jonka EUIPO rekister6i 17.1.2005 asetuksen N:o 40/94 (joka on korvattu asetuksella
N:o 207/2009) nojalla, haltija.

14. Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki LAGUIOLE on rekisteroity, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimista varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmid sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 ja 38. On kyse laajasta tuote- ja palveluvalikoimasta,
joka kasittaa kasityokalut ja -vilineet, korut, jalokivet, kellot, astiat, kynét, nahkatavarat, taide-esineet ja
urheilu- ja tupakointivilineet sekda kaukoviestinnin,® mutta EUIPO:n menettelyssda tehdyn osittaisen
luopumisen jélkeen ei kuitenkaan enai veitsid, haarukoita ja saksia.’

A Menettely EUIPO:ssa ja valituslautakunnan pdcdtos

15. Forge de Laguiole SARL esitti 22.7.2005 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan,
luettuna yhdessd tdmén saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa (joista on tullut asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta), nojalla vaatimuksen tavaramerkin
LAGUIOLE julistamisesta osittain mitattomaksi.

16. Mitattomyysvaatimus perustui toiminimeen Forge de Laguiole, jota viliintulija kéytti toiminnalle
“kaikenlaisten veitsien, siseldintivélineiden, lahjatavaroiden ja matkamuistojen valmistus ja myynti —
kaikki tavarat liittyvdat poyddn kattaukseen”. Forge de Laguiolen mukaan tdmi toiminimi antaa sille
CPLn L. 711-4 §:n b kohdan, luettuna yhdessa CPLin L. 714-3 §:n kanssa, mukaan oikeuden kieltda
tavaramerkin LAGUIOLE kayton.

17. Mitattomyysosasto hylkdsi mitaittomyysvaatimuksen 27.11.2006 tekemalldan paétoksella.
18. Laguiole valitti 25.1.2007 EUIPO:ssa mitdttomyysosaston péadtoksesta.

19. EUIPO:n ensimmdinen valituslautakunta hyviksyi valituksen osittain 1.6.2011 tekemallddn
paatokselld ja julisti tavaramerkin LAGUIOLE mitdttomaéksi luokkiin 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ja 34
kuuluvien tavaroiden osalta. Se hylkdsi valituksen luokkaan 38 kuuluvien palvelujen
(kaukoviestinti) osalta. '

8 — Valituksenalaisen tuomion 1 ja 2 kohta.

9 — Ks. valituksenalaisen tuomion 2 kohta ja EUIPO:n valituslautakunnan 1.6.2011 tekemdn paatoksen 5 ja 6 kohta (ensimmdisessé oikeusasteessa
nostetun kanteen liite 1; jaljempdnd my0s riidanalainen paitos).
10 — Valituksenalaisen tuomion 3-8 kohta.
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20. Valituslautakunta perusti paittelynsd kahteen perusteluryhmaién, joista kumpikin vaikutti yksindén
riittavalta sen johtopaatoksen perustelemiseksi, ettd toiminimen Forge de Laguiole suoja ulottuu
kaikkeen sen toimialaan kuuluvaan toimintaan." Valituslautakunta katsoi, ettd CPL:n L. 711-4 §:n b
kohdan mukaan toiminimen suoja ulottuu ldhtokohtaisesti kaikkeen yrityksen toimialan kattamaan
toimintaan, kun ne — kuten nyt — on maéiritelty riittdvin tarkasti.” Toiseksi valituslautakunta katsoi,
ettd vaikka myonnetéddn, ettei nédin ole toiminnan “kaikenlaisten lahjojen ja matkamuistojen valmistus
ja myynti — kaikki tavarat liittyvdt poyddn kattaukseen” osalta, Forge de Laguiole oli osoittanut
monipuolistaneensa toimintaansa niille aloille ennen riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemista.™

B Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio

21. Szajner nosti 8.8.2011 wunionin yleisessd tuomioistuimessa riidanalaista paatostda koskevan
kumoamiskanteen. Hdn perusteli kannettaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan
c alakohdan, luettuna yhdessd saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, rikkomisella ja vaitti
erityisesti, ettd CPLin L. 711-4 §:n mukaan toiminimen suoja ulottuu valituslautakunnan késityksen
vastaisesti vain todella harjoitettuun toimintaan. **

22. Unionin yleinen tuomioistuin totesi 21.10.2014 antamassaan tuomiossa ensinndkin, etté
valituslautakunta perusti Ranskan lainsddaddannon tulkintansa sovellettavaan Ranskan tuomioistuinten
oikeuskdytdntoon sellaisena kuin se oli riidanalaisen péédtoksen tekohetkelld 1.6.2011. Téama
oikeuskiytinto ei ollut kuitenkaan yhdenmukainen, ja siitd oli esitetty ristiriitaisia nakemyksia. "

23. Unionin yleisen tuomioistuimen kisityksen mukaan Cour de cassation ratkaisi tdmén
tulkintaongelman tuomiossa Cceur de princesse siten, ettd “"toiminimi saa suojaa vain sille toiminnalle,
jota yhtio todella harjoittaa, eiki sille, joka mainitaan sen perustamisasiakirjoissa”.'® Vaikka kyseinen
tuomio oli annettu riidanalaisen péadtoksen tekemisen jilkeen, unionin yleinen tuomioistuin katsoi

voivansa ottaa sen huomioon tutkiessaan riidanalaisen paitoksen laillisuutta. '’

24. Unionin yleinen tuomioistuin péétyi siihen tulokseen, ettei perustelujen ensimmdiselld ryhmalla,
jossa nojaudutaan Forge de Laguiolen toimialassa ilmoitettuun toimintaan, voida perustella riidanalaista
paitostd.™® Tutkiessaan valituslautakunnan paitoksen perustelujen toista ryhmidd unionin yleinen
tuomioistuin totesi, ettd Forge de Laguiole oli valituslautakunnan kasityksen vastaisesti vain osoittanut,
ettd sen toiminta liittyi veitsien ja aterimien seké lahjatavaroiden ja matkamuistojen, siltd osin kuin on
kyse veitsistd tai aterimista, valmistukseen ja myyntiin. Sen vuoksi unionin yleinen tuomioistuin kumosi
riidanalaisen paatoksen siltd osin kuin siind oli todettu muihin tavaroihin liittyvda CPLn L. 711-4 §:ssé
tarkoitettu sekaannusvaara ja rajoitti sekaannusvaaran tutkimuksensa kyseisessd sddnnoksessd
tarkoitetulla tavalla Forge de Laguiolen kyseisend aikana sen kasityksen mukaan todella harjoittamaan
toimintaan. "

11 — Valituksenalaisen tuomion 9 ja 33 kohta.

12 — Valituksenalaisen tuomion 34 ja 41 kohta; riidanalaisen paatoksen 87-90 kohta (ensimmadisessd oikeusasteessa esitetyn vastineen liite 1).
13 — Valituksenalaisen tuomion 34 kohta; riidanalaisen paatoksen 91-94 kohta (ensimmdisessé oikeusasteessa esitetyn vastineen liite 1).

14 — Valituksenalaisen tuomion 38 kohta.

15 — Valituksenalaisen tuomion 42 kohta.
16 — Valituksenalaisen tuomion 43 kohta.
17 — Valituksenalaisen tuomion 45 kohta.
18 — Valituksenalaisen tuomion 51 ja 52 kohta.

19 — Valituksenalaisen tuomion 53, 73 ja 74 kohta.
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25. Tamin tutkimuksen® jilkeen unionin yleinen tuomioistuin pysytti riidanalaisen paitoksen
ainoastaan tiettyjen tavaroiden osalta, jotka kuuluvat Forge de Laguiolen todella harjoittamaan
toimintaan ja joiden osalta unionin yleinen tuomioistuin oli todennut sekaannusvaaran olevan
olemassa toiminimen Forge de Laguiole ja tavaramerkin LAGUIOLE vililld. Muilta osin unionin
yleinen tuomioistuin hyvéksyi kanteen ja kumosi riidanalaisen paatoksen siltd osin kuin
valituslautakunta oli julistanut tavaramerkin LAGUIOLE mitidttomaksi myds muiden tavaroiden
osalta.”

IV Muutoksenhakumenettely sekd asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

26. EUIPO teki 22.12.2014 pdivatylla kirjelméllda unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta nyt
kasiteltdvdan valituksen. Forge de Laguiole toimitti vastinekirjelmén 23.3.2015. EUIPO ja Forge de
Laguiole vaativat, ettd valituksenalainen tuomio kumotaan ja ettd Szajner velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

27. Alun tiedoksiantovaikeuksien vuoksi Szajner toimitti vastineensa vasta joulukuussa 2015. Hén
vaatii, ettd EUIPO:n ja Forge de Laguiolen kaikki vaatimukset ja valitusperusteet jitetddn tutkimatta
sekd toissijaisesti ettd mainitut vaatimukset ja perusteet todetaan perusteettomiksi, valitus hylédtdén,
valituksenalaisen tuomion kumoaminen todetaan tarpeettomaksi ja ettd EUIPO velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

28. Valitusta kasiteltiin kirjallisesti unionin tuomioistuimessa.
V Asian arviointi

A Tutkittavaksi ottaminen

29. Szajner kiistda sekd EUIPO:n valituksen tutkittavaksi ottamisen (jaljempéand 1 jakso) ettd Forge de
Laguiolen vaatimusten tutkittavaksi ottamisen (jaljempéna 2 jakso).

1. EUIPO:n valituksen tutkittavaksi ottaminen

30. Szajner vaittdd, ettei EUIPO voi tehdd valitusta unionin yleisen tuomioistuimen sellaisesta
tuomiosta, jonka kohteena on valituslautakunnan paatos, koska silld ei ole valitusoikeutta eika
oikeussuojan tarvetta. Lisdksi EUIPO:n valitusperusteita ei voida ottaa tutkittavaksi, koska niissa
muutetaan EUIPO-menettelyssa asianosaisina olleiden méérittdmaa riidan kohdetta.

31. Nama4 viitteet ovat perusteettomia.

32. Unionin yleisen tuomioistuimen 4.3.2015* tehdyn tyojirjestyksen 172 artiklan mukaan unionin
yleisessd tuomioistuimessa nostetaan aluksi EUIPO:n valituslautakunnan paatoksestd kanne, jossa
EUIPO on vastaajana. Euroopan unionin tuomioistuimen perussidannén 56 artiklan toisen kohdan
mukaan asianosainen, jonka vaatimukset on kokonaan tai osittain hyldtty, voi lisdksi hakea muutosta

20 — Valituksenalaisen tuomion 161-165 kohta.
21 — Valituksenalaisen tuomion 166 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta.
22 — Ks. unionin yleisen tuomioistuimen 2.5.1991 tehdyn tyojérjestyksen 133 artiklan 2 kohta.
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unionin yleisen tuomioistuimen péaétokseen unionin tuomioistuimessa. Koska EUIPO:n vaatimukset on
nyt hyldtty osittain ensimmdisessd oikeusasteessa, sen valitusoikeus ja oikeussuojan tarve
muutoksenhakumenettelyssa ovat kiistattomia, minkd vahvistaa my6s unionin tuomioistuimen
vakiintunut oikeuskiytinto.*

33. Se, ettd EUIPO on vastaajana tai muutoksenhakijana unionin tuomioistuimissa menettelyissd, joissa
on kyse sen oman valituslautakunnan paatoksistd, ei myoskéddn ole oikeuslaitoksen riippumattomuuden,
puolueettomuuden ja neutraaliuden tai luottamuksensuojan ja oikeudenmukaisen oikeudenkidynnin
periaatteiden vastaista. EUIPO:n valituslautakunnan péétoksia unionin yleisessd tuomioistuimessa
koskevia kanteita edeltad kylldkin valitusmenettely EUIPO:n valituslautakunnissa. Kyseisen menettelyn
tuomioistuinmenettelyn kaltaiset piirteet ovat kiistattomia. Valituslautakunnan paatokset katsotaan
my0s tietylld tavalla EUIPO:n tekemiksi. Se ei voi nimittdin riitauttaa niitd unionin yleisessa
tuomioistuimessa, ja sen oikeudet muihin vastaajiin tai viliintulijoihin ndhden ovat rajalliset.”
Szajnerin kasityksestd poiketen EUIPO ei ole kuitenkaan unionin tuomioistuinten menettelyissa "seka
tuomioistuin ettd asianosainen”, koska niissd valituslautakunnan péaatosten laillisuudesta paattaa
EUIPO:n sijasta unionin tuomioistuin. N&din ollen Szajnerin esittimd kysymys, ovatko
valituslautakunnat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa ja perusoikeuskirjan
47 artiklassa tarkoitettuja tuomioistuimia, voi jadda ratkaisematta.

34. Myos se oletus, ettei EUIPO ollut ensimmadisen oikeusasteen menettelyssd oikeastaan vastaajana
vaan viliintulijana ja ettd sen pitdisi sen vuoksi todistaa oikeussuojan tarpeensa
muutoksenhakumenettelyssa, on virheellinen. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkéynnin
kohteena oli tosin EUIPO:n valituslautakunnan péitos, joka koski uudemman tavaramerkin haltijan ja
aikaisemman merkin haltijan vilistd riitaa. Unionin yleisen tuomioistuimen edelld* mainitusta
tyojarjestyksestd ilmenee kuitenkin yksiselitteisesti, ettd EUIPO:lla on tdllaisessa menettelyssé siitd
huolimatta vastaajan rooli.”

35. Szajner viittda lopuksi, ettei tuomioon Ceceur de princesse liittyvia EUIPO:n valitusperusteita pida
ottaa tutkittavaksi. EUIPO muutti niiden yhteydessd unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkédynnin
kohdetta, joka kavi ilmi EUIPO-menettelyn asianosaisten vaatimuksista.

36. Tamdkin viite on kuitenkin perusteeton. Kuten EUIPO osuvasti toteaa, Ranskan oikeuden tulkinta
oli asianosaisten riidan kohteena jo valituslautakunnan menettelyssd. Télloin oli kyse erityisesti sellaisen
toiminimen suojan laajuudesta, jota koskeva tuomio Cceur de princesse — Szajnerin itsensd toimesta
muuten” — tuotiin esiin unionin yleisessd tuomioistuimessa. EUIPO:n kyseisen tuomion huomioon
ottamisen puolesta ensimmadisessd oikeusasteessa esittimit perusteet eivdt ndin ollen suinkaan
tarkoittaneet EUIPO-menettelyn asianosaisten riidan kohteen laajentamista.

2. Forge de Laguiolen vditteiden tutkittavaksi ottaminen

37. Szajner kiistdd myos Forge de Laguiolen vaatimusten tutkittavaksi ottamisen. Tamé nimittdin vaatii
valituksenalaisen tuomion kumoamista, vaikkei ole muutoksenhakija. Unionin tuomioistuimen
tyojarjestyksen 174 artiklan mukaan sen vaatimusten pitdisi koskea EUIPO:n valituksen tédydellistd tai
osittaista hyviksymistd tai hylkdadmistd. Sen vuoksi sen kirjelmd on oikeastaan liitdnndisvalitus, joka
tyojéarjestyksen 176 artiklan mukaan olisi pitédnyt tehdd eri asiakirjassa.

23 — Ks. esim. tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579); tuomio 11.12.2014, SMHV v. Kessel (C-31/14 P, ei
julkaistu, EU:C:2014:2436) sekd méérdys 8.5.2014, SMHV v. Sanco (C-411/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:315).

24 — Ks. erityisesti asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohta sekd Szajnerin mainitsema tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV (C-106/03 P,
EU:C:2004:611, 26 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

25 — Téamain ratkaisuehdotuksen 32 kohta.
26 — Ks. my6s tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV (C-106/03 P, EU:C:2004:611, 27 kohta).
27 — Ks. valituksenalaisen tuomion 25 kohta.
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38. Tama puhtaasti muodollinen peruste on hylédttavda. Forge de Laguiole ei tosin vaadi lausumiensa
lopuksi esittdmissddn vaatimuksissa EUIPO:n valituksen hyviksymistd vaan valituksenalaisen tuomion
kumoamista. Sen vastineesta ilmenee kuitenkin kokonaisuutena selviésti, ettd Forge de Laguiole tukee
taysin EUIPO:n vditteitd ja valitusperusteita. Ndin ollen on selvdd, ettd se vaatii valituksen
hyviksymistd. Lisdksi se ei esitd itsendisid valitusperusteita tai perusteluja, jollaisia liitdnndisvalitus
tyojarjestyksen 178 artiklan 3 kohdan mukaan edellyttiisi.

3. Vilipddtelmd

39. Edella esitetyn perusteella sekd EUIPO:n valitus ettd Forge de Laguiolen vaatimukset on otettava
tutkittavaksi.

B Asiakysymys

40. Kuten jo mainittiin, valituslautakunta perusteli toiminimen Forge de Laguiole suojan laajuutta seka
sen toimialaan kuuluvalla ettid sen todella harjoittamalla toiminnalla.”® Unionin yleinen tuomioistuin
piti valituksenalaisessa tuomiossa ensin mainittua perusteluketjua tdysin virheellisend, koska Ranskan
oikeuden mukaan toiminimi saa suojaa ainoastaan todella harjoittamalleen toiminnalle. Toista
perusteluketjua unionin yleinen tuomioistuin piti osittain virheellisend, koska ainoastaan osa Forge de
Laguiolen toimialaan kuuluvan toiminnan harjoittamisesta oli todistettu todelliseksi.”

41. EUIPO riitauttaa valituksessaan unionin yleisen tuomioistuimen paatelmét sekd Forge de Laguiolen
toimialaan kuuluvan toiminnan suojan (jaljempdnd 1 jakso) ettd sen todella harjoittaman toiminnan
(jaljempéana 2 jakso) osalta.

1. Forge de Laguiolen toimialaan kuuluvan toiminnan suoja (ensimmdinen valitusperuste ja
toisen valitusperusteen ensimmdinen osa)

42. EUIPO viittad, ettei unionin yleinen tuomioistuin olisi saanut ottaa huomioon valituslautakunnan
paiatoksen jdlkeen annettua tuomiota Cceur de princesse (ensimmadinen valitusperuste, téstd a
kohdassa). Lisdksi unionin yleinen tuomioistuin otti tuomion huomioon vadristyneelld tavalla (toisen
valitusperusteen ensimmadinen osa, tistd b kohta).

a) Tuomion Ceeur de princesse ottaminen huomioon unionin yleisessd tuomioistuimessa

43. EUIPO Kkatsoo, ettd tutkimus, jonka unionin yleinen tuomioistuin kohdistaa kansallisen oikeuden
soveltamiseen valituslautakunnassa, on ajallisesti rajoitettua. Unionin yleinen tuomioistuin voi niin
ollen tuomion SMHV v. National Lottery Commission® mukaisesti nojautua kansallisiin tuomioihin,
jotka oli jo annettu valituslautakunnan paiatoksen tekoajankohtana mutta joita valituslautakunta ei
kuitenkaan ollut ottanut huomioon. Tdmédn mahdollisuuden laajentaminen valituslautakunnan
paatoksen jédlkeen annettuihin kansallisiin tuomioihin ylittda sen sijaan unionin yleisen tuomioistuimen
tutkintavaltuudet.

44. Asetus N:o 207/2009 sisaltdd lukuisia viittauksia kansalliseen oikeuteen. Tdmé pétee erityisesti
tilanteisiin, joissa torméddvit aikaisemmat oikeudet ja EU-tavaramerkki, kuten nyt. Suojan, jonka
EU-tavaramerkki voi saada, edellytykseksi asetetaan kansallinen lainsdddantd. Kyseinen kansallinen
oikeus muuttuu ndin asetusta N:o 207/2009 toteutettaessa sovellettavaksi oikeussaannoksi.

28 — Ks. tdimén ratkaisuehdotuksen 20 kohta.
29 — Ks. tdimén ratkaisuehdotuksen 24 kohta.
30 — Tuomio 27.3.2014, SMHYV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 44 ja 46 kohta).
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45. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan EUIPO:n valituslautakuntien
paatoksistd unionin yleisessd tuomioistuimessa nostettavan kanteen perusteena voi olla erityisesti
”[timédn asetuksen] — — soveltamista koskevan oikeussddnnon rikkominen”,* on tulkittava siten, etti
kansallisen lainsdddannon sellaisen sdadnnoksen rikkominen, jota sovelletaan asetuksessa N:o 207/2009

olevan viittauksen johdosta, voidaan riitauttaa unionin yleisessd tuomioistuimessa. *

46. Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, unionin yleisen tuomioistuimen téssd yhteydessd
tekemissa tutkimuksessa on kyse tdydestd laillisuusvalvonnasta. Se ei rajoitu asianosaisten esittdmiin
seikkoihin eikd niihin, jotka valituslautakunta on ottanut huomioon. Pdinvastoin unionin yleinen
tuomioistuin voi selvittdd asioita viran puolesta tutkiakseen niiden kansallisen oikeuden s&dédntojen,
joihin asianosaiset ovat vedonneet viitteidensd tueksi, sisdllon, soveltamisedellytykset ja
ulottuvuuden. *

47. Toisin kuin EUIPO viittdd, unionin yleisen tuomioistuimen tutkintavaltuus ei rajoitu sen
tutkimiseen, onko valituslautakunta soveltanut kansallista lainsddadantod oikein. Sen on pikemminkin
tutkittava, annetaanko kansallisessa oikeussddnnossd, johon on vedottu, aikaisemman merkin haltijalle
oikeus kieltda EU-tavaramerkin kaytto, ja jos, niin missd madrin.

48. Tastd seuraa, ettd unionin yleisen tuomioistuimen on sovellettava kansallisessa oikeudessa
myOnnettdvin suojan arvioinnissa kansallista oikeussddntod siten kuin kansalliset tuomioistuimet
soveltavat sitd ratkaisun antamisajankohtana. Unionin yleisen tuomioistuimen on saatava ottaa
huomioon myos valituslautakunnan péitoksen jialkeen annettu kansallinen tuomio, josta asianosaisilla
— kuten tédssd* — on ollut mahdollisuus lausua.®

49. Unionin yleisen tuomioistuimen tutkintavaltuuden tillaisen tulkinnan vahvistaa se, ettd olisi
asetuksen N:o 207/2009 tehokkaan vaikutuksen takaamisen vastaista, jos unionin yleinen tuomioistuin
joutuisi tyytymddn kansallisen oikeuden soveltamiseen tavalla, jolla kansalliset tuomioistuimet
soveltavat sitd valituslautakunnan paéitoksen tekoajankohtana.® T&dm& voisi nimittidin johtaa
EU-tavaramerkin rekisterdinnin epddmiseen tai mitdttomaksi julistamiseen, vaikka sovellettava
kansallinen oikeussdédnnos ei tarjoa (endd) perustaa sille. Téllainen tilanne ei olisi ainoastaan
tehokkaan oikeussuojan vaatimusten vastaista, vaan se olisi hyldttdivi myds prosessiekonomisista
syistd. Se voisi nimittdin pakottaa EU-tavaramerkin hakijan tai haltijan aloittamaan uuden
hakumenettelyn EUIPO:ssa, jotta se voisi vedota kyseiseen EU-tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiinsa,
jotka siltd on perusteettomasti evitty.

50. Nyt kasiteltavissd asiassa kyseessd oleva tilanne on erotettava sellaisesta tilanteesta, jossa kansallista
oikeussddntod, jota sovelletaan asetuksessa N:o 207/2009 olevan viittauksen vuoksi, muutetaan
valituslautakunnan  péadtoksen jilkeen. Tosin sellainen viittaus, joka sisdltyy asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan, on dynaaminen viittaus, joka koskee kansallista oikeutta sen
kulloinkin voimassa olevassa muodossa, koska tétd koskevista rajoituksista ei ole sdddetty. Kansallisen
oikeussddnnon, johon on vedottu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan yhteydesss,
muuttaminen muuttaisi kuitenkin tosiseikaston uudenlaiseksi, jolloin tdimé oikeussddnto ei olisi enda
jo vireilla olevan, EU-tavaramerkin olemassaoloa koskevan oikeusriidan kohteena. Témin vuoksi
tillaisessa tilanteessa pitdisi kdynnistdd uusi menettely kyseisen EU-tavaramerkin mitdttoméksi
julistamiseksi.

31 — Kursivointi tdssa.
32 — Ks. téstd ratkaisuehdotukseni 27.1.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 61 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

33 — Tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 52 kohta) ja tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission
(C-530/12 P, EU:C:2014:186, 44 ja 46 kohta).

34 — Ks. valituksenalaisen tuomion 25 kohta.
35 — Ks. tdstd tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 55—59 kohta).

36 — Ks. tdssd yhteydessa julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus 28.11.2013, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782,
91 ja 92 kohta) ja tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 40 ja 44 kohta).
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51. Nyt kyseessé olevan kaltaisen kansallisen oikeussddnnon, jota ei ole muutettu, soveltaminen tavalla,
jolla kansalliset tuomioistuimet soveltavat sitd unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun
antamisajankohtana, on sitd vastoin yhdenmukaista sen periaatteen kanssa, jonka mukaan
tuomioistuimen oikeussddnnolle antamaa tulkintaa voidaan ldhtokohtaisesti — eli jollei siitd
poikkeuksellisesti nimenomaisesti poiketa — soveltaa takautuvasti. Tulkinta rajoittuu nimittdin sen
selvittdimiseen, miten tétd oikeussddntod “pitdd tai olisi pitdnyt tulkita ja soveltaa sen voimaantulosta
lahtien”.” Kysymystd tdmédn - EUIPO:n kiistimdn — oikeusperiaatteen yleisestd pétevyydestd ei
tarvitse nyt selvittdd lahemmin. Ei ole nimittdin néhtévissd mitdén perusteita sille, ettd titd periaatetta
ei sovellettaisi nyt merkityksellisessé Ranskan oikeudessa. Szajnerin esittdmit tiedot péinvastoin
todistavat sen sovellettavuuden nimenomaan Ranskan Cour de cassationin oikeuskaytdnnon
yhteydessi.*® Kuten unionin yleinen tuomioistuin osuvasti on todennut, tuomio Coeur de princesse ei
sisdlli muuten minkddnlaisia vihjeitd siitd, ettd Cour de cassation haluaisi rajoittaa mainitussa
tuomiossa esitetyn tulkinnan ajallista soveltamisalaa.®

52. Tassd yhteydessd on huomautettava tédydellisyyden vuoksi, ettd kansallisen tuomion siséllon
arviointi ja erityisesti kysymys siitd, onko kyse tdhdnastisen oikeuskdytdnnon muuttamisesta vai
vahvistamisesta, ei ole ratkaiseva sen kannalta, voiko unionin yleinen tuomioistuin ottaa huomioon
kansallisen tuomion, joka on annettu valituslautakunnan péitoksen jilkeen.* Kysymys siitd, onko
tuomiossa Cceur de princesse kyse Ranskan tdhdnastisen oikeuskdytdinnén muuttamisesta vai
vahvistamisesta, voi néin ollen jaad4 ratkaisematta.

53. Valituslautakunnan paitoksen jdlkeen annetun kansallisen tuomion huomioon ottamisesta voi
kylladkin olla seurauksena se, ettd unionin yleinen tuomioistuin arvioi kansallista oikeussdantoa
yksinomaan kyseisen tuomion perusteella eri tavalla kuin valituslautakunta. Télléin on mahdollista,
ettd unionin yleinen tuomioistuin, kuten EUIPO toteaa, kumoaa valituslautakunnan paétoksen tai
muuttaa sitd, vaikka kyse ei ole “tuottamuksellisesta” virheestd. Nimenomaan unionin yleisen
tuomioistuimen toimivallan vuoksi valituslautakunnan suorittaman kansallisen oikeuden arvioinnin
tuomioistuinvalvonnassa ei ole kyse "tuottamuksesta” vaan laillisuuden laajasta valvonnasta. Jos vasta
myohemmin osoittautuu, ettd valituslautakunnan paatos perustuu kansallisen oikeuden virheelliseen
tulkintaan, se ei voi olla kyseisen virheen korjaamisen esteend.

54. Tamad ei ole myoskadn ristiriidassa sen kanssa, ettd — kuten EUIPO huomauttaa — unionin yleisen
tuomioistuimen on periaatteessa ainoastaan pyrittdvd madrittiméadn paatos, joka valituslautakunnan
olisi pitinyt tehdd paiatoksensid perustana olleiden tietojen perusteella.”’ Tdma periaate pitee nimittdin
niihin tosiseikkoihin, jotka olivat valituslautakunnan péédtoksen perustana, ja EUIPO:n madrittdmaéan
oikeusriidan kohteeseen. Yhtaaltd sellaisen kansallisen oikeussédnnon tulkinnalla, joka oli jo
valituslautakunnassa tarkastelun kohteena, ei kuitenkaan muuteta oikeusriidan kohdetta. Toisaalta
kansallinen oikeus, jota asetusta N:o 207/2009 tdytdntoon pantaessa on sovellettava, ei ole pelkka
tosiseikka,” vaan kyseisen asetuksen 65 artiklan 2 kohdan mukaan siihen kohdistuu unionin yleisen

37 — Unionin tuomioistuimen sanamuoto, joka koskee sen esittimdn unionin oikeuden tulkinnan takautuvaa soveltamista
ennakkoratkaisumenettelyssa (ks. esim. tuomio 22.9.2016, Microsoft Mobile Sales International ym.[, C-110/15, EU:C:2016:717, 59 kohta]).
K. tassa yhteydessd myos valituksenalaisen tuomion 48 kohta.

38 — Ks. Szajnerin vastineen 25 ja 27 kohta ja liitteet 5 (s. 1), 5a (s. 2) ja 7 (s. 1).

39 — Valituksenalaisen tuomion 48 kohta.

40 — Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa — tosin ainoastaan toissijaisesti esittimit — perustelut menettévit
ndin ollen merkityksensa.

41 — Ks. erityisesti EUIPO:n mainitsema tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 71 ja 72 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen); ks. myos tuomio 26.10.2016, Westermann Lernspielverlage v. EUIPO (C-482/15 P, EU:C:2016:805, 27 kohta
oikeuskéytintoviittauksineen).

42 — Tuomio 27.3.2014, SMHYV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, 37 kohta).
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tuomioistuimen harjoittama téysi laillisuusvalvonta. Sen vuoksi unionin yleiselld tuomioistuimella onkin
mahdollisuus maédrittdd kansallisen oikeuden séddntojen sisdlto ja soveltamisedellytykset tarvittaessa
viran puolesta vastoin tavaramerkkioikeudellisessa valvontajérjestelmédssda muuten sovellettavia
periaatteita. *

55. Tassd yhteydessa on viitattava kaiken varalta siihen, ettd tdmdn viran puolesta
madritysmahdollisuuden johdosta unionin yleiseen tuomioistuimeen kohdistuu tietty paine selvittda
kansallista oikeutta ja sen kehitystd. Télloin on kuitenkin otettava huomioon, ettd unionin
tuomioistuinten ja kansallisten tuomioistuinten tyonjaon perusteella kansallisen oikeuden tulkinta
kuuluu viimeksi mainituille ja ettei unionin tuomioistuimilla ole erityistd vilinettd kansallisen
oikeuden tulkintakysymyksen selvittdmiseksi.* Sen vuoksi unionin yleisen tuomioistuimen
mahdollisuus selvittdd kansallista oikeutta viran puolesta ei missddn tapauksessa poista tdahén
oikeuteen vetoavan velvollisuutta esittdd tiedot, joista kdy ilmi tulkinta, johon hin vetoaa.* Unionin
yleistd tuomioistuinta ei voi ndin ollen moittia muutoksenhakumenettelyssa siitd, ettei se ole ottanut
huomioon kansallisen oikeuden uutta elementtid, josta siihen vetoavan olisi pitdnyt ilmoittaa unionin
yleiselle tuomioistuimelle.

56. Edella esitetyn mukaisesti on todettava lopuksi, ettd se, ettd unionin yleinen tuomioistuin otti
huomioon tuomion Cceur de princesse, ei ole asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan vastaista.
Ensimmainen valitusperuste on ndin ollen hylattéva.

b) Tuomion Ceeur de princesse ulottuvuus

57. EUIPO vetoaa toisen valitusperusteensa ensimmadisessd osassa siihen, ettd unionin yleinen
tuomioistuin on ottanut tuomion Cceur de princesse huomioon vairistyneelld tavalla ja on rikkonut
sen vuoksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa. Ennen kuin kiinnitdin huomioni tdhén
vditteeseen liittyviin perusteluihin, késittelen lyhyesti unionin tuomioistuimen
muutoksenhakumenettelysséd suorittaman kansallisen oikeuden tutkimuksen laajuutta.

i) Unionin yleisen tuomioistuimen kansallisista oikeussddnndistd esittdmien toteamusten tutkiminen
muutoksenhakumenettelyssd

— Yleistd

58. Kuten edelld jo todettiin, unionin yleinen tuomioistuin valvoo erittédin laajasti kansallisen oikeuden
soveltamista EUIPO:n valituslautakunnassa asetuksen N:o 207/2009 yhteydessd. Valvonta, jonka
unionin tuomioistuin kohdistaa muutoksenhakumenettelyssd kansallisen oikeuden soveltamiseen
unionin yleisessd tuomioistuimessa, on siihen verrattuna huomattavasti rajoitetumpaa.

59. Toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdassa, jossa sallitaan ensimmaiisen
oikeusasteen kanne, jonka perusteena on ”[tdmdn asetuksen] — — soveltamista koskevan oikeussdannon
rikkominen”, Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 58 artiklassa rajoitetaan unionin
tuomioistuimen tutkintavaltuus muutoksenhakumenettelyssd unionin vyleisessd tuomioistuimessa

43 — Ks. tamin ratkaisuehdotuksen 46 kohta.
44 — Ks. tédstd perusteellisesti ratkaisuehdotukseni 27.1.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 49 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
45 — Ks. tastd tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 50 kohta).
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tapahtuneeseen unionin oikeuden rikkomiseen. Asetuksessa N:o 207/2009 esitetty viittaus kansalliseen
oikeuteen antaa sille tosin “juridisen aseman”.* Siiti seuraa kuitenkin ainoastaan, etti kansallinen
oikeus on unionin yleisen tuomioistuimen taysimairdisen laillisuusvalvonnan alainen. Siitd ei suinkaan
tule sen vuoksi unionin oikeutta, jonka rikkomiseen voidaan vedota muutoksenhakumenettelyssa. *’

60. Unionin tuomioistuin on edelld esitetyn mukaisesti todennut tuomiossa Edwin v. SMHYV, ettd
tutkiessaan kansallisen oikeuden soveltamista unionin yleisessd tuomioistuimessa asetuksen
N:o 207/2009 yhteydessd unionin tuomioistuin tyytyy valvomaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin
ole ottanut védristyneelld tavalla huomioon kansallisen oikeuden sdénndsten sanamuotoa taikka niitd
koskevaa kansallista oikeuskaytantoda tai oikeuskirjallisuutta. Lisdksi unionin tuomioistuin tutkii
ainoastaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tehnyt ndiden todisteiden perusteella paatelmis,
jotka ovat ilmeisessé ristiriidassa niiden sisédllon kanssa, ja ettei se ole arvioinut seikkojen merkitysta
muihin seikkoihin nihden ilmeisen véiristyneelld tavalla.*

61. Unionin tuomioistuimen rooli ei kylldkddn rajoitu, kuten pelkkien tosiseikkoja koskevien
kysymysten yhteydessd, sen tutkimiseen, onko unionin yleiselle tuomioistuimelle esitetyt tiedot otettu
huomioon védristyneelld tavalla, vaan siihen sisdltyy myos “ilmeisen arviointivirheen” olemassaoloon
kohdistuva valvonta.” Valvonta rajoittuu kuitenkin sen tutkimiseen, onko unionin yleinen
tuomioistuin arvioinut sen kdytettdivissd olleet seikat ilmeisen virheellisesti. Toisin kuin unionin yleinen
tuomioistuin, unionin tuomioistuin ei néin ollen enda arvioi kansallista oikeutta kattavasti vaan tyytyy
unionin yleisen tuomioistuimen esittimdn arvioinnin valvontaan asianosaisten esittimien viitteiden ja
ilmeisten virheiden nojalla. Sen vuoksi unionin tuomioistuimen ei tarvitse myoskddn missddn
tapauksessa selvittda kansallisen oikeuden sisdlt6d viran puolesta.

62. Tama rajoitus on oikeutettu sekd sen tehtdvdn, joka unionin tuomioistuimella on
muutoksenhakuelimend, ettd sen merkityksen vuoksi, joka kansallisella oikeudella on asetuksen
N:o 207/2009 yhteydessd. Kansallinen oikeus ei tosin ole “pelkkd tosiseikka”, ja unionin yleinen
tuomioistuin tutkii sitd laajasti. Se on kuitenkin osa oikeusriidan — vaikkakin oikeudellisia — seikkoja.
EUIPO:n ja unionin yleisen tuomioistuimen on selvitettdvé ja arvioitava ndmé seikat, mutta unionin
tuomioistuin tutkii niitd muutoksenhakumenettelyssa ainoastaan ilmeisten virheiden kannalta. Unionin
tuomioistuimen tehtdvdnd muutoksenhakuelimend ei ole nimittdin varmistaa kansallisen oikeuden
yhdenmukaista soveltamista, josta ovat vastuussa kansalliset ylimméat tuomioistuimet, vaan sen
tehtdvand on huolehtia unionin oikeuden yhdenmubkaisesta tulkinnasta ja soveltamisesta.

63. Unionin tuomioistuimen muutoksenhakumenettelyssdé harjoittaman kansallisen oikeuden
valvonnan téllaisen rajoittamisen ja unionin yleisen tuomioistuimen kansallista oikeutta koskevan
tutkintavaltuuden tarkoituksen valilld on kuitenkin tietty jannite. Viimeksi mainittu koostuu nimittédin
sen takaamisesta, ettd kysymykseen siitd, annetaanko kansallisessa oikeussddnnoksessd merkin haltijalle
oikeus kieltdd uudemman tavaramerkin kéaytto, vastataan umnionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun
antamisajankohtana. Tétd jannitettd ei voida kuitenkaan vélttdd unionin yleisen tuomioistuimen ja
unionin tuomioistuimen tehtédvien erilaisuuden ja unionin tuomioistuimelle
muutoksenhakumenettelyssa annetun tehtdvan vuoksi. Niin ollen ei voida sulkea pois sitd, ettd
unionin tuomioistuin hyvéksyy unionin yleisen tuomioistuimen kansallisesta oikeudesta suorittaman

46 — Julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus 28.11.2013, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, 86 kohta).

47 — Ks. téstd perusteellisesti ratkaisuehdotukseni 27.1.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:30, 42 kohta ja sitd seuraavat kohdat); ks.
kansallisen oikeuden erilaisesta asemasta kussakin unionin oikeuden prosessioikeudellisessa asiayhteydessdé myos Kokott, J., "Le droit de
I'Union et son champ d’application”, La Cour de justice de I'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris, Bruylant, Briissel,
2015, s. 349-366 (s. 350-).

48 — Ks. tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV (C-263/09 P, EU:C:2011:452, 53 kohta).

49 — Julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus 28.11.2013, SMHV v. National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, 84 kohta); ks. myds
madrdys 29.11.2011, Tresplain Investments v. SMHV (C-76/11 P, ei julkaistu, EU:C:2011:790, 66 kohta).
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arvioinnin, joka ei endd vastaa kansallisen oikeuden todellisuutta kansallisessa oikeuskéytannossa talla
vdlin omaksutun uuden tulkinnan vuoksi. Jos siitd ilmenee kansallisen merkin suojaamista koskeva
perustavanlaatuinen uudistus, joka vaikuttaa EU-tavaramerkin pitevyyteen, on tarvittaessa aloitettava
uudelleenkisittely unionin yleisessd tuomioistuimessa tai uusi mitdattomyysmenettely EUIPO:ssa.

— Soveltaminen nyt kdsiteltivdssd asiassa

64. Kasiteltdvissd asiassa on todettava unionin yleisen tuomioistuimen huomioon ottamien Ranskan
oikeudesta esitettyjen tietojen perusteella, ettd unionin yleinen tuomioistuin nojautui tuomion Cceur
de princesse arvioinnissaan yksinomaan sen sanamuotoon.*

65. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kylld lisaksi, ettd Ranskan alempien tuomioistuinten tuomiota
Coeur de princesse edeltivd oikeuskdytintd — vaikka se ei olekaan yhtendinen — mahdollistaa sen
johtopéditoksen, ettd toiminimen suoja rajoittuu kyseisen yhtion todella harjoittamaan toimintaan.”'
Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan perustanut arviotaan tuomion Coeur de princesse
soveltamisalasta tdhdn toteamukseen, joka esitettiin ainoastaan toissijaisesti. Sen vuoksi voidaan jéttaa
ratkaisematta, onko unionin yleinen tuomioistuin noudattanut perusteluvelvollisuuttaan tukeutuessaan
"useisiin aikaisempiin ranskalaisten tuomioistuinten tuomioihin, joita osapuolet esittivit seka
EUIPO:ssa ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa”, mainitsematta nditd tuomioita.

66. Unionin tuomioistuimen tutkimus rajoittuu kasiteltdvan valituksen yhteydessa siis sen valvomiseen,
onko unionin yleinen tuomioistuin ottanut tuomion Ceceur de princesse sanamuodon huomioon
vadristyneelld tavalla ja esittinyt padtelmid, jotka ovat ilmeisen ristiriitaisia kyseisen tuomion
sisdltdmien tietojen kanssa. Koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole nojautunut laajempiin
kansallista oikeutta koskeviin tietoihin, sitd ei voi myoskddn moittia niiden ottamisesta huomioon
vadristyneelld tavalla tai niihin liittyvéstd ilmeisestd virhearvioinnista. Unionin tuomioistuimen
tutkintavaltuutta voidaan kuitenkin tulkita siten, ettd sen on tutkittava, onko tuomio Coeur de
princesse, luettuna yhdessa CPI:n L. 711-4 §:n b kohdan kanssa, omiaan tukemaan unionin yleisen
tuomioistuimen arviota vai olisiko siihen ilmeisesti tarvittu vield lisdtietoja Ranskan oikeudesta.

67. Ranskalaisessa oikeuskirjallisuudessa, jonka Szajner tuo esiin unionin yleisen tuomioistuimen
tuomiosta Coeur de princesse esittdmén tulkinnan tukemiseksi, esitettyja lausuntoja voidaan sen sijaan
kéayttdad enintdén lisdtukena. Nédin ollen voidaan jéttdd huomiotta, ettei sitd ole osoitettu, olivatko nama
tiedot unionin yleisen tuomioistuimen kéytettévissd ja ottiko se ne huomioon.

ii) Tuomion Ceeur de princesse vditetty vddristyneelld tavalla huomioon ottaminen

68. EUIPO ja Forge de Laguiole viittdvit, ettd unionin yleinen tuomioistuin otti tuomion Coeur de
princesse huomioon vidristyneelld tavalla, kun se totesi, ettd kyseisessd tuomiossa esitetty lausuma
toiminimen suoja-alueesta on yksiselitteinen ja ettd sitd voidaan soveltaa yleisesti.

69. Tuomiossa Coeur de princesse ei niiden mukaan nimittdin ollut kyse toiminimen suojan laajuuden
madrittdmisestd sellaiseen tavaramerkkiin niahden, jota kolmas osapuoli on hakenut. Tuomion kohteena
oli pikemminkin toiminimen haltijan tekemédn tavaramerkkihakemuksen vilpillisen luonteen
toteaminen. Kyseisessd asiassa toiminimi Cceur de princesse oli hakenut samannimistd merkkid
ainoastaan vahingoittaakseen kolmatta osapuolta. Hakemus koski lisdksi toimintaa, jota toiminimi
Coeeur de princesse ei harjoittanut ja joka ei kuulunut sen alkuperiiseen toimialaan.

50 — Valituksenalaisen tuomion 44 kohta.
51 — Valituksenalaisen tuomion 46 kohta.
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70. Tdmd on totta, ja unionin yleinen tuomioistuin myos totesi sen. Unionin yleinen tuomioistuin
totesi erityisesti, ettd tuomiossa Coeur de princesse ei ollut kyse CPI:n L. 711-4 §:n nojalla nostetusta
kanteesta vaan vilpillisessd mielessd haetun tavaramerkin mitdtoimisestd ja vilpilliseen kilpailuun
liittyvastd vaatimuksesta.

71. Kuten unionin yleinen tuomioistuin samoin perustellusti totesi, tuomiosta Coeur de princesse ei
kuitenkaan 16ydy mitddn perusteita sille, ettd Cour de cassation halusi rajoittaa toiminimen
suoja-aluetta koskevan lausumansa pétevyyden kyseisen tuomion perustana oleviin erityisiin
olosuhteisiin. Cour de cassation esitti pdinvastoin kyseisen lausuman hyldtessddn ensimmaiisen
valitusperusteen, joka perustui erityisesti CPIin L. 711-4 §:n b kohdan viitettyyn rikkomiseen. Sen
vuoksi EUIPO:n viite siitd, ettei Cour de cassationin lausuma ole merkityksellinen CPI:n L. 711-4 §:n
b kohdan yhteydessd, ei vakuuta. Nimenomaan tdmén sddnnoksen vyhteydessd vaikuttaa
johdonmukaiselta ottaa ldhtokohdaksi toiminta, jota toiminimen haltija todella harjoittaa. CPLn L.
711-4 §:n b kohdassa asetettiin nimittdin sen edellytykseksi, ettd uudempaa merkkia vastaan voidaan
vedota  aikaisempaan toiminimeen, sekaannusvaara kohdeyleison  keskuudessa.  Tiéllaista
sekaannusvaaraa lienee vaikea osoittaa sellaisen toiminnan yhteydessd, jota ei harjoiteta.

72. Myoskaan Forge de Laguiolen perustelematon viite, ettd koska tuomiossa Coeur de princesse
vahvistettiin toisen asteen tuomioistuimen ratkaisu, siind ei voi olla kyse periaatetason
ennakkotapauksesta, ei ole ristiriidassa tdmédn kanssa. Tdssd yhteydessd ei nimittdin tarvitse selvittaa,
onko tuomio Cceur de princesse “ennakkotapaus”. Sen toteaminen riittdd, ettd ensimmaiiseen
valitusperusteeseen annetun vastauksen rakenteesta ja toiminimen suoja-aluetta koskevan lausuman
asemasta kdy selviésti ilmi, ettd on kyse yleisestd ja periaatteellisesta ratkaisusta.

73. EUIPO viittaa lopuksi, ettd Cour de cassation otti lahtokohdaksi toiminnan, jota toiminimen haltija
todella harjoittaa, tutkiakseen toista valitusperustetta, johon my6s vedottiin kyseisessa
tuomioistuimessa. Talléin oli nimittdin kysymys vilpillisestd kilpailusta, joka edellyttdd todellista
kilpailutilannetta asianomaisten vyritysten vililld. Naméa perusteet eivit kuitenkaan ole mitenkddn
asiaankuuluvia. Cour de cassation ei nimittdin esittdnyt lausumaa, josta nyt on kyse, vilpilliseen
kilpailuun liittyvddn toiseen valitusperusteeseen vastaamisen yhteydessd. Asianosaisten kiistelya
todellisen kilpailutilanteen valttamattomyydestéd vilpillisen kilpailun yhteydessd ei sen vuoksi tarvitse
tassa kasitella.

74. Kun ndma nikokannat otetaan huomioon, ei ole nihtévissi, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi
ottanut tuomion Coeur de princesse huomioon vairistyneelld tavalla tai ettd tdtd tuomiota koskevat
toteamukset olisivat ilmeisesti kaivanneet lisdtukea kansallisesta oikeudesta. Szajnerin esittamét
ranskalaisessa  oikeuskirjallisuudessa esitetyt lausunnot vahvistavat lisiksi unionin yleisen
tuomioistuimen tuomiosta Ceeur de princesse esittiman tulkinnan.”

75. Tamidn perusteella toisen valitusperusteen ensimmaiinen osa on hyléttava.

2. Forge de Laguiolen todella harjoittama toiminta (toisen valitusperusteen toinen osa)

76. EUIPO, Forge de Laguiolen tukemana, moittii toisen valitusperusteensa toisessa osassa unionin
yleistd tuomioistuinta siitd, ettei se maddrittdnyt oikein Forge de Laguiolen todella harjoittamaa
toimintaa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi kylld osuvasti, ettd toiminimen Forge de Laguiole
suoja-alue riippuu yksinomaan Ranskan oikeudesta. Tutkiessaan Forge de Laguiolen harjoittamaa
toimintaa unionin yleinen tuomioistuin nojautui kuitenkin ainoastaan kyseisten tavaroiden luonteeseen

52 — Ks. erityisesti Szajnerin vastineen liite 16.
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eikd Ranskan oikeuskdytdnnossa edellytetylld tavalla myds niiden kéyttotarkoitukseen. Lisdksi unionin
yleinen tuomioistuin tukeutui télloin EU-tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevaan omaan
oikeuskéytdntoonsd, vaikka unionin tuomioistuin on sulkenut pois tdmian oikeuskdytannén analogisen
soveltamisen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan yhteydessa.

77. Namad perustelut on hyldttdvd selvdasti perusteettomina, eikd kysymystd asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa koskevan oikeuskdytdnnon analogisesta soveltamisesta saman
asetuksen 8 artiklan 4 kohdan yhteydessa tarvitse tassd selvittda lahemmin. >

78. Aluksi on nimittdin todettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin Forge de Laguiolen harjoittamaa
toimintaa tutkiessaan yleisesti soveltanut analogisesti EU-tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevaa
oikeuskéytdantoddn. Ainoastaan valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin
mainitsi tavaroiden luokkiin ja alaryhmiin perustuvaa lahestymistapaa koskevan oikeuskaytdntonsa. Se
teki ndin sen toteamuksen valaisemiseksi, ettd haarukoiden myyminen ei kuitenkaan voi osoittaa
véliintulijan toimintaa koko ”poyddn kattauksen” tai “kattaustavaroiden” alalla vaan ainoastaan
toimintaa aterimien alalla. EUIPO:n ja Forge de Laguiolen tdtd toteamusta koskeva arvostelu on
turhaa.

79. EUIPO:n ja Forge de Laguiolen esittdma arvostelu on lisdksi siltd osin ilmeisen perusteetonta, ettd
se perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan. Tosin unionin yleinen tuomioistuin ei
ole tutkiessaan Forge de Laguiolen todella harjoittamaa toimintaa tutkiessaan maininnut
nimenomaisesti niitd kriteerejd, joiden mukaisesti kyseiset toiminnot on mééritettavd. Se on todellakin
lainannut  asianosaisten nyt késiteltdvdssd asiassa mainitsemaa Ranskan tuomioistuinten
oikeuskéytint6d ainoastaan sekaannusvaaraa arvioidessaan.” Tdmi ei kuitenkaan ole riittavd peruste
katsoa, ettd valituksenalaisen tuomion perustelut olisivat puutteelliset. Tésta ei nimittdin ilmeisestikdaan
seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin olisi todella my6s soveltanut kyseisia Ranskan
tuomioistuinten oikeuskéytinndssd vahvistettuja kriteerejd, joita asianosaiset ovat yksimielisesti pitineet
merkityksellisind, médrittddkseen Forge de Laguiolen todella harjoittaman toiminnan.

80. Unionin yleinen tuomioistuin otti nimittdin kyseistd toimintaa tutkiessaan ldhtokohdaksi kyseisten
tavaroiden luonteen lisiksi nimenomaan niiden kiyttotarkoituksen, asiakaskunnan ja jakelukanavat.*

81. Koska unionin yleinen tuomioistuin on ottanut ndma erilaiset tekijat asianmukaisesti huomioon,
niiden arviointi kuuluu tosiseikkojen arvioinnin alaan. Se ei kuulu unionin tuomioistuimen
harjoittaman valvonnan piiriin edellyttden, ettei tosiseikkoja ole otettu huomioon vééristyneellad tavalla,
mihin ei tissd vedota ja miki ei ole ilmeistd.*® EUIPO ja Forge de Laguiole eivit kenties hyviksy niité
tosiseikkoja koskevia toteamuksia, jotka unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt kyseisten tavaroiden
luonteen ja kayttotarkoituksen perusteella Forge de Laguiolen toiminnasta. Se ei kuitenkaan riitd sen
osoittamiseen, ettd unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa oikeudellisen
virheen.

82. Tastd seuraa, ettei myoskédn toisen valitusperusteen toinen osa voi menestya.

53 — Ks. tdstd EUIPO:n mainitsema tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 142-146 kohta) ja
julkisasiamies Cruz Villal6nin samassa asiassa esittdmé ratkaisuehdotus 14.9.2010 (C-96/09 P, EU:C:2010:518, 69 ja 70 kohta).

54 — Valituksenalaisen tuomion 81 kohta.

55 — Ks. Forge de Laguiolen todella harjoittamasta toiminnasta valituksenalaisen tuomion 61, 62 ja 67—69 kohta. Sekaannusvaaran tutkimisesta ks.
liséiksi valituksenalaisen tuomion 85, 99, 101, 104, 106 ja 110 kohta.

56 — Ks. vastaavasti madrdys 30.1.2014, Industrias Alen v. The Clorox Company (C-422/12 P, EU:C:2014:57, 38 kohta) ja miirdys 20.1.2015,
Longevity Health Products v. SMHV (C-311/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:23, 39 kohta).
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3. Tiivistelmd

83. Koska yhtikdadn EUIPO:n esittdmistd valitusperusteista ei hyviksytd, valitus on hylattiva
kokonaisuudessaan.

VI Oikeudenkiyntikulut

84. Unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, ettd jos valitus on
perusteeton, unionin tuomioistuin paattda oikeudenkayntikuluista.

85. Unionin tuomioistuimen tydjarjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, luettuna yhdessd
184 artiklan 1 kohdan kanssa, asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska Szajner on vaatinut EUIPO:n velvoittamista
korvaamaan oikeudenkéyntikulut ja koska EUIPO on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

86. Tyojdrjestyksen 184 artiklan 4 kohdasta kiy lisdksi ilmi, ettd ensimmadisen oikeusasteen viliintulija,
joka ei ole itse tehnyt valitusta, voidaan velvoittaa vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan, jos se
on osallistunut kirjalliseen tai suulliseen menettelyyn unionin tuomioistuimessa. Sen mukaisesti Forge

de Laguiole SARL, joka on nyt osallistunut kirjalliseen menettelyyn, on velvoitettava vastaamaan omista
oikeudenkéyntikuluistaan.

VII Ratkaisuehdotus
87. Edella todetun perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:
1) Valitus hylatdan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gilbert Szajnerin
oikeudenkayntikulut.

3) Forge de Laguiole SARL vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.
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