ANHEUSER-BUSCH v. BUDEJOVICKY BUDVAR

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

29 paivand maaliskuuta 2011 *

Asiassa C-96/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perusséddnnon 56 artiklaan perustu-
vasta valituksesta, joka on pantu vireille 4.3.2009,

Anheuser-Busch Inc., kotipaikka Saint Louis (Yhdysvallat), edustajinaan Rechtsan-
walt V. von Bomhard ja Rechtsanwalt B. Goebel,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, kotipaikka Ceské Budéjovice (Téekin tasa-
valta), edustajinaan avocat F. Fajgenbaum, avocat T. Lachacinski, avocat C. Petsch ja
avocat S. Sculy-Logotheti,

kantajana ensimmadisessé oikeusasteessa,

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenéén A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmadisessé oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (esitteleva tuomari), K. Schiemann
ja D. Svéby seki tuomarit A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, E. Levits, U. Lohmus, M. Sa-
fjan ja M. Berger,

julkisasiamies: P. Cruz Villaldn,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Stromholm,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssa ja 2.6.2010 pidetyssd istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.9.2010 pidetyssd istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Anheuser-Busch Inc. (jiljempdnd Anheuser-Busch) vaatii valituksessaan unio-
nin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisdjen ensimmadisen oikeusasteen
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tuomioistuimen yhdistetyissd asioissa T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06,
Budéjovicky Budvar vastaan SMHV — Anheuser-Busch (BUD), 16.12.2008 antaman
tuomion (Kok., s. II-3555; jaljempénd valituksenalainen tuomio), jolla ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi Budéjovicky Budvar, ndrodni podnikin (jéljempa-
né Budvar) nostamat kanteet sisaimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 14.6.2006 (asia R 234/2005-2), 28.6.2006
(asiat R 241/2005-2 ja R 802/2004-2) ja 1.9.2006 (asia R 305/2005-2) tekemistd pda-
toksisté (jaljempéna riidanalaiset padtokset), jotka liittyvat vditemenettelyihin, joissa
on kyse Anheuser-Buschin tekemistd hakemuksista merkin "BUD” rekister6imiseksi
yhteison tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Kansainvdlinen oikeus

Alkuperanimitysten suojaamisesta ja niiden kansainvilisestd rekisterdinnistd
31.10.1958 tehdyn Lissabonin sopimuksen, jota on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967
ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro
13172, s. 250; jaljempéna Lissabonin sopimus), 1-5 artiklassa médritadn seuraavaa:

”1 artikla

1) Maat, joihin tédtd sopimusta sovelletaan, muodostavat erityisliiton teollisoikeuden
suojelemisliiton puitteissa.
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2) Ne sitoutuvat suojaamaan alueillaan tdméin sopimuksen mukaisesti muiden eri-
tyisliiton maiden tavaroiden alkuperénimityksid, jotka tunnustetaan ja joita suo-
jataan alkuperdnimityksind alkuperédmaassa ja jotka on rekisteréity Maailman
henkisen omaisuuden jérjeston [WIPO] perustavassa yleissopimuksessa — — tar-
koitetussa kansainvilisessd henkisen omaisuuden toimistossa — —.

2 artikla

1) Alkuperdnimitykselld tarkoitetaan téssd sopimuksessa maan, seudun tai paikka-
kunnan maantieteellistd nimityst4, joka osoittaa tavaran olevan periisin kyseisesta
maasta tai kyseiseltd seudulta taikka paikkakunnalta, ja tavaran laatu tai ominai-
suudet ovat olennaisesti tai yksinomaisesti maantieteellisen ympériston, joka ka-
sittdd sen luonnon ja inhimilliset tekijat, ansiota.

2) Alkuperdmaa on maa, jonka nimi muodostaa alkuperénimityksen, joka antaa ta-
varalle sen tunnettuuden, tai jossa sijaitsee seutu tai paikkakunta, jonka nimi muo-
dostaa alkuperanimityksen, jonka johdosta tavara on yleisesti tunnettu.

3 artikla

On varmistettava suoja kaikelta védrinkaytolta tai jaljittelyltd, vaikka tavaran oikea al-
kuperid on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on kddnnetty tai siihen on liitetty ilmai-
su kuten "laatu] "tyyppi, tuotettu kuten, ’jéljitelmd’ tai muu samankaltainen ilmaisu.

4 artikla

Tdmidn sopimuksen madrdyksilld ei mitenkddn kumota kussakin erityisliiton maassa
muiden kansainvilisten sopimusten, kuten teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883
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tehdyn Pariisin yleissopimuksen ja sen myohempien tarkistusten ja Madridissa
14.4.1891 tehdyn védrien tai harhaanjohtavien alkuperédmerkint6jen vastustamista
koskevan sopimuksen ja sen myohempien tarkistusten tai kansallisen lainsddddnnon
tai oikeuskdytdnnon nojalla jo voimassa olevaa alkuperénimitysten suojaa.

5 artikla

1)

Alkuperdnimitysten rekisterointi suoritetaan kansainvélisesséd toimistossa erityis-
liiton maan hallintoviranomaisten hakemuksesta sellaisten luonnollisten henkildi-
den tai julkisoikeudellisten tai yksityisoikeudellisten oikeushenkil6iden nimissa,
joilla on oikeus kayttad néditd nimityksia kansallisen lainsdddantonsd mukaan.

Kansainvilinen toimisto antaa rekisterdinnit viipymattd tiedoksi erityisliiton eri
maille ja julkistaa ne sdédnnollisesti ilmestyvdssd kokoelmassa.

Maiden hallintoviranomaiset voivat ilmoittaa, ettd ne eiviat voi varmistaa niille
tiedoksiannetun alkuperdnimityksen suojaa, mutta ainoastaan siltéd osin kuin nii-
den ilmoitus perusteluineen annetaan tiedoksi kansainviliselle toimistolle vuoden
madrdajassa rekisterdintia koskevan tiedoksiannon vastaanottamisesta, eika télla
ilmoituksella voida heikentéd kyseisessd maassa muita nimityksen suojelumuoto-
ja, joihin sen haltija voi vedota edelld olevan 4 artiklan mukaisesti.
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Lissabonin sopimuksen taytintoonpanosiintojen, sellaisina kuin ne ovat tulleet voi-
maan 1.4.2002, 9 ja 16 sddnndssd madrdtddn seuraavaa:

”9 saanto

Hylkaysilmoitus

1) Sopimusvaltion, joka antaa hylkédysilmoituksen, toimivaltaisten hallintoviran-
omaisten on annettava kaikki hylkaysilmoitukset tiedoksi kansainviliselle toimis-
tolle, ja ndiden hallintoviranomaisten on allekirjoitettava ilmoitus.

16 sdanto

Julistaminen patemattoméksi

1) Jos kansainvilisen rekisterdinnin vaikutukset julistetaan pateméttomiksi sopi-
musvaltiossa ja pateméttomaksi julistamiseen ei voida endéd hakea muutosta, ta-
mén sopimusvaltion toimivaltaisen hallintoviranomaisen on annettava mainittu
pateméttomaiksi julistaminen tiedoksi kansainviliselle toimistolle. — —
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Alkuperdnimitys "bud” rekisteréitiin 10.3.1975 Lissabonin sopimuksen mukaisesti
WIPO:ssa olutta varten numerolla 598.

Kahdenviliset sopimukset

Kahdenvilinen sopimus

Itavallan tasavalta ja TSekkoslovakian sosialistinen tasavalta tekivit 11.6.1976 sopi-
muksen maataloustuotteiden ja teollisten tuotteiden lahtoisyysmerkint6jen, alkupe-
ranimitysten ja muiden alkuperéin viittaavien nimitysten suojasta (jaljempéna kah-
denvélinen sopimus).

Kahdenvilinen sopimus hyviksyttiin ja ratifioitiin, minka jilkeen se julkaistiin Bun-
desgesetzblatt fiir die Republik Osterreichissa 19.2.1981 (BGBI. 75/1981). Kahdenvi-
lisen sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen mukaan se tuli voimaan ennalta rajoitta-
mattomaksi ajaksi 26.2.1981 alkaen.

Kahdenvilisen sopimuksen 1 artiklassa maarétadn seuraavaa:

"Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet 5 artiklassa
tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien ja 6 artiklassa madratyssa sopimuksessa tdsmen-
nettyjen maataloustuotteiden ja teollisten tuotteiden lahtoisyysmerkint6jen, alku-
perdnimitysten ja muiden alkuperdin viittaavien nimitysten sekd 3 ja 4 artiklassa
ja 8 artiklan 2 kappaleessa mainittujen nimien ja kuvien suojaamiseksi tehokkaasti
elinkeinoeldmaén vilpillisté kilpailua vastaan”
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Kahdenvilisen sopimuksen 2 artiklassa méératddn seuraavaa:

"Lahtoisyysmerkinnoilld, alkuperdanimityksilld ja muilla alkuperdé ilmaisevilla nimi-
tyksilld tarkoitetaan téssd sopimuksessa kaikkia merkint6jd, jotka viittaavat valitto-
masti tai vilillisesti tuotteiden alkuperéan. Téllainen merkinté on yleensd maantieteel-
linen nimitys. Kyse voi kuitenkin olla my6s muunlaisista merkinnoisté, jos tuotteen
alkuperdmaan alan toimijoiden keskuudessa kyseiselléd tavalla merkityn tuotteen kat-
sotaan viittaavan tuotteen valmistusmaahan. Ndmé nimitykset voivat siséltad paitsi
viittauksen siihen, ettd tuote on lahtoisin tietyltd maantieteelliseltd alueelta, myos
tietoja tuotteen laadusta. Ndmai tuotteen erityiset ominaisuudet ovat muodostuneet
yksinomaan tai padasiassa maantieteellisen alueen tai ihmisten vaikutuksesta.

Kahdenvilisen sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleessa mééritidn seuraavaa:

”— — sopimuksen 6 artiklassa mainitussa sopimuksessa luetellut tSekkoslovakialaiset
nimitykset varataan Itdvallan tasavallassa yksinomaan tsekkoslovakialaisille tuotteille”

Kahdenvilisen sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen B alakohdan 2 alakohdan mukaan
oluet ovat sellainen t$ekkildisten tuotteiden ryhmé, jota tdssd sopimuksessa médratty
suoja koskee.

Kahdenvilisen sopimuksen 6 artiklassa méérétéddn seuraavaa:

"Niiden tuotteiden, jotka téyttavit 2 ja 5 artiklassa méératyt edellytykset, nimitykset,
joita suojataan sopimuksella ja jotka eivit siis ole yleisnimi, luetellaan sopimuksessa,
jonka sopimusvaltioiden hallitukset tekevit.”
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Soveltamissopimus

Kahdenvilisen sopimuksen 6 artiklan mukaisesti kyseisen sopimuksen soveltamisso-
pimus (jdljempéand soveltamissopimus ja yhteisesti kahdenvélisen sopimuksen kanssa
kyseessi olevat kahdenviliset sopimukset) tehtiin 7.6.1979.

Soveltamissopimuksen liitteessd B médratddn seuraavaa:

"Tsekkoslovakialaiset nimitykset maataloustuotteille ja teollisille tuotteille

B Elintarvikkeet ja maataloustuotteet (paitsi viini)

2. Olut

TsSekin sosialistinen tasavalta

Bud
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Unionin oikeus

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1). Nyt késiteltavéin oikeus-
riitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94, sellaisena kuin se on muu-
tettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70,
s. 1; jiljempénd asetus N:o 40/94).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan, jonka otsikkona on "Suhteelliset hylkdysperusteet’,
4 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Rekisterdiméttomén tavaramerkin tai muun liike-eldmésséd kéaytetyn merkin, jon-
ka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille
haettua rekisterdintid ei myonnet4, jos ja siltd osin kuin tdhdn merkkiin sovellettavan
yhteison lainsdddénnon tai jasenvaltion oikeuden mukaan

a) oikeus merkkiin on saatu ennen péiivid, jona yhteison tavaramerkin rekisterdin-
tihakemus on tehty tai jona yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemukselle on
vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltdd my6hemmaén tavaramerkin kayttdminen”
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Saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetéén seuraavaa:

”2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyyn-
nostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edelténei-
den viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkié on tosiasiallisesti kay-
tetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity
ja joihin véite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kiyttamattd jattdmiseen,
jos tdhdn pdivddn mennessd aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterditynd vahin-
tddn viisi vuotta. Jos nditd todisteita ei esitetd, viite hylatdan. Jos aikaisempaa yhtei-
son tavaramerkkid on kéytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta,
joita varten se on rekisterdity, sitd pidetddn viitteen tutkimisessa rekisteroityni
ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin ai-
kaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kéytto jasenvaltiossa, jossa aikai-
sempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kayttod [yhteisossé]”

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa saiddetdin seuraavaa:

"Menettelyssd virasto tutkii asiasiséllon viran puolesta; rekisteréinnin hylkaédmisen
suhteellisia perusteita koskevassa menettelysséd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin”
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Asian tausta

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen késiteltaviksi saatetun oikeusriidan
tausta, sellaisena kuin se on kuvattu valituksenalaisessa tuomiossa, voidaan esittaa
lyhyesti seuraavalla tavalla.

Anheuser-Busch jatti 1.4.1996, 28.7.1999, 11.4.2000 ja 4.7.2000 SMHV:lle nelja hake-
musta, jotka koskivat kuvio- ja sanamerkin BUD rekister6imisté yhteison tavaramer-
kiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imis-
td varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 21, 25, 32, 33, 35,
38, 41 ja 42 kuuluvia tietyntyyppisié tavaroita varten, mukaan lukien oluet.

Budvar esitti 5.3.1999, 1.8.2000 sekd 22.5. ja 5.6.2001 vdiitteita asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan perusteella kaikista rekisterointihakemuksissa mainituista
tavaroista.

Viitteidensd tueksi Budvar vetosi ensinnikin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan perusteella aikaisempaan tavaramerkkiin eli kansainvéliseen kuvio-
merkkiin Bud (nro 361 566), joka on rekisterdity olutta varten ja joka on voimassa
Itavallassa, Benelux-maissa ja Italiassa.

Budvar vetosi toiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella nimityk-
seen "bud’, sellaisena kuin se on suojattu yhtééltd Lissabonin sopimuksen perusteella
Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa ja toisaalta kyseessi olevien kahdenvilisten sopi-
musten perusteella Itdvallassa.
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SMHV:n viiteosasto hyviksyi 16.7.2004 tekemailldan paidtoksellda haetun tavaramer-
kin rekisterdintid vastaan esitetyn viitteen 4.7.2000 tehdyssé rekisterdintihakemuk-
sessa tarkoitettujen "ravintola-, baari- ja pub-palvelujen” (luokka 42) osalta, koska se
katsoi muun muassa, ettd Budvar oli osoittanut, ettd silld oli oikeus alkuperanimityk-
seen "bud” Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa.

Vaiteosasto hylkasi 23.12.2004 ja 26.1.2005 tekemilldén padtoksilla vaitteet, jotka oli
esitetty niiden tavaramerkkien rekister6intid vastaan, joita kolme muuta rekisterdin-
tihakemusta koskivat, koska se katsoi lahinné, ettei ollut esitetty todisteita siitd, etté
alkuperdnimitys "bud” oli Ranskassa, Italiassa, Itdvallassa ja Portugalissa liike-elamas-
sa kaytetty merkki, jonka vaikutusala on laajempi kuin paikallinen.

Viiteosasto pédtyi tdhdn padtelmdin, kun se katsoi, ettd oli sovellettava samoja kri-
teerejd kuin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa sdddetyt kriteerit, kun téta
kohtaa tarkastellaan asetuksen N:o 40/94 tdytintoonpanosta 13.12.1995 annetun ko-
mission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muu-
tettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EYVL L 172,
s. 4; jdljempénd asetus N:o 2868/95), 22 sddnnon 2 ja 3 kohdan valossa, jotka koskevat
viitteen perustana olevien aikaisempien tavaramerkkien “tosiasiallista kaytt6d”

Budvar teki tdlloin kolme valitusta 23.12.2004 ja 26.1.2005 tehdyistda SMHV:n viite-
osaston paitoksistd ja timén saman osaston 16.7.2004 tekemistd paiatoksestd siltd
osin kuin silld hylattiin vdite luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvien muiden palvelujen
osalta.

Anheuser-Busch teki valituksen 16.7.2004 tehdystd SMHV:n viiteosaston padtokses-
té siltd osin kuin silld hyvéksyttiin osittain Budvarin tekem4 viite.
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SMHV:n toinen valituslautakunta hylkdsi Budvarin valitukset 23.12.2004 ja 26.1.2005
tehdyistda SMHV:n viiteosaston pédtoksistd 14.6., 28.6. ja 1.9.2006 tekemilldén paa-
toksilla. Kyseinen valituslautakunta hyviksyi Anheuser-Buschin valituksen 16.7.2004
tehdystd SMHV:n viiteosaston pédtoksestd 28.6.2006 tekemalldadn paatokselld ja hyl-
kési Budvarin viitteen kokonaisuudessaan.

Riidanalaisissa péétoksissd valituslautakunta totesi ensimmdiseksi, ettd Budvar ei
tuntunut endd viittaavan viitteidensd perustaksi kansainviliseen kuviomerkkiin
nro 361 566 vaan yksinomaan alkuperdnimitykseen "bud”.

Valituslautakunta katsoi toiseksi, ettd oli vaikeaa hahmottaa, etti merkkia "BUD”
voitaisiin pitdd alkuperdnimityksend tai edes maantieteellisen alkuperén epédsuorana
merkintidnd. Valituslautakunta paétteli tasté, ettéd viite ei voinut menestyé asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla sellaisen oikeuden perusteella, joka esitettiin
alkuperdnimityksend mutta joka ei itse asiassa ollut alkuperanimitys.

Valituslautakunta katsoi kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
ja asetuksen N:o 2868/95 22 sadnnon sddannoksid analogisesti soveltaen, ettd Budvarin
esittdimat todisteet alkuperdnimityksen "bud” kiytostd Ranskassa, Italiassa, Itdvallas-
sa ja Portugalissa olivat riittdméattomat.

Valituslautakunta katsoi viimeiseksi, ettd viite oli hylattdvd myos siksi, ettd Budvar ei
ollut osoittanut, ettd kyseessé oleva alkuperdnimitys antoi sille oikeuden kieltdé sanan
"bud” kéyton tavaramerkkind Ranskassa tai Itdvallassa.
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Asian kisittely ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksen-
alainen tuomio

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.8. (asia T-225/06), 15.9.
(asiat T-225/06 ja T-257/06) ja 14.11.2006 (asia T-309/06) jattdmillddn kannekirjel-
milla Budvar nosti kanteet, joissa vaadittiin riidanalaisten paatosten kumoamista.

Budvar vetosi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koski asetuksen N:0 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan rikkomista ja joka jakautui kahteen osaan.

Ensimmidisessd osassa Budvar asetti kyseenalaiseksi valituslautakunnan paitelmén,
jonka mukaan merkkid "BUD” eivoitu pitdd alkuperdnimityksend. Toisessa osassa Bud-
var riitautti valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan edellytykset eivit olleet tiyttyneet késiteltavéssd asiassa.

Mainitun perusteen ensimmaiisestd osasta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
huomautti valituksenalaisen tuomion 82 kohdassa, ettd riidanalaisten paatosten tut-
kimiseksi on tehtdvé ero alkuperdnimityksen "bud’; joka on rekisterdity Lissabonin
sopimuksen perusteella, ja sen nimityksen "bud” vililla, jota suojataan kahdenvilisen
sopimuksen perusteella.

Ensinnékin Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdidystd alkuperénimityksesti
“bud” ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuo-
mion 87 kohdassa seuraavaa:

"Kaésiteltdvini olevassa asiassa alkuperidnimitys’bud’ (nro 598) rekisteroitiin 10.3.1975.
Ranska ei ilmoittanut vuoden kuluessa rekisterointi-ilmoituksen vastaanottamisesta,
ettei se voi taata kyseisen alkuperdnimityksen suojaa. Lisdksi riidanalaisten paatosten
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tekohetkelld asianomaisen alkuperénimityksen vaikutukset oli jo julistettu patemat-
tomiksi Strasbourgin [Ranska] tribunal de grande instancen 30.6.2004 antamalla tuo-
miolla. Kuten ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjois-
ta ilmenee, Budvar kuitenkin valitti tdstd tuomiosta, ja télla valituksella on lykkaava
vaikutus. Tdstd seuraa, ettd riidanalaisten péétosten tekohetkelld asianomaisen alku-
perdnimityksen vaikutuksia ei ollut julistettu pdteméttomiksi Ranskassa paatokselld,
josta ei voida valittaa”

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin palautti timén jialkeen valituksenalaisen
tuomion 88 kohdassa mieliin oikeuskaytédntonsd, jonka mukaan tavaramerkkeja kos-
keva unionin oikeus ei korvaa tavaramerkkeji koskevaa jasenvaltioiden oikeutta, jo-
ten kansallista tavaramerkkid koskevan rekisterdinnin pitevyyttd ei voida riitauttaa
yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssa.

Se pditteli tdmén perusteella mainitun tuomion 89 kohdassa, ettd asetuksella
N:o 40/94 luotu jérjestelma edellyttda sitd, ettd SMHV ottaa huomioon kansallisella
tasolla suojattujen aikaisempien oikeuksien olemassaolon.

Valituksenalaisen tuomion 90 kohdassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin teki
tdstd seuraavan padtelmén:

"Koska Ranskassa alkuperénimityksen 'bud’ vaikutuksia ei ole julistettu lopullisesti
patemittomiksi, valituslautakunnan oli otettava huomioon asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan perusteella merkityksellinen kansallinen oikeus ja Lissabonin sopi-
muksen perusteella tehty rekisterdinti eikd se voinut asettaa kyseenalaiseksi sitd, ettd
aikaisempi oikeus, johon on vedottu, oli ‘alkuperénimitys”
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vield valituksenalaisen tuomion
91 kohdassa, etté jos valituslautakunnalla oli vakavia epdilyj siit4, voitiinko aikaisem-
pi oikeus luokitella "alkuperdnimitykseksi’, ja siis suojasta, joka sille oli myonnettava
sen kansallisen oikeuden perusteella, johon on vedottu, tdmén kysymyksen ollessa
nimenomaisesti esilld tuomioistuimessa Ranskassa, silld oli mahdollisuus asetuksen
N:0 2868/95 20 sadnnon 7 kohdan c alakohdan perusteella lykata vditemenettelya téta
koskevaa lopullista tuomiota odotettaessa.

Tdmin perusteella ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen
tuomion 92 kohdassa, etté valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohtaa, kun se katsoi ensinnékin, ettd aikaisempi oikeus, johon oli vedottu ja
joka oli rekisteroity Lissabonin sopimuksen perusteella, ei ollut "alkuperdnimitys’, ja
seuraavaksi, ettd kysymys siitd, pidettiinké merkkid "BUD” suojattuna alkuperénimi-
tyksend muun muassa Ranskassa, oli "toissijainen’, ja kun se péatteli lopuksi, ettd viite
ei voinut menestyé tdmén perustan nojalla.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti toiseksi kyseessa olevien kah-
denvilisten sopimusten perusteella suojatusta nimityksestd “bud’, ettei kysei-
sistd sopimuksista ilmene, ettd merkintd "BUD” olisi nimenomaisesti luokiteltu
"alkuperdmerkinnéksi”

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 94 koh-
dassa kahdenvilisen sopimuksen 2 artiklasta ilmenevin, etti se perustuu laajempaan
mééritelmadn kuin méairitelmé, jonka valituslautakunta hyviksyi, koska riittad, ettd
asianomaiset merkinnét tai nimitykset liittyvit suoraan tai vélillisesti tavaran alkupe-
rddn, jotta ne voidaan luetella kahdenvilisessa sopimuksessa ja ne voivat tima vuoksi
saada mainitussa sopimuksessa myonnetyn suojan.
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Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin totesi téstd valituksenalaisen tuomion
95 kohdassa, ettd valituslautakunta oli tehnyt kaksi virhettd, joista ensimmainen liittyi
sithen, ettd se katsoi virheellisesti, ettd nimitys "BUD” on nimenomaisesti suojattu "al-
kuperdnimityksend” kyseessé olevien kahdenvilisten sopimusten perusteella, ja toi-
nen siihen, etté se joka tapauksessa sovelsi “alkuperédnimityksen” maéritelmas, joka ei
vastaa ndiden samojen sopimusten perusteella suojattujen merkintéjen maaritelmaa.

Tédman jialkeen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuo-
mion 96 kohdassa, ettd se, ettd Budvar saattoi esittdd oikeuden, johon on vedottu,
"alkuperédnimityksend’, ei estdnyt valituslautakuntaa arvioimasta esitettyjd tosiseik-
koja ja asiakirjoja taydellisesti, koska SMHV:n suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen
perustan rajoittaminen ei merkitse sit4, ettei se voisi niiden tosiseikkojen lisdksi, jotka
vditemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittdneet, ottaa huomioon myos
notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voi-
daan saada tieto yleisesti saatavilla olevista ldhteista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin pédtteli timén perusteella valituksenalaisen
tuomion 97 kohdassa, etta valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohtaa, kun se katsoi ensinnékin, ettd aikaisempi oikeus, johon on vedottu
ja jota suojataan kahdenviliselld sopimuksella, ei ole "alkuperinimitys” valituslauta-
kunnan hyviksymén méédritelmédn mukaan, ja seuraavaksi, ettd kysymys siitd, pide-
tddanko merkkid "BUD” suojattuna alkuperdnimityksend muun muassa Itévallassa, oli
“toissijainen’, ja kun se paatteli lopuksi, ettd vdite ei voinut menestyd tdmén perustan
nojalla.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti lisdksi mainitun tuomion
98 kohdassa, ettd kyseessd olevilla kahdenvilisilld sopimuksilla on edelleen vaiku-
tuksia Itdvallassa nimityksen “bud” suojaamiseksi, ja nojautui muun muassa siihen,
ettd Itdvallassa vireilld olevat oikeudenkdyntiasiat eivét ole johtaneet tuomioistuimen
lopulliseen piaitokseen. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin totesi my0s, ettd
valituslautakunnan oli otettava huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
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perusteella aikaisempi oikeus, johon Budvar oli vedonnut, eiki se voinut asettaa ky-
seenalaiseksi kyseisen oikeuden varsinaista luokittelua.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi néin ollen valituksenalaisen tuo-
mion 99 kohdassa ainoan kanneperusteen ensimmadisen osan, joka koski asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

Kyseisen kanneperusteen toisen osan osalta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdassa sdddettyjen edellytysten soveltamista, ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin tutki viitteen edellytyksistd, jotka koskevat sellaisen merkin kayttod
liike-eldmaéssé, jonka vaikutusala on laajempi kuin paikallinen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti ensinnikin merkin "BUD” kayt-
tod liike-eldmaéssé koskevasta edellytyksestd valituksenalaisen tuomion 160 kohdassa,
ettd valituslautakunta oli riidanalaisissa padtoksissa soveltanut analogisesti asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja kyseisesséd 2 kohdassa sdddettyd aikaisemman
oikeuden "tosiasiallisen” kdyton todistamista koskevaa vaatimusta.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tdméin jdlkeen valituksenalaisen
tuomion 163 kohdassa, ettd padmaéarit ja edellytykset, jotka liittyvat aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallista kayttéd koskeviin todisteisiin, poikkeavat asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun merkin kéyttod liike-eldmaéssé koskevien
todisteiden padmairisté ja edellytyksisté erityisesti silloin, kun on késiteltavin asian
tavoin kyse Lissabonin sopimuksen perusteella rekisterdidystd alkuperénimityksesta
tai kyseessd olevien kahdenvilisten sopimusten perusteella suojatusta nimityksesta.
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53 Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi taltd osin valituksenalaisen tuomion
164—167 kohdassa seuraavaa:

— asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ei koske merkin, johon viitteen tueksi
vedotaan, "tosiasiallista” kéyttoa

— asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan seka jdsenvaltioiden tavaramerkkilain-
sddddannon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktii-
vin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 koh-
dan yhteydessé yhteis6jen tuomioistuimet ovat toistuvasti katsoneet, ettd merkin
kéytto tapahtuu “liike-eldmissd’, kun sitd kaytetdédn taloudellisen hyédyn saami-
seen tahtadvissé liiketoiminnassa eikd tdysin yksityisesti (ks. mm. asia C-206/01,
Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 40 kohta)

— asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sdénndsten analoginen soveltami-
nen merkitsisi sitéd, ettd 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille merkeille asetettai-
siin edellytyksid, jotka liittyvét nimenomaisesti tavaramerkkeihin ja niiden suojan
laajuuteen. Jalkimmadisessd sddnnoksessé on lisdksi lisdvaatimus, josta ei sdddetd
saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja joka koskee nayttoa siita,
ettd merkki antaa asianomaisen jisenvaltion oikeuden mukaan oikeuden kieltaa
my6hemmin tavaramerkin kayton

— mainitun 43 artiklan 2 ja 3 kohdan analogisen soveltamisen johdosta valituslau-
takunta tutki ainoastaan kyseisen merkin kiyttod Ranskassa, Italiassa, Itdvallas-
sa ja Portugalissa erikseen eli kullakin alueella, jolla Budvarin mukaan suojataan
nimitystd "bud’, eikd se ndin ollen ottanut huomioon todisteita, jotka Budvar
esitti kyseisten nimitysten kaytostd Benelux-maissa, Espanjassa ja Yhdistyneessa
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kuningaskunnassa. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan on kui-
tenkin niin, ettd koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta
ei ilmene, ettd kyseessé olevien kaltaisia merkkeja pitdisi kayttda alueella, jonka
oikeuteen kyseisen merkin suojan tueksi vedotaan, ne voivat olla suojattuja ni-
menomaisella alueella, vaikka niité ei ole kaytetty kyseiselld alueella.

Niiden seikkojen valossa ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi va-
lituksenalaisen tuomion 168 kohdassa, etté valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen
virheen, kun se péitti soveltaa analogisesti unionin oikeuden sdénnoksié, jotka liit-
tyvit aikaisemman tavaramerkin “tosiasialliseen” kdyttoon. Ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuimen mukaan valituslautakunnan olisi pitdnyt selvittdd, kuvastivat-
ko Budvarin hallinnollisen menettelyn kuluessa toimittamat seikat kyseessd olevien
merkkien kéyttod taloudelliseen hyotyyn tdhtadvén liiketoiminnan yhteydessd eika
yksityisesti siitd riippumatta, milld alueella tdmé kaytto tapahtui.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kuitenkin vield samassa 168 kohdassa,
ettd valituslautakunnan metodiikkaan liittyvén virheen perusteella voidaan perustella
riidanalaisten paitosten kumoaminen ainoastaan siina tapauksessa, ettd Budvar oli
osoittanut, ettd kyseessd olevia merkkeja kéytettiin liike-elaméssa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin korosti timén osalta valituksenalaisen tuo-
mion 169 kohdassa, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdasta seuraa, etti vait-
teen tekijan pitéisi osoittaa, ettd kyseessd olevaa merkkid on kiytetty ennen yhtei-
son tavaramerkkihakemusta, vaan ettd enintain voidaan vaatia, samalla tavoin kuin
vaaditaan aikaisempien tavaramerkkien osalta, ettéd kyseessd olevaa merkkid on kéy-
tetty ennen tavaramerkkihakemuksen julkaisemista yhteison tavaramerkkilehdesss,
sen valttdmiseksi, ettd aikaisempaa oikeutta kiytetddn yksinomaan viitemenettelyn
vuoksi.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion 170-
172 kohdassa Budvarin esittdmét asiakirjat ja todettuaan ensin, ettd ne koskevat
merkin kayttod ennen asianomaisen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen julkai-
semista, se pédtteli saman tuomion 173 kohdassa, etté kyseisilla asiakirjoilla voitiin
osoittaa, edellyttden etté niiden todistusarvo on riittéva, ettéd kyseessé olevaa merkkia
"kaytetddn” liike-eldmassa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 175 koh-
dassa padasiasta, ettd mainintaa, jolla pyritddn osoittamaan tavaran maantieteelli-
nen alkuperd, voidaan kéyttda tavaramerkin tavoin liike-eldamissd, ilman ettd tdma
merkitsisi kuitenkaan sit4, ettd asianomaista nimitysta kéytettéisiin "tavaramerkkind’,
jolloin se menettiisi ensisijaisen tehtidvénsa.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi liséksi valituksenalaisen tuomion
176 kohdassa, ettd maksutta tehtyja toimituksia koskevien asiakirjojen todistusarvoa
ei voitu kyseenalaistaa, koska kyseiset toimitukset on voitu suorittaa sellaisen liike-
toiminnan yhteydessd, jonka padmaérand on taloudellinen hyo6ty eli uusien markkina-
alueiden valloittaminen.

Téamén perusteella ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hyvéksyi valituksenalai-
sen tuomion 178 kohdassa Budvarin véitteen, joka koskee edellytysté kyseessa olevan
merkin kayttamisestd liike-elamaéssd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tar-
koitetulla tavalla.

Kyseessd olevan merkin vaikutusaluetta koskevasta edellytyksestd ensimmaiisen oi-
keusasteen tuomioistuin huomautti toiseksi valituksenalaisen tuomion 179 kohdassa
valituslautakunnan katsoneen, ettd merkin kéyttod Ranskassa koskevat todisteet eivit
riittdneet osoittamaan sellaisen oikeuden olemassaoloa, jonka vaikutusalue on laa-
jempi kuin paikallinen.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tistd valituksenalaisen tuomion 180
ja 181 kohdassa, ettéd valituslautakunta oli tehnyt myos oikeudellisen virheen, kos-
ka mainittu edellytys koskee kyseessa olevan merkin vaikutusaluetta eli sen suojan
maantieteellistd laajuutta eikd sen kéyton vaikutusaluetta. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi tdssa yhteydessd, ettd kyseisten aikaisempien oikeuksien vaiku-
tusalue on laajempi kuin paikallinen, koska niiden suoja ulottuu Lissabonin sopimuk-
sen ja kyseessd olevien kahdenvilisten sopimusten perusteella niiden alkuperdalueen
ulkopuolelle.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin pédtteli timén perusteella valituksenalaisen
tuomion 182 kohdassa, ettd ainoan kanneperusteen toisen osan ensimmadinen viite
oli perusteltu.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 185 koh-
dassa ainoan kanneperusteen toisen osan toisesta viitteestd, joka koskee sitd, oli-
ko Budvar nédyttdnyt toteen, ettd kyseessd olevat merkit antoivat sille asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla oikeuden kieltia
myohemmain tavaramerkin kayton, ettd kun otetaan huomioon myds saman asetuk-
sen 74 artikla, todistustaakka on viitteen tekijalla.

Niistd kansallisista oikeuksista, joihin Budvar oli vedonnut véitteensa tueksi ja joilla
pyrittiin osoittamaan, etti silld oli oikeus kieltdd sanan "BUD” kaytto tavaramerk-
kina Ranskassa tai Itavallassa, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vali-
tuksenalaisen tuomion 192 kohdassa ensinnidkin, ettd valituslautakunta ei voinut
tukeutua yksinomaan tiettyihin kyseisissa jasenvaltioissa tehtyihin tuomioistuinten
paatoksiin paitellakseen, ettd Budvar ei ollut esittényt todisteita siitd, ettd kyseessa
oleva merkki antoi sille oikeuden kieltdid myohemmaén tavaramerkin kayton, koska
mikaén néistd padtoksistd ei ollut lainvoimainen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vield samassa 192 kohdassa, ettd sen
tarkastamiseksi, oliko kyseiset todisteet esitetty, valituslautakunnan olisi pitényt ottaa

I - 2199



67

68

69

TUOMIO 29.3.2011 — ASIA C-96/09 P

huomioon my6s Budvarin mainitsemat kansallisen oikeuden séddnnokset, Lissabonin
sopimus ja kahdenvilinen sopimus mukaan lukien, ja erityisesti Ranskan osalta useat
maaseutulain, kuluttajansuojalain ja immateriaalioikeuslain sddnnokset ja Itdvallan
osalta oikeusperuste, sellaisena kuin se on esitetty Budvarin sen kansallisen oikeu-
den perusteella, johon vedotaan, nostamissa kanteissa, eli kahdenvilisen sopimuksen
9 artikla ja tavaramerkkeihin ja vilpilliseen kilpailuun liittyvé Itdvallan sddnnosto.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti toiseksi Itdvallan osalta valituk-
senalaisen tuomion 193 kohdassa, etta valituslautakunta oli todennut, ettd Ober-
landesgericht Wienin (Itdvalta) 21.4.2005 antamassa tuomiossa katsottiin, ettei
sana “bud” ole paikannimi eivitka Tekin kuluttajat ymmirri sen viittaavan Ceske
Budéjovicen kaupungin olueen, ja etté valituslautakunnan mukaan kyseinen tuomio
perustui tosiseikkoja koskeviin toteamuksiin, joiden uusi késittely ylimmén oikeusas-
teen tuomioistuimessa on epatodennikoista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kuitenkin samassa 193 kohdassa,
ettd useista sille esitetyistd asiakirjoista ilmenee, ettd mainittu Oberlandesgericht
Wienin antama tuomio oli nimenomaan kumottu Oberster Gerichtshofin (Itivalta)
29.11.2005 eli ennen riidanalaisten paiatosten tekemistd antamalla tuomiolla silld pe-
rusteella, ettd oli yksinomaan todettu, ettd nimitystd "BUD” ei liitetty TSekin tasaval-
lassa mihinkéén erityiseen seutuun tai paikkakuntaan, vaikka olisi pitanyt selvittés,
tulkitsevatko t$ekkildiset kuluttajat titd olueen liittyvéd nimitystd siten, ettd se mer-
kitsee paikkaa tai seutua.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tasta tassa samassa 193 kohdassa, etta
kun otetaan huomioon se, ettd Budvar oli valituslautakunnassa esittiméassiaian vas-
tauksessaan toimittanut jaljennoksen valituksestaan Oberster Gerichtshofiin, valitus-
lautakunta saattoi ndin ollen vapaasti ottaa selvdd asianosaisilta tai muilla keinoin ky-
seisessd kansallisessa tuomioistuimessa vireille pannun menettelyn ratkaisemisesta.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti tdstd samalla tavalla valituk-
senalaisen tuomion 193 kohdassa, ettd SMHV:n on selvitettdvd viran puolesta tds-
sa tarkoituksessa hyodyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jasenvaltion kansallinen
lainséddédnto, jos téllaiset tiedot ovat tarpeen kyseisen rekisteréinnin hylkdysperus-
teen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitavyy-
den tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. Ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen mukaan SMHV:n suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen
perustan rajoittaminen ei ndet merkitse sitd, ettei se voisi niiden tosiseikkojen lisdksi,
jotka viitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittdneet, ottaa huomioon
myos notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista
voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista ldhteista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kolmanneksi Ranskan osalta valituk-
senalaisen tuomion 195 kohdassa, ettd toisin kuin valituslautakunta oli katsonut, ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdasta ei ilmene, ettd viitteen tekijan
olisi osoitettava, ettd se on jo voinut tosiasiassa kieltdd my6hemmain tavaramerkin
kéyton — mitd Budvar ei ollut voinut tehdd —, vaan sen on yksinomaan osoitettava,
ettd silld on kaytettdvissddn tédllainen oikeus.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti vield valituksenalaisen tuomi-
on 196 kohdassa, ettd toisin kuin valituslautakunta oli todennut, alkuperédnimitysté
"bud’; joka on rekisteroity Lissabonin sopimuksen perusteella, ei ollut julistettu pé-
temdttomaksi Strasbourgin tribunal de grande instancen 30.6.2004 antamalla tuo-
miolla, koska kyseisessd tuomiossa todetaan selkedsti, ettd patemattomyys koskee
yksinomaan alkuperanimityksen "bud” "vaikutuksia” Ranskan alueella kyseisen sopi-
muksen merkityksellisten méaéraysten mukaisesti. Ensimmaisen oikeusasteen tuomio-
istuin muistutti my0s, ettd mainitusta tuomiosta on valitettu ja etté télla valituksella
on lykkaava vaikutus.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 199 koh-
dassa, ettd valituslautakunta oli tehnyt virheen, kun se ei ollut ottanut huomioon
kaikkia merkityksellisié tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja sen médrittamiseksi, an-
toiko asianomaisen jdsenvaltion oikeus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b
alakohdan perusteella Budvarille oikeuden kieltdd my6hemman tavaramerkin kéyton.
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72 Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin paitteli timén perusteella valituksenalaisen
tuomion 201 kohdassa, ettd ainoan kanneperusteen toinen osa on katsottava perustel-
luksi, ja hyvéksyi ndin ollen ainoan kanneperusteen seké kanteen kokonaisuudessaan.

75 Témin perusteella ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi valituksenalaisen
tuomion 202 kohdassa riidanalaiset paatokset.

Asian kisittely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

76 Anheuser-Busch vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion sen tuomiolauselman 1 kohtaa lukuun
ottamatta

— ensisijaisesti ottaa lopullisesti kantaa oikeudenkéyntiasiaan ja hylkdd ensimmai-
sessd oikeusasteessa nostetun kanteen tai toissijaisesti palauttaa asian unionin
yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa Budvarin korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

77 Budvar vaatii, etta unionin tuomioistuin

— hylkés valituksen ja
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— velvoittaa Anheuser-Buschin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHY vaatii, ettd unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion ja

— velvoittaa Budvarin korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Valituksen tarkastelu

Anheuser-Busch vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen. Ensimméi-
nen valitusperuste, joka jakautuu kolmeen osaan, koskee asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohdan virheellistd soveltamista. Toinen valitusperuste koskee saman asetuk-
sen 8 artiklan 4 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan yhdistettyjen sddnndsten virheellista
soveltamista.

SMHYV toteaa tukevansa valitusta ja esittdd kaksi oikeudellista perustetta, jotka kos-
kevat mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan virheellistd
soveltamista.
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Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
virheellistd soveltamista

Ensimmadisen valitusperusteen ensimmaéinen osa

— Asianosaisten lausumat

Anheuser-Busch viittdd ensimmaéisen valitusperusteensa ensimmaéisessi osassa, ettd
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoes-
saan, ettd valituslautakunta ei ollut toimivaltainen ratkaisemaan sitd, oliko Budvar
osoittanut niiden aikaisempien oikeuksien voimassaolon, joihin se oli vedonnut ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla, vaikka voimassaolo voitiin vakavasti
kyseenalaistaa.

SMHV:n on sen mukaan ratkaistava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tar-
koitettuihin oikeuksiin perustuvassa vditemenettelyssd, ovatko kyseiset oikeudet to-
dellisuudessa olemassa, ovatko ne sovellettavissa ja voidaanko niihin vedota asian-
omaista tavaramerkin rekisterdintihakemusta vastaan, minka valituslautakunta on
perustellusti tehnyt.

Todistustaakka siitd, ettd kyseiset edellytykset ovat tdyttyneet, kuuluu Anheuser-
Buschin mukaan viitteen tekijille, kuten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdassa
ja 45 artiklassa vahvistetaan.
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Téssd tapauksessa valituslautakunta on Anheuser-Buschin mukaan nojautunut usei-
siin tuomioistuinten ratkaisuihin, jotka ovat jo lopullisia Italian tasavallan ja Portuga-
lin tasavallan osalta mutta eivit vield Ranskan tasavallan ja Itdvallan tasavallan osalta
ja joista ilmenee kahden ensimmaiisen edelld mainitun jdsenvaltion osalta, ettéd ky-
seinen nimitys on kumottu, ja kahden muun jésenvaltion osalta, ettd asianomainen
aikaisempi oikeus ei ollut sovellettavissa.

Anheuser-Busch on niissi kahdessa jalkimmaiisessi jasenvaltiossa annettujen ratkai-
sujen osalta toimittanut lukuisia seikkoja, jotka osoittavat, ettéd kyseistd nimitystd ei
voitu pitdd alkuperénimityksend tai maantieteellisend merkinténd, ja kumonnut néin
tdllaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloa koskevan olettaman, joka perustuu
sen rekisterointiin. Budvarin olisi tdmén jélkeen pitdnyt osoittaa niiden kansallisten
oikeuksien olemassaolo, joihin se vetosi. Valituslautakunta on kuitenkin Budvarin
esittdmadt todisteet tutkittuaan katsonut, ettei Budvar ollut esittényt tallaista nayttoa.

Anheuser-Busch moittii ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuinta lopuksi siitd, etta
se on nojautunut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan ja saman artiklan 1 kohdan,
joka koskee aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvaa viitettd ja jonka osalta unio-
nin yleisen tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskédytdnnosté ilmenee, ettd SMHYV ei
tarkasta aikaisemman tavaramerkin patevyyttd, viliseen analogiaan.

Téllaiselle analogialle ei kuitenkaan ole Anheuser-Buschin mielestd perustaa. Kum-
massakin kyseessd olevassa sddnnoksessd on niet itsendiset ja erilaiset suhteelli-
set hylkdamisperusteet. Kansallinen tavaramerkki muodostaa hylkdédmisperusteen
yksin rekister6imisensd vuoksi, koska jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnot
on yhdenmukaistettu direktiivilla 89/104. Tésté ei sitd vastoin ole kyse asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen “oikeuksien” osalta, koska kyseisiin
oikeuksiin ei ole kohdistettu mitdan yhdenmukaistamistoimenpiteita.
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Budvar huomauttaa, ettd asetuksella N:o 40/94 ei anneta SMHV:lle Euroopan unio-
nin elimend toimivaltaa rekister6idé tai kumota kansallisia tavaramerkkejd. Kuten
mainitun asetuksen johdanto-osan 11. perustelukappaleessa todetaan, SMHV:lle ei
voida myontéé toimivaltuuksia, jollei niistd ole nimenomaisesti sdddetty johdetussa
oikeudessa ja edellyttéen, ettd niiden antaminen on mahdollista EY:n perustamisso-
pimuksen perusteella.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on siis Budvarin mukaan perustellusti kiel-
tdytynyt tunnustamasta SMHV:lle toimivaltaa ottaa kantaa kansallisen tavaramerkin,
johon vedotaan véitteen tueksi, patevyyteen. Tdtd periaatetta, joka on vahvistettu
myos asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennessa perustelukappaleessa, sovelle-
taan tdysimdardisesti viitteen tekijén oikeuksiin, joihin tdma kyseisen asetuksen 8 ar-
tiklan 4 kohdan nojalla vetoaa.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Anheuser-Buschin mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeu-
dellisen virheen katsoessaan, ettd valituslautakunta oli soveltanut virheellisesti ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, kun se katsoi, ettd maantieteellistd lahto6isyys-
merkintdd "Bud’, sellaisena kuin se on suojattu Lissabonin sopimuksen ja kyseessa
olevien kahdenvilisten sopimusten perusteella, ei voida pitdd alkuperdanimityksend
tai maantieteellisen alkuperéin epdsuorana merkintdnd ja etté viite ei voinut menes-
tyd mainitun sddnnoksen nojalla niiden aikaisempien oikeuksien perusteella, jotka
esitettiin alkuperdnimityksind mutta jotka eivit itse asiassa olleet alkuperdanimityksia.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi téstd valituksenalaisen tuomion 87
ja 98 kohdassa, ettd riidanalaisten padatosten tekohetkelld Ranskassa ja Itdvallassa vi-
reilld olleet tuomioistuinmenettelyt, jotka koskivat alkuperdnimityksen "bud’; sellai-
sena kuin se on suojattu Ranskassa Lissabonin sopimuksen perusteella, ja nimityksen
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"bud’, sellaisena kuin se on suojattu Itdvallassa kyseessi olevien kahdenvilisten sopi-
musten perusteella, patevyyttd, eivit olleet johtaneet sellaiseen lopulliseen paatok-
seen, josta ei voida valittaa.

Todettuaan siis, ettd aikaisempien oikeuksien, joihin vedotaan, vaikutuksia ei ollut
todettu lopullisesti patemdttomiksi nédissd kahdessa jdsenvaltiossa ja ettd kyseiset
oikeudet olivat edelleen voimassa riidanalaisia pdatoksid tehtédessd, ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin pédtteli timéan perusteella valituksenalaisen tuomion 90
ja 98 kohdassa, ettd valituslautakunnan oli otettava huomioon aikaisemmat oikeudet,
joihin vedotaan, eikd se voinut asettaa kyseenalaiseksi kyseisten oikeuksien varsinais-
ta luokittelua.

Niin katsoessaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt tuomiossaan mi-
tddn oikeudellista virhetta.

Jotta néet viitteen tekijé voi asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella estad
yhteison tavaramerkin rekisteroimisen, edellytetéddn ja riittdd, ettd sind ajankohtana,
jolloin SMHYV tarkastaa, etté kaikki viitteen edellytykset ovat tdyttyneet, on mahdol-
lista vedota sellaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloon, jota ei ole todettu pite-
mittoméksi lopulliseksi tulleella tuomioistuimen paatoksella.

Vaikka SMHV:n pitda siis silloin, kun se ottaa kantaa mainittuun 8 artiklan 4 kohtaan
perustuvaan viitteeseen, ottaa huomioon asianomaisten jasenvaltioiden tuomiois-
tuinten ratkaisut, jotka koskevat vaadittujen aikaisempien oikeuksien pétevyytti tai
luokittelua, varmistautuakseen siitd, ettd kyseisilla oikeuksilla on edelleen mainitussa
sddnnoksessd edellytetyt vaikutukset, sen tehtdvini ei ole kuitenkaan korvata toimi-
valtaisten kansallisten tuomioistuinten arviointia omalla arvioinnillaan, eiké asetuk-
sessa N:o0 40/94 sille myOskddn anneta téllaista toimivaltaa.
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Kuten ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, ottaessaan kantaa Bud-
varin esittdmiin vditteisiin valituslautakunta saattoi téssd yhteydessd todeta, ettd ai-
kaisempia oikeuksia, joihin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella ve-
dotaan, ei ollut todettu pateméattomiksi lopullisilla tuomioistuinten péatoksilla.

Valituslautakunta saattoi lisdksi helposti todeta niiden nimitystd "BUD” koskevien
aikaisempien oikeuksien, joihin Budvar vetoaa, olemassaolon ajankohtana, jolloin se
otti kantaa kyseisiin viitteisiin, koska nimitys oli rekisterdity Lissabonin sopimuk-
sen perusteella siten, ettd se oli voimassa muun muassa Ranskassa, ja nimitys oli si-
sallytetty kahdenvilisessd sopimuksessa olevaan nimitysten luetteloon siten, etté se
oli voimassa Itdvallassa. Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa
todennut, kyseisten aikaisempien oikeuksien pétevyys valituslautakunnassa kaytavaa
menettelyd varten voitiin todeta pelkéstadn sen perusteella, ettd kyseinen rekisteroi-
minen ja luetteloon siséllyttdminen olivat olemassa kyseisend ajankohtana.

Siitd, ovatko aikaisemmat oikeudet, joihin vedotaan, eli oikeudet, jotka koskevat alku-
perdnimitystd “"bud’, sellaisena kuin sitd suojataan Lissabonin sopimuksen perusteel-
la Ranskassa, ja tdtd samaa nimitysté, sellaisena kuin sitd suojataan kyseessd olevien
kahdenvilisten sopimusten perusteella Itdvallassa, merkkejd, joihin voidaan vedota
viitteen tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella, kun otetaan huo-
mioon se, mitd yhteisdjen tuomioistuin katsoi asiassa C-478/07, Budé&jovicky Bud-
var, 8.9.2009 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-7721), kun se totesi, ettd maatalous-
tuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintGjen ja alkuperdnimitysten
suojasta 20.3.2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 (EYVL L 93,
s. 12) sdaddetylld suojajdrjestelmélld on tyhjentéva vaikutus, on todettava, ettei maini-
tusta kysymyksesté ole lausuttu ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmaisen valitusperusteen ensimmaiinen osa on ndin ollen hylattava.
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Ensimmaisen valitusperusteen toinen ja kolmas osa

— Asianosaisten lausumat

Anheuser-Busch moittii ensimmaéisen valitusperusteensa toisessa osassa ensimmaéi-
sen oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettd se on ensinndkin merkin kaytén maarasta
ja laadusta katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa saddetty edelly-
tys, jonka mukaan kyseisessd sadnnoksessé tarkoitetun "muun — — merkin” on oltava
"liike-eldmissd kaytetty’, on ymmarrettavi siten, ettd silld tarkoitetaan kaikkea, jopa
rajallista kaupallista kdyttod, edellyttden, ettei kdytto ole puhtaasti yksityistd, mukaan
lukien maantieteellisen merkinnin kéytto tavaramerkkind ja jopa kidytté maksutto-
mien toimitusten yhteydessa.

Anheuser-Busch viittdd valituslautakunnan todenneen perustellusti, ettd maini-
tun edellytyksen oli ainakin katsottava vastaavan asetuksen N:o 40/94 15 artiklassa
ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa olevaa tosiasiallisen kayton edellytystd, jonka ymmarre-
tddn edellyttavin tavaramerkin todellista kdyttod markkinoilla niitd tavaroita ja pal-
veluja varten, joiden osalta sitd suojataan, ja sen todellista kaupallista hyodyntédmistd,
vastakohtana pelkalle sisdiselle tai ndenniiselle kaytolle, jolla pyritdédn ainoastaan séi-
lyttdmadn tavaramerkin tuottamat oikeudet, ja kyseisen tosiasiallisen kiyton yhtey-
dessd on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtdvi, joka on taata kuluttajal-
le tai loppukayttdjille se, ettd tavaroilla tai palveluilla on tietty alkupera.

Anheuser-Buschin mukaan on niin, ettd jos tillaista edellytysti ei sovelleta asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessd "merkin kaytto4 liike-elaméassa” kos-
kevan unionin oikeuden itsendisen edellytyksen perusteella, kyseisessd asetuksessa
asetettaisiin tiukemmat kéyttod koskevat vaatimukset sille, ettd aikaisempi yhtei-
son tavaramerkki voi estdd mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn
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tavaramerkkihakemuksen, kuin vaatimukset, joista sdddetdén saman artiklan 4 koh-
dan soveltamisalaan kuuluvan aikaisemman oikeuden osalta, vaikka tavaramerkki-
oikeudesta poiketen téllaista oikeutta ei ole yhndenmukaistettu.

Valituslautakunnasta poiketen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut
huomioon kéyttod koskevan lakiin perustuvan edellytyksen tarkoitusta. Jotta asetuk-
sen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohtaan perustuva rikkominen voidaan todeta, kayttoa
koskevien vaatimusten on kuitenkin oltava alemmat kuin mitd mainitun asetuksen
15 artiklassa ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tavaramerkin voimassa pité-
minen edellyttdd. Tiukimpia vaatimuksia on kuitenkin sovellettava saman asetuksen
8 artiklan 4 kohdassa sdddetyn viitteen perustana olevan oikeuden kaltaisen oikeu-
den vahvistamiseen, koska kyseinen oikeus voi perustella yhteison tavaramerkin re-
kister6innin epadmisen.

Anheuser-Busch moittii ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuinta mydos siité, ettd se
on ottanut huomioon Budvarin suorittamat mééréltddn erittdin vahéiset ja maksut-
tomat toimitukset neljan vuoden aikana. Néité toimituksia ei sen mukaan voida pitaa
tosiasiallisena kéyttond tdhdn kdyttod koskevaan edellytykseen liittyvén oikeuskéy-
tdnnon kannalta (ks. asia C-495/07, Silberquelle, tuomio 15.1.2009, Kok., s. I-137).

Anheuser-Busch arvostelee ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta myds siitd, ettd
sen mielestd ei ollut merkityksellisté selvittdd, oliko merkkié asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan tarkoituksessa kéytetty tavaramerkkiné vai alkuperdanimityksena tai
maantieteellisend merkinténa.

Samalla tavalla kuin tavaramerkkid on kéytettava sen keskeisen tehtdvan mukaisesti,
jotta kayttod voidaan pitéa tosiasiallisena, myds sellaista alkuperdnimitysta tai maan-
tieteellistd merkintéd, johon vedotaan mainitun 8 artiklan 4 kohdan nojalla aikaisem-
pana oikeutena, on kéytettdvé kyseisten merkkien keskeisen tehtdvin mukaisesti,
joka on taata kuluttajille tavaroiden maantieteellinen alkuperé tai itse merkkeihin
perustuvat erityisominaisuudet.
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Budvar viittaa sita vastoin, etta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu
kasite liike-eldmassé kaytto ei sisdlld mitdédn viittausta tosiasialliseen kayttoon, ja sitd
on pidettdvd laadullisena eikd maaréllisend kriteerind, koska kyseinen kasite, sellai-
sena kuin se on my6s mainitun asetuksen 9 ja 12 artiklassa seké direktiivin 89/104 5
ja 6 artiklassa, madrittelee toiminnat, joiden osalta tavaramerkkid suojataan suhteessa
niihin toimintoihin, joiden osalta se ei saa suojaa.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin valituksenalaisen tuomion
165 kohdassa hyviksynyt Budvarin mukaan perustellusti kyseisen kéyton késitteen
tulkinnan, joka on vahvistettu yhteisdjen tuomioistuimen ja ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskaytannosss, eli tulkinnan, jonka mukaan
merkkid on kéytettdva vain "taloudellisen hyddyn saamiseen tahtddvéssi liiketoimin-
nassa eika tdysin yksityisesti” Oikeusvarmuuteen liittyvistd syistd eri sadnnoksissé
olevaa samaa kasitettd olisi tulkittava samalla tavalla.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ja hyvin samankaltaisella sanamuodolla
ilmaistuna direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut ai-
kaisemmat oikeudet kuin tavaramerkit ovat niin erilaisia, ettei ole mahdollista maa-
rittdd vahimmaisominaisuuksia, jotka kyseisten oikeuksien pitdd tayttdd, jotta niihin
voidaan vedota mydhempéd tavaramerkkid vastaan. Juuri tdstd syystd mainituissa
sddnnoksissd on asetettu lisdedellytys, jonka mukaan rekisterdiméttomén tavaramer-
kin tai merkin haltijan on osoitettava, ettd hén voi kieltdd my6hemmaén tavaramerkin
kéyton sen oikeuden perusteella, johon hin vetoaa.

Budvar viittad oluen maksuttomista toimituksista Ranskassa nimitykselld "BUD’, etté
edelld mainitussa asiassa Silberquelle annettua tuomiota ei voida soveltaa esilld ole-
van asian kaltaisessa tapauksessa, koska kyseinen tuomio koski edellytystd, joka ei
liity merkin kayttamiseen ”liike-eldméssd” vaan direktiivin 89/104 10 artiklan 1 koh-
dassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun "tosiasialliseen kayttoon”
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Viitteestd, jonka mukaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitanyt
todeta, oliko Budvar osoittanut kyseistd merkkid kéytetyn alkuperdnimityksena tai
maantieteellisend merkintdné eikd tavaramerkkind, Budvar katsoo, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei aseteta tillaista edellytystd, jotta aikaisempaan
oikeuteen voitaisiin tehokkaasti vedota, ja se vaatii téltd osin valituksenalaisen tuo-
mion 174 ja 175 kohdan vahvistamista. Esilld olevassa asiassa se, onko Budvar kayt-
tanyt kyseistd merkkid alkuperdnimityksend vai tavaramerkkind, on joka tapauksessa
tosiasiakysymys, jonka arvioiminen kuuluu yksinomaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimelle.

Anheuser-Busch viittdd ensimmadisen valitusperusteensa toisessa osassa toisek-
si siltd osin kuin on kyse merkityksellisestd alueesta, johon néhden kyseessé olevan
merkin kaytto liike-elaméssd on osoitettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomi-
oistuin on loukannut alueellisuuden periaatetta ja tulkinnut virheellisesti asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa todetessaan valituksenalaisen tuomion 167 kohdassa,
ettd todisteet, jotka koskevat muiden jasenvaltioiden alueita kuin sen, jossa oikeuteen
on vedottu kyseisen sddnnoksen perusteella, voitiin ottaa huomioon selvitettdessa
sitd, onko merkkid kaytetty liike-elamassa.

Téllainen edellytys voi Anheuser-Buschin mukaan koskea ainoastaan merkin kayttoa
alueella, jolla merkin suojaan vedotaan.

Tdma ilmenee etenkin alueellisuuden periaatteesta, joka on immateriaalioikeuden
perusperiaate. Toimien, jotka osoittavat aikaisemman merkin kédyton, pitéa siis kos-
kea kyseessd olevia nimenomaisia oikeudenkéyttoalueita eli esilld olevassa asiassa
Ranskan tasavallan tai Itdvallan tasavallan oikeudenkiayttoalueita, ja niitd on tarkas-
teltava erikseen kunkin oikeudenkéyttoalueen osalta.
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Jos néin ei tehtdisi, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja oikeuk-
sia, joita ei ole yhdenmukaistettu, kohdeltaisiin paremmin kuin oikeuksia, jotka on
yhdenmukaistettu, koska on kiistatonta, ettéd jalkimmaisilla voidaan estdd yhteison
tavaramerkkid koskeva hakemus ainoastaan, jos niitd kdytetdén tosiasiallisesti sen ja-
senvaltion alueella, jolla ne on suojattu, eikd muussa jdsenvaltiossa tapahtuvaa kayt-
tod voida ottaa huomioon.

SMHYV puolustaa tiltd kohdin samaa nidkemysta eli sit4, ettd kyseessd olevan merkin
kannalta merkityksellinen alue, mainitussa sddnnoksessé tarkoitetun liike-eldméssé
kéyton todistamisessa on yksinomaan alue, jolla suojaa vaaditaan, eli esilld olevassa
asiassa Ranska ja Itdvalta. Tdmé ilmenee sen mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohdan sanamuodosta, koska siind viitataan samassa lauseessa "liike-eldméssa
kéytettyyn merkkiin” ja "tdhédn merkkiin sovellettavaan jédsenvaltion oikeuteen”

Asianmukainen lahestymistapa on SMHV:n mukaan vahvistettu ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuimen yhdistetyissd asioissa T-318/06—T-321/06, Moreira da
Fonseca vastaan SMHYV — General Optica (GENERAL OPTICA), 24.3.2009 antaman
tuomion 40 kohdassa, ja kyseisen lahestymistavan mukaan merkityksellinen alue yk-
sinoikeuksien vaikutusalueen tutkimiseksi on alue, jolla jokaista niistd oikeudellisista
sdadnnoksistd sovelletaan, joihin kyseiset yksinoikeudet pohjautuvat.

Budvar viittéd4 sitd vastoin, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on perustel-
lusti todennut, ettéd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan yhteydessa ei ole tarpeen
osoittaa, etté aikaisempaa oikeutta on tosiasiallisesti kdytetty sen jasenvaltion alueel-
la, jolla sitd suojataan, koska kyseisessd sadnnoksessé tarkoitettuja oikeuksia voidaan
suojata talld alueella, vaikkei niitd ole sielld milloinkaan kéytetty.
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Mainittu sddnnos ei Budvarin mukaan velvoita osoittamaan, ettd kyseessd olevaa
merkkid on kaytetty tosiasiallisesti, eikéd todistamaan sen kayttoa alueella, jolla sité
suojataan.

Anheuser-Busch viittdd ensimmadisen valitusperusteensa toisessa osassa siitd ajan-
jaksosta, jonka perusteella aikaisempien oikeuksien kéyttd on todistettava, ettd
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti tulkinnut asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, kun se on kieltdytynyt katsomasta, ettd tavaramerkin
rekisterdintihakemusten tekemispéiva on merkityksellinen péiva, jolloin kéytto liike-
elimissid on osoitettava, ja todennut valituksenalaisen tuomion 169 kohdassa, ettd
on riittdvaa, ettd kiytto osoitetaan ennen sitd paivéd, jolloin tavaramerkkihakemus
julkaistaan yhteison tavaramerkkilehdessa.

Anheuser-Busch viittda téltd osin, ettd kaikkien edellytysten, joita vaaditaan, jotta
aikaisempaan oikeuteen voidaan vedota jonkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa sédd-
detyn suhteellisen hylkdamisperusteen nojalla, pitda tayttya viitteen kohteena olevan
rekisterdintihakemuksen tekemispéiviand, mukaan lukien kyseisen artiklan 4 kohdan
osalta edellytys, joka koskee kayttoa liike-eldmédssa. Niin ollen kaikkien téllaisen kay-
ton osoittamiseksi esitettyjen todisteiden on oltava kyseisen hakemuksen tekemistd
edeltivaltd ajalta tai kyseisen hakemuksen etuoikeuspéivad edeltédvaltd ajalta.

Téllainen tulkinta on Anheuser-Buschin mukaan vahvistettu samankaltaisessa asia-
yhteydessi oikeuskéytdnndssa, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin laajan tun-
nettuuden, johon viitteen tekija vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan pe-
rusteella, on pitdnyt olla olemassa viitteen kohteena olevaa yhteis6n tavaramerkkia
koskevan hakemuksen tekemispéividnd tai pdiving, jona etuoikeutta vaaditaan (ks.
mm. asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHYV, tuomio 17.4.2008, Kok., s. I-61,
35 kohta), vaikka viimeksi mainitussa sddnnoksessa viitataan ainoastaan tavaramer-
kin aiemmuuteen eikd siiné edellytetd nimenomaisesti, ettd myos tavaramerkin laajan
tunnettuuden on oltava aiempaa.
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Kyseinen oikeuskéytédnto perustuu Anheuser-Buschin mukaan etuoikeusperiaattee-
seen, joka on immateriaalioikeuksien perusperiaate, joka on yleisesti tunnettu myos
immateriaalioikeutta koskevissa perussopimuksissa, ja jonka mukaan aikaisempi
yksinoikeus on ensisijainen suhteessa my6hemmin syntyneihin oikeuksiin ja tavara-
merkkihakemus voidaan riitauttaa ainoastaan aikaisempien oikeuksien perusteella.

Anheuser-Busch moittii ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettd se on
tehnyt virheen soveltaessaan analogisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 koh-
taa, kun se on liittdnyt aikaisemmuuden ajankohtaan, jolloin tavaramerkkihakemus
julkaistaan yhteison tavaramerkkilehdessd. Taméa on lisdksi ristiriidassa valituk-
senalaisen tuomion 166 kohdan kanssa, jossa ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin on hyldnnyt tillaisen analogisen soveltamisen.

Liséksi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa on vahvistettu aikaisemman
tavaramerkin sdilymiselle poikkeuksellinen ja erityinen etuoikeussdanto, jota ei voida
soveltaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kaltaisessa tédysin toi-
senlaisessa asiayhteydessi.

Anheuser-Busch toteaa lopuksi, ettd kisite, joka koskee sellaisen merkin kayttod,
“jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen’, on unionin oikeuden itsenédinen
edellytys, jonka on samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten sekd yleisemmin kaik-
kien mainitussa 8 artiklassa vahvistettujen edellytysten taytyttavd "ennen péivéd, jona
yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemus on tehty tai jona yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemubkselle on vaadittu etuoikeutta”

Myo6s SMHV katsoo, ettd tavaramerkin rekisterdintihakemusten tekemispdivdad on
pidettavd merkityksellisend ajankohtana, jolloin kaytto liike-eldmissd on osoitetta-
va. Kyseistd periaatetta on sovellettu asianmukaisesti edelld mainituissa yhdistetyissa
asioissa Moreira da Fonseca vastaan SMHV — General Optica (GENERAL OPTICA)
annetun tuomion 44 kohdassa.
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Budvar viittaa sitd vastoin, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi
on vahvistettava.

Ensinnidkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa koskevaa unionin tuomioistui-
men oikeuskéytdntod ei voida soveltaa saman artiklan 4 kohtaan. Oikeuskéyténto on
perusteltavissa laajalti tunnettujen tavaramerkkien erityiselld luonteella, silld on erit-
tdin todenndkoistd, ettd tavaramerkin laaja tunnettuus on hakijan tiedossa myéhem-
paa tavaramerkkihakemusta tehtdessd. Mainitussa 8 artiklassa tarkoitettujen muiden
tyyppisten viitteiden osalta hakemuksesta tulee julkinen ja kolmannet voivat esittda
sitd vastaan vditteitd vasta sen jilkeen, kun hakemus on julkaistu.

Valituksenalainen tuomio ei toiseksi ole ristiriidassa etuoikeusperiaatteen kanssa tél-
td osin. Kyseinen periaate, joka esitetddn asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan a
alakohdassa, edellyttad, ettd viitteen tekija tayttdd lisdedellytyksen eli todistaa, ettd
oikeus, johon viitteen tueksi vedotaan, oli olemassa ennen kuin tavaramerkkihake-
mus tehtiin. Téllainen periaate ei kuitenkaan velvoita véitteen tekijdéd todistamaan,
ettd kyseistd oikeutta on kaytetty liike-elamésséd ennen titd ajankohtaa.

Anheuser-Busch viittdd ensimmdiisen valitusperusteensa kolmannessa osassa,
ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa myds, kun se on tulkinnut valituksenalaisen tuomion
179-183 kohdassa virheellisesti kyseisessé sddnnoksessd olevaa ilmaisua "jonka vai-
kutusalue on laajempi kuin paikallinen”.

Anheuser-Busch viittdd erityisesti, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua merkin "vaikutusaluetta” on arvioitava sen suoja-alueen eli tdssé tapauk-
sessa Ranskan tasavallan tai Itdvallan tasavallan alueen kannalta.
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Merkilla voi lisdksi olla mainitussa sddnnoksessa tarkoitettu vaikutusalue ainoastaan,
jos sitd kdytetddn niiden jasenvaltioiden markkinoilla, joiden oikeuden mukaan sité
suojataan. Téllainen vaikutusalue ei sitd vastoin voi perustua pelkéstdén siihen, ettd
merkkid suojataan kahden tai useamman jésenvaltion lainsddddnnon nojalla.

Anheuser-Busch péittelee tdméin perusteella, ettd ilmaisua ”jonka vaikutusalue on
laajempi kuin paikallinen” on tulkittava siten, ettd se muodostaa unionin oikeuden it-
sendisen edellytyksen, johon ei voida soveltaa kansallista oikeutta mutta jonka taytyy
perustua kyseessd olevan merkin kdyttdmiseen niiden jdsenvaltioiden markkinoilla,
joiden alueella sitd suojataan.

SMHYV vaittia, etta kun ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 180 kohdassa yhdistdnyt merkin “vaikutusalan” kansallisessa oikeudessa, jo-
hon asiassa vedotaan, tunnustetun suojan maantieteelliseen laajuuteen, se on jattényt
ottamatta huomioon sen, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa sdéddetty
edellytys, jonka mukaan merkin vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen,
on vaatimus, joka kuuluu unionin oikeuden soveltamisalaan ja jota ei voida arvioida
viittaamalla kansalliseen oikeuteen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan tehnyt oikeudellisen
virheen, kun se on valituksenalaisen tuomion 181 kohdassa katsonut, etta aikaisem-
pien oikeuksien vaikutusalue on mainitussa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla
laajempi kuin paikallinen yksinomaan sen vuoksi, ettd niiden suoja ulottuu niiden
alkuperidalueen ulkopuolelle.

SMHV:n mukaan "vaikutusaluetta” koskevalla kriteerilld pyritddn kuitenkin vahvista-
maan tosiasiallinen raja sellaisille kaikille muille potentiaalisille merkeille kuin tava-
ramerkeille, joihin voidaan vedota yhteison tavaramerkin rekisterointikelpoisuuden
riitauttamiseksi. Késite voi néin ollen koskea ainoastaan “liike-elaméssé kayton” ta-
loudellista merkitysté ja maantieteellistd laajuutta.
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SMHYV vetoaa téssd yhteydessd edelld mainituissa yhdistetyissé asioissa Moreira da
Fonseca vastaan SMHV - General Optica (GENERAL OPTICA) annetun tuomion
36—-39 kohtaan, joissa kyseinen tulkinta on sen mukaan vahvistettu.

Budvar viittad sitd vastoin, ettéd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoite-
tulla ilmaisulla ”jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen” viitataan kyseessi
olevan merkin suojan maantieteelliseen laajuuteen eli alueeseen, jolla viitteen teki-
jd voi vaatia aikaisempaa oikeuttaan, tdssd tapauksessa niihin Ranskan ja Itdvallan
alueisiin kokonaisuudessaan, joilla oikeuksia, joihin on vedottu, suojataan Lissabonin
sopimuksen ja kyseessé olevien kahdenvilisten sopimusten perusteella.

Mainittu ilmaisu koskee siis aluetta, jolla merkkid suojataan, eiké aluetta, jolla sitd
kéytetadn. Vastakkainen tulkinta olisi ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohdan sanamuodon kanssa ja merkitsisi lisdksi lisdedellytyksen asettamista
viitteen tekijélle, miké ei mydskaan olisi johdonmukaista saman asetuksen 107 artik-
lan kanssa, jossa sdddetddn aikaisemman oikeuden soveltamisen kriteeriksi alue, jolla
kyseisté oikeutta suojataan, eika alue, jolla sitd kiytetaan.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Anheuser-Busch moittii ensimmadisen valitusperusteensa toisessa ja kolmannessa
osassa, joita on tutkittava yhdessd, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta siité,
etta se on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, kun se
on tulkinnut virheellisesti edellytystd, jonka mukaan aikaisemman oikeuden, johon
viitteen tueksi vedotaan, pitdd koskea "liike-elamaissa kaytettyd merkkid, jonka vaiku-
tusalue on laajempi kuin paikallinen”
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Ensimmaisestd kohdasta, joka koskee sitéd, voidaanko ilmaisun “liike-elaméssé kay-
tetty” katsoa viittaavan, kuten ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut,
aikaisemman oikeuden kéytt6on taloudelliseen hyotyyn téhtdédvan liiketoiminnan yh-
teydessa eika yksityisesti vai onko sen katsottava viittaavan tosiasialliseen kayttoon,
kun sovelletaan analogisesti sitd, mitd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdas-
sa sdddetddn niiden aikaisempien tavaramerkkien osalta, joihin viitteen tueksi vedo-
taan, on todettava, ettd valituksenalaisessa tuomiossa ei ole tehty mitdén oikeudellista
virhettd.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ei ndet koske merkin, johon viitteen tuek-
si vedotaan, “tosiasiallista” kayttod, eikd mikddn mainitun asetuksen 43 artiklan 2
ja 3 kohdan sanamuodossa viittaa siihen, etté tosiasiallisen kadyton todistamista kos-
kevaa vaatimusta sovelletaan tillaiseen merkkiin.

Vaikka lisdksi on totta, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa olevaa ilmai-
sua "liike-eldmassa kaytetty” tarvitse vélttamatta tulkita samalla tavalla kuin kyseisen
asetuksen 9 artiklan 1 kohdan tai direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artik-
lan 1 kohdan yhteydessi, koska on otettava huomioon kyseisten sdénndsten kulloi-
nenkin tarkoitus, kyseisen ilmaisun tulkitseminen siten, ettd merkkid pitdéd pelkés-
tddn kayttdd kaupallisesti, vastaa kuitenkin sitd, miten tdma4 ilmaisu tavanomaisesti
ymmarretaan.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin on myos perustellusti katsonut valituk-
senalaisen tuomion 166 kohdassa, etti jos asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetuille merkeille asetettaisiin tosiasiallista kéayttoa koskeva vaatimus samoin
edellytyksin kuin kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa, téllainen tulkinta
johtaisi siihen, ettd kyseisille merkeille asetettaisiin edellytyksi4, jotka ovat ominaisia
aikaisempiin tavaramerkkeihin perustuville viitteille, ja ettd kyseisistd viitteistd poi-
keten viitteen tekijdn on mainitun 8 artiklan 4 kohdan yhteydessd néytettiva toteen
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myds se, ettd kyseesséd oleva merkki antaa sille asianomaisen jasenvaltion oikeuden
mukaan oikeuden kieltdd myohemmaén tavaramerkin kayton.

Aikaisempien tavaramerkkien osalta sdddetyn tosiasiallista kéyttod koskevan edel-
lytyksen analoginen soveltaminen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tar-
koitettuihin aikaisempiin oikeuksiin loukkaisi lisaksi my0s kyseisen rekisteréinnin
suhteellisen hylkdysperusteen ldhtokohtaisesti itsendistd luonnetta, joka, kuten jul-
kisasiamies huomauttaa ratkaisuehdotuksensa 69—71 kohdassa, ilmenee erityislaatui-
sina edellytyksind ja jota on myos tarkasteltava siltd kannalta, etté téllaisen perus-
teen piiriin voi kuulua hyvin monimuotoisia aikaisempia oikeuksia.

Toiseksi siitd, merkitseeko ilmaisu "liike-eldmaéssa kaytetty” sitd, ettd maantieteellistd
merkintd4, johon vedotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella, on
kaytettdva téllaisen merkin keskeisen tehtdvin mukaisesti, joka on taata kuluttajille
tavaroiden maantieteellinen alkuperi tai itse merkkeihin perustuvat erityisominai-
suudet, kun taas késiteltdvissd asiassa merkkid, johon vedotaan, olisi kéytetty tava-
ramerkkind, on todettava, ettei ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ole tehnyt
tuomiossaan mydskédn talta osin oikeudellista virhetta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 175 kohdassa
katsonut, etta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi riittda, kun
todetaan, ettd merkkid, johon viitteen tueksi vedotaan, kiytetddn liike-elamaéssd, ja
ettd se, etta merkki on sama kuin tavaramerkki, ei kuitenkaan merkitse siti, ettei siti
kéytettdisi liike-elamaéssa.

Siitd tehtdvéstd, joka merkin kaytolla on oltava, on todettava, ettd merkkid on kay-
tettdvé erottavana tekijdna siind mielessd, ettd sitd on kaytettdvd yksiloimédn sen
haltijan harjoittama taloudellinen toiminta, mité ei tdssd tapauksessa ole asetettu
kyseenalaiseksi.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut erityisesti vield mainitussa
175 kohdassa, ettd sille ei ollut tismennetty selvisti, minka vuoksi merkkia "BUD” oli
kéytetty "tavaramerkking’, ja ettd mikddn ei osoittanut, ettd asianomaisiin tavaroihin
liitetty merkinté viittaisi enemmén tavaran kaupalliseen alkuperdén kuin sen maan-
tieteelliseen alkuperéén.

Tésté seuraa, ettd vidite voidaan ainoastaan hyldté, koska ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ei téltd osin ole tehnyt tuomiossaan mitddn oikeudellista virhettd ja
koska unionin tuomioistuimen tehtdviana ei ole valitusvaiheessa valvoa sitd, miten
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut tosiseikastoa, eika Anheuser-
Busch ole unionin tuomioistuimessa myoskaén véittanyt, ettd kyseinen tosiseikasto
olisi otettu huomioon véiristyneelld tavalla.

Toisin kuin Anheuser-Busch viittai, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on kol-
manneksi voinut perustellusti katsoa valituksenalaisen tuomion 176 kohdassa, etta
maksutta tehdyt toimitukset voitiin ottaa huomioon, kun tarkastettiin aikaisemman
oikeuden, johon vedotaan, kiyttod liike-eldmdssd koskevaa edellytysté, koska mak-
sutta tehdyt toimitukset on voitu suorittaa sellaisen liiketoiminnan yhteydessi, jonka
padmadrand on taloudellinen hyoty, eli uusien markkina-alueiden valloittaminen.

Ennen kuin ryhdytddn tutkimaan niitd muita viitteitd, jotka Anheuser-Busch on
esittdnyt ensimmadisen valitusperusteensa toisessa osassa ja SMHV ensimmaisessi
oikeudellisessa perusteessaan liike-elaméssd kayttod koskevan edellytyksen arvioi-
misen kannalta merkityksellisen ajanjakson ja alueen osalta, on ensin tarkasteltava
Anheuser-Buschin ensimmadisen valitusperusteen kolmatta osaa ja SMHV:n esitti-
méé ensimmadistd oikeudellista perustetta siltd osin kuin ne koskevat vaatimusta, jon-
ka mukaan merkin, johon vedotaan, vaikutusalan on oltava laajempi kuin paikallinen
ja joka on toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettu edellytys.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 180 kohdas-
sa katsonut yhtaéltd, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta
seuraa, ettd kyseinen sddnnos koskee asianomaisen merkin vaikutusaluetta eikd sen
kéyton vaikutusaluetta, ja ettd toisaalta kyseisen merkin vaikutusalueella on katsot-
tava tarkoitettavan sen suojan maantieteellistd laajuutta, joka ei saa olla pelkéstdaan
paikallinen.

Valituksenalaisessa tuomiossa on tilta kohdin oikeudellinen virhe.

Merkilld, jonka suojan maantieteellinen laajuus on pelkéstédédn paikallinen, on todella-
kin katsottava olevan pelkdstddn paikallinen vaikutusalue. Tdsti ei kuitenkaan seuraa,
ettd mainitussa 8 artiklan 4 kohdassa asetettu edellytys tdyttyy kaikissa tapauksissa
pelkéstadn siitd syystd, ettd kyseessd olevan merkin suoja koskee aluetta, jota ei voida
pitdd pelkdstddn paikallisena, tdssd tapauksessa sen vuoksi, ettd suoja-alue ulottuu
alkuperidaluetta pidemmiille.

Kummankin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa asetetun edellytyksen yhtei-
send tavoitteena on néet rajoittaa merkkien vélisia ristiriitoja estimaélld se, ettd aikai-
sempi oikeus, joka ei ole riittdvan selva eli tirked ja merkityksellinen liike-eldmassa,
voisi estdd uuden yhteison tavaramerkin rekisterdimisen. Téllainen véitteentekomah-
dollisuus on varattava merkeille, jotka ovat tosiasiassa ja todellisuudessa olemassa
merkityksellisilld markkinoillaan.

Merkin vaikutusalue ei siis voi riippua pelkédstddn sen suojan maantieteellisestd laa-
juudesta, silld jos ndin olisi, merkki, jonka suojan laajuus ei ole téysin paikallinen,
voisi yksin tastd syystd estdd yhteison tavaramerkin rekister6imisen, ja ndin olisi siitd
huolimatta, ettd sitd kiytetéddn liike-elaméssé ainoastaan marginaalisesti.
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Téstd seuraa, ettd jotta merkki, johon viitteen tueksi vedotaan, voi estdd uuden mer-
kin rekister6imisen, sitd on pitdnyt tosiasiassa kayttédd riittdvan merkittévalld tavalla
liike-eldmaéssé ja sen maantieteellisen laajuuden on oltava laajempi kuin paikallinen,
mika silloin, kun kyseisen merkin suoja-aluetta voidaan pitdd muuna kuin paikalli-
sena, edellyttdd sitd, ettd merkkid on pitdnyt kéyttdd kyseisen alueen merkittavalla
osalla.

Jotta voidaan selvittd4, onko tilanne téllainen, on otettava huomioon kyseisen merkin
kéyton kesto ja intensiteetti erottavana osana sen adressaateille, joita ovat seka ostajat
ja kuluttajat ettéd tavarantoimittajat ja kilpailijat. Talta osin merkityksellisend on pi-
dettéiva etenkin merkin kayttod mainoksissa ja liikekirjeenvaihdossa.

Koska on niin, ettd — kuten edelld tuomion 159 kohdassa on todettu — kyseessé olevan
merkin kayttoa liike-elaméssd on tutkittava merkin suoja-alueen osalla, joka ei ole
tdysin paikallinen, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on, kuten Anheuser-Bu-
sch viittdd ensimmaisen valitusperusteensa toisessa osassa ja SMHV ensimmaisessi
oikeudellisessa perusteessaan, tehnyt oikeudellisen virheen myos, kun se on katsonut
valituksenalaisen tuomion 167 kohdassa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta
ei edellyta sitd, ettd kyseessd olevaa merkkid kaytetddn merkin suoja-alueella ja ettd
kayttdo muulla alueella kuin silld, jossa sitd suojataan, voi riittdd, ja ndin on myos sil-
loin, kun merkki ei ole lainkaan kéytetty suoja-alueella.

Merkille myonnetdén niet sovellettavassa oikeudessa yksinoikeuksia, jotka saattavat
olla ristiriidassa yhteison tavaramerkin kanssa, ainoastaan merkin suoja-alueella riip-
pumatta siitd, onko kyse kyseisestd alueesta kokonaisuudessaan vai vain osasta sita.
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Lisdksi liike-elaméssa kidyttod koskevaa edellytystd on arvioitava erikseen kunkin
alueen osalta, jolla oikeutta, johon viitteen tueksi vedotaan, suojataan. Merkin vai-
kutusaluetta ei siis voida kisiteltdvissd asiassa padtelld sellaisen kumulatiivisen ar-
vioinnin perusteella, joka koskee merkin kéyttod kahdella merkitykselliselld alueella
eli Itdvallan alueella kyseessd oleviin kahdenvélisiin sopimuksiin perustuvan suojan
osalta ja Ranskan alueella Lissabonin sopimukseen perustuvan suojan osalta.

Kuten Anheuser-Busch ja SMHYV viittavit, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
on samoin tehnyt tuomiossaan oikeudellisen virheen, kun se on valituksenalaisen
tuomion 169 kohdassa todennut, ettd kyseessd olevan merkin kaytto liike-elaméssi
on todistettava pelkéstddn ennen tavaramerkin rekisterointid koskevan hakemuksen
julkaisemista eikd viimeistddn kyseisen hakemuksen tekemispéivana.

Valituksenalaisessa tuomiossa on tiltd osin syyllistytty ainakin epdjohdonmukaisuu-
teen, koska ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa mainitussa 169 kohdassa
analogisesti siihen, mitd aikaisemmilta tavaramerkeiltd, joihin viitteen tueksi vedo-
taan, edellytetédén, kun taas saman tuomion 166 kohdassa ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin on hylannyt perustellusti, kuten edelld tuomion 142 kohdassa on todet-
tu, sen, ettd aikaisempiin oikeuksiin, joihin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
perusteella vedotaan, sovelletaan analogisesti aikaisemmille tavaramerkeille asetet-
tua tosiasiallista kdyttod koskevaa edellytysta.

Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 120 kohdassa, merkin, johon
viitteen tueksi vedotaan, liike-eldméssd kayttod koskevaan edellytykseen on lisdk-
si sovellettava samaa ajallista kriteerid, josta sdddetddn nimenomaisesti asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan a alakohdassa siltd osin kuin on kyse oikeuden saami-
sesta mainittuun merkkiin, eli paivéd, jona yhteison tavaramerkin rekistertintihake-
mus on tehty.
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Kun otetaan huomioon etenkin se, ettd rekisterdintihakemuksen tekemisen ja sen
julkaisemisen valilld voi kulua huomattavasti aikaa, saman kriteerin soveltamisella
voidaan taata paremmin se, ettd kyseessd olevan merkin kéytto, johon vedotaan, on
todellista kéyttod eikd kéytdnto, jonka tavoitteena on ollut ainoastaan estdd uuden
tavaramerkin rekisteréiminen.

Lisaksi kyseessé olevan merkin kéytto, joka tapahtuu yksinomaan tai suurelta osalta
yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekemisen ja kyseisen hakemuksen
julkaisemisen vilisen ajanjakson aikana, ei padséaédntoisesti riitd osoittamaan, ettd ky-
seistd merkkid on kaytetty liike-eldmaéssa siten, etta silld voidaan osoittaa olevan riit-
tévd vaikutusalue.

Edelld esitetystd seuraa, ettd vaikka Anheuser-Buschin esittamat viitteet, jotka perus-
tuvat tosiasiallista kéyttod, liike-eldméssd kdyttod ja maksuttomia toimituksia koske-
viin késitteisiin, on hyldttava, sen esittdmén ensimmadisen valitusperusteen toinen ja
kolmas osa sekd SMHV:n esittimé ensimmaéinen oikeudellinen peruste ovat perustel-
tuja, koska valituksenalaisessa tuomiossa on tehty oikeudellisia virheitd arvioitaessa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa asetettuja edellytyksid. Ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut ensinnikin, ettd mainitun merkin
vaikutusalaa, joka ei voi olla pelkéstéddn paikallinen, on arvioitava yksinomaan kysees-
sd olevan merkin suoja-alueen laajuuden perusteella ottamatta huomioon sen kayttoa
kyseiselld alueella, toiseksi, ettd kyseisen merkin kiyton arvioimisen kannalta merki-
tyksellinen alue ei ole valttdméttd merkin suoja-alue, ja lopuksi, ettd samaa merkkia
ei vélttdmatté ole kiytettdvd ennen yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
tekemispéivaa.
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Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
ja 74 artiklan 1 kohdan yhdistettyjen sddnnisten virheellistd soveltamista

— Asianosaisten lausumat

Anheuser-Busch moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta toisessa valitus-
perusteessaan siitd, ettd se on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 4 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan yhdistettyja saidnnoksid, kun se on valituksenalai-
sen tuomion 199 kohdassa todennut, ettd valituslautakunta oli tehnyt virheen, kun se
ei ollut ottanut huomioon kaikkia merkityksellisid tosiseikkoja ja oikeudellisia seik-
koja sen madrittdmiseksi, antaako asianomaisen jasenvaltion oikeus, johon mainitun
8 artiklan 4 kohdan perusteella vedotaan, Budvarille oikeuden kieltdd myohemmén
tavaramerkin kayton.

Anheuser-Busch viittdd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen soveltaneen vir-
heellisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se katsoi valituksenalaisen
tuomion 193 kohdassa, etté valituslautakunnalla oli velvollisuus selvittda viran puo-
lesta téssa tarkoituksessa hyodyllisiksi katsominsa keinoin kansallinen lainsdédanto,
mukaan lukien kyseisen jasenvaltion tuomioistuinten oikeuskaytanto, koska kyseista
lainsdddéntod voidaan pitdd notorisena tai yleisesti tunnettuna seikkana, ja ettd sen
olisi pitédnyt asianosaisten tdssd yhteydessa esittdmien todisteiden lisdksi ottaa selvaa
ndiltd tai muilla keinoin mainituissa tuomioistuimissa vireilld olevien oikeudenkéyn-
timenettelyjen ratkaisemisesta.

Anheuser-Buschin mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi niin
lausuessaan menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta vaitemenettelyissd, koska
sen omaksuma nikemys merkitsee sitd, ettd yhteison tavaramerkin rekistertintiha-
kemuksen tekijan on silloin, kun véitteen tekija on pelkéstién esittényt toteamuksen,
jossa vedotaan kansalliseen oikeuteen asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 4 kohdan perus-
teella, tehtdvé tutkimuksia kansallisesta oikeudesta ja oikeuskdytdnnosta.
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Valituksenalainen tuomio on erityisesti téltd osin ristiriidassa sen asetuksen
N:o 40/94 74 artiklassa esitetyn periaatteen kanssa, jonka mukaan saman asetuksen
8 artiklan 4 kohtaan perustuvan viitteen yhteydessa juuri véitteen tekijélld on to-
distustaakka muun muassa siité, ettd kyseessd oleva merkki antaa véitteen tekijille
oikeuden kieltdd myohemmén tavaramerkin kéyton.

Mainitusta 74 artiklan 1 kohdasta ilmenee Anheuser-Buschin mukaan, etta SMHV:n
tutkimus rajataan véditemenettelyssd asianosaisten esittdmiin tosiseikkoihin ja ettd
SMHV:n ei tarvitse selvittaa téllaisia tosiseikkoja viran puolesta.

Kansallinen oikeus, mukaan lukien asianomaisen jdsenvaltion tuomioistuinten oi-
keuskaytdnto, joka tédssd tapauksessa koskee sitd, voiko maantieteellinen merkinté
saada oikeussuojaa, ovat tosiseikkoja, eika tdllaisia seikkoja voida luonnehtia notori-
siksi seikoiksi, jotka SMHV:n on viran puolesta tutkittava.

Anheuser-Busch viittdd, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on valituk-
senalaisen tuomion 195 kohdassa vahvistanut virheellisen kriteerin sen arvioimiseksi,
onko viitteen tekijd ndyttinyt riittavalla tavalla toteen, ettd merkki, johon vedotaan,
antaa sen haltijalle oikeuden kieltdd my6hemmaén tavaramerkin kayton, eli osoittanut,
ettd on abstraktisti olemassa kansallisia sadnnoksid, jotka voivat muodostaa perustan
oikeudelle, jonka perusteella my6hemmén merkin kayttoé voidaan estéa.

Esilla olevan kaltaisessa tilanteessa valituslautakunta oli Anheuser-Buschin mukaan
toimivaltainen ratkaisemaan sellaisten Anheuser-Buschin esittdmien lukuisten todis-
teiden perusteella, jotka osoittavat, ettd kyseessd oleva merkki ei voinut saada oikeus-
suojaa Ranskassa eiké Itdvallassa, ettd vastoin sitd periaatetta, jonka mukaan todis-
tustaakka kuuluu véitteen tekijélle, Budvar ei ollut esittényt todisteita siit4, ett silla
oli oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéytto. Téllainen ratkaisu ei mydskdan
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aiheuta ehdottomasti vahinkoa viitteen tekijélle, koska viitteen tekija voisi milloin
tahansa riitauttaa tavaramerkin sen rekisterdimisestd lukien kumoamismenettelyn
avulla.

SMHYV viitti4 toisessa oikeudellisessa perusteessaan ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen soveltaneen virheellisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa. Va-
lituksenalaisen tuomion 193 kohdassa on tissa tehty oikeudellinen virhe.

SMHYV huomauttaa, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalais-
ta tuomiota edelténeessd oikeuskdytinnossdidn katsonut, ettd kansallisten tuomiois-
tuinten paitokset eivit ole "notorisia seikkoja’, jotka SMHYV voi tutkia viran puolesta.

SMHYV Kkatsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan erityisessd asiayhtey-
desséd kansallisten tuomioistuinten péétokset ovat seikkoja, joilla voidaan todistaa
asetuksen N:o 2868/95 19 sddnnon 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu “kyseisen oi-
keuden voimassaolon jatkuminen’, ja ndiden todisteiden esittiminen kuuluu tdmén
saman sdannon mukaan véitteen tekijélle.

Jos yhteison tavaramerkin hakija toimittaa, kuten Anheuser-Busch on tehnyt, kan-
sallisten tuomioistuinten péaatoksia, jotka osoittavat, ettei my6hemmaén tavaramerkin
osalta niiden oikeuksien perusteella, joihin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
nojalla vedotaan, esitettya viitettd ole hyvaksytty, viitteen tekijin olisi télloin ainakin
esitettdvé vastandyttod siitd, ettd kyseiset paatokset on kumottu, oikeuksien, joihin se
vetoaa, suojan todellisen laajuuden osoittamiseksi.
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SMHYV viittds, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi téllaisessa tilan-
teessa edellyttdd, kuten se on valituksenalaisen tuomion 193 kohdassa tehnyt, ettd
SMHYV tutkii viran puolesta kyseisen ndyton, horjuttamatta asianosaisten valista vel-
vollisuuksien ja prosessuaalisten oikeuksien tasapainoa, sellaisena kuin se on vahvis-
tettu asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdassa.

Budvarin mielestd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut virheel-
lisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohtaa ja 74 artiklan 1 kohtaa,
kun se on asettanut SMHV:lle velvollisuuden selvittdd viran puolesta asianomaisen
jasenvaltion kansallinen lainsdddanto.

Téllainen velvollisuus on sen mukaan kohtuullinen ja liséksi asetuksen N:0 40/94 76 ar-
tiklan 1 kohdan mukainen, jossa SMHV:lle annetaan mahdollisuus ryhtya tiettyihin
selvittdmistoimiin.

Budvar viittad myds, ettd Anheuser-Buschin toisen valitusperusteen yhteydessé yksi-
tyiskohtaisesti esittdmé arviointi liittyy itse asiassa tdmén esittdméén ensimmadiseen
valitusperusteeseen, jonka mukaan SMHYV on toimivaltainen arvioimaan niiden ai-
kaisempien oikeuksien pétevyyttd, joihin viitteen tueksi vedotaan. Samoista syistd,
jotka on esitettty vastauksena ensimmaéiseen valitusperusteeseen, Budvar katsoo, etté
toinen valitusperuste on hylattava.

— Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Anheuser-Busch ja SMHV viittavit toisessa oikeudellisessa perusteessaan, joka
koskee valituksenalaisen tuomion 184—199 kohtaa, etta ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin on virheellisesti katsonut valituslautakunnan tehneen virheen, kun
se ei ollut ottanut huomioon kaikkia merkityksellisid tosiseikkoja ja oikeudellisia
seikkoja sen midrittamiseksi, antoiko asianomaisen jasenvaltion oikeus asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella Budvarille oikeuden kieltdd myohemmain
tavaramerkin kayton.
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Kyseinen valitusperuste kohdistuu erityisesti valituksenalaisen tuomion 193 kohtaan
siltd osin kuin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin olisi katsonut siiné virheelli-
sesti, ettd valituslautakunta oli késiteltavissd asiassa velvollinen selvittdmdén viran
puolesta, minkalaiseen ratkaisuun oli pdddytty Budvarin viimeisen oikeusasteen tuo-
mioistuimena Itévallassa toimivassa Oberster Gerichtshofissa vireille panemassa oi-
keudenkéyntimenettelyssé sellaista tuomiota vastaan, josta ilmenisi, ettd Budvar ei
ollut voinut kieltdd myohemmaén tavaramerkin kaytt6d nimityksen "Bud’ sellaisena
kuin sitd suojataan kyseessd olevien kahdenvilisten sopimusten nojalla, perusteella.

Talta osin on huomautettava, ettd mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b alakoh-
dassa vahvistetaan edellytys siité, ettd merkkiin, johon kyseisen sdédnnéksen perus-
teella vedotaan, sovellettavan jasenvaltion oikeuden mukaan kyseinen merkki antaa
haltijalleen oikeuden kieltdd my6hemmén tavaramerkin kayton.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan todistustaakka siit4, ettd kyseinen
edellytys on tiyttynyt, kuuluu liséksi véitteen tekijille SMHV:ss.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut kisitellysséd asiassa aikaisem-
mista oikeuksista, joihin vedotaan, valituksenalaisen tuomion 187 kohdassa perus-
tellusti, ettd tdssd yhteydessd on huomioitava muun muassa kansallinen sadnnosto,
johon viitteen tueksi vedotaan, ja kyseessd olevassa jiasenvaltiossa annetut tuomiois-
tuinratkaisut ja ettd tdlld perusteella viitteen tekijan on osoitettava, ettd kyseinen
merkki kuuluu sen jésenvaltion oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan ja ettd
sen nojalla voidaan kieltdd myohemman tavaramerkin kaytto.

Téstd seuraa, ettd toisin kuin Anheuser-Busch viittad toisessa valitusperusteessaan,
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 195 kohdas-
sa perustellusti todennut, ettd viitteen tekijan on yksinomaan osoitettava, etta silla
on kiytettdvissddn oikeus kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéytto, ja ettd viitteen
tekijalta ei voida edellyttdd, ettd se osoittaa, ettd kyseistd oikeutta on kéytetty, toisin
sanoen, ettd viitteen tekija on tosiasiassa onnistunut hankkimaan téllaista kdyttoa
koskevan kiellon.
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Anheuser-Buschin valituksensa tueksi esittimaé toinen valitusperuste ei siten ole talté
osin perusteltu.

Téstd ilmenee myds, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti
katsonut valituksenalaisen tuomion 195 kohdassa Lissabonin sopimuksen perusteella
rekisterdidyn alkuperénimityksen "bud” suojasta Ranskassa, ettd valituslautakunta ei
voinut tukeutua siihen, ettéd kyseisessd jasenvaltiossa annetusta tuomioistuimen péa-
toksestd ilmenee, ettei Budvar ollut sithen mennessd kyennyt estimédn Anheuser-
Buschin jéilleenmyyjdd myymasté olutta Ranskassa tavaramerkilla BUD, sen péitte-
lemiseksi, ettd Budvar ei ollut néyttdnyt toteen, ettd edellytys, joka koskee oikeutta
kieltdd myohemmain tavaramerkin kéytt6 sen merkin perusteella, johon vedotaan, oli
tayttynyt.

Tam4i perustelu oli sindnsé riittdva sen toteamiseksi, ettd taltd kohdin riidanalaiset
paitokset ovat kyseisen aikaisemman oikeuden eli Lissabonin sopimukseen perustu-
van suojan osalta pateméttomia.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on huomauttanut lisiksi valituksenalaisen
tuomion 192 kohdassa, etté valituslautakunta oli viitannut yksinomaan Ranskassa ja
Itdvallassa tehtyihin tuomioistuinten paatoksiin, kun se katsoi, ettd Budvar ei ollut
esittdnyt todisteita siitd, ettd kyseinen merkki antoi sille oikeuden kieltdd myohem-
mén tavaramerkin kayton.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, etteivit kyseiset paiatokset olleet lain-
voimaisia, ja katsoi samassa 192 kohdassa, etté valituslautakunta ei voinut tukeutua
yksinomaan néihin paatoksiin paatelméansa perustaksi ja sen olisi niin ikddn pitdnyt
ottaa huomioon Budvarin viitemenettelyn yhteydessd mainitsemat kansallisen oi-
keuden sdannokset sen tutkimiseksi, oliko Budvarilla ndiden sddnnoésten perusteel-
la oikeus kieltdd myohemmain tavaramerkin kaytté sen merkin perusteella, johon
vedotaan.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tdstd perustellusti, ettd riidanalaisissa
padtoksissi oli tehty oikeudellinen virhe.

Téstd on huomautettava, ettd kuten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on va-
lituksenalaisen tuomion 192 ja 193 kohdassa todennut, on niin, ettd vaikka valitus-
lautakunta oli tietoinen siitd, ettd Anheuser-Buschin mainitsemat tuomioistuinten
ratkaisut eivit olleet lopullisia, koska niisté oli valitettu ylimpaén kansalliseen tuo-
mioistuimeen, se oli kuitenkin yksinomaan tukeutunut niihin, kun se katsoi, ettei
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa sdéddettyd edellytystd ollut
tdytetty, silla perusteella, ettd yhtaalta Itdvallassa annettu tuomio perustui sellaisiin
tosiseikkoja koskeviin toteamuksiin, joiden uusi kasittely ylimmén oikeusasteen tuo-
mioistuimessa on "epdtodennidkoistd’, ja ettd toisaalta ranskalaisen tuomioistuimen
antama tuomio osoitti, ettd Budvar "ei ol[lut] toistaiseksi kyennyt estiméén Anheus-
er-Buschin jalleenmyyjad myymaéstd olutta Ranskassa tavaramerkilla BUD”.

Riidanalaisista paatoksistd siis ilmenee, ettd valituslautakunta on nojautunut vir-
heellisiin perusteluihin, kun se katsoi, ettei Budvar ollut osoittanut, ettd asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa sdddetty edellytys oli tayttynyt.

Yhtdaltd ranskalaisen tuomioistuimen antamasta ratkaisusta edelld tdmén tuomion
193 kohdassa on jo todettu, ettd valituslautakunnan kiyttimd perustelu perustuu
vaatimukseen, joka ei ilmene mainitusta sddnnoksestd, ja ettd riidanalaiset paatokset
ovat tdstd syystd lainvastaisia.

Toisaalta itdvaltalaisen tuomioistuimen antamasta ratkaisusta on todettava, etti jos
valituslautakunta katsoi, ettei kyseinen ratkaisu riittdnyt osoittamaan, etté asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa sdddetty edellytys oli téyttynyt, sen olisi
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pitdnyt todeta tdma riittdmattomyys paitellakseen sen perusteella, ettd koska Budvar
ei ollut esittdnyt SMHV:ssd Oberster Gerichtshofin tuomiota, jossa todetaan, etté ky-
seiselld yhtiolla oli todellakin oikeus kieltdd myohempi tavaramerkki, Budvar ei ollut
osoittanut, ettd mainittu edellytys oli tayttynyt, toisin kuin mainitun asetuksen 74 ar-
tiklan 1 kohdassa vaaditaan.

On kuitenkin todettava, kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinkin on tehnyt
valituksenalaisen tuomion 192 ja 193 kohdassa, ettd valituslautakunta on menetellyt
tdysin pdinvastaisella tavalla.

On selvid, ettd valituslautakunta on viitannut yksinomaan itdvaltalaiseen tuomiois-
tuimen ratkaisuun, johon Anheuser-Busch vetoaa, kun se on péitellyt, ettei Budva-
rilla ollut oikeutta kieltdd myohemmaén tavaramerkin kiyttod, sen perusteella, ettd
kyseinen ratkaisu perustui tosiseikkoja koskeviin toteamuksiin, joiden kyseenalaista-
minen ylimmén oikeusasteen tuomioistuimessa oli “epatodennékoistd’”.

Samalla tavoin kuin valituslautakunta ei tdssd tapauksessa voinut korvata toimi-
valtaisten kansallisten tuomioistuinten aikaisempien oikeuksien, joihin asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella vedotaan, péatevyydestd tekemai arviointia
omalla arvioinnillaan, kuten edelld tuomion 95 kohdassa on jo todettu, se ei voinut
mydskadn heti suoralta kiasin jattdd huomiotta Oberster Gerichtshofin tulevan tuo-
mion vaikutusta kysymykseen siité, oliko mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b
alakohdassa saddetty edellytys tiyttynyt, ja se teki néin, vaikka Budvar oli ilmoittanut
valituslautakunnalle valittaneensa kyseiseen kansalliseen tuomioistuimeen ratkaisus-
ta, johon oli vedottu, koska tdllainen vaikutus oli jatetty ottamatta huomioon sellaisen
arvioinnin perusteella, jonka valituslautakunta oli itse tehnyt kyseisen paatoksen rii-
tauttamisen todenndkoisyydesté.
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Koska on selvdd — kuten edelld timén tuomion 96 kohdassa on todettu tutkittaessa
Anheuser-Buschin esittdimééd ensimmadistd valitusperustetta, joka, kuten Budvar on
perustellusti vdittanyt, liittyy laheisesti sen toiseen valitusperusteeseen —, ettd aikai-
sempaa oikeutta, johon Budvar kyseessi olevien kahdenvilisten sopimusten perus-
teella vetoaa ja joka on voimassa Itdvallassa, ei ollut kumottu lopullisella tuomiois-
tuimen péitokselld, johon ei voida hakea muutosta, silloin kun valituslautakunta teki
riidanalaiset péitokset, valituslautakunta ei voinut nojautua yksinomaan tuomioistui-
men péitokseen, joka ei ollut vield lopullinen ja johon oli haettu muutosta, sen péétte-
lemiseksi, ettd Budvarilla ei ollut oikeutta kieltda tavaramerkin Bud kéytt6a mainitun
aikaisemman oikeuden perusteella.

Téllaisen tuomioistuimen antaman paatoksen perusteella voidaan ainoastaan péitel-
14, ettd kyseinen aikaisempi oikeus on riitautettu mutta siitd huolimatta olemassa.

Koska kyseinen aikaisempi oikeus oli edelleen olemassa, kysymyksen siitd, antoiko
se viitteen tekijélle oikeuden kieltdd myohemmaén tavaramerkin kiyton asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, oli johdettava, ku-
ten edelld tuomion 190 kohdassa on todettu, sen tutkimiseen, oliko véitteen tekija
osoittanut, ettd kyseesséd oleva merkki kuului sen jasenvaltion oikeuden soveltamis-
alaan, johon vedottiin, ja oliko sen perusteella mahdollista kieltdd myohemmaén tava-
ramerkin kaytto.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tilta kohdin todennut valituksenalaisen
tuomion 192 kohdassa, ettd Budvar oli vedonnut valituslautakunnassa kyseessé olevi-
en kahdenvilisten sopimusten méaarayksiin ja tdmén lisdksi myos Itdvallan oikeuden
sadnnoksiin, joihin véitteen tekijan mukaan voitiin perustaa sen oikeus kieltdd myo-
hempi tavaramerkki Bud. Valituslautakunta ei kuitenkaan ole, kuten ensimmaéisen oi-
keusasteen tuomioistuin on samassa 192 kohdassa todennut, ottanut huomioon naiti
sddnnoksid ja madriyksid eikd vedonnut seikkoihin, joilla niiden sovellettavuus kési-
teltévassd asiassa voitaisiin kyseenalaistaa.
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Valituksenalaisen tuomion 192 ja 195 kohdassa esitettyjen kaltaiset seikat ovat omiaan
perustelemaan pédtelmén, jonka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt
valituksenalaisen tuomion 199 kohdassa ja jonka mukaan valituslautakunta oli tehnyt
virheen, koska se ei ollut ottanut huomioon kaikkia merkityksellisié tosiseikkoja ja
oikeudellisia seikkoja sen méérittdmiseksi, antaako asianomaisen jasenvaltion oikeus
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan perusteella Budvarille oikeuden kieltdd my6-
hemmaén tavaramerkin kéyton.

Tasta seuraa, ettd vaikka ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalai-
sen tuomion 193 kohdassa todennut vield, ettd SMHV:n tehtiva selvittida viran puo-
lesta notoriset seikat, mukaan lukien asianomaisen jasenvaltion kansallinen oikeus,
merkitsee sitd, ettd valituslautakunta saattoi esilld olevassa asiassa “vapaasti” ottaa
selvéd asianosaisilta tai muilla keinoin Oberster Gerichtshofissa vireille pannun me-
nettelyn ratkaisemisesta, timéd perustelu — vaikka oletetaan, ettd se merkitsee valitus-
lautakunnalla olevan todellinen tehtévé ottaa viran puolesta selvéi téllaisesta menet-
telystéd ja perustuu siis oikeudelliseen virheeseen, kuten Anheuser-Busch ja SMHV
véittdvit — ei voi kuitenkaan tehda virheelliseksi ensimmadisen oikeusasteen tuomio-
istuimen esittdmad péadtelmad riidanalaisten paitosten lainvastaisuudesta siltd osin
kuin ne liittyvét asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa sdddetyn
edellytyksen tutkintaan.

Vakiintuneen oikeuskéytdnnoén mukaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
ratkaisun ylimééréisid perusteluja koskevat viitteet eividt voi aiheuttaa timén ratkai-
sun kumoamista ja ovat ndin ollen tehottomia (ks. mm. yhdistetyt asiat C-189/02 P,
C-202/02 P, C-205/02 P—C-208/02 P ja C-213/02 P, Dansk Rerindustri ym. v. komis-
sio, tuomio 28.6.2005, Kok., s. I-5425, 148 kohta).

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin on tutkinut yliméaérédisend seikkana kysy-
mystd siitd, oliko valituslautakunnan otettava tai saiko se ottaa viran puolesta selvda
kyseisten tuomioistuinmenettelyjen ratkaisemisesta, koska se toteaa kisiteltdvissa
asiassa, kuten edelld timéin tuomion 204 kohdassa on huomautettu, etté valituslauta-
kunta on kyseisen tuomioistuimen paatoksen uudelleen kisittelyn todennékoisyydes-
td tekeménsd oman arvioinnin perusteella katsonut, ettei ollut tarpeen ottaa selvia
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kyseisesti ratkaisemisesta ja ettd silld oli kdytossdaan kaikki tarpeelliset tiedot, jotta se
saattoi tarkastaa, oliko asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa séddet-
ty edellytys tayttynyt, ja padtelld tdssd tapauksessa, ettei ndin ollut.

Téstd ilmenee, ettd Anheuser-Buschin ja SMHV:n esittdma toinen oikeudellinen pe-
ruste kohdistuu, siltd osin kuin se koskee valituksenalaisen tuomion 193 kohtaa, ky-
seisen tuomion ylimadrdiseen perusteluun eiki se néin ollen, vaikka se oletettaisiin-
kin perustelluksi, voi johtaa kyseisen tuomion kumoamiseen.

Tdmidn perusteella on hylédttiva Anheuser-Buschin valituksensa tueksi esittdma toi-
nen valitusperuste osittain perusteettomana ja osittain tehottomana ja SMHV:n esit-
tdma4 toinen oikeudellinen peruste tehottomana.

Valituksenalainen tuomio on siis kumottava siltd osin kuin ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan tulkinnan osalta vir-
heellisesti katsonut ensinnikin, ettd kyseesséd olevan merkin vaikutusalaa, joka ei voi
olla pelkéstddn paikallinen, on arvioitava yksinomaan kyseisen merkin suoja-alueen
lagjuuden perusteella ottamatta huomioon sen kayttod kyseiselld alueella, toiseksi,
ettd mainitun merkin kayton arvioimisen kannalta merkityksellinen alue ei ole véltta-
mittd merkin suoja-alue, ja lopuksi, ettd samaa merkkid ei valttdmatta ole kaytettava
ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekemispaivaa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettu kanne

Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 61 artiklan ensimmaéisessa kohdas-
sa madrétidn, ettd jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin
voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa
asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on késiteltdvassd asiassa hyviaksynyt Bud-
varin viitteen, joka kuuluu sen ainoan kanneperusteen toiseen osaan ja jolla Budvar
riitautti sen, miten valituslautakunta oli soveltanut merkin, jonka vaikutusalue on laa-
jempi kuin paikallinen, kiyttod liike-eldméasséd koskevaa edellytystd, sellaisena kuin
siitd sdddetdadn asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa.

Edelld taman tuomion 215 kohdassa on kuitenkin todettu, etti valituksenalaisessa
tuomiossa on kyseisen edellytyksen soveltamisen osalta tehty kolminkertainen oikeu-
dellinen virhe.

Jotta voidaan arvioida Budvarin esittdméi kanneperustetta, joka koskee sitd, miten
valituslautakunta on soveltanut merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikal-
linen, kayttoa liike-elaméssa koskevaa edellytystd, on tarpeen arvioida niiden tosi-
seikkojen todistusarvoa, joilla voidaan osoittaa, ettd kyseinen edellytys on téyttynyt
késiteltidvissé asiassa tissd tuomiossa vahvistetun edellytyksen mééritelmén perus-
teella, ja joihin kuuluvat erityisesti Budvarin esittimit asiakirjat, jotka on mainittu
valituksenalaisen tuomion 171 ja 172 kohdassa.

Téstd syystd asia ei ole ratkaisukelpoinen unionin tuomioistuimessa, joten Budvarin
nostaman kanteen tutkinta on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta
tdma tekee ratkaisunsa mainitusta kanneperusteesta.

Oikeudenkiyntikulut

Koska asiat palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, timan muutoksenhaku-
menettelyn oikeudenkdyntikuluista on pédtettdvd myohemmin.
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Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)

2)

3)

4)

Euroopan yhteisojen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdiste-
tyissd asioissa T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06, Budéjovicky Bud-
var vastaan SMHV - Anheuser-Busch (BUD), 16.12.2008 antama tuomio ku-
motaan siltd osin kuin ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on yhteison
tavaramerkistid 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94,
sellaisena kuin se on muutettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 422/2004, 8 artiklan 4 kohdan tulkinnan osalta virheellisesti katso-
nut ensinnikin, etti kyseessi olevan merkin vaikutusalaa, joka ei voi olla pel-
kistddn paikallinen, on arvioitava yksinomaan kyseisen merkin suoja-alueen
laajuuden perusteella ottamatta huomioon sen kiyttoa kyseiselld alueella,
toiseksi, ettd mainitun merkin kidyton arvioimisen kannalta merkitykselli-
nen alue ei ole vilttimattd merkin suoja-alue, ja lopuksi, ettd samaa merkkia
ei vilttamitta ole kiytettivd ennen yhteison tavaramerkin rekisteréintiha-
kemuksen tekemispdivaa.

Valitus hylitiddn muilta osin.

Yhdistetyt asiat T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06 palautetaan unio-
nin yleiseen tuomioistuimeen.

Oikeudenkiyntikuluista pditetiin myohemmin.

Allekirjoitukset
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