TUOMIO 15.11.2001 — ASIA T-128/99

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)

15 pdivdnd marraskuuta 2001 *

Asiassa T-128/99,

Signal Communications Ltd, kotipaikka Hongkong (Kiina), edustajinaan asian-
ajajat J. Grayston ja A. Bywater, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn F. Lopez de Rego ja G. Humphreys, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

* QOikeudenkdyntikieli: englanti.
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jossa kantaja vaatii sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) ensimmdisen valituslautakunnan 24.3.1999 tekemidn paitéksen
(asia R 219/1998-1), joka on annettu kantajalle tiedoksi 25.3.1999, kumoa-
mista,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti P. Mengozzi sekid tuomarit R. M. Moura
Ramos ja V. Tiili,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.5.1999 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.8.1999 toimi-
tetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdmiin kysy-
myksiin toimitetut vastaukset,

ottaen huomioon 22.2.2001 pidetyssi suullisessa kiisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussaannot

Yhteisén tavaramerkistd 20 pdivinid joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin timi asetus on
muutettuna, 29 artiklassa siddetdin seuraavaa:

»1. Henkiloll4, joka on asianmukaisesti jittinyt tavaramerkkid koskevan hake-
muksen valtiossa tai valtiolle, joka on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman
kauppajirjeston perustamissopimuksen osapuoli, tai silli, jolle timén henkilon
oikeudet ovat siirtyneet, on etuoikeus jittdd yhteisén tavaramerkkii koskeva
hakemus saman tavaramerkin osalta ja samoja tuotteita tai palveluja varten kuin
ne, joita varten titd merkkii on haettu tai jotka sisdltyvit niihin, kuuden kuu-
kauden kuluessa ensimmaiisen hakemuksen jittimispaivista.

2. Etuoikeuteen oikeuttavat kaikki hakemukset, joilla on sddnnonmukaisen
kansallisen hakemuksen jdttimisti vastaava vaikutus sen valtion kansallisen
lainsddddannon mukaan, jossa se on jitetty, tai kahdenvilisten tai monenkeskisten
sopimusten mukaan.

3. Sddnnonmukaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan hakemuksen jét-
timistd, joka on riittivd hakemispdivdn toteamiseksi, ottamatta huomioon
hakemuksen myohempii kohtaloa.
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4. Ensimmdisend hakemuksena, jonka hakemispiivd on etuoikeutta koskevan
méidrdajan alkamispiivid, pidetddn myohempid, samasta ravaramerkistd samoja
tavaroita tai palveluja varten ja samassa valtiossa tai samalle valtiolle kuin
aikaisempi ensimmadinen hakemus jitettyd hakemusta, jos aikaisempi hakemus
on viimeistiin myo6hemmin hakemuksen hakemispdivind peruutettu, jétetty
silleen tai hylitty saattamatta sitd yleisesti tarkastettavaksi ja jattdmattd voimaan
mitddn oikeuksia ja jos se ei vield ole ollut perusteena etuoikeuden vaatimiselle.
Aikaisempi hakemus ei tilloin voi endd olla perusteena etuoikeuden vaatimiselle.

5. Jos ensimmiinen hakemus on jitetty valtiossa, joka ei ole Pariisin yleis-
sopimuksen tai Maailman kauppajérjeston pe1ustamlssop1muksen osapuoli, 1—4
kohdan siénnoksid sovelletaan ainoastaan siltd osin kuin kyseinen valtio julkis-
tetun toteamuksen mukaisesti myéntdd virastolle jatetyn ensimmadisen hake-
muksen perusteella etuoikeuden, joka on tdssd asetuksessa sdddettyjen
edellytysten mukainen ja jolla on vastaavat vaikutukset.”

Asetuksen N:o 40/94 30 artiklassa sdddetidn seuraavaa:

"Hakijan, joka haluaa vedota aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etu-

oikeuteen, on tehtdvd etuoikeuspyynto ja toimitettava jédljennos aikaisemmasta
3

hakemuksesta, — — ”

Asetuksen N:o 40/94 31 artiklassa sdiddetdiin seuraavaa:

"Etuoikeuden vaikutuksesta etuoikeuspiivdd pidetddn yhteison tavaramerkin
hakemispdivind médritettiessd oikeuksien aiemmuutta.”
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Asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdassa sididetiddn seuraavaa:

»

— — yhteisén tavaramerkkii koskevaa hakemusta ei voida hakijan pyynnosta
muuttaa kuin hakijan nimen ja osoitteen, virheellisten ilmaisujen tai kirjoitus-
virheiden tai ilmeisten virheiden korjaamiseksi, jos tillainen korjaus ei vaikuta
huomattavasti tavaramerkkiin tai laajenna tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Jos
muutokset koskevat tavaramerkin tai tavaroiden tai palvelujen kuvausta ja jos
ndmi muutokset tehdiddn hakemuksen julkaisemisen jilkeen, hakemus julkais-
taan muutettuna.”

Asian tausta

Kantaja on tehnyt 27.5.1998 asetuksen N:o 40/93 perusteella Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalliselle rekisteriviranomaiselle sanamerkkii koskevan
yhteisén tavaramerkkihakemuksen, johon liittyy etuoikeusvaatimus; kansallinen
rekisteriviranomainen toimitti hakemuksen sisdmarkkinoiden harmonisointivi-
rastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempénd virasto).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on hakemuslomakkeen perusteella
sanamerkki TELEYE, ja korjauspyynto koskee titi tavaramerkkid tdssi muo-
dossaan.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten kos-
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kevaan 15 piivind kesidkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin
se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 ja ovat
seuraavat:

”Videojarjestelmien vilineet ja laitteet; valvonta- ja seurantajérjestelmien vilineet
ja laitteet; sisdiset televisiojarjestelmit; vilineet ja laitteet; etdvideovalvonta- ja
seurantajirjestelmat, joissa kiytetddn sisdisid televisiokameroita ja elektronisia
laitteita ldhettdmadn video-, hilytin- ja kaukomittaussignaaleja LB-standardi-
jarjestelmaverkon avulla tietokoneistettuihin esittely- ja varastointijarjestelmiin.”

Yhteison tavaramerkkihakemukseen liittyy tdlli hakemuslomakkeella esitetty
etuoikeusvaatimus, josta ilmenee, ettd tavaramerkisti TELEEYE on tehty hake-
mus 20.1.1998 Yhdysvalloissa.

Kantaja on ldhettinyt 18.6.1998 kirjeitse virastolle oikeaksi todistetun kopion
tavaramerkin TELEEYE rekistersintihakemuksesta (nro 75/420 484) Yhdysval-
loissa.

Virasto on lihettinyt 7.7.1998 telekopiona kantajalle tiedon, ettd asetuksen
N:o 40/94 27 artiklan ja yhteisén tavaramerkistid annetun neuvoston asetuksen
N:o 40/94 tdytantoonpanosta 13 pdivdnd joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 9 sdannon perusteella tavaramerkkihakemuksen
hakemispaiviksi oli annettu 27.5.1998.

Kantaja on ilmoittanut 6.8.1998 telekopiona virastolle, ettd yhteisén tavara-
merkkihakemukseen oli livahtanut kirjoitusvirhe, ja pyytinyt, ettdi tuo virhe
korjattaisiin siten, ettd merkin TELEYE sijasta hakemus koskisi merkkii
TELEEYE eli vastaisi téltd osin Yhdysvalloissa jitettyd tavaramerkkihakemusta,
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jonka sisilts ilmeni oikeaksi todistetusta kopiosta ja jonka perusteella kantaja oli
vaatinut etuoikeutta.

Vastaanotettuaan kantajan huomautukset tutkijan ilmoituksesta, jonka mukaan
asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 sddnnon perus-
teella kantajan pyytdmiid korjausta ei voitaisi suorittaa, tutkija on antanut
20.10.1998 kirjeitse kantajalle tiedoksi pidtoksensd, jonka mukaan korjausta ei
ole mahdollista tehd4, koska se vaikuttaisi huomattavasti tavaramerkkiin.

Kantaja on valittanut 11.12.1998 tutkijan pddtoksestd virastolle asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

Valitus on hyldtty 24.3.1999 tehdylld paidtokselld (jdljempénd riidanalainen
pddtos).

Valituslautakunta on todennut piitoksessidn, ettd kantajan pyytimi korjaus
vaikuttaa huomattavasti tavaramerkin alkuperiiseen kuvaukseen, koska merkit
TELEYE ja TELEEYE eroavat ddntimykseltidn ja ulkoiselta olemukseltaan ja
yleiso mieltdd ne erilaisiksi (riidanalaisen pddtoksen 13 kohta). Valitus-
lautakunnan mukaan etuoikeusvaatimuksen vaikutusta koskevalla kantajan
viitteelld ei ole ratkaisevaa merkitystd, ja vaikka yhteison tavaramerkkihake-
muksessa tarkoitetun merkin ja Yhdysvalloissa haetun merkin vililld on eroja, ei
voida katsoa, ettd tutkijan olisi pitinyt siitd ymmartds, ettd kantajan tarkoi-
tuksena on rekisterdidd yhteison tavaramerkiksi TELEEYE samalla lailla kirjoi-
tettuna kuin Yhdysvalloissa haetussa hakemuksessa, koska virhe on voinut
tapahtua silloin, kun rekisterdintid haettiin Yhdysvalloissa (riidanalaisen paa-
toksen 14 kohta). Valituslautakunta on myos katsonut, ettei kantajalla ole
aihetta moittia virastoa siiti, ettei virasto ole kiinnittinyt kantajan huomiota
kyseiseen eroon ennen etuoikeusvaatimukselle asetetun méidrdajan umpeutu-
mista, ja ettd hakijan velvollisuutena on varmistaa, ettd tdsmilleen oikeata
yhteison tavaramerkkid haetaan siddetyssd midriajassa (riiddanalaisen padtoksen
15 kohta).
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaarii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pddroksen

— midrdd, ettd yhteison tavaramerkkihakemusta nro 837096 korjataan siten,
ettd sanamerkin TELEYE sijasta hakemus koskee sanamerkkii TELEEYE

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Vaatimus, jonka mukaan virasto on velvoitettava korjaamaan tavaramerkkiha-
kemuksessa oleva kirjoitusvirhe

Kantaja vaatii, ettd virasto tulisi mé4rdtd korjaamaan yhteisén tavaramerkki-
hakemusta nro 837096 siten, ettd sanamerkin TELEYE tilalle tulisi sanamerkki
TELEEYE.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd ase-
tuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava
yhteiséjen tuomioistuimen tuomion tdytintoonpanon edellyttimat toimenpiteet.
Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvini ei siis ole antaa virastolle
tdytantéonpanoa koskevia masriyksid. Viraston asiana on tehdid johtopdatokset
timin tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-163/98,
Procter & Gamble/SMHYV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 1I-2383,
53 kohta ja asia T-331/99, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/SMHV, Giroform,
tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433, 33 kohta).

Kumoamisvaatimus

Kun otetaan huomioon ne kantajan viitteet, jotka koskevat sitd, ettd olennaisia
menettelymairiyksid on rikottu, koska riidanalaisen pditoksen perustelut ovat
ristiriitaisia, riittimé4ttomii ja/tai niissd on oikeudellisia tai tosiseikkoja koskevia
virheiti, on katsottava, ettd kanne perustuu kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmiinen kanneperuste koskee riidanalaisen pidtoksen 14 kohdassa esi-
tettyjen perustelujen riittimattomyyttd.

Toinen kanneperuste koskee riidanalaisen padtoksen 13—15 kohdassa esitettyjen
perusteluiden virheellisyytti. Kanneperusteen ensimmdisessd osassa, joka koskee
riidanalaisen piitoksen 13 ja 14 kohtaa, kantaja viittdd, ettd valituslautakunta
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on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 29 artiklaa ja 44 artiklan
2 kohtaa, niitd yhdessd tulkittuna. Kanneperusteen toisessa osassa, joka koskee
riidanalaisen pddtoksen 15 kohtaa, kantaja viittdd, ettd asetuksen No 40/94
74 artiklan 1 kohtaa ja 76 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on sovellettu vir-
heellisesti.

On syytd tarkastella ensin toisen kanneperusteen ensimmaisti osaa.

Asianosaisten vditteet ja niiden perustelut

Kantajan nikemys perustuu asetuksen N:o 40/94 29 artiklan 1 kohtaan, jonka
mukaan yhteison tavaramerkkihakemuksen tdytyy koskea sitd samaa tavara-
merkkii, johon etuoikeus perustuu. Niin ollen tutkijan olisi pitdnyt késittdd, ertd
kantajan tarkoituksena oli hakea yhteison tavaramerkkii samalla lailla kirjoi-
tettuna kuin se tavaramerkki, josta oli tehty hakemus Yhdysvalloissa. Jos ei ole
olemassa mitddn syytd, miksei tima seikka olisi ollut tutkijalle ilmeistd, ei voida
myoskiin katsoa, ettd nididen kahden tavaramerkin vilisen eroavuuden korjaa-
minen olisi huomattava muutos.

Kantajan mukaan riidanalaisen paitoksen perusteluiden 13 ja 14 kohta ovat
keskendin ristiriitaisia, koska 13 kohdan mukaan E-kirjaimen lisddminen haet-
tuun tavaramerkkiin TELEYE vaikuttaa huomattavasti tavaramerkkiin ja koska
14 kohdan mukaan ei ollut mitddn syytd katsoa, ettd tutkijan olisi pitdnyt
ymmartid, ettd hakijan tarkoituksena oli rekistersidd yhteison tavaramerkki
TELEEYE Kkirjoitettuna tdysin samalla lailla kuin se tavaramerkki, josta oli
jatetty hakemus Yhdysvalloissa. Huolimatta siitd, kumpi ylla mainituista perus-
teluista on virheellinen, viraston olisi joka tapauksessa pitinyt korjata tavara-
merkkii asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Kun yhteisén tavaramerkkihakemusta korjataan siten, ettd merkistd tulee
identtinen etuoikeusvaatimuksessa esitetyn tavaramerkin kanssa, jotta kyse olisi
samasta tavaramerkistd, ei siind kantajan mielesti ole kyse haetun tavaramerkin
muuttamisesta, ja toisin kuin valituslautakunta on todennut riidanalaisen paa-
téksen 14 kohdassa, silld seikalla, ettd virhe olisi voinut sattua haettaessa tava-
ramerkkia TELEEYE Yhdysvalloissa, ei ole tdtd taustaa vasten mitdin
merkitystd. Niin ollen riidanalaisen pidtoksen 14 kohdassa esitetyt perustelut
ovat virheellisia.

Viraston mielestd kantaja tulkitsee viddrin asetuksen N:o 40/94 44 artiklan
2 kohtaa, kun kantaja katsoo, ettd sanat "huomattava” ja ”ilmeinen” ovat toi-
sistaan riippuvaisia, koska viraston mukaan virhe voi olla huomattava sen kui-
tenkaan olematta ilmeinen ja pidinvastoin, eli virhe saattaa olla ilmeinen, mutta ei
huomattava.

Virasto viittdd, ettdi se kidyttdd asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan
soveltamisessa tiettyd menetelmii, jotta seuraavien kahden vaatimuksen vililla
vallitsisi oikeudenmukainen tasapaino. Ensimmadinen eli “kohtuullisuus”-vaati-
mus koskee sitd, onko kyse erehdyksesti tai ilmeisestd virheestd, ja tdlld pyritddn
hakijan edun turvaamiseen; toinen eli ”tiukkuus”-vaatimus liittyy siihen, ettd on
otettava huomioon kolmansien etu silloin, kun viraston hyviksyma tavaramerkki
eroaa alun perin haetusta tavaramerkisti. T4td menetelmdi sovellettaessa virasto
ei kuitenkaan tutki erehdysti tai ilmeistd virhettd, jos se katsoo, ettd korjaus on
joka tapauksessa huomattava eiki muutosta nidin saada tehda.

Sen midrittimisestd, onko kyseessi erehdys tai ilmeinen virhe, virasto toteaa, ettd
arvioidessaan, oliko hakijan tarkoituksena todellakin hakea yhteisén tavara-
merkkid siind muodossa kuin tavaramerkkii on muutettu, virasto ottaa huo-
mioon ne asiakirjat, jotka silli on kiytettivissidn, kun se alkaa kasitelld
hakemusta, ja etti ainoastaan poikkeustapauksissa hakija voi asettaa kyseen-
alaiseksi ndistd asiakirjoista ilmenevin ilmeisen tarkoituksensa toimittamalla
myohemmin todellista, hakemuksen teon aikaista tarkoitustaan koskevaa selvi-
tysaineistoa.
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Virasto lisdd, ettd tima menettelytapa on sopusoinnussa yhteisén tavaramerkisti
20 joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen antamiseen liittyvdn neu-
voston kokouksen poytdkirjaan merkittyjen neuvoston ja Euroopan yhteisdjen
komission yhteisten lauselmien kanssa (VL SMHV 1996, s. 607, 613) ja erityi-
sesti lauselman nro 16 kanssa, jossa todetaan, ettd ” — — ilmeisilld virheilld
tarkoitetaan sellaisia virheitd, jotka ilmiselvisti vaativat korjaamista, eli tarkoi-
tuksena ei ole voinut olla muunlaisen kuin korjauksesta ilmenevin hakemuksen
rekeminen”,

Téssi tapauksessa virasto katsoo, ettd valituslautakunnalle hakijan tekemai virhe
ei ollut ilmeinen.

Sen arvioimisesta, onko haetun tavaramerkin muuttaminen huomattavaa, virasto
toteaa, ettd se soveltaa objektiivisia arviointiperusteita, kun se vertaa hake-
muksessa esitettyd tavaramerkkii siihen tavaramerkkiin, joksi tima alkuperdinen
tavaramerkki halutaan muuttaa, ratkaistakseen, vaikuttaako muutos tavara-
merkisti saatavaan kokonaisvaikutelmaan. Koska kaikki korjaukset tavara-
merkkiin tarkoittavat muuttamista, ei korjausta hyviksytd, jos lopputuloksena
on uusi tavaramerkki, joka poikkeaa huomattavasti siitd tavaramerkisti, jota on
haettu. Kun kyse on sanamerkistd, on tutkijan otettava huomioon korjauksen
vaikutus kyseisen tavaramerkin ulkondkoon, ddntimistapaan ja merkityssi-
sdltoon, kun tavaramerkkii tarkastellaan kokonaisuutena, ja kolmansien henki-
liden nédkokulma, kun he tekevdt virastossa vireilli olevista yhteisén
tavaramerkkihakemuksista tavaramerkkitutkimuksia voidakseen ratkaista, min-
kilaiset merkit ovat rekisterdintikelpoisia.

Virasto katsoo, ettd haettu tavaramerkki TELEYE ja aiempi tavaramerkki
TELEEYE osoittautuvat huomattavan erilaisiksi ei pelkistidin foneettisesti —
yhden tavun lisddmisen johdosta — ja kasitteellisesti, koska etuliite TELE tuo
mieleen kaukoviestintdalaan liittyvit tavarat ja palvelut, kun taas etuliite TEL
ndyttda viittaavan suppeampaan alaan eli puhelintavaroihin tai -palveluihin,
vaan myos visuaalisesti, koska sana TELEEYE on selvisti yhdyssana.
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Virasto kiistd4 lopuksi kantajan viitteen siité, ettd tutkijan olisi pitdnyt ymmar-
tdd etuoikeusvaatimuksen johdosta, ettd yhteisén tavaramerkin kirjoitustavan
haluttiin olevan sama kuin aikaisemmassa Yhdysvalloissa jétetyssd tavara-
merkkihakemuksessa. Virasto katsoo, ettei tutkijalla ollut mitdén syyti olettaa,
ettd se tavaramerkki, joka ilmenee Yhdysvalloissa jitetystd tavaramerkkihake-
muksen kopiosta, kuvasi hakijan todellista ja ilmeistd tarkoitusta, koska etu-
oikeusvaatimuksessa ja sen mukana olleessa saatekirjeessd oli nimenomaan
viitattu tavaramerkkiin TELEYE. Virasto vahvistaa lisiksi, ettd vasta hake-
mispiivin antamiseen liittyvissi tarkastuksessa ja hakemuksen muodollisuuksiin
liittyvin tarkastuksen yhteydessi — eikd niitd ollut tehty — kyseiset ristiriitai-
suudet olisivat voineet nousta esiin, mutta ei ole varmaa, olisivatko kyseiset ris-
tiriitaisuudet paljastuneet niissidkddn tarkastuksissa, koska valituslautakunnan
mukaan virhe ei ollut ilmeinen.

Kun riidanalaisessa pidtoksessid viitattiin mahdolliseen virheeseen, joka saattoi
olla Yhdysvalloissa jitetyssi hakemuksessa, oli se ainoastaan otettu esimerkiksi
siitd, ettd sellaisessa tapauksessa, jossa tietyt lisitiedot poikkeavat siitd nimen-
omaisesta tarkoituksesta, joka ilmenee etuoikeusvaatimuksesta ja etuoikeuden
tueksi esitetyn asiakirjan saatekirjeesti, tutkija ei voi tehdd sellaista pddtelmas,
ettd yhteisén tavaramerkkihakemus on virheellinen. Jos asia olisi niin, ei etu-
oikeusvaatimusta voitaisi koskaan hyldtd, koska etuoikeusvaatimusta ei tarvitsisi
endd asetuksen N:o 40/94 29 artiklan mukaisesti todellisuudessa tutkia eikd
ottaa huomioon sitd, ettd etuoikeusvaatimusten perusteena olevissa tavara-
merkkihakemuksissa olevat tiedot eroavat niistd tiedoista, jotka ovat yhteison
tavaramerkkihakemuksessa.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Koska valituslautakunta on riidanalaisen piddtoksensi 14 ja 15 kohdassa hyldn-
nyt etuoikeusvaatimuksen sisiltdvdd yhteison tavaramerkkihakemusta koskevan
korjauspyynnon silld perusteella, ettd timi korjaus vaikuttaa huomattavasti
tavaramerkkiin, tutkittaessa, onko valituslautakunta soveltanut virheellisesti
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asetuksen N:o 40/94 29 artiklaa ja 44 artiklan 2 kohtaa, joissa sdddetdin etu-
oikeudesta ja tavaramerkkihakemuksen mahdollisesta peruuttamisesta, rajoitta-
misesta ja muuttamisesta, on aiheellista analysoida ensiksi sitd, mikd on niihin
kahteen artiklaan sisiltyvien sddnnosten tarkoitus.

Asetuksen N:o 40/94 29 artiklassa sdddetyn etuoikeuden osalta on syytid
korostaa sitd, ettd tdmid oikeus pohjautuu teollisoikeuden suojelemisesta
20 piivind maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen (jdljempana
yleissopimus), sellaisena kuin sitd on myohemmin useasti tarkistettu, 4 artiklaan
ja ettd kaikki yhteison jasenvaltiot ovat sopimuspuolina tissd yleissopimuksessa.

Etuoikeudella, joka on yksi yleissopimuksen olennaisista tukipylviistd, yleis-
sopimuksen laatijat ovat halunneet mahdollistaa sen, ettd henkilot, joihin
sovelletaan yleissopimuksen jonkin sopimuspuolen (jiljempidnid unionivaltio)
oikeutta, voisivat hakea rekisterdintii muissa unionivaltioissa jalkikiteen, koska
hakemuksen yhtiaikainen jdttiminen kaikissa unionimaissa on mahdotonta, ja
ndin ollen yhdessd unionimaassa mydnnetty suoja muodostuu laajuudeltaan
kansainviliseksi ilman moninkertaisia muodollisuuksia. Timid on yksi niistd
yleissopimuksen mairdyksistd, joilla pyritddn koordinoimaan teollisoikeuksien
suojaa koko unionin alueella.

Yleissopimuksessa on sdiddetty titd tarkoitusta varten kuuden kuukauden mai-
rdajasta, jonka kuluessa tavaramerkin hakija, joka on jdttinyt hakemuksen
yhdessd unionimaassa, voi hakea samaa tavaramerkkid muissa unionimaissa
ilman, ettd kolmansien mahdolliset samaa tavaramerkkii koskevat hakemukset
muodostaisivat estettd yhdelle tai useammalle mydhemmille hakemukselle.
Yleissopimuksen alkuperiisessi tekstissd etuoikeuteen kohdistui kuitenkin tirkei
rajoite, jonka mukaan etuoikeuden kiyttiminen ei voinut rajoittaa kolmansien
oikeuksia, mutta timin rajoitteen poistaminen on laajentanut etuoikeuden
ulottuvuutta ja korostaa sitid, miten tirkedd on saavuttaa etuoikeuden padmairi
eli se, ettd samaa tavaramerkkii koskevan myohemmin hakemuksen jittiminen
samaistetaan aikaisempaan hakemukseen, kun kyse on hakijan oikeudesta tiet-
tyyn tavaramerkkiin.
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Etuoikeus takaa siis tavaramerkin hakijalle rajoitetuksi ajaksi sen, ettei hdnen
oikeuksiinsa vaikuta se, ettd kolmannet henkildt saattavat hakea samaa tavara-
merkkid etuoikeutta koskevan miirdajan kuluessa.

Asetuksen N:o 40/94 29—31 artiklaan on sisillytetty etuoikeuden myontamisti
koskevat omat sdidnnokset, joissa noudatetaan yleissopimuksen jérjestelmid ja
myonnetdin siten etuoikeus sellaisille hakemuksille, jotka on tehty sellaisessa
valtiossa, joka on unionin jisenvaltio tai Maailman kauppajirjeston perus-
tamissopimuksen osapuoli.

Etuoikeus perustuu aikaisempaan tillaisessa valtiossa jitettyyn tavaramerkki-
hakemukseen, ja siind on kyse siini mielessd itsendisestd oikeudesta, ettd etu-
oikeus ei ole sidoksissa kyseisen hakemuksen myshempién hyviksymiseen tai
hylkiimiseen. Kun yhteisén tavaramerkkihakemukseen liittyy  etu-
oikeusvaatimus, tistd oikeudesta tulee tavaramerkkihakemuksen olennainen osa,
koska etuoikeusvaatimuksen perusteella madrdytyy yksi hakemuksen olennaisista
tunnusmerkeisti, eli oikeuksien aiemmuuden miirittelemisen kannalta tavara-
merkin hakemispdivd on sama piivi kuin se, jolloin aiempi hakemus on esitetty.
Niin ollen aikaisemman hakemuksen ja myohemmin hakemuksen vilisend
aikana jatettyihin hakemuksiin tai syntyneisiin oikeuksiin ei voida vedota hakijaa
tai tulevaa haltijaa vastaan.

Kun asetuksen N:o 40/94 29 artiklan perusteella esitetdidn etuoikeusvaatimus, se
seikka, ettd hakijan tarkoituksena on ollut hakea samaa tavaramerkkid kuin se,
johon etuoikeus perustuu, ei tarkoita kuitenkaan siti, ettd etuoikeusvaatimuksen
tutkiminen olisi tarpeetonta ja ettei, kuten virasto on viittinyt, etuoikeutta voi-
taisi koskaan hyliti, koska etuoikeuden tukena olevat asiakirjat vahvistaisivat
viraston mukaan tilloin virastoa pakottavalla tavalla kantajan tarkoituksen.

Yhteisén tavaramerkkihakemusta, johon liittyy etuoikeusvaatimus, ei nimittdin
voida hyviksyd automaattisesti sellaisen ehdottoman olettaman perusteella, ettd
hakijan tarkoituksena on hakea samaa merkkid kuin se, johon etuoikeus koh-
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distuu, vaan viraston on hakemusta tutkiessaan arvioitava, tdyttyvitké kaikki
muodolliset ja aineelliset edellytykset.

Kun, kuten nyt kisiteltdvdni olevassa asiassa, etuoikeuden tueksi esitetty asia-
kirja poikkeaa siitd nimenomaisesta tahdonilmauksesta, joka ilmenee etu-
oikeusvaatimuksesta ja kyseiseen asiakirjaan liittyvistd saatekirjeestd, viraston
on meneteltivi siten, ettd tarkasteltuaan etuoikeusvaatimusta ja saatuaan hakijan
tekemit kyseistd eroavuutta koskevat huomautukset virasto madrittdd tdmin
eroavuuden luonteen ja hakijan tarkoituksen ja vahvistaa, onko hakijan tarkoi-
tuksena todellakin ollut rekisterdidd yhteisén tavaramerkiksi sama tavaramerkki
kuin se, jota on haettu aikaisemmin, ja tilli tavoin tismentii rekister6in-
tihakemuksen sisillon.

Niissd olosuhteissa, toisin kuin kantaja viittdd, ei edelldi mainitun eroavuuden
perusteella yksin voida tehdd sitd paitelmid, ettd sen seikan, ettd kantaja halusi
yhteison tavaramerkin olevan samassa kirjoitusasussa kuin aikaisemmin haetun
tavaramerkin, olisi tdytynyt olla ilmeistd tutkijalle.

Kantaja ldhetti 6.8.1998 telekopiona korjauspyynnén, jossa hin korosti, ettd
kantajan yhtickumppanit Yhdysvalloissa olivat kiinnittineet huomion kirjoitus-
virheeseen, jonka he olivat tehneet kantajalle osoitetussa kirjeessd, kun he olivat
pyytidneet kantajaa jattimiin yhteison tavaramerkkihakemuksen tavaramerkkii
TELEYE varten. Virasto on pystynyt selvisti toteamaan, ja sitd virasto ei ole
kiistanyt, ettd kyseessd oli kirjoitusvirhe ja ettd kantajan tarkoituksena oli
rekister6idd kantajan aiempi tavaramerkki TELEEYE; virasto kuitenkin paitti
hyldtd pyydetyn korjauksen, koska se katsoi, ettd korjaus olisi vaikuttanut huo-
mattavasti alun perin haettuun yhteisén tavaramerkkiin.

Asetuksessa N:o 40/94 sididetddn, ettd yhteison tavaramerkkihakemusta on
mahdollista muuttaa hakijan pyynnosti 44 artiklan 2 kohdassa mainituissa
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tapauksissa ja tietyilli ehdoilla, eli muun muassa virheellisten ilmaisujen tai
kirjoitusvirheiden tai ilmeisten virheiden korjaaminen on mahdollista, jos til-
lainen korjaus ei vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin. Kun lainsd4tdjd on
sddtinyt tdstd mahdollisuudesta, se on pyrkinyt kahteen pddmairddn. Lainsda-
t4jd on ensinnikin halunnut vilttdd ne haitat, joita aiheutuisi siité, ettd kaikki
korjaukset tavaramerkkihakemukseen ovat kiellettyjd, ja joista yksi olisi se, ettd
hakijan olisi jatettdvi uusi hakemus. Toiseksi, kun lainsd4tdjd on rajoittanut titd
mahdollisuutta asettamalla sen ehdon, ettid korjaus ei saa vaikuttaa huomatta-
vasti tavaramerkkiin, lainsditdjd on tahtonut vilttdd vidrinkédyttotapaukset, joita
saattaisi aiheutua lilan vapaasta korjausjdrjestelmistd, ja ndin se on tahtonut
suojella kolmansien etuja merkkien saatavillaolon suhteen.

Lisdksi on huomattava se seikka, ettd nyt esilld olevassa asiassa haetun tavara-
merkin korjauspyyntd on suoraan sidoksissa etuoikeusvaatimukseen siind mie-
lessd, ettd korjauksella pyritdin muuttamaan haetun yhteisén tavaramerkin
kirjoitusasua niin, etti se vastaa aiemmin haetun tavaramerkin kirjoitusasua;
tdimd ilmenee siitd, kun niitd kahta tavaramerkkii verrataan keskenddn siind
muodossa kuin ne on esitetty virastolle jdtetyissd yhteison tavaramerkin hake-
muslomakkeessa ja siind hakemuksessa, johon etuoikeus perustuu, seké kantajan
virastolle esittimistd perusteluista. Tami seikka on otettava huomioon tulkit-
taessa sitd edelld mainittua edellytysti, ettei korjaus saa vaikuttaa huomattavasti
tavaramerkkiin.

Kun otetaan huomioon se, ettd asetuksen No 40/94 29 artiklan mukaan yhteison
tavaramerkkihakemuksen on sisilloltddn vastattava aikaisempaa hakemusta, ja
toisaalta kyseessi olevan erehdyksen luonne ja kantajan selvisti ilmaisema tar-
koitus rekisterdidd tavaramerkiksi sama tavaramerkki, jonka perusteella etu-
oikeutta on vaadittu, on niin ollen todettava, ettd pyydetyssd korjauksessa ei ole
kyse vddrinkdytostd eikd silli muuteta huomattavasti tavaramerkkié,

Sills, ettd kantajalle annetaan mahdollisuus hakea kyseessd olevassa asiassa
tavaramerkin korjaamista 44 artiklan 2 kohdan perusteella, ei mydskian loukata
sitd kolmansien suojaamista koskevaa vaatimusta, joka ilmenee 29 artiklassa
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sdddetystd kuuden kuukauden miidrdajasta. Tosin tdlldi mdaardajalla pyritddn
suojelemaan kolmansien etuja, koska kolmansien kannalta ei ole asianmukaista,
ettd etuoikeus on voimassa lilan kauan eivitkd he siis tind aikana voi pétevisti
saada haluamiaan oikeuksia, mutta on katsottava, ettd kyseiselli miiriajalla
suojataan myos hakijan etuja, koska hakijan on saatava tietyn ajanjakson aikana
huolehtia tavaramerkkisuojan kansainvilisestd laajentamisesta.

Valituslautakunta on ndin ollen riidanalaisen pdétoksen 13 ja 14 kohdassa vir-
heellisesti perustanut harkintansa niihin kriteereihin, jotka ilmenevit timin
tuomion 33 kohdasta, eikd se ole ottanut huomioon kaikkia edelld esitettyjd
nidkokohtia eikid sitd, ettd etuoikeuden vaatimisella voi olla vaikutusta sithen,
miten on ratkaistava, onko kantajan pyytimilld korjauksella huomattavaa vai-
kutusta tavaramerkkiin.

Téstd seuraa, ettd kanteen on katsottava olevan perusteltu, eikid toisen kanne-

? . ! R ? . .
perusteen toista osaa ja ensimmdistd kanneperustetta ole tarpeen tutkia. Niin
ollen riidanalainen pddtds on kumottava.

Oikeudenkayntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hidvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska virasto on hivinnyt asian
ja kantaja on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoi-
tettava vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan seki korvaamaan kantajan
oikeudenkayntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmi-
sen valituslautakunnan 24.3.1999 tekemi pidtés (asia R 219/1998-1)
kumotaan,

2) Virasto vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkayntikulut.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 15 piivind marraskuuta 2001.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja presidentti
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