Asia T-57/03

Société provencale d’achat et de gestion (SPAG) SAS
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Sanamerkki-tyyppisti yhteisén
tavaramerkkia HOOLIGAN koskeva hakemus — Aikaisemmat sanamerkit OLLY
GAN — Tosiseikat tai oikeudelliset seikat, joita ei ole esitetty SMHV:lle —
Tutkittavaksi ottaminen — Sekaannusvaara

Yhteistjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
122005 . . . . oL L e s e s s e e e s -

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisdjen tuomioistuimissa
— Viitemenettelyi koskevan valituslautakunnan pidtoksen laillisuus — Riitauttaminen
uusien oikeudellisten seikkojen perusteella — Hyvéiksymisedellytykset

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta)
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2. Yhteisén tavaramerkki — Menettelysddnnikset — Viitemenettely — Tutkimisen
rajoittaminen esitettyihin perusteisiin — Aikaisemman tavaramerkin tunnettuus —
Osapuolten velvollisuus esitidd tosiseikat ja todisteet tdmdn tueksi — Aikaisemman
tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky — Tutkiminen viran puolesia

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artikla)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin midritelmé ja hankkiminen —
Subteelliset hylkiysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara

haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vidlilld —

Sanamerkit HOOLIGAN ja OLLY GAN

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Yhteistn tavaramerkisté annetun asetuk-
sen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
loppuosasta seuraa, ettd kun sisimarkki-
noiden harmonisointiviraston (tavara-
merkit ja mallit) valituslautakunta rat-
kaisee valituksen, joka on tehty paatok-
sestd, jolla viitemenettely pédtettiin, se
voi perustaa p#itoksensd vain asian-
omaisen osapuolen esittimiin suhteelli-
siin hylkdysperusteisiin seki osapuolten
esittiimiin niihin liittyviin tosiseikkoihin
ja todisteisiin.

Koska suhteellisen hylkdysperusteen tai
minki tahansa muun sddnnoksen, johon
osapuolten esittdmien vaatimusten
tueksi vedotaan, soveltamiskriteerit ovat
luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toi-
mitettuja oikeudellisia seikkoja, tdma
pitee myos oikeuskysymykseen, jota on
vilttimitti tarkasteltava osapuolten esit-
timien perusteiden arvioimiseksi ja vaa-
timusten hyviksymiseksi tai
hylkddmiseksi, vaikka osapuolet eivit
olisi esittineet kantaansa tistd kysymyk-
sestdl ja vaikka virasto ei olisi lausunut
tista seikasta. Jos viitetddn, ettd virasto
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on toiminut sidntdjenvastaisesti osa-
puolten vaatimuksia kisitellessddn esi-
merkiksi loukkaamalla kontradiktorista
periaatetta, timi vditetty sifintojenvas-
taisuus on myds osa asian oikeudellista
kehysti.

Tastd seuraa, ettd ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa esitetyt oikeu-
delliset seikat, joita ei ole aikaisemmin
esitetty viraston yksikoissd ja jotka kos-
kevat oikeuskysymysts, joka ei ole vilt-
timidtén asetuksen N:o 40/94
asianmukaisen soveltamisen varmista-
miseksi, kun otetaan huomioon osapuol-
ten esittimit perusteet ja vaatimukset,
eiviit voi vaikuttaa suhteellisen hylkiys-
perusteen soveltamista koskevan valitus-
lautakunnan ratkaisun laillisuuteen,
koska ne eiviit ole osa valituslautakun-
nassa esitettyd asian oikeudellista
kehystdi. Ne on nidin ollen jétettivi
tutkimatta.




SPAG v. SMHV — DANN JA BACKER (HOOLIGAN)

Kun oikeussddnt6éd on puolestaan sovel-
lettava tai oikeuskysymys on ratkaistava
asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen
soveltamisen varmistamiseksi, kun ote-
taan huomioon osapuolten esittimit
perusteet ja vaatimukset, tihin kysy-
mykseen liittyvd oikeudellinen seikka
voidaan esittid ensimmdistd kertaa
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa.

Prosessuaalisen yhdenvertaisuuden peri-
aatteen mukaisesti kantajia ja ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimessa
esiintyvia viliintulijoita koskevat samat
tutkittavaksi ottamista koskevat s#innot.

(ks. 21-23 kohta)

Vaikka yhteison tavaramerkistid annetun
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan
sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) on tutkittava
kailki perusteet, jotka koskevat tavara-
merkin tunnettuuteen perustuvaa erot-
tamiskykyi, ndin ei ole, jos osapuoli ei
vetoa aikaisempien tavaramerkkien tun-
nettuuteen eikd timin tunnettuuden
tueksi esitettyihin todisteisiin. Yhtaalta
siltd osin kuin tavaramerkin tunnet-
tuutta tarkastellaan niytostid erillain
puhtaan olettaman perusteella, osapuol-
ten on tismenneltivd riittiviisti vaati-
mubksensa, jotta virasto voi lausua asian-
mukaisesti niiden viitteistd. Tunnettun-
den arviointi perustuu toisaalta peri-
aatteessa tosiseikkoihin, jotka

osapuolten on esitettdvi. Kun viitteen
tehnyt osapuoli haluaa vedota sithen,
ettd sen tavaramerkki on tunnettu, sen
on esitettdvd tosiseikat ja mahdollisesti
todisteet, joiden perusteella virasto voi
tarkistaa téllaisen viitteen todenperii-
syyden.

Aikaisemman tavaramerkin ominaisuuk-
siin perustuvan erottamiskyvyn osalta on
puolestaan todettava, ettd viraston on
tutkittava tarvittaessa viran puolesta
tdmi seilka viitteen tekemisen jilkeen.
Erona tunnettuuteen ominaisuuksiin
perustuvan erottamiskyvyn arviointi ei
edellytd tosiseikkoja, jotka osapuolten
olisi toimitettava. Timi arviointi ei
mydskidn edellytd sitd, ettd osapuolet
esittdisivit perusteita tai perusteluja
ominaisuuksiin perustuvan erottamisky-
vyn osoittamiseksi, koska yksin viraston
on selvitettavi sen olemassaolo ja arvioi-
tava sitd sen aikaisemman tavaramerkin
valossa, johon viite perustuu.

(ks. 30 ja 32 kohta)

Sanamerkin HOOLIGAN, jonka rekiste-
réintid yhteison tavaramerkiksi on
haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen Iuokkaan 25 kuuluvia "vaat-
teita ja pddhineitd” varten, ja kansainvi-
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liseksi tavaramerkiksi, joka on voimassa
muun muassa Portugalissa, ja kansalli-
seksi tavaramerkiksi Ranskassa muun
muassa kyseisen luokituksen samaan
luokkaan kuuluvia vaatteita varten aikai-
semmin rekisterdityjen sanamerkkien
OLLY GAN vililld ei ranskalaisten ja
portugalilaisten keskivertokuluttajien
keskuudessa ole sekaannusvaaraa, koska
kyseiset merkit ovat foneettisesta saman-
kaltaisuudestaan huolimatta visuaalisesti
ja kisitteellisesti erilaiset, eikd voida
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viittad, ettd ajkaisemmat tavaramerkit
olisivat ominaisuuksiensa vuoksi erittdin
erottamiskykyisid, joten kohdeyleisé ei
sekoita hakemuksen kohteena olevaa
tavaramerkkii aikaisempiin tavaramerk-
keihin erityisesti vaatetusalalla.

(ks. 56, 62, 65, 67 ja 69 kohta)




