TUOMIO 22.6.2004 — ASIA T-66/03

. YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 piiviini kesikuuta 2004 "

Asiassa T-66/03,

Koffiebranderij en Theehandel ”Drie Mollen sinds 1818” BV, kotipaikka
’s-Hertogenbosch (Alankomaat), edustajanaan asianajaja P. Steinhauser, prosessio-
soite Luxemburgissa, :

kantajana,
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinééin J. Novais Gongalves ja S. Laitinen,

vastaajana,
SMHV:n valituslautakunnassa kdydyn menettelyn vastapuolena
Manuel Nabeiro Silveira, LI, kotipaikka Campo Maior (Portugali),

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.12.2002
tekemistd paatoksestd (asia R 270/2001-2), joka koskee Kofﬁebranderl) en
Theehandel "Drie Mollen sinds 1818” BV:n ja Manuel Nabeiro Silveria, L% valistd
vilitemenettelyé,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.2.2003 jitetyn
kanteen,

ottaen huomioon SMHV:n ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.6.2003
jittdmén vastineen,

pidettydén asiassa 20.1.2004 istunnon, johon kantaja ei osallistunut,

on antanuf seuraavan

tuomion

Asian tausta

Manuel Nabeiro Silveira, L jitti yhteisén tavaramerkisti 20 piivand joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla,
sellaisena kuin se on muutettuna, sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) tavaramerkkihakemuksen 15.6.1998.
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Kuviomerkki, jonka rekistersintid haettiin, muodostuu seuraavasta merkisté:

Haetulla tavaramerkilld tarkoitetaan kahvia, eli tavaraa, joka kuuluu tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15 paivind kesdikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen Iuokkaan 30, sellaisena kuin tim# sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna.

Hakemus on julkaistu Yhteison tavaramerkkilehden 8.3.1999 ilmestyneessd nume-
rossa 17/1999. ‘

Kantaja teki 6.4.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla véitteen
timén tavaramerkin rekisterdintii vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin ja
niiden aikaisempien tavaramerkkien vélill4, joiden haltija kantaja on.
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Aikaisemmilla tavaramerkeilld, joihin viitteen tueksi on vedottu, suojataan
sanamerkkid GALA ja tarkoitetaan Nizzan sopimuksen Iuokkaan 30 kuuluvia
tavaroita, erityisesti kahvia ja/tai teetd. Kyse on seuraavista tavaramerkeist:

kreikkalainen kansallinen tavaramerkki (nro 32533), jolla tarkoitetaan kahvia ja
teetd

kaksi Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterditya kansallista tavaramerkkid
(tavaramerkki nro 870174, jolla tarkoitetaan kahvia ja teet, ja tavaramerkki
nro 1469857, jolla tarkoitetaan muun muassa kahvia ja teeti)

Beneluxissa rekisterdity tavaramerkki (nro 042335), jolla tarkoitetaan kahvia ja
teetéd

Ranskassa, Italiassa ja Itdvallassa voimassa oleva kansainvilinen tavaramerkki
(nro R210550), jolla tarkoitetaan kahvia ja teeti

Portugalissa voimassa oleva kansainvilinen tavaramerkki (nro 570004), jolla
tarkoitetaan teetd.

SMHV:n viiteosasto hylkisi viitteen 29.1.2001 tekemalldin paatokselld silli
perusteella, ettd vaikka haetulla tavaramerkilli ja aikaisemmilla tavaramerkeilld
katetut tavarat ovat samoja, merkit eivit ole samankaltaisia eiki minkédnlaista
sekaannusvaaraa niin ollen ole.
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Kantaja haki 16.3.2001 muutosta tdhin péatokseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
nojalla vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen
soveltamiseen.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési timén valituksen 17.12.2002 tekeméllddn
paitokselli (jaljempénd riidanalainen p#itds). Valituslautakunta katsoi, ettd sekaan-
nusvaaraa ei ole, koska kyseiset tavaramerkit eivit ole samankaltaisia ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssiséllon osalta.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

. — velvoittaa SMHV:n epaéméin haetun tavaramerkin rekisterinnin

— velvoittaa SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkayntikuluistaan.

SMHYV vaatii, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaé kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Vaatimusten ensimmdinen pddkohta, joka koskee riidanalaisen pidtoksen kumoa-
mista

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ennen kaikkea kahteen kanneperusteeseen, joista
ensimmiinen perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheelliseen soveltamiseen ja toinen puolestaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan virheelliseen soveltamiseen, nimé molemmat artiklat Iuettuina yhdessi
kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan kanssa.

Kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheelliseen soveltamiseen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, etté kyseessi olevilla tavaramerkeillil tarkoitetut tavarat ovat samoja,
ettd kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ja ettd niiden vililli on niin ollen
sekaannusvaara,

Kantajan mukaan valituslautakunta ei kiinnittinyt riittivisti huomiota siihen, etti
tavaramerkki GALA on hyvin tunnettu ja ettd kahvia myydién markkinoilla, joilla
tieto tavarasta kulkee ennen kaikkea suullisesti, miki tekee kyseisten tavaramerkkien
lausuntatavan samankaltaisuuden erityisen merkittiviksi.
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Kantaja vetoaa lisiksi siihen, ettd koska Kiistetyn tavaramerkin sanaosan neljd
ensimmiisti kitjainta ovat samoja kuin aikaisempien tavaramerkkien sanamerkkien

kirjaimet, yleisé paityy automaattisesti ajattelemaan, ettd nim tavarat ovat perdisin
keskeniiin taloudellisessa etuyhteydessi olevista kaupallisista lahteistd.

sene e

SMHV torjuu kantajan viitteet ja viittdd, ettd riidanalaista pddtostd ei rasita
minkéénlainen oikeudellinen virhe.

— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistercidd, jos sen vuoksi,
etti se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan mukaan
aikaisemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan jésenvaltiossa rekisterdityja tavaramerk-
keji tai kansainvilisesti rekisterdityja tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus
on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopéivéé.

Kisiteltdvini olevassa tapauksessa aikaisemmat kansalliset ja kansainviliset
tavaramerkit on rekisterdity Kreikassa, Benelux-maissa, Yhdistyneessd kuningas-
kunnassa, Portugalissa, Ranskassa ja Italiassa. Sekaannusvaaran arvioinnissa on niin
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ollen otettava huomioon yleison nikskanta kyseisiss jiasenvaltioissa. Koska tavarat,
joita aikaisemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan, ovat tavanomaisia kulutushyodyk-
keitd, kyseinen yleis6 muodostuu keskivertokuluttajista.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiss
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksesti tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksisti.

Tdmdn saman oikeuskéytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmirtad kyseessid olevat merkit sekd
tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysti kyseisessi
tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuus seki niill tarkoitettujen tavaroi-
den tai palvelujen samankaltaisuus keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01,
Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2831, 31-33 kohta oikeuskéytintéviittauksineen),

Asianosaiset ovat yksimielisid siitd, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu
tavara (kahvi) ja aikaisemmilla tavaramerkeilla tarkoitetut tavarat (kahvi ja tee) ovat
samoja tai samankaltaisia.

Kanteen johdosta annettava piitds riippuu ndin ollen kyseessi olevien merkkien
samankaltaisuuden asteesta. Kuten vakiintuneesta oikeuskiytinnosti ilmenee,
kyseessd olevien merkkien visuaalisen, auditiivisen tai kisitteellisen samankaltai-
suuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niisti syntyvésn
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja
hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — DPash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335,
47 kohta oikeuskiytintoviittauksineen).
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Mitd ensiksikin tulee kyseessd olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuuteen,
haetun tavaramerkin sanaosan nelji ensimmdistd kirjainta ovat samoja kuin ne
kirjaimet, joista aikaisempien tavaramerkkien suojaama sanamerkki muodostuu.
Kyseessi olevien kahden sanan eli sanojen Galdxia ja Gala pituus on kuitenkin
selviisti erilainen. Lisiksi sanan Galéxia nelji ensimmdistd kirjainta eivét ole
osatekiji, joka ymmirrettiisiin erillisend kyseisen sanan loppupditteestd (xia).
Kyseisia kirjaimia ei ennen kaikkea ole erotettu tistd loppupédtteestd, niitd ei ole
kirjoitettu eri tavalla ja mikéén ei muullakaan tavoin erota niitd loppupéétteestd xia.
Sanaosa Galdxia ymmirretdan niin ollen kokonaisuutena eikd sanana, joka
muodostuu useista tekijoisti, muun muassa sanasta Gala. Lopuksi on todettava,
ettd haettu tavaramerkki on kuviomerkki: mustalla pohjalla oleva valkoisen
ympiréimd punainen kirjoitus on siis olennainen osa haettua merkkid, ja se
vaikuttaa hallitsevalta kyseisen merkin ulkoasun osalta. Nin ollen on valitus-
lautakunnan tavoin todettava (riidanalaisen paitoksen 19 kohta), etté kyseiset merkit
eivit ole ulkoasun osalta samankaltaisia.

Miti sitten tulee kyseisten merkkien mahdolliseen samankaltaisuuteen lausuntata-
van osalta, SMHV on perustellusti todennut, etti sanojen Gala ja Galdxia vélilld on
merkittivid eroja. Etenkin tavujen mérd on erilainen. Lisdksi sanan Galaxia keskelld
oleva konsonantti x, jota seuraavat vokaalit i ja a, on kyseisen sanan auditiivisen
ymmirtimisen kannalta iskevd, ja kuluttaja havaitsee kyseisen konsonantin. Tastd
seuraa, ettd kyseiset merkit eivit ole samankaltaisia auditiiviseltakaan kannalta.

Kantajan viite, joka perustuu siihen, ettd merkkien lausuntatapaa koskevilla seikoilla
on erityinen merkitys kyseisilli markkinoilla, kun otetaan huomioon kahvin
tavanomainen myyntitapa, on ndin ollen hyléttévd perusteettomana.

Mitd sitten tulee kyseisten merkkien mahdolliseen samankaltaisuuteen merkityssi-
sallon osalta, aikaisemmat tavaramerkit GALA viittaavat kyseisilli markkinoilla
Kiiytetyilld kielilli — kreikan kieltd lukuun ottamatta — juhlailisuuksiin, kun taas
Galéxia saa kaikilla kyseessd olevilla kielilli syntymisn ajatuksen tdhtijoukosta
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(galaksi). Kreikan kielessd, josta sana galdxia tulee, sana gala (yé\a) tarkoittaa
maitoa. Kreikan kielessikin on kuitenkin merkityssisdllon osalta selvi ero kyseessi
olevien sanojen eli sanan maito (yé\a) ja sanan galaksi (yoha€ing) vilill.

Edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta on riidanalaisen péitoksen 19 koh-
dassa perustellusti katsonut, ettd kyseessi olevat tavaramerkit eivit ole samankal-
taisia ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon osalta.

Kantajan esittdmit lisévéitteet, jotka perustuvat niiden tavaramerkkien viitettyyn
yleiseen tunnettuuteen ja toisaalta vaaraan kyseisten merkkien vilisestd mielleyhty-
miistd, eiviit pysty horjuttamaan téti johtop#itosta.

Ensimmiisen viitteen osalta, joka perustuu siihen, etti valituslautakunta ei ole
ottanut huomioon sielli ensimméisen kerran esitettyd viitettd, jonka mukaan
aikaisemmat tavaramerkit ovat hyvin tunnettuja osassa yhteisén markkinoita, on
todettava, ettd kuten asetuksen Nio 40/94 seitseminnesti perustelukappaleesta
ilmenee, tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa siti,
ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, etti sekaannusvaara saattaa
syntyd (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 18 ja 24 kohta
(koskien jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsééidinndn lihentimisestd 21 péivind
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa) ja asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV
— Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. I1-4625, 61 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tiltd osin ensiksikin, ettd kantaja ei
SMHV:ssa kiiydyn menettelyn missiién vaiheessa esittényt ainoatakaan tosiseikkaa
tai todistetta yhden tai useamman tavaramerkkinsi yleisestd tunnettuudesta. On
listtdvd, ettd kantaja ei ennen kaikkea ole tismentinyt, mitkd ovat ne merkityk-
selliset markkinat, joilla kantajan tavaramerkeillid on tillainen tunnettuus.
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Rekisterdinnin hylkaéimisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssé SMHV:n
suorittama tutkimus rajataan kuitenkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
loppuosan nojalla seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
esittdmiin vaatimuksiin. T4std sdéinnoksestd seuraa, ettd asianosaisille kuuluu myds
niitd seikkoja tukeviin tosiseikkoihin ja todisteisiin vetoaminen (ks. todisteiden
osalta vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué Marin
(Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. 11-2749, 45 kohta). Kun viitteen tehnyt
asianosainen vetoaa siihen, etti sen tavaramerkki on hyvin tunnettu, sen on
esitettivi tosiseikat ja tarvittaessa todisteet, joiden perusteella SMHYV voi tarkistaa
tillaisen viitteen todenperiisyyden. Jos kantajan tarkoituksena kisiteltédvini
olevassa asiassa oli se, ettii sen aikaisempien tavaramerkkien mahdollinen yleinen
tunnettuus otetaan huomioon, sen ei olisi pitényt tyytyéd pelkdstdén esittdméan viite
tallaisen maineen olemassaolosta. Tistd seuraa, etti ei voida katsoa, ettd joku
aikaisemmista tavaramerkeistd olisi yleisesti tunnettu markkinoilla.

Vaikka kantajan viitteen my6nnettdisiinkin olevan oikea, tavaramerkkien saman-
kaltaisuutta koskevan tarkastelun lopputulos ei voi johtaa erilaisiin johtopéaatoksiin.
Riippumatta siitd, kuinka tunnettuja aikaisemmat tavaramerkit kisiteltdvina
olevassa tapauksessa ovat, asianomaiset kuluttajat voivat merkittivien erojen
perusteella selviisti erottaa haetun tavaramerkin aikaisemmista tavaramerkeistd.
Kuten edell 24 kohdassa on todettu, haettu tavaramerkki on kuviomerkki, jonka
ulkomuoto on selvisti erilainen kuin kyseessd olevien aikaisempien sanamerkkien
ulkomuoto.

Kantajan viite, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien viitettyd yleistd tunnet-
tuutta, on ndin ollen hylattava.

Mité sitten tulee toiseen edelld 29 kohdassa mainituista véitteistd, kantaja tuntuu
vahvistavan, ettd kyseessd olevien merkkien vililli on vaara mielleyhtyméstd sen
takia, ettd aikaisemmat tavaramerkit (GALA) ja haetun merkin sanaosan
ensimméinen osa (Gald) ovat samoja, ja ettd tdtd vaaraa ei tasapainota se, ettd
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kyseessd olevien merkkien merkitykset ovat erilaiset, varsinkin kun haetun
tavaramerkin ja silld tarkoitetun tavaran vililli ei ole minkiénlaista semanttista
yhteyttd,

Téltd osin on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on
tarkoitus soveltaa vain silloin, kun sen takia, ettd sekd kyseiset tavaramerkit ettd
tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkeji kiiytetédn, ovat keskensin samoja tai
samankaltaisia, "yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasti”, Tastd
sanamuodosta ilmenee, ettd mielleyhtymén vaaran kisite ei ole vaihtoehto
sekaannusvaaran kisitteelle, vaan silld tismennetisin sekaannusvaaran kisitteen
merkitystd. Jo timén sddnnoksen sanamuodon mukaan on siis mahdotonta, ettd sitd
voitaisiin soveltaa, jos yleisén keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 18 kohta ja asia C-425/98, Marca
Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861, 34 kohta). Kyseisessi sidnnéksessi
tarkoitettu sekaannusvaara on kuitenkin olemassa vain silloin, kun osoitetaan, etti
kuluttaja saattaa luulla, ettd kyseisin tavaramerkein varustettuina myydyt tavarat
ovat perédisin samasta yrityksest tai taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksisti
(em, asia Canon, tuomion 29 kohta). Kisiteltivini olevassa tapauksessa timi
edellytys voisi taytty, jos haetun merkin sanaosan nelji ensimmdisti kirjainta (Gal4)
voitaisiin ymmértdd aikaisempien tavaramerkkien haltijaan liittyvand alkuperin
osoituksena ja jos sanan loppupiite (xia) voitaisiin tunnistaa lisiosaksi, joka osoittaa
esimerkiksi erityistd tuotelinjaa. Edelld 24 kohdasta ilmenee kuitenkin, etti kuluttaja
el ymmirrd sanan Galdxia alkuosaa (Gald) kyseisen sanan loppupiitteen (xia)
suhteen erilliseksi ja selvisti erottuvaksi osaksi. Tésti seuraa, etti kuluttaja ei voi
pdiityd olettamaan, ettdl aikaisemmilla tavaramerkeilld (GALA) varustettuina myydyt
tavarat ja haetulla tavaramerkilld, joka siséltdd sanaosan Galdxia, varustettuna myyty
tavara ovat perdisin samasta yrityksestd tai taloudellisessa etuyhteydessi olevista
yrityksistd. Lisaksi on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 siinndsten ja erityisesti
kyseisen asetuksen 4, 7 ja 8 artiklan nojalla tavaramerkin hakija ei ole missddn
méérin velvollinen osoittamaan semanttista yhteytti tavaramerkin ja silli tarkoitetun
tavaran vililli, Se seilka, ettd haetun tavaramerkin sanaosan ja tavaramerkilld
tarkoitetun tavaran (kahvin) vililli ei ole minkéénlaista semanttista yhteytts, on siten
merkitykseton.
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Edelli esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettd
todetessaan, ettd koska kyseessi olevat merkit eivét ole samankaltaisia, kasiteltdvind
olevassa tapauksessa ei ole sekaannusvaaraa. Tisti seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen perustuva kanneperuste
on perusteeton.

Kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen
soveltamiseen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja viittaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan ja viittad, ettd tavaramerkki
GALA on erityisen tunnettu Beneluxin markkinoilla ja ettd haettu tavaramerkki
vahingoittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykya kyseisilld markkinoilla.
Kantajan mukaan SMHV:n olisi pitinyt ottaa tdméd huomioon riidanalaisessa
paitoksessddn.

SMHV:n mukaan tim# kanneperuste on jitettdvd tutkimatta kolmesta syystd.
SMHYV viittid ensiksikin, ettd asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa saddetyn
kolmen kuukauden méiriajan pédttymisen jdlkeen kaikki ne kanneperusteet on
jitettiva tutkimatta, joihin ei ole vedottu kyseisen sidnnoksen 3 kohdassa
edellytetyssi perustellussa vitteessd. Toiseksi, kanneperuste on SMHV:n mukaan
jitettivd tutkimatta ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen .
135 artiklan 4 kohdan nojalla, jonka mukaan asianosaiset eivit voi kyseisessd
tuomioistuimessa muuttaa riidan kohdetta siitd, mikd se on ollut valituslautakun-
nassa. SMHV huomauttaa kolmanneksi, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
1 kohdan mukaan valituslautakunnalla ei ollut oikeutta tutkia rekisterdinnin
hylkasmisen suhteellista perustetta, jota kantaja ei ollut esittinyt menettelyn téssé
vaiheessa.
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— Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan virheelliseen soveltamiseen perustuvaa kanneperustetta ei ole esitetty
SMHV:ssa kiydyssi viitemenettelyssi, silld kantaja on esittinyt timén kannepe-
rusteen vasta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen jattimissiin kanteessa.

SMHV:n ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen jittimisti asiakirja-aineis-
tosta ilmenee, ettd kantaja on SMHV:lle tekemdissédn valituksessa viittinyt, ettd
aikaisemmat tavaramerkit ovat yleisesti tunnettuja. Tami véite kuitenkin esitettiin
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannus-
vaaraan perustuvan kanneperusteen yhteydessi kantajan mainitsematta lainkaan
kyseisen s#@nndksen 5 kohtaa.

Kun timé toteamus otetaan huomioon, kantajan esittimin toisen kanneperusteen
voidaan ymmértid tarkoittavan kahta erillisti vaitettd.

Jos kyseinen kanneperuste ensiksikin ymmérretdin siten, etti silld pyritdin
moittimaan SMHV:a siité, ettd se ei ole omasta aloitteestaan tutkinut asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdidettyd hylkiysperustetta, kyseiselld kannepe-
rusteella tarkoitetaan todellisuudessa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
virheellistd soveltamista. Kuten kyseisen siiinnoksen sanamuodosta kuitenkin
selvisti ilmenee, valituslautakunnan ei ole pitinyt tutkia asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohtaan perustuvaa rekisterdinnin hylkéiysperustetta, silld kantaja ei ole
esittinyt sitd koskevia oikeudellisia seikkoja, tosiseikkoja tai todisteita.
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Tésté seuraa, ettd kyseinen kanneperuste ymmirrettyni siten, ettd silld tarkoitetaan
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan virheellistd soveltamista, on perusteeton.

Toiseksi, siiné tapauksessa, ettid kyseiselld kanneperusteella pyritddn siihen, ettd
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin itse tutkisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan soveltamisedellytysten tayttymisen kisiteltidvéind olevassa tapauksessa, on
todettava, etti kasiteltiviini olevan kanteen tarkoituksena on SMHV:n valitus-
lautakunnan pégtéksen laillisuuden valvonta (asia T-128/01, DaimlerChrysler v.
SMHYV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01,
José Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok.
2003, s. 1I-2251, 67 kohta ja em. asia Starix, tuomion 70 kohta). Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa ei niin ollen voida menni
asian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja pidemmille, sellaisina kuin ndmé
tosiseikat ja oikeudelliset seikat on esitetty valituslautakunnalle (asia T-194/01,
Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003,
s. 11-383, 16 kohta). :

Tosiseikat, joita toisen kanneperusteen tutkimisen olisi vélttdmattd pitinyt koskea,
eivit kuitenkaan ole samoja kuin ne tosiseikat, jotka ovat merkityksellisid asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan kantajan ensimmdisen
kanneperusteen osalta, ja kantaja ei ole esittényt erityisid tosiseikkoja, véitteitd tai
todisteita, jotka koskevat kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen
soveltamiseen perustuvaa viitetti. Viimeksi mainitun siinnoksen soveltamisedelly-
tykset eivit niin ollen ole olleet (eivdtkd ne ole voineet olla) SMHV:n valitus-
lautakunnan suorittaman asian tutkinnan kohteena. Tutkinta, jonka ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin suorittaisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
soveltamisedellytyksii Loskevista tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista, menisi
niin ollen riidanalaisen piitéksen tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja pidemmille.

Tastd seuraa, ettd toinen kanneperuste ymmirrettynd siten, ettd silld pyritdan siihen,
etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin itse tutkisi asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytysten tayttymisen, muuttaa riidan kohdetta
tydjrjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaisesti, ja kyseinen kanneperuste on siten
jatettdva tutkimatta (ks. vastaavasti em. asia Starix, tuomion 70 ja 71 kohta).
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Toista kanneperustetta — riippumatta siitd, milld tavalla se ymmarretiéin — ei niin
ollen voida hyviksya.

Edelld esitetysti seuraa, ettd riidanalaisen pidtoksen kumoamista koskeva vaati-
musten ensimmiinen paikohta on hylattiva,

Vaatimusten toinen pidkohta, joka koskee SMHV:n velvoittamista epédmdidin haettu
rekisterdinti

Kantajan esittimien eri vaatimusten asiayhteydesti ilmenee, etti vaatimusten toinen
padkohta edellyttdd sitd, ettd kumoamisvaatimus hyviksytddn ainakin osittain, eli
kyseinen piakohta on siis esitetty vain siltd varalta, ettid vaatimusten ensimméinen
padkohta hyviksytddn,

Kuten edelld 49 kohdasta ilmenee, riidanalaista paatdsti ei ole syyti kumota. Tstd
seuraa, etti ei ole tarpeen lausua siitd, onko vaatimusten toinen pétkohta tutkittava
tai onko se perusteltu,

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sité vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja SMHV on
vaatinut oikeudenkdyntikulujen korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hyldtadan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Pirrung Meij Forwood
Julistettiin Luxemburgissa 22 péiviind kesikuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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