Asia T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Sanaosan METRO sisiltiivid kuvio-
merkkia koskeva hakemus — Aikaisempi kansallinen sanamerkki METRO -
Aikaisemman kansallisen tavaramerkin voimassaolon piittyminen

Yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto)
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Tuomion tiivistelmé
1. Yhteison tavaramerkki - Yhteison tavaramerkin wmiidriteling ja hankkiminen -

Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on telnyt sellaisen aikaiseniman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity

samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 42 artikla)
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— Muutoksenhakumenettely

2. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Viiitteen tutkimisen laajuus

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohta)

Yhteison tavaramerkki — Menettelysddnnokset — Tutkinta
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 76 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 16

Jja 20 sdidintd)

Yhteis6n tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 ja 42 artiklan ja
tdytint6onpanoasetuksen 15, 16 ja
20 séidnnon hylkdysperusteisiin ja viite-
menettelyyn liittyvien sddnnésten tarkoi-
tuksena on ennen kaikkea se, ettd
aikaisempi tavaramerkki voi s#ilyttds
alkuperin tunnistamista koskevan tehts-
viinsi sddtimilld mahdollisuudesta eviti
sellaisen uuden tavaramerkin rekiste-
réinti, joka on ristiriidassa aikaisemman
tavaramerkin kanssa niiden vilisen
sekaannusvaaran vuoksi.

Téltd osin aikaisemman tavaramerkin
alkuperiin tunnistamista koskevaa teht-
vdd ei voi uhata toinen tavaramerkki,
joka rekisterdidddn vasta aikaisemman
tavaramerkin voimassaolon péittymisen
jilkeen. Siten haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin, jonka voi-
massaolo piittyy viiteajan kuluessa,
vililli ei voi ilmeti mitdiin ristiriitaa,
koska haettu tavaramerkki voidaan
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rekisterdidéd vasta viitemenettelyn p#st-
tymisen jilkeen.

(ks. 31-33 kohta)

Oikeuskdytinnoén mukaan valituslauta-
kuntien yhteisén tavaramerkistd anne-
tun asetuksen N:o 40/94 61 artiklan
1 kohdan nojalla suorittamassa viite-
osaston péidtoksen uudelleen tutkimi-
sessa valituksen ratkaiseminen riippuu
siitd, voidaanko silld hetkell, jona valitus
ratkaistaan, tehds laillisesti uusi piitos,
joka on siséllollisesti sama kuin valituk-
sen kohteena ollut pistds. Tassd uudel-
leen tutkimisessa SMHV:n valituslauta-
kunnat kdyttivit, ellei asiaa palauteta,
valituksen kohteena olevan paatéksen
tehneen osaston toimivaltaa, Ndin ollen
on katsottava, ettd tiissi oikeuskiytin-
ndssd vahvistettua periaatetta sovelle-
taan viiteosaston suorittamaan arvioin-
tiin, joten vditeosasto tai valituslauta-
kunnat eivit voi tehdd pidtdsti, joka
olisi lainvastainen silli hetkelld, kun ne



MIP METRO v. SMHV - TESCO STORES (METRO)

ratkaisevat asian, osapuolten menette-
lyssd esittimien todisteiden perusteella.
Siten viiteosaston ja valituslautakuntien
on otettava huomioon viitteen tekemi-
sen ja viitteestd tehtdvin péadtoksen
vililld tapahtuvat olosuhteiden muutok-
set, jotka ilmenevit osapuolten vastauk-
sena SMHV:n tietopyyntoon esittimisti
todisteista.

(ks. 34—36 kohta)

Jotta sisimarkkinoiden harmonisointivi-
rasto (tavaramerkit ja mallit) voi arvioida
viitemenettelyssd, voiko aikaisempi tava-
ramerkki menettdd alkuperin tunnista-
mista koskevan tehtiviinsi haetun tava-
ramerkin, jonka kanssa se voi olla
toisiinsa sekoitettavissa, samanaikaisuu-
den vuoksi, sen on tiedettivd aikaisem-
man tavaramerkin voimassaoloaika.

Toimivalta pyytid viditteen tekijilti lisi-
tietoja aikaisemman tavaramerkin voi-
massaoloajasta voidaan johtaa yhteisén
tavaramerkisti annetun asetuksen
N:o 40/94 ja tiytintéonpanoasetuksen
sddinnoksisti. Asetuksen N:o 40/94
76 artiklan nojalla SMHV voi siten
kaikissa sen kiisiteltivind olevissa
menettelyissi pyytid tietoja ja pyylid
esittimain asiakirjoja ja erityisesti sellai-
sia asiakirjoja, jotka se katsoo tarpeelli-
siksi voidakseen antaa ratkaisun viit-
teestd. Sitten tidytdntéonpanoasetuksen
16 ja 20 sddnnon sidinnoksisti, lueltuina
yhdessd, ilmenee, etti SMHYV voi kehot-
taa viiitteen tekijad toimittamaan seikat,
todisteet ja huomautukset, muun
muassa aikaisempaa tavaramerkkii kos-
kevan rekisterdintitodistuksen, jotka
eivit sisiilly viiteilmoitukseen. Siten
SMHV:la on oikeus pyytid viitteen
tekijad todistamaan aikaisemman tava-
ramerkin uudistaminen sen voimassa-
olon pédttymisen jilkeen, kun timi
voimassaolo piittyy viiteilmoituksen
jattamisen jilkeen mutta ennen kuin
SMHYV antaa ratkaisun viitteesti.

(ks. 38-41 ja 46 kohta)
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