TELETECH HOLDINGS v. SMHV — TELETECH INTERNATIONAL (TELETECH INTERNATIONAL)

YHTEISOJEN ENSIMM]&I§EI}I OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (toinen jaosto)

11 piivani toukokuuta 2006 *

Asiassa T-194/05,

TeleTech Holdings, Inc., kotipaikka Denver, Colorado (Yhdysvallat), edustajanaan
solicitor A. Gould ja solicitor M. Blair,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenaan D. Botis,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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Teletech International SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja
J.-E. Adelle ja asianajaja F. Zimeray,

viliintulijana,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimméisen valituslautakunnan 3.3.2005 tekemaistd
padtoksestd (R 497/2004-1), joka liittyy TeleTech Holdings, Inc:n ja Teletech
International SA:n viliseen viitemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. W. H. Meij ja L. Pelikdnova,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.5.2005
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.10.2005
jatetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.10.2005
jatetyn valiintulijan vastineen,
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on antanut seuraavan

midrayksen

Asian tausta

Viliintulija haki 14.5.2001 sanamerkin TELETECH INTERNATIONAL rekiste-
rointid yhteison tavaramerkiksi sisdémarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) tavaroiden ja palvelujen kansainvilista luokitusta
tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 35, 38 ja 42 kuuluvia palveluita varten.

Kantaja teki 24.6.2002 yhteison tavaramerkistd 20 paivind joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna, 42 artiklan nojalla véitteen timédn yhteison tavaramerkin rekisterdinti
vastaan. Viite koski kaikkia edellisessd kohdassa mainittuja palveluita ja perustui
erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran olemassaoloon haetun tavaramerkin ja seuraavien aikaisempien
tavaramerkkien valilla:

—  yhteison tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES

—  brittilainen kansallinen tavaramerkki TELETECH.
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Viiteosasto hyviksyi viitteen 23.4.2004 tekemailladn paatokselld ja katsoi, ettd
haetun tavaramerkin ja aikaisemman brittildisen tavaramerkin vililld oli sekaannus-
vaara. Se ei katsonut tarpeelliseksi tutkia muita kyseessd olevan rekister6innin
hylkaysperusteita ja totesi, ettd sekaannusvaara aikaisemman brittildisen tavaramer-
kin kanssa riitti estiméaédn haetun rekisterinnin.

Kantaja valitti 23.6.2004 viiteosaston pditoksesti SMHV:n sisdlld asetuksen
N:o 40/94 57-59 artiklan nojalla. Kantaja totesi, ettd valitus ei koskenut yhteisoén
tavaramerkkid koskevan hakemuksen hylkdamistd sellaisenaan vaan kieltdytymisté
tutkimasta muita viitettyja hylkédysperusteita.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta jétti valituksen tutkimatta 3.3.2005
tekemalladn paatoksella R 497/2004-1 (jaljempana riidanalainen paatos). Se totesi,
ettd koska yhteison tavaramerkin rekisterdinti oli hyldtty kokonaisuudessaan,
viiteosaston paatokselld oli hyviksytty tdysin kantajan vaatimukset.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen péditoksen
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— palauttaa asian viiteosastoon, jotta se antaisi ratkaisun myds aikaisempaan
yhteison tavaramerkkiin liittyvasta hylkdysperusteesta

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa.

SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd kanne hyldtaan.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 111 artiklan mukaan
tuomioistuin voi jatkamatta asian kasittelya ratkaista asian perustellulla maaréyk-
selld, jos kanne on selvisti tdysin perusteeton.
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Esilld olevassa asiassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo tuntevansa
asian riittdvisti asiakirjojen perusteella ja paattdd mainitun artiklan mukaisesti antaa
ratkaisun asian kisittely4 jatkamatta.

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd kanteensa tueksi asiallisesti ottaen yhden ainoan kanneperusteen,
joka perustuu asetuksen N:o 40/94 58 artiklan rikkomiseen. Tamé kanneperuste
sisdltdd kaksi osaa. Ensimmadiselld osalla kantaja kyseenalaistaa asiassa T-342/02,
Metro-Goldwyn-Mayer Lion vastaan SMHV — Moser Grupo Media (Moser Grupo
Media), 16.9.2004 annetussa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-3191) noudatetun péittelyn.
Toisella osalla se esittdd, ettd nyt késiteltivind olevan oikeusriidan tosiseikat
poikkeavat niistd, joiden johdosta mainittu tuomio on annettu.

Kanneperusteen ensimmiisessd osassa kantaja huomauttaa, etti ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin on edelldi mainitussa asiassa Moser Grupo Media
annetun tuomion 44 kohdassa tukeutunut asiassa T-138/89, NBV ja NVB vastaan
komissio, 17.9.1992 annetun tuomion (Kok. 1992, s. I1-2181) 33 kohdassa esitettyyn
paittelyyn. Kantaja katsoo, ettd asian NBV ja NVB vastaan komissio kantajien
oikeudellinen asema eroaa kantajan oikeudellisesta asemasta siten, etti viiteosaston
paiatoksen perustelut ovat muuttaneet hinen oikeudellista asemaansa.

Se vaittdd, ettd yhteison tavaramerkin hakija, jonka hakemus hyldtdan yhteisén
tavaramerkin haltijan tekemén viitteen johdosta, ei voi pyytdd hakemuksen
muuntamista kansallista tavaramerkkia koskevaksi hakemukseksi asetuksen
N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Kantajan mukaan téllaisessa
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tilanteessa rekisterdintiin sovelletaan hylkaysperustetta koko yhteison alueella, joten
sitd ei muunneta kansalliseksi tavaramerkiksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan
2 kohdan b alakohdan nojalla.

Lisdksi vaikka tavaramerkkihakemuksen hylkddminen, joka perustuu aikaisempaan
yhteison tavaramerkkiin, estdd kantajan mukaan tavaramerkin hakijaa vetoamasta
tavaramerkkihakemuksen etuoikeuteen kaikissa jdsenvaltioissa, yhteison tavara-
merkkihakemuksen hylkidmiselld pelkistdan aikaisemman kansallisen tavaramerkin
perusteella mahdollistetaan se, ettd tavaramerkin hakija voi muuntamishakemuk-
sella vedota edullisempaan etuoikeuspéividian kuin siind tapauksessa, ettd kansallisia
tavaramerkkejd koskeva hakemus tehddan timén hylkddmisen jalkeen.

Kantaja lisdd, ettd asetuksen N:o 40/94 tavoitteena on taivutella taloudellisia
toimijoita siirtymain rekisteroityjen tavaramerkkien suojaa koskevasta kansallisesta
jarjestelméstd yhteison jéarjestelméén, jossa tavaramerkeilld on yhdenmukainen suoja
kaikissa jasenvaltioissa. Télt4 osin se viittaa asetuksen johdanto-osan ensimméiseen
perustelukappaleeseen ja 34 artiklaan.

Ainoan kanneperusteensa toisella osalla kantaja esittda kolme tosiseikkoihin liittyvaa
eroa esilld olevan asian ja sen asian vilill4, jonka johdosta edelld mainitussa asiassa
Moser Grupo Media on annettu tuomio.
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Ensinnékin asiassa, jonka johdosta mainittu tuomio on annettu, se, ettd viiteosasto
hylkédsi yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen pelkidstdan osan niistd
aikaisemmista tavaramerkeistd, joihin vedottiin viitteen tueksi, perusteella, selittyy
kantajan mukaan niiden muiden kansallisten tavaramerkkien, joihin vedottiin,
olemassaolon selvittimisen vaikeudella. Aikaisemman yhteisén tavaramerkin
TELETECH GLOBAL VENTURES, johon kantajan viitteen tueksi on vedottu,
osalta mitddn tillaista vaikeutta ei ole. Vastaavasti asiassa, jonka johdosta edelld
mainitussa asiassa Moser Grupo Media on annettu tuomio, viitteen tekija vetosi
yhteison tavaramerkkid koskevaan hakemukseen, kun tdssd asiassa yhteison
tavaramerkki, johon vedotaan, on jo rekisterdity.

Toiseksi asiassa, jonka johdosta edelld mainitussa asiassa Moser Grupo Media on
annettu tuomio, kantaja moitti viiteosastoa siitd, ettd se ei ollut kayttanyt
tavaramerkkihakemuksen hylkddmisen perusteena kaikkia kansallisia tavaramerk-
kejé, joihin oli vedottu viitteen tueksi, kun tissi asiassa viiteosastoa taas moititaan
siitd, ettd se on jattinyt huomioimatta aikaisemman yhteis6én tavaramerkin.

Kolmanneksi kantaja huomauttaa, ettd aikaisemmasta yhteison tavaramerkisté
TELETECH GLOBAL VENTURES on tehty p&itds, jolla sen rekisterdinti on
osittain kumottu suurimman osan niistd palveluista osalta, joita varten se oli
rekister6ity (SMHV:n mitidttomyysosaston 22.2.2001 tekemia pidtos, joka on
vahvistettu SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan 28.5.2003 tekemalld p&#tok-
selld, joka on riitautettu ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa; ks. myds asia
T-288/03, TeleTech Holdings v. SMHV — Teletech International (TELETECH
GLOBAL VENTURES), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1767, johon on haettu
muutosta ja jolla on hylatty kantajan ensimmaiisen valituslautakunnan paatoksesté
nostama kanne). Kantaja esittdd, ettd jos mainitusta mitittomyyspadtoksesta tulee
lopullinen, se ei endé voi vedota aikaisempaan yhteison tavaramerkkiin TELETECH
GLOBAL VENTURES muuntamismenettelyssd tai kansallisissa tavaramerkin
rekisterdintimenettelyissi. Sitd vastoin se katsoo, ettd jos viiteosasto olisi perustellut
yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen hylkddmisen aikaisemmalla yhteison
tavaramerkilla, viliintulijan yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen muunta-
minen kansallisia tavaramerkkejd koskevaksi hakemukseksi olisi estynyt asetuksen
N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.
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SMHYV ja viliintulija kiistdvat kantajan viitteet.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 58 artiklan ensimmdisen virkkeen nojalla "paatokseen
johtaneen menettelyn osapuoli, jolle paitds on vastainen, voi hakea muutosta tihédn
paiatokseen”.

Tiastd seuraa, ettd siind tapauksessa, ettd asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa
tarkoitetulla paitokselld hyviaksytaian yhden kyseessé olevan asianosaisen vaatimuk-
set, tdlld asianosaisella ei ole oikeutta valittaa valituslautakunnalle, ja téllaista
valitusta ei ndin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

Tissé asiassa on tarkastettava, onko valituslautakunnalla ollut perusteet katsoa, ettd
viiteosasto oli hyviksynyt tiysin kantajan vaatimukset.

Ainoalla kanneperusteellaan kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on jattinyt
huomioimatta sen, ettd viliintulija voisi pyytdd yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksensa muuntamista kansallista tavaramerkkida koskevaksi hakemukseksi
asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska tima
muuntaminen on estetty ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan osalta, jossa
viiteosaston pddtoksen mukaan tavaramerkkihakemukselle on saman asetuksen
108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen este. Sitd vastoin jos viiteosasto olisi
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hyviksynyt viitteen silld perusteella, ettd aikaisemman yhteisén tavaramerkin ja
haetun merkin valilld oli sekaannusvaara, hakemuksen muuntamiselle olisi kantajan
mukaan ollut este kaikissa yhteison jisenvaltioissa. Lisdksi kantaja viittdd, ettd on
vaara, ettd aikaisempi yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi, joten kantaja
ei endd tulevaisuudessa voisi tukeutua tdhidn tavaramerkkiin riitauttaessaan
kansallisten tavaramerkkien TELETECH INTERNATIONAL rekister6innin.

Taltd osin on alustavasti todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan toisen
perustelukappaleen mukaan yhteison tavaramerkkijarjestelmélld annetaan yrityksille
oikeus hankkia, yhtd ainoaa menettelyd noudattaen, yhteison tavaramerkkeji, joilla
on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteison alueelle, ja ndin
ilmaistua yhteison tavaramerkin yhtendisen luonteen periaatetta sovelletaan, jollei
mainitussa asetuksessa toisin sdddeta.

Tassd yhteydessd viitemenettelyn tarkoituksena on estdd sellaisten tavaramerkkien
rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien tavara-
merkkien tai oikeuksien kanssa (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 34 kohta).
Tdma tulkinta, joka on ainoa, jolla asetuksen N:o 40/94 tavoitteet voidaan téysin
saavuttaa (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 34 kohta), on ilmaistu asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmidisessd virkkeessd, jonka mukaan "jos
viitteen tutkimisesta johtuu, ettd tavaramerkiltd evitidn rekisterointi kaikkien tai
joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisén tavaramerkkid
haetaan, hakemus hyldtadn kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta”. Tésté
sadnnoksestd ndet seuraa, etti viitteen tutkiminen koostuu sen médrittimisests,
onko kaikkien tai osan niistd tavaroista tai palveluista, joita varten rekisterointid
haetaan, osalta olemassa hylkdysperuste, joka oikeuttaa tavaramerkkihakemuksen
hylk@émisen.

Sitd vastoin tistd sddnnoksestd ei ilmene, ettd SMHV:II4 olisi velvollisuus kayttaad
tavaramerkkihakemuksen hylkddmisen perusteena kaikkia hylkédysperusteita, joihin
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on vedottu viitteen tueksi ja joihin tavaramerkkihakemuksen hylkédminen voi
perustua. Viitemenettelyn padmadrind on ndet antaa yrityksille mahdollisuus
vastustaa, yhtd ainoaa menettelyd noudattaen, hakemuksia sellaisiksi yhteisén
tavaramerkeiksi, jotka voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran heiddn aikaisempien
tavaramerkkiensd tai oikeuksiensa kanssa; paamairidna ei ole ratkoa ennaltaehkai-
sevisti mahdollisia ristiriitoja kansallisella tai edes yhteison tasolla (ks. kansallisen
tason ristiriitojen osalta em. asia Moser Grupo Media, tuomion 35 kohta).

Koska tdssd asiassa viiteosasto hylkési tavaramerkkihakemuksen kaikkien niiden
tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisterdintid haettiin, se hyvaksyi
kokonaan kantajan tekemén viitteen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan
ensimmadisen virkkeen mukaisesti.

Sen kantajan viitteen osalta, jonka mukaan on tunnustettava lidheinen yhteys
viitemenettelyn ja tavaramerkin hakijan sen oikeuden vililld, jonka mukaan hakija
voi hakea yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen muuntamista kansallista
tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi, on ensiksi todettava, etti asetuksen
N:o 40/94 108-110 artiklassa sdaddetty muuntamismenettely on vain yksi vaihtoehto
yhteison tavaramerkin hakijalle (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 41 kohta).
Lisaksi se, ettda muuntamishakemus toimitetaan kansallisille viranomaisille asetuksen
N:o 40/94 109 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei merkitse sitd, etti tavaramerkkiha-
kemus vilttamétta johtaa rekisterdintiin. Kansallisten viranomaisten asiana on tutkia
mahdolliset rekisteréintihakemuksen hylkédysperusteet, ja kantaja voi ldhtokohtai-
sesti vedota oikeuksiinsa niissd viranomaisissa. Ndin ollen on todettava, ettid
oikeussuojan tarve, johon kantaja vetoaa perusteena oikeudelleen nostaa kanne
viiteosaston p#diatostd vastaan, koskee tulevaisuuteen sijoittuvaa ja epidvarmaa
oikeudellista tilannetta (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 43 kohta; ks. myos
vastaavasti asia T-185/03, Fusco v. SMHV — Fusco International (ENZO FUSCO),
tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 70 kohta).
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Vaikka asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdassa siddetddn
paatosten johdonmukaisuuteen ja prosessiekonomiaan liittyvista syistd, ettd
muuntamista ei tapahdu suojan hankkimiseksi siind jasenvaltiossa, jossa SMHV:n
paatoksen mukaan hakemuksen rekisteréinnin estymiselle on peruste, talld
sadnnokselld velvoitetaan SMHYV ainoastaan noudattamaan tillaisen pédtoksen
sisiltod silloin, kun pddtos on olemassa. Sita vastoin mikédn ei mahdollista oletusta,
jonka mukaan tdméin sddnnoksen tarkoituksena on myds se, etta yksikkd, joka antaa
ratkaisun viitteestd, velvoitettaisiin mukauttamaan paatoksensi sisiltod siten, ettéd
estetddn niin suuressa méadrin kuin mahdollista yhteisén tavaramerkin hakijaa
pyytamaistid sen muuntamista. Yhtéiltd, kuten SMHYV on perustellusti todennut, jos
lainsdétdja olisi halunnut sitoa viitemenettelyn ja muuntamismenettelyn liheisem-
min, sen olisi pitdnyt tehdd tdmé nimenomaisesti. Toisaalta tillainen tulkinta olisi
ilmeiselld tavalla prosessiekonomian vaatimuksen vastainen, koska silld voitaisiin
velvoittaa SMHV tutkimaan useita hylkdysperusteita, vaikka on ilmeistd, ettd yksi
ainoa niistd riittdd kyseisen yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
hylkaamiseen.

Kantajan viite on myos ristiriidassa yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytintoonpanosta 13 péiviand joulukuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 21 sddnnén 2 ja 3 kohdan
kanssa, jotka koskevat useiden viitteiden késittelyd. Tdméan asetuksen 21 sé@annén
2 kohdan mukaan ”jos [samaa yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta vastaan
tehdyn] yhden tai useamman véitteen alustavan tutkinnan yhteydessé ilmenee, etté
haettua yhteisoén tavaramerkkid ei mahdollisesti voida rekister6idd joidenkin tai
kaikkien siihen kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta, [SMHV] voi lykiti
muiden viitteiden kisittelyd”. Saman asetuksen 21 sadnnén 3 kohdan mukaan
silloin, kun yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen hylkddmisestd on tehty
lopullinen paitos, viitteitd, joista padttamisté lykittiin, pidetadn kisiteltyind. SMHV
esittéd perustellusti, ettd jos téllainen menettely hyviksytddn useiden viitteiden
osalta, timdn on oltava sitd suuremmalla syylld asianlaita tilanteessa, jossa yhden
ainoan viitteen yhteydessé esitetddn useita rekisteréintihakemuksen hylkédysperus-
teita.
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On lisdksi todettava, ettd kantaja otaksuu, ettd haetun tavaramerkin ja aikaisemman
yhteison tavaramerkin vélisen sekaannusvaaran vuoksi tapahtuvan tavaramerkkiha-
kemuksen hylkdamisen vaikutuksena on pakostakin, ettd téllaisen vaaran oletetaan
olevan olemassa kaikissa yhteison jasenvaltioissa. Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artikla
ei sisdlld vastaavaa sadnnosta kuin tdman asetuksen 7 artiklan 2 kohta, jonka mukaan
tavaramerkin rekister6imétta jattamiseksi riittdd, ettd ehdoton hylkdysperuste on
olemassa ainoastaan osassa vhteis6d, on katsottava, ettd yhteison tavaramerkin
yhtendisestd luonteesta seuraa, ettd rekisterdinti on hyldttdvd, kun suhteellinen
hylkéysperuste, joka johtuu aikaisemmasta yhteison tavaramerkistd, on olemassa
ainoastaan osassa tdtd aluetta (asia T-355/02, Miilhens v. SMHV - Zirh
International (ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 36 kohta ja yhdistetyt
asiat T-117/03-T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. 1I-3471,
34 kohta). Niin ollen se, etti estetdin tavaramerkkihakemuksen muuntaminen siina
tarkoituksessa, etti sitd suojattaisiin jiasenvaltiossa, jossa mitddn rekisterointihake-
muksen hylkdysperustetta ei ole, tai ainakin alueella, jossa tallaista perustetta ei ole
todettu kyseisessa SMHV:n péatoksessd, on liiallista.

Toiseksi sen viitteen osalta, jonka mukaan aikaisempi yhteison tavaramerkki saattaa
olla jo poistettu lopullisesti yhteison rekisteristd silld hetkelld, kun mahdollinen
muuntamishakemus toimitetaan kansallisille viranomaisille, ja siten kantaja ei voi
vedota tdhdn tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa, SMHYV toteaa perustellusti,
ettd kantajan aikaisemman tavaramerkin julistamista mitattomaiksi oli vaadittu jo
silloin, kun viiteosasto antoi ratkaisun vaitteesti. Tallaisessa tilanteessa mahdolli-
sesta velvollisuudesta tutkia kaikki rekisteréintihakemuksen hylkaysperusteet, joihin
oli vedottu, olisi seurannut se, ettdi SMHV:n olisi pitinyt lykdtd menettelyid
mitdttomyysmenettelyn loppuun saakka asetuksen N:o 2868/95 20 sddnndn
6 kohdan, sellaisena kuin se oli tuolloin voimassa olleessa muodossaan, mukaisesti.
Téllainen lykkdaminen olisi ollut sitdkin suuremmalla syylld tarpeen, jos véiteosasto
olisi hyvdksynyt kantajan viitteen, jonka mukaan viitemenettelyn ja muuntamisme-
nettelyn vélilld on liaheinen yhteys.

II - 1381



34

35

MAARAYS 11.5.2006 — ASIA T-194/05

Nain ollen vaitettyji tosiseikkoihin liittyvid eroja esilla olevan ja sen asian valilla,
jonka johdosta annettiin tuomio edelld mainitussa asiassa Moser Grupo Media, on
tarkasteltava asiayhteydessidin. Asiassa Moser Grupo Media aikaisempaa yhteison
tavaramerkkid, johon vedottiin viitemenettelyssd, ei nédet vield ollut rekisterdity.
Téllaisessa tilanteessa ei ollut tarpeellista pitkittad menettelyd entisestddn Iykkas-
malld sitd asetuksen N:o 2868/95 20 sddnnén 6 kohdan mukaisesti, jotta
odotettaisiin yhteison tavaramerkin rekisterointia (em. asia Moser Grupo Media,
tuomion 46 kohta). Tama paittely voidaan siirtaa tilanteeseen, jossa yhteison
tavaramerkki on sellaisen mitéttomyysvaatimuksen kohteena, jonka mitattomyys-
osasto ja valituslautakunta ovat hyviksyneet mutta jota koskeva paitos ei ole vield
tullut voimaan asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kolmanneksi tilanteessa, jossa viite perustuu useaan aikaisempaan kansalliseen ja
yhteison tavaramerkkiin, SMHV:Ila ei ole mitddn velvollisuutta antaa etusijaa
yhteison tavaramerkeille. Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennesti
perustelukappaleesta ilmenee, tavaramerkkeja koskeva yhteisén oikeus ei korvaa
tavaramerkkeja koskevaa jidsenvaltioiden oikeutta, eikd vaikuta perustellulta
velvoittaa yrityksié rekister6iméin tavaramerkkejdan yhteison tavaramerkeiksi. Néin
ollen kantajan viitettd, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 tavoitteena on taivuttaa
taloudellisia toimijoita siirtymdin kansallisista rekisterdityjen tavaramerkkien
suojajdrjestelmistd yhteison jarjestelmaén, jossa tavaramerkeilld on yhdenmukainen
suoja kaikissa jdsenvaltioissa, ei ole perusteltu. Etenkin vaikka asetuksen
N:o 40/94 34 artiklan, jonka mukaan yhteisén tavaramerkin haltija voi vedota
sellaisen kansallisen tavaramerkin aiemmuuteen, josta hdn on luopunut tai jonka
hian on antanut lakata, vaikutuksena on se, ettd kansallisen tavaramerkin
korvaamista yhteison tavaramerkilli helpotetaan kaytinnossd, on kuitenkin niin,
ettd tilld sddnnokselld, jolla ainoastaan tarjotaan taloudellisille toimijoille mahdolli-
suus, ei ole lainkaan niin laajaa ulottuvuutta kuin kantaja sille antaa. Kuten erityisesti
asetuksen N:o 40/94 108-110 artiklasta ilmenee, asetus sisaltdd myo6s sdannoksia,
jotka mahdollistavat yhteis6n tavaramerkin muuntamisen kansallisiksi tavaramer-
keiksi.
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Lopuksi niita seikkoja ei voida kyseenalaistaa kantajan viitteelld, jonka mukaan
tuomiot, joihin viitataan asiassa Moser Grupo Media annetun tuomion 44 kohdassa,
eivit koske asioita, jotka ovat tiysin verrattavissa esilld olevaan asiaan.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd véiteosasto on hyviksynyt tdysin kantajan
vaatimukset, joten kantajan valitusta valituslautakunnassa ei voitu ottaa tutkitta-
vaksi. Néin ollen riidanalainen p#dtds ei ole virheellinen. Koska kantajan ainoa
kanneperuste on selvésti perusteeton, kanne on hyléttivé, eikd kantajan toisen
vaatimuskohdan tutkittavaksi ottamisen edellytyksié tarvitse tutkia.

Oikeudenlkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéaynti-
kulut. Koska kantaja on hévinnyt asian, kantaja on velvoitettava korvaamaan
SMHV:n oikeudenkéyntikulut tdiméin vaatimusten mukaisesti. Koska viliintulija ei
ole vaatinut, ettd kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, se vastaa
omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on madrannyt seuraavaa:

1) Kanne hylitadn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut lukuun ottamatta
viliintulijan oikeudenkiyntikuluja.

3) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Annettiin Luxemburgissa 11 péiviana toukokuuta 2006.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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