SIGLA v. SMHV - ELLENI HOLDING (VIPS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

22 piiviani maaliskuuta 2007

Asiassa T-215/03,

Sigla SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja E. Armijo Chavarri,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),

asiamiehinédén I. de Medrano Caballero ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Elleni Holding BV, kotipaikka Alphen aan de Rijn (Alankomaat),
* Qikeudenkéyntikieli: espanja.
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TUOMIO 22.3.2007 - ASIA T-215/03
ja jossa on nostettu kanne SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 1.4.2003

tekemasta paatoksesta (asia R 1127/2000-3), joka liittyy Sigla SA:n ja Elleni Holding
BV:n viliseen viitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit F.
Dehousse ja D. Svaby,

kirjaaja: apulaiskirjaaja, B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2003
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.10.2003
jatetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon suullisessa késittelyssa ja 14.11.2006 pidetyssa istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Elleni Holding BV esitti 7.2.1997 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
SMHVle yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekister6intia haettiin (jdljempéana haettu tavaramerkki), on
sanamerkki VIPS.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 35 ja 42, ja ne ovat seuraavat:

—  luokkaan 9 kuuluvat "tietokoneet ja nauhoille ja levyille tallennetut tietoko-
neohjelmat”

— luokkaan 35 kuuluvat "liiketoimintaan liittyvd neuvonta; tietokoneelle tallen-
nettujen tietojen analysointi”

— luokkaan 42 kuuluvat “tietokonecohjelmointi; hotelli-, ravintola- (ateriat) ja
kahvila-ravintolapalvelut”.

Elleni Holding rajoitti SMHV:lle 23.4.1999 osoittamallaan kirjeelld hakemuksensa
kohteena olevat luokkaan 42 kuuluvat palvelut seuraavasti: “tietokoneohjelmointi
hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalveluja varten”. SMHV hyviksyi
tdmin rajoituksen 26.4.1999 pdivitylla kirjeella.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 14.6.1999 Yhteison tavara-
merkkilehdessd nro 46/99.
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Sigla SA esitti 14.9.1999 viitteen haetun tavaramerkin rekisteréintid vastaan
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla.

Viite perustui kantajan sanamerkkiin VIPS, joka on rekisterdity aikaisemmin
Espanjassa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 42 kuuluville seuraaville
palveluille: "nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvit
palvelut; ravintolat; itsepalveluravintolat, kanttiinit, baarit, kahvilat, hotellipalvelut”
(jaljempéana aikaisempi tavaramerkki). Sigla on myds esittdnyt, ettd tavaramerkki
VIPS on Espanjassa yleisesti tunnettu teollisoikeuden suojelemista koskevan
20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa
14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja, osa
828, nro 11847, s. 108), 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessd palveluille
“nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvat palvelut;
ravintolat; baari- ja kahvilapalvelut; kulutustavaroiden ja lahjatavaroiden, elintarvik-
keiden, painotuotteiden, kirjojen, audiovisuaalisten tuotteiden, valokuvaustarvikkei-
den, hajuvesien, siivoustarvikkeiden, vaatteiden, lelujen ja tietokoneohjelmistojen ja
lehtien, joissa tarjotaan elokuvien vuokrauspalveluita ja valokuvien kehityspalveluita,
vahittdiskaupan harjoittaminen” asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan ¢
alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Viite koski kaikkia yhteison tavaramerkkihake-
muksen sisdltamii tavaroita ja palveluja.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
5 kohdassa saddettyihin perusteisiin.

Elleni Holding rajoitti 18.2.2000 asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan
mukaisesti rekisterdintihakemuksensa palveluluetteloa luokan 42 osalta seuraavasti:
"tietokoneohjelmointi hotelli-, ravintola- ja kahvilapalveluja varten”.
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SMHV:n viiteosasto hyviaksyi viitteen 28.9.2000 tekemallaan paatoksella nro
2221/2000 luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja hylkisi sen luokkiin 9 ja 35
kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Viiteosasto katsoi, ettd koska aikaisem-
man tavaramerkin kattamat tavarat ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja
palvelut ovat erilaisia, niiden vélilli ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, vaikka riidanalaiset merkit ovatkin
samoja. Viiteosasto katsoi kuitenkin, ettd mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa
sovelletaan luokkaan 42 kuuluviin palveluihin yhtaalta silld perusteella, ettd kantaja
on osoittanut, ettd sen aikaisempi tavaramerkki VIPS on laajalti tunnettu Espanjan
markkinoilla, ja toisaalta silli perusteella, etti haetulla tavaramerkilld voitaisiin
kayttad epdoikeudenmukaisesti hyviksi aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnet-
tuutta tai aiheuttaa sille haittaa, kun otetaan huomioon kyseessi olevien palvelujen
vilinen yhteys.

Elleni Holding valitti 22.11.2000 viiteosaston pdatoksestd asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan mukaisesti.

Kolmas valituslautakunta hyviksyi 1.4.2003 tekemillaan paatoksella (jaljempéna
riitautettu péitos), joka annettiin kantajalle tiedoksi 3.4.2003, Elleni Holdingin
valituksen ja kumosi viiteosaston paitoksen.

Valituslautakunta katsoi, ettd kantaja on osoittanut, ettd sen aikaisempi tavaramerkki
on laajalti tunnettu Espanjassa, mutta ettéd se ei ole esittdnyt perusteluita sille, etté
haetulla tavaramerkilld kaytettiisiin epdoikeudenmukaisesti hyvéksi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskykyé tai mainetta tai aiheutettaisiin niille haittaa. Koska se ei
niin ollen ollut ndyttinyt toteen yhti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdasta
valttamétta seuraavaa edellytystd, mainittua artiklaa ei voitu soveltaa kisiteltdvdni
olevassa asiassa. Lisdksi valituslautakunta katsoi, ettd kantajan Elleni Holdingin
valitukseen jattdmassd vastineessa esittimia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan perustuvia véitteitd ei tarvitse tutkia, koska mainittu valitus perustui
vain tdmén asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan, eikd kantaja voi laajentaa valituksen
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kohdetta valituslautakunnalle jattaméssédédn vastineessa. Tama olisi mahdollista vain,
jos kantaja tekisi asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa saadetylld tavalla ja siind
sdddetyssd méidrdajassa toisen erillisen valituksen, jossa vaaditaan viiteosaston
paiatoksen osittaista kumoamista.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riitautetun péaatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen siltd osin, kuin se koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan rikkomista

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Sikdli kuin kanne koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaisten puolustautu-
misoikeuksien ja méaidrddmisperiaatteen loukkaamista, SMHV jittaa asian ensim-
maisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan esittimittd nimenomaisia vaati-
mubksia.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensisijaisesti esitetty
ensimmdinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
rikkomista. Toissijaisesti esitetty toinen kanneperuste koskee mainitun asetuksen
74 artiklassa tarkoitettujen puolustautumisoikeuksien ja méadrddmisperiaatteen
loukkaamista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
rikkomista

Asianosaisten lausumat

Ensiksi kantaja kiistda valituslautakunnan kisityksen, jonka mukaan kantaja ei ole
esittdnyt viitteitd tai nayttod niistd seikoista, joihin se on vedonnut, eli haetun
tavaramerkin kayton aikaisemmalle tavaramerkille aiheuttamasta haitasta tai
aikaisemman tavaramerkin epdoikeudenmukaisesta hyviksikdytosta. Taltd osin
kantaja viittaa viiteosastoon 11.2.2000 ja 17.5.2000 jattdmiensd kirjallisten
lausumien otteisiin sekd Elleni Holdingin valitukseen valituslautakunnassa vastauk-
sena esittamiinsd lausumiin.

Kantajan mukaan ndistd otteista seuraa, ettd siltd osin kuin sen viite perustui
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, siind nojauduttiin seuraaviin seikkoihin:
ensiksi espanjalainen yleis6 pitdd kantajan aikaisempaa tavaramerkkid arvostettuna
ja laadukkaana ja on olemassa vaara, ettd kuluttajat siirtdisivit tihédn tavaramerkkiin
liittyvit positiiviset mielikuvat Elleni Holdingin tuotteisiin. Toiseksi, kantaja on
tehnyt palvelujaan mainostaessaan ja niiden myyntid edistdessddn huomattavia
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investointeja tavaramerkkinsd tunnetuksi tekemiseksi ja vakiinnuttamiseksi, misté
haettu tavaramerkki voisi epédoikeudenmukaisesti hyotyd. Kolmanneksi Elleni
Holding ei ole esittinyt mitddn nédytto6a todistaakseen haetun tavaramerkin kiyton
olevan lainmukaista. Neljanneksi se vaara, jonka haettu tavaramerkki on omiaan
aiheuttamaan aikaisemman tavaramerkin arvostukselle, maineelle tai laajalle
tunnettuudelle, vahvistuu siitd syystd, ettd haetun tavaramerkin kattamat palvelut
kuuluvat laheisiin kaupan aloihin. Téstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan soveltamisen edellytykset téyttyvit kyseessi olevassa asiassa.

Toiseksi kantaja huomauttaa, ettd kuten valituslautakunta on todennut riitautetun
paatoksen 44 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodon
konditionaali ("merkitsisi — — epdoikeudenmulkaista hyviksikayttod taikka olisi niille
haitaksi”) osoittaa, ettd jo pelkka loogiseen ja johdonmukaiseen arvioon perustuva
todennikoisyys riittdd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epiaoikeudenmukaisen hyvéksikiyton toteamiseksi. Epdoikeudenmukaisesta hyvak-
sikdytostd ei nimittdin voida vaatia aineellista naytt6d, koska riitautettua merkkia ei
vield ole rekisterdity. Kolmas valituslautakunta on jo hyviksynyt ja esittinyt timan
nikokannan 25.4.2001 tekemissdaan paatoksessa (asia HOLLYWOOD, nro R-
283/1999-3).

Kolmanneksi kantaja vaittad, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd
viiteosasto perusteli padtostddn asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun vaaran osalta ainoastaan riidanalaisten tavaramerkkien kattamien
palvelujen viliselld yhteydelld. Viiteosasto olisi ottanut kyseessd olevan yhteyden
huomioon vain tarkistaakseen tuollaisen vaaran olemassaolon. Kantajan mukaan
SMHV:n yksikét katsovat, ettd sekaannusvaara riidanalaisten merkkien kattamien
tavaroiden vililli on tekiji, joka voi vahvistaa aikaisemman tavaramerkin epi-
oikeudenmukaisen hyviksikdyton todennakoisyyttd, kuten viiteosaston 15.11.1999
tekemad paatos nro 1219/1999 ja edellisessd kohdassa mainittu SMHV:n kolmannen
valituslautakunnan asiassa HOLLYWOOD tekemd padtos osoittavat.
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Neljanneksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunnan tulkinta asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdasta kyseessé olevassa asiassa on mainitun asetuksen 61 artiklan ja
sitd seuraavan artiklan sddnnésten ja asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan
SMHYV (BABY-DRY), 8.7.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I11-2382, 43 kohta)
vastainen. Téltd osin kantaja katsoo, etti jos valituslautakunta ei ollut selvilld
kantajan kannasta, sen olisi pitdnyt asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdan
mukaisesti kehottaa kantajaa selventdméin kantaansa.

Viidenneksi ja viimeiseksi kantaja esittdd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
melle SMHV:n viiteosaston paitokset nro 531/2000 ja nro 621/2001, jotka on tehty
samankaltaisissa asioissa ja jotka vahvistavat kantajan ndkékannan késiteltivina
olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tulkinnan osalta.

SMHYV katsoo, ettd sekd viiteosasto ettd valituslautakunta katsoivat yhtaaltd, ettd
riidanalaiset merkit ovat samoja, ja toisaalta, ettd kantaja on osoittanut, ettid
tavaramerkki, johon sen viite perustuu, on tullut laajalti tunnetuksi Espanjassa
luokkaan 42 kuuluville seuraaville palveluille: “nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja
juomien toimittamiseen liittyvit palvelut; itsepalveluravintolat, kanttiinit, baarit,
kahvilat”.

Lisaksi valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd nayttd siitd, ettd haetulla
tavaramerkilla kaytettdisiin epioikeudenmukaisesti hyviksi aikaisemman tavara-
merkin erottamiskykyd tai mainetta tai aiheutettaisiin niille haittaa asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, voi perustua todennikéisyyk-
siin. Kuitenkaan, kuten valituslautakunta on vahvistanut, kantaja ei ole esittinyt
véiteosastossa 11.2.2000 ja 17.5.2000 esittdmissddn lausumissa eiké Elleni Holdingiin
valitukseen jattaméssddn vastineessa vakuuttavia viitteitd, jotka olisivat osoittaneet
tuollaisen vaaran olemassaolon. Valituslautakunta ei ole niin ollen tehnyt virhetté
arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista kisiteltdvina
olevassa asiassa.
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SMHV myo6ntés, ettd kantajan viiteosastossa 11.2.2000 esittdmissédn lausumissa
tekemd viittaus investointeihinsa ja myynninedistimistoimintaansa, jotka olivat
tehneet viitteen tueksi esitetystd tavaramerkisté laajalti tunnetun, on seikka, josta on
hyotyd todistettaessa, ettd tdmi tavaramerkki on laajalti tunnettu. Kantaja ei ole
kuitenkaan selittanyt, kuinka tdméa seikka liittyy Elleni Holdingin tekemé&dn
rekisterdintihakemukseen. SMHYV korostaa kantajan sen viitteen osalta, ettd Elleni
Holding ei olisi esittinyt perusteltua syytd haetun tavaramerkin kéytolle, ettd
kantajan on itse haetun tavaramerkin rekisterdintid vastustavana osapuolena
esitettdvd objektiiviset seikat, joiden perusteella voidaan katsoa, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on sovellettava kisiteltivind olevassa asiassa.

SMHYV katsoo valituslautakunnan tavoin, ettid aikaisemman ja haetun tavaramerkin
kattamien palvelujen vilinen yhteys, johon kantaja on vedonnut, ei ole sellaisenaan
riittdvd osoittamaan, ettd on olemassa vaara aikaisemman tavaramerkin epi-
oikeudenmukaisesta hyviksikaytost tai sille aiheutuvasta haitasta. Téltd osin SMHV
huomauttaa, ettd kantajan itsensd mukaan yhteys riidanalaisten merkkien kattamien
palvelujen vililli on vain yksi seikka, joka saattaa vahvistaa tuollaisen vaaran
todennékoisyyttd. Kun tuollaisen vaaran olemassaoloa ei kuitenkaan ole millddn
tavoin néytetty, kyseinen vaara ei myoskéadn voi milldén tavoin vahvistua.

Lisdksi Elleni Holdingin tekem# haetun tavaramerkin kattamien Iuokkaan 42
kuuluvien palvelujen rajoitus (ks. edelld 9 kohta) osoittaa osaltaan seki siti, ettei ole
aikomusta kéyttaad aikaisempaa tavaramerkkii epdoikeudenmukaisesti hyviksi, ettd
haetun tavaramerkin kiayton mahdollisesti aikaisemmalle tavaramerkille aiheuttavan
vaaran epiatodennakoisyytta.

Lopuksi SMHYV vastaa siihen kantajan viitteeseen, jonka mukaan valituslautakunnan
olisi pitdnyt kehottaa sitd selventdmdin kantaansa mainitusta vaarasta, ettd
valituslautakuntaa ei voida pitdd vastuullisena kantajan viitteen sisdltdmisti
puutteista. SMHV:n mukaan valituslautakunta rajaa tutkimuksensa asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan mukaisesti seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet
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viitemenettelyssd ja jokainen SMHV:n puuttuvia tosiseikkoja tai oikeudellisia
seikkoja koskeva ilmoitus yhdelle niista vaikuttaisi toisen osapuolen etuihin ja ndin
ollen loukkaisi SMHV:n menettelyssi osapuolten vililla sovellettavaa kontradikto-
rista periaatetta.

Joka tapauksessa SMHV katsoo, ettdi Elleni Holding oli jo 3.1.2001 valitus-
lautakunnalle jdttaméssddn valituksen perusteet sisiltdvissd kirjelmissd vedonnut
kantajan sellaisten viitteiden puuttumiseen, joilla voitaisiin osoittaa, milld tavoin
haetun tavaramerkin kéyttdminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamis-
kyvyn tai maineen epédoikeudenmukaista hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi.
Kantaja ei voi néin ollen esittds, ettei se ole tiennyt tisti viitteestd, johon se on sité
paitsi vastannut vastineessaan Elleni Holdingin kanteeseen.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa saddetddn
seuraavaa: "Jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on yhteisossa laajalti tunnettu ja
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti tunnettu,
2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavara-
merkkid ei myoskddn rekisterdidd, jos se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterditdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka eiviit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekister6ity, mutta joiden osalta rekister6itivin tavaramerkin
kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erot-
tamiskyvyn tai maineen epéoikeudenmukaista hyviksikayttod taikka olisi niille
haitaksi.”

Edellé esitetyn sadnndksen sanamuodossa viitataan tavaramerkkiin, jota on haettu
tavaroille tai palveluille, jotka eivit ole samoja tai samankaltaisia kuin aikaisemman
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tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut. YhteisGjen tuomioistuin on kuitenkin
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnén ldhentdmisestd 21.12.1988 annetun
ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan
2 kohdan, jonka normatiivinen sisélté on asiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdan, tulkintaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen yhteydessi
esittényt, ettd kun otetaan huomioon sen jérjestelmén yleinen rakenne ja tavoitteet,
johon direktiivin 5 artiklan 2 kohta kuuluu, kyseistd sddnnosté ei voida tulkita silld
tavoin, ettd tuloksena olisi laajalti tunnettujen tavaramerkkien vihiisempi suoja
silloin, kun toista merkkié kiytetddan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten, verrattuna siihen tapaukseen, ettd sitd kiytetddn sellaisia tavaroita tai
palveluja varten, jotka eivit ole samankaltaisia. Toisin sanoen yhteisdjen tuomiois-
tuimen tulkinnan mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin on kéytettdessd merkkia
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten saatava ainakin yhti laajaa
suojaa kuin kéytettiessd merkkid sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivét
ole samankaltaisia (asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389,
24-26 kohta ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio
23.10.2003, Kok. 2003, s. 1-12537, 19-22 kohta).

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on tulkittava analogisesti siten,
ettd sithen voidaan vedota paitsi sellaisesta yhteison tavaramerkkihakemuksesta
tehdyn viitteen tueksi, joka ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita
kuin aikaisempi tavaramerkki, my6s sellaisesta yhteison tavaramerkkihakemuksesta
tehdyn viitteen tueksi, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat kuin aikaisempi
tavaramerkki.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraa myds, ettd sen
soveltaminen riippuu seuraavista edellytyksistd: ensiksi siitd, ovatko riidanalaiset
tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitd, onko véitteen tueksi esitetty
aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitd, merkitseek6é haetun
tavaramerkin kayttaminen ilman perusteltua syytd aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epioikeudenmukaista hyviksikiyttoa tai onko se niille
haitaksi. Namé edellytykset ovat kumulatiivisia ja niistd yhden puuttuminen riittaa
siihen, ettd mainittua sddnnosté ei sovelleta (asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV —
Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s.
11-1825, 30 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainitun vaaran ymmartdmiseksi
paremmin on todettava, ettd tavaramerkin ensisijainen tehtava on kiistatta osoittaa
alkupera (ks. asetuksen N:o 40/94 seitsemis perustelukappale). Tamin lisdksi
tavaramerkilld vilitetddn myo6s muita viestejd, jotka koskevat etenkin silld
varustettujen tavaroiden tai palvelujen erityistd laatua tai ominaisuuksia tai sen
heijastamia mielikuvia ja tunteita, kuten esimerkiksi ylellisyyttd, eldméntapaa,
valikoivuutta, seikkailua, nuoruutta. Tassa tarkoituksessa tavaramerkilla on sellai-
senaan itsendinen erillinen taloudellinen arvo niihin tavaroihin ja palveluihin
néhden, joita varten se on rekister6ity. Etenkin laajalti tunnetun tavaramerkin
valittdmat tai siihen liitettdvat viestit antavat sille merkittavin arvon, jonka on
saatava suojaa, etenkin kun suurimmassa osassa tapauksia tavaramerkin laaja
tunnettuus on tulos sen haltijan huomattavasta tyosti ja investoinneista. Asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa annetaan laajalti tunnetulle tavaramerkille suojaa
kaikkia samoja tai samankaltaisia tavaramerkkeji, jotka voisivat vahingoittaa sen
imagoa, koskevia hakemuksia vastaan, vaikka haetun tavaramerkin kattamat tavarat
tai palvelut eivit olisikaan samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille
aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteroity.

Edelld 34 kohdassa mainitun kolmannen edellytyksen osalta on arvioitava kolmea
erityyppistd vaaraa, eli olisiko haetun tavaramerkin kiyttdminen ilman perusteltua
syytda ensiksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai toiseksi
haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle taikka kolmanneksi merkitsisiko
haetun tavaramerkin kéayttdminen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epidoikeudenmukaista hyviksikayttod (edelld 34 kohdassa mainittu asia
SPA-FINDERS, tuomion 43-53 kohta; ks. myos vastaavasti edelld 32 kohdassa
mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (Kok. 2003, s. 1-12540,
ratkaisuehdotuksen 36-39 kohta)). Kun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
sanamuoto otetaan huomioon, edelld mainituista yhdentyyppisen vaaran olemas-
saolo riittad, jotta titd sddnnostd voidaan soveltaa. Niin ollen edelld 34 kohdassa
lueteltujen kumulatiivisten edellytysten kolmas kohta koostuu kolmesta erityyppi-
sestd vaarasta, jotka ovat vaihtoehtoisia.

Aluksi on todettava sen haitan osalta, jonka haetun tavaramerkin kayttaminen ilman
perusteltua syytd voi aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, ettd
tdma haitta syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei endd voi synnyttdd vilitontd
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mielleyhtymaia sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisterdity ja joita varten sité
kaytetddn (edelld 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 43 kohta).
Tédma vaara tarkoittaa ndin ollen aikaisemman tavaramerkin “vesittdmistd” tai
“asteittaista nakertamista” hajottamalla sen identiteettia ja vaikutusta yleison mieliin
(ks. vastaavasti edelld 36 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux,
ratkaisuehdotuksen 37 kohta).

Vesittymisen vaara vaikuttaa kuitenkin lahtokohtaisesti pienemmaltd, jos aikaisempi
tavaramerkki koostuu ilmaisusta, joka on merkityksensé vuoksi hyvin yleinen ja jota
kéytetddn usein muussa yhteydessd, kuin kyseessd olevasta ilmaisusta muodostu-
vassa aikaisemmassa tavaramerkissi. Tuollaisessa tapauksessa kyseessd olevan
ilmaisun kaytt6 haetussa tavaramerkissd ei todennékéisesti johda aikaisemman
tavaramerkin vesittymiseen. Niinpd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
edelld 34 kohdassa mainitussa asiassa SPA-FINDERS (44 kohta) katsonut, etta koska
ilmaisua "spa” kiytetddn usein kuvaamaan esimerkiksi belgialaista Span kaupunkia ja
Belgian Spa-Francorchampsin moottorirataa tai yleisesti vesihoitoihin varattuja
alueita, kuten hoyrysaunoja tai saunoja, vaara siitéd, ettd toinen tavaramerkki, joka
myos sisédltdd sanan ”"Spa”, aiheuttaisi haittaa tavaramerkin SPA erottamiskyvylle,
vaikuttaa rajoitetulta.

Edelleen on todettava sen haitan osalta, jonka haetun tavaramerkin kayttdminen
ilman perusteltua syytd voisi aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin maineelle, etti
tuollainen haitta syntyy, kun haetulla tavaramerkilld varustetut tavarat vaikuttavat
yleis66n siten, ettd kiytto vihentaa aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuutta (ks.
edelld 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 46 kohta). Vaara tasta
haitasta voi nimittdin syntyd, kun mainituilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen
luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus aikaisemman laajalti tunnetun
tavaramerkin imagolle, koska tuo tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin
haettu tavaramerkki.

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeudenmubkaisella
hyviksikaytolla tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkid selvisti
hyviksikéytetddn ja hyodynnetddn luvatta tai sen maineesta yritetian hyotya (edelld
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34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 51 kohta). Toisin sanoen on kyse
vaarasta, etté laajalti tunnetun tavaramerkin heréittima mielikuva tai sen heijastamat
ominaisuudet siirtyvit haetulla tavaramerkilld varustettuihin tavaroihin silld tavoin,
ettd niiden markkinointi on helpompaa, koska niilld on mielleyhtyma aikaisempaan
lagjalti tunnettuun tavaramerkkiin.

Viimeksi mainittu vaara on erotettava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta. Vakiintuneen oikeuskiytinnon
mukaan sekaannusvaara médritelldén siten, ettd tillainen vaara on olemassa, jos
yleis6 saattaa luulla, ettd haetun tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat
periisin samasta yrityksestd kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd (asia T-104/01,
Oberhauser v. SMHV - Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s.
11-4359, 25 kohta; ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998,
s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta). Sitd vastoin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa mainituissa tapauksissa kyseessd oleva yleis6 yhdistdd riidanalaiset
tavaramerkit toisiinsa, eli luo yhteyden niiden vélille kuitenkaan sekoittamatta niitd
toisiinsa (ks. vastaavasti edelld 32 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas
Benelux, tuomion 29 kohta). Sekaannusvaaran olemassaolo ei siten ole timin
sadnnoksen soveltamisen edellytys (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 20 kohta).

Edellé esitetyn perusteella ero asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisen
epioikeudenmukaisen hyviksikdytén vaaran ja sekaannusvaaran vililld voidaan
tiivistdd seuraavasti: sekaannusvaara on olemassa, kun kuluttaja saattaa katsoa
haetulla tavaramerkilld varustetun tavaran tai palvelun houkuttelevaksi siitd syysta,
ettd hidn katsoo, ettd silld on sama kaupallinen alkuperd kuin samalla tai
samankaltaisella aikaisemmalla tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla.
Sitd vastoin vaara siitd, ettd haetun tavaramerkin kéyttdminen ilman perusteltua
syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epd-
oikeudenmukaista hyviksikdytt6d, on olemassa, kun kuluttaja, joka ei valttamattd
sekoita kyseessd olevan tavaran tai palvelun kaupallista alkuperid, katsoo haetun
tavaramerkin sellaisenaan houkuttelevaksi ja ostaa silld varustetun tavaran tai
palvelun silld perusteella, ettd siind on tdméd tavaramerkki, joka on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki.
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Toiseksi on tutkittava, mihin seikkoihin viitteentekijan, eli aikaisemman laajalti
tunnetun tavaramerkin haltijan, on vedottava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa tarkoitetun viitteen tueksi.

Taltd osin on todettava, etta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen
virkkeen mukaan rekisterinnin suhteellisia hylkdysperusteita koskevassa menette-
lyssé SMHV:n tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittamiin vaatimuksiin, Tatd sdédnnostd on tulkittu siten, ettd kun
SMHV:n yksikét, mukaan lukien valituslautakunta, ratkaisevat viitemenettelyn, ne
voivat perustaa péitoksensd vain asianomaisen osapuolen esittdmiin suhteellisiin
hylkédysperusteisiin sekd sen esittimiin ndihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin
(asia T-308/01, Henkel v. SMHV - LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003,
Kok. 2003, s. 11-3253, 32 kohta ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV -
DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 28 kohta).

Oikeuskiytinnossi on kuitenkin myos katsottu, ettd valituslautakunnan suorittaman
tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei merkitse sitd, ettd valitus-
lautakunta ei voisi niiden tosiseikkojen lisdksi, jotka véitemenettelyn asianosaiset
ovat nimenomaisesti esittidneet, ottaa huomioon my6s notorisia seikkoja eli seikkoja,
jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti
saatavilla olevista lahteistd (edelld 44 kohdassa mainittu asia PICARQ, tuomion
29 kohta).

Lisiksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena ei ole
estdd kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisterGintid, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Kyseisen sdannoksen tavoitteena
on erityisesti tehdd aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle mahdolli-
seksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekistersintig, jotka voivat joko olla haitaksi
aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan kayttaa
tdtd mainetta tai erottamiskykya epédoikeudenmukaisesti hyviksi. Taltd osin on
tdsmennettivi, ettd aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan,

II - 734



47

48

SIGLA v. SMHV - ELLENI HOLDING (VIPS)

ettd kyseessd on sen tavaramerkkid koskeva tosiasiallinen ja todellinen haitta.
Haltijan on kuitenkin esitettivd seikat, joiden perusteella voidaan paitelld ensi
nikemalts, ettd on olemassa tuleva vaara, joka ei ole hypoteettinen, epdoikeuden-
mukaisesta hyviksikiytostd tai haitasta (edellda 34 kohdassa mainittu asia SPA-
FINDERS, tuomion 40 kohta).

Haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilinen yhteys on asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen olennainen edellytys. Kyseisessa
sadnnoksessd tarkoitetut haitat, jos niitd syntyy, johtuvat nimittiin tietynasteisesta
samankaltaisuudesta haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin valillg,
misté syystd kohdeyleiso yhdistda namé kaksi tavaramerkkid toisiinsa, toisin sanoen
liittdéd ne yhteen (edelld 34 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion
41 kohta). Tamdn yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen
huomioon kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisia kyseisessd yksittdistapauksessa
(ks. analogisesti edelld 32 kohdassa mainittu asia Adidas-Salomon ja Adidas
Benelux, tuomion 29 ja 30 kohta). Mitd erottamiskykyisempi ja maineikkaampi
aikaisempi tavaramerkki on, sitd helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa
(ks. talta osin asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-
5421, 30 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd viitteentekijan, joka vetoaa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkdysperusteeseen, on nimettava
aikaisempi tavaramerkki, johon se vetoaa viitteen tueksi, ja todistettava sen viitetty
lagja tunnettuus. Kun otetaan huomioon edelld 47 kohdassa mainitussa asiassa
General Motors annetussa tuomiossa (30 kohta) esitetyt perusteet, jotka soveltuvat
analogisesti kyseessd olevaan asiaan, on katsottava mahdolliseksi, etenkin kun véite
perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, ettd tulevaisuuteen liittyvi
vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitd, ettd haetulla tavaramerkilld aiheutetaan
viitteen tueksi vedotulle tavaramerkille haittaa tai kiytetddn sitd epdoikeudenmu-
kaisesti hyviksi, on niin ilmeinen, ettid viitteentekijin tarvitsee ainoastaan vedota
sithen eiké tarvitse esittdd mitddn néyttoa siihen liittyvistda muista tosiseikoista. Ei
voida kuitenkaan olettaa, ettd asia olisi aina nain. On nimittdin mahdollista, etti ei
vaikuta ensi niakemailta todennikodiseltd, ettd haettu tavaramerkki voisi aiheuttaa
jonkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainituista kolmesta vaarasta
aikaisemmalle laajalti tunnetulle tavaramerkille siitd huolimatta, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin viimeksi mainittu. Talloin vdite on hylattiva perusteettomana,
ellei tuollaista tulevaisuuteen liittyvd vaaraa, joka ei ole hypoteettinen, haitasta tai
epiaoikeudenmulkaisesta hyviksikdytosta voida osoittaa muiden seikkojen avulla,
joihin viitteentekijin on vedottava ja jotka sen on néytettdva toteen.
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Kasiteltavani olevassa asiassa on ensiksi todettava, ettd valituslautakunta ei ole
asettanut kyseenalaiseksi viiteosaston johtopaitostd, jonka mukaan riidanalaiset
merkit ovat samoja. Lisdksi valituslautakunta on hyliannyt Elleni Holdingin sitd
koskevat viitteet, ettd kantaja ei ole esittinyt riittdvid todisteita aikaisemman
tavaramerkkinsd laajasta tunnettuudesta Espanjassa, ja on viiteosaston tavoin
hyviksynyt tdimén laajan tunnettuuden seuraavien luokkaan 42 kuuluvien palvelujen
osalta: "nautintavalmiiden elintarvikkeiden ja juomien toimittamiseen liittyvét
palvelut; ravintolat; itsepalveluravintolat, kanttiinit, baarit, kahvilat” (riitautetun
paatoksen 31 kohta).

Valituslautakunta on néin ollen katsonut, ettd kantaja on tayttinyt kaksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisista soveltamisedellytyksista. Se katsoi
kuitenkin, ettd kantaja ei ole esittanyt sellaista viitettd tai seikkaa, jonka perusteella
voitaisiin todeta, ettd haetun tavaramerkin kiyttdminen merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin maineen hyviksikdyttoa tai aiheuttaisi sille haittaa (riitautetun
paatoksen 47 kohta). Taltd osin valituslautakunta on esittinyt, ettd vastoin
viiteosaston padtostd ainoa merkityksellinen seikka, johon kantaja on tissd
suhteessa — eli riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen vélisen yhteyden
osalta — vedonnut, ei ole riittavd (riitautetun paiatoksen 46 kohta). Vastaavasti
valituslautakunta katsoi, ettd kantajan esittima viite on hylattavé, koska yksi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksista ei tayty.

Riitautettu pditos on ndin ollen ymmarrettavé siten, ettd valituslautakunta ei ole
voinut kyseessi olevassa asiassa havaita sellaista vaaraa, ettd haetun tavaramerkin
kéyttdminen merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epioikeudenmulkaista hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi huolimatta siitd, ettd
riidanalaiset merkit ovat samoja ja aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu.

Tistd seuraa, ettd riitautetun paidtoksen laillisuutta arvioitaessa on tutkittava, onko
ksiteltdvini olevassa asiassa olemassa vahintaan yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa mainituista vaaroista. Tatd arvioitaessa on aluksi tarkasteltava, vetosiko
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kantaja SMHV:n yksikoissd sen viitteen lisdksi, ettd kahden riidanalaisen
tavaramerkin kattamien palvelujen vililldi on yhteys, muihin seikkoihin, jotka
valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa huomioon arvioidessaan kyseessd olevia
vaaroja.

Téssd yhteydessd kantaja viittaa kanteessaan huomattaviin mainoskampanjoihin,
joihin se oli ryhtynyt palvelujensa myynnin edistimiseksi ja aikaisemman
tavaramerkkinsi levittimiseksi ja vakiinnuttamiseksi. On kuitenkin todettava, ettd
tama seikka on merkityksellinen vain todistettaessa aikaisemman tavaramerkin
lagjaa tunnettuutta, joka on myonnetty riitautetussa padtoksessd. Sitd vastoin
mainoskampanjointi ei sellaisenaan todista, ettd on olemassa vaara, ettd haetun
tavaramerkin kayttd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeudenmukaista hyviksikéayttoa taikka olisi niille haitaksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, eikd se ndin ollen ole
merkityksellinen seikka kasiteltdvind olevassa asiassa.

Kantaja vetoaa my0s siihen seikkaan, ettd espanjalainen yleiso pitdd aikaisempaa
tavaramerkkiid “arvostettuna ja laadukkaana”. Kantaja lainaa kanteessaan tdssd
yhteydessé otetta véiteosastossa 11.2.2000 esittdmistadn lausumista, joissa se viittaa
aikaisemman tavaramerkin jirjestelméilliseen mainontaan, joka ’liittyy kyseessd
olevien tavaroiden ja palvelujen vakiintuneeseen laatuun”. Niissd samoissa
lausumissa kantaja viittaa my6s todisteisiin aikaisemman tavaramerkin arvostuk-
sesta ja laajasta tunnettuudesta (evidence of the prestige and reputation).

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti kantaja kuvailee niissi
lausumissa VIPS-ravintoloita paikoiksi, joille on tyypillistd hyvin pitkat aukioloajat
(aamusta kello kolmeen yo6lld), jotka ovat auki viikon jokaisena pdivind, mukaan
lukien sunnuntait ja pyhépiivit ja joissa on melkein yhtdmittainen ruokatarjoilu ja
yhteinen ruokalista kaikissa ravintoloissa. Kantaja esitti muun muassa useita lehdissa
tai kirjoissa julkaistujen artikkeleiden otteita, joista ilmenee, ettd espanjalainen yleiso
katsoo VIPS-ravintolat vapaamuotoisiksi ja rennoiksi paikoiksi, joista pitavit
erityisesti nuoret ja joissa voi saada syotivaa ja tehdd ostoksia mihin aikaan tahansa.
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Lisdksi VIPS-ravintoloihin viitattiin muiden hyvin tunnettujen pikaruokaketjujen
joukossa tai laaturavintoloiden vastakohtana muun muassa seuraavissa otteissa:

— 7Kavelkdd vaikkapa Moncloasta Plaza de Espaiialle ja ohitatte McDonald’s-,
VIPS- ja Pan’s & Company -ravintolat”

— 7Arvoisille kutsuvieraille oli huolella valittu laaturavintola, mutta Willy Banks ja
Al Qerter halusivat vain hampurilaisia. Téstd on jo jonkin aikaa, mutta asiat
eivit ole muuttuneet. Viime vuonna Maurice Greene juhli maailmanennitys-
tadn syomalla hampurilaisia VIPSissé yhdelta yolla — -~

— "Ravintoloista sielld on VIPS ja Burger King”.

Taltd osin on todettava, ettd vaikka tiettyjen pikaruokaketjujen tavaramerkit ovat
kiistamatta laajalti tunnettuja, ne eivit lahtokohtaisesti ja vastakkaisten todisteiden
puuttuessa luo mielikuvaa erityisestd arvostuksesta tai korkeasta laadusta, silld
pikaruokaravintola-alaan liitetdén pikemminkin muita ominaisuuksia, kuten nopeus
tai saatavuus ja tietyssi maddrin nuoruus, koska monet nuoret kiyvit usein
tdmintyyppisissd paikoissa.

Kun otetaan huomioon ndmé lausumat, kantajan viiteosastossa esittimissdan
lausumissa tekemit epdméadriiset ja perustelemattomat viittaukset VIPS-ravinto-
loissa tarjottavien tuotteiden ja palvelujen ”arvostukseen ja laajaan tunnettuuteen”
tai “tunnustettuun laatuun” eivit merkitse vetoamista arvostettuun mielikuvaan tai
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erityisen korkeaan laatuun, joiden on viitetty liittyvan sen aikaisempaan VIPS-
tavaramerkkiin. Itse asiassa kantaja néyttdd sekoittavan SMHV:ssa esittdmissédn
lausumissa sekd kanteessaan tavaramerkin laajan tunnettuuden kisitteen sen
mahdolliseen arvostukseen tai erityisiin ominaisuuksiin. Ei voida olettaa, etti
jokainen laajalti tunnettu tavaramerkki herittiisi pelkistddn laajan tunnettuutensa
perusteella mielikuvan arvostuksesta tai korkeasta laadusta. Téstd seuraa, ettd
riitautetussa paatoksessd on perustellusti jatetty ottamatta huomioon aikaisemman
tavaramerkin viitetty arvostus.

Jos katsotaan, ettd kantajan kanteessaan tekemd viittaus aikaisemman tavaramerk-
kinsd erityiseen arvostukseen merkitsee téstd tosiseikasta ensimmadistd kertaa
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyd viitettd, on todettava, ettéd
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on
viraston valituslautakuntien péaiatosten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94
63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asia T-237/01, Alcon v. SMHV - Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 kohta; asia
T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-
701, 18 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN),
tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta). Tama valvonta on tehtidvi ottaen
huomioon riidan tosiasialliset ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty
valituslautakunnassa (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti),
tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. I1-383, 16 kohta; asia T-311/01, Editions Albert René
v. SMHV - Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. 1I-4625, 70 kohta).
Téstd seuraa, ettd timé uusi tosiseikka on jétettdvi tutkimatta, koska sen tutkiminen
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa menisi riitautetun paitoksen sisilti-
mien tosiseikkojen ulkopuolelle (ks. tiltd osin edelld mainittu asia Starix, tuomion
73 kohta ja asia T-66/03, Drie Mollen sinds 1818 v. SMHV - Nabeiro Silveria
(Galdxia), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1765, 46 ja 47 kohta).

Kantaja vetoaa lopuksi siihen, ettd Elleni Holding ei ole esittinyt naytt6a siitd, ettd
haetun tavaramerkin kayttimiselle on perusteltu syy. Téltd osin on todettava, ettéd
mahdollisten “perusteltujen syiden” arvioimista on loogisesti tiytynyt edeltdd
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan kolmannessa ja viimeisessd soveltamis-
edellytyksessd mainituista kolmentyyppisistd vaaroista yhden vaaran olemassaolon
tutkiminen. Mikali osoittautuu, ettd mitaian niistd kolmesta vaarasta ei ole olemassa,
haetun tavaramerkin rekisterdintia ja kdyttoa ei voida estdd, ja se, onko haetun
tavaramerkin kayttimiselle perusteltuja syitd vai ei, on tdssa tapauksessa merkityk-
setonta.
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Edellé esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut riitautetussa
padtoksessd, ettd ainoa merkityksellinen seikka, johon kantaja on vedonnut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa mainitun suhteellisen hylkdysperusteen
tueksi, muodostuu yhteydesti kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien
palvelujen vililld. Néain ollen on selvitettiavd, onko valituslautakunta perustellusti
katsonut, etta talla seikalla ei voida riittivalla tavalla todistaa, ettd on olemassa
vihintdén yksi edelld kuvattu ja asetuksessa N:o 40/94 mainittu vaara.

Ensiksi sen vaaran, ettd haetun tavaramerkin kiyttiminen aiheuttaa vahinkoa
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, toisin sanoen timén tavaramerkin
"vesittymisen” ja "asteittaisen nakertamisen” vaaran, kuten on selitetty edelld 37 ja
38 kohdassa, osalta on todettava, ettd ilmaisu VIPS on englannin kielelld monikko
kirjainsanasta VIP (englanniksi "Very Important Person”, eli ’erittdin tarkea
henkil”), jota kéytetddn paljon ja usein sekd kansainvilisesti ettd kansallisesti
kuvaamaan kuuluisia henkil6itd. Néin ollen vaara haetun tavaramerkin kayttamisen
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheuttamasta haitasta vaikuttaa hyvin
rajoitetulta.

Tama sama vaara vaikuttaa yhd epitodenndkoisemmailtd kisiteltdvind olevassa
asiassa, koska haettu tavaramerkki kattaa palvelut "tietokoneohjelmointi hotelli-,
ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalveluja varten”, jotka on suunnattu
erityiselle ja valttamdtta rajoittuneelle yleisolle, eli mainittujen yritysten omistajille.
Téama vaikuttaa siten, ettd haettu tavaramerkki — jos sen rekisterdinti hyviksytaan —
tunnettaisiin kiyttonsa perusteella todennikéisesti vain tdmén suhteellisen rajoittu-
neen yleison keskuudessa, miké vihentdd varmasti vaaraa aikaisemman tavaramer-
kin vesittymisestd tai asteittaisesta nakertamisesta hajottamalla sen identiteettia ja
vaikutusta yleison mielissé.

Naitd perusteluita ei voida asettaa kyseenalaiseksi sen yhteyden vuoksi, jonka kantaja
viittad olevan ndiden kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen valilla.
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Nimittdin kuten valituslautakunta on perustellusti katsonut riitautetun péaitoksen
46 kohdassa, kyseesséd oleva yhteys ei ole merkityksellinen téssd yhteydessd, koska
lagjalti tunnetun tavaramerkin identiteetin vesittiminen ei riipu siitd, ovatko tdmin
tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut samankaltaisia haetun tavaramerkin
kattamien palvelujen ja tavaroiden kanssa.

Tistd seuraa, ettd riitautetussa paatoksessd on perustellusti katsottu, ettd haetun
tavaramerkin kidyttiminen ei aiheuta vaaraa aikaisemman tavaramerkin erottamis-
kyvyn vesittymisesta.

Toiseksi on tutkittava vaaraa siitd haitasta, jonka haetun tavaramerkin kiyttaminen
saattaa aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin maineelle. Kuten edelld 39 kohdassa on
esitetty, kyse on sellaisesta vaarasta, ettd aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin
yhdistdminen haetun tavaramerkin kattamiin samoihin tai samankaltaisiin tavaroi-
hin tai palveluihin johtaisi aikaisemman tavaramerkin arvonalennukseen tai
heikentymiseen siitd syystd, ettd haetun tavaramerkin kattamilla tavaroilla tai
palveluilla on erityinen ominaisuus tai luonne, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti
mielikuvaan aikaisemmasta tavaramerkista.

Téltd osin on todettava, etti haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ole
minkédinlaista ominaisuutta tai laatua, jonka perusteella aikaisemmalle tavaramer-
kille todennikéisesti aiheutuisi tdméntyyppinen haitta. Kantaja ei ole vedonnut
minkéén tillaisen ominaisuuden tai laadun olemassaoloon eiké etenkidn todistanut
sitd. Ainoastaan se, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamien palvelujen vililla on
yhteys, ei ole riittdvda eikd ratkaisevaa. On totta, ettd tuollaisen yhteyden
olemassaolo vahvistaa todennikoisyytta siitd, ettd yleisd, joka havaitsee haetun
tavaramerkin, ajattelee myos aikaisempaa tavaramerkkii. Tamd seikka ei kuitenkaan
sellaisenaan riitd pienentimiin aikaisemman tavaramerkin viehitysvoimaa. Tuol-
lainen tulos voi aiheutua vain, jos osoitetaan, ettd haetun tavaramerkin kattamilla
palveluilla on ominaisuuksia tai laatutekijoitd, jotka ovat mahdollisesti haitallisia
aikaisemman tavaramerkin maineelle. Tuollaista néyttod ei kuitenkaan ole esitetty
ksiteltdvina olevassa asiassa.
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Niin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, etté ei ole olemassa vaaraa
siitd, ettd aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuisi haittaa.

Edelleen on arvioitava sitd vaaraa, ettd haetun tavaramerkin kdyttdminen merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeudenmukaista
hyviksikayttod. Kuten edelld 40-42 kohdassa on esitetty, timé vaara on erotettava
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaa-
rasta, koska saman artiklan 5 kohdan mukaisen vaaran kyseessé ollessa yleiso ei
valttamétta sekoita toisiinsa riidanalaisia tavaramerkkeja.

Téltd osin on todettava, ettd viite, jonka mukaan haetun tavaramerkin kohdeyleis6
olisi taipuvainen hankkimaan itselleen télld tavaramerkilld varustettuja tietokoneoh-
jelmistoja sen vuoksi, ettd se katsoo, ettd ne ovat periisin laajalti tunnetuista VIPS-
nimisista ravintoloista tai ettd nuo ravintolat kéyttavat niitd, kuuluu sekaannusvaa-
ran arvioimisen piiriin, jota koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukainen suhteellinen hylkdysperuste, eikd saman artiklan 5 kohta.
Kantaja on tosiasiallisesti vedonnut sekaannusvaaraan viitteensd tueksi, mutta
viiteosasto hylkisi viitteen, eikd tuota seilkkaa ole tutkittu uudelleen riitautetussa
péitoksessd, minkd kantaja riitauttaa toisessa kanneperusteessaan, jota tutkitaan
jaljempana.

Sitd vastoin vaara siitd, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyé tai mainetta
kaytettaisiin epdoikeudenmukaisesti hyviksi, voi aiheutua vain, jos merkityksellinen
kohdeyleiso katsoisi sekoittamatta riidanalaisten tavaramerkkien kattamia palveluja
toisiinsa Elleni Holdingin ohjelmistot erityisen houkutteleviksi pelkistidn siitd
syystd, ettd ne on varustettu samalla tavaramerkilld kuin aikaisempi laajalti tunnettu
tavaramerkki VIPS.

Kisiteltdvind olevassa asiassa ei joka tapauksessa ole olemassa sellaista seikkaa, jolla
voitaisiin osoittaa, ettd edellisessia kohdassa mainittu vaara on olemassa. Kuten
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valituslautakunta on perustellusti esittinyt, riidanalaisten tavaramerkkien kattamien
palvelujen vilinen yhteys ei sellaisenaan riitd. Nimittdin sen myontdminen, ettd
haetun tavaramerkin kéyttaminen merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamis-
kyvyn tai maineen epioikeudenmukaista hyviksikayttod, vaikka kyseisten palvelujen
kaupallisen alkuperidn osalta ei olisikaan sekaannusvaaraa, edellyttid todistetta siit4,
ettd haettu tavaramerkki yhdistetdén aikaisemman saman tavaramerkin positiivisiin
ominaisuuksiin, jotka voisivat antaa aihetta kayttaa sitd hyvaksi tai "elad sen siivelld”
haettua tavaramerkkia kiyttamalla.

Kantaja ei ole kuitenkaan maininnut aikaisemman tavaramerkkinséd erityisid
ominaisuuksia eiki sitd tapaa, jolla ne helpottaisivat haetun tavaramerkin kattamien
palvelujen markkinointia, eikd pikaruokaketjun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin
tavanomaisesti yhdistettivien edelld 57 kohdassa mainittujen ominaisuuksien voida
katsoa sellaisinaan olevan hyodyllisid tietokoneohjelmointipalveluille, vaikka ne
onkin suunnattu hotelleille tai ravintoloille.

Tamé on vield selvempéd sen vuoksi, ettd haetun tavaramerkin kattamat palvelut
ovat tirkeitd investointeja hotelleille, ravintoloille ja muille tdméantyyppisille
laitoksille, joille ne on suunnattu. Ei nimittdin vaikuta todennikéiseltd, ettd ndmi
palvelut kattavan tavaramerkin samuudella aikaisemman laajalti tunnetun tavara-
merkin kanssa olisi sellaisenaan huomattava vaikutus tidméin rajoitetun ja
suhteellisen erikoistuneen yleison tehdessa valintaa yhden tai toisen markkinoilla
olevan ohjelmiston vililld. On paljon todennikéisempdd, ettd timé valinta tehddidn
ottaen huomioon muita olennaisempia ja ratkaisevampia tekijoitd, kuten kunkin
ohjelmiston hinta, suorituskyky tai toimintamahdollisuudet tietokonekéytossa.

Edelld esitetystd johtuu, ettd riitautetussa paitoksessi on samoin perustellusti
katsottu, ettd haetun tavaramerkin kédyttdminen ei merkitse aikaisemman tavara-
merkin erottamiskyvyn tai maineen epioikeudenmukaista hyviksikayttoa.
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Lisdksi on todettava, ettd kantaja myontéa itse edella arvioitujen kolmentyyppisen
vaaran osalta kirjelmissdin (ks. edelld oleva 21 kohta), etté viitetylla ndiden kahden
riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen viliselld vhteydelld voidaan
ainoastaan "tarkistaa” asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vaaran
olemassaolo. Kantaja tunnustaa néin ollen, ettd tdmi vaara on todettava muiden
seikkojen perusteella ja kyseessi olevien palvelujen vilinen yhteys vain tukee tai
vahvistaa sitd. Kuten on juuri esitetty, ndmd muut seikat puuttuvat kuitenkin
kokonaan kisiteltdvini olevassa asiassa.

Myoskaan asetuksen N:o 40/94 61 artiklasta ja sitd seuraavista artikloista ja edelld
22 kohdassa mainitussa asiassa BABY-DRY annetusta tuomiosta (43 kohta) johdettu
kantajan viite ei menesty. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tdssi
tuomiossa yhtadltd, ettd asetuksen N:o 40/94 61 ja 62 artiklan sddnnoksistd sekd
asetuksen vyleisestd jirjestelmistd johtuu, ettd valituslautakunta ei voi hylitd
valittajan valituksessaan ensimmaistd kertaa esittdmaé uutta véitettd silld perusteella,
ettd titd viitetti ei ole esitetty alemmassa asteessa, vaan sen on ratkaistava tima
kysymys tai palautettava asia alempaan asteeseen. Kuitenkin késiteltavina olevassa
asiassa kantaja, joka muutoin ei ole valituslautakuntaan valittanut asianosainen, ei
edes viitd, ettd tdmd olisi esittinyt uuden viitteen valituslautakunnassa ja ettd se olisi
kieltaytynyt tutkimasta sité.

Toisaalta asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdassa sdaddetdén, ettd “tutkiessaan
valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittimiin
asettamassaan méérdajassa sen itsensid niille osoittamia ilmoituksia tai muiden
osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia”. Vastoin kantajan viitettd téssi
sadnnoksessd ei aseteta valituslautakunnalle velvollisuutta kehottaa osapuolia
tdydentdmadn niiden itsensd valituslautakunnalle esittimid kirjelmid ja asiakirjoja.
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Lopuksi, mitd tulee niihin SMHV:n yksikéiden péitoksiin muissa asioissa, joihin
kantaja on vedonnut, on tarkennettava, ettd vaikka ei olekaan suljettu pois, ettd
osapuolet vetoavat tuollaisiin pddtoksiin antaakseen ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimelle viitteitd sen tulkitessa merkityksellisid sdénnoksia (ks. téltd osin
asia T-123/04, Cargo Partner v. SMHV (CARGO PARTNER), tuomio 27.9.2005,
Kok. 2005, s. 11-3979, 68 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV — LTJ Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), (tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. I1-4891, 20 kohta), tista
ei myoskadn seuraa muuta, kuin ettd valituslautakuntien péitosten laillisuutta on
arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteiséjen
tuomioistuimet ovat siti tulkinneet, jolloin pelkistddan se, ettdi SMHV:n valitus-
lautakunta on padtoksessddn rikkonut SMHV:n elinten péaidtéksentekokéytintod, ei
voi olla seikka, jonka perusteella timi paités voidaan kumota (asia C-37/03 P, BiolD
v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. [-7975, 47 kohta; asia T-130/01, Sykes
Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002,
Kok. 2002, s. 11-5179, 31 kohta ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV
(PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok. 2005, s. I1-2383, 39 kohta).

Kun edelld esitetty otetaan huomioon, kantajan esittdmé ensimmaéinen kanneperuste
on hylittavi perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka liittyy puolustautumisoikeuksien ja asetuksen N:o 40/94
74 artiklassa tarkoitetun mddrddmisperiaatteen loukkaamiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on loukannut sen puolustautumisoikeuksia
sekd asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa tarkoitettua madraamisperiaatetta kieltdy-
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tyessddn tutkimasta sen viitteitd, jotka liittyvat mainitun asetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamiseen kisiteltivina olevassa asiassa ja jotka se esitti
vastauskirjelméssadan Elleni Holdingin valitukseen.

Kantajan mukaan SMHV:n kontradiktorisessa menettelyssi valituksen devolutiivi-
nen vaikutus rajoittuu asetuksen N:o 40/94 74 artiklan nojalla valituslautakunnan
kasittelyssd valitukseen ja osapuolten vaatimuksiin. Kisiteltivind olevassa asiassa
Elleni Holdingin toimittamasta valituksesta kuitenkin ilmenee, ettd valitus tehtiin
viiteosaston padtoksestd kokonaisuudessaan. Lisdksi kantaja riitautti valitusosas-
tossa esittdmissadn lausumissa sen, ettd viiteosasto ei soveltanut asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta,
mutta ei lausunut mitddn viitteensd hylkddmisestd luokkien 9 ja 35 osalta.

Tistd seuraa kantajan mukaan, etti kanteen kohteena on tutkia asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista kantajan viitteeseen luokkaan 42
kuuluvien palvelujen osalta. Elleni Holdingin, joka ei rajoittanut valitustaan
valituslautakunnassa ainoastaan siihen osaan viiteosaston paitostd, joka oli sille
epdedullinen, mahdollista virhettd ei voida oikaista valituslautakunnassa viran
puolesta. Mikdli viimeksi mainittu epaili tita seikkaa, sen olisi pitanyt selvyyden
vuoksi kadntya valituksen tehneen asianosaisen puoleen yhteison tavaramerkistid
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytanto6npanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) nojalla.

Kantaja katsoo, etti sen kantaa tukee SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
23.1.2001 tekema paatos (asia R 158/2000-3), joka on mainittu riitautetun padtoksen
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23 kohdassa, sekd saman lautakunnan 3.7.2000 tekemé paitos (asia R 198/1999-3),
joissa katsottiin, etti vastapuolen lausumat saattoivat laajentaa riidan kohdetta, jos
valituksen tehnyt osapuoli sen hyvaksyi.

SMHYV esittad toissijaisesti, ettd kantaja on vaatinut Elleni Holdingin valituksesta
esittdmissddn lausumissa valituslautakunnassa, ettd valitus hyldtddn ja haetun
tavaramerkin rekister6innin hylkadminen vahvistetaan. Tdmén vaatimuksen tueksi
kantaja vetosi viitteisiin, joilla se pyrki yhtdaltd kumoamaan Elleni Holdingin
vditteet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta ja toisaalta
vahvistamaan, ettd my6s mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa olisi
pitdnyt soveltaa kisiteltivind olevassa asiassa.

SMHYV esittid, ettd ei ole olemassa sdénnostd, jonka mukaan toinen osapuoli voisi
valitukseen antamassaan vastineessa esittdd valituslautakunnassa vaatimuksia tai
itsendisid kanneperusteita. Tuollaisen sddnndksen puuttuessa valituslautakunta
katsoi kasiteltdvind olevassa asiassa, ettd osapuolen, jonka vaatimuksia ei ole
hyviksytty kokonaisuudessaan SMHV:n alemmassa yksikossd, tiytyy riitautetun
paitoksen sille vastaisen osan riitauttaakseen tehdd erillinen valitus valitus-
lautakunnassa.

SMHV:n mukaan tdméi tilanne on erilainen kuin ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimessa kisilld oleva tilanne, koska ensimméisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tydjarjestyksen 134 artiklan 3 kohdan nojalla muut valituslautakunnan
kasittelyn osapuolet kuin valittaja voivat esittdd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa vaatimuksia valituslautakunnan paitéksen mitittéméksi julista-
miseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty,
sekd esittdd perusteita, joita valituksessa ei ole esitetty. SMHV viittaa lisdksi
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esimerkking tiettyihin Espanjan oikeuden sddnnoksiin, joilla on samanlainen
vaikutus kuin ty6jarjestyksen 134 artiklan 3 kohdalla. Se esittdd, ettd joka
tapauksessa Euroopan patenttiviraston, jota koskee asetuksen N:o 40/94 kaltainen
sdadnnds, valituslautakunnat ovat omaksuneet riitautettuun pdédtokseen nidhden
analogisen kannan.

Valituslautakunnan kannan osalta SMHYV arvioi seuraavia seikkoja: Ensiksi se viittaa
asetuksen N:o 40/94 58 artiklaan, jonka mukaan péatokseen johtaneen menettelyn
osapuoli, jolle paitds on vastainen, voi hakea muutosta tihén padtokseen. SMHV:n
mukaan tdmé sadnnos huomioon ottaen kisiteltiavind olevassa asiassa voitaisiin
epdilld sitd, oliko kantajan viiteosaston péitoksestd tekeméd valitus otettava
tutkittavaksi siltd osin kuin véiteosasto hyviksyi kantajan vaatimukset. Jos kantaja
ei voisi tehdd erillistd valitusta viiteosaston péatoksestd, valituslautakunnan
hyviaksymd kanta voisi loukata kantajan puolustautumisoikeuksia, koska viiteosas-
ton paatos, jossa hyviksyttiin kantajan vaitteet, hylattiin ilman etté valituslautakunta
olisi lausunut toisesta perusteesta, jonka viiteosasto hylkisi lopullisesti.

Lisédksi vaikuttaa liioitellulta vaatia, ettd osapuoli, jonka vaatimukset on hyviksytty,
tekisi valituksen yhden viiteperusteensa hylkdamisestd vain suojellakseen itseddn
siltd hypoteettiselta vaaralta, etti toinen osapuoli, jonka vaatimukset on hylitty,
tekee valituksen.

Toiseksi SMHYV katsoo, ettd kantajan valituslautakunnassa esittimien huomautusten
tavoitteena ei ollut tehdd valitusta eri kohteesta, vaan ainoastaan kiistdd Elleni
Holdingin johtopaiatokset tdssd asteessa vihentddkseen viiteosaston paatoksen
kumoamisen vaaraa. Niin ollen kantajan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen liittyvéin viitteen tutkimisesta ei olisi voinut seurata
reformatio in pejus viiteosaston paitoksen osalta.
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Kolmanneksi SMHYV katsoo, ettd on tarpeellista arvioida valituslautakunnan kantaa
valituksen devolutiivisesta vaikutuksesta, josta on saddetty asetuksen N:o 40/94
62 artiklan 1 kohdassa, ja mainitun asetuksen 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta
madraamisperiaatteesta.

Neljanneksi SMHV esittad, ettd kaikissa oikeudellisissa jéarjestelmissd ylemmén
oikeusasteen toimivalta on rajoittuneempi kuin alemman oikeusasteen toimivalta,
jonka paitosten laillisuutta valvotaan. Valituslautakunnan kisiteltdvind olevassa
asiassa hyviksymd kanta tyojarjestyksen 134 artiklan 3 kohdan sadnnosten
tulkinnasta merkitsisi kuitenkin, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimella
on riidan kohteen médrittdmisen osalta suurempi toimivalta kuin valituslautakun-
nalla, mikd SMHV:n mielesta olisi vahintdankin outoa.

Tamén johdosta SMHV ilmoittaa jattdvinsid ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen harkintaan kantajan esittimin toisen kanneperusteen ja arvioi, ettd jos
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kanneperuste on tutkittava, asia
pitdisi palauttaa valituslautakuntaan, jotta se lausuisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisen suhteellisen hylkaysperusteen soveltamisesta.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin esittis toissijaisesti, ettd vaikka SMHV:lla ei
ole vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan
ratkaisusta, sen ei kadnteisesti tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valitus-
lautakunnan tekemii kanteen kohteeksi joutuneita paitoksid tai vaatia tillaisesta
padtoksestd nostetun kanteen hylkd&dmistd, vaan se voi erityisesti jattaa asian
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittaa
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ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittimisen kannalta
asianmukaisina pitiméansé perustelut (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV - Atofina
Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 34 ja 36 kohta; asia
T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005,
Kok. 2005, s. I1-4633, 22 kohta ja yhdistetyt asiat T-466/04 ja T-467/04, Dami v.
SMHV - Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), tuomio 1.2.2006,
Kok. 2006, s. 1I-183, 30 ja 31 kohta).

Edelleen on todettava, etti kun kantaja viittdd tdssd kanneperusteessa, ettd sen
puolustautumisoikeuksia ja madrdamisperiaatetta on loukattu, se kiistda todellisuu-
dessa riitautetun péitoksen laillisuuden siltd osin kuin valituslautakunta ei ole
tutkinut sekaannusvaaran olemassaoloon liittyvadd valitusperustetta, miki sen olisi
pitdnyt tehdé valitusmenettelyn devolutiivisen vaikutuksen vuoksi. On kuitenkin
selvitettivd, onko valituslautakunnan kanta niiden velvollisuuksien mukainen, jotka
silld on, kun se tutkii vditeosaston péaitoksestd tehtyd valitusta.

On huomattava, ettid asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta kidy ilmi, ettd
tutkittuaan padasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se "voi kayttaa kiistetyn
paitoksen tehneen osaston toimivaltaa” eli lausua siis itse véitteesta ja hylité sen tai
todeta sen perustelluksi ja vahvistaa tai kumota nidin riidanalaisen paétoksen.
Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta johtuu siis, ettd valituslautakunnan on
sen kisiteltaviksi saatetun valituksen johdosta tutkittava péddasia uudelleen
kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.

Mikéli valituslautakunta katsoo, ettd yksi vaitteentekijan véitteessddn esittdmista ja
viiteosaston péaatoksessddn hyviksymistd suhteellisista hylkdysperusteista ei ole
perusteltu, edellisessd kohdassa tarkoitettu véitteen tutkiminen uudelleen kokonaan
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tarkoittaa valttamatta sitd, etta valituslautakunnan on tutkittava ennen viiteosaston
paiatoksen kumoamista my6s se, voidaanko viite mahdollisesti hyviksya toisen
sellaisen suhteellisen hylkdysperusteen perusteella, johon viitteentekija vetosi
viiteosastossa mutta jonka viimeksi mainittu hylkési tai jota se ei tutkinut.

Tastd seuraa, ettd kun valituslautakunta katsoi kisiteltivini olevassa asiassa, etti
viiteosasto oli virheellisesti hyviksynyt asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun suhteellisen hylkdysperusteen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta,
se oli velvollinen tutkimaan uudelleen, ennen alemman asteen péiatéksen
kumoamista, toisen suhteellisen hylkédysperusteen, johon kantaja vetosi viitteensa
tueksi, eli sen, joka koskee sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vililla.

Vastoin riitautetussa padtoksessi todettua valituslautakunnan suorittama sekaan-
nusvaaraa koskevan suhteellisen hylkidysperusteen tutkiminen ei olisi laajentanut
valituksen kohdetta, koska valituslautakunnalle tehdyn valituksen tarkoituksena on
padasian tutkiminen uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin
osalta (ks. edeltava 96 kohta).

Tama sama ratkaisu on késiteltivissd asiassa tehtdvd my6s seuraavien johtopadtos-
ten perusteella. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklasta seuraa, ettd tissd artiklassa saddetyt
suhteelliset hylkdysperusteet johtavat kaikki tdysin samaan tulokseen, eli haetun
tavaramerkin rekister6innin hylkddmiseen. Niin ollen riittdd, ettd yksi niistd
erilaisista suhteellisista hylkdysperusteista, joihin on vedottu viitemenettelyssi, on
perusteltu, jotta viitteentekijan viite haetun tavaramerkin rekister6innin hylkaami-
sestd voidaan hyviksya. Niin ollen kun viiteosasto tulee sithen tulokseen, ettd yksi
viitteentekijan esittamistd hylkdysperusteista on perusteltu, se voi rajoittaa viitteen
tutkimisen tdhdn ainoaan perusteeseen, joka riittdd vaitteen hyviksyvian péaatoksen
perusteluksi.
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Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitd, ettd viiteosasto péattdd tutkia ja tarvittaessa
hylitda my6s muut viitteentekijan esittimit suhteelliset hylkdysperusteet, kuten
késiteltdvanid olevassa asiassa on tapahtunut. Tdmi osa sen péiatoksen perusteluista
ei kuitenkaan muodosta viitteen hyviksyvin pdiatoksen valttaméttomii perusteluita,
koska se on perusteltu oikeudellisesti riittavalld tavalla silld suhteellisella hylkays-
perusteella, johon on vedottu. Kyseeseen ei myoskéddn tule viitteen hylkdaminen
osittain, koska viitteentekijan vaatimus on hyviksytty kokonaisuudessaan.

Téllaisessa tapauksessa ei myoskédn voi olla kyse viitteentekijan eri véitteiden, joista
tietyt viiteosasto on hylinnyt sen jilkeen, kun yksi niistd on hyviksytty,
kumuloimisesta. Nidkokanta, jonka mukaan jokainen suhteellinen hylkdysperuste,
johon viitteentekija on vedonnut, on katsottava erilliseksi viitteeksi, olisi asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan, jossa sidddetddn, ettd "— — voi tehda viitteen — — silld
perusteella, ettd tavaramerkin rekisteréinti 8 artiklan mukaisesti olisi hylattava — -7,
sanamuodon vastainen. Lisaksi SMHV:n prosessiekonomia edellyttii, ettd viitteet
eivit aiheettomasti moninkertaistu ja niin ollen sen mukaista ei myoskdin ole se,
ettd useisiin suhteellisiin hylkdysperusteisiin perustuva yksi viite olisi todellisuu-
dessa useiden erillisten viitteiden nippu.

Edellé olevat toteamukset on kasiteltdvané olevassa asiassa vahvistettu viiteosaston
paidtoksen padtdsosassa, jonka 1 kohdassa todetaan yksinkertaisesti, ettd viite
hyviksytdan luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, ilman mitédédn viittausta
vditteen osittaiseen hylkddamiseen tai samaa luokkaa koskevan toisen viitteen
hylkaémiseen.

Niissi olosuhteissa kantajan viitteen tutkimista ei voitaisi paattiad luokan 42 osalta
riitautetulla padatokselld, jolla valituslautakunta rajoittuu kumoamaan véiteosaston
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paiatoksen. Tamédn kumoamisen vaikutuksena on se, ettd vditemenettely on tullut
edelld mainitun luokan osalta uudelleen vireille ja se pitéisi kisitelld loppuun toisella
péitokselld, jolla se joko hylidtdian tai hyviksytddn.

Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan mukaisesti valituslautakunnan tulisi itse
tehdd tdméi toinen p#itods, paitsi jos se mahdollisesti on palauttanut asian
viiteosastoon. Kuten onkin jo esitetty, tuollainen palauttaminen on kisiteltavina
olevassa asiassa epdilyksettd tarpeetonta, koska viiteosasto on jo lausunut myos
sekaannusvaaraa koskevasta suhteellisesta hylkdysperusteesta. Tatd viiteosaston
kantaa voidaan selkedsti selittdda pyrkimykselld vélttdd prosessiekonomisten seikko-
jen vuoksi se, ettd valituslautakunta palauttaa asian tdhidn asteeseen, mikili sen
tekemd padtés kumotaan.

Valituslautakunnan péitelms, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan soveltamisedellytykset eivit tiyttyneet kisiteltivini olevassa asiassa, ei
siis sellaisenaan riittdnyt johtamaan viitteen hylkdamiseen luokkaan 42 kuuluvien
palvelujen osalta. Tuollaiseen tulokseen pdidtymiseksi vaaditaan lisédksi, ettd valitus-
lautakunta ottaa huomioon viiteosaston arvioinnin riidanalaisten tavaramerkkien
vilisestd sekaannusvaarasta, joten tdmin vaaran uudelleen arvioiminen on
valttdmatonta.

Yhtaaltd valituslautakunta on riitautetussa paatoksessd nimenomaisesti kieltaytynyt
tutkimasta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
suhteellista hylkdysperustetta eikd nidin ollen ole hyviaksynyt tai vahvistanut
viiteosaston titd perustetta koskevia perusteluita. Toisaalta riitautetun paatoksen
padtososassa vain kumotaan viiteosaston paitos eikd lausuta viitteen ratkaisemi-
sesta eikd myoskddn siité, ettd asia palautetaan viiteosastoon.
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Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole noudattanut
velvollisuuksiaan tutkiessaan valitusta, koska se on jittanyt tutkimatta edelld
mainitut suhteelliset hylkdysperusteet, joihin kantaja on vedonnut miérdajassa ja
jotka se on toistanut vastineessaan Elleni Holdingin kanteeseen.

Valituslautakunta perusti riitautetun paitoksen virheelliseen olettamaan katsoes-
saan, ettd tutkiminen edellyttdd kantajan erillistd valitusta véiteosaston padtoksest.
Vaikka asetuksen N:o 40/94 58 artiklan mukaan osapuoli, jolle paitds on vastainen,
voi hakea muutosta tdhin paitokseen, kantaja ei kisiteltivind olevassa asiassa
voinut valittaa véiteosaston péitoksesti siltd osin kuin se koski haetun tavaramerkin
rekisterdintid luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten. Kuten edelld 103—-105 kohdassa
on esitetty, tissd padtoksessd, jolla hyviksyttiin viite ja jolla hylittiin haetun
tavaramerkin rekisterdinti tahén luokkaan kuuluvien palvelujen osalta, hyviksyttiin
tdysin kantajan vaatimukset.

Niin ollen silla SMHV:n esittamailld seikalla, ettd valitusta valituslautakuntaan
koskevista asetuksen N:o 40/94 siddnnoksistd puuttuu tydjarjestyksen 134 artiklan
3 kohdan kaltainen sddnnés, ei ole merkitystd, koska valituslautakunta on
kasiteltivind olevassa asiassa velvollinen tutkimaan muut suhteelliset hylkays-
perusteet, joihin on vedottu viiteosastossa mutta jotka se on hylannyt, myés silloin
kun viitteentekija ei ole nimenomaisesti sitd pyytanyt.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd toinen kanneperuste on hyviksyttavd. Nain
ollen riitautettu péitos on kumottava ilman, ettd ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin arvioisi SMHV:n sijasta sekaannusvaaraa koskevaa suhteellista hyl-
kéysperustetta, jonka arvioiminen kuuluu SMHV:lle.
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Oikeudenkdyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Kasiteltavand olevassa asiassa on todettava, ettd vaikka SMHV on jittanyt asian
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan toisen kanneperusteen
osalta, joka on hyviksytty, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut
kantajan vaatimusten mukaisesti, koska riitautetun pédatoksen on tehnyt sen
valituslautakunta (ks. tdltd osin edelld 94 kohdassa mainittu asia BIOMATE,
tuomion 97 kohta).

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolman-
nen valituslautakunnan 1.4.2003 tekemi piiatos (asia R 1127/2000-3)
kumotaan.
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2) Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoite-
taan korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 22 péivand maaliskuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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