SPA MONOPOLE v SMHV — SPAFTORM (SPAFORM)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 péivina kesakuuta 2005°

Asiassa T-186/04,

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, kotipaikka Spa (Belgia),
edustajinaan asianajajat L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse ja D. Moreau,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamieheniin M. G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieh: englanti.

IT - 2335



TUOMIO 15.6.2005 — ASIA T-186/04

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmidisen oikeusasteen tuomjoistuimessa on

Spaform Ltd, kotipaikka Southampton (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan
barrister J. Gardner ja barrister A. Howard,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan
25.2.2004 tekemisti paatoksestd (asia R 827/2002-4), joka koskee Spa Monopole,
compagnie fermiére de Spa SA/NV:n ja Spaform Ltd:n vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
N. J. Forwood ja S. S. Papasavvas,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.5.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.10.2004 jitetyn
SMHV:n vastineen,
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ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.10.2004 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 1.2.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija jatti 5.8.1997 sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkiksi rekisterdintia koskevan hakemuksen
yhteison tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993 annetun ja sittemmin muutetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.

Rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki on sanamerkki SPAFORM.,

Tuotteet, joita varten rekisterdintia on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 9 ja
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11, sellaisena kuin timd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna. Ne vastaavat
seuraavaa kuvausta:

— luokkaan 7 kuuluvat “pumput, paineenséétimet, paineventtiilit”

— luokkaan 9 kuuluvat “paineen mittauslaitteet ja -vélineet”

— luokkaan 11 kuuluvat “kylpyammeet; porealtaat; kylpyldaltaat, pesualtaat;
painesuihkuilla varustetut kylpylitilat; suihkut; vesiputket”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.7.1998 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
55/1998.

Kantaja esitti 27.10.1998 merkin rekisterdimistd vastaan viitteen.

Viitteen perustana olivat tavaramerkit SPA THERMES ja SPA, jotka oli rekisterdity
seuraavasti:

— tavaramerkin SPA THERMES rekisterdinti nro 555229, 26.7.1994, Benelux-
maissa seuraaville tavaroille ja palveluille:
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— luokkaan 3 kuuluvat "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettavit
aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat;
hajuvedet, eteeriset oljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuh-
distusaineet”

— luokkaan 11 kuuluvat “valaistus-, limmitys-, héyry-, ruoanvalmistus-,
jadhdytys-, kuivaus-, tuuletus-, vedenjakelu- ja saniteettilaitteet, mukaan
lukien jakelu-, kisittely-, puhdistus- ja suodatusjirjestelmst”

— luokkaan 42 kuuluvat "kylpylitoimintaan liittyvat palvelut, mukaan lukien
terveydenhoitopalvelujen suorittaminen; kylvyt, suihkut, hieronnat”

— tavaramerkin SPA rekisterdinti nro 389230, 21.2.1983, Benelux-maissa luokkaan
32 kuuluville "mineraali- ja kivenniisvesille seki muille alkoholittomille
juomille; mehutiivisteille ja muille juomantekovalmisteille”.

Viimelssi mainitun tavaramerkin osalta on todettava, ettei viiteilmoituksessa ollut
kuvausta merkistd. Lisdksi kantaja viittasi "tunnettuuteen, joka sen tavaramerkeilli
luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden osalta Benelux-maissa on”.

Viitteensd tueksi kantaja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan rekisterdinnin nro 555229 osalta. Se vetosi timin ohella asetuksen
8 artiklan 5 kohtaan rekisterdinnin nro 389230 osalta.
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Viiteosasto vaati 4.10.2000 kantajaa esittimddn tdmén vaitettd tukevat seikat,
todisteet ja huomautukset sekd ilmoitti samalla, etti véiteilmoituksen perusteellinen
tutkiminen oli paljastanut, ettei titd voida ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta, koska laajalti tunnetun tavaramerkin tunnusta ei
ollut siini yksiloity ja koska rekisterdintitodistusta, jonka avulla se voidaan yksiloidd,
ei ollut siini liitteend.

Kantaja toimitti 1.12.2000 viiteosastolle kopion asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohtaan perustuvan véitteen tueksi mainitusta rekisteréinnistd.

Viiteosasto hylkisi viitteen 31.7.2002 tekemillaan paatokselld, jossa se katsoi, ettei
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaa vaatimusta voida ottaa
tutkittavaksi. Se nojautui asetuksen N:o 40/94 42 artiklaan ja yhteison tavaramer-
kistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13 pdivind
joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1;
jiljempani tiytintdonpanoasetus) 18 sddnnon 1 kohtaan. Viiteosasto katsoi, ettd
niiden tietojen avulla, jotka SMHV:lld oli véitemédraajan padtfyessd eli téssd
tapauksessa 27.10.1998, ei ollut mahdollista yksiloidd aiempaa laajalti tunnettua
tavaramerkkii. Vaiteosasto katsoi niin ikddn, ettei rekisterditiiviksi haetun
tavaramerkin ja aiemman tavaramerkin SPA THERMES vilillé ollut asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

Kantaja valitti tuon paitdksen johdosta 30.9.2002 SMHV:lle asetuksen N:o
40/94 57-59 artiklan mukaisesti.

SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési kantajan valituksen 25.2.2004 tekemlldén
paitokselli (jaljempani riidanalainen paétés). Valituslautakunta katsoi, ettd asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan tukeutuvaa hylkdysperustetta ei ollut tarpeen
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arvioida, koska se oli jatettava tutkimatta. Se totesi tiltd osin, ettd "kyseessi olevaa
rekisterditya tunnusta ei ole ilmaistu”. Tdmin ohella neljis valituslautakunta katsoi,
ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa tavaramerkin SPAFORM ja aiemman tavaramerkin SPA THER-
MES valilld ei ole.

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHV vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyviksyy kantajan vaatimuksen riidanalaisen paitoksen kumoamisesta

— velvoittaa kunkin osapuolen vastaamaan omista kuluistaan.
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16 Viliintulija vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— pysyttéd riidanalaisen padtoksen

— hylkai kanteen kokonaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

17 Istunnossa viliintulija vaati SMHV:n velvoittamista korvaamaan istuntoon liittyvit
kulut, koska se ei olisi saapunut istuntoon, jos SMHV olisi vaatinut kanteen
hylkéamistd.

Oikeudellinen arviointi

SMHYV:n vaatimukset

18 SMHV vaatii, ettdi kantajan vaatimus riidanalaisen pédtoksen kumoamisesta
hyviksytadn. Virasto viittaa yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-106/03 P, Vedial
vastaan SMHYV, 12.10.2004 annettuun tuomioon (Kok. 2004, s. 1-9573, 26 ja 27
kohta). Tuossa tuomiossa yhteisojen tuomioistuin katsoi, ettd SMHV oli ensimmii-
sen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 133 artiklan 2 kohdan mukaan
vastaajana ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, eikd SMHV:ld ollut
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ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa valtaa muuttaa riidan sisiltéd siiti,
mitd se on rekisterdinnin hakijan vaatimusten ja viitteentekijin viitteiden
seurauksena. SMHV kuitenkin tarkentaa, ettei se ole velvollinen systemaattisesti
puolustamaan valituslautakuntien paitoksid, joista on nostettu kanne. Tiltid osin
SMHYV viittaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-107/02, GE Betz
vastaan SMHV — Atofina Chemicals (BIOMATE), 30.6.2004 annettuun tuomioon
(Kok. 2004, s. 1I-1845, 29 kohta ja sitd seuraavat kohdat).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etti viitemenettelyn paitteeksi
ratkaisun antaneen valituslautakunnan paitéksestd nostettua kannetta koskevassa
oikeudenkdynnissi SMHV:ll4 ei ole valtaa muuttaa ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa omaksumallaan kannalla riidan sisiltéa siitd, miti se on
rekisterdinnin hakijan ja viitteentekijin vaatimusten seurauksena (em. asia Vedial
v. SMHYV, 26 kohta, jossa pysytetddn asiassa T-110/01, Vedial v. SMHV — France
Distribution (HUBERT), 12.12.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. 11-5275)
sisilto).

Tésté oikeuskiytinnosti ei kuitenkaan seuraa, etti SMHV on velvollinen vaatimaan
valituslautakuntansa ratkaisusta nostetun kanteen hylkidmistd. Vaikka SMHV:IIA ei
olekaan vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan
ratkaisusta, sen ei my6skédn/vastaavasti tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia
valituslautakunnan tekemid kanteen kohteeksi joutuncita paitoksii tai vaatia
tillaista pdatoksesta nostetun kanteen hylkd@imistd (em. asia BIOMATE, tuomion
34 kohta).

Niin ollen SMHYV voi, kuten tissi tapauksessa, riidan sisdltod muuttamatta vaatia,
ettd kantajan vaatimus riidanalaisen pédtoksen kumoamisesta hyviksytadn.
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Asiakysymys

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee
taytantdonpanoasetuksen 18 sidnnon 1 kohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd esilld olevassa tapauksessa, ettd viiteosaston ja sittemmin SMHV:n
valituslautakunnan sintéjenvastainen menettely koski yksinomaan téytantoonpa-
noasetuksen 18 siinnén 1 kohdan soveltamista. Niin ollen kantajan mielestd oli
tutkittava, ilmaistiinko véiteilmoituksessa tarkasti tavaramerkki, joka oli aikaisempi
ja laajalti tunnettu ja johon véite perustui.

Kantaja myontis, ettei véitteessd esitetty” tunnusta, joka oli vditteen perustana
olevan aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin rekisteroinnin kohteena.
Rekisterdinti oli kuitenkin tismallisesti ilmaistu toteamalla Benelux-maat rekiste-
rdintimaaksi, mainitsemalla rekisterdintinumero sekd ilmoittamalla rekisterdinti-
ajankohta ja asianomaiset tuotteet.

Kantaja korostaa, ettd sen asiamiehen 27.10.1998 SMHV:n viiteosastolle osoittaman
viiteilmoituksen sivulla 5, lomakkeen osissa 69, 70 ja 71, jotka koskevat "aiemmin
rekisterdityd laajalti tunnettua tavaramerkkid”, on seuraavat maininnat:

"tunnettu: jisenvaltiossa”
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— jasenvaltio: Benelux (rekisteréinti nro 389230, 21.2.1983)"

— vditteen perusta: luokka 32: mineraali- ja kivenniisvedet sekd muut alkoho-
littomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomantekovalmisteet”.

Viiteilmoituksen muissa osissa, erityisesti niissa, jotka koskevat viiteperusteita”,
todettiin sivulla 6 "sekaannusvaara yhteisén tavaramerkin SPAFORM ja viitteen
perustana olevien [kantajalle rekistersityjen] SPA-tavaramerkkien vililld” ja sivulla 6
olevassa kohdassa 3 puolestaan, ettd kantajan "luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden
tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja Benelux-maissa”.

Kantajan mukaan tiytintoonpanoasetuksen 18 sdéinnoén 1 kohta ei edellyts, etti
tavaramerkistd, johon viite perustuu, on esitetty "kuvaus”. Valituslautakunta on
ylittédnyt mainitussa sidnndssd asetetut ehdot, kun se on vaatinut, ettd viitteen
perustana olevasta merkistd on "kuvaus”, vaikka sidnnéssi edellytetdiin vain, etti se
"tarkasti yksiloidadn”.

Kantaja katsoo, etti tiytintoonpanoasectuksen 18 sia@nnon 1 kohdan vaatimukset on
tdssit tapauksessa tdytetty. Sen mielesti asetuksen 18 siinnén 1 kohdalla pyritizn
ensisijaisesti siihen, ettd viitemenettelyssi vastaajana oleva yhteisén tavaramerkin
hakija voi kiyttdd puolustautumisoikeuksiaan saamalla mahdollisuuden yksiloida ne
oikeudet, joiden perusteella hiinti vastaan on esitetty viite.
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Kantaja pitdd tdtd padmidrdd téssi tapauksessa saavutettuna. Koska viitteen
perustana oleva laajalti tunnettu tavaramerkki on tarkasti yksiloity mainitsemalla
sen rekisterdinnin tiydelliset viitetiedot, viiitemenettelyssi vastaajana oleva yhteisén
tavaramerkin hakija voi helposti hahmottaa ja todentaa viitteen perustan.

Kantaja painottaa myds, etteivét riidanalaisessa pédtoksessd esitetyt edellytykset
ilmeisesti vastanneet tiytintdonpanoasetuksen 18 siéinndén 1 kohtaa koskevaa
SMHV:n valituslautakuntien aiempaa kiytidnto4 eli esimerkiksi kolmannen valitus-
Jlautakunnan 6.3.2002 tekemai paitostd (asia R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewa-
ter).

SMHV:n mukaan tiytintéonpanoasetuksen 18 sdénnén 1 kohdassa tarkoitetun
aiemman oikeuden tarkka yksildinti on viitteen tutkittavaksi ottamisen ehdoton
edellytys. Aiemman tavaramerkin puuttuva yksildinti ei ole korjattavissa, eild
viiteosasto ole velvollinen kehottamaan viitteentekijad tiydentdmiin sitd. SMHV
viittaa niin ikaan 10.5.2004 annettuihin véitemenettelyd koskeviin ohjeisiin, joiden
I osan 1 luvun A kohdan VI alakohdassa erotetaan yksiloinnin “ehdottomat” ja
"suhteelliset” osatekijit. Niinpi jos viiteilmoituksesta puuttuu ehdoton yksildinti-
tekiji, aiempaa tavaramerkkié ei voida yksiloidéd eikd se siten voi toimia véitteen
perustana. Ehdottomia yksildintitekijoitd ovat aiemman tavaramerkin rekisteréin-
tinumero tai aiempaa tavaramerkkid koskevan hakemuksen numero. Suhteellisten
yksilointitekijoiden tarkoituksena on antaa kuvaus tavaramerkistd, sen tyypistd,
tavaroista ja palveluista sekd muut tiedot, kuten hakemuksen jittopdivd ja
rekisterdintipaivi. Naiden osalta viitteentekijille tulee antaa kahden kuukauden
méériaika mahdollisten puutteiden korjaamiseen.

SMHYV katsoo, etti esilld olevien intressien valossa neljinnen valituslautakunnan
kanta oli liian ankara niiden véhimmadistekijoiden osalta, joiden avulla aiempi
tavaramerkki — tdssd tapauksessa sanamerkki — voidaan yksiloidd. SMHV
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korostaakin, ettei valituslautakunnan ratkaisu ole oikeutettu taytdntéonpanoase-
tuksen 18 sdannon 1 kohdan osalta. Viiteosaston ja valituslautakunnan olisi viraston
mukaan tullut pitaa tavaramerkin yksiléinnin kannalta riittiving rekisterdintinume-
roa ja viittausta asianomaiseen jasenvaltioon. Niin ollen olisi riittinyt, etti
véiteosasto pyytdd lisdselvitystd taytantoonpanoasetuksen 18 siannén 2 kohdan
nojalla.

SMHV:n mukaan viiteosastoilla ja valituslautakunnilla ei alun perin aina ollut sama
lihestymistapa, mité tulee viitteen perustana olevan aiemman tavaramerkin tarkan
yksildinnin edellyttdmiin tietoihin. Virasto myénti, etti joillakin lautakunnilla on
ollut tiukka kanta (toisen valituslautakunnan p#itos 25.2.2002 asiassa R 1184/2000-
2, P-51 Mustang/Ford Mustang sekd em. asiassa Bridgewater/Bridgewater tehty
pditds). Se kuitenkin korostaa, etta nimi péitokset koskivat sellaisia aikaisempia
oikeuksia, joita ei ollut rekisterdity, ja etti on loydettavissi vastakkaisia valitus-
lautakuntien paatoksia (asia R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de
estudos de farmacoepidemiologia). SMHV toteaa vield, etti viitemenettelyi
koskevat ohjeet ovat sen suositusten mukaisia.

Viliintulija muistuttaa viiteilmoituksen siséltéd koskevista edellytyksists, jotka on
esitetty taytdntoonpanoasetuksen 15 s#énnén 2 kohdassa, jonka mukaan "viiteil-
moituksessa on oltava — — aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden kuvaus ja
tarvittaessa sanallinen selitys”. Nin ollen viliintulijan mukaan tiytintéénpanoase-
tuksen 15 sddnnén 2 kohdassa edellytetdin nimenomaisesti, ettd viiteilmoitus
sisdltdd aiemman tavaramerkin kuvauksen eli enemmin kuin lyhyen selostuksen
merkistd. Kantaja ei voikaan moittia SMHV:ti lisichdon asettamisesta viitteen
tutkittavaksi ottamiselle, silli timi ehto ilmenee nimenomaisesti taytintéonpano-
asetuksesta.
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Viliintulija viittaa SMHV:n ajempaan kéytdnt66n ja erityisesti ensimmaiisen
valituslautakunnan 4.3.2002 tekemiddn pédtokseen (asia R 662/2001-1, ORAN-
GEX/Orange X-PRESS, 21 kohta), jonka mukaan viiteilmoituksen “on oltava
riittavin tarkka ja tdsméllinen, jottei synny mahdollisuutta véirinymmarrykseen sen
merkityksen ja ulottuvuuden osalta”. Se mainitsee myos viiteosaston 6.7.2004
tekemin paitoksen (asia 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.),
jonka mukaan “vihimmiisvaatimukset merkin tai aiemman oikeuden katsomiseksi
tarkasti yksildidyksi ovat merkin tai tunnuksen kuvaus, tieto valtiosta, jossa merkki
on rekisterdity tai haettu rekisterditiviksi taikka jossa aiempi oikeus on olemassa,
sekd hakemulksen tai rekisteréinnin numero (rekisteroity kaupallinen merkki tai
kaupallista merkkié koskeva rekisterdintihakemus)”.

Lisiksi viliintulija huomauttaa, ettd toisin kuin téytintéonpanoasetuksen 18 sidn-
non 2 kohdassa, saman s##innén 1 kohdassa ei velvoiteta SMHV:td kehottamaan
viiitteentekijid korjaamaan kohdassa tarkoitetut puutteet (ensimmdisen valitus-
lautakunnan p#ités 9.1.2004 asiassa R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade
and Service Kft/Gregor Kohlruss, 24 kohta).

Se toteaa lisiksi, ettd puutteet on mahdollista korjata ainoastaan ennen véiteméaa-
rdajan paittymistd. SMHV ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietoja, jotka
esitetiin tdmin ajankohdan jilkeen. Viliintulija viittaa taltd osin ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-232/00, Chef Revival USA vastaan SMHV —
Massagué Marin (Chef), 13.6.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. 1I-2749, 34 ja
36 kohta), jossa todetaan, etti "jos viiteilmoitus ei tdytd taytdntéonpanoasetuksen
18 sainnon 1 kohdassa tarkoitettuja tutkittavaksi ottamisen edellytyksid, viite
jatetddn tutkimatta, jollei havaittuja puutteita poisteta ennen viiteajan padttymista”.

Viliintulijan mielestd kantaja on liikaa yksinkertaistanut valituslautakunnan perus-
teluja. Se toteaa tiltd osin, ettd riidanalaisen p#atoksen 2, 3 ja 13 perus-
telukappaleesta ilmenee ensinnikin, ettd kantaja ei ole sisallyttdnyt
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véiteilmoitukseen kuvausta tavaramerkistda SPA THERMES eiki tamin rekisterdin-
titodistusta, ja toiseksi, ettd se on esittdnyt tietoja vain yhdestd aiemmasta
tavaramerkistd, vaikka viiteilmoituksessa viitataan useisiin tavaramerkkeihin luok-
kaan 32 kuuluvien tuotteiden osalta, ja kolmanneksi, etti viitemisriaika umpeutui
27.10.1998. Kantaja ei kuitenkaan ollut toimittanut tarvittavia tietoja tuohon paiviin
mennessd, kuten tdytintdonpanoasetuksen 18 sidnnén 1 kohdassa edellytetaan.
Kantaja ei nimittiin ollut esittinyt rekisterdintitodistusta 1.12.2000 mennessi ja jatti
niin ikddn esittdmitta aiemman tavaramerkin kuvauksen.

Viliintulija muistuttaa, ettd kantaja myénsi SMHV:n neljannen valituslautakunnan
ksittelyssd, ettd aiemman tavaramerkin tarkka yksildinti eroaa pelkisti yksiloin-
nistd. Viliintulijan mielestd on kohtuutonta, ettd viitteentekija odottaa SMHV:n
tutkivan asianomaisen jésenvaltion rekisterid merkin yksiloimiseksi, vaikka viit-
teentekijilld on kyseinen tieto. Tavaramerkin yksildinnin avulla SMHV:n valitus-
lautakunnan tulisi voida ratkaista kisiteltdvinain olevat asiat. SMHV:n tehtdvini on
viliintulijan kasityksen mukaan méirittda viitteen perustana olevan aiemman
oikeuden tarkkaa yksilointid lahtokohtana pitien, onko rekisterintihakemus ensi
katsomalta hylittivd. Viiteilmoituksen pitdisi helpottaa titi tehtavii.

Viliintulija painottaa, ettei tdytantdénpanoasetuksen 18 sidnnén 1 kohdalla pyriti
yksinomaan siihen, ettd sen tavaramerkin hakija, jota vastaan viite on tehty, saa
tietoa, vaan myds siihen, ettd SMHYV saa tietoa viitettd koskevista seikoista ja voi
siten ratkaista asian. Viliintulijan mukaan kantaja ei ole piissyt tihin tiytintoén-
panoasetuksen 18 sdinnon 1 kohdassa asetettuun tavoitteeseen.

Viliintulija toteaa lopuksi, etti véiteosasto jitti viitteen tutkimatta, koska “asiakirja-
aineisto ei sisaltanyt riittavan tarkkaa tietoa rekisterdimittomin merkin muodosta”.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Taytintédnpanoasetuksen 18 sadnnon 1 kohdan tulkinta

Tiytantoonpanoasetuksen 18 sdfinnon 1 kohdassa sdédetddn, ettd “jos — —
viiteilmoituksessa ei tarkasti yksiloidd hakemusta, jota vastaan viite tehdaén, tai
aikaisempaa merkkid, johon viite perustuu, virasto hylkdd véiteilmoituksen
puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen viiteajan paattymistd”.

On riidatonta, ettd kantaja ei tissi tapauksessa ole esittinyt véiteilmoituksessa
kuvausta sanamerkistid SPA, joka on rekister6ity Benelux-maissa numerolla 389230
ja jonka laajaan tunnettuuteen se vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
mukaisen viitteensi tueksi. Niin ollen on médritettava, edellyttadko tiytédntoonpa-
noasetuksen 18 sddnnon 1 kohdassa vaadittu tarkka yksildinti kyseisen merkin
kuvausta.

Aluksi on todettava, ettd tiytintéonpanoasetuksen 18 sadnnon 1 kohdan
ranskankielisessi toisinnossa puhutaan tarkasta yksiloinnistd ("I'acte d’opposition
n’indique pas clairement”), kun taas englanninkielisessd toisinnossa puhutaan
tarkasta identifioinnista ("the notice of opposition does not clearly identify”).
Yhteisoén sdddostekstien eri kieliversioita on tulkittava yhdenmukaisesti, minki
vuoksi silloin, kun ne poikkeavat toisistaan, kyseistd si#nnostd on tulkittava sen
siddoksen systematiikan ja tarkoituksen perusteella, jonka osa sd@nnds on (asia
C-449/93, Rockfon, tuomio 7.12.1995, Kok. 1995, s. 1-4291, 28 kohta ja asia C-72/95,
Kraaijeveld ym., tuomio 24.10.1996, Kok. 1996, s. 1-5403, 28 kohta). Tissd
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tapauksessa taytdntoonpanoasetuksen 18 siinnén tarkoituksena on, ettd viitteen
perustana oleva aiempi tavaramerkki ilmaistaan riittdvin tarkasti, jotta SMHV ja
toinen osapuoli voivat merkin yksil6ida. Tamin tavoitteen kannalta terminologiset
erot kahden mainitun kieliversion vililli eivit synnyta ristiriitaa.

Témién jilkeen on todettava, ettei viiteosastolla ole tdytintéonpanoasetuksen
18 sddnnon 1 kohdan nojalla velvollisuutta kehottaa viitteentekijia suorittamaan
puuttuva aiemman tavaramerkin tarkka yksilointi.

Toisin kuin viliintulija vaittaa, ilman nimenomaista viittausta tiytintéonpanoase-
tuksen 15 sddnnon 2 kohdan b alakohdan vi alakohdasta ei seuraa 18 sidnnén
1 kohdan puitteissa sovellettavaa velvollisuutta esittiz kuvaus aiemmasta tavara-
merkista.

Edelld todetusta seuraa, ettd tdytintéonpanoasetuksen 18 sdinnén 1 kohdan on
tulkittava asettavan velvollisuuden ennen viitemidriajan padttymista ilmaista
riittdvan tarkasti viitteen perustana oleva aiempi tavaramerkki, jotta timi voidaan
yksiloida.

— Tavaramerkin SPA tarkka yksilointi

Nidin ollen on tutkittava, oliko tissid tapauksessa viiteilmoituksessa riittavin
tasmilliset tiedot Benelux-maissa numerolla 389230 rekisterdidyn tavaramerkin
SPA yksiloimiseksi tarkasti.
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Taltd osin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd viitteen perustana
olevan tavaramerkin rekisterdintinumeron ja -jisenvaltion ilmaiseminen on
tiytintoonpanoasetuksen 18 s#innon 1 kohdan mukainen tarkka yksilsinti.

Esilld olevassa tapauksessa on riidatonta, ettd viiteilmoituksessa olivat seuraavat
maininnat:

— “tunnettu: jasenvaltiossa”

~— "jisenvaltio: Benelux (rekisterdinti nro 389230, 21.2.1983)”

— "viitteen perusta: Iuokka 32: mineraali- ja kivenniisvedet sekd muut alkoho-
littomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomantekovalmisteet”.

Lisiksi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, ettdi muualla véiteil-
moituksessa eli viitteen perusteluja koskevissa osissa todettiin “sekaannusvaara, joka
sisiltdd vaaran yhteison tavaramerkin SPAFORM ja viitteen perustana olevien — —
SPA-tavaramerkkien vilisestd mielleyhtymastd”, ja ettd "SPA Monopolen luokkaan
32 kuuluvien tuotteiden tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja Benelux-maissa”.

Niiden seikkojen valossa on todettava, ettd asianomainen aiempi tavaramerkki oli
tarkasti yksiloity viteilmoituksessa. Viliintulijan viitteet eivdt horjauta titd
padtelmas.
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Miti tulee ensinnakin viitteen perustana olevien tavaramerkkien vilisti sekaannusta
koskeviin viitteisiin, ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa asiakir-
joista kiyvian ilmi, ettei kantaja vedonnut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
nojalla tavaramerkkiin SPA THERMES, joka on rekistersity Benelux-maissa
numerolla 555229, vaan tavaramerkkiin SPA, joka on rekistersity Benelux-maissa
numerolla 389230. Viiteilmoituksessa oleva viittaus useisiin tavaramerkkeihin ei
myoskddn aiheuta sekaannusta, koska vaikka tuossa ilmoituksessa todella on
maininta useista SPA-tavaramerkeistd, jokaisella niistd on eri rekisterinumero.

Sen viitteen osalta, jonka mukaan kantaja ei ole esittinyt tavaramerkin SPA
rekisterdintitodistusta, on riittivda todeta, ettei taytdntoonpanoasetuksen
18 sddnnén 1 kohdassa edellytetd aiemman tavaramerkin tarkaksi yksildimiseksi
rekisterdintitodistuksen esittéimistd (ks. edelld 49 kohta). Tami péddtelma saa
vahvistuksen tdytintdonpanoasetuksen 16 siannén 2 kohdasta, jossa siddetdin,
ettd “jos viite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisén tavaramerkki,
véiteilmoitukseen on liitettivi todisteet aikaisemman merkin rekisterdinnisti tai
hakemisesta, esimerkiksi rekisterdintitodistus”. Tamin siinnén noudattamatta
jattdminen on mahdollista korjata, kuten tissd tapauksessa, sidnnén 3 kohdan
nojalla, viitemenettelyn alusta laskettavassa madriajassa.

Mitd lisiksi tulee valituslautakuntien aiempaa kiytintod koskevaan viitteeseen,
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettei SMHV:n ratkaisukiytints sido
yhteisén tuomioistuimia (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v.
SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. 11-4881,
32 kohta). Joka tapauksessa viliintulijan mainitsemat ratkaisut koskevat tavaramerk-
kejd, joita ei ollut aiemmin rekisterdity ja joiden kuvaus timin johdosta oli ilmeisen
olennaista tarkan yksiloimisen varmistamiseksi. Niin ei kuitenkaan ole asian laita
nyt esilld olevassa tapauksessa, silli nyt kyseessi oleva aiempi tavaramerkki on
rekisterdity sanamerkki, jonka rekisterdintinumero ja -jisenvaltio on tarkasti
yksilsity (ks. edelld 49 kohta).
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Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettei kantajan kanneperuste ole perusteeton. Niin
ollen riidanalainen péités on kumottava siltd osin kuin siind jétettiin tutkimatta
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mulkainen viite tavaramerkin SPA osalta,
joka on rekisterdity Benelux-maissa numerolla 389230.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hivinnyt asian, kun
valituslautakunnan péités on osittain kumottu, ja koska kantaja on vaatinut
oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan tamin
oikeudenkdyntikulut. Koska viliintulija on hévinnyt asian, se vastaa omista
oikeudenkdyntikuluistaan.

Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarlkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
neljannen valituslautakunnan 25.2.2004 tekeméi péitos (asia R 827/2002-4)
kumotaan silti osin kuin siini jitettiin tutkimatta yhteison tavaramerkistid

II - 2354



SPA MONOPOLE v. SMHV — SPAFORM (SPAFORM)

20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdan mukainen viite tavaramerkin SPA osalta, joka
on rekisterdity Benelux-maissa numerolla 389230.

2) Muilta osin kanne hylitidin,

3) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkiyntikulut.

4) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Pirrung Forwood Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 15 piivina kesikuuta 2005.

H. Jung ]. Pirrung
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