TUOMIO 16.9.2004 — ASIA T-342/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

16 paivina syyskuuta 2004

Asiassa T-342/02,

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., kotipaikka Santa Monica, Kalifornia (Yhdys-
vallat), edustajinaan asianajajat F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse ja D. Moreau,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinéén S. Laitinen ja D. Botis,

vastaajana,

jossa asian kisittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui

Moser Grupo Media, SL, kotipaikka Santa Eulalia del Rio (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
5.9.2002 tekemisti paatoksesta (asia R 437/2001-3) jéttad tutkittavaksi ottamatta
Moser Grupo Media, SL:n ja Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp:n Vallsessa
viitemenettelyssi tehdystd véiteosaston pédtdksestd tehty valitus,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seké tuomarit V. Tiili ja
M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomiostuimee 8.11.2002 jitetyn
kanteen,

ottaen huomicon ensimmiisen oikeusasteen tuomiostuimee 7.5.2003 jitetyn
vastineen,

ottaen huomioon 28.4.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Moser Grupo Media, SL teki 7.11.1996 yhteisén tavaramerkisti 20 paivind
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla hakemuksen tavaramerkin
rekisterdimisest yhteisén tavaramerkiksi sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (jiljempénd SMHV).
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2 Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

s Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 38, 39 ja 41, ja ne vastaavat
mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— ”Asnitetyt filmit; CD-levyt; elokuva-, optiset ja valokuvauslaitteet ja -kojeet”,
jotka kuuluvat luokkaan 9

— ”Aikakauslehdet, valokuvat, julisteet, painotuotteet ja julkaisut”, jotka kuuluvat
luokkaan 16

— ”Televisio- ja radio-ohjelmien lghettdminen”, jotka kuuluvat luokkaan 38

— “Kaikenlaisten julkaisujen, videoiden ja elokuvien jakelupalvelut”, jotka kuuluvat
luokkaan 39 '
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"Elokuvien tuotantopalvelut; videoelokuvien tuotantopalvelut; videoelokuvia ja
elokuvia vuokraavien yritysten palvelut; radio- ja televisio-ohjelmien tekeminen;
elokuvastudioiden palvelut”, jotka kuuluvat luokkaan 41.

+ Tdmd hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 9.3.1998 ilmestyneessi
numerossa 16/1998,

5 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (jiljempini kantaja) teki 9.6.1998 asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haettua rekisterdintii vastaan, ja véite koski
kaikkia tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluita, Viite perustui
olemassa olevaan aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin MGM, joka on
rekisterdity Tanskassa (luokat 9, 16 ja 41), Suomessa (luokat 9 ja 41), Ranskassa
(luokat 9, 15, 16, 35, 38 ja 41), Saksassa (luokka 9), ltaliassa (luokat 9, 15, 16, 35, 38 ja
41), Portugalissa (luokka 9), Espanjassa (luokka 9), Ruotsissa (luokka 9), Benelux-
maissa (luokat 9, 15, 16, 20 ja 41), Kreikassa (luokat 9, 15 ja 16), Yhdistyneessi
kuningaskunnassa (luokat 9, 35 ja 41) ja Itivallassa (luokat 9, 16 ja 41), seki
hakemulkseen yhteison tavaramerkiksi nro 141820, joka on jitetty 1.4.1996 ja joka
kattaa luokkiin 9, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluita.

L)

¢ Viiteosasto hyviksyi 19.2.2001 tekemilldsn pastokselld (jaljempéni viiteosaston
péiitds) viitteen kaikkien Lkyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden osalta. Asiaa
tutkiessaan viiteosasto ei ottanut huomioon tiettyji aikaisempia kansallisia
tavaramerkkejd, eli Itdvallassa, Kreikassa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa
myonnettyji oikeuksia, eikdi hakemusta yhteisén tavaramerkiksi, Edelld mainitut
kansalliset tavaramerkit sivuutettiin seuraavista syisti. Ensinnikin, asiakirjasta, jonka
piti olla todiste Itdvallassa mydnnetysti kansallisesta rekistersinnist, kivi ilmi, ettd
kyseisen oikeuden haltija ei ollut kantaja vaan Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp.
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Toiseksi Kreikassa saatua kansallista rekisteréintia koskeva kédnnos ei ollut oikein
eikii riittavi ja siti ei sen vuoksi otettu huomioon. Kolmanneksi todiste kansallisten
rekisterdintien haltijasta Yhdistyneessd kuningaskunnassa perustui ainoastaan
yksityisesti tietokannasta perdisin oleviin tietoihin ja oli titen riittimaton.

Viiteosaston paitoksen perusteena oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, ja piitoksessd tdsmennettiin, ettd koska
viite hyviksyttiin tim#in siénnéksen perusteella, muiden véiteperusteiden, jotka
perustuvat 8 artiklan 4 ja 5 kohtaan, tueksi esitettyjen perusteluiden tutkiminen oli
tarpeetonta.

Kantaja teki 4.4.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen
viiteosaston paitoksests. Kantajan mukaan viiteosaston olisi tullut ottaa huomioon
Itidvallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessi kuningaskunnassa myonnetyt aikaisemmat
kansalliset oikeudet seki hakemus yhteisén tavaramerkiksi ja hylétd hakemus
yhteisén tavaramerkiksi koko Euroopan unionin alueella, jotta estettiisiin se, ettd
hakemus yhteisén tavaramerkiksi mahdollisesti muunnetaan kansallista tavaramerk-
kid koskevaksi hakemukseksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukaisesti.

SMHV:n kolmas valituslautakunta jatti 5.9.2002 tekemélldén paitokselld (jaljempénd
riidanalainen péitos) valituksen tutkittavaksi ottamatta silli perusteella, ettd
viliteosasto oli mydntynyt kantajan vaatimuksiin asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa
tarkoitetulla tavalla. SMHV:n kolmannen valituslautakunnan mukaan kantaja ei
ollut nimenomaisesti eiké implisiittisesti vaatinut p#itostd, joka estiisi Moser Grupo
Media, SL:#% muuntamasta yhteison tavaramerkkis koskevaa hakemustaan kansal-
lista tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
mukaan viitemenettelyn tarkoituksena ei ole ratkoa kansallisia tavaramerldiristi-
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riitoja, vaan estdd sellaisen yhteisén tavaramerkin rekisterdiminen, joka on
ristiriidassa aikaisempien oikeuksien kanssa. Valituslautakunnan mukaan velvolli-
suus tutkia vdite muuten kuin yhteisén tavaramerkin rekisterdinnin osalta on
ristiriidassa véitemenettelyn perustehtivin ja prosessiekonomisten periaatteiden
kanssa.

Kantajan sanamerkki MGM rekisterditiin yhteisén tavaramerkiksi 7.10.2002.

Oikeudenkiyntimenettely seki asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti kisiteltivini olevan kanteen kannekirjelmallg, joka saapui yhteiséjen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.11.2002.

Kantaja vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

~ kumoaa riidanalaisen paitoksen

— pysyttad viiteosaston pédtoksen siltd osin kuin siind hyviksytitin viite kaikkien
Moser Grupo Media, SL:n hakemuksessa mainittujen tuotteiden ja palveluiden
osalta ja hylkdd rekisterdintihakemuksen kokonaisuudessaan tavaramerkki
MGM:n kansallisten rekisterdintien perusteella
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— kumoaa osittain viiteosaston piitoksen, ensisijaisesti siltd osin kuin siind ei
oteta huomioon kantajan hakemusta yhteison tavaramerkiksi, ja toissijaisesti
siltd osin kuin siind ei oteta huomioon Itivallassa, Kreikassa ja Yhdistyneessid
kuningaskunnassa rekisterdityjd aikaisempia kansallisia tavaramerkkeja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittid kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka perustuu
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja
58 artiklan rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

Kantajan mielestd valituslautakunta on arvioinut virheellisesti, ettid viiteosaston
péitos ei ollut hinelle vastainen. Kantaja korostaa, ettd véiteosaston padtoksessd ei
hyviksytty kaikkia hiinen vaatimuksiaan, koska siind kieltdydyttiin tutkimasta
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laajemmin hénen asiaansa. Se, ettd viiteosasto ei ottanut huomioon aikaisempia
Itdvallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessi kuningaskunnassa mydnnettyjd tavaramerk-
keji eikd kantajan kyseiselli hetkelld kdsittelyssd ollutta hakemusta yhteisén
tavaramerkiksi, johtaa kantajan mukaan siihen, ettdi Moser Grupo Media, SL pystyy
yhd muuntamaan yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksensa kansallista
tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukai-
sesti niissé jasenvaltioissa, joiden suhteen viiteosasto ei ollut hylinnyt Moser Grupo
Media, SL:n tekemidd, yhteisén tavaramerkkii koskevaa hakemusta kantajan
aikaisempien oikeuksien perusteella. Tdm# mahdollisuus olisi poissuljettu, jos
vditeosasto olisi nojautunut, niin kuin olisi pitinyt, joko kantajan  kaikkiin
aikaisempiin kansallisiin oikeuksiin tai tim#n hakemukseen yhteis6n tavaramerkiksi,
Niin ollen viiteosaston piitoksen perusteet rajoittavat kantajan mukaan Moser
Grupo Media, SL:n hakemuksen hylki#misen vaikutuksia.

Sen viitteen osalta, ettd kantaja ei olisi nimenomaisesti vaatinut mahdollisimman
kattavaa hylkdystd, kantaja toteaa, ettd tillainen vaatimus ei asetuksen N:o 40/94
mukaan ole tarpeellinen eikd vilttimiton. Kantaja katsoo, etti koska hinen
vditteensdi perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti useaan
aikaisempaan kansalliseen oikeuteen ja kantajan hakemukseen yhteison tavaramer-
kiksi, vaati hén titen viitteen kohteena olevan yhteison tavaramerkkii koskevan
hakemuksen mahdollisimman laajaa hylkizimista.

Kantaja lisdd, etti yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY)
Nio 40/94 téytintGonpanosta 13 paivand joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 20 sainnén 6 kohdan mukaan
viiteosaston olisi tullut lykiitd vditemenettelyi sithen asti, kunnes tavaramerkin
MGM rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi olisi tullut lopulliseksi ja sitten perustaa
péétoksensi rekisterdityyn tavaramerkkiin.

Sitd paitsi vaiteosaston piitos olla ottamatta huomioon Itivallassa, Kreikassa tai
Yhdistyneessi kuningaskunnassa mydnnettyji aikaisempia kansallisia oikeuksia ei
kantajan mukaan perustu mihinkién lailliseen perusteeseen,
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Todiste tavaramerkin MGM rekistersinnisti Itdvallassa on kantajan mukaan hylétty
siksi, ettd se on annettu hakijalle nimeltd Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. eikd
kantajalle. Kuitenkin kyseessi on sama oikeushenkild. Kantaja viittaa tdssd
yhteydessi Lkannekirjelmén kuudentena liitteend olevaan listaan tytir- ja sisar-
yhtitistadn.

Kantaja esitté4, ettd tavaramerkin rekisterdintia Kreikassa ei ole otettu huomioon,
koska kiannoksessi mainittu numero ei ollut sama kuin rekisterdintitodistuksessa.
Kyseessi on vidrinkisitys, koska viitteen tueksi esitettyjen ensimmadisten huomau-
tusten liitteeni olleessa kiainndksessi ei edes mainita kiistanalaista numeroa.

Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekisterdityji tavaramerkkejd ei ole kantajan
mukaan otettu huomioon, koska esitetyt asiakirjat ovat olleet yksityisistd
tietokannoista perisin olevia kopioita. Kuitenkin kantajan asianajajien 20.2.2000
toimittamat asiakirjat, joita SMHV oli pyytinyt lisitietoina (rekisterdinnin
wudistamistodisteet), ovat periisin Yhdistyneen kuningaskunnan patenttitoimiston
tietokannasta, ja ne hyviksytidn todisteeksi paikallisissa tavaramerkkivirastoissa.

Sen viitteen osalta, etti vaitemenettelyn tarkoituksena ei ole ratkaista tavaramerk-
kien ristiriitoja kansallisella tasolla, kantaja esittdd, ettd valituslautakunta ei
ole ottanut huomioon sitd, ettdi muuntamismenettely perustuu itse asetukseen
N:o 40/94, tarkemmin sanoen sen 108 artiklaan.

Tésté syystd sekd valituslautakunnan etté vaiteosaston olisi tullut ottaa huomioon
Moser Grupo Media, SL:n mahdollisuus muuntaa hakemuksensa yhteison
tavaramerkiksi kansallista tavaramerkkii koskevaksi hakemukseksi ja titen hyldtd
kyseinen tavaramerkkihakemus kaikkien aikaisempien kansallisten tavaramerkkien,
joihin on vedottu, ja kantajan yhteison tavaramerkin perusteella.
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Kantaja lisdd, ettd koska tavaramerkki MGM on lopulta rekisteroity 7.10.2002,
menettelyd ei endd pidd Iykidtd ja ensimmiisen asteen tuomioistuin voi ottaa
rekisterdinnin huomioon. Koska viiteosasto oli paittinyt kantajan mielestd oikein,
ettd kantajan tavaramerkin MGM ja kuviomerkin Moser Grupo Media, SL:n vililla
oli sekaantumisvaara, niin timi sama padtelmi olisi sovellettavissa talld vilin
rekisterdityyn yhteison tavaramerkkiin MGM.

SMHV:n mukaan kantaja ei ole implisiittisesti eiki nimenomaisesti vaatinut
padtostd, joka estdisi yhteison tavaramerkkirekisterdinnin hakijaa muuntamasta
hakemustaan kansallista tavaramerkkiz koskevaksi hakemukseksi.

Sen osalta, oliko SMHV:Ild velvollisuus tutkia viite mahdollisimman kattavasti,
SMHV esittdi, ettd viitemenettelyn ensisijaisena tarkoituksena on tarjota aikai-
sempien oikeuksien haltijoille keino estd sellaisten yhteisén tavaramerkkien
rekisteréinti, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien oikeuksien kanssa, eiki suojella
tavaramerkkioikeuksia eiké ratkoa kansallisia tavaramerkkien ristiriitoja.

SMHV:n mielestd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohta tarkoittaa
vain, ettd SMHYV ei voi hyliti viitettd silld perusteella, ettd tavaramerkki ei ole vieli
rekisterdity. Missiiin tapauksessa asetuksen N:o 2868/95 20 siinnén 6 kohta ei
velvoita SMHV:td lykkiéimién véitemenettelyi,

Sitd paitsi asetuksen Nio 40/94 108—110 artikla, joissa sifdetiin yhteison
tavaramerkkihakemuksen muuntamisesta kansallista tavaramerkkii Lkoskevaksi
hakemukseksi, eivit SMHV:n mukaan ole luoneet viitteen tekijoille laillista intressia
vaatia, ettd kysymykset, jotka koskevat muuntamista kansalliseksi tavaramerkiksi,
ratkaistaisiin véitevaiheessa. SMHV:n mukaan oikeussuojan tarpeen, johon kantaja
vetoaa, olisi tidytynyt jo olla vilitén ja olemassa oleva viitemenettelyn hetkells,
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SMHYV muistuttaa, etti kiytinndssi viiteosasto yrittdd ottaa huomioon mahdolli-
simman paljon aikaisempia oikeuksia tai toissijaisesti tehdd pédtoksia, joiden
alueellinen soveltaminen on mahdollisimman laaja, silld edellytykselld, ettd
menettely ei muutu sen johdosta raskaaksi.

Sen osalta, etti viiteosasto ei ole ottanut huomioon kantajan Itévallassa, Kreikassa ja
Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisterdityjd kansallisia tavaramerkkeji, SMHY
muistuttaa lopuksi, ettd itivaltalaisen tavaramerkin haltija ei ole kantaja, vaan
samaan konserniin kuuluva toinen yritys, joka on eri oikeushenkils. Kreikkalaisen
merkin rekisteréintitodistuksessa oleva rekisterdintinumero ei ole sama kuin
kyseisen todistuksen kidnnoksessd. Brittildisten tavaramerkkien osalta todisteet,
jotka osoittavat niiden kuuluvan kantajalle, ovat peréisin yksityisestd tietokannasta.
Ei siis ole taetta siiti, ettd tiedot olisivat oikein ja ajan tasalla. Néin ollen SMHV:n
mukaan viiteosasto menetteli perustellusti, kun se ei ottanut huomioon niitd
kansallisia tavaramerkkeja.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantaja arvostelee SMHV:td siitd, ettd Moser Grupo Media, SL voi asetuksen
N:o 40/94 108 artiklan mukaisesti vield muuntaa yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksensa kansallista tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi niissd jasenval-
tioissa, joiden osalta viiteosasto ei ole hylannyt sen hakemusta yhteisén
tavaramerkiksi kantajan aikaisempien tavaramerkkien perusteella, silld véiteosasto
ei ole ottanut huomioon kantajan aikaisempia kansallisia tavaramerklkejé Itdvallassa,
Kreikassa tai Yhdistyneessid kuningaskunnassa eiké kyseisend ajankohtana ksit-
telyssi ollutta kantajan hakemusta yhteison tavaramerkiksi.
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Tihén liittyen on heti syytd muistuttaa, etti asetuksen N:o 40/94 58 artiklan mukaan
“piiitdkseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle p#ités on vastainen, voi hakea
muutosta tdhédn paitokseen”,

On kiistatonta, etti riidanalaisessa pédtoksessi valituslautakunnalle tehty valitus on
jitetty tutkittavaksi ottamatta silli perusteella, etti viiteosasto oli asetuksen
N:o 40/94 58 artiklassa tarkoitetulla tavalla ratkaissut asian kantajan vaatimusten
mulkaisesti.

Téhén liittyen on tirkeid tuoda esille, etti véitemenettelyn tarkoituksena on estii
sellaisten tavaramerkkien rekisterdinti yhteisén tavaramerkiksi, jotka ovat risti-
riidassa aikaisempien tavaramerkkien tai oikeuksien kanssa. TAmi on ainoa
asetuksen N:o 40/94 tavoitteet tiysin mahdollistava tulkinta, On syytd muistaa itse
asiassa se, ettd asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan toisen perustelukappaleen
mukaan yhteisén tavaramerkkijirjestelmélld annetaan yrityksille oikeus hankkia,
yhtd ainoaa menettelyd noudattaen, yhteisén tavaramerkkejg, joilla on yhdenmu-
kainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisén alueelle, ja ettd ndin ilmaistua
yhteisdn tavaramerkin yhtengisen luonteen periaatetta sovelletaan, jollei kyseisessi
asetuksessa toisin siddets.

Niin ollen on syytd katsoa, ettdi viitemenettelyn pisimésrini on antaa yrityksille
mahdollisuus vastustaa, yhtd ainoaa menettelyd noudattaen, hakemuksia sellaisiksi
Yhteisén tavaramerkeiksi, jotka voisivat aiheuttaa sekaantumisvaaran heidin
aikaisempien tavaramerkkiensi tai oikeuksiensa kanssa padmédrand ei ole ratkoa
ennaltaehkiisevisti mahdollisia ristiriitoja kansallisella tasolla,

Tapauksessa on kiistatonta, etti kantajan viite on hyviksytty kaikkien kyseessi
olevien tavaroiden ja palvelujen osalta ja etti Moser Grupo Media, SL:n
rekister6imishakemus yhteison tavaramerkiksi on hylitty. Viiteosaston piités on
titen ollut kantajalle myénteinen.
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On vieli tirkedd tutkia kantajan viite, jonka mukaan silld seikalla, ettd véiteosasto ei
tutkinut hinelle Itivallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessd kuningaskunnassa aikai-
semmin myonnettyja kansallisia tavaramerkkeji eilké hanen hakemustaan yhteison
tavaramerkiksi, oli hinelle kielteisii oikeudellisia vaikutuksia itse asian loppu-
tuloksesta riippumatta.

Tahsn liittyen on syytd muistaa, ettd asetuksen N:o 2868/95 15 siénnén 1 kohdan
mukaan "viite voidaan tehdi yhden tai useamman asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin (‘aikaisempi tavaramerkki’) tai
yhden tai useamman mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun muun
aikaisemman oikeuden (‘aikaisempi oikeus’) perusteella”.

Lisiksi asetuksen N:o 40/94, ja erityisesti sen 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan —
joka oli voimassa kyseisen oikeusriidan taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-
hetkelld — mukaan "yhteison tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytdd hakemuk-
sensa tai yhteison tavaramerkkinsi muuntamista kansallista tavaramerkkid
koskevaksi hakemukseksi — — siltd osin kuin yhteisén tavaramerkkié koskeva
hakemus on hylitty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi”.

On myds totta, etti yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen hylkéémisen
perusteet mdrittivit sen, voidaanko tavaramerkki, jonka rekisterdintid yhteisdn
tavaramerkiksi on haettu, rekisterdidd kansallisella tasolla. Itse asiassa asetuksen
N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan muuntamista ei tapahdu
suojan hankkimiseksi siin jésenvaltiossa, jossa viraston tai kansallisen tuomioistui-
men péitoksen mukaan hakemuksen tai yhteisén tavaramerkin rekisterSinnin
estymiselle, peruuttamiselle tai mitdttomyydelle on peruste.
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On kuitenkin kiistatonta, ettd yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
muuntamismenettely kansallista tavaramerkkid koskevaksi hakemukseksi on vain
yksi vaihtoehto yhteisén tavaramerkin hakijalle. Liséksi timi menettely ei luo
minkéénlaista oikeutta hakijoille sithen, ettd kansalliset viranomaiset hyviksyvit
niiden hakemukset. Pdinvastoin p#stés mahdollisesta kansallisesta rekisterdinnisti
on varattu toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Lisiiksi rekisterdinnin vastus-
tajilla on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan niiden kansallisten viranomaisten
edessi,

Sitd paitsi mikddn ei estd hakijaa, jonka hakemus yhteisén tavaramerkiksi on
vditemenettelyn johdosta hylétty, jattimistd vastaavia hakemuksia kansallisille
viranomaisille ilman turvautumista muuntamismenettelyyn.

Timin johdosta on todettava, etté oikeussuojan tarve, johon kantaja vetoaa, koskee
tulevaisuuteen sijoittuvaa ja epivarmaa oikeudellista tilannetta,

Téhén liittyen on muistettava, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
luonnollisen henkilén tai oikeushenkilon nostama kumoamiskanne voidaan tutkia
vain siltd osin kuin kantajalla on intressi saada riidanalainen toimi kumotuksi
(yhdistetyt asiat T-480/93 ja T-483/93, Antillean Rice Mills ym. v. komissio, tuomio
14.9.1995, Kok. 1995, s, 11-2305, 59 kohta; asia T-102/96, Gencor v. komissio,
tuomio 25.3.1999, Kok. 1999, s. 11753, 40 kohta ja asia T-212/00, Nuove Industrie
Molisane v. komissio, tuomio 30.1.2002, Kok. 2002, s. 11-347, 33 kohta). Oikeus-
suojan tarpeen on oltava jo syntynyt ja edelleen olemassa (asia T-138/89, NBV ja
NVB v. komissio, tuomio 17.9.1992, Kok. 1992, s. 11-2181, 33 kohta) ja sitd on
arvioitava suhteessa siihen hetkeen, jona kanne on nostettu (asia 14/63, Forges de
Clabecq v. korkea viranomainen, tuomio 16.12.1963, Kok, 1963, s. 719 ja 748 ja asia
T-159/98, Torre ym. v. komissio, tuomio 24.4.2001, Kok, H. 2001, 5. I-A-83 ja I1-395,
28 kohta). Jos oikeussuojan tarve, johon kantaja vetoaa, liittyy tulevaan oikeudelli-
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seen tilanteeseen, kantajan on niytettivi toteen, ettd vaikutus téhén tilanteeseen on
jo nyt varma. Sen vuoksi kantaja ei voi vedota tuleviin ja epévarmothin tilanteisiin
perustellakseen tarvettaan saada kumottua riidanalainen toimi (em. asia NBV ja
NVB v. komissio, tuomion 33 kohta).

On siis syytd todeta, ettd vditeosaston padtds, jolla hyviksyttiin kantajan viite
kaikkien kyseessd olevien tavaroiden ja palveluiden osalta, on ollut kantajalle
mybnteinen, vailkka viitettd ei hyvaksytty kaikkien viitteen perusteeksi esitettyjen
tavaramerkkien nojalla.

Siltd osin kuin kyse on viitteestd, jonka mukaan on tarpeen ottaa huomioon
kantajan hakemus yhteisén tavaramerkiksi, SMHV on oikeassa tuodessaan esille
prosessiekonomiset syyt. Koska viite voitiin hyviksyd useiden aikaisempien
kansallisten tavaramerkkien nojalla, ei ollut tarpeellista pitkittid menettelyd
entisestidn lykkaamalld sitd asetuksen N:o 2868/95 20 saénnén 6 kohdan mukaisesti,
jotta odotettaisiin yhteison tavaramerkin rekisterdintid. Itse asiassa asetuksen
N:o 2868/95 20 sdannén 6 kohdan mukaan “virasto voi lykétd vditemenettelyd, jos
viite perustuu asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mulkaiseen
rekistersintihakemukseen, kunnes menettelyssi on tehty lopullinen ratkaisu tai jos
muiden olosuhteiden vuoksi lykkiys on tarkoituksenmukainen”. Niin ollen
lykk#iminen on SMHV:n oikeus, johon se turvautuu vain kun katsoo sen
tarkoituksenmukaiseksi. '

Jos nimittdin hyviksyttiisiin kantajan vaite, jonka mukaan SMHV:l4 on velvollisuus
lykiitd sellainen véitemenettely, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan b alakohdan mukaiseen rekisterdintihakemukseen, siihen asti, kunnes
lopullinen paatés tassi hakemusasiassa on tehty, seurauksena voisi olla ketjureaktio;
voihan olla, ettid 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen rekisterdintihakemus
olisi itse toiseen rekisterdintihakemukseen perustuvan viitteen kohteena, ja nyt téta
jalkimmaistikin viitemenettelyd tulisi kantajan véitteen mukaan Iykéta.
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Siitd, vaatiko kantaja nimenomaisesti tai implisiittisesti viitteeseensi mahdollisim-
man laajavaikutteista pidtdstd eli paitostd, jossa otettaisiin huomioon kaikki ne
aikaisemmat kansalliset tavaramerkit, joiden varaan kantaja perusti viitteenss, seki
tdmén yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen, ei ole syytd hyviksyi kantajan
esittdmid perusteluita. Koska viiteosastolla ei itse asiassa ole, ylld mainituin syin,
missdén tapauksessa minkidnlaista velvollisuutta tutkia kaikkia aikaisempia
tavaramerkkeji tai oikeuksia, viitehakemuksen laajuudella ei ole mitisin merkitystéd
tahén velvollisuuteen.

Samoista syistd ei ole myéskéan tarpeen tutkia sit, olisivatko hakemus tavaramerkin
MGM rekisterdimisestd yhteisén tasolla ja itivaltalaisten, kreikkalaisten ja
brittildisten tavaramerkkien olemassaolo olleet pitevid perusteita viitehakemusta
varten.

Téstd seuraa, ettd kanne on hylattivi.

Oikeudenliiyntikulut

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tysjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut vastaajan vaatimusten mukaisesti.
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- Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitéin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 16 péiviné syyskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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