GABEL INDUSTRIA TESSILE v. SMHV — CREACIONES GAREL (GABEL)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

10 péivini kesikuuta 2008

Asiassa T-85/07,

Gabel Industria Tessile SpA, kotipaikka Rovellasca (Italia), edustajanaan asianajaja
A. Petruzzelli,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindén O. Montalto ja L. Rampini,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Creaciones Garel, SA, kotipaikka Logrono (Espanja),

* Oikeudenkiyntikieli: italia.
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TUOMIO 10.6.2008 — ASIA T-85/07
ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan Creaciones Garel, SA:n ja Gabel

Industria Tessile SpA:n vilisessd vditemenettelyssd 25.1.2007 tekeméstd péaatoksestd
(asia R 960/2006-2), nostetusta kumoamiskanteesta,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnova (esittelevd tuomari)
sekd tuomarit K. Jirimée ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.3.2007
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.7.2007
jatetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen 13.12.2007 asianosai-
sille esittamait kirjalliset kysymykset,

ottaen huomioon asianosaisten 19. ja 20.12.2007 ensimmdisen oikeusasteen tuomio-
istuimen kirjaamoon jattdmat huomautukset,

ottaen huomioon 30.1.2008 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Gabel Industria Tessile SpA teki 2.4.2004 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 yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen sisaimarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterointia haettiin, on sanamerkki GABEL.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekister6intid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistéd luokitusta tavaramerkkien rekister6imisté varten koskevan,
15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, mukaisiin luokkiin 24 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa
kuvausta:

— luokka 24: "kankaat; séngynpéalliset ja poytéliinat, matkapeitot, lakanat, tyynyliinat,
kasipyyhkeet, pesusienet, paivépeitteet, tikit, untuvapeitteet, kylpyhuonetekstiilit”

— luokka 25: "vaatteet, mukaan lukien saappaat, kengit ja tossut”.
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Rekisterdintihakemus julkaistiin 10.1.2005 Yhteison tavaramerkkilehden numerossa
2/2005.

Viitteentekijand oleva Creaciones Garel, SA teki 6.4.2005 asetuksen N:o 40/94 42
artiklan nojalla viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan.

Viite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun
haetun tavaramerkin sekaannusvaaraan useampien aikaisempien tavaramerkkien,
joita ovat yhdeksén espanjalaista tavaramerkkis, kuusi kansainvalistd tavaramerkkié
ja kaksi yhteison tavaramerkkid, kanssa. Jalkimmaiset vastaavat alla esitettyéd aikai-
sempaa yhteison kuviomerkkid nro 1806199 (jaljempéna aikaisempi yhteison kuvio-
merkki), joka on rekisteroity 5.1.2005:

GAREL

Ne tuotteet, joita varten aikaisempi yhteison kuviomerkki on rekisteroity, kuuluvat
Nizzan sopimuksen mubkaisiin luokkiin 24, 25 ja 26 ja vastaavat kunkin luokan osalta
seuraavaa kuvausta:

— luokka 24: "kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivit sisélly muihin luokkiin, séngyn-
péilliset ja poytéliinat”

— luokka 25: "liivit, rintaliivit, alushousut, korseletit ja bodyt”

— luokka 26: ”pitsit, koristeompeleet, liinat ja nauhat”.
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Viiteosasto hyviksyi viitteen 22.6.2006 tekemaillddn péatokselld ja hylkési rekis-
terdintihakemuksen kokonaisuudessaan ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut. Viiteosasto arvioi, ettd haettu tavaramerkki ja aikaisempi yhteison
kuviomerkki ovat samankaltaisia ja ettd tavaramerkkien kuvaamat tuotteet ovat
samanlaisia, mikd saattoi aiheuttaa sekaannusvaaran yleison mielessd Euroopan
unionissa. Liséksi vditeosasto ei pitédnyt tarpeellisena tutkia, oliko aikaisempia merk-
kejd, joihin viitteentekijé viittasi, tosiasiallisesti kdytetty yhteison alueella asetuksen
N:o 40/94 15 ja 50 artiklassa tarkoitetulla tavalla, koska sen pdatos perustui yksin
sithen, ettd aikaisempi yhteison kuviomerkki oli rekisteroity alle viisi vuotta aikai-
semmin, eikd mainittu ehto niin ollen koskenut sita.

Kantaja on 12.7.2006 paivitylla kirjeellddn ilmoittanut SMHV:lle paitoksestdan
rajoittaa rekisterdintihakemuksensa luetteloa luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden
osalta seuraavasti:

”

— — ’vaatteiden, mukaan lukien saappaat, kengit ja tossut’ tilalle merkitdén vain
‘kylpytakit’, jotka my6s kuuluvat luokkaan 25.”

Kantaja on 17.7.2006 tehnyt viditeosaston paatoksestd asetuksen N:o 40/94 57 ja 62
artiklan nojalla valituksen SMHV:lle.

SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi vditeosaston paatoksen 25.1.2007 tekemél-
laén paatokselld (jaljempénd riidanalainen péétos), joka annettiin tiedoksi kantajalle
29.1.2007, mutta salli haetun merkin rekister6imisen luokkaan 25 kuuluvia kylpytak-
keja varten ja médrasi asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen siltd osin kuin siind implisiittisesti hylataan
haetun tavaramerkin rekisterdinti luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten

— vahvistaa riidanalaisen péitoksen siltd osin kuin siinéd sallitaan haetun tavara-
merkin rekisterdinti luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten

— maidrdaa SMHV:n rekisteroimain haetun tavaramerkin luokkaan 24 kuuluvia tava-
roita ja luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten

— toteaa, ettd vastapuolen aikaisempia tavaramerkkejd ei aikaisempaa yhteison
kuviomerkkid lukuun ottamatta ole kiytetty luokkaan 24 kuuluvia tavaroita
varten, mikd merkitsee asetuksen N:o 40/94 15 ja 50 artiklassa tarkoitettua nédiden
merkkien rekisterdinnin vaarinkayttoa

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Kirjaamoon 19.12.2007 jattdmissddn huomautuksissa vastauksena ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin kantaja ilmoitti luopuvansa kannekir-
jelmén kolmannesta vaatimuskohdasta, minkd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin kirjasi suullisen késittelyn poytakirjaan.

Tutkittavaksi ottaminen

Koska kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset kuuluvat ehdottomiin prosessin-
edellytyksiin, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin voi tutkia ne viran puolesta,
eiké sen valvontavalta rajoitu asianosaisten esittdmiin oikeudenkéyntiviitteisiin (asia
294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339, Kok. Ep. VIII,
s. 551, 19 kohta; asia T-99/95, Stott v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s.
11-2227, 22 kohta ja asia T-172/04, Telefénica v. SMHV — Branch (emergia), tuomio
27.9.2006, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Toisella vaatimuksellaan kantaja pyytdd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta
vahvistamaan riidanalaisen pdiatoksen siltd osin kuin siiné sallitaan haetun tavara-
merkin rekisterdinti luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten. Neljdnnelld vaati-
mubksellaan se pyytad lisdksi, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, etté
viitteentekijan aikaisempia tavaramerkkejd ei aikaisempaa yhteison kuviomerkkid
lukuun ottamatta ole kaytetty luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, mikd merkitsee
asetuksen N:o 40/94 15 ja 50 artiklassa tarkoitettua ndiden merkkien rekisteréinnin
vadrinkayttoa.

On todettava, ettd kantaja pyrkii toisella ja neljannelld vaatimuksellaan siihen, ettd
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin antaisi vahvistavan tai toteavan tuomion.
Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa nostettu kanne voi koskea valituslautakuntien pééitosten lainmu-
kaisuutta ja siitd voi seurata tilanteen mukaan ndiden pditosten kumoaminen tai
vahvistaminen (asia C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004,
s. [-9573, 28 kohta; ks. vastaavasti myos asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY),
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tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I1I-5301, 46 kohta ja asia T-407/05, SAEME v.
SMHV - Racke (REVIAN’s), tuomio 6.11.2007, Kok. 2007, s. II-4385, 65 kohta),
eikd kanteella voi ndin ollen tavoitella mainittuja paatoksid koskevia vahvistavia tai
toteavia tuomiota.

Tamaén seurauksena kantajan toinen ja neljds vaatimus on jatettavé tutkimatta.

Asiakysymys

Ensimmdisen vaatimuksensa, joka koskee riidanalaisen pédéatoksen kumoamista silté
osin kuin siind hyldtddn haetun tavaramerkin rekisterdinti luokkaan 24 kuuluvia
tavaroita varten, osalta kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmaéinen
kanneperuste koskee péiasiallisesti sitd, ettd valituslautakunta ei ole noudattanut
sille kuuluvaa velvoitetta ottaa nimenomaisesti kantaa luokkaan 24 kuuluvia tava-
roita koskevaan hakemukseen. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kolmas kanneperuste perustuu saman
asetuksen 15 ja 50 artiklan rikkomiseen, mika on maédritelty kyseisten tavaramerk-
kien rekisterdinnin védrinkaytoksi.

Aluksi on muistutettava, ettéd asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmaiinen
virke kuuluu seuraavasti: "Tutkittuaan valituksen hyvaksyttivyyden valituslauta-
kunta tekee valitusta koskevan padtoksen.” Tamd velvoite on ymmarrettava niin, ettd
valituslautakunnan on tehtévé kaikista sille esitetyistd vaatimuksista kokonaisuudes-
saan padtos, joka voi olla hyviksyva tai hylkdava joko tutkittavaksi ottamisen edel-
lytysten puuttumisen tai perusteettomuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia C-29/05 P,
SMHYV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok. 2007, s. I-2213, 56 ja 57 kohta). Koska tdmén
velvoitteen laiminlyonti voi vaikuttaa valituslautakunnan péaéatoksen siséltoon, kysy-
myksessd on olennainen menettelyméarays, jonka rikkomisen ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin voi tutkia viran puolesta.
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Esilld olevassa tapauksessa on syytd tutkia viran puolesta, onko valituslautakunta
riidanalaisella paatokselladn ottanut kantaa niihin kantajan vaatimuksiin, jotka
koskevat viiteosaston paitostd, jolla on hylitty haetun tavaramerkin rekister6iminen
luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten.

Kasiteltivan asian asianosaiset ovat samaa mielta siitd, etta valituslautakunta on
riidanalaisessa péadtoksessddn implisiittisesti ratkaissut ndméd vaatimukset. SMHV
lisad, ettd valituslautakunta on kidytdnndssd vahvistanut véiteosaston padtoksen talta
osin. Asianosaiset ovat samaa mieltd myds siitd, ettd hylkddmisen perusteena on ollut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara,
joka johtuu aikaisemman yhteison kuviomerkin ja haetun tavaramerkin samankaltai-
suudesta ja ndilla tavaramerkeilld kuvattujen tavaroiden samanlaisuudesta tai saman-
kaltaisuudesta. Vastatessaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalli-
seen kysymykseen, joka koski sitd, oliko valituslautakunta mahdollisesti jattédnyt
ratkaisematta kysymyksen haetun tavaramerkin rekister6innin hylkdamisestéd luok-
kaan 24 kuuluvia tavaroita varten, asianosaiset ovat vain vedonneet aikaisemmin
lausumaansa.

Aluksi on kuitenkin huomautettava, ettd riidanalaisen péadtoksen paitososan 1
kohdasta, jossa valituslautakunta kumoaa viiteosaston péaétoksen, jolla timd on
hylannyt rekisterdintihakemuksen, ei vastoin SMHV:n viitettd ilmene, ettd se olisi
implisiittisesti vahvistanut kyseisen pdatoksen siltd osin kuin siind hyléttiin haetun
tavaramerkin rekisteréiminen luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten.

Seuraavaksi on syytd huomata, ettd missddn muussa riidanalaisen paatoksen
padtososan kohdassa ei sallita nimenomaisesti haetun tavaramerkin rekisterdintia
luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten tai evétd sitd. Riidanalaisen paatoksen 2
kohdassa vain sallitaan haetun tavaramerkin rekisteréiminen luokkaan 25 kuuluvia
kylpytakkeja varten. Koska valituslautakunnan paatoksen paitososaa pitdd kuitenkin
tulkita sen tueksi esitettyjen valttdmittomien tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja
koskevien perusteluiden valossa, on esilld olevassa tapauksessa tutkittava, voitai-
siinko riidanalaisen péidtoksen padtososan 2 kohtaa sen perustelujen valossa tulkita
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niin, ettd siind implisiittisesti hyldttéisiin tai evattéisiin luokkaan 24 kuuluvia tava-
roita varten haetun tavaramerkin rekisterdinti.

Kantaja ei ole esittdnyt mitdédn seikkoja, jotka tukevat sen viitteita siité, ettd valitus-
lautakunta oli riidanalaisen padtoksensd perusteluosassa lyhyesti maininnut hylan-
neensd haetun tavaramerkin rekisterdimisen luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten.
Sitd vastoin riidanalaisen paatoksen perusteluosan 16 kohdasta ilmenee, ettd valitus-
lautakunta oli katsonut, ettd kantaja oli vditeosaston paitoksen jalkeen rajoittanut
rekisterdintihakemuksensa kattamat tavarat koskemaan vain luokkaan 25 kuuluvia
kylpytakkeja. Riidanalaisen padtoksen kahdesta seuraavasta kohdasta ilmenee liséksi,
ettd valituslautakunta on katsonut, ettd luokkaan 25 kuuluvat kylpytakit ovat ainoita
tavaroita, joista valituksessa oli kyse.

Niin ollen on tutkittava, voiko valituslautakunta esilld olevassa tilanteessa perustel-
lusti katsoa hakemusta rajoitetun kyseisella tavalla ja voiko se siten rajoittaa oman
tutkintansa vain luokkaan 25 kuuluviin kylpytakkeihin. Kuten SMHYV vastauksessaan
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen toteaa, riidan-
alaisen paitoksen perusteluosan 16 kohta perustuu kantajan 12.7.2006 pdivattyyn
kirjeeseen, joka on mainittu edelld 9 kohdassa. Tité kirjettd, jossa ei mainita rekiste-
rointihakemuksessa tarkoitettuja luokkaan 24 kuuluvia tavaroita, ei voitu kuitenkaan
tulkita niin, ettd se ilmaisi kantajan halua luopua rekisterdintihakemuksesta kyseisten
tavaroiden osalta. On siis paételtavé, ettd kantajan valituslautakuntaan tekema valitus
koski vditeosaston padtostd kokonaisuudessaan, mukaan lukien luokkaan 24 kuuluvia
tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisterdimisen hylkdadminen, eikd pelkastaan
yhté osaa téstd padtoksesta.

Riidanalaisen péaatoksen padtososan ja perustelujen valossa on todettava, ettd koska
kantaja ei ole etukiteen luopunut tavaramerkin rekisteroimisestd luokkaan 24
kuuluvia tavaroita varten, valituslautakunta on jéttényt ratkaisematta valituksen siltd
osin kuin se koski vditeosaston paitostd hyldtd haetun tavaramerkin rekisterdinti
kyseisid tavaroita varten ja rikkonut ndin asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan
ensimmaistd virkettd.
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Vaikka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63
artiklan 3 kohdan nojalla toimivalta muuttaa valituslautakuntien pa&toksid, on tdma
mahdollisuus periaatteessa rajattu tilanteisiin, joissa asia on ratkaisukelpoinen. Esilld
olevassa tapauksessa on mahdotonta, ettd asia olisi téllaisessa tilassa, koska valitus-
lautakunta ei ole ratkaissut yhtd esitetyistd vaatimuksista. Riidanalaisen paatoksen
muuttaminen merkitsisi, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin arvioisi
ensimmaistd kertaa asiakysymyksen osalta niitd kantajan vaatimuksia, joita valitus-
lautakunta ei ole ratkaissut. Téllainen arviointi ei kuitenkaan kuulu ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan, joka on maééritelty asetuksen N:o 40/94
63 artiklan 2 ja 3 kohdassa (ks. edelld 17 kohta).

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetty, on todettava, ettd riidanalaista paatosta
tehtdesséd on rikottu olennaista menettelyméérdystd, joka kasiteltdvand olevassa ta-
pauksessa edellyttid, ettd valituslautakunta ratkaisee véiteosaston paitoksen hyldtd
haetun tavaramerkin rekisterdinti luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, ja ettd
riidanalainen paétos on tdimén loukkauksen seurauksena kumottava kokonaisuudes-
saan ilman, ettd on tarvetta ottaa kantaa kantajan ensimmadisen vaatimuksensa tueksi
esittdmiin kanneperusteisiin.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa
madrétidn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa
toisen asianosaisen hyviksi, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin voi madrati
oikeudenkéyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai maaratd, ettd kukin vastaa
omista kuluistaan.

Késiteltdvissa asiassa kantajan vaatimukset eivdt ole menestyneet. On kuitenkin
otettava huomioon menettelyvirhe, joka rasittaa riidanalaista padtostd. Koska
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tilld perusteella kumonnut riidan-
alaisen pédiatoksen, myoés SMHV:n on katsottava hidvinneen asia. Néissd olosuh-
teissa on perusteltua velvoittaa molemmat asianosaiset vastaamaan omista
oikeudenkéyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 25.1.2007 tekemd paiatos (asia R 960/2006-2)
kumotaan.

2) Kanne hylidtddn muilta osin.

3) Gabel Industria Tessile SpA ja SMHV vastaavat kumpikin omista
oikeudenkiyntikuluistaan.

Pelikdnova Jirimée Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 10 péivané kesdkuuta 2008.

E. Coulon I. Pelikdnova

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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