TUOMIO 22.6.2010 — ASIA T-255/08

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 paivani kesdkuuta 2010*

Asiassa T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan aluksi asian-
ajajat G. Aguillaume Gandasegui ja P. Linde Puelles, sittemmin asianajajat A. Salerno
ja M. Di Stefano,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenédn J. F. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

José Maria Padilla Requena, kotipaikka Santa Eulalia (Espanja), edustajinaan asian-
ajajat J. F. Gallego Jiménez ja J. R. Gil Cantons,

ja joka koskee SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.3.2008 (asia R 516/2007-2)
Eugenia Montero Padillan ja José Maria Padilla Requenan vilisessé vditemenettelyssa
tekemdd paatosts,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja 1. Pelikdnova (esittelevd tuomari)
sekd tuomarit K. Jiirimée ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.6.2008 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.10.2008 toimitetun
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2008 toimitetun
viliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon 13.7.2009 annetun méardyksen, jolla kantajalle my6nnettiin mak-
suton oikeudenkaynti,

ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset ole esittdneet pyyntod istuntopédivin maa-
rddmisestd madrdajan kuluessa, ja padtettydidn néin ollen esittelevin tuomarin kerto-
muksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 a artiklan
nojalla ratkaista asian ilman suullista kasittelya,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija José Maria Padilla Requena teki 12.9.2002 yhteison tavaramerkkid kos-
kevan rekisterdintihakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettu-
na (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki JOSE PADILLA.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterointida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velyjen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 25 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan
osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Akustiset, CD- ja magneettiset levyt; magneettinauhat, kasetit;
videonauhat”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”

— luokka 41: "Koulutuksen jirjestiminen; koulutuspalvelut; ajanviete; kulttuuritoi-
minta, tarkemmin sanoen musiikin kirjoittaminen, séveltiminen, tallentaminen
ja esittdminen”.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 4.8.2003 Yhteison tavaramerk-
kilehdessd nro 64/2003.

Kantajana oleva Eugenia Montero Padilla teki 4.11.2004 asetuksen N:o 40/94 42 ar-
tiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla véitteen edellé 3 koh-
dassa mainittuja tavaroita ja palveluita varten rekisterditdviksi haetun tavaramerkin
rekisterdintié vastaan.
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Viite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— sanamerkeistd JOSE PADILLA koostuvat espanjalaiset tavaramerkit nro 2427480
ja nro 2476324, joista ensiksi mainitun rekisterdintia haettiin 28.9.2001 luokkaan
41 kuuluvia palveluita varten ja viimeksi mainitun 16.5.2002 luokkaan 9 kuuluvia
tavaroita varten

— laajalti tunnettu tavaramerkki JOSE PADILLA

— vyleisesti tunnettu tavaramerkki JOSE PADILLA

— merkkiin JOSE PADILLA, jota kaytetddn kaupankéynnissa, liittyvat oikeudet.

Viite koski kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa,
8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuk-
sen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan c alakohta
ja 8 artiklan 4 ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

Viiteosasto hylkési viitteen 9.2.2007 tekemaéllddn paatokselld silld perusteella, ettéd
aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien olemassaoloa, nimen José Padilla kaytta-
mistéd tavaramerkkini ja mainitun tavaramerkin yleistd tunnettuutta ei ollut osoitettu
ja ettd oikeuksiin, joihin kantaja oli vedonnut ja jotka perustuivat kaupankadynnissé
kaytettyyn aikaisempaan merkkiin, ei voida vedota vaitemenettelyssa.
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Kantaja valitti 4.4.2007 SMHV:n sisélld asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on
tullut asetuksen N:o 207/2009 58—-64 artikla) nojalla vditeosaston péitoksesta.

Toinen valituslautakunta hylkési valituksen 1.3.2008 tekemailldén paatokselld (jal-
jempidné riidanalainen pditos). Se katsoi erityisesti, ettd kantaja ei ollut esittinyt
ndyttod aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisterdinnistd eikd siitd, ettd
hén olisi kdyttdnyt niitd muita aikaisempia oikeuksia, joihin oli vedottu, asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— epéd haetun tavaramerkin rekister6innin luokkiin 9, 25 ja 41 kuuluvia tavaroita ja
palveluja varten.
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13 SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

14 Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen ja pysyttda riidanalaisen pdatoksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, jotka koskevat "riidan-
alaisen paitoksen oikeudellisia vaikutuksia’, asetuksen N:o 40/94 4 artiklan ja 7 ar-
tiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla
ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta), asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f
alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohta), ase-
tuksen N:040/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o0 207/2009 8 ar-
tiklan 1 ja 5 kohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuk-
sen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee ’riidanalaisen pddtiksen oikeudellisia
vaikutuksia”

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja viittds, ettd rekisterditdaviksi haetun tavaramerkin rekisterointi merkitsee,
ettd viliintulija voi kieltd4d kantajaa kdyttamaéstéd nimed José Padilla kantajan teollis- ja
tekijanoikeuksien hyodyntdmisessa.

Kantaja moittii valituslautakuntaa siité, ettei se ottanut riittédvasti huomioon teok-
sen tekijan nimen ilmaisemisen térkeyttd teollis- ja tekijanoikeuksien taloudellisessa
hyodyntdmisessd. Tastd seuraa, ettd valituslautakunta on kantajan mukaan rikkonut
teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45) 5 ar-
tiklaa, joka koskee olettamaa tekijanoikeudesta. Kantajan mukaan téstd sddnnoksesté
seuraa, ettd hinen seténsi teosten teollis- ja tekijanoikeuksien, joiden haltija hén on,
asianmukainen hyddyntdminen edellyttdd nimen José Padilla ilmaisemista dénitteissa
ja dédni- ja kuvatallenteissa sekd mainonnassa tai konserttiohjelmissa.

Kantaja katsoo myos, ettei hidn voi vedota asetuksen N:o 40/94 12 artiklaan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 12 artikla), jolla suojataan nimenomaan kolmansia,
jotka kéyttavit hdnen nimeéén liike-eldmidssd, koska nimi José Padilla on kantajan
sedin nimi, eikd hinen oma nimensa.
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SMHYV viittad, ettd direktiivi 2004/48 annettiin viitteen siséltimén asiakirjan jatta-
mispdivin jilkeen ja ettd tdtd kanneperustetta ei voida tutkia unionin yleisen tuo-
mioistuimen tyojarjestyksen 48 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessa tyojérjestyksen
135 artiklan 4 kohdan kanssa — jonka mukaan asianosaisten kirjelmit eivét voi muut-
taa riidan kohdetta siitd, miké se on ollut valituslautakunnassa —, nojalla.

Viliintulija katsoo, ettd haetun tavaramerkin kiyttdminen ei estd sité, ettd kantaja
hy6dyntdd nimed José Padilla, kunhan kantaja "yksiloi selvésti” niilld tekijédoikeuksilla,
joiden haltija kantaja on, suojattujen teosten tekijén.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistettava, ettd unionin yleisessd tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 ar-
tiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta) no-
jalla nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien paitosten laillisuuden
valvonta. Kyseisen asetuksen yhteydessd sen 74 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 76 artikla) nojalla titd valvontaa suoritettaessa on otettava huomioon
asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakun-
nalle (ks. asia T-57/03, SPAG v. SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio
1.2.2005, Kok., s. I1-287, 17 kohta oikeuskéytintoviittauksineen). Tdstd seuraa, ettei
unionin yleinen tuomioistuin voi kumota tai muuttaa kanteen kohteena olevaa paa-
tostd sellaisin perustein, jotka ilmenevit sen jilkeen, kun péitds on tehty (ks. asia
C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237, 55 kohta ja asia
C-29/05 P, SMHYV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 53 kohta).

Tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan on liséksi niin, ettd asianosaisten kir-
jelmét eivit voi muuttaa riidan kohdetta siitd, mikd se on ollut valituslautakunnassa.

II - 2562



23

24

25

26

27

MONTERO PADILLA v. SMHV — PADILLA REQUENA (JOSE PADILLA)

On siis tutkittava, onko kantaja muuttanut riidan kohdetta viittdessddn ensimmadisen
kerran unionin yleisessd tuomioistuimessa, ettd haetun tavaramerkin rekisterdinti
merkitsee, ettd viliintulija voi kieltdad kantajaa kdyttaméstd nimed José Padilla teollis-
ja tekijanoikeuksiensa hyodyntdmisessa.

Téltd osin on todettava, ettd vaikka kantaja on esittdnyt haetun tavaramerkin rekiste-
réinnilld véliintulijalle annettavan yksinoikeuden laajuutta koskevat tietyt viitteet va-
lituksensa yhteydessé valituslautakunnassa, ne on esitetty niiden perusteiden yhtey-
dessd, jotka koskevat tavaramerkkien ja aikaisemman merkin olemassaoloa ja jotka
on esitetty viiteosaston 9.2.2007 tekemadstd paatoksesta tehdyn valituksen tueksi. Ku-
ten edelld 8 kohdassa todettiin, véitteen tueksi esitetyt perusteet olivat néet asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja perusteita.

Télla kanneperusteella kantaja kuitenkin vaatii unionin yleistd tuomioistuinta tutki-
maan riidanalaisen padtoksen laillisuuden asetuksen N:o 40/94 9 artiklan (josta on
tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artikla) kannalta.

Niin ollen ensimmaéinen kanneperuste on jétettdva tutkimatta asetuksen N:o 40/94
sddnnosten ja edelld 21 ja 22 kohdassa mainittujen tyojarjestyksen méadraysten
mukaisesti.

On lisdksi todettava, ettd vaikka kantajan vaittdmalla tavalla oletettaisiin, ettd ase-
tuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artik-
lan 1 kohta) merkitsee, etté viliintulija voi — jos haettu tavaramerkki rekister6idddn —
kieltad kantajaa kayttdmastd nimeé José Padilla kantajan teollis- ja tekijanoikeuksien
hyodyntdmisessd, tdmé seikka ei voi vaikuttaa sen riidanalaisen paitoksen laillisuu-
teen, jolla kantajan vaite hylattiin.
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Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 41 artiklan 1 kohta) mainitut perusteet, joihin véite voi perustua, ovat
yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut suhteelliset hylkaysperusteet
(ks. asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok.,
s. 11-1589, 72 kohta). Asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa sitd vastoin médritelladn yhtei-
son tavaramerkkiin perustuvan oikeuden laajuus ja siten kyseisen tavaramerkin rekis-
terdinnin vaikutukset, mutta se ei koske rekister6innin edellytyksia. Tasté seuraa, ettd
kyseinen 9 artikla ei kuulu asiaa koskevaan lainséddédnt6on, joka SMHV:n on otettava
huomioon, kun se tutkii rekisterointihakemusta tai viitetta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd vaikka ensimmaéinen kanneperuste olisi nyt kasiteltdvana
olevassa asiassa otettu tutkittavaksi, se olisi hyldttdva tehottomana.

Toinen ja kolmas kanneperuste, joista ensiksi mainittu koskee asetuksen
N:o 40/94 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja ¢ alakohdan ja viimeksi mainittu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittds, ettd nimi José Padilla ei ole riittdvan erottamiskykyinen, jotta kulut-
tajat voisivat erottaa markkinoilla olevat luokkiin 9 ja 41 kuuluvat tavarat ja palvelut
muista tavaroista ja palveluista, koska nimi on Espanjassa yleinen. Kantajan mukaan
tdstd seuraa, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 4 artiklan sdédnnoksia,
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joiden nojalla kaytetylla merkilld on voitava erottaa markkinoilla oleva tavara tai
palvelu muista tavaroista ja palveluista, ja 7 artiklan 1 kohdan a, b ja ¢ alakohdan
sddnnoksid, joiden nojalla ei voida rekisterida tavaramerkkejd, jotka eivit ole 4 artik-
lan mukaisia, tavaramerkkejd, joilta puuttuu erottamiskyky, ja tavaramerkkejé, jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd, joita voidaan kayttdd osoittamaan
asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia.

Kantaja vaittdd myos, ettd haettu tavaramerkki on yleisen jérjestyksen vastainen
siltd osin kuin silld rajoitetaan hénen seténsid teosta koskevien tekijanoikeuksien,
joiden haltija kantaja on, kéyttdmistd ja ettd rekisterdinti on néin ollen asetuksen
N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan vastaista.

SMHYV katsoo, ettd ndmé kanneperusteet on jéitettdvé tutkimatta, koska kantaja ei
ole vedonnut niihin véiteosastossa eiki valituslautakunnassa. SMHV:n mukaan ndmé
kanneperusteet on tisté syystd jatettavd tutkimatta.

Viliintulija katsoo, ettd nimi José Padilla téyttda edellytykset kysymyksesséd olevien
tavaroiden ja palveluiden erottamiseksi muista tavaroista ja palveluista ja ettei sitéd
voida pitédd yleisnimena.

Viliintulija katsoo myos, ettd haetun tavaramerkin rekisteréiminen ei ole yleisen
jarjestyksen vastaista, sekd toteaa, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f
alakohtaa sovelleta viitemenettelyyn eikd siihen ole myoskddn vedottu menettelyn
yhteydessé.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Toisesta ja kolmannesta kanneperusteesta on todettava, ettd asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan 1 kohdan sanamuodosta seké sanotun asetuksen 42 ja 43 artik-
lan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) rakenteesta seuraa, ettd saman
asetuksen 7 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artikla) tarkoitet-
tuja ehdottomia hylkédysperusteita ei ole tarkasteltava vditemenettelyssa. Asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa mainitut perusteet, joihin vdite voi perustua, ovat
yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut suhteelliset hylkdysperusteet.
Rekisterdintimenettelyyn kuuluu liséksi eri vaiheita, jotka voidaan tiivistdd seuraavas-
ti. Tutkimusmenettelyssd SMHYV tutkii ensin viran puolesta, estdéko ehdoton hylkays-
peruste haetun tavaramerkin rekisteréinnin asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 1 kohdan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 1 kohta) mukaisesti, ja jos néin ei
ole, tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistaan saman asetuksen 38 artiklan 1 koh-
dan ja 40 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:0 207/2009 39 artiklan 1 koh-
ta) mukaisesti. Jos tdimén jédlkeen on tehty asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan
perusteella viite kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen julkaisemisesta, SMHV
tutkii vditemenettelyssa viitteen tekijin esittdmit suhteelliset hylkdysperusteet sa-
man asetuksen 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 ar-
tiklan 1 kohta) mukaisesti (ks. vastaavasti em. asia NU-TRIDE, tuomion 72 kohta ja
asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV — Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok.,
s. 11-1887, 71 kohta).

On my0s todettava, ettd vaikka kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 41 artiklan
1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2007 40 artiklan 1 kohta) perusteella esit-
tdd muun muassa ehdottomia hylkdysperusteita koskevia huomautuksia SMHV:lle,
asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene, ettéd kantaja olisi tissa asiassa esittanyt tél-
laisia huomautuksia kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdasta SMHV:lle.
Vaikka sitd paitsi kantaja olisi esittdnyt niit4, tallaisten huomautusten vaikutukset ra-
joittuvat siihen, ettd SMHYV tutkii, onko tutkimusmenettely mahdollisesti kdynnistet-
tédvé uudelleen sen selvittamiseksi, estddko kantajan esittdmad ehdoton hylkéysperuste
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haetun tavaramerkin rekisteroinnin. Tastd seuraa, etta SMHV:n ei ole vaitemenette-
lyssé otettava huomioon kolmansien asetuksen N:0 40/94 41 artiklan 1 kohdan perus-
teella esittdmid huomautuksia, ja tdma pitdé paikkansa, vaikka kolmansien huomau-
tukset esitettéisiin vditemenettelyssé (ks. em. asia NU-TRIDE, tuomion 73 kohta).

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 4 artikla, 7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta ja
saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohta eivit ole sddnnoksié, joiden valossa
riidanalaisen péatoksen laillisuutta on arvioitava.

Edelld esitetyn valossa toinen ja kolmas kanneperuste on hylattava.

Neljéiis kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artikian 1 ja 5 kohdan
rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittds, ettd nimi José Padilla on aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki,
jonka haltija kantaja on ja jonka on téstd syystd nautittava suojaa, jonka perusteella
hakemus sanamerkin JOSE PADILLA rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi on
hylttava.
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Kantaja moittii valituslautakuntaa myos siité, ettd se arvioi virheellisesti, ettd esitetyt
asiakirjat osoittavat ainoastaan, ettd edesmennyt siveltéja oli arvostettu, kuuluisa ja
maineikas mutta ettd ne eivit osoita lainkaan, ettéd "aikaisempi tavaramerkki on ylei-
sesti tunnettu’, ettd se ei ottanut huomioon kantajan esittdméa nayttod aikaisemmalla
tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden myynnin maéréstd, tdmén tavaramerkin
kéayttamisen kestosta, intensiivisyydestd ja maantieteellisestd laajuudesta ja etti se ei
tutkinut yksityiskohtaisesti kaikkia asiakirjoja prosessiekonomisista syistd, vaikka ne
olisivat voineet osoittaa, ettd aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu.

Lopuksi kantaja viittaa, ettd haettu tavaramerkki ja aikaisempi yleisesti tunnettu ta-
varamerkki, jota on kéytetty jatkuvasti liike-elaméssa sekd paikallisesti ettd kansain-
vilisesti teoksen luomisesta alkaen, ovat tdysin samanlaisia, ja siten on olemassa téysi
sekaannusvaara.

SMHYV katsoo, etté kantaja sekoittaa keskendin sen, ettd sdveltdjad on yleisesti tunnet-
tu — jota SMHYV ei kiistéd —, ja sdveltdjan nimen kdyttdmisen tavaramerkkind.

SMHV:n mukaan on niin, ettd vaikka voitaisiin katsoa, etta saveltdjin sévelmien levit-
tdminen radiossa, televisiossa tai elokuvissa merkitsee tavaramerkin hyodyntamists,
pelkdstdan sdavelmd, laulun nimi tai tdimén laulun esittdjan nimi liittyy tavaramerk-
kiin. Se katsoo, etti yleis6 yhdistda ainoastaan poikkeuksellisesti sévelmdn sen sivel-
tdjadn, kuten tietyt internetissé toteutetut tutkimukset osoittavat. SMHV katsoo ndin
ollen, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd nimeéd José Padilla kiytetddn kaupallisesti
tavaramerkkind.

SMHV myo6ntdd myos, ettd kantajan viite siitd, ettd kantajan esittdmid asiakirjo-
ja ei ole tutkittu kattavasti prosessiekonomisista syistd, on kompel6 ja jonkin ver-
ran sekava, mutta ettd tdma véite ei sisilld véitettd perustelujen ristiriitaisuudesta tai
puuttumisesta, silld asiakirjoja on arvioitu sellaisten selvisti méériteltyjen tekijéiden
kannalta, kuten tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, timén ta-
varamerkin kéyttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto seki se, missd
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madrin on kaytetty varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Koska kantaja ei ole
esittdnyt mitdédn sellaista asiakirjaa, joka siséltdisi ndihin tekijoihin liittyvid tietoja,
SMHYV katsoo, ettd nimen José Padilla kayttamista tavaramerkkiné ei ole osoitettu.
SMHV:n mukaan on erityisesti niin, ettei timén nimen kayttaminen elokuvien alku-
tai lopputeksteissd, cd-levyjen (compact disc) kansissa, ohjelmissa esitettyd musiikkia
koskevissa luetteloissa (cue-sheets), saveltdjin kuvalla varustetuissa postimerkeissé
tai koti-museon perustaminen tai Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja
kulttuurijarjeston (Unesco) julistus edesmenneen séveltdjan teoksen yleismaailmalli-
sesta arvosta ole osoitus siitd, ettd nimed José Padilla kéaytetdan tavaramerkkind. Tésta
syystd SMHYV viittdd, ettd kantaja kédyttdaa kyseistd nimed "institutionaalisessa” eika
kaupallisessa merkityksessa.

SMHYV viittad myos, ettd nimed José Padilla kéytetddn yksinomaan sévellysten tekijan
yksiloimiseen eikéd kysymyksessé olevien tavaroiden ja palveluiden kaupallisen alku-
perdn erottamiseen. Tésté seuraa, ettd séveltdjan kuuluisuus ei merkitse sit4, ettd ha-
nen nimeddn hyodynnetddn yleisesti tunnettuna tavaramerkkind. SMHV:n mukaan
kantaja ei ole osoittanut millddn esittdmistddn asiakirjoista, ettd nimeéd hyédynnetdaan
talla tavoin.

Viliintulija katsoo, ettd kantaja ei ole esittinyt ndyttod rekisteréidyn tavaramer-
kin, jonka haltija kantaja olisi, eikd aikaisemman yleisesti tunnetun tavaramerkin
olemassaolosta.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskevasta viitteestéd on todet-
tava, ettd siltd osin kuin kantaja on tarkoittanut vedota siihen, ettd aikaisempi ta-
varamerkki JOSE PADILLA on kyseisesséd sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla laajalti
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tunnettu, on muistettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan asetuksen N:o 40/94 8 ar-
tiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa kéytetdédn ilmausta “joita varten aikaisempi ta-
varamerkki on rekisterdity’, seuraa, ettd tétd sddnnostd sovelletaan tdméan asetuksen
8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin vain siltd osin kuin
ne on rekisterdity (ks. asia T-150/04, Miilhens v. SMHV — Minoronzoni (TOSCA
BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2353, 55 kohta; ks. my0s vastaavasti ja analogisesti
asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok., s. I-5421, 23 kohta ja asia
C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537,
22 kohta).

Niin ollen on niin, etté toisin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa, jonka nojalla voidaan esittda viitteitd, jotka koskevat samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluita ja jotka perustuvat tavaramerkeihin, joiden rekiste-
roinnisté ei ole esitetty minkdénlaista nédytt6d, mutta jotka ovat yleisesti tunnettuja
teollisoikeuksien suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jaljempéna Pariisin yleissopimus), 6
bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessd, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
suojataan sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivdt ole samankaltaisia,
vain tavaramerkkejd, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis ar-
tiklassa tarkoitetussa merkityksess ja joiden rekisterdinnisti on esitetty ndyttod (ks.
em. asia TOSCA BLU, tuomion 56 kohta).

Nyt késiteltdviané olevassa asiassa ndyttod aikaisemman tavaramerkin JOSE PADIL-
LA, johon kantaja vetoaa, rekisterdinnistd ei kuitenkaan ole esitetty. Téltd osin on
korostettava, ettéd kantaja ei timéan kanteen osalta vetoa aikaisempiin kansallisiin ta-
varamerkkeihin, jotka on rekisterdity ja joihin hén vetosi SMHV:ssa (ks. edellé 6 koh-
ta), vaan viittdd ainoastaan, ettd rekister6imiton tavaramerkki JOSE PADILLA on
yleisesti tunnettu.

Niin ollen on hyléttava viite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
rikkomista.
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevasta viitteestd, joka pe-
rustuu siihen, etté valituslautakunta on katsonut virheellisesti, etté esitetyt asiakirjat
eivit osoita, ettd aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA olisi yleisesti tunnettu, on
muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti sa-
man artiklan 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld” tarkoitetaan tavaramerkkeja,
jotka yhteison tavaramerkin hakemispéivdna tai tarvittaessa yhteison tavaramerkkii
koskevan hakemuksen etuoikeuspéivané ovat jossakin jasenvaltiossa yleisesti tunnet-
tuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessa.

Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan nojalla kyseisen sopimuksen liittomaat sitou-
tuvat viran puolesta, jos maan lainsdddanto sen sallii, tai asianomistajan vaatimuk-
sesta epdadméén tai julistamaan mitdttomiksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin
rekisterdinnin ja kieltiméédn sen kéyton, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toi-
sinto, jaljitelma tai kddnnos toisesta merkisté, jonka asianomainen rekisteréinti- tai
kéyttomaan viranomainen katsoo olevan siind maassa yleisesti tunnettu ja kuuluvan
henkilolle, jolla on oikeus saada hyvikseen téstd yleissopimuksesta johtuvat edut, ja
jota se katsoo kéytettdvdn samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa.

Kantajan on siten esitettidva ndytto siité, ettéd rekisteroitiviksi haetun tavaramerkin
rekister6imisen hakemispaivéni aikaisempi tavaramerkki JOSE PADILLA, johon hin
vetoaa, oli jossakin jasenvaltiossa yleisesti tunnettu ja etté sitd kéytettiin samankal-
taisia tai samanlaisia tuotteita varten kuin ne, joita varten rekister6itaviksi haettu
tavaramerkki on.

Kantaja ei nyt esilld olevassa asiassa kuitenkaan ole esittdnyt seikkoja, jotka antaisivat
tietoa nimen José Padilla kéayttdmisestd tavaramerkkind. Vaikka kantajan esittamissa
asiakirjoissa huomioidaan José Padillan sdveltimadn musiikin saavuttama menestys
seka kyseisen henkilon laaja tunnettuus ja kuuluisuus siveltdjané, on kuitenkin niin,
ettd kysymys on vain edesmenneen séveltdjan musiikkituotannon taiteellista luon-
netta koskevista tiedoista, eikd tiedoista, jotka koskevat sellaisten tavaroiden ja pal-
veluiden — kuten elokuvien, dvd:iden (digital versatile disc) tai televisio-ohjelmien
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— kaupallista alkuperis, jotka saatetaan markkinoille niin, ettd niissd mainitaan nimi
José Padilla.

Erityisesti on niin, ettd mainittuja esimerkkejd, jotka ovat kantajan mukaan osoitus
José Padillan teosten "merkittévésta taloudellisesta tai kaupallisesta hyodyntdmises-
td’, ei voida pitdd osoituksina siitd, ettd nimed kdytetddn tavaramerkkind. Kantaja vdit-
tdd, ettd tdimd hyodyntdminen perustui séveltdjan partituurien julkaisemiseen, timan
teosten tulkintaan aénitteillé ja kuvatallenteilla (cd ja dvd), timén musiikin sisallytta-
miseen elokuvien ddniraitoihin, José Padillaan ja télle pyhitettyyn museoon liittyvien
tekstiilitavaroiden tuotantoon seki sellaisten etikettien kiinnittdmiseen viinipulloi-
hin, joissa esiintyy kyseinen nimi. On kuitenkin katsottava, ettd néissd toiminnoissa
nimed José Padilla ei ole kiytetty ndiden tavaroiden kaupallisen alkuperén osoitta-
miseen. Kohdeyleiso ei nimittdin varmastikaan luule, ettd cd:t, dvd:t, tekstiilitavarat
ja viini olisivat José Padillan tai samannimisen yrityksen valmistamia vaan joko etté
cd:eissé ja dvd:eissa toistetaan José Padillan jokin teos tai ettd tekstiilitavarat ja viinit,
joissa esiintyy José Padillan nimi tai kuva, on tarkoitettu kunnianosoitukseksi hanel-
le. Liséksi on todettava, ettei kantaja ole esittdnyt minkédnlaista ndyttod, joka voisi
osoittaa tavaramerkilld JOSE PADILLA, jonka viitetddn olevan yleisesti tunnettu,
markkinoitujen tavaroiden markkinaosuuden, tdmén tavaramerkin kéyttimisen in-
tensiivisyyden tai maantieteellisen laajuuden ja sen, missé maérin on kéytetty varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.

Edelld esitetystd seuraa, ettéd kantaja ei ole osoittanut nimed José Padilla kaytettdvin
tavaramerkkini ja ettd omaksuessaan riidanalaisen padtoksen 16 kohdassa viiteosas-
ton perustelun valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd esitetyt asiakirjat osoittavat
yksinomaan, ettd edesmennyt siveltédja on yleisesti tunnettu ja etté séveltdjan nimed
kaytetadn sdvellysten tekijin yksiléinnissd, mutta ei tavaramerkkina.
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Kantajan viitteestd, joka koskee sitd, etté valituslautakunta ei tutkinut kaikkia esitetty-
jd asiakirjoja "prosessiekonomisista syistd’, on todettava, ettd riidanalaisen pééitoksen
7 kohdasta, jossa esitetéddn tiivistetysti valituslautakunnan omaksumat véiteosaston
pédtoksen perustelut, ilmenee, ettéd arvioituaan kaikkia kantajan esittdmié asiakirjo-
ja valituslautakunta totesi perustellusti, ettei nilld asiakirjoilla ollut yhteyttd nimen
José Padilla kayttdamiseen tavaramerkkind ja etteivit ne siksi olleet merkityksellisia.
SMHV:a ei siten voida moittia siitd, ettei se olisi ottanut asianmukaisella tavalla huo-
mioon kantajan esittdmaa nayttoa.

Edelld esitetyn valossa neljéds kanneperuste on néin ollen hyléttava perusteettomana.

Viides kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittad, ettd nimed José Padilla kiytetddn liike-elaméssd, koska musiikki-
teoksen hyddyntdminen on taloudellista toimintaa. Kantajan mukaan tilld toiminnalla
on kansainvilinen ulottuvuus yksinomaan paikallisen ulottuvuuden lisdksi. Han kat-
soo lisdksi, ettd tekijanoikeudet voivat rajoittaa tavaramerkin kayttamista Espanjan ja
unionin oikeuden nojalla.
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SMHYV viittaa, ettd nimea koskeva oikeus ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 koh-
dassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja ettd se voi olla ainoastaan rekisterditya ta-
varamerkkid koskevan mitdttomyysvaatimuksen eikd véitteen perusteena. SMHV:n
mukaan Espanjan oikeudessa ei myoskéén kantajan véitteestd poiketen tunneta rekis-
ter6iméttomid tavaramerkkeja.

SMHYV katsoo liséksi, ettd kantajan tulkinta Espanjan tavaramerkkilain (Ley de mar-
cas) 9 §:n 1 momentista, jolla luonnollisen henkilon nimen haltijaa kielletaén kaytta-
mastd tdtd nimed tavaramerkkind silloin kun nimelld yksil6éid4én toinen yleisén tun-
tema henkild, on vaikeasti sovitettavissa yhteen sen seikan kanssa, ettd viliintulija on
sellaisen espanjalaisen sanamerkistd koostuvan tavaramerkin JOSE PADILLA halti-
ja, joka on rekister6ity 1.7.2000 numerolla 2272097 luokkaan 9 kuuluvia tavaroita
varten.

Valiintulija katsoo, ettei kantaja ole esittdnyt ndytt6d nimen José Padilla erottamis-
kyvystd, koska nimed on kiytetty musiikkisavellysten tekijan osoittamiseen eika
tavaramerkkina.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Nimed, jota kéytetddn merkkina liike-elamaéssd ja jonka vaikutusalue on laajempi kuin
paikallinen, koskevan oikeuden suojasta on ensinnékin todettava, kuten kantaja on
perustellusti todennut, ettd nimi José Padilla ei ole hinen oma nimensa eikd hdn néin
ollen ole tatd nimed koskevan oikeuden haltija. Hén ei voi siten vedota sanotun kal-
taiseen suojaan.
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Téstd seuraa, ettd viides kanneperuste on hyléttava siltéd osin kuin kantaja on tarkoit-
tanut vedota asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen nimeé koskevan
oikeuden perusteella.

Suojasta, joka tulisi myontdd kantajan sedén teosta koskeville tekijanoikeuksille, joi-
den haltija kantaja on, on katsottava, etté tekijanoikeus ei ole asetuksen N:0 40/94 8 ar-
tiklan 4 kohdassa tarkoitettu “liike-elamaéssé kaytetty merkki” Itse asiassa kyseisen
asetuksen 52 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artikla) sisdisestd
rakenteesta seuraa, ettei tekijanoikeus ole tdllainen merkki. Viimeksi mainitun artik-
lan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 koh-
dan c alakohta) nojalla yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttdmaéksi, jos on ole-
massa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa
esitetyt edellytykset tayttyvit. Saman artiklan 2 kohdan c alakohdassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohta) sdddetédn, ettd yhteison
tavaramerkki julistetaan mitdttomaksi my0s, jos sen kéytto voidaan kieltdd "muun”
aikaisemman oikeuden ja erityisesti tekijanoikeuden perusteella. Téstd seuraa, ettd
tekijanoikeus ei kuulu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin ai-
kaisempiin oikeuksiin.

Kuten edelld 55 kohdassa jo todettiin, siitd, ettd kantaja kéyttdd nimed José Padilla
myydessddn tekstiilejé ja viinejd, joissa esiintyy nimi José Padilla, ei ole esitetty lain-
kaan sellaista ndyttod, joka osoittaisi, ettd tédllainen taloudellinen toiminta on tosi-
asiallista ja merkittavaa.

Niin ollen on hyldttava vdite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
rikkomista.

Ylimddrdisend perusteluna esitetdén, ettd on hyldttdvd kantajan viite, joka koskee
mydhemmain tavaramerkin kéyton rajoitusta, jonka kansallisen oikeuden ja unionin
oikeuden mukaan muodostavat ne oikeudet, joiden haltija hén on.
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Yhtailtd on niin, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd Espanjan oikeudessa sallittaisiin se,
ettd tekijanoikeuden haltija voi kieltdd myohemmén tavaramerkin kéayttamisen. Téltd
osin on muistettava, ettd kun sovelletaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa, on
otettava huomioon seké kansallinen oikeus, jota sovelletaan tdssd sdédnnoksessa teh-
dyn viittauksen nojalla, ettd kyseisen jasenvaltion oikeuskédytanto (ks. yhdistetyt asiat
T-114/07 ja T-115/07, Last Minute Network v. SMHV - Last Minute Tour (LAST
MINUTE TOUR), tuomio 11.6.2009, Kok., s. II-1919, 47 kohta oikeuskaytantoviit-
tauksineen; ks. my0s vastaavasti yhdistetyt asiat T-318/06—T-321/06, Moreira da
Fonseca v. SMHV — General Optica (GENERAL OPTICA), tuomio 24.3.2009, Kok.,
s. II-663, 32 ja 34 kohta). Nyt késiteltdvani olevan asian asiakirja-aineistosta kuiten-
kin ilmenee, ettd kantajan nostama mitattomyyskanne sellaista sanamerkistd JOSE
PADILLA koostuvaa espanjalaista tavaramerkkid vastaan, jonka haltija véliintulija on,
perustui muun muassa tekijéanoikeuksiin, joiden haltija kantaja on. Juzgado de Prime-
ra Instancia de Palma de Mallorca (Palma de Mallorcan alioikeus, Espanja) hylkasi
kanteen 29.10.2004 antamallaan tuomiolla nro 523/2002, joka on saanut lainvoiman.

Toisaalta unionin oikeuden osalta on riittavaa todeta nyt esilld olevassa asiassa, kuten
edelld 65 kohdassa todettiin, ettd viitemenettelyn yhteydessé ei voida vedota tekijan-
oikeuksiin yhteison tavaramerkin rekisterointia koskevan viitteen tueksi.

Téstd seuraa, ettd ne José Padillan teosta koskevat tekijanoikeudet, joiden haltija kan-
taja on, eivdt ole Espanjan oikeuden eivitké unionin oikeuden nojalla esteend haetun
yhteison tavaramerkin rekisterdinnille.

Niin ollen viides kanneperuste on hyléttava.
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Kanne on niin ollen hyléttavéd kokonaisuudessaan ilman, ettd on tarpeen lausua kan-
tajan toisesta vaatimuksesta, jolla hén vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin epaa

haetun tavaramerkin rekisterdinnin luokkiin 9, 25 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palve-
luita varten.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan
asianosainen, joka haviad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut. Koska
kantaja on havinnyt asian, hdnet on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja viliintulijan
oikeudenkéyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitian.
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2) Eugenia Montero Padilla vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja
hinet velvoitetaan korvaamaan sisamarkkinoiden harmonisointiviras-
ton (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja José Maria Padilla Requenan
oikeudenkiyntikulut.

Pelikanova Jiriméae Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 22 paivana kesdkuuta 2010.

Allekirjoitukset
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