LES EDITIONS ALBERT RENE v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmaiinen jaosto)

18 péivénd joulukuuta 2008 *

Asiassa C-16/06 P,

jossa on kyse yhteisjen tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 12.1.2006,

Les Editions Albert René Sarl, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan Rechtsanwalt
J. Pagenberg,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehendin G. Schneider,

vastaajana ensimmaisessi oikeusasteessa,

Orange A/S, kotipaikka K66penhamina (Tanska), edustajanaan advokat J. Balling,

viliintulijana ensimmaéisessé oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmdinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekd tuomarit A. Tizzano,
A. Borg Barthet, M. Ile$i¢ ja E. Levits (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: hallintovirkamies ]. Swedenborg,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 25.10.2007 pidetyssd istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.11.2007 pidetyssé istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Les Editions Albert René Sarl (jiljempin valittaja) vaatii valituksessaan yhteiséjen
tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisdjen ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen (kolmas jaosto) asiassa T-336/03, Editions Albert René vastaan SMHYV,
27.10.2005 antaman tuomion (Kok. 2005, s. 1I-4667; jiljempédni valituksenalainen
tuomio), jossa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési valittajan nostaman
kumoamiskanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) neljannen valituslautakunnan 14.7.2003 tekeméstd padtoksestd (asia R
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0559/2002-4; jéljempénd riidanalainen paétos), joka oli tehty aikaisemman tavara-
merkin OBELIX haltijan eli valittajan vireille panemassa viitemenettelyssd, jossa se
vastusti sanamerkin MOBILIX rekisterdimisté yhteison tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussaiannot

Yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jdljempéna asetus N:o
40/94) 8 artiklassa, jonka otsikko on “Suhteelliset hylkédysperusteet”, sdddetddn
seuraavaa:

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla
aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhty-
masta.
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2. Edella 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilla’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavara-
merkin rekisterdintihakemuksen tekopdivéd, ottaen tarvittaessa huomioon vaati-
mukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteison tavaramerkit,

c) tavaramerkkejd, jotka yhteison tavaramerkin hakemispdivdnid tai tarvittaessa
yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen etuoikeuspdivind ovat jossakin
jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoite-
tussa merkityksessa.

5. Jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on yhteisossé laajalti tunnettu ja aikaisempi
kansallinen tavaramerkki on kyseisessé jdsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa
tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
my06skadn rekisteroids, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki
ja se rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin ole
samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on
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rekisteroity, mutta joiden osalta rekisterditdvin tavaramerkin kéyttdminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeudenmulkaista hyviksikédyttod taikka olisi niille haitaksi.”

Saman asetuksen 63 artiklassa, jonka otsikko on “Asian saattaminen yhteison
tuomioistuimen ksiteltaviksi”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat pddtokset voidaan saattaa yhteison
tuomioistuimen késiteltavaksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymasrayksen
rikkominen, perustamissopimuksen, timéan asetuksen tai niiden soveltamista koskevan
oikeussddnnon rikkominen taikka harkintavallan vaarinkaytto.

3. Yhteison tuomioistuimella on toimivalta sekd kumota kiistetty paatos ettd muuttaa
sitd.

4. Kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille
pédtos on vastainen.
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Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiasisdllon tutkiminen viran
puolesta”, siddetddn seuraavaa:

”1. Menettelyssd [SMHV] tutkii asiasisdllon viran puolesta; rekisterdinnin hylkda-
misen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin,
joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole
vedonneet, tai todiste[ita], joita ei ole esitetty madrdajassa.”

Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan, jonka otsikko on "Todisteet”, 1 kohdassa sdddetdén
seuraavaa:

”[SMHV:ssa] toteutettavien menettelyjen yhteydessa voidaan todisteet hankkia etenkin
seuraavasti:

b) tietojen pyytiminen;
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c) asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittaiminen;

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa
médratadn, ettd asianosaisten kirjelmit eivit voi muuttaa oikeudenkdynnin kohdetta
siitd, mikd se on ollut valituslautakunnassa.

Asian tausta

Orange A/S (jaljempand Orange) teki 7.11.1997 asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla
SMHV:lle hakemuksen sanamerkin MOBILIX rekisterdimiseksi yhteison tavaramer-
kiksi.

Tavarat ja palvelut, joita varten tétd rekisterointia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekister6imisté varten koskevaan,
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15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 37,
38 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

Luokka 9: "Laitteet, vilineet ja laitteistot tietoliikennettd varten, mukaan lukien
puhelinviestintd, puhelimet ja matkapuhelimet, mukaan lukien antennit ja
paraboliset heijastimet, varaajat ja akut, muuntajat ja muuntimet, kooderit ja
dekooderit, koodatut kortit ja kortit koodausta varten, puhelinkortit, merkinanto-
ja opetuslaitteet, elektroniset puhelinluettelot, edelld mainittujen tavaroiden osat ja
tarvikkeet (jotka eivét kuulu muihin luokkiin)”

Luokka 16: "Puhelinkortit”

Luokka 35: "Puhelinvastaajapalvelu (tilapéisesti poissa oleville tilaajille), liikkeen-
johtaminen ja organisaatiokonsultointi ja -avustaminen, konsultointi ja avusta-
minen liiketoimien hoidossa”

Luokka 37: "Puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen,
asentaminen”

Luokka 38: "Tietoliikenne, mukaan lukien tietoliikennetiedotus, puhelin- ja
sdahkeviestintd, viestintd tietokonendyttojen ja matkapuhelinten kautta, faksien
lahettdminen, radio- ja televisioldhetystoiminta, myds kaapelitelevision ja Inter-
netin kautta, sanomien ldhetys, sanomanléhetyslaitteiden liisaus, tietoliikennelait-
teiden liisaus, mukaan lukien puhelinlaitteet”
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— Luokka 42: "Tieteellinen ja teollinen tutkimus, tekniikka, mukaan lukien tilojen ja
tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintd ja tietokoneohjel-
mointi, ohjelmistojen suunnittelu, ylldpito ja péivittdminen, tietokoneiden ja
tietokoneohjelmien liisaus”.

s Valittaja teki viitteen tétd rekisterdintihakemusta vastaan vedoten sanaan OBELIX
liittyviin seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

- aikaisempi rekisterdity tavaramerkki, jota suojataan yhteison tavaramerkin
rekister6innilld nro 16154, joka tehtiin 1.4.1996 seuraaville tavaroille ja palveluille:

— Luokka 9: ”Sahko-, elektroniset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, opetuslaitteet ja
-kojeet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) mikili kuuluvat luokkaan 9,
elektroniset laitteet peleja varten kuvaruudun kanssa tai ilman, tietokoneet,
ohjelmien moduulit ja tietovilineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti
videopelit”

- Luokka 16: "Paperi, pahvi; paperi- ja pahvituotteet, painotuotteet (mikali
kuuluvat luokkaan 16), sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat; kirjansidonta-aineet,
kuten lanka, kangas ja muut kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppata-
varat, liilmat (paperi- ja paperikauppatavaroita varten); taiteilijantarvikkeet,
kuten piirustus-, maalaus- ja mallinsuunnittelutarvikkeet; siveltimet; kirjoitus-
koneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut) ja toimistokoneet (mikéli
kuuluvat luokkaan 16); neuvonta- ja opetusvilineet (paitsi laitteet); muoviset
pakkaustarvikkeet, mikéli ne eivat kuulu muihin luokkiin; pelikortit; painokir-
jaimet; painolaatat”
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— Luokka 28: "Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvilineet (jos kuuluvat
luokkaan 28); joulukuusenkoristeet”

- Luokka 35: "Markkinointi ja mainonta”

- Luokka 41: ”Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus;
kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus ja ajanviete;
messujen ja ndyttelyiden jdrjestiminen; kansanjuhlat, huvipuistotoiminta,
konserttien ja puhe-esitysten tuotanto. Rekonstruointiin liittyvét néyttelyt seka
kulttuurihistorialliset ja kansantieteeseen liittyvit esitykset”

— Luokka 42: "Hotellimajoitus- ja ravintolapalvelut; valokuvat; kadannokset;
tekijanoikeuksien hallinta ja kdytto; ammatillisten tekijdnoikeuksien kéytto”

- aikaisempi tavaramerkki oli kaikissa jasenvaltioissa yleisesti tunnettu luokkiin 9, 16,
28, 35, 41 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tiivistdd SMHV:ssa kdydyn menettelyn
valituksenalaisen tuomion 6—8 kohdassa seuraavasti:

6. Viitteensd tueksi kantaja vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja sen 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon.

7. Viiteosasto hylkisi véitteen 30.5.2002 tekemalldan padtokselld ja antoi luvan — —
rekisterdintimenettelyn jatkamiseen. Katsottuaan, ettd aikaisemman tavaramerkin
tunnettuutta ei ollut nédytetty riittévasti toteen, vditeosasto pdatteli, ettd padpiir-
teissdédn tavaramerkit eivdt ole samankaltaiset. Tietty lausuntatapaa koskeva
samankaltaisuus on sen mukaan olemassa, mutta tavaramerkkien ulkoasu ja
erityisesti niiden vélittdimat hyvin erilaiset merkitykset kompensoivat tdmén — —.
Liséksi aikaisempi rekisteréinti yhdistetddn sen mukaan pikemminkin kuuluisaan
piirrettyyn filmiin, mikd erottaa aikaisemman tavaramerkin vield enemmaén
hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistd merkityksen kannalta.

8. Kantajan — — tekemaén valituksen jélkeen neljés valituslautakunta teki [riidanalai-
sen] padtoksensd — —. Se kumosi osittain véiteosaston péaidtoksen. Valituslautakunta
tdsmensi ensiksi, ettd oli katsottava, ettd viite perustui yksinomaan sekaannus-
vaaraan. Se totesi seuraavaksi, ettd tavaramerkkien valilld voitiin havaita tietty&
samankaltaisuutta. Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta valituslautakunta
katsoi, ettd luokkaan 9 kuuluvat yhteison tavaramerkkihakemuksessa mainitut
‘merkinanto- ja opetuslaitteet’ ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 9
kuuluvat "optiset laitteet ja kojeet ja opetuslaitteet’ ovat samankaltaiset. Se paatyi
samaan tulokseen luokkaan 35 kuuluvien yhteison tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitettujen palvelujen eli ’lilkkeenjohtamisen ja organisaatiokonsultoinnin ja
-avustamisen, konsultoinnin ja avustamisen liiketoimien hoidossa’ ja aikaisemman
rekister6innin kattamien 'markkinoinnin ja mainonnan’ osalta. Valituslautakunta
katsoi, ettd yhtaéltd kyseessd olevien merkkien ja toisaalta ndiden nimenomaisten
tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus huomioon ottaen kohdeyleison keskuu-
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dessa on sekaannusvaara. Se hylkisi néin ollen yhteison tavaramerkkihakemuksen
[nédiden tavaroiden ja palvelujen] osalta ja hyvdksyi sen muiden tavaroiden ja
palvelujen osalta.”

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettu kanne ja valituksenalainen
tuomio

Valittaja vaati ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.10.2003
jattdmdssddn kannekirjelméssd riidanalaisen padtoksen kumoamista ja esitti kolme
kanneperustetta, joista ensimmadinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan rikkomista, toinen timén asetuksen 8 artiklan
5 kohdan rikkomista ja kolmas saman asetuksen 74 artiklan rikkomista.

Valittaja vaati istunnossa toissijaisesti asian palauttamista SMHV:n neljannen
valituslautakunnan késiteltaviksi voidakseen todistaa, ettd sen tavaramerkki on "laajalti
tunnettu” asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ensin valituksenalaisen tuomion 15 ja
16 kohdassa, voitiinko kannekirjelmén liitteend olleet viisi asiakirjaa, joilla pyrittiin
todistamaan sanamerkin OBELIX tunnettuus, ottaa tutkittaviksi. Todettuaan, ettei
nditd asiakirjoja ollut esitetty SMHV:ssa kdydyssd menettelyssd, ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin paitti jattad ne tutkittaviksi ottamatta, koska niiden
tutkiminen olisi ollut ty6jarjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaista.

Tdmin jilkeen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin paitti tyoGjérjestyksensd
135 artiklan nojalla jattdaa tutkittavaksi ottamatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan rikkomiseen perustuvan kanneperusteen.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa
muun muassa, ettd kantaja ei valituslautakunnassa ollut missddn vaiheessa vaatinut
kyseisen 8 artiklan 5 kohdan mahdollista soveltamista, eikd tdmé sen vuoksi ollut sitéd
tutkinut. Se totesi, ettd vaikka kantaja vetosi tavaramerkkihakemuksesta tekeméssdin
viitteessd ja tédssd valituslautakunnassa siihen, ettd sen aikaisempi tavaramerkki on
lagjalti tunnettu, tdima tapahtui yksinomaan kyseisen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessa eli sen osoittamiseksi, ettd kohdeyleison
keskuudessa on sekaannusvaara.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin paétti lopulta tyojérjestyksensd 44 artiklan
1 kohdan nojalla jattad istunnossa esitetyn vaatimuksen tutkittavaksi ottamatta.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin tutki valituksenalaisen tuomion
32-36 kohdassa aineellisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomiseen perustuvan
kantajan sen kanneperusteen perusteltavuuden, jonka mukaan valituslautakunnan olisi
pitdnyt ldhted liikkeelle periaatteesta, jonka mukaan tavaramerkki OBELIX oli laajalti
tunnettu, koska Orange ei ollut sité kiistanyt.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa,
ettei asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa voida tulkita siten, etta SMHV:lla olisi velvollisuus
pitdd toteenndytettyind sellaisia osapuolen esittimié seikkoja, joita menettelyn toinen
osapuoli ei ole kiistanyt.

Tdmén jalkeen se totesi riidanalaisen tuomion 35 kohdassa, ettd viiteosasto ja
valituslautakunta eivit olleet katsoneet, ettd kantaja olisi tosiseikoin tai todistein
kumoamattomasti ndyttanyt toteen sen oikeudellisen arvioinnin, johon se vetosi, toisin
sanoen rekister6imattomén merkin tunnettuutta ja rekister6idyn merkin korkeaa
erottamiskykyé. Nain ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksen-
alaisen tuomion 36 kohdassa tdmin kanneperusteen perusteettomaksi.
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Valituksenalaisen tuomion 53—-88 kohdassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
tutki asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan rikkomista
koskevan kantajan kanneperusteen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési kyseisten tavaroiden ja palvelujen
samankaltaisuuden osalta valittajan viitteen siitd, ettd yhteison tavaramerkkihake-
muksessa tarkoitettuihin kaikkiin tavaroihin, jotka kuuluvat luokkiin 9 ja 16, sisdltyy
aikaisemman tavaramerkin kattamia olennaisia osatekijoitd, ja katsoi valituksenalaisen
tuomion 61 kohdassa, ettéd pelkéstdin se, ettd tiettyd tavaraa kdytetddn toisen osana,
elementtind tai osatekijéni, ei sellaisenaan riitd osoittamaan, ettd lopputavarat, jotka
sisdltavit ndma osatekijit, ovat samankaltaisia, silld niilla voi olla muun muassa tdysin
eriluonne, kayttotarkoitus ja kuluttajat. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa liséksi, ettd kantaja ei voi kayttad aikaisemman
rekisteroinnin kattamia tavaroita ja palveluja koskevan luettelon laajaa muotoilua
sellaisena perusteena, jonka nojalla voitaisiin péatelld erittdin suuri samankaltaisuus tai
a fortiori yhdenmukaisuus rekisteréintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden kanssa.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin myos hylkdsi valituksenalaisen tuomion
66—70 kohdassa ne kantajan lausumat, joilla se yritti osoittaa, ettd luokkiin 35, 37, 38 ja
42 kuuluvat, rekisteréintihakemuksessa mainitut palvelut ovat samankaltaisia kuin
aikaisemman tavaramerkin suojaamat palvelut, myontden kuitenkin yhden poik-
keuksen. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan néet "yhteison tavara-
merkkihakemuksessa mainittu palvelu ’tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus’
(luokka 42) on samankaltainen kuin kantajan ’tietokoneet ' ja ’tietovilineisiin
tallennetut tietokoneohjelmat’ (luokka 9), koska ne tidydentdvit toisiaan”.

Kyseisid tavaramerkkeja vertaillessaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 75 ja 76 kohdassa muun muassa, ettd vaikka néille kahdelle
merkille on yhteistd kirjainten OB yhdistelmad ja pééte -LIX, niissd on tiettyjd ulkoasua
koskevia térkeitd eroja, kuten kirjaimia OB seuraavat kirjaimet, sanojen alku ja niiden
pituus. Muistutettuaan, ettd kuluttajan huomio kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuun,
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ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin pditteli, ettd “kyseiset merkit eivdt ole
ulkoasultaan samankaltaiset tai ettd niiden ulkoasun samankaltaisuus on enintiin
hyvin vdhéinen.”

Kyseisten merkkien lausuntatapaa vertailtuaan ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin totesi valituksenalaisen tuomion 77 ja 78 kohdassa, ettéd ne ovat lausuntatavaltaan
jossain méadrin samankaltaiset.

Merkityssisdltod vertaillessaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituk-
senalaisen tuomion 79 kohdassa, ettd vaikka sana OBELIX onkin rekisteroity
sanamerkiksi, keskivertoyleis6 yhdistdd sen helposti erdan sarjakuvan suosittuun
henkiloshahmoon, joten yleison keskuudessa ei todennakoisesti synny minkéanlaista
merkityssisaltod koskevaa sekaannusta enemmén tai vihemmén samankaltaisten
sanojen kanssa.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 80 ja
81 kohdassa, ettd koska sanamerkilli OBELIX on kohdeyleison nékokulmasta selvd
ja nimenomainen merkitys, joten tdmad yleis6 kykenee ymmartamaéan sen vélittomasti,
kyseisten merkkien viliset merkityssisaltod koskevat erot ovat sellaiset, ettd niilld
neutralisoidaan lausuntatapaa ja mahdolliset ulkoasua koskevat samankaltaisuudet.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 82 kohdassa
sekaannusvaarasta, ettd “kyseisten merkkien viliset erot riittdvdt siihen, etté
kohdeyleison mielessé ei ole sekaannusvaaraa, koska tillainen vaara edellyttds sitd,
ettd sekd kyseessd olevien tavaramerkkien ettd niilld tavaramerkeilld varustettujen
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste on riittavén korkea”.
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Nidin ollen ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
83 ja 84 kohdassa, etti valituslautakunnan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykya
koskevalla arvioinnilla ja kantajan viitteilld, jotka koskivat tdmén tavaramerkin
tunnettuutta, ei ollut mitdén vaikutusta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan soveltamiseen nyt esilld olevassa asiassa.

Lopuksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion
85 kohdassa, on ettd kantaja ei voi vedota mihinkaén yksinoikeuteen kéyttaa suffiksia
-ix, ja se hylkasi kantajan vditteen, jonka mukaan tdmén suffiksin vuoksi on tdysin
mahdollista olettaa, ettd sana mobilix kuuluu hienovaraisesti Asterix-sarjan hahmoista
muodostuvaan tavaramerkkiperheeseen ja ettd se ymmadrretddn sanan OBELIX
johdannaiseksi.

Koska ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin néin totesi, ettd yksi asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ehdottomista soveltamisedellytyksistd ei
tayttynyt ja ettd rekisterdintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vélilld ei tastd syystd ollut sekaannusvaaraa, se hylkési kantajan
nostama kanteen.

Valitus

Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittdd kuusi valitusperustetta, ettd
yhteis6jen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen paéatoksen,
hylkéa sanamerkkid MOBILIX koskevan rekisterdintihakemuksen nro 671396 kaikkien
niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille sitd haetaan, ja velvoittaa SMHV:n
korvaamaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteis6jen tuomioistui-
messa kaydyistd oikeudenkédynneistd aiheutuneet oikeudenkiyntikulut. Toissijaisesti
valittaja vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja
palauttaa asian ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen késiteltavéksi.
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SMHYV vaatii valituksen hylkddmisté ja valittajan velvoittamista korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan ja yhteison
hallinto- ja prosessioikeudellisten sdicdintdjen (reformatio in peius) rikkomista

Asianosaisten lausumat

Valittaja moittii ensimmadisessd valitusperusteessaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuinta siitd, etté se rikkoi asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ettd se yhteison
hallinto- ja prosessioikeudellisten sdéntojen vastaisesti sovelsi reformatio in peiusta
katsoessaan — toisin kuin riidanalaisessa pédidtoksessd oli katsottu ja valittajan
vahingoksi — ettd kyseiset merkit eivit olleet samankaltaisia, vaikka niiden
samankaltaisuus ei ollut ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa kiydyn oikeu-
denkédynnin kohteena ja vaikka se ei tésté syystd ollut toimivaltainen arvioimaan sité.

Valittaja oli asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan mukaisesti riitauttanut
riidanalaisen pdatoksen yksinomaan niiltd osin kuin silld ei hyviksytty sen vaatimuksia,
ja se oli timdn vuoksi riitauttanut vain sen, ettd valituslautakunta oli kieltdytynyt
tutkimasta vaitteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan nidhden, etti se ei ollut
ottanut huomioon tavaramerkin OBELIX erottamiskykyd ja tunnettuutta ja etté se oli
katsonut, etteivit riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat ja palvelut olleet
samankaltaisia.

Valittaja ja Orange, joka oli toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa kiaydyssé
menettelyssi, eivit sitd vastoin olleet riitauttaneet kyseisen valituslautakunnan néiden
merkkien samankaltaisuudesta tekemdd arviointia ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuimessa. Vaikka SMHV:lla ei olekaan velvollisuutta jarjestelmallisesti
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puolustaa riidanalaista péaétostd, silli ei ole toimivaltaa muuttaa ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa kdytdvin oikeudenkdynnin kohdetta kanteen
nostaneen asianosaisen vahingoksi.

SMHYV toteaa, ettd koska kantaja oli riitauttanut valituslautakunnan sekaannusvaarasta
tekemat paatelmait ja koska kyseisten merkkien samankaltaisuus on niiden péaatelmien
yksi osa, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen piti vélttamatta tutkia valituslau-
takunnan arviointi, jonka tdma oli tehnyt nditd merkkeja vertaillessaan voidakseen
valvoa sen paidtelmien lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaan ndhden. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin oli sen mukaan néin ollen
toimivaltainen tutkimaan ndiden merkkien samankaltaisuuden.

Reformatio in peiusin kieltdvén periaatteen loukkaamisesta SMHV toteaa, ettd koska
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei muuttanut riidanalaista péitostd, jolla
valituslautakunta osittain hyviksyi viitteen, kantajaa ei asetettu epédedullisempaan
asemaan kuin missd se oli, ennen kuin se nosti kanteen ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
2 kohdan nojalla arvioitava SMHV:n valituslautakuntien péitosten lainmukaisuutta
valvomalla sitd, miten ne ovat soveltaneet yhteison oikeutta, ja tdssd valvonnassa sen on
otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille esitetyt tosiseikat (ks. vastaavasti
asia C-311/05 P, Naipes Heraclio Fournier v. SMHYV, tuomio 4.10.2007, Kok. 2007,
38 kohta oikeuskéaytantoviittauksineen).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin voi ndin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
asettamissa rajoissa, sellaisena kuin yhteis6jen tuomioistuin on tété artiklaa tulkinnut,
valvoa kaikin puolin SMHV:n valituslautakuntien péitosten laillisuutta tutkimalla
tarvittaessa, onko niiden lautakuntien riidan tosiseikoista esittima luonnehdinta
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oikeudellisesti luotettava (ks. vastaavasti em. asia Naipes Heraclio Fournier v. SMHYV,
tuomion 39 kohta) tai onko tuolle lautakunnalle esitettyja tosiseikkoja arvioitu
virheellisesti.

On todettava, ettd valittaja on ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut
sithen, ettd SMHV:n neljds valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa.

Tésséd perusteessaan valittaja otti esille kysymyksen kyseisten merkkien samankaltai-
suudesta. Kuten valituksenalaisen tuomion 8 kohdasta ja 47-49 kohdasta ilmenee,
vaikka mainittu valituslautakunta oli todennut, ettd ndmé merkit olivat tietylld tavalla
samankaltaisia, valittaja viitti niiden todellisuudessa olevan erittdin samankaltaisia
saadakseen todetuksi, ettd samankaltaisuus on korkeammanasteista kuin valituslau-
takunta totesi sen olevan.

Téstd syystd ja kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 41 kohdassa toteaa, valittaja
itse sisdllytti kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskevan kysymyksen ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimessa kdydyn oikeudenkéynnin kohteeseen.

Toisaalta valittaja on viittanyt sekaannusvaarasta myos, ettd jos otetaan huomioon
tavaroiden samankaltaisuuden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden keskindinen
riippuvuus ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, erot niiden merkkien vililla,
jotka kattavat samat tavarat ja palvelut ja suurelta osin samankaltaiset tavarat ja
palvelut, eivdt riitd estdméédn erityisesti lausuntatapaan liittyvid sekaannuksia
aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden vuoksi.
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Téstd on syytd todeta, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
sovellettaessa sekaannusvaara edellyttdd yhta aikaa sekd sitd, ettd aikaisempi ja
rekisteroitavaksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia, ettd sitd, ettd
rekisterointihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankal-
taisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity.
Edellytysten on téytyttidva samanaikaisesti (ks. asia C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, tuomio
12.10.2004, Kok. 2004, s. 1-9573, 51 kohta ja asia C-234/06, Ponte Finanziaria v. SMHV
ja F.M.G. Textile (aiemmin Marine Enterprise Projects), tuomio 13.9.2007, Kok. 2007,
s. 1-7333, 48 kohta).

Sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on siis arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon
on otettava kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisid kyseisessé yksittdistapauksessa
(asia C-171/06 P, TI.M.E. ART v. SMHYV, tuomio 15.3.2007, Kok. 2007, 33 kohta).

Téssd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon huomioon
otettavien tekijoiden tietty keskindinen riippuvuus ja erityisesti se, ettd tavaramerkkien
samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen saman-
kaltaisuuteen, joita varten ndmad tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpa tavaramerkkien
suojaamien tavaroiden tai palvelujen vdhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata
tavaramerkkien merkittdavd samankaltaisuus ja pdinvastoin (ks. em. asia T..LM.E. ART v.
SMHYV, tuomion 35 kohta ja jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentami-
sestd 21.12.1988 annetusta ensimmaisestid neuvoston direktiivistd 89/104/ETY (EYVL
1989, L.40,s. 1) asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s.1-5507, 17 kohta ja
asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819,
19 kohta).

Koska valittaja on riitauttanut valituslautakunnan sekaannusvaarasta tekemin
arvioinnin huomioon otettavien tekijoiden keskindisen riippuvuuden periaatteen
perusteella ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien
tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden vuoksi, ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin oli toimivaltainen tutkimaan ne arvioinnit, jotka mainittu valituslauta-
kunta oli tehnyt kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta.
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Kun ensimméisen oikeusasteen tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan SMHV:n
valituslautakunnan paédtoksen laillisuutta, timén lautakunnan tosiseikoista tekema
virheellinen arviointi ei voi sitoa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta siltd osin
kuin kyseinen arviointi on osa niité pdatelmid, joiden laillisuus on kiistetty ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa.

Valittajan mainitsemasta reformatio in peiusin kieltdvéstd periaatteesta on riittdvaa
todeta — jos tdhdn periaatteeseen ylipadnsd voidaan vedota SMHV:n valituslauta-
kunnan paitoksen laillisuusvalvontaa koskevassa menettelyssd — ettd ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuin pysytti riidanalaisen péitoksen voimassa todeten, ettei
sekaannusvaaraa ollut, ja hylkisi kanteen. Valittaja ei ndin ollen ole valituksenalaisen
tuomion johdosta huonommassa oikeudellisessa asemassa kuin ennen kanteen
nostamista sen vuoksi, ettd riidanalaisella pdatokselld on jatetty valittajan vaatimukset
hyvaksymatta.

Tdmén vuoksi ensimmaéinen valitusperuste on perusteettomana hylattava.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa on rikottu

Toisen valitusperusteen ensimmaiinen osa

— Asianosaisten lausumat

Valittaja viittdd toisen valitusperusteen ensimmadisessd osassa, ettd ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
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alakohtaa riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen
samankaltaisuutta arvioidessaan.

Valittaja moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta ensinnékin siitd, ettd se
sovelsi vddraa oikeudellista arviointiperustetta padttdessidn, olivatko vastaavat tavarat
ja palvelut samankaltaisia. Valittaja toteaa, ettd sen olisi pitinyt vertailla niitéd
olettamalla, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat samoja ja ettéd aikaisempi tavaramerkki
on erittdin erottamiskykyinen tai ettd se on laajalti tunnettu.

Toiseksi valittaja kyseenalaistaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kyseisten
tavaroiden ja kyseisten palvelujen samankaltaisuudesta esittimien konkreettisten
arviointien johdonmukaisuuden ja perusteen.

Valittaja toteaa aluksi tavaramerkin MOBILIX kattamien, luokkiin 9 ja 16 kuuluvien
tavaroiden ja tavaramerkin OBELIX tarkoittamien, samoihin luokkiin kuuluvien
tavaroiden vertailusta, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin oli lukenut naita
tavaroita koskevia luetteloita selvésti vddrin ja védristellyt niitd. Ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa esittamit,
ndihin luetteloihin liittyvdt lausumat eivat nimittdin pidd paikkaansa, ja ne ovat
ristiriidassa itse niiden luetteloiden sekd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
itsensa valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa esittimien lausumien kanssa.

Tédman jélkeen valittaja toteaa, ettd valituksenalaisen tuomion oikeudenkéyntikielisen
version 62 kohdassa esitetty lausuma ”That list of goods and services is close to that
which is claimed in the Community trade mark” ja padtelmd, jonka mukaan
aikaisemman tavaramerkin suojaamat tavarat ja sen tavaramerkin kattamat tavarat,
jonka rekisterointié on haettu, eivit ole samankaltaisia, ovat keskendén ristiriitaisia.
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Lopuksi valittaja katsoo ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tehneen oikeu-
dellisen virheen, kun se valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa on vahvistanut
valituslautakunnan virheellisen arvioinnin, jonka mukaan rekisterintihakemuksessa
tarkoitetut, luokkiin 9 ja 16 kuuluvat tavarat eiviit kuuluneet siihen palvelujen ja
tavaroiden luetteloon, joka oli muotoiltu laajasti aikaisemman rekisterdinnin
yhteydessa. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei myoskddn ollut vastannut
riittdvasti valittajan véitteeseen, jonka mukaan tavaramerkkia MOBILIX koskevassa
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tavarat kuuluvat tavaramerkin OBELIX katta-
miin “sdhko-, elektroni[siin] — — laitte[isiin] ja -koje[isiin]”, eikd se ollut myoskdin
tarkastellut ndiden tavaroiden samankaltaisuutta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen vertaillessaan yhteison
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja, luokkiin 35, 37, 38 ja 42 kuuluvia palveluja ja
tavaramerkki OBELIXin kattamia tavaroita, kun se valituksenalaisen tuomion
70 kohdassa toteaa, ettd ndmad tavarat ja ndmé palvelut eivdt ole samankaltaisia.

Téllainen toteamus on ristiriidassa yhtéaaltd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa esittimidn sen toteamuksen kanssa, jonka
mukaan rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut, luokkaan 38 kuuluvat palvelut ovat
vain heikosti samankaltaisia aikaisemman tavaramerkkioikeuden suojaamien, luok-
kaan 41 kuuluvien palvelujen kanssa, ja se on lisiksi virheellinen, koska luokkaan 41
kuuluvat, aikaisemman tavaramerkin tarkoittamat “elokuvien esitykset, elokuvien
tuotanto, elokuvien vuokraus” muistuttavat Orangen tarjoamia ’radio- ja
televisioldhetystoimi[ntaan], myos kaapelitelevision ja Internetin kautta” liittyvid
palveluja.

Tavaramerkki OBELIXin suojaamia, luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ja tavaramerkkia
MOBILIX koskevassa rekisterdintihakemuksessa tarkoitettuja, luokkaan 42 kuuluvia
palveluja vertaillessaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitdnyt paatya
siihen, ettd "tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovilineisiin tallennetut tietoko-
neohjelmat” ja "tietokoneohjelmoin[tia], ohjelmistojen suunnittel[ua], ylldpit[oa] ja
péivittdmi[std]” koskevat palvelut ovat samankaltaisia, ja se oli vaérin sivuuttanut sen,
ettd luokkaan 9 kuuluvien ”sihko-, elektroni[sten] — -laitte[iden] ja -koje[iden]”
tuotanto edellyttdd valttdmattd tutkimustoimintoja ja tekniikkaan liittyvid toimintoja,
jotka ovat luokkaan 42 kuuluvia palveluja.
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Lopuksi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion
69 kohdassa virheellisesti katsonut, ettd tavaramerkkihakemus koskee eksklusiivisesti
tietoliikennettd sen eri muodoissa ja ettd aikaisemmassa rekisterdinnissé ei viitata
mihinkdén tdmédn alan toimintaan. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei
myoskddn tukeudu mihinkddn tosiseikkaan tai todisteeseen katsoessaan téssd
samassa valituksenalaisen tuomion kohdassa, ettd samankaltaisuuden hyviksyminen
aina, kun aikaisempi oikeus kattaa tietokoneet ja kun hakemuksessa tarkoitetun merkin
kattamat tavarat tai palvelut voivat kayttda tietokoneita, ylittdisi varmasti sen suojan
kohteen, jonka lainsddtdja tavaramerkin haltijalle myontaa.

SMHYV viittdd, ettd valittaja yrittdd riitauttaa ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tosiseikoista tekemét arvioinnit riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamien
tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuteen liittyvilld lausumillaan ja ettei tdma ole
sallittua muutosta haettaessa. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole milldén
tavoin védristellyt tosiseikkoja tai todisteita, se on toistanut asianmukaisesti niita
tavaroita ja nditd palveluja koskevat luettelot ja suorittanut vertailevan tarkastelun, joka
nojautui sellaisiin arviointiperusteisiin kuin valmistajan tyyppi tai kyseisten tavaroiden
jakelutapa.

— Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on syytd muistuttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 seitseménnen perustelukappaleen
mukaan sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijoisté ja erityisesti siit4,
kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisterdityyn
merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja
merkin sekd niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen vililld, asettaa erityisid
vaatimuksia yhteison tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukaisesti tarjoamalle suojalle.
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Kuten tdimén tuomion 46 kohdassa on muistutettu, sekaannusvaaran kokonaisarvioin-
nissa on otettava huomioon huomioon otettavien tekijoiden tietty keskindinen
riippuvuus ja erityisesti se, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutus-
suhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten naméd
tavaramerkit on tarkoitettu, koska tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai
palvelujen viahidisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittava
samankaltaisuus ja painvastoin.

Yhteis6jen tuomioistuin on néin ollen katsonut direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b
alakohdan osalta, joka on aineellisesti samansiséltéinen kuin asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohta, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja
erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitd, ovatko ne tavarat
tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkid on tarkoitettu, niin samankal-
taisia, ettd sekaannusvaara saattaa syntyé (em. asia Canon, tuomion 24 kohta).

Kuten ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion
59 kohdassa perustellusti huomauttanut, kyseisten tavaroiden ja kyseisten palvelujen
samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai
palvelujen viliseen suhteeseen liittyvat merkitykselliset tekijat. Néihin tekijoihin
kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, kéyttotarkoitus, kayttotavat seka
se, ovatko ne keskenddn kilpailevia vai toisiaan tdydentédvid (ks. em. asia Canon,
tuomion 23 kohta ja asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHYV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006,
s. 1-4237, 85 kohta).

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on tuon oikeuskdytinnén mukaisesti
valituksenalaisen tuomion 61-70 kohdassa vertaillut riidanalaisten tavaramerkkien
tarkoittamia tavaroita ja palveluja ja suorittanut yksityiskohtaisen tarkastelun, jolla
luonnehditaan néiden tavaroiden ja ndiden palvelujen vilistd suhdetta.

Niin ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhetts,
kun se on vertaillut kyseisid tavaroita ja kyseisid palveluja kéyttdmattd téssé
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tarkoituksessa perustana olettamaa, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat
samanlaisia ja jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki on erottamiskykyinen.

Toiseksi koska valittaja riitauttaa niiden arviointien johdonmukaisuuden ja perustan,
jotka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt riidanalaisten tavaramerkkien
tarkoittamia tavaroita ja palveluja vertaillessaan, on syytd muistuttaa, ettd
EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteis6jen tuomioistuimen perussddannon 58 artiklan
ensimmadisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksia
koskevin osin. Ndin ollen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin
toimivaltainen médrittdmadn merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitd sekd
arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle
esitetty selvitys on otettu huomioon vééristyneelld tavalla, tosiseikaston ja todistusai-
neiston arviointi ei ndin ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd kuuluisi
yhteisjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks.
mm. asia C-104/00 P, DVKv. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta;
asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551,
35 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719,
40 kohta).

Téllaisen védristyneelld tavalla huomioon ottamisen on ilmettivd toimitetusta
aineistosta selvasti ilman, ettd tdtd tosiseikastoa ja selvitystd on tarpeen ryhtyd
arvioimaan uudelleen (ks. asia C-8/95 P, New Holland Ford v. komissio, tuomio
28.5.1998, Kok. 1998, s. I-3175, 72 kohta; asia C-551/03 P, General Motors v. komissio,
tuomio 6.4.2006, Kok. 2006, s. I-3173, 54 kohta ja asia C-167/04 P, JCB Service v.
komissio, tuomio 21.9.2006, Kok. 2006, s. [-8935, 108 kohta).

Luokkaan 9 kuuluvien ja aikaisemman rekisteréinnin tarkoittamien tavaroiden ja
palvelujen luettelosta, joka on toistettu valituksenalaisen tuomion 5 kohdassa ja timén
tuomion 9 kohdassa, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 62 kohdassa todennut, ettd "alat, jotka tdmé oikeus kattaa, ovat valokuvaus,
elokuvat, optiikka, opetus ja videopelit”.
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Yhteison tavaramerkkihakemuksessa mainitusta, luokkiin 9 ja 16 kuuluvia tavaroita ja
palveluja koskevasta luettelosta, joka on toistettu valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa
ja tdmédn tuomion 8 kohdassa, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tassd
samassa 62 kohdassa todennut, ettd kyseisessd rekisterdintihakemuksessa tarkoitettu
ala on ldhes yksinomaan tietoliikenne kaikissa muodoissaan.

Asiassa ei selvisti ole ilmennyt, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
tulkinta riidanalaisten tavaramerkkien tarkoittamia tavaroita ja palveluja koskevasta
luettelosta olisi aineellisesti paikkansapitiméton tai ettei ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin voinut pétevisti perustaa valittajan riitauttamia arviointejaan néihin
luetteloihin.

Niin ollen valittajan lausuma, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
olisi vadristellyt kyseisten luetteloiden siséltod, on perusteettomana hylattava.

Valituksenalaisen tuomion oikeudenkéyntikielisen version 62 kohdassa esitetyn
lausuman "That list of goods and services is close to that which is claimed in the
Community trade mark” ja paidtelmin, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin
suojaamat tavarat ja sen tavaramerkin kattamat tavarat, jonka rekisterointid on haettu,
eivit ole samankaltaisia, viitetystd keskindisestd ristiriidasta on muistutettava, ettd
kysymys siitd, ovatko ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perustelut
ristiriitaiset tai puutteelliset, on oikeuskysymys, minka vuoksi se voi sellaisenaan olla
muutoksenhaun kohteena (ks. asia C-401/96 P, Somaco v. komissio, tuomio 7.5.1998,
Kok. 1998, s. I-2587, 53 kohta; asia C-446/00 P, Cubero Vermurie v. komissio, tuomio
13.12.2001, Kok. 2001, s. I-10315, 20 kohta ja asia C-3/06 P, Groupe Danone v.
komissio, tuomio 8.2.2007, Kok. 2007, s. I-1331, 45 kohta).
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Téssa suhteessa on todettava, ettd valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa pyritddan
tarkastelemaan sekd aikaisemman rekister6innin kattamia tavaroita ja palveluja
koskevan luettelon etté tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja
koskevan luettelon ulottuvuutta.

Téstd tavoitteesta ja valituksenalaisen tuomion 62 kohdasta seuraa, ettd oikeuden-
kéyntikielinen toteamus ”"That list of goods and services is close to that which is claimed
in the Community trade mark” pitad kirjoittaa uudelleen siten, ett4 silld on seuraava
merkitys:

“Téami tavaroita ja palveluja koskeva luettelo on ldhelld luetteloa, johon yhteisén
tavaramerkkihakemuksessa vedotaan.”

Tédma laadintavirhe ei kuitenkaan vaikuta valituksenalaisen tuomion johdonmukaisuu-
teen, koska ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuon tuomion 62 kohdassa
esittdmadt, riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja koskevien
luetteloiden ulottuvuutta koskevat toteamukset eivit ole ristiriidassa sen niistd saman
tuomion 63 ja 64 kohdassa esittaimien péitelmien kanssa.

Valittajan mainitsemaa laadintavirhettd ei ndin ollen voida pitéé sellaisena perustelu-
virheend, jolla voitaisiin perustella valituksenalaisen tuomion kumoamista téltd osin
(ks. asia C-326/91 P, de Compte v. parlamentti, tuomio 2.6.1994, Kok. 1994, s. [-2091,
96 kohta).
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Valittajan toisen valitusperusteensa ensimmadisessd osassa esittamisté jaljelld olevista
lausumista on todettava, ettd vaikka valittaja vetoaakin muodollisesti arviointi- tai
perusteluvirheisiin, se pyrkii tosiasiassa kyseenalaistamaan ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin.

Kuten tdmin tuomion 68 kohdassa on muistutettu, lukuun ottamatta sitd tapausta, etti
tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vééristyneelld tavalla, tosisei-
kaston ja todistusaineiston arviointi ei ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsé
kuuluisi yhteistjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan
piiriin.

Toisen valitusperusteen ensimmadinen osa on ndin ollen hylattiva osittain perusteetto-
mana ja jatettdvd osittain tutkimatta.

Toisen valitusperusteen toinen osa

— Asianosaisten lausumat

Toisen valitusperusteensa toisessa osassa, johon valittaja vetoaa toissijaisesti ensim-
maéiseen perusteeseen néihden, valittaja viittdd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen rikkoneen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan,
etteivit kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia.
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Valittajan mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei ndiden tavaramerkkien
samankaltaisuutta arvioidessaan ole soveltanut asianmukaisia oikeudellisia arviointi-
perusteita, vaan se on toiminut mekaanisesti, vertailun tavoitetta huomioon ottamatta.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on ulkoasun samankaltaisuuden osalta
mielivaltaisesti korostanut nédiden tavaramerkkien vilisid eroja, vaikka yhteison
tavaramerkkioikeuden yleisten periaatteiden mukaan yhteiset tekijit ovat yleensi
tarkedmpid kuin erottavat.

Lisaksi ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion
75 kohdassa sivuuttanut asiassa T-292/01, Phillips-Van Heusen vastaan SMHV —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), 14.10.2003 annetusta tuomiosta (Kok.
2003, s. I1-4335, 50 kohta) ilmenevidn oman oikeuskéytintons4, jonka mukaan yleison
huomio kohdistuu véhintddnkin yhtd voimakkaasti sanamerkin ensimmaisiin kirjai-
miin kuin sen keskimmiaisiin kirjaimiin.

Lausuntatavan samankaltaisuuden kuten my6s merkityssisillon samankaltaisuuden
arviointi, jonka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on suorittanut valituksen-
alaisen tuomion 77-79 kohdassa, ovat virheellisid, koska valittajan mukaan ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat eivit tue niita.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa
esittdmilld lausumilla loukataan lisdksi periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaara on
sitd suurempi mitd yleisemmin tunnettu ja mitd erottamiskykyisempi aikaisempi
tavaramerkki on.
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Valittaja moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta myds siitd, ettd se on
valituksenalaisen tuomion 80-82 kohdassa soveltanut niin kutsuttua "neutralisointi”-
teoriaa, silld tdtd teoriaa voidaan soveltaa vasta siind vaiheessa, jossa sekaannusvaara
lopullisesti arvioidaan, eiki silloin kun kyseiset tavaramerkit ovat joko ulkoasultaan tai
lausuntatavaltaan taikka ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Valittaja toteaa lopuksi, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on ymmartényt
védrin sen viitteen todetessaan valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, etté valittaja
vetoaa yksinoikeuteen kayttad suffiksia -ix, vaikka se oli viittanyt, ettd silldi on
tavaramerkkiperhe, joka on luotu samankaltaisella tavalla kuin MOBILIX. Tavaramerk-
kiperheen olemassaoloa pidetdén yleenséd erillisend sekaannusvaaran syynd myos
silloin, kun ulkoasua tai lausuntatapaa koskevia samankaltaisuuksia ei ole.

SMHYV esittdd, ettd valittajan esittdmien useiden viitteiden joukosta ainoa oikeusky-
symys on se, voiko ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin laillisesti péadtella
valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa, ettd kyseessd olevien merkkien viliset
merkityssisdltod koskevat erot ovat sellaisia, ettd niilld neutralisoidaan lausuntatapaa
ja ulkoasua koskevat samankaltaisuudet. Sen mukaan ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin on siis arvioinut oikein kaikki seikat, jotka vakiintuneen oikeuskéytannon
mukaan on otettava huomioon sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa.

— Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadiseksi lausumasta, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
kyseisid kahta merkkié vertaillessaan korostanut niiden vélisid eroja sen sijaan, ettd se
olisi etsinyt niiden samankaltaisuuksia, on riittdvda todeta, ettd valittaja yrittdd itse
asiassa asettaa kyseenalaiseksi ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista
tekemit arvioinnit, mikéd edelld 68 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaan ei
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tosiseikkojen tai todisteiden védristelytapauksia lukuun ottamatta ole sellainen
oikeuskysymys, ettd se kuuluisi yhteis6jen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena
harjoittaman valvonnan piiriin.

Toiseksi viitteestd, jonka mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin olisi
sivuuttanut oman oikeuskédytdntonsd katsoessaan, ettd yleensd kuluttajan huomio
kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuun, on riittdvéa todeta, ettei kyseinen toteamus ole
ristiriidassa valittajan viittaaman toteamuksen kanssa ja ettei ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin ole missdén tapauksessa tehnyt tastd sdédnnostd ehdotonta periaatetta
vaan on vain todennut, ettd néin tapahtui téssa yksittdistapauksessa. Tamaé tosiseikkoja
koskeva arviointi ei sekddn kuulu yhteisdjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena
harjoittaman valvonnan piiriin.

Samoin on syytd todeta kolmanneksi, ettd viittdessadn, ettd lausuntatavan samankal-
taisuuden ja merkityssisdllon samankaltaisuuden arvioinnit, jotka ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin on suorittanut valituksenalaisen tuomion 77-79 kohdassa,
ovat virheellisid, koska ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyt tosiseikat
eivit tue niitd, valittaja yrittdd saada yhteisojen tuomioistuimen korvaamaan
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikoista tekemin arvioinnin omalla
arvioinnillaan.

Koska asiassa ei ole vedottu siihen, ettd viimeksi mainittu tuomioistuin olisi vaaristellyt
tosiseikkoja ja todisteita, yhteisdjen tuomioistuin ei ole toimivaltainen arvioimaan niité.

Neljanneksi on tarkedd todeta, ettd valittajan lausumat perustuvat valituksenalaisen
tuomion vadrdan tulkintaan, kun se vaittds, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
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tuimen tuon tuomion 79 kohdassa esittdmilld lausumilla loukataan tavaramerkkioi-
keudellista periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaara on sitd suurempi mité
yleisemmin tunnettu ja mité erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on.

Valituksenalaisen tuomion mainitussa 79 kohdassa ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on tosiseikkoja koskevassa arvioinnissaan — eiké yhteis6jen tuomiois-
tuimen tehtdviin kuulu tarkistaa titi arviointia — todennut nimittiin, etti tavara-
merkillda OBELIX viitataan erdédseen suosittuun sarjakuvahahmoon ja ettd se ndin ollen
eroaa merkityssisalloltddn tavaramerkistai MOBILIX, eikd se siis ole lausunut
tavaramerkin OBELIX tunnettuudesta.

Siltd osin kuin valittaja viidenneksi kyseenalaistaa sen, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on soveltanut niin kutsuttua "neutralisointi”-teoriaa, on syytd todeta, ettd
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tutkinut kaikki ne seikat, jotka vakiin-
tuneen oikeuskdytdnnon mukaan on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonais-
arvioinnissa.

Oikeuskaytdnnosta ilmenee, ettd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista voi seurata,
ettd kahden merkin merkityssisaltojen viliset eroavuudet voivat neutralisoida niiden
lausuntatapojen ja ulkoasujen viliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella
kyseessd olevista merkeistd on kohdeyleison nédkokulmasta selked ja erityinen merkitys
siten, ettd timd yleiso kykenee ymmartdmadn sen vilittomasti (ks. vastaavasti asia
C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 20 kohta
ja asia C-206/04 P, Miihlens v. SMHYV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. 1-2717,
35 kohta).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta ei néin ollen voida arvostella siité, etté se on
valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa soveltanut kyseistd neutralisointi-teoriaa.
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Lopulta kuudenneksi lausumasta, jonka valittaja perustaa siihen, ettd silld on
tavaramerkkiperhe, jolle on ominaista suffiksi -ix, on syyté todeta, ettéd vaikka valittaja
onkin vedonnut useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka sen mukaan kuuluvat
tuohon perheeseen, se on perustanut viitteensd yksinomaan aikaisempaan tavara-
merkkiin OBELIX.

Silloin kun viite perustuu sellaisten useiden tavaramerkkien olemassaoloon, joiden
voidaan niiden yhteisten piirteiden perusteella katsoa kuuluvan samaan “tavaramerk-
kiperheeseen” tai "tavaramerkkisarjaan”, sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa
on otettava huomioon, ettd kun on kyse "tavaramerkkiperheestd” tai “tavaramerkki-
sarjasta”, tillainen vaara aiheutuu siitd mahdollisuudesta, ettd kuluttaja erehtyy haetulla
tavaramerkilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperésté ja katsoo virheelli-
sesti, ettd se kuuluu tdhin tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (ks. vastaavasti em. asia
Ponte Finanziaria v. SMHYV ja F.M.G. Textile (aiemmin Marine Enterprise Projects),
tuomion 62 ja 63 kohta).

Toisen valitusperusteen toinen osa on ndin ollen jétettdvd osittain tutkimatta ja
hylattava osittain perusteettomana.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa on rikottu

Asianosaisten lausumat

Valittaja moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta ensinnakin siité, ettd se on
rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska se on valituksenalaisen tuomion
36 kohdassa hylannyt sen viitteen, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitényt
myontéa, ettd tavaramerkki OBELIX oli yleisesti tunnettu, erittdin erottamiskykyinen,
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lagjalti tunnettu, silld mainitussa lautakunnassa kdydyn menettelyn toinen osapuoli ei
milldén tavoin ollut kiistdnyt niité tosiseikkoja.

Valittaja katsoo, ettd sellainen tilanne, jossa Orange ei olisi osallistunut viitemenette-
lyyn valituslautakunnassa ja jossa SMHV saattoi tehdd padtoksensd pelkdstdaan
menettelyssi viitteentekijana esiintyneen valittajan esittdmien todisteiden perusteella,
on erotettava sellaisesta tilanteesta, jossa Orange on osallistunut tdhédn menettelyyn. Jos
Orange viimeksi mainitussa tapauksessa ei ole kiistdnyt valittajan véitteitd, on
jarjenvastaista vaatia, ettd viimeksi mainitun olisi pitdnyt todistaa kaikki vaitteenss,
koska yksikéén yhteison oikeuden periaate tai sédnto ei velvoita asianosaista esittdméaén
ndyttod todistaakseen jotakin sellaista, mitd toinen asianosainen ei ole kiistényt.

Toiseksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan rikkonut
asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska valituslautakunnan tavoin sekin kieltaytyi
myOntamaéstd, ettd tavaramerkki OBELIX on yleisesti tunnettu, erittdin erottamisky-
kyinen ja laajalti tunnettu.

SMHYV katsoo edelld mainittuun asiaan Vedial vastaan SMHYV viitaten, ettd vaikka
oletettaisiinkin, ettd asianosaiset eivat kiisti tavaramerkin OBELIX tunnettuutta,
tillainen toteamus ei sitoisi ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuinta ja silld olisi
velvollisuus tutkia, onko valituslautakunta rikkonut asetusta N:o 40/94, kun se on
riildanalaisessa padtoksessd todennut, ettd riidanalaiset tavaramerkit eivit ole
keskendédn samankaltaisia. SMHV:ssa kédydysséd inter partes -menettelyssd mikddn
periaate ei edellytd pitiméén néytettyina sellaisia seikkoja, joita toinen osapuoli ei ole
kiistdanyt.
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Yhteistjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Heti aluksi on tdsmennettdvd, ettd valittajan viite, jonka mukaan ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska se
kieltaytyi myontdmastd, ettd tavaramerkki OBELIX on yleisesti tunnettu, erittdin
erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu, perustuu valituksenalaisen tuomion
32-36 kohdan véirddn tulkintaan ja on néin ollen perusteeton.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei nimittdin ole valituksenalaisen tuomion
32-36 kohdassa itse tutkinut, onko tavaramerkki OBELIX vyleisesti tunnettu, erittdin
erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu, vaan se on vain tarkistanut valittajan esittdmaén,
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevan sen kanneperusteen
perusteltavuuden, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitinyt pitdd ndytettynd
valittajan tavaramerkistdi OBELIX esittdméé arviointia, koska Orange ei ollut sitd
kiistanyt.

Koska valittaja on téltd osin viittanyt, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
toteamuksellaan, jonka mukaan mainittu valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, itse rikkonut titd artiklaa, tdmd viite on jitettiava
tutkittavaksi ottamatta.

On totta, ettd jos valittaja riitauttaa ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
tekemén yhteison oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, ensimmadisessd oikeusasteessa
tutkittuja oikeuskysymyksid voidaan késitelld uudelleen muutoksenhakumenettelyssa.
Tdman menettelyn tarkoitus jéisi nimittdin osaksi toteutumatta, jollei valittaja voisi
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tdlld tavoin perustaa valitustaan perusteisiin ja perusteluihin, jotka on esitetty jo
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. mm. asia C-41/00 P, Interporc v.
komissio, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. I-2125, 17 kohta ja em. asia Storck v. SMHYV,
tuomion 48 kohta).

EY 225 artiklan, yhteis6jen tuomioistuimen perussddnnoén 58 artiklan ensim-
madisen kohdan ja yhteis6jen tuomioistuimen tyojarjestyksen 112 artiklan 1 kohdan
ensimmadisen alakohdan c¢ alakohdan mukaan valituksessa on kuitenkin ilmoitettava
tasmallisesti sekd se, miltd kaikilta osin tuomion kumoamista vaaditaan, ettd ne
oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tidmén
vaatimuksen tueksi. Tatd edellytystd ei taytd sellainen valitus, jossa ilman, ettd siind
esitettdisiin perusteluita, joilla erityisesti pyrittdisiin osoittamaan valituksenalaisen
tuomion oikeudellinen virhe, vain kerrataan tai toistetaan sanasta sanaan ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut (ks. mm. asia
C-352/98 P, Bergaderm ja Goupil v. komissio, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. I-5291,
34 ja 35 kohta ja em. asia Storck v. SMHYV, tuomion 47 kohta).

Valittaja on ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa jo vedonnut siihen, ettd
SMHV:n olisi pitanyt ldhted liikkeelle siitd periaatteesta, ettd tavaramerkki OBELIX oli
lagjalti tunnettu, koska Orange ei ollut kiistdnyt sen viitemenettelyssd esittdmié
lausumia, ja nyt esilld olevassa valitusperusteessaan se vain toistaa ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa esittdménsi viitteen ilmoittamatta niité syitd, joiden
vuoksi viimeksi mainittu olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se hylkési timéin
viitteen valituksenalaisen tuomion 32—36 kohdassa.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista koskeva valittajan kolmas
valitusperuste on ndin ollen hyléttavé osittain perusteettomana ja jétettdvéd osittain
tutkimatta.
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Neljis valitusperuste, jonka mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on
rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa hyldtessddn vaatimuksen, jonka mukaan
riidanalainen pddtos oli kumottava sen vuoksi, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohtaa ei ollut sovellettu

Asianosaisten lausumat

Valittajan mukaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut véarin riidan
kohdetta ja rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tyojérjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa jattdessddn tutkimatta asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan valittajan vaatimuksen.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittdin sivuuttanut asiassa T-275/03,
Focus Magazin Verlag vastaan SMHV — ECI Telecom (Hi-FOCuS), 9.11.2005
annetusta tuomiosta (Kok. 2005, s. 11-4725, 37 kohta) ilmenevdn oman oikeuskay-
tdntonsd, jonka mukaan SMHV:n eri instanssien vililld vallitsevan toiminnallisen
jatkuvuuden periaatteesta johtuu, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
loppuosan soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa paatoksensé
kaikkiin osapuolen joko asian ensimmdisend asteena ratkaisseelle yksikolle tai
valitusmenettelyssd esittdmiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, tdmén
kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista.

Valittaja toteaa, ettd vaikka ne viitteet, joihin se vetosi valituslautakunnassa,
perustuivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, viite- ja
valitusmenettelyissd esitettyjd asiakirjoja jirkevasti tulkittaessa niistd olisi ilmennyt
valittajan toistuvasti todenneen, ettd timén asetuksen 8 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan c
alakohdan sdénnosten soveltamisalaan kuuluva, yleisesti tunnettu tavaramerkki on
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samalla my6s tdmén asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu “laajalti tunnettu”
tavaramerkki, ja senkin on saatava viimeksi mainitun sddnnéksen tarjoama suoja.

Valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan valittaja on rajannut valituksensa
nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaa koskeviin kysymyksiin, ei
valittajan mukaan pidd paikkaansa, ja valittaja riitautti sen ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimessa. Valittaja on mielestddn myds kisitellyt ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 ja 5 kohdan vilistd suhdetta
osoittaakseen, ettd ndilld sddnnoksilld suojatuilla tavaramerkeilld on nykydidn sama
mielleyhtyma. Sen mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen,
kun se ei ollut valituksenalaisessa tuomiossa tarkastellut titd lausumaa vaan oli jattényt
tdman vaatimuksen tutkittavaksi ottamatta.

SMHYV toteaa, ettd valittaja oli ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa nosta-
massaan kanteessa moittinut valituslautakuntaa siiti, etta se oli rikkonut asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohtaa, vaikka sen olisi pitdnyt riitauttaa valituslautakunnan péatos,
jossa tdmd katsoi valituksen perustuvan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohtaan, ja viittdd tdmédn néin rikkoneen saman asetuksen 74 artiklaa. Koska
valituslautakunta ei ollut tutkinut kyseistd 8 artiklan 5 kohtaa, ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin paétti perustellusti oman tyojarjestyksensd 135 artiklan
4 kohdan valossa, ettd valittajan kannetta, jolla se vaati timéin sdédnnoksen soveltamista,
ei voitu ottaa tutkittavaksi.

Yhteistjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkastelusta, jonka se suoritti madrittadk-
seen, mika oli ollut riidan kohde valituslautakunnassa, on ensinnikin todettava, etta
vaikka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion
20 kohdassa, ettei kantaja missdén vaiheessa tdssd valituslautakunnassa vaatinut
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asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 5 kohdan mahdollista soveltamista eikd tdmé sen vuoksi
sitd tutkinut, tdssd samassa kohdassa se toteaa myds, ettd kantaja oli tavaramerkki-
hakemuksesta tekeméssddn vaitteessd kyseisessd valituslautakunnassa vedonnut
aikaisemman tavaramerkkinsi laajaan tunnettuuteen vain kyseisen asetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessd, toisin sanoen tukeakseen sitd, ettd
kohdeyleison mielessd oli olemassa sekaannusvaara.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta ei niin ollen voida moittia siitd, ettd se
perusti tarkastelunsa yksinomaan valittajan valituslautakunnassa esittdmiin véitteisiin
médrittdessddn, mikd oli ollut riidan kohde wvalituslautakunnassa. Péinvastoin
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin varmistui siité, ettei kantajan viiteosastossa
esittdmistd lausumista ilmennyt sen perustaneen viitteensd myos asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohtaan.

Koska ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohtaan perustuva rekisteroinnin suhteellinen hylkéysperuste ollut riidan
kohteena tuossa valituslautakunnassa, se jétti siis perustellusti timén perusteen
tutkittavaksi ottamatta.

Valittajalla ei nimittdin ollut oikeutta muuttaa ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa riidan sisdltod siitd, millaisena se ilmeni sen itsenséd ja Orangen esittdmisté
vaatimuksista ja viitteistd (ks. vastaavasti asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV, tuomio
26.4.2007, Kok. 2007, s. I-3569, 43 kohta).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin valvoo asetuksen N:0 40/94 63 artiklan nojalla
SMHV:n valituslautakuntien péiatosten laillisuutta. Ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan péidtoksen tai muuttaa sitd
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ainoastaan, jos hetkell, jona kyseinen péatos tehtiin, sitd koski jokin tdméan asetuksen
63 artiklan 2 kohdassa mainituista kumoamis- tai muuttamisperusteista (ks. vastaavasti
asia C-29/05 P, SMHYV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok. 2007, s. I-2213, 53 kohta).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohdasta
ilmenee, etteivat asianosaiset voi muuttaa riidan kohdetta siitd, mika se on ollut
valituslautakunnassa.

Toiseksi véitteestd, jonka mukaan valituslautakunnan péétos, jonka mukaan asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 5 kohta ei ole riidan kohteena, on vééri, on todettava, ettd koska
valittaja on esittinyt perusteen, joka ei ollut ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistui-
messa tdstd padtoksestd nostetun kanteen osa, tillainen viite on uusi peruste, jolla
laajennetaan riidan kohdetta ja jota ei tdstd syystd voida esittdd ensimmaistd kertaa
muutoksenhakuvaiheessa.

Jos asianosaisella néet olisi oikeus esittda ensi kertaa vasta yhteisojen tuomioistuimessa
vaatimuksilleen perusteita ja perusteluja, joihin hén ei ole ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus laajentaa yhteisdjen tuomiois-
tuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, kannettaan ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimessa kisiteltyyn asiaan ndhden. Yhteisdjen
tuomioistuin on valitusasioissa toimivaltainen tutkimaan ainoastaan oikeudellisen
ratkaisun, jonka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyisté
perusteista (ks. vastaavasti asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio
1.6.1994, Kok. 1994, s. 1-1981, 59 kohta; asia C-266/97 P, VBA v. VGB ym., tuomio
30.3.2000, Kok. 2000. s. I-2135, 79 kohta; yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P,
Henkel v. SMHYV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 50 kohta ja em. asia JCB
Service v. komissio, tuomion 114 kohta).

Téstd seuraa, ettd neljds valitusperuste on hylattdva osittain perusteettomana ja
jatettdvd osittain tutkimatta.
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Viides valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestystd on rikottu, kun valittajan vaatimus siitd,
ettd asia on palautettava valituslautakuntaan, on jdtetty tutkittavaksi ottamatta

Asianosaisten lausumat

Valittajan mukaan sen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen istunnossa esittama
vaatimus ei ollut uusi vaatimus vaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan
perustuvaan vaatimukseen ndhden toissijainen vaatimus. Koska padvaatimus kattaa
valttamatta kaikki siihen liittyvat vaatimukset, riidan kohde ei voi muuttua aina, kun
alkuperdiseen vaatimukseen lisatdan vaatimus.

Koska ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on jattinyt valittajan kyseisen
vaatimuksen riidan kohdetta muuttavana uutena vaatimuksena tutkittavaksi ottamatta,
se on rikkonut asetuksen N:0 40/94 63 artiklaa ja tyojarjestyksensd 44 ja 48 artiklaa sekd
135 artiklan 4 kohtaa.

SMHYV viittda, ettd kyseinen vaatimus perustuu uuteen perusteeseen, jonka mukaan
valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, kun se ei ollut
lausunut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sovellettavuudesta, ja ettd valittaja
esitti kyseisen vaatimuksen vasta sitten, kun se ymmarsi, ettd sen tdmén viimeksi
mainitun sdédnnoksen rikkomista koskeva peruste jéitetddn tutkimatta. Koska tdmé
toissijainen vaatimus on esitetty vasta istunnossa, ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin on SMHV:n mukaan perustellusti oman tyojarjestyksensd 44 ja
48 artiklaan vedoten pédttinyt jattad sen tutkittavaksi ottamatta.
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Yhteistjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten timin tuomion 119-124 kohdasta ilmenee, ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin jatti perustellusti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista
koskevan kanneperusteen tutkittavaksi ottamatta.

Niin ollen tdma valittajan valitusperuste, jossa se moittii ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuinta siité, ettd se piti uusina vaatimuksina vaatimubksia, jotka valittaja véittaa
esittdneensd toissijaisesti asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskevan
perusteen osalta ja siltd varalta, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi
tdmén perusteen perustelluksi, on todettava tehottomaksi.

Kuudes valitusperuste, jonka mukaan tiettyjen asiakirjojen hyviksymdttd jéttamiselld
on rikottu asetuksen N:o 40/94 63 artiklaa ja ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tyojdrjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa

Asianosaisten lausumat

Valittaja viittad, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen
N:0 40/94 63 artiklaa ja tyojarjestyksensd 135 artiklan 4 kohtaa, koska se on pééttianyt
jattdd valittajan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmadistd kertaa
esittdmat tietyt asiakirjat tutkittavaksi ottamatta.

Valittaja esitti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa uusia todisteita yksin-
omaan siksi, ettd valituslautakunta oli pitinyt valittajan sille esittimid todisteita
riittdimattomina.
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SMHV:n mukaan kuudes valitusperuste on hylattéiva, koska ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen tehtdvénd on tutkia, ovatko valituslautakuntien péaétokset lainmu-
kaisia, eikd selvittdd, voiko se hetkelld, jona se ratkaisee kanteen jostakin tillaisesta
paatoksestd, tehda laillisesti uuden pédtoksen, jolla on sama padtososa. Téstd seuraa,
ettei valituslautakunnan voida vaittad toimineen lainvastaisesti sellaisten tosiseikkojen
osalta, joita ei ole sille esitetty.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 16 kohdassa
aivan oikein toteaa, siind nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94
63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien péétosten laillisuuden valvonta.

Tuosta sddnnoksestd seuraa, etté sellaisiin tosiseikkoihin, joihin osapuolet eivit ole
vedonneet SMVH:n elimissd, ei endd voida vedota ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa vireille pannussa oikeudenkéynnissa.

Tuosta sddnnoksestd seuraa myos, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
tehtdvina ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja siind ensimmaéistd kertaa esitettyjen
todisteiden valossa. SMHV:n valituslautakunnan péétoksen lainmukaisuutta on
arvioitava niiden tietojen valossa, joita silld on voinut olla paatostd tehdessaén.

Yhteisojen tuomioistuin on jo todennut tdssd suhteessa, ettd asetuksen N:o 40/94
61 artiklan 2 kohdasta ja 76 artiklasta seuraa, ettd vireille saatetun asian aineelliseksi
tutkimiseksi valituslautakunnan on kehotettava, niin usein kuin se on tarpeen,
osapuolia esittdméddn huomautuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista, ja se voi
pddttad asian selvittdmistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden esittimisesta.
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Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 2 kohdassa puolestaan tdsmennetddn, ettd jos
valituslautakunta palauttaa asian uudelleen paitettaviksi valituksenalaisen paatoksen
tehneelle osastolle, titd osastoa sitovat valituslautakunnan péaidtoksen perusteet ja
péétososa, “jos tosiasiat ovat samat”. Namé sddnnokset osoittavat, etté asia-aineistoa on
mahdollista kartuttaa SMHV:ssa kédytavian menettelyn eri vaiheissa (em. asia SMHV v.
Kaul, tuomion 58 kohta).

Valittaja ei ndin ollen voi vedota riittdméattomiin mahdollisuuksiin esittdd todisteita
SMHVlle.

Lisédksi on syytd muistuttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa séddetédn,
ettdi SMHYV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole
vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty médrdajassa.

Yhteisojen tuomioistuin on tiltd osin todennut, ettid silloin kun osapuoli ei ole
vedonnut tosiseikkoihin tai esittinyt todisteita sille asetuksen N:o 40/94 sdédnnoksilla
tdtd varten asetetussa mddrédajassa eikd ndin ollen "mééréajassa” kyseisen asetuksen
74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, tlld osapuolella ei ole ehdotonta oikeutta
sithen, ettd SMHV:n valituslautakunta ottaa ne huomioon, koska valituslautakunnalla
on laaja valta harkintansa mukaan ottaa tai olla ottamatta ne huomioon paatoksessd,
joka sen on annettava kisiteltavinain olevassa asiassa (ks. em. asia SMHV v. Kaul,
tuomion 63 kohta).

Todisteita, joita ei ole koskaan esitetty SMHV:ssa, ei kuitenkaan missdén tapauksessa
ole esitetty médraajassa, eivitkd ne voi olla perusteena valituslautakunnan pa&dtoksen
laillisuutta arvioitaessa.

Koska ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen pddtos jattdd siind ensimmaéisté
kertaa esitetyt asiakirjat tutkittavaksi ottamatta oli asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
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sddnnosten kannalta katsoen perusteltu, valittajan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan 4 kohdan rikkomista koskevia lausumia
ei endd ole syyta tutkia.

Edelld lausutun perusteella kuudes valitusperuste on perusteettomana hyléttavé.

Koska yhtdkéén valittajan valitusperusteista ei voida hyviksyd, valitus on kokonaisuu-
dessaan hylattéva.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tydjirjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota saman
tyojarjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan my0s valitusasian késittelyyn, mukaan
asianosainen, joka hévidéd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkidyntikulut, jos
vastapuoli on sitd vaatinut. Koska valittaja on hédvinnyt asian, se on SMHV:n
vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Na4illa perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (ensimmadinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitidén.

2) Les Editions Albert René Sarl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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