IMAGINATION TECHNOLOGIES v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

11 péivdna kesdkuuta 2009 *

Asiassa C-542/07 P,

jossa on kyse yhteiséjen tuomioistuimen perussdannon 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 30.11.2007,

Imagination Technologies Ltd, kotipaikka Kings Langley, Herdfordshire (Yhdistynyt
kuningaskunta), edustajanaan barrister M. Edenborough, solicitor P. Brownlowin ja
solicitor N. Jenkinsin valtuuttamana,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin D. Botis,

vastaajana ensimmaisessi oikeusasteessa,

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

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesi¢ sekéd tuomarit A. Tizzano ja
J.-J. Kasel (esitteleva tuomari),

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 12.2.2009 pidetyssa istunnossa esitetyn,

péitettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Imagination Technologies Ltd (jdljempana Imagination Technologies) vaatii valituk-
sessaan, ettd yhteisdjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteiséjen ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-461/04, Imagination Technologies vastaan
SMHYV (PURE DIGITAL), 20.9.2007 antaman tuomion (jaljempéni valituksenalainen
tuomio), jolla ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési sen kanteen, jossa se
vaati sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valitus-
lautakunnan 16.9.2004 tekemin pédidtoksen kumoamista; télld padatokselld evittiin
sanamerkin PURE DIGITAL rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi (jaljempana
rildanalainen p#dtos) siitd syystd, ettd kyseessd oleva merkki on “kuvaileva ja siltd
puuttuu erottamiskyky” yhteison tavaramerkistda 20.12.1993 annetun neuvoston
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asetuksen (EY) N:040/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla ja ettd asiassa esitetyn néyton perusteella timén artiklan 3 kohtaa ei
voitu soveltaa.

Asiaa koskevat oikeussaiannot

Asetus N:o 40/94 kumottiin yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:0 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan
13.4.2009. Riita-asiaan sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella kuitenkin
asetusta N:o 40/94.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan nojalla seuraavia merkkeja ei rekister6ida:

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskykys;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdad osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, maddrdd, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperéd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
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Saman 7 artiklan 3 kohdan mukaan "edelléd 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos
tavaramerkki on kaytossa tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen
osalta, joille rekisterdintid haetaan”.

Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdassa sdadetdan seuraavaa:

”3. Yhteison tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat voimassa ulkopuolisiin ndhden
vasta, kun tavaramerkin rekisterdinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan
kuitenkin vaatia yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jalkeisistd toimista,
jotka yhteison tavaramerkin rekisterdinnin julkaisemisen jilkeen olisivat kiellettyja.
Tuomioistuin, jossa asia on vireilld, ei saa ratkaista pddasiaa ennen rekister6innin
julkaisemista.”

Mainitun asetuksen 51 artiklan, jonka otsikkona on “Ehdottomat mitéttomyyspe-
rusteet”, 1 ja 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkki julistetaan mitdttoméaksi — — jos:
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b) hakija on jattanyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessd mielessé.

2. Jos yhteison tavaramerkki on rekisteroity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan
vastaisesti, sitd ei kuitenkaan voida julistaa mitdttoméksi, jos se on rekisteréinnin
jalkeen kayton seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joita varten se on rekisteroity.”

Tosiseikat

Imagination Technologies teki SMHV:lle 1.10.2001 asetuksen N:o 40/94 mukaisen
yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki PURE DIGITAL. Tavarat ja
palvelut, joita varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 38, sellaisena kuin
tdma sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

- luokka 9: ”sdhkolaitteet ja elektroniset laitteet multimediaviihdejarjestelmissé
kaytettaviksi; ddnen, videon ja digitaalisten tietojen vastaanotto-, tallennus- ja
toistolaitteet; tietokoneiden kanssa kiytettdvit digitaaliset videosovittimet ja
vuorovaikutteiset videosovittimet, videolaitteet, tietokonelaitteistot, ohjelmistot
kéytettdviksi multimediasovellutuksissa ja grafiikkasovellutuksissa; altaukset,
vahvistimet, multimediasovittimet, DVD-jérjestelmit ja digitaaliset radiojérjes-
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telmét; taskumikrot ja viestintilaitteet; kortit, danikortit, kasetit; nauhat, levyt,
kasetit ja muut tallennusvélineet tiedon, &énen ja kuvien tallentamiseen;
ajoneuvoviihdejirjestelmét, ajoneuvojen navigointilaitteet, ajoneuvoradiot- tai
videot, jotka toimivat kaikissa ajoneuvotoistojarjestelmissd; elektroniset osat,
laitteet ja komponentit kaikille edelld mainituille tavaroille”

— luokka 38: "tietojen tietoliikenne, ohjelmistot, pelit ja ohjelmat tietokoneille ja
videolaitteille; sahkoisen sanomaliikenteen palvelut, tietokantojen ja Internetin
tarjoaminen kéytt6on tietoliikenteen avulla”.

SMHV:n tutkija hylkasi 12.12.2003 tekemallddn paatoksella rekisterdintihakemuksen
silla perusteella, ettd kyseessd oleva merkki oli kuvaileva ja siltd puuttui erottamiskyky
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Imagination Technologiesin esittimén ndyton valossa tutkija timén lisdksi epési
saman artiklan 3 kohdan soveltamisen.

Imagination Technologies teki 29.1.2004 riidanalaisesta péaidtoksestd valituksen
SMHV:lle. SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi riidanalaisella paatokselld tamén
kanteen ja vahvisti siten, ettd haetun tavaramerkin rekisterdinti on hylattava.
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Menettely ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja riidanalainen tuomio

Imagination Technologies nosti 1.12.2004 ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
kirjaamoon jétetylld kannekirjelmalld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen pdatoksen
kumoamista.

Kantaja esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat

- ensinndkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista
siltd osin kuin valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd merkilld ei ole
mink&édnlaista sen ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyé

- toiseksi asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan rikkomista siltd osin kuin
mainittu valituslautakunta ei ottanut huomioon mahdollisuutta pyytdad téssa
sadnnoksessd sdddettyd erottamislausumaa ja

- kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista siltd osin kuin
tamén lautakunnan olisi pitdnyt myontés, ettd tavaramerkki oli kantajan kéytossé
tullut erottamiskykyiseksi.

Hylattyadn kaksi ensimmadistd kanneperustetta perusteettomina ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin lausui asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevista viitteista,
erityisesti siitd, joka koskee kéyttod koskevan ndyton jattdmista huomioon ottamatta
siitd syystd, ettd tdmé naytto koski rekisterdintihakemuksen jéttdmisen jélkeistd aikaa.
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Téltd osin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa valituksenalaisen tuomion
77 kohdassa vakiintuneeseen oikeuskaytintoonsa (ks. asia T-247/01, eCopy v. SMHV
(ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 36 kohta; asia T-8/03, El Corte Inglés v.
SMHYV - Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok., s. II-4297, 71 ja 72 kohta ja
asia T-262/04, BIC v. SMHYV (Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio
15.12.2005, Kok., s. [1-5959, 66 kohta) ja palauttaa mieliin aluksi, ettd tavaramerkin on
oltava tullut kaytossd erottamiskykyiseksi ennen tdmén tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen jattamista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tdmé tulkinta on ainoa, jolla
sdilytetddn yhteison tavaramerkin rekisteréintiin liittyvien ehdottomien ja suhteellisten
hylkdysperusteiden jdrjestelmidn johdonmukaisuus; tdmén jarjestelmdn mukaan
rekisteréintihakemuksen jattamispdivd madrittdd tavaramerkin ensisijaisuuden
toiseen tavaramerkkiin ndhden. Tédm& tulkinta sallii my0s sen vélttdmisen, etté
tavaramerkin hakija voisi saada perusteetonta hyotya rekisteréintimenettelyn pituu-
desta osoittaakseen, ettd sen tavaramerkki on tullut kiytossé erottamiskykyiseksi sen
hakemuksen jdttamisen jalkeen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on tdmén jalkeen hylannyt valituksenalaisen
tuomion 78 kohdassa kantajan véitteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
2 kohtaa, ja tismentényt, ettd mainittu sddnnos on oikeutettu tavaramerkin haltijan
perusteltua luottamusta ja rekisterdinnin jélkeen kuluneena ajanjaksona toteutettuja
investointeja koskevista syistd mutta ett4 sitd vastoin perusteltu luottamus ei voi koskea
pelkkaa rekisterdintihakemusta. Néin ollen ei ole tarpeen ottaa huomioon rekisteroin-
tihakemuksen jattamisen jalkeen tapahtunutta tavaramerkin mahdollista kéyttoa.

Valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on
katsonut, ettd myohempédan ajanjaksoon liittyvastd ndytosté ei voida tehdéd padtelmia
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tavaramerkin kaytostd hakemuksen jattamispdivand (ks. analogisesti asia C-259/02, La
Mer Technology, médrays 27.1.2004, Kok., s. I-1159, 31 kohta ja asia C-192/03 P, Alcon
v. SMHYV, maédréys 5.10.2004, Kok., s. I-8993, 41 kohta).

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on ndin ollen hyldnnyt my6s kolmannen
kanneperusteen perusteettomana.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on hyldnnyt kanteen kokonaisuu-
dessaan.

Oikeudenkiyntimenettely yhteisojen tuomioistuimessa

Valittaja vaatii valituksessaan, etté yhteis6jen tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

- méirad sille tdssdé muutoksenhaussa ja ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa kdydyssa oikeudenkéynnissd aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.
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SMHYV vaatii, ettd yhteistjen tuomioistuin

- hylkaa valituksen kokonaisuudessaan

— velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Valitus

Asianosaisten lausumat

Valituksensa tueksi Imagination Technologies esittdd yhden ainoan valitusperusteen,
joka koskee sitd, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa siltd osin kuin se on katsonut, ettd tavaramerkin, jonka
rekisterintia haetaan, on oltava ollut erottamiskykyinen ennen hakemuksen
jattamispaivaa.

Imagination Technologies on sitd mieltd, ettd vaaditun erottamiskyvyn ei tarvitse
valttamattd olla olemassa ennen rekisterdintihakemuksen jéttamispdivad vaan ettd se
voi syntyd my0s rekisteréintimenettelyn kuluessa aina siihen pdivaén asti, jona paatos
erottamiskyvysté tehdédn eli sithen hetkeen asti, jona SMHV lausuu siité, estavitko
ehdottomat hylkéysperusteet tavaramerkin rekisterdinnin.
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Aluksi Imagination Technologies katsoo, ettd jo ehdottomien ja suhteellisten
hylkaysperusteiden "jarjestelman johdonmukaisuus”, johon ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin tukeutuu valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa, mahdollistaa sen, ettd
kyseessd on tilanne, joka on rinnastettavissa tilanteeseen, johon paddytaén tulkitsemalla
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa valittajan esittamalld tavalla.

Valittajan mukaan asetuksen N:0 40/94 51 artiklan 2 kohdasta seuraa, ettd jos yhteison
tavaramerkki on rekisterdity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sen
rekisterointid ei endd voida kyseenalaistaa, jos tdma tavaramerkki on télld vélin tullut
erottamiskykyiseksi. Ensimmaiinen rekisterointi siis estdd mychemmain rekisterdin-
tihakemuksen siitd huolimatta, ettd ensimmadinen tavaramerkki ei ollut erottamisky-
kyinen toisen rekisterdintihakemuksen jattamispaivana.

Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan yhteydessé tavaramerkin erottamiskykya
voidaan siis arvioida rekisterdinnin jalkeen. Valittajan mukaan ei sitd vastoin vaadita,
ettd siihen liittyva kéytto tapahtuisi my6s tdmén rekisterdinnin jélkeen. Tavaramerkki
voisi siis tulla erottamiskykyiseksi rekisteréintimenettelyn aikana. Jos asetuksen N:o
40/94 51 artiklan 2 kohdassa sallittaisiin ndytto rekisterdintihakemuksen jéttamisen
jalkeisen kayton perusteella syntyneestd erottamiskyvystd, tatd samaa péadtelmaa olisi
sovellettava myds mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohtaan.

Valittaja katsoo tdmén jilkeen, ettd perusteltua luottamusta, johon ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin on vedonnut valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan tarkastelun yhteydessi, olisi rajoitettava
siitd syystd, ettd virheellisesti rekisterdidyn tavaramerkin haltija on tédysin tietoinen
rekisterdintinsd hauraudesta.

Valittaja on sitd mieltd, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan kirjaimellinen
tulkinta, jonka mukaan ilmaisulla "rekisterdintid haetaan” tarkoitetaan yksinomaan
rekisterointihakemuksen jattdmishetked, ei ole hyddyllinen, koska siind ei oteta
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huomioon kaikkia seikkoja, jotka voivat tapahtua my6hemmin, kuten tavaroita ja
palveluja koskevan luettelon muuttaminen tai tdmén tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen peruuttaminen.

Valittaja yrittad vield hyodyntdd asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohtaa silté osin kuin
se on tdysin yhteensopiva tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi huomioon
otettavaa pdivéad koskevan valittajan nikemyksen kanssa. Jos ratkaiseva paiviméaara olisi
péivé, jona SMHYV lausuu erottamiskyvyst, voitaisiin siis myontad mainitun 9 artiklan
3 kohdan mukainen “kohtuullinen korvaus — — yhteison tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen jélkeisistd toimista” vain, kun kyseessa on todellakin erottamiskykyinen
tavaramerkki.

Lopuksi valittaja vetoaa oikeuskdytinnon mukaiseen periaatteeseen, jonka nojalla olisi
otettava huomioon keskeiset seikat, jotka ovat tapahtuneet kyseessd olevan oikeu-
denkéynnin vireille tulon jélkeen. Néin ollen yhteis6jen tuomioistuin on sen mukaan
ottanut huomioon tosiseikat, jotka ovat tapahtuneet tavaramerkkioikeuden saamista
koskevan hakemuksen tekemisen ja tété tointa koskevan padtoksen julistamisen valilld
(asia C-145/05, Levi Strauss, tuomio 27.4.2006, Kok., s. I-3703, 37 kohta).

Lisdksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettd on otettava
huomioon seikat, jotka ovat tapahtuneet viitteen esittimisen jilkeen, aina siihen
péivddn asti, jona péditos viitteestd tehdddn (asia T-191/04, MIP Metro v. SMHV —
Tesco Stores (METRO), tuomio 13.9.2006, Kok., s. II-2855, 46 kohta).

SMHYV Kkatsoo sité vastoin, ettd riidanalaisessa paatoksessé sovelletaan asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohtaa oikein.
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Yhtaaltd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan kirjaimellinen tulkinta ja erityisesti
ilmaisu "rekisterdintid haetaan” vahvistaa tulkinnan, jonka mukaan tavaramerkin on
saavutettava vaadittu erottamiskyvyn aste ennen rekisterdintihakemuksen jéttamis-
paivaa.

Toisaalta asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 3 kohdan teleologinen tulkinta ehdottomien ja
suhteellisten hylkdysperusteiden "jirjestelman johdonmukaisuuden” suhteen estéd sen,
ettd hyviksytddn ndytto tavaramerkin erottamiskyvystd tavaramerkkihakemuksen
jattdmisen jilkeen; tdmé sisdltdd riskin siitd, ettd laajennetaan keinotekoisesti
tavaramerkin haltijan yksinoikeutta ja kannustetaan hakijoita jattdimadn mahdolli-
simman nopeasti hakemuksensa tavaramerkeille, jotka eivdt ole erottamiskykyisi,
jolloin tavoitteena on ainoastaan saada etuoikeuspdivda kyseessd olevien merkkien
suojaamiseksi.

Vaikka asetuksella N:o 40/94 kayttoon otettu suojajarjestelma salliikin tdman asetuksen
7 artiklan 3 kohdan nojalla poikkeuksen periaatteesta, jonka mukaan ainoastaan
kyseessd olevan asetuksen vaatimusten mukaisia merkkejad voidaan suojata yhteison
tavaramerkkeing, tdmé johtuu merkin kéytostd jo ennen suoja-ajan alkamista.

Perustellun luottamuksen viitetystd hauraudesta SMHYV katsoo, ettd valittajan vdite on
perusteeton, koska silld ei endd voi olla perusteltua luottamusta siihen, ettd sen
tavaramerkki rekister6idadn. SMHV:n mukaan on niin, ettéd jos kaikki tavaramerkin
hakijat olisivat tietoisia hakemuksensa hauraudesta, niiden olisi katsottava olevan
vilpillisessd mielessd ja asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
sdddetty poikkeus menettiisi sisdltonsd. Ilmaisu “perusteltu luottamus” olisi ymmar-
rettdva niin, ettd tavaramerkin rekisteroinnilli luodaan laillinen olettama merkin
haltijan yksinoikeuden pétevyydesta.
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SMHYV viittaa vield, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta ja 51 artiklan 2 kohta
ovat aineellisesti ja oikeudellisesti niin erilaisia, ettei voida tehdé analogisia paatelmia.
Tdma pitee sitdkin suuremmalla syylld, koska niitd sdénnoksid on tulkittava suppeasti,
koska ne ovat poikkeuksia periaatteesta evitd rekisterdinti merkiltd, johon liittyy
ehdoton hylkadmisperuste. Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan olemassaolo
itsessddn osoittaa, ettd yhteisdjen lainsddtdja on halunnut antaa merkityksen
rekisterdinnin jilkeen syntyneelle erottamiskyvylle ainoastaan tissi erityistapauksessa.

Asetuksen N:040/94 9 artiklan 3 kohdasta, joka koskee korvauksia, joita voidaan vaatia
tavaramerkin julkaisemispdivastd ldhtien, SMHYV on sitd mieltd, ettd timé sddnnos ei
vaikuta milldén tavoin haltijalle sen rekisterdinnin etuoikeuspéivin nojalla annettuihin
oikeuksiin.

SMHYV viittad, ettd valittajan padtelmait sisaltdvit joka tapauksessa riskin siité, ettd
loukataan prosessiekonomian ja oikeusvarmuuden periaatteita, koska hakijoilla olisi
ndin houkutus hakea jérjestelmallisesti pidennystd hakemuksilleen, mikd johtaisi
tutkintamenettelyn keston pidennykseen ja hallinnollisten kulujen kasvuun, sekd
lisddntyneeseen riskiin siitd, ettd kolmannet jattdvdt hakemuksia, jotka koskevat
samanlaisia merkkejé kuin ne, joiden osalta rekisterdintimenettely on vireilla.

Lopuksi niiden tuomioiden osalta, joita valittaja on siteerannut, SMHV tidsmenti, ettd
kyseessd ovat asiat, jotka koskevat tarvetta pysyttdad aikaisemman oikeuden patevyys
sellaisten syiden perusteella, jotka ovat tulleet esiin tavaramerkin rekister6innin
jalkeen, joten niisté ei voida tehdd mitédn johtopédtoksid nyt esilld olevan asian suhteen.
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Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Jotta voidaan lausua valittajan valituksessa esittdmistd perusteista, on palautettava
mieliin, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan "1 kohdan b, c ja d
alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on kéytossa tullut erottamiskykyiseksi niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisterdintid haetaan”.

Tdmin sddnnoksen sanamuodosta ja erityisesti verbien kayttdmisestd menneessd
aikamuodossa ilmaisussa “tavaramerkki — — on kéytossd tullut” siis johtuu, ettd
tavaramerkin on tdytynyt jo rekisterdintihakemuksen jéttamishetkelld olla tullut
kéytossé erottamiskykyiseksi.

On korostettava, ettid tata ranskankielistd kieliversiota koskevaa toteamusta tukevat
muut eri kieliversiot, kuten englannin-, saksan-, italian- ja hollanninkieliset kieliversiot.

Alaa koskevan lainsédadannon kehitys heijastaa selvasti sit4, ettd yhteisojen lainsaatéjan
tarkoituksena on ollut myontad yhteison tavaramerkkiin perustuva suoja ainoastaan
tavaramerkeille, jotka ovat tulleet kédytossd erottamiskykyisiksi ennen rekisterdin-
tihakemusta.

Téltd osin asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 3 kohta on lahtokohtaisesti samanlainen kuin
jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon ldhentédmisestd 21.12.1988 annetun ensim-
maisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohta; tima
direktiivi on kumottu jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon ldhentédmisestd
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22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivilla 2008/95/EY
(kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25) (jdljempénd direktiivi 89/104), joka tuli
voimaan 28.11.2008.

Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

"Tavaramerkiltd ei saa evitd rekisterointia tai sitd julistaa mitdttomaéksi 1 kohdan b, c tai
d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisterdintihakemuksen
tekopéivdd kdytossd tullut erottuvaksi. Jasenvaltio voi sddtad, ettd timd koskee myos
tavaramerkkid, joka on tullut erottuvaksi rekisterdintihakemuksen tekopdivéin tai
rekisterdintipéivan jalkeen.”

Téltd osin direktiivin 89/104 neljannessid perustelukappaleessa todetaan, ettd timé
direktiivi ei estd jdsenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien suojaa-
mista, mutta direktiivissd otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekisteroityihin
tavaramerkkeihin.

Kuitenkin siltd osin kuin yhteisén oikeudessa ei endd sdddetd asetuksen N:o 40/94,
jonka tavoitteena on ottaa kdyttoon yhteison tavaramerkkien jarjestelméd, voimaantulon
jilkeen jasenvaltioiden mahdollisuudesta soveltaa timén asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa
tavaramerkkeihin, jotka ovat tulleet erottamiskykyisiksi rekisteréintihakemuksen tai
rekisterinnin jialkeen, on pédteltdvd, ettd yhteisojen lainsddtdjan tarkoituksena oli
rajoittaa tamdn asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukainen tavaramerkkien suoja
ainoastaan tavaramerkkeihin, jotka ovat tulleet kiytossd erottamiskykyisiksi ennen
rekisterintihakemusta.
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Sekd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan ettd direktiivin 89/104 3 artiklan
3 kohdan ensimmaisen virkkeen kirjaimellisen tulkinnan perusteella on siis mahdollista
padtelld, ettd tavaramerkin on oltava tullut kiytossd erottamiskykyiseksi ennen
rekisterdintihakemuksen tekopdivaa.

Siltéd osin kuin valittaja yrittdd kyseenalaistaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
kirjaimellisen tulkinnan vaittamélld, ettd se ei mahdollista sellaisten seikkojen
huomioon ottamista, joita voi esiintyd rekisterdintihakemuksen jattdmisen jalkeen,
riittdd, kun todetaan, ettd sen perustelut eivit osoita, milté osin tavaraluettelon muutos
tai rekisterdintihakemuksen peruuttaminen voisi vaikuttaa tavaramerkin erottamis-
kyvyn arvioinnin pdivima&éraén. Tama4 viite on néin ollen hylattava.

Kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut valituksen-
alaisen tuomion 77 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tillainen
kirjaimellinen tulkinta on ainoa, joka on yhteensoveltuva yhteisén tavaramerkin
ehdottomien ja suhteellisten hylkédysperusteiden jérjestelmidn johdonmukaisuuden
kanssa; tdmén jérjestelmdan mukaan rekisterdintihakemuksen jattamispéiva maarittas
tavaramerkin etuoikeuden suhteessa toiseen.

Lisdksi tavaramerkki, joka ei ole rekisterdintihakemuksen jattamishetkelld erottamis-
kykyinen, voisi olla viitemenettelyssd tai mitdttomyysvaatimuksen yhteydessd perus-
tana suhteelliseen hylkdysperusteeseen vetoamiselle sellaista toista tavaramerkkia
vastaan, jonka hakemispdivd on ensimmdisen tavaramerkin hakemispdivdd myohai-
sempi. Téllainen tilanne olisi vieldkin mahdottomampi hyviksy, jos sen hakemispai-
véni toinen tavaramerkki jo on erottamiskykyinen, kun taas ensimmaéinen ei olisi vield
kaytossa tullut sellaiseksi.
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Télté osin valittajan viitettd, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa ja
jonka mukaan tdssd artiklassa sallittaisiin néytto6 rekisterdintihakemuksen jéttamisen
jalkeisestd kaytostd, ei voida hyviksyé.

Yhtailtd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa on poikkeuksena mainitun
51 artiklan 1 kohdassa sdéddetyistd ehdottomista mitdttomyysperusteista tulkittava
suppeasti, eikd se siis voi olla perustana analogiselle pditelmélle mainitun asetuksen
7 artiklan 3 kohdan tulkinnassa.

Toisaalta on palautettava mieliin, kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
perustellusti valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa tehnyt, ettd asetuksen N:o 40/94
51 artiklan 2 kohta perustuu tavaramerkin haltijan perusteltuun luottamukseen
tavaramerkin rekisterinnissd ja ettd tdmén perustellun luottamuksen perusteella
tavaramerkin haltija on voinut tehdé investointeja rekisterdinnin jalkeisend aikana. On
kuitenkin todettava, ettd rekisterdintihakemusta tehtéessd ei voida vedota téllaiseen
perusteltuun luottamukseen tavaramerkin rekisterdinnissa.

Téssd asiayhteydessd valittajan viite siitd, ettd oikeudellisen virheen perusteella
rekisterdidyn tavaramerkin haltijan perusteltua luottamusta on rajoitettava sen
tietoisuuden vuoksi, joka tilld on oltava tavaramerkin rekisteréinnin hauraudesta, ei
ole vakuuttava. Jos jokaisen virheellisesti rekisteréidyn tavaramerkin haltijan olisi
katsottava olleen vilpillisessd mielessd, asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa, jonka mukaan hakijan vilpillinen mieli on ehdoton mitdttomyysperuste, olisi
sovellettava kaikissa virheellisesti rekisterdityjen tavaramerkkien tapauksessa niin, ettd
mainitun artiklan 2 kohta menettiisi tarkoituksensa.
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Siltd osin kuin valittaja viittdd, ettd tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi hylkdamis-
perusteiden tarkastelupdivdnd on tdysin yhdenmulkaista asetuksen N:o 40/94 9 artiklan
3 kohdan tekstin kanssa, riittdd, kun todetaan, ettd sen lisdksi, ettd kyseisen artikla on
myds sopusoinnussa sen tulkinnan kanssa, jonka mukaan tavaramerkin on oltava tullut
erottamiskykyiseksi ennen rekisterdintihakemusta, se koskee korvauksia, jotka voidaan
madritd kolmansille tavaramerkin julkaisemisen jilkeisistd mutta sen rekisterdintia
edeltivistd toimista. Valittaja ei kuitenkaan osoita, miltd osin kysymys yhteison
tavaramerkin oikeusvaikutusten voimassaolosta kolmansiin ndhden voisi vaikuttaa
tavaramerkin erottamiskykyd rekisterdintihakemuksen jattamishetkelld koskevaan
kysymykseen.

Niistd tuomioista, joihin valittaja vetoaa ndkemyksensa tueksi, on huomautettava, etté
yhtddltd edelld mainitussa asiassa Levi Strauss annetussa tuomiossa yhteisdjen
tuomioistuin lausui tavaramerkin haltijan menettelyn seurauksista sédannénmukaisesti
hankitun tavaramerkin suojan ulottuvuuteen ja toisaalta edelld mainitussa asiassa MIP
Metro vastaan SMHV — Tesco Stores (METRO) annetussa tuomiossa ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd on otettava huomioon viitteen esittdmisen ja
tésta tehdyn péadtoksen vilisena aikana tapahtuneet olosuhteiden muutokset.

On kuitenkin todettava, ettd ndma tuomiot eivit ole merkityksellisid nyt esilld olevassa
asiassa esiin tulleen oikeudellisen kysymyksen ratkaisemiseksi; tdmé kysymys koskee
rekisteréintihakemuksen jattdmishetkelld erottamiskyvytontd tavaramerkkia.

Edelld todettujen seikkojen perusteella on paiteltiva, ettd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin on perustellusti katsonut, ettd kyseessé olevan tavaramerkin on oltava
tullut kéytossa erottamiskykyiseksi ennen rekisterdintihakemuksen tekemisté.
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Niin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva ainoa
valitusperuste ei ole perusteltu, joten valitus on hylattéva.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tyGjdrjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
sovelletaan saman tyGjérjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosai-
nen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut oikeudenkdyntikulujensa korvaamista ja
Imagination Technologies on hivinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

Nailld perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylitiadan.

2) Imagination Technologies Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut.

Allekirjoitukset

I-4958



