TUOMIO 24.3.2009 — YHDISTETYT ASIAT T-318/06-T-321/06

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

24 péivana maaliskuuta 2009 *

Yhdistetyissé asioissa T-318/06—T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L%, kotipaikka Santo Tirso (Portugali),
edustajinaan asianajajat M. Oehen Mendes ja D. Jeffries,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenéén J. Novais Gongalves,

vastaajana,

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

General Optica, SA, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajinaan asianajajat
M. Curell Aguila ja X. Fabrega Sabaté,

ja jossa on kyse neljastd kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n ensimmaiisen
valituslautakunnan 8.8.2006 tekemistd paatoksista (asiat R 944/2005-1, R 945/2005-
1, R 946/2005-1 ja R 947/2005-1), jotka koskevat Alberto Jorge Moreira da Fonseca,
L%:n ja General Optica, SA:n vilisti neljad mitittomyysmenettelys,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.11.2006
jatetyt kannekirjelmat,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2007
jatetyt SMHV:n vastineet,
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ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2007
jatetyt valiintulijan vastineet,

ottaen huomioon 16.9.2008 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija General Optica, SA teki 10.7.1997 kaksi yhteison tavaramerkin rekiste-
rointid koskevaa hakemusta sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.
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2 Tavaramerkit, joiden rekisteréintia haettiin, ovat jaljempdné esitetyt kuviomerkit
GENERAL OPTICA:

- . — .-
ol

GEMERAL
) S B L

s DPalvelut, joita varten tavaramerkkien rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 42.
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Viliintulijan tavaramerkit GENERAL OPTICA rekisteroéitiin yhteison tavaramerkeiksi
10.9.1999 numeroilla 573592 ja 573774 optikkopalveluja varten.

Viliintulija teki 5.11.2001 samoja palveluja varten kaksi uutta yhteis6n tavaramerkin
rekisterointid koskevaa hakemusta, jotka koskivat jiljempéna esitettyjia kuviomerkkej
GENERAL OPTICA. Nédmi tavaramerkit rekisteroitiin 20.11.2002 ja 31.1.2003
numeroilla 2436798 ja 2436723.

CENERA LGRS EFIEH

Viliintulija on my0s kansainvilisen tavaramerkin nro 483246 GENERAL OPTICA
haltija; timé& tavaramerkki on rekisterdity luokkaan 9 kuuluvia optisia kojeita, laitteita ja
tarvikkeita seké luokkaan 35 kuuluvia kunkin valmistajan valmistamien ja myymien
optisten tuotteiden myynninedistdmis- ja mainospalveluja varten. Sen jélkeen, kun
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tamén tavaramerkkioikeuden laajentamisesta koskemaan Portugalia luovuttiin
13.2.1997, tallaista laajentamista pyydettiin uudelleen 14.2.1997 ja se hyviksyttiin
16.2.1998. Kansainvélinen tavaramerkki on seuraava:

Kantaja Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L* vaati 27.1.2004 SMHV:ti julistamaan
mitdttoméksi yhteison kuviomerkit GENERAL OPTICA asetuksen N:o 40/94,
sellaisena kuin sitd sovellettiin padasian tosiseikkojen tapahtuma-aikana, 52 artiklan
1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla.

Kantaja vetoaa mitattomyysvaatimuksensa tueksi optisten laitteiden seka tarkkuus- ja
valokuvauslaitteiden maahantuontia ja vahittdismyyntid varten 4.9.1987 haettuun ja
24.4.1990 myonnettyyn aikaisempaan toiminimeen Generaloptica.

Kantaja my6s nosti tilla perusteella kanteen portugalilaisessa tuomioistuimessa
viliintulijan kansainvélisen tavaramerkin laajentamisen koskemaan Portugalia ja
toiminimen mitdttomaksi julistamiseksi sekd ndiden merkkien kédyton kieltamiseksi.
Kantaja esitti istunnossa Supremo Tribunal de Justican (Portugalin korkein oikeus)
10.7.2008 antaman tuomion, jolla viimeksi mainittu vahvisti Tribunal Judicial da
Comarca de Lisboan (Lissabonin siviilituomioistuin, Portugali) ja Tribunal da Relacdo
de Lisboan (Lissabonin muutoksenhakutuomioistuin) tuomiot, joilla hyvéksyttiin
hénen vaatimuksensa. Osapuolia kuultiin téltd osin ja Supremo Tribunal de Justican
tuomio liitettiin asiakirjoihin 16.9.2008, miki kirjattiin suullisen késittelyn poytakir-
jaan.
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SMHV:n mitdttémyysosasto hylkési 7.6.2005 neljai yhteison kuviomerkkid GENERAL
OPTICA koskevat mitdttomyysvaatimukset ja katsoi, ettd kantaja ei ollut osoittanut
yhtddlta vaatimuksensa tueksi esittiménsd merkin (jaljempénd kyseinen merkki)
tosiasiallista kdyttod ja toisaalta sen paikallisen vaikutusalueen ylittdvaa kayttoa.

Kantaja valitti 1.8.2005 jokaisesta mitdttomyysosaston paitoksestd ja vaati, ettd
mainitut paitokset kumotaan ja ettd edelld mainittuja yhteison tavaramerkkeja
koskevat mitattomyysvaatimukset hyviksytaan.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta vahvisti 8.8.2006 tekemillddn péatoksilla
(jaljempéna riidanalaiset padtokset) mitattomyysosaston péadtokset ja hylkési kyseiset
neljé valitusta.

Valituslautakunta totesi erityisesti yhtaaltd, ettd kantaja ei ole osoittanut, ettd se on
tosiasiallisesti kayttanyt kyseistd merkkid, ja toisaalta, ettd kyseisen merkin kayton
vaikutusalue on paikallinen.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Asiat T-318/06-T-321/06 yhdistettiin ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
toisen jaoston puheenjohtajan 10.7.2008 antamalla maéréykselld suullista kisittely4 ja
tuomion antamista varten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen
50 artiklan mukaisesti.
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Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- lykkéi asian kasittelyd, kunnes portugalilaisten tuomioistuinten tekemd ratkaisu
tulee voimaan

- kumoaa riidanalaiset paatokset

— julistaa yhteison kuviomerkit GENERAL OPTICA kokonaan tai ainakin osittain
mitéttomaksi

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteet perusteettomina

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa kolmannesta vaatimuksestaan, miké kirjattiin
suullisen kasittelyn poytékirjaan.

Oikeudellinen arviointi

Vaatimukset, jotka koskevat késittelyn lykkddmistd

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittds, ettd portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisujen vastainen yhteiséjen
tuomioistuinten ratkaisu aiheuttaisi haittaa yhteison tavaramerkin yhtenaisyytté
koskevalle periaatteelle, jonka nojalla yhteison tavaramerkin vaikutukset ovat voimassa
kaikissa unionin jdsenvaltioissa, ja ettei unionilla ole ehdotonta autonomiaa eri
kansallisiin oikeuksiin ndhden. N4illd perusteilla kantaja vetoaa tarpeeseen lykété asian
kasittelyd, kunnes portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisusta tulee lopullinen.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ndma véitteet hyldtaan.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asian kasittelyn tdssd vaiheessa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on
todettava, ettd koska portugalilaisten tuomioistuinten kansainvélistd tavaramerkkié
N:0 483246 GENERAL OPTICA ja véliintulijan toiminimed koskeva ratkaisu on tullut
lopulliseksi edelld 9 kohdassa mainitun Supremo Tribunal de Justican tuomion
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johdosta, kantajan vaatimuksella asian késittelyn lykkddmisestd, kunnes portugali-
laisten tuomioistuinten tekemaisté ratkaisusta on tullut lopullinen, ei ole endd kohdetta.

Joka tapauksessa on korostettava, ettd portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisu koskee
vain véliintulijan kansainvélisen tavaramerkin GENERAL OPTICA laajentamista
koskemaan Portugalia sekd sen toiminimed. Koska portugalilaisten tuomioistuinten
ratkaisu ei sisillda minkéénlaista yleisté kieltoa kiyttad Portugalissa tavaramerkkid, joka
siséltda sanat “general optica”, se ei vaikuta yhteison tavaramerkkeihin GENERAL
OPTICA. Niin ollen ja kantajan istunnossa esittdmien viitteiden vastaisesti
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen sellainen tuomio, jossa vahvistetaan
yhteison tavaramerkkien GENERAL OPTICA rekisterdinti, ei mahdollista sité, ettd
viliintulija kiertdd portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisun. Yhteison tavaramerk-
kien GENERAL OPTICA pitevyyden vahvistamisella ei nimittdin ole minkéanlaista
vaikutusta Supremo Tribunal de Justican tuomiosta seuraavaan velvollisuuteen olla
kayttdmattd Portugalissa kansainvilistd tavaramerkkia GENERAL OPTICA ja
véliintulijan toiminimea.

Lopuksi vastoin kantajan esitysté ristiriita portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisun ja
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion vililld ei voi asettaa kyseenalai-
seksi yhteison tavaramerkin yhtendistd luonnetta. Yhteison tavaramerkin yhtendinen
luonne muodostaa periaatteen, joka ei ole ehdoton, vaan josta on poikkeuksia, kuten
asetuksen N:0 40/94 106 artikla, joka koskee yhteison tavaramerkin kéyton kieltdmista,
ja 107 artikla, joka koskee paikallisesti vaikuttavia aikaisempia oikeuksia (asia C-9/93,
IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, tuomio 22.6.1994, Kok., s. 1-2789,
55 kohta).

Niin ollen asian kisittelyn lykkadmista koskevat vaatimukset on hyléttava.
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Kumoamisvaatimukset

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmaiinen liittyy
asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan
rikkomiseen. Toinen liittyy yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen N:o
40/94 tiytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) 22 sd@dnnon ja 40 sddnnon 6 kohdan rikkomiseen.

Siind tapauksessa, etté kantajan vaatimus asian kasittelyn lykkddmisesté olisi tulkittava
kanneperusteeksi, jossa asetetaan kyseenalaiseksi se seikka, ettd SMHYV ei ole lykdnnyt
asian kasittelyd odottaakseen portugalilaisten tuomioistuinten lopullisia ratkaisuja, on
todettava, ettei tdmd seikka voi vaikuttaa riidanalaisten péétosten lainmukaisuuteen.
Niin ollen tdmad viite on hylattiava perusteettomana.

Ensimmdinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan ¢
alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Ensimmaiseksi kantaja vdittad, ettd toiminimi Generaldptica on aikaisempi oikeus kuin
yhteison kuviomerkit GENERAL OPTICA. Toiminimi rekisteroitiin 4.9.1987, kun taas
yhteison kuviomerkkeja GENERAL OPTICA koskeva ensimmadinen rekisteréin-
tihakemus tehtiin vasta 10.7.1997.
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Toiseksi kantaja viittéd, ettd sen yksinoikeus toiminimeen Generaldptica estdd merkin
myOhemmaén rekisteréinnin tavaramerkkiné tai muuna elinkeinotoiminnassa kaytet-
tavand merkkiné teollisoikeuksista annetun Portugalin lain (Cédigo da propriedade
industrial) 295 §:n 2 momentin mukaan.

Kolmanneksi kantaja esittdd sen valituslautakunnan véitteen osalta, jonka mukaan
kantaja ei ole tosiasiallisesti kdyttinyt toiminimed Generaldptica elinkeinotoiminnassa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ettd portugalilaisiin
toiminimiin ei sovelleta niiden kéyttod arvioitaessa yhteison sdénnoksid, vaan
Portugalin teollisoikeuslaissa médriteltyd jirjestelmdd. Liséksi kantaja tismentad, ettd
se on kayttanyt vuodesta 1987 alkaen tdhidn pdivddn saakka merkkid Generaldptica
toiminimend asiaan sovellettavan Portugalin lainsdddannon mukaisesti.

Neljanneksi kantaja viittad, ettd sen yksinoikeudella toiminimeen Generaléptica on
kansallinen vaikutusalue, koska toiminimi on voimassa koko Portugalin alueella
Portugalin teollisoikeuslain 4 §:n 1 momentin mukaisesti, ja ettd koska toiminimia
koskevaa oikeutta ei ole yndenmukaistettu yhteison oikeudessa, sitd ei sovelleta, kun
médritetddn merkityksellista kdyttod.

Viidenneksi kantaja viittdsd asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 4 kohtaan liittyvén vditteensé
yhteydessad yhtaaltd, ettd sen ja véliintulijan taloudellinen toiminta on samankaltaista ja
toisaalta, ettd yhteison kuviomerkki GENERAL OPTICA ja toiminimi General6ptica
sisdltavat tdismélleen samat sanat ja ne lausutaan samalla tavalla, joten niitd ei voida
erottaa toisistaan.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd kantajan merkin tosiasiallista kédyttod ja sen
vaikutusaluetta koskevat viitteet hyldtdan. SMHV kiistdd lisdksi sekaannusvaaraan
liittyvén véitteen.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessd saman
asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaan yhteison tavaramerkki voidaan julistaa
mitidttoméksi muun merkin kuin tavaramerkin perusteella, jos se tdyttdd kumulatii-
visesti nelja edellytystd: merkkid on kaytetty elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalue on
laajempi kuin paikallinen, oikeus merkkiin on saatu sen jdsenvaltion oikeuden
mukaisesti, jossa merkkid on kéytetty, ennen yhteison tavaramerkin rekisterdin-
tihakemuksen jdttdmispédivdd ja merkin haltijalla on oikeus kieltdd myohemman
tavaramerkin kdyttdminen. Ndméd nelja edellytystd rajoittavat sellaisten muiden
merkkien kuin tavaramerkkien maéréa, joihin voidaan vedota yhteison tavaramerkin
patevyyden kiistamiseksi koko yhteison alueella asetuksen N:o 40/94 1 artiklan
2 kohdan nojalla.

Kaksi ensimmadistd edellytystd, eli ne, jotka liittyvdt kyseisen merkin kéyttoon ja
vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkistdan paikallinen, seuraavat asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestdén, ja niitd on nédin ollen tulkittava
yhteison oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 40/94 my0s vahvistetaan yhtendiset
standardit, jotka koskevat merkkien kéytt6d ja niiden vaikutusaluetta ja jotka ovat
johdonmukaisia télld asetuksella toimeenpannun jirjestelmén perustana olevien
periaatteiden kanssa.

Sitd vastoin sanamuodosta “jos ja siltd osin kuin tdhdn merkkiin sovellettavan
jasenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, ettd kaksi muuta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdan a ja b alakohdassa mainittua edellytysté ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja
edellytyksid, joita edeltdvistd poiketen arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa
oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Tami viittaus kyseiseen
merkkiin sovellettavaan oikeuteen on tdysin asianmukainen, koska asetuksessa N:o
40/94 annetaan mahdollisuus vedota yhteison tavaramerkkijirjestelmdan kuulumat-
tomiin merkkeihin yhteison tavaramerkkié vastaan. Néin ollen vain kyseiseen merkkiin
sovellettavassa oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin yhteison
tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltdd myohemmain tavaramerkin kaytto.
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Vastoin kantajan esittdmid véitteitd, edellytyksid, jotka koskevat kyseisen merkin
kéyttod elinkeinotoiminnassa ja sen vaikutusaluetta, on néin ollen tulkittava yhteison
oikeuden yhtendisten standardien eika Portugalin oikeuden valossa.

Sen edellytyksen tulkinnan osalta, joka liittyy kyseisen merkin vaikutusalueeseen, joka
ei saa olla pelkistddn paikallinen, on korostettava etenkin, ettd tidmédn sddnnoksen
tarkoitus on merkkien vilisten riitatilanteiden rajoittaminen estdmilld se, ettd
aikaisemman merkin, joka ei ole riittdvan tirked tai merkityksellinen, perusteella
voidaan riitauttaa yhteison tavaramerkin rekisterdinti tai patevyys.

Lisdksi on tdsmennettiv, ettd tietyn kaupallisen toiminnan alkuperén osoittamiseksi
kéytetyn merkin vaikutusalue on maédriteltdva silld olevaan tunnistamistehtévdan
nidhden. Tamén péddtelmdn mukaan on ensiksi otettava huomioon merkin maantie-
teellinen vaikutusalue eli alue, jolla sitad kiytetddn sen haltijan taloudellisen toiminnan
alkuperdn osoittamiseksi, kuten ilmenee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
kirjaimellisesta tulkinnasta. Toiseksi on otettava huomioon merkin taloudellinen
vaikutusalue, jota arvioidaan ottaen huomioon se ajanjakso, jonka aikana merkkié on
kéytetty elinkeinotoiminnassa, kdyton intensiteetti seké ne taloudelliset toimijat, joiden
piirissa kyseessé oleva merkki on tullut tunnetuksi erottamiskykyisend merkking, eli
kuluttajat, kilpailijat seké tavarantoimittajat ja liséksi merkin esiintyminen esimerkiksi
mainoksissa tai internetissa.

Taloudellisen vaikutusalueen tutkimisen merkitys voidaan ymmartéa kyseisen merkin
vaikutusaluetta koskevan edellytyksen teleologisen tulkinnan avulla. Kuten edelld
36 kohdassa on jo todettu, timén edellytyksen tarkoituksena on rajoittaa riitatilan-
teiden mahdollisuus niihin, jotka koskevat todella tarkeitd merkkej. Jotta voitaisiin
vahvistaa kyseisen merkin tehokas ja todellinen merkitys kyseiselld alueella, ei ndin
ollen voida rajoittua pelkéstdéan muodollisiin seikkoihin, vaan on tutkittava, millainen
vaikutus télld merkilld on kyseiselld alueella sen jilkeen, kun sitd on kéytetty
erottamiskykyisena tekijana.
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Edelld esitetystd seuraa, ettei vastoin kantajan esitystd se seikka, ettd merkki antaa
haltijalleen yksinoikeuden koko kansallisella alueella, ole riittdvd sen vahvistamiseksi,
ettd merkin vaikutusalue ei ole pelkéstadn paikallinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Merkityksellisen alueen osalta on sen vahvistamiseksi, ettd kyseisen merkin
vaikutusalue ei ole pelkistidn paikallinen, otettava huomioon se seikka, ettd merkit,
jotka saattavat olla riidanalaisia yhteison tavaramerkkiin ndhden, ovat yksinoikeuksia,
jotka pohjautuvat eri alueilla sovellettaviin oikeudellisiin sdédnnoksiin. Tésté seuraa, etté
merkityksellinen alue néiden yksinoikeuksien vaikutusaluetta arvioitaessa on se, jolla
jokaista ndistd oikeudellisista sddnnoksistd sovelletaan. Oikeudellisissa sddnnoksissa
annetaan nimittédin joko koko tété aluetta tai sen osaa koskevia yksinoikeuksia, jotka
saattavat olla riidanalaisia yhteison tavaramerkkiin néhden.

Yhteison oikeuden kannalta kyseisen merkin vaikutusalue on paikallista laajempi, kun
sen vaikutus ei rajoitu mainitun alueen pieneen osaan, kuten on yleensd kaupungin tai
maakunnan tapauksessa. Ei ole kuitenkaan mahdollista méérittdd edeltd kisin
abstraktilla tavalla, mika osa alueesta on otettava huomioon sen vahvistamiseksi, etta
merkin vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Néin ollen merkin vaikutusalueen
arviointi on suoritettava konkreettisesti jokaisen asian erityiset olosuhteet huomioon
ottaen.

Lopuksi on todettava, ettd on valttdmétontd osoittaa, ettd kyseinen merkki on
saavuttanut kayton perusteella merkityksen, joka ei rajoitu kolmansien nidkékulmasta
merkityksellisen alueen pieneen osaan, jotta voidaan vastustaa pitevisti yhteison
tavaramerkin rekister6intid tai saada se julistettua mitattomaksi.

Asetuksessa N:0 40/94 jitetddn kantajan valittavaksi todistelukeinot sen osoittamiseksi,
ettd sen merkin vaikutusalue, johon se vetoaa, ei ole pelkdstddn paikallinen. Tama
voidaan vahvistaa taloudellisesti aktiivisen sivukonttoriverkoston esiintymiselld koko
kyseiselld alueella, mutta myos yksinkertaisemmalla tavalla, esimerkiksi esittamaélld
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laskuja, joita on lahetetty kotipaikan sijaintipaikan ulkopuolelle, lehtiartikkeleita, joissa
osoitetaan kyseisen merkin tunnettuus yleison keskuudessa, tai matkaesitteitd, joissa
kyseinen taloudellinen toimija mainitaan.

Kantajan esittdmistd todisteista ei ilmene, ettd kyseisen merkin vaikutusalue ei ole
késiteltdvina olevassa asiassa pelkéstddn paikallinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuten valituslautakunta on riidanalaisten paitosten
33 kohdassa todennut, kantajan esittamistd asiakirjoista ilmenee, ettd silld hetkelld kun
kahden ensimmaisen yhteison tavaramerkin rekister6intié haettiin, kyseistd merkkia oli
kéytetty melkein kymmenen vuotta yleisolle avoimen toimipaikan nimené portugali-
laisella Vila Nova de Famalicdon paikkakunnalla, jolla asuu 120000 asukasta.
Istunnossa esitettyjd selityksid lukuun ottamatta kantaja ei ole toimittanut minkaén-
laista ndyttod, jonka perusteella voitaisiin todeta sen tunnettuus kuluttajien keskuu-
dessa tai kaupallisten suhteiden olemassaolo edelld mainitun paikkakunnan ulkopuo-
lella. Kantaja ei ole myoskddn osoittanut, ettd se olisi harjoittanut jonkinlaista
mainontaa varmistaakseen toimipaikkansa tunnetuksi tekemisen mainitun kaupungin
ulkopuolella. Niin ollen on todettava, ettd toiminimelld General6ptica on pelkistdan
paikallinen vaikutusalue asetuksen N:o0 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Vastoin kantajan esitystd tdmé johtopédtos ei aiheuta minkédnlaista toissijaisuus-
periaatteen loukkaamista. Asetuksen N:o 40/94 2 ja 3 perustelukappaleen mukaan
yhteison tavaramerkkijarjestelmén olemassaolo on seuraus siitd, ettd Euroopan
unionille my6nnetdédn toimivaltaa sisimarkkinoiden osalta, koska sen tarkoituksena
on poistaa jasenvaltioiden lainsddddannoissda merkkien haltijoille kuuluvien oikeuksien
alueellisen ominaisuuden muodostamia esteitd. Néin ollen toissijaisuusperiaatteella ei
ole tdssd asiassa mitddn merkitystd. Lisdksi on korostettava, ettd yhteison tavaramerkkid
koskevassa oikeudellisessa jarjestelméssd ei jatetd huomioon ottamatta kansallisia
oikeuksia, koska siiné saddetdadn menettelytavoista, jotka mahdollistavat aikaisempien
kansallisten tavaramerkkien huomioon ottamisen. Tdma voidaan todeta erityisesti
asetuksen N:o 40/94 106 artiklan osalta, joka koskee saman asetuksen 8 artiklan tai
52 artiklan 2 kohdan mukaisia aikaisempia oikeuksia, joihin kuuluvat merkit, joiden
vaikutusalue ei ole pelkistddn paikallinen. Samoin on asetuksen N:o 40/94 107 artiklan
osalta, joka koskee merkkej4, joiden vaikutusalue on paikallinen. Késiteltavéna olevassa
asiassa mahdollisuus yhteison tavaramerkkien GENERAL OPTICA ja toiminimen
Generaloptica rinnakkaiseloon olisi tutkittava toisen menettelyn yhteydessd ottaen
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huomioon asetuksen N:o 40/94 107 artikla, jossa annetaan aikaisemman paikallisesti
vaikuttavan oikeuden haltijalle oikeuden vastustaa yhteison tavaramerkin kéaytto silla
alueella, jolla tdima oikeus on suojattu.

Kun otetaan huomioon edelld esitetty, on todettava, ettei toiminimi Generaldptica ole
sellainen merkki, jonka vaikutusalue ei ole vain paikallinen asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa esitetyt edellytykset ovat
kumulatiivisia, on riittdvds, ettd vain yhtd niistd ei tdytetd, jotta vaatimus yhteison
tavaramerkin julistamisesta mitattoméksi hyldtdéan. Néin ollen ei ole syyta tutkia, onko
kyseistd merkkid kaytetty elinkeinotoiminnassa.

Toiminimen Generaldptica ja yhteison tavaramerkkien GENERAL OPTICA vilisen
sekaannusvaaran osalta on huomattava, etti se voidaan ottaa huomioon asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 4 kohdan tutkimisen yhteydessé vasta silld hetkelld, kun arvioidaan
toiminimen haltijalle Portugalin teollisoikeuslain 239 §:n f kohdassa myonnettyé
oikeutta vastustaa samankaltaisen tai saman myohemman tavaramerkin kdyttod. Tama
arviointi voidaan kuitenkin tehdé vain jos toiminimi tdyttdd muut asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 4 kohdan mukaiset edellytykset, eiké ndin ole kisiteltdavind olevassa asiassa.

Kaiken edelld esitetyn perusteella valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd, kun se on
hylannyt asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan
4 kohdassa tarkoitetut aikaisempaan oikeuteen perustuvat mitdttomyysvaatimukset.
Ensimmadinen kanneperuste on siten hylattava.
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Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnon ja 40 sddnnin
6 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittas, ettd valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan, kun se ei ole
pyytanyt hdnté toimittamaan todisteita kyseisen merkin aikaisemmasta kéytostd, ja ettd
se ei ole ottanut huomioon hdnen menettelyn aikana toimittamiaan lisdtodisteita.
Nédmai todisteet koostuvat nimittdin Vila Nova de Famalicdon kunnan antamasta
uudesta todistuksesta, jossa osoitetaan, ettd toimipaikka on ollut yhtdjaksoisesti
avoinna vuodesta 1988 alkaen, sellaisen ilmoituksen jdljennoksestd, joka on osoitettu
veroviranomaisille, kun elinkeinotoiminta aloitettiin, ja yhtion tilintarkastajan
ilmoituksesta, jossa vahvistetaan péivé, jona toimipaikka on aloittanut elinkeinotoi-
mintansa, se seikka, ettd se on yhd avoinna sekd sen keskimédrdinen vuosittainen
liikevaihto.

SMHYV ja viliintulija vaativat ndiden viitteiden hylkdamista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, etti kasiteltivani olevassa asiassa valituslautakunnalla ei ollut
velvollisuutta pyytdd kantajaa toimittamaan ndytt6d toiminimen Generaldptica
kaytostd. Kuten edelld 32 kohdassa on esitetty, ndytté kyseisen merkin kéytostd on
yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa mydnnetyn suojan saamisen
edellytyksistd ja vain elinkeinoeldmissd kaytettyjen merkkien haltijat voivat ndin
ollen saada téllaista suojaa. Tdmd muodostaa tirkedn eron sellaisiin asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin yhteison tavaramerkkeihin ja
kansallisiin tavaramerkkeihin ndhden, joihin vedotaan vditemenettelyn tai mitétto-
myysmenettelyn yhteydessd. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja
asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnén ja 40 sddnnoén 6 kohdan mukaan néiden
tavaramerkkien kdytto on osoitettava vain siind tapauksessa, etté yhteison tavaramerkin
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hakija tai haltija sitd vaatii. Asetuksen N:0 2868/95 22 sddnnon 1 kohdan ja 40 sddnnon
6 kohdan mukaan SMHV:n on téssd tapauksessa pyydettiva viitteen tai mitattomyys-
vaatimuksen tekijdd toimittamaan ndyttod kiytostd tietyssd médrdajassa.

Lisdksi on huomattava, ettd siihen liittyvd kanneperuste, ettd valituslautakunta on
tehnyt virheen, kun se on kieltdytynyt ottamasta huomioon ensimmaistd kertaa
valitusmenettelyssd esitettyja asiakirjoja, ei ole perusteltu. Riidanalaisten péitosten
33 kohdasta nimittéin ilmenee, ettd valituslautakunta on tutkinut mainitut asiakirjat
ennen kuin se on katsonut, ettei niiden perusteella voida riittavilla tavalla todeta, ettd
toiminimen General6ptica vaikutusalue olisi paikallista laajempi. Néin ollen toinen
kanneperuste seké kanne kokonaisuudessaan on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hédvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten
mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanteet hylitiin.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L* velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut.

Pelikanova Jurimée Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 24 pédivind maaliskuuta 2009.

Allekirjoitukset
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