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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

24 péivand toukokuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteison tavaramerkki — Kuviomerkki F1-LIVE — Kansainvilisten ja kansallisten
sanamerkkien F1 ja yhteison kuviomerkin F1 Formula 1 haltijan tekema viite —
Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvaileva osatekija — Aikaisemmalle kansalliselle tavaramerkille
annetun suojan poistaminen — Sekaannusvaara

Asiassa C-196/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussdadnnon 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,
joka on pantu vireille 27.4.2011,

Formula One Licensing BV, kotipaikka Rotterdam (Alankomaat), edustajinaan Rechtsanwailtin
K. Sandberg ja Rechtsanwiltin B. Klingberg,

valittajana,
ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin A.
Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa,
Global Sports Media Ltd, kotipaikka Hamilton (Bermuda), edustajanaan avocat T. de Haan,
vialiintulijana ensimmaisessa oikeusasteessa, ja
UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts sekd tuomarit J. Malenovsky, E. Juhdsz
(esittelevd tuomari), G. Arestis ja T. von Danwitz,

julkisasiamies: P. Cruz Villalén,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssd ja 14.12.2011 pidetyssa istunnossa esitetyn,
péadtettyadn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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tuomion

Formula One Licensing BV vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen
tuomioistuimen 17.2.2011 asiassa T-10/09, Formula One Licensing vastaan SMHV - Global Sports Media
(F1-LIVE) antaman tuomion (Kok., s. II-427; jaljempéna valituksenalainen tuomio), jolla hyldttiin sen
kumoamiskanne sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmaéisen
valituslautakunnan 16.10.2008 tekemadsta paatoksestda (R 7/2008-1), joka liittyy Racing-Live SAS:n ja
Formula One Licensing BV:n viliseen vditemenettelyyn (jéljempané riidanalainen péétos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna 27.10.2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2003
(EYVL L 296, s. 1; jaljempéand asetus N:o 40/94), on kumottu ja korvattu yhteison tavaramerkista
26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan
13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, kisiteltdvaan oikeusriitaan sovelletaan
kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennessé perustelukappaleessa todetaan, ettd

"tavaramerkkeji koskeva yhteison oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkeji koskevaa jasenvaltioiden
oikeutta; ei vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksid rekister6imddn tavaramerkkejadan yhteison
tavaramerkeiksi, koska kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivdt halua
tavaramerkilleen yhteisonlaajuista suojaa”.

Tamén asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, 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 siséltdd vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaésta.

Mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Edelld 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopdivdd, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden
etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i)  yhteison tavaramerkit,

ii) jdsenvaltiossa rekisteroidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta
Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteroidyt tavaramerkit,

ili) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterdinti on voimassa jasenvaltiossa;

iv) tavaramerkit, jotka on rekisterdity yhteisossd voimassa olevien kansainvilisten jdrjestelyjen
mukaisesti.”

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdddetddn, ettd jos aikaisempi yhteison tavaramerkki on
Euroopan unionissa lagjalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessé
jasenvaltiossa laajalti tunnettu, aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
myo6skadn rekister6idd, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se
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rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat
tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisterditavin
tavaramerkin  kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyviksikayttoa taikka olisi niille haitaksi.

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdadannon liahentamisestd 21.12.1988 annetun ensimmaéisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja jdsenvaltioiden
tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), jolla on kumottu ja korvattu direktiivi 89/104, 3 artiklan 1
kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkeji, joilta puuttuu erottuvuus, ei saa rekistertidé tai, jos ne
on rekisterdity, ne on julistettava mitattomiksi.

Asian tausta

Racing-Live SAS, jonka tilalle tuli rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin haltijana Global Sports Media
Ltd (jaljempéana Global Sports Media), teki 13.4.2004 SMHV:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin
rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi:

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jiljempdnd Nizzan sopimus),
pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 38 ja 41, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "Aikakauslehdet, esitteet, kirjat; kaikki ndma tuotteet koskevat Formula 1 -kilpailuja”

— luokka 38: ”Kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien vilittdminen ja jakelu tietokonepaitteiden
kautta; kaikki ndma tuotteet koskevat Formula 1 -kilpailuja” ja

— luokka 41: "Kirjojen, lehtien ja kausijulkaisujen elektroninen julkaiseminen; tiedotus ajanvietteen
alalla; kilpailujen jdrjestiminen internetissd; esitysten paikanvaraukset; online-pelit; kaikki nama
tuotteet koskevat Formula 1 -kilpailuja”.

Sen jilkeen, kun yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 5/2005, Formula One Licensing BV (jiljempdnd Formula One Licensing) teki 2.5.2005 viitteen
kyseisen tavaramerkin rekisterdintid vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja
5 kohdan nojalla.

Viite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden laajaan tunnettuuteen vedottiin:
— kansainvilinen sanamerkki F1 nro 732 134, joka on rekisterdity 20.12.1999 ja joka on voimassa

Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia
tavaroita ja palveluja varten, saksalainen tavaramerkki nro 30 007 412, joka on rekisteroity
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10.5.2000 ja joka kattaa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, ja
isobritannialainen tavaramerkki nro 2 277 746 D, joka on rekisteroity 13.8.2001 ja joka kattaa
Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 16 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut, seka

— yhteison kuviomerkki F1 Formula 1 nro 631531, joka on rekisterdity 19.5.2003 Nizzan sopimuksen
mukaisiin luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja on seuraava:

Forarofo I

SMHV:n viiteosasto hyviaksyi viitteen 17.10.2007 tekemallddn paatokselld aikaisemman kansainvalisen
sanamerkkid F1 koskevan rekisterdinnin nro 732 134 perusteella. Se totesi, ettd kyseisten
tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia tai samoja, ettd kyseiset merkit ovat
keskimédrdisen samankaltaisia ja ettd kyseisten tavaramerkkien vélilli on ndin ollen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Racing-Live SAS valitti 14.12.2007 téstd paatoksestd. SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta hyviksyi
valituksen 16.10.2008 tekemadlldédn padtokselld ja kumosi riidanalaisella paatokselld mainitun
vditeosaston paatoksen katsoen etenkin, ettei aikaisempien tavaramerkkien ja rekisteroitdvaksi haetun
tavaramerkin valilld voi olla sekaannusvaaraa ja ettd niiden yhteinen sanaosa F1 on tdltd osin
riittdmaton, koska se katsotaan kyseisessa tavaramerkissd kuvailevaksi.

Muutoksenhaku unionin yleisessda tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

Formula One Licensing nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.1.2009 jattamallaan
kannekirjelméllda kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen paatoksen kumoamista. Unionin yleinen
tuomioistuin hylkasi tuomiollaan tdman kaksi kanneperustetta siséltdneen kanteen.

Valittaja viitti ensimmadisessd kanneperusteessa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa on rikottu.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa kyseisten tavaroiden ja
palvelujen samankaltaisuudesta, ettd “valituslautakunta katsoi riidanalaisen péadtoksen 25 ja 26
kohdassa, ettd viliintulijan toiminnoista painotuotteiden myynti ja viestintd internetissa (eli luokkiin
16 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut) ovat samoja kuin kantajan toiminnat ja ettd julkaisu- ja
ajanvietepalvelut internetissa formula 1:n alalla (eli luokkaan 41 kuuluvat palvelut) ja kantajan
tarjoamat palvelut ovat hyvin samankaltaisia”.

Kyseisten merkkien vertailusta ja kohdeyleison kasityksestd niistd unionin yleinen tuomioistuin katsoi,
ettd merkki "F1” kansainvélisessa tavaramerkissa ja osatekijia "F1” haetussa tavaramerkissd ovat samoja,
ja tarkasteli aluksi osatekijan "F1” merkitystd viimeksi mainitussa sekd erityisesti sitd, onko tdma
osatekija "hallitseva”.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi hallussaan olevien todisteiden perusteella valituksenalaisen
tuomion 43 ja 44 kohdassa, ettd ilmaisua “formula 1”7 kdytetddn yleisesti kuvaamaan tietynlaista

”

autourheilua ja ettd "lyhenne F1 on yhtd yleisluonteinen kuin ilmaisu formula 1.
Kantajan aikaisempaan tavaramerkkiin liittyvdstd perustelusta unionin yleinen tuomioistuin totesi

valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, ettd ainoastaan se seikka, ettd aikaisempi sanamerkki on
rekisteroity kansalliseksi tai kansainviliseksi tavaramerkiksi, ei sulje pois sitd, ettei se voisi olla erittdin
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kuvaileva tai — toisin ilmaistuna — ettd silld olisi vain heikko erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja
palvelujen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin muistutti valituksenalaisen tuomion 47
kohdassa, ettd kansainvilisen tai kansallisen tavaramerkin pétevyyttd, kisiteltavinadn olleessa asiassa
kantajan ~ tavaramerkkien  pdtevyyttd, ei  voida  kyseenalaistaa  yhteison  tavaramerkin
rekisterdintimenettelyssi ~ vaan  ainoastaan  kyseisessd  jdsenvaltiossa  vireille = pantavassa
mitattomyysmenettelyssa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa, ettd “"kun otetaan
huomioon ndmaé toteamukset ja esitetty ndyttd, on todettava, ettei kohdeyleis6 pidd osaa ’f1’ haetussa
tavaramerkissd erottavana osana vaan kuvailevana osana”. Samalla tavoin unionin yleinen tuomioistuin
katsoi tuomion 57 kohdassa, ettd kuluttajat pitdvdat merkkid "F1” tavanomaisessa kirjoitusasussaan
lyhenteend “formula 1:std” eli kuvailevana nimityksend ja ettei kyseisten tavaramerkkien valilld ole
sekaannusvaara.

Tamén jilkeen unionin yleinen tuomioistuin vertaili rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin ja
aikaisemman yhteison tavaramerkin ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisaltod ja katsoi
valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, ettd “sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista on kasiteltdavassa
asiassa riittdvdd todeta, kun otetaan huomioon, etteivit ulkoasut ole samankaltaisia ja ettd
lausuntatavat ja merkityssisdllot ovat vain rajallisesti samankaltaisia, ettd valituslautakunta katsoi
perustellusti, ettei kyseisten merkkien vililld ole sekaannusvaaraa, silld kohdeyleiso ei sekoita haettua
tavaramerkkid kantajan tavaramerkkiin. Taltd osin on todettava, ettd yleison merkkiin F1 liittama
yleinen merkitys takaa sen, ettd se ymmartdd, ettd haettu tavaramerkki koskee formula 1:std mutta silld
ei ole tdysin erilaisen kokonaisuutensa vuoksi yhteyttd kantajan toimintaan”.

Esittdmadssddn toisessa kanneperusteessa kantaja viitti, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on
rikottu.

Ennen tdmén kanneperusteen hylkddmistda unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen
tuomion 67 kohdassa seuraavaa:

"Kuten riidanalaisen pdatoksen 66 kohdasta ilmenee, merkki, jonka kéayton ja mahdollisen laajan
tunnettuuden kantaja on osoittanut, on ainoastaan se, jonka se on rekisterdinyt unionissa numerolla
631 531, eli logo. Nidin ollen ensimmaiinen ratkaistava kysymys koskee sitd, ovatko kyseiset
kuviomerkit samoja tai samankaltaisia. Merkin erottamiskyky ja laaja tunnettuus koskee nimittdin
vastavireilld esitettyjen kirjainten 'f’ ja ’I’ virtuaalista yhdistelmad. Pelkastddn kirjaimen 'f’ ja numeron
'l"” olemassaolo haetussa tavaramerkissd eli yhdistelmd, jolla ei sellaisenaan ole minkaanlaista
erottamiskykyé, ei voi olla riittdvad peruste todeta, ettd kyseisten tavaramerkkien vililld on yhteys. Ndin
ollen tietystd lausuntatavan ja merkityssisdllon samankaltaisuudesta huolimatta on vahvistettava
valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan mikddn haetun tavaramerkin osa ei tuo yleison mieleen
logoa F1, eikd kyseisid merkkeja voida pitdd samankaltaisina.”

Asianosaisten vaatimukset

Formula One Licensing vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen
tuomion ja hyviksyy sen vaatimuksen riidanalaisen paatoksen kumoamisesta tai toissijaisesti palauttaa
asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se tutkii asian uudelleen, ja velvoittaa SMHV:n ja Global
Sports Median korvaamaan oikeudenkédyntikulut, mukaan lukien ensimmadisessd oikeusasteessa
aiheutuneet kulut.

SMHV vaatii, ettd unionin tuomioistuin hylkda valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan
oikeudenkéyntikulut.

ECLILEU:C:2012:314 5
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Global Sports Media vaatii, ettd unionin tuomioistuin hylkdad valituksen ja velvoittaa valittajan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitus
Fomula One Licensing esittda valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

Ensimmadinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista osan ”"F1” erottamiskyvyn osalta, sisdltdd neljd osaa. Namé osat liittyvit konkreettisiin
tavaroihin ja palveluihin kohdistuvan viittauksen puuttumiseen, tosiseikkojen védristelyyn osan "F1” ja
ilmaisun “formula 1”7 osalta, rekisterdidyn vyhteison tavaramerkin osana kiytossd saavutetun
erottamiskyvyn huomiotta jittdmiseen ja lopuksi aikaisemmalle tavaramerkille varatun suojan
saantojenvastaiseen poistamiseen.

Toinen ja kolmas valitusperuste koskevat yhtddltd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista, koska sekaannusvaaran arvioinnissa on tehty virhe, ja toisaalta saman asetuksen
8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

Ensiksi on tarkasteltava ensimmadisen valitusperusteen neljatta osaa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Formula One Licensing viittdd ensimmadisen valitusperusteen neljannessd osassa, ettd unionin yleinen
tuomioistuin kielsi valituksenalaisen tuomion 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 kohdassa aikaisemman
sanamerkin F1 erottamiskyvyn ja suojan ja rikkoi ndin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa.

Formula One Licensing katsoo, ettd unionin yleisen tuomioistuimen johtopditds, jonka mukaan
merkintd “F1” katsotaan vyleiseksi, on oikeudellisesti virheellinen siltd osin kuin se aiheuttaa
tosiasiallisesti sen standardikirjaimilla kirjoitettujen, rekisteroityjen tavaramerkkien F1 kumoamisen,
eika téllaista kumoamista voida hyviksya. Valittaja muistuttaa, ettd unionin yleinen tuomioistuin totesi
tastd valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, ettdi SMHV on velvollinen tarkistamaan, milld tavoin
kohdeyleis6 havaitsee osan "F1” rekisterditaviksi haetussa tavaramerkissd. Se katsoo kuitenkin, ettd
talld tarkistamisella on rajansa eikd se voi johtaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn ja siten
niiden suojan laajuuden kieltdmiseen.

Valittaja vdittdd, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelya
tutkiessaan kieltdd tavaramerkin, johon on vedottu viitteen tueksi, erottamiskykyéd ja kyseenalaistaa sen
patevyyttd. Taltd osin se viittaa asiassa T-134/06, Xentral vastaan SMHV - Pages jaunes
(PAGESJAUNES.COM) 13.12.2007 annettuun tuomioon (Kok., s. 1I-5213, 36 kohta), jonka mukaan
kansallisen  tavaramerkin = patevyyttd ei  voida  kyseenalaistaa  yhteisobn  tavaramerkin
rekisterointimenettelyssi ~ vaan  ainoastaan  kyseisessd  jdsenvaltiossa  vireille  pantavassa
mitattomyysmenettelyssa.

Formula One Licensingin mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki vastaavasti oikeudellisen virheen,
kun se kielsi aikaisempien standardikirjaimin kirjoitettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn.

SMHV:n mukaan valittaja viittaa viittdessddn, ettd aikaisemmalta sanamerkiltd F1 on viety suoja,
valituksenalaisen tuomion 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 kohtaan, vaikka ndmid kohdat sisdltavdat vain
mainintoja sanaosan F1 havaitsemisesta rekisterditaviksi haetussa tavaramerkissa. SMHV muistuttaa,
ettd aikaisemman merkin esittiminen riitautetussa yhteison tavaramerkissi ei voi johtaa
sekaannusvaaran toteamiseen, jos tdmédn merkin kaytto riitautetussa tavaramerkissd on pelkastddn
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kuvailevaa, ja ettd unionin yleinen tuomioistuin katsoi kasiteltdvdssd asiassa perustellusti
valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa, ettei merkilld "F1” ole itsendistd erottamiskykyistd asemaa
rekisteroitdviksi haetussa tavaramerkissd, koska se ei yksinkertaisesti ole riitautetun tavaramerkin
erottamiskykyinen osa.

Global Sports Media katsoo, ettd ensimmadisen valitusperusteen neljds osa perustuu valituksenalaisen
tuomion virheelliseen lukemiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin ei kumonnut sanamerkkid F1
vaan pelkéstddn totesi, ettd kohdeyleisé katsoo osan "F1” tavaramerkissa F1-LIVE vyleiseksi termiksi. Se
lisdad, ettd termin "F1” kéayttd kuvailevasti on luvallista, koska osatekijan téllaista kéyttod ei voida
riitauttaa tavaramerkkioikeuden nikokulmasta (asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004,
Kok, s. I-691, 19 kohta ja asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok., s. I-1017, 42 ja 43 kohta).

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen sekd myds asetuksen N:o 207/2009
johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan “tavaramerkkeji koskeva yhteison oikeus ei — —
korvaa tavaramerkkeji koskevaa jdsenvaltioiden oikeutta”.

Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, etti sen oman
oikeuskdytinnon mukaan kansainvilisen tai kansallisen tavaramerkin patevyyttd, kasiteltdvdssd asiassa
kantajan ~ tavaramerkkien = patevyyttd, ei  voida  kyseenalaistaa  yhteison  tavaramerkin
rekisterdintimenettelyssé =~ vaan  ainoastaan  kyseisessda = jdsenvaltiossa  vireille = pantavassa
mitdttomyysmenettelyssa (asia T-7/04, Shaker v. SMHV - Liminana y Botella (Limoncello della Costiera
Amalfitana shaker), tuomio 12.11.2008, Kok., s. II-3085, 26 kohta). On huomattava, ettdi timai
oikeuskdytdnto perustuu ajatukseen, jonka mukaan unionin lainséétdja on luonut yhteison tavaramerkin
ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuteen perustuvan jirjestelmin, koska unionin yleinen
tuomioistuin siteerasi kyseisen tuomion 26 kohdassa asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV
- Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 annettua tuomiota (Kok., s. II-4335, 55 kohta).

Tamd unionin yleisen tuomioistuimen perustelu on hyvéksyttava.

Yhteison tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuudesta seké siitd seikasta, ettei
viimeksi mainittujen rekisterdinti kuulu SMHV:n toimivaltaan eikd niiden tuomioistuinvalvonta
unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, johtuu, ettei kansallisten tavaramerkkien patevyyttd
voida kyseenalaistaa yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemusta koskevassa vditemenettelyssa.

Niin ollen tdllaisessa vditemenettelyssd ei ole mydskddan mahdollista todeta jasenvaltiossa suojattuun
tavaramerkkiin ndhden samaa merkkid koskevaa ehdotonta hylkdysperustetta, kuten asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa seké direktiivien 89/104 ja 2008/95 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn puuttumista. Téltd osin on todettava, ettd merkin
katsominen kuvailevaksi tai yleiseksi tarkoittaa samaa kuin sen erottamiskyvyn kieltiminen.

Kuten valituksenalaisen tuomion 48 kohdasta ilmenee, on niin, ettd kun yhteison tavaramerkin
rekisterdintid vastaan on tehty aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva vidite, SMHV:n ja
vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen on tosin tarkistettava, milld tavoin kohdeyleiso havaitsee
tdhdn kansalliseen tavaramerkkiin ndhden saman merkin rekisterditaviksi haetussa tavaramerkissg, ja
sen on arvioitava tarvittaessa timén merkin erottamiskykya.

Valittaja vaittdd perustellusti, ettd nailld tarkistuksilla on kuitenkin rajansa.
Mainitut tarkistukset eivét voi johtaa sellaisen merkin, joka on sama kuin rekisteréity ja suojattu kansallinen
tavaramerkki, erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseen, koska tillainen johtopédtds ei olisi yhteisdjen

tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuden eiké asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan, tulkittuna yhdessd saman artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan kanssa, mukainen.
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Téama johtopédtos aiheuttaisi nimittdin haittaa kansallisille tavaramerkeille, jotka ovat samoja kuin merkki,
jonka erottamiskyvyn on katsottu puuttuvan, koska tdllaisen yhteison tavaramerkin rekisterdinti voisi
aiheuttaa ndiden tavaramerkkien kansallisen suojan poistumisen. Ndin ollen mainittu toteamus ei noudata
asetuksella N:o 40/94 luotua jdrjestelmdd, joka perustuu yhteison tavaramerkkien ja kansallisten
tavaramerkkien rinnakkaisuuteen, kuten tdmén asetuksen johdanto-osan viidennessi perustelukappaleessa
todetaan, koska kansainvilisen tai kansallisen tavaramerkin pdtevyys voidaan kyseenalaistaa
erottamiskyvyn puuttumisen perusteella ainoastaan kyseisessd jdsenvaltiossa vireille pantavassa
mitdttomyysmenettelyssd direktiivien 89/104 ja 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa sdddetdaan
nimenomaisesti, ettd jdsenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit otetaan véditemenettelyssé huomioon
aikaisempina tavaramerkkeina.

Tastd seuraa, ettd jotta ei rikottaisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kansallinen
tavaramerkki, johon on vedottu yhteison tavaramerkin rekisterdintié vastaan tehdyn viitteen tueksi, on
katsottava tietyssd madrin erottamiskykyiseksi.

Unionin yleinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan tehnyt nédin kasiteltdvéssd asiassa.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettd merkkia "F1”
voidaan kayttdd kuvailevasti ja ettd se on lyhenteend yhtd yleinen kuin ilmaisu “"formula 1”. Se katsoi
taman tuomion 49 ja 51 kohdassa, ettei osaa "fl” rekisterditdviksi haetussa tavaramerkissa katsota
erottavaksi vaan kuvailevaksi osaksi.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi liséksi valituksenalaisen tuomion 57 ja 61 kohdassa, ettd kuluttajat
katsovat osatekijan "F1” tavanomaisessa kirjoitusasussaan lyhenteeksi “formula 1:std” eli kuvailevaksi
nimitykseksi ja ettd yleiso antaa merkille "F1” yleisen merkityksen. Se lisdsi lopuksi tuomion 67 kohdassa,
etteivit kirjain "f” ja luku ”1” rekisteroitdvaksi haetussa tavaramerkissa ole erottamiskykyisid.

Vaikka valituksenalaisen tuomion 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 kohdassa olevat johtopéitokset koskevat
aikaisemmassa tavaramerkissd olevaa merkkid tai rekisterditdviksi haetussa tavaramerkissda olevaa
osatekijad "F1” ja koska unionin yleinen tuomioistuin totesi tuomionsa 54 kohdassa, ettd kyseinen
merkki ja kyseinen osatekija ovat kumpaankin tavaramerkkiin sisaltyvd yhteinen osa, se katsoi siten,
ettd mainittu merkki on yleinen, kuvaileva ja erottamiskyvyton.

Unionin yleinen tuomioistuin kyseenalaisti ndin ollen ndiden aikaisempien tavaramerkkien péatevyyden
yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssd ja rikkoi siten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1
kohdan b alakohtaa.

Tallaisessa tilanteessa Formula One Licensing viittad perustellusti, ettd valituksenalaisessa tuomiossa
on oikeudellinen virhe.

Nidin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava tdlla perusteella ilman, ettd on tarpeen tutkia muita
valittajan esittdmia valitusperusteita.

Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 61 artiklan ensimmaisessd kohdassa mdarétdan, ettd kun
unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion, se voi joko itse ratkaista asian
lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Kasiteltavéssa asiassa edellytykset sille eivat tayty, ettd unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista asian
lopullisesti.

Asian ratkaiseminen edellyttdd nimittdin sen kysymyksen tarkastelemista, voidaanko 8 artiklan 1
kohdan b alakohtaa olla soveltamatta, jos aikaisemmissa tavaramerkeissd olevaa merkkia "F1” ei todeta
erottamiskyvyttomaksi. Tama edellyttda tosiseikkojen tarkastelua, jonka unionin yleinen tuomioistuin
voi tehdd paremmin.
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58 Asia on ndin ollen palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja oikeudenkéyntikuluista on
pédtettdvd myohemmin.

Niilld perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-10/09, Formula One Licensing vastaan SMHV -
Global Sports Media (F1-LIVE), 17.2.2011 antama tuomio kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
3) Oikeudenkiyntikuluista paitetidn myohemmin.

Allekirjoitukset
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