TUOMIO 12.1.2006 — ASIA C-361/04 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmiinen jaosto)

12 piivind tammikuuta 2006

Asiassa C-361/04 P,

jossa on kyse yhteisjen tuomioistuimen perussddnnén 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 18.8.2004,

Claude Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi (Ranska),

Paloma Ruiz-Picasso, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta),

Maya Widmaier-Picasso, kotipaikka Pariisi,

Marina Ruiz-Picasso, kotipaikka Geneve (Sveitsi), ja

Bernard Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi,

edustajanaan advocaat C. Gielen,

valittajina,
* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinddn G. Schneider ja A. von Miihlendahl,

vastagjana ensimmadisessd oikeusasteessa,

DaimlerChrysler AG, edustajanaan Rechtsanwalt S. Volker,

viliintulijana ensimmaéisessé oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekd tuomarit K. Schiemann
(esittelevd tuomari), N. Colneric, K. Lenaerts ja E. Juhdsz,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssé ja 14.7.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 8.9.2005 pidetyssd istunnossa esittdimén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-
Picasso ja Bernard Ruiz-Picasso vaativat valituksellaan yhteisjen tuomioistuinta
kumoamaan Euroopan yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-185/02, Ruiz-Picasso ym. vastaan SMHV — DaimlerChrysler (PICARO)
22.6.2004 antaman tuomion (ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa; jéljempéné
riidanalainen tuomio), jolla ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi heidan
kanteensa, jossa vaadittiin kumoamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 18.3.2002 tekemd
pdidtds (asia R 247/2001-3), jossa Picasson perikunnan sanamerkin PICARO
rekisterdintihakemusta vastaan tekemd viite hylédttiin (jaljempénd riidanalainen
padtos).

Asiaa koskevat oikeussddnnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdidetdin
seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisteroida:
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b) jos sen vuoksi, etti 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 sekaan-
nusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vilisestd mielleyhtyméstd.”

Mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdiddetidin seuraavaa:

"Rekisterdidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltdid muita ilman hénen suostumustaan kdyttiméstd
elinkeinotoiminnassa:

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin yhteisén
tavaramerkki ja sen vuoksi, ettd merkki ja yhteison tavaramerkki tarkoittaa
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleison keskuudessa
sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisdltdd myds vaaran merkin ja tavaramerkin
vilisestd mielleyhtyméstd.”

Asetuksen 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta on laadittu pédpiirteittdin samoin
sanoin kuin jésenvaltioiden tavaramerkkilainséddénnon ldhentimisestd 21 péiviné
joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohta, ja asetuksen 40/94 9 artiklan
1 kohdan b alakohta on laadittu p#dpiirteittdin samoin sanoin kuin mainitun
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta.

1 — Lainausta on korjattu yhteisjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on epétarkka.
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Asian tausta

DaimlerChrysler AG (jiljempénd DaimlerChrysler) teki 11.9.1998 SMHV:lle
hakemuksen sanamerkin PICARO rekisterdimisestd yhteison tavaramerkiksi sellai-
sia tavaroita ja palveluita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevan 15 pdivini
kesikuuta 1957 tehty Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Moottoriajoneuvot ja niiden osat, linja-autot”.

Picasson perikunta, joka on Ranskan Code civilin 815 §:ssé ja sitd seuraavissa
pykilissd tarkoitettu jakamaton kuolinpesd, jonka osakkaat ovat valittajia kési-
teltdvind olevassa valitusasiassa, teki 19.8.1999 tistd rekisterdintihakemuksesta
véitteen vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen
sekaannusvaaran olemassaoloon. Tdmi perikunta vetosi téltd osin aikaisempaan
yhteison sanamerkkiin PICASSO, joka on rekisterdity sellaisia mainittuun luokkaan
12 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Ajoneuvot; maa-,
ilma- ja vesikulkuneuvot, autot, linja-autot, kuorma-autot, pakettiautot, asuntovau-
nut, perdvaunut” (jdljempénd aikaisempi tavaramerkki).

Koska SMHV:n viiteosasto hylkdsi tdimén viitteen 11.1.2001 tekemillddn péaétok-
selld, Picasson perikunta teki valituksen téstd hylkdyspéddtoksestd.

SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkési tdmén valituksen riidanalaisella pa&tok-
selld pddasiassa silld perusteella, ettd kun otetaan huomioon kohdeyleison korkea
tarkkaavaisuusaste, kyseessd olevat tavaramerkit eivit olleet samankaltaisia lausun-
tatavaltaan eivitkd ulkoasultaan ja ettd aikaisemman tavaramerkin merkityssisallon
vaikutus oli lisdksi omiaan neutralisoimaan mahdollisen lausuntatavan ja/tai
ulkoasun samankaltaisuuden mainittujen tavaramerkkien valilld.
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Asian kisittelyn vaiheet ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja
valituksenalainen tuomio

Kantajat, yhteisend nimityksenddn ”Picasson perikunta”, nostivat ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2002 jattamélldaén kannekirjelmalld
kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen pditoksen kumoamista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd huolimatta siitd, ettd oli kiytetty
titd yhteistd nimitystd, viiden jakamattoman kuolinpesén osakkaan, jotka toimivat
luonnollisina henkiling, oli katsottava nostaneen kanteen ja ettd se voitiin niin
ollen ottaa tutkittavaksi. Koska ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin
katsoi, ettd perusteet, joihin kantajat vetosivat, eivit olleet perusteltuja, se hylkisi
kanteen.

Sen jidlkeen, kun ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin oli todennut, ettd tavarat,
joita tavaramerkkihakemus ja aikaisempi tavaramerkki koskivat, olivat osittain
samoja ja osittain samankaltaisia, se totesi erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuvasta kanneperusteesta valituksenalaisen
tuomion 54—62 kohdassa seuraavaa:

”54. Kantajat ovat asiaankuuluvasti korostaneet visuaalisen ja foneettisen samankal-
taisuuden osalta, ettd kyseessd olevat merkit muodostuvat kumpikin kolmesta
tavusta, ettd niissi on samat vokaalit, jotka ovat samanlaisissa paikoissa ja
samassa jirjestyksessd, ja ettd kirjaimia ss ja r lukuun ottamatta niissd on myds
samat konsonantit, jotka lisiksi ovat samanlaisissa paikoissa. Lopuksi silld, ettd
kaksi ensimmdiistd tavua sekd viimeinen kirjain ovat samat, on erityistd
merkitystd. Sitd vastoin kaksoiskonsonantti ss lausutaan selvisti eri tavalla kuin
konsonantti r. Téstd seuraa, ettd kaksi merkkid ovat visuaalisesti ja foneettisesti
samankaltaisia mutta ettd samankaltaisuuden aste viimeksi mainitulla tasolla on
matala.
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Késitteellisesti kohdeyleisé tuntee sanamerkin PICASSO erityisen hyvin
kuuluisan maalarin Pablo Picasson nimend. Espanjankieliset henkil6t voivat
ymmartdd sanamerkin PICARO osoittavan etenkin yhtd Espanjan kirjallisuuden
hahmoa, mutta silld ei sen sijaan ole semanttista siséltéd kohdeyleison sille
osalle (enemmistélle), joka muodostuu muista kuin espanjankielisistd henki-
16istd. Merkit eivit ndin ollen ole kisitteellisesti samankaltaisia.

Téllaisilla ksitteellisilld eroilla voidaan tietyissd olosuhteissa kumota kyseessi
olevien merkkien visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Tillainen
kumoaminen edellyttdd, ettd ainakin yhdelld kyseessd olevista merkeistd on
kohdeyleison nikokulmasta selked ja erityinen merkitys siten, ettd tdmad yleisé
kykenee ymmairtiméin sen vilittomdsti [asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v.
SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003,
Kok. 2003, s. 11-4335, 54 kohta].

Sanamerkilld PICASSO on kohdeyleison kannalta selked ja erityinen semantti-
nen sisdlté. Toisin kuin kantajat vdittdvdt, merkin merkityksen merkityk-
sellisyyteen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta ei vaikuta esilli olevassa
asiassa se, ettd kyseinen merkitys ei liity kyseessd oleviin tavaroihin. Maalari
Pablo Picasson maine on niet sellainen, ettei vastakkaisten konkreettisten
todisteiden puuttuessa ole mahdollista katsoa, ettd merkki PICASSO voisi
gjoneuvojen tavaramerkkind ohittaa keskivertokuluttajan mielessi maalarin
nimen siltd osin kuin nihdessdén merkin PICASSO kyseessi olevien tavaroiden
yhteydessd kyseinen kuluttaja ei tulevaisuudessa endd ota huomioon merkin
merkitystd maalarin nimend vaan ymmirtdd sen ldhinnd yhtend ajoneuvon
tavaramerkkind.

Tédstd seuraa, ettd kyseessd olevien merkkien vélilld olevat kisitteelliset erot ovat
esilld olevassa asiassa omiaan kumoamaan edelld 54 kohdassa esitetyt visuaaliset
ja foneettiset samankaltaisuudet.
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Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on lisiksi otettava huomioon se, ettd
kyseisten tavaroiden luonteeseen ja etenkin niiden hintaan ja niiden vahvaan
teknologisuuteen ndhden kohdeyleison tarkkaavaisuusaste ostohetkelld on
erityisen korkea. Kantajien vetoama mahdollisuus siihen, ettd kohdeyleis66n
kuuluvat henkilt saattavat nihdéd kyseiset tavarat myds tilanteissa, joissa he
eivit ole tdlld tavalla tarkkaavaisia, ei estd ottamasta kyseistd tarkkaavaisuus-
astetta huomioon. Tavaramerkin rekister6innin epddminen sen vuoksi, ettid on
olemassa sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa, on perusteltu silld
perusteella, ettd tdllainen sekaannus voi vaikuttaa aiheettomasti asianomaisiin
kuluttajiin silloin kun he valitsevat kyseessé olevia tavaroita tai palveluita. Tésta
seuraa, etti sekaannusvaaran arvioimiseksi on otettava huomioon keskiverto-
kuluttajan tarkkaavaisuustaso silld hetkelld kun hén valmistautuu tekeméén
valintaansa ja kun hédn tekee valintansa niiden eri tavaroiden tai palveluiden
vlillg, jotka kuuluvat sithen ryhmédn, jota varten tavaramerkki on rekisterdity.

On vield todettava, ettd kohdeyleisén tarkkaavaisuusastetta koskeva kysymys,
joka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa, eroaa siitd kysymyk-
sestd, joka koskee sitd, voiko ostotilanteen jilkeisilld seikoilla olla merkitystd
arvioitaessa sitd, onko tavaramerkkioikeutta rikottu, mihin kysymykseen
vastattiin myontévisti tavaramerkin kanssa tdysin samanlaisen merkin kéyton
osalta asiassa [C-206/01] Arsenal Football Club [12.11.2002] annetussa
tuomiossa [Kok. 2002, s. [-10273], johon kantajat ovat vedonneet.

Lisiksi kantajat vetoavat esilld olevassa asiassa virheellisesti oikeuskéytintéon,
jonka mukaan tavaramerkkejd, jotka ovat erittdin erottamiskykyisid joko
ominaispiirteidensi vuoksi tai sen vuoksi, etti ne tunnetaan markkinoilla,
suojataan lagjemmin kuin niitd, joiden erottamiskyky on heikompi (asia
[C-251/95], Sabel, tuomio [11.11.1997, Kok. 1997, s. [-6191], 24 kohta ja asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta). Se, ettd
sanamerkki PICASSO tunnetaan lagjalti kuuluisan maalarin Pablo Picasson
nimend, ei voi olla omiaan lisddméaén sekaannusvaaraa kahden kyseessd olevia
tavaroita koskevan tavaramerkin valilla.
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62 Kaikki nimé seikat huomioon ottaen kyseisten tavaramerkkien samankaltai-
suuden aste ei ole riittdvin korkea, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohdeyleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti kesken#én sidoksissa olevista yrityksistd. Valitus-
lautakunta on ndin ollen perustellusti katsonut, ettei niiden vililli ollut
sekaannusvaaraa.”

Valitus

Valituksessaan, jonka tueksi he esittivit yhden valitusperusteen, joka koostuu
neljdstd osasta ja perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen, valittajat vaativat yhteisGjen tuomioistuinta kumoamaan valituksen-
alaisen tuomion sekd riidanalaisen pdétoksen ja velvoittamaan SMHV:n korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

SMHYV ja DaimlerChrysler vaativat valituksen hylkddmistd ja valittajien velvoitta-
mista korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitusperusteen ensimmdinen osa

Valittajien lausumat

Valittajat vdittivit, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen
tuomion 56—58 kohdassa soveltanut viarin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa erityisesti siltd osin kuin on kyse arviointiperusteesta "samankaltainen
kuin aikaisempi tavaramerkki”, johon mainitussa sddnnoksessd viitataan.
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Valittajien mukaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti
katsonut, ettd kuuluisaan sukunimeen, kuten PICASSO, liittyvistd merkityksestd
voi siitd syystd, ettd se on selked ja tdsmillinen siten, ettd kohdeyleisé kykenee sen
vélittomésti ymmértiméién, johtua sellainen merkityssiséllon ero kahden merkin
vilillg, ettd timd ero neutralisoi muutoin ndiden merkkien vililld olevat ulkoasun ja
lausuntatavan samankaltaisuudet.

He korostavat sitd, ettd kahden merkin vélinen merkityssisillon ero ei voi lisdéntyé
siitd, ettd toisen niistd merkitys on selked ja tdsmallinen, mistd syystd kohdeyleisé
ymmdrtdd sen vilittomésti. T4lld seikalla ei siten ole valittajien mukaan merkitystd
sen arvioimisessa, voiko mainitulla merkityssisdllon erolla olla kyseessd olevien
merkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuuden neutralisoiva vaikutus.

Valittajien mukaan tavaramerkkien vilisten mahdollisten ulkoasun, lausuntatavan
tai merkityssisdllon samankaltaisuuksien merkityksen arvioinnin olisi tapahduttava
lisiksi suhteessa siihen tavaratyyppiin, jota tavaramerkki koskee, ja olosuhteisiin,
joissa nditd tavaroita myydddn, kuten asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
22.6.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s, [-3819) 27 kohdasta ilmenee. T4std seuraa
valittajien mukaan, ettd merkitys, joka kuuluisan henkilén nimelld voi mainittujen
tavaroiden alan ulkopuolella olla, on merkityksetén téllaisessa arvioinnissa.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on siten virheellisesti tdimén merkityksen
perusteella ja ottamatta huomioon mainittujen tavaroiden tyyppid tai markkina-
tilannetta katsonut, ettd esiin tuodut kyseessd olevien merkkien ulkoasujen ja
lausuntatapojen samankaltaisuudet neutralisoituvat.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennestd perustelukappaleesta ja
asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitseminnestd perustelukappaleesta ilmenee,
sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka
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hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteréityyn
merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin
ja merkin sekd niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen vililld. Sekaannusvaaraa
on ndin ollen arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka
ovat merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (ks. vastaavasti direktiivin
89/104 osalta em. asia Sabel, tuomion 22 kohta).

Lisdksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon
samankaltaisuutta tutkittaessa timén kokonaisarvioinnin on perustuttava tavara-
merkeistd syntyvdin kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti
tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. erityisesti em. asia Sabel, tuomion
23 kohta).

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei siten ole tehnyt mitdin oikeudellista
virhettd todetessaan valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, ettd jos ainakin yhdelld
kyseessd olevista merkeistd on selked ja tismillinen merkitys siten, ettd kohdeyleiso
kykenee ymmairtiméén sen vilittomésti, merkityssisillon eroilla voidaan neutrali-
soida kyseessd olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, ja
katsoessaan tdmin jilkeen, ettd ndin on késiteltivind olevassa asiassa.

Kuten SMHV on aivan oikein todennut, tillainen arviointi kuuluu kisiteltivina
olevassa asiassa tdysin siihen menettelyyn, jonka tarkoituksena on médrittdd ndistd
merkeistd syntyvd kokonaisvaikutelma ja arvioida niiden vilistd sekaannusvaaraa
kokonaisuutena.

On nimittdin todettava, ettd valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin on todennut, ettid nimi kaksi merkkii ovat ulkoasultaan
ja lausuntatavaltaan samankaltaisia mutta ettd samankaltaisuuden aste viimeksi
mainitulla tasolla on matala. Toisaalta se on katsonut mainitun tuomion
55 kohdassa, ettd ndmé merkit eivit ole merkityssisilloltdén samankaltaisia.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on sen jilkeen ottanut kantaa valituksen-
alaisen tuomion 56 kohdassa ja sen jilkeisissd kohdissa ndistd merkeistd syntyvddn
kokonaisvaikutelmaan ja todennut sen jilkeen, kun se on arvioinut tosiseikat, mita
yhteis6jen tuomioistuin ei valitusasiassa valvo, jos ei ole viitetty, ettd tosiseikat on
otettu huomioon védristyneelld tavalla, ettd ulkoasun ja lausuntatavan samankaltai-
suudet neutralisoituvat, koska kisiteltivind olevassa asiassa merkityssisdllén ero on
erityisen korostunut ja ilmeinen. Niin tehdessddn ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin on nimenomaan ottanut huomioon sekaannusvaaraa koskevassa
kokonaisarvioinnissaan sen seikan, ettd kohdeyleison tarkkaavaisuustaso on erityisen
korkea, kun on kyse sellaisista tavaroista kuin autot, kuten mainitun tuomion
59 kohdasta ilmenee.

Saman tuomion 61 kohdassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on myds
ottanut kantaa siihen, onko tavaramerkin PICASSO erottamiskyky silld tavalla
korkea, ettd se lisdisi sekaannusvaaraa ndiden kahden tavaramerkin vililld kyseessd
olevien tavaroiden osalta.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on siten vasta sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin mahdollistavat osatekijét tutkittuaan todennut valituksenalaisen tuomion
62 kohdassa, ettd kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittdvin
korkea, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohdeyleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat
ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenddn
sidoksissa olevista yrityksistd, joten niiden tavaramerkkien vélilld ei ole sekaannus-
vaaraa.

Muilta osin riittdd, kun todetaan, ettd valittajien vdite siitd, ettd ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin ei ole kyseessd olevien merkkien samankaltaisuutta
arvioidessaan ottanut huomioon kyseessd olevien tavaroiden tyyppid, johtuu
valituksenalaisen tuomion virheellisestd lukemisesta.
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Mainitun tuomion 55 ja 57 kohdasta ilmenee nimittdin, ettd ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuin on muun muassa katsonut myos tosiseikkojen arvioinnin
jilkeen, jota yhteisdjen tuomioistuin ei valitusasiassa valvo, ettd nihdessdén merkin
PICASSO kohdeyleisé6 ymmairtdd sen viistdmittd viittauksena maalariin ja ettd kun
otetaan huomioon, miten tunnettu kyseinen maalari on kohdeyleison keskuudessa,
timd erityisen kiinted merkityssisdlté on omiaan huomattavasti heikentdméén
merkitystd, joka tdlld merkilld esilli olevassa yhteydessi on muun muassa
ajoneuvojen tavaramerkkind.

Edelld esitetystd seuraa, ettd valitusperusteen ensimmadinen osa ei ole perusteltu.

Valitusperusteen toinen osa

Valitusperusteen toisessa osassa valittajat viittdvit, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
koska se on soveltanut viirin séédnt6d, jonka mukaan tavaramerkkejd suojataan sitéd
lagjemmin mitd erottamiskykyisempid ne ovat joko ominaispiirteidensd vuoksi tai
sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla (em. asia Sabel, tuomion 24 kohta; em.
asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
20 kohta).

Tdltd osin he toteavat, ettd kun médritetddn tavaramerkin erottamiskykyé ja ndin
ollen myos tutkitaan, onko sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava
kokonaisuutena sitd, missé méirin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen
tavaramerkki on rekisterdity, voidaan témén tavaramerkin perusteella tunnistaa
tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa ndin muiden yritysten tavaroista
tai palveluista (ks. erityisesti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 kohta).
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Valittajien mukaan merkillda PICASSO, johon ei sisélly mitdén ajoneuvoja kuvailevaa
osaa, on ominaispiirteidensé vuoksi erittdin korkea erottamiskyky. Kun ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa ainoastaan
arvioinut merkkid PICASSO liittdméttd sitd kyseessd oleviin tavaroihin, se on
valittajien mukaan jittdnyt arvioimatta tdmén tavaramerkin ominaispiirteisiin
perustuvan erottamiskyvyn eli sen, missd médrin ndméd tavarat voidaan tdmén
tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi.

Taltd osin riittdd, kun todetaan, kuten julkiasiamies on ratkaisuehdotuksensa
47 kohdassa todennut, ettd valituksenalaisen tuomion 57 ja 61 kohdasta yhdessd
ilmenee epdsuorasti mutta kuitenkin selvisti, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin on kylld tosiseikkojen arvioinnin, jota yhteisGjen tuomioistuin ei
valitusasiassa valvo, jilkeen katsonut, ettd merkilldi PICASSO ei ole ominaispiirtei-
densd perusteella korkeaa erottamiskykyd ajoneuvojen osalta.

Téstd seuraa, ettd valitusperusteen toinen osa on hyldttédvi.

Valitusperusteen kolmas ja neljds osa

Valittajien lausumat

Valitusperusteen kolmannessa ja neljinnessé osassa, joita on tarkasteltava yhdessd,
valittajat viittdvit, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vidrin, kun se on katsonut
valituksenalaisen tuomion 59 ja 60 kohdassa, ettd sekaannusvaaran arvioimiseksi
rekisterdintihakemusta koskevassa vditemenettelyssd on otettava huomioon keski-
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vertokuluttajan tarkkaavaisuustaso silld hetkelld, kun hén valmistautuu tekemédn
valintaansa ja kun hin tekee valintansa eri tavaroiden tai palveluiden vilill4.

Valittajien mukaan tdmi tulkinta on liian suppea, koska siind ei oteta huomioon
yhteis6jen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetun
tuomion 57 kohdassa muotoilemaa sddntéd, jonka mukaan tavaramerkkid on
suojattava mahdollisten sekaannusten varalta kyseisen tavaran ostohetken lisiksi
myos ennen tillaista ostoa tai sen jilkeen. Lisiksi toisin kuin ensimmidisen
oikeusasteen tuomioistuin oli katsonut, titd sddntéd on wvalittajien mukaan
sovellettava samalla tavalla riippumatta siitd, arvioidaanko sekaannusvaaraa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, kuten kisiteltévind
olevassa asiassa, vai tdimin saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
eli kun kyse on tavaramerkkioikeuden mahdollisen loukkaamisen toteamisesta
merkin kidyton perusteella.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan silld, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden
tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmaértdd kyseessd olevat tavaramerkit, on
ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (ks. erityisesti em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

Erityisesti sen arvioimiseksi, missd méérin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia,
on siten médritettdvd niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon saman-
kaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikd painoarvo niille eri tekijoille on
annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin ja niiden
myyntiin liittyvit olosuhteet (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 27 kohta).
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Tiltd osin yhteisdjen tuomioistuin on jo katsonut, ettd sekaannusvaaran kokonais-
arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa se, ettd keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan
(em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut
valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, ettd kun arvioidaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti mahdollista sekaannusvaaraa
ajoneuvoja koskevien tavaramerkkien vélill§, on otettava huomioon se, ettd kyseisten
tavaroiden luonteen ja etenkin niiden hinnan ja niiden suuren teknisyyden takia
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste tillaisten tavaroiden ostohetkelld on eri-
tyisen korkea.

Jos nimittdin on osoitettu, etté tietyn tavaran objektiivisista ominaisuuksista johtuu,
ettd keskivertokuluttaja hankkii sen vasta erityisen huolellisen tutkimisen jélkeen,
oikeudellisessa harkinnassa on otettava huomioon se, ettd tima seikka voi vihentad
sekaannusvaaraa nditd tavaroita koskevien tavaramerkkien vililld silld ratkaisevalla
hetkelld, jolloin valinta ndiden tavaroiden ja tavaramerkkien vélilld tehddén.

Siitd, ettd kohdeyleis6 voi havaita téllaiset tavarat ja niihin liittyvéit tavaramerkit
ostotoimiin liittyméttomissd olosuhteissa ja tilloin sen tarkkaavaisuusaste saattaa
mahdollisesti olla alhaisempi, ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on myos
aiheellisesti todennut samassa valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, ettd tdmd
mahdollisuus ei estd ottamasta huomioon keskivertokuluttajan erityisen korkeaa
tarkkaavaisuusastetta silld hetkell4, jolloin hdn valmistautuu valitsemaan ja valitsee
kyseisen tyyppisten eri tavaroiden vililla.
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On selvid, ettd olivatpa kyseessd mitké tahansa tavarat tai tavaramerkit, 16ytyy aina
tilanteita, joissa ne nikevd kohdeyleisé kiinnittdd niihin vain vihdn huomiota.
Kuitenkin se, ettd olisi otettava huomioon kaikkein matalin tarkkaavaisuusaste, joka
kohdeyleisolld voi tietyn tavaran ja tietyn tavaramerkin suhteen olla, johtaisi siihen,
ettd timén tuomion 38 kohdassa todetulla sekaannusvaaran arvioinnissa kéytetylld
arviointiperusteella, jonka mukaan tarkkaavaisuusaste vaihtelee tavaratyypin
mukaan, ei olisi mitddn merkitysté.

Kuten SMHYV on todennut, ei kohtuudella voida edellyttids viranomaiselta, jonka on
arvioitava sekaannusvaaran olemassaoloa, ettd se médrittdd jokaiselle tavaratyypille
kuluttajan huomion keskimiériisen tason niiden tarkkaavaisuusasteiden perusteella,
jotka kuluttajalla voi olla eri tilanteissa.

Tdmén analyysin kanssa ei ole ristiriidassa myoskdin edelld mainitussa asiassa
Arsenal Football Club annettu tuomio.

On nimittdin korostettava, ettd mainitussa tuomiossa vhteiséjen tuomioistuimen
ratkaistavana oli se, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
tulkittava siten, ettd se on esteend tavaroiden myynnille ja tarjoamiselle, jos niissd on
sama merkki kuin kolmannen tillaisille tuotteille rekister6imé tavaramerkki.

Sen jdlkeen, kun yhteisGjen tuomioistuin totesi, ettd asia todellakin oli ndin, se
tdsmensi, ettd se seikka, ettd kyseisten tavaroiden myyntikojussa oleva kyltti kiinnitti
kuluttajien huomiota siihen, ettd ndmi tavarat eivét olleet perdisin tavaramerkin
haltijalta, ei vaikuttanut tdhdn pédételmédén. Téssd erityisessd asiayhteydessd
yhteisdjen tuomioistuin viittasi edelld mainitun asiassa Arsenal Football Club
annetun tuomion 57 kohdassa siihen seikkaan, ettd vaikka katsottaisiin, ettd
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asianomainen voisi puolustautua vetoamalla tillaiseen varoitukseen, pddasiassa
kyseessd olevassa tilanteessa on mahdollista, erityisesti silloin, jos tavarat esitetdén
kuluttajalle sen jilkeen, kun ne on myyty ja siirretty pois mainitusta myyntikojusta,
ettd tietyt kuluttajat tulkitsevat ndissd tavaroissa olevan merkin viittaavan kyseisen
tavaramerkin haltijaan yrityksend, josta ndmai tavarat ovat perdisin.

Niin tehdessddn yhteisjen tuomioistuin ei missdén tapauksessa ole esittinyt
yleisesti sovellettavaa sdéintod, jonka perusteella voitaisiin katsoa, ettd direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaista sekaannusvaaraa arvioitaessa ei ole otettava huomioon
ensisijaisesti kuluttajien erityisen korkeaa tarkkaavaisuusastetta silloin, kun he
ostavat tietyntyyppisid tavaroita.

Lopuksi on todettava, ettd todetessaan valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, ettd
kohdeyleison tarkkaavaisuusastetta koskeva kysymys, joka on otettava huomioon
arvioitaessa sekaannusvaaraa, eroaa siitd kysymyksestd, joka koskee sitd, voiko
ostotilanteen jilkeisilld seikoilla olla merkitystd arvioitaessa sitd, onko tavaramerk-
kioikeutta rikottu, mihin vastattiin myontédvisti tavaramerkin kanssa tdysin
samanlaisen merkin kdyton osalta edelld mainitussa asiassa Arsenal Football Club
annetussa tuomiossa, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei, toisin kuin
valittajat viittdvit, ole milldén tavalla katsonut, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa sekaannusvaa-
ran kisitettd on tulkittava eri tavalla.

Edelld esitetystd seuraa, ettd valitusperusteen kolmatta ja neljittd osaa ei voida
hyviksyd.

Koska mikéin valittajien valituksensa tueksi esittdimén valitusperusteen osista ei ole
perusteltu, valitus on néin ollen hyléttéva.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteiséjen tuomioistuimen tyojirjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota tdmén
tyojérjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valitusasiaan, mukaan asianosainen,
joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. SMHV ja DaimlerChrysler ovat vaatineet valittajien velvoittamista
korvaamaan oikeudenkiyntikulut. Koska valittajat ovat hévinneet asian, ne on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkédyntikulut.

Niilld perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (ensimmdéinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitidn,

2) Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso ja
Marina Ruiz-Picasso sekid Bernard Ruiz-Picasso velvoitetaan korvaamaan
oikeudenliyntikulut.

Allekirjoitukset
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