TUOMIO 23.10.2002 — ASIA T-388/00

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

23 paivind lokakuuta 2002 *

Asiassa T-388/00,

Institut fiir Lernsysteme GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajanaan
asianajajat J. Schneider ja A. Buddee, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl, A. di Carlo ja O. Waelbroeck,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti,
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INSTITUT FOR LERNSYSTEME v. SMHV — EDUCATIONAL SERVICES {ELS)
sisdimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslauta-

kunnassa kdydyn menettelyn vastapuolena

ELS Educational Services, Inc., kotipaikka Culver City, Kalifornia (Yhdysvallat),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 18.10.2000 tekemisti
pddtoksestd (asia R 074/2000-3),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.12.2000 toi-
mitetun kanteen,

ottaen huomioon sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja

mallit) ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.5.2001 toimittaman vas-
tineen,

ottaen huomioon 27.2.2002 pidetyssi suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa
sdddetddn seuraavaa:

?1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekis-
1 ]
teroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaisti.
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2. Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilli’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tava-
ramerkin rekisterdintihakemuksen tekopiivii, ottaen tarvittaessa huomioon
vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

ii) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja
Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisterdidyt
tavaramerkit,

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa sii-
detdidn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterdintii vastaan voi tehdd viitteen kolmen kuukauden
kuluessa yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksen julkaisemisesta, silld
perusteella, ettd tavaramerkin rekisterdinti 8 artiklan mukaisesti olisi hyldttivi:

a) edelld 8 artiklan 1 ja 5 kohdan tapauksissa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut
aikaisempien tavaramerkkien haltijat seki ndiden tavaramerkkien haltijoiden
oikeuttamat kdyttéluvan haltijat;
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3. Viite on tehtivi kirjallisesti ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta
vditemaksun suorittamisen jilkeen. Viitteen tekija voi viraston asettamassa
maddrdajassa esittdd viitteensd tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa sd4detdin seuraavaa:

”1. Tutkiessaan viitettd virasto pyytdd, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia
esittimddn asettamassaan miiriajassa toisten osapuolten tai sen itsensi ilmoi-
tuksia koskevia huomautuksia.

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteisén tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteisén tavaramerkin julkaisemista
edeltdneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisén tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kéytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai etti on olemassa perustellut
syyt kayttimittd jittdmiseen, jos tdhin pidivdin mennessi aikaisempi tavara-
merkki on ollut rekisterditynd vihintddn viisi vuotta. Jos nditd todisteita ei esi-
tetd, viite hyldtddn. Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkii on kiytetty
ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekiste-
roity, sitd pidetdidn vditteen tutkimisessa rekisterdityni ainoastaan nididen tava-
roiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiytt6 jisenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kiyttoa jasenvaltiossa.
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5. Jos viitteen tutkimisesta johtuu, ettd tavaramerkiltid evitddn rekisterdinti
kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteison
tavaramerkkid haetaan, hakemus hyldtddn kyseisten tavaroiden tai palvelujen
osalta. Pdinvastaisessa tapauksessa viite hyldtd4n.”

Asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytdntddnpanosta 13 piiviani joulukuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 siddnnon
1 kohdassa sdddetdin seuraavaa:

”1. Jos viitteentekijan on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan
mukaisesti todistettava tavaramerkin kiyttd tai se, ettd on olemassa perustellut
syyt kdyttdmattd jdttdmiseen, virasto pyytid viitteentekijad toimittamaan vaa-
ditut todisteet viraston asettaman méirdajan kuluessa. Jos viitteentekiji ei toi-
mita todisteita médrdajan kuluessa, virasto hylkid viitteen.”

Asian tausta

ELS Educational Services Inc. (jdljempini hakija) esitti 1.4.1996 asetuksen
N:o 40/94 nojalla sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterintid haettiin, on lyhenne ”ELS” (jiljempini
hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki).
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Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintii on haettu, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten kos-
kevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistet-
tuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35 ja 41, ja vastaavat
kunkin mainitun luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: ”Oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittiin
opiskelijoiden tyokirjat, luettelot, opettajan kisikirjat, painetut
opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskele-
vat englantia vieraana kieleni”

— luokka 35: ”Teknisen neuvonnan tarjoaminen kielikoulujen perustamiseen
, poxnisen I ] jen p
ja/tai pitimisen yhteydessi”

— luokka 41: “Koulutuspalvelut, nimittiin englannin kielen koulutuksen tar-
joaminen”. '

Kantaja teki 23.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haettua
tavaramerkkid vastaan. Viitteen tueksi esitettynd perusteena oli, ettd hakemuk-
sessa tarkoitetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin, jonka haltija
kantaja on, vililli on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
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tarkoitettu sekaannusvaara. Kyseessd oleva aikaisempi tavaramerkki (jiljempéini
aikaisempi tavaramerkki) on Saksassa numerolle 2005750 rekisterdity seuraava
kuviomerkki:

Tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, kuu-
luvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16 ja 41 ja vas-
taavat jokainen seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: “Kaikentyyppiset tallennusvilineet, joille on talletertu opetus-
ohjelmia”

— luokka 16: *Kasvatus- ja opetustuotteet (laitteita lukuun ottamatta) painetun
aineiston muodossa”

— luokka 41: *Etdopetuksen kehittdminen ja jirjestiminen”.

Hakijan pyynn6std SMHV kehotti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
ja asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnén 1 kohdan nojalla 15.7.1998 piivitylli
telekopiolla kantajaa toimittamaan kahden kuukauden midirdajan kuluessa
todisteet siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on kiytetty.
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Sen mairdajan kuluessa, jonka SMHYV asetti aikaisemman tavaramerkin kiyt-
tdmisen todistamista varten, kantaja viittasi nimenomaisesti asiakirjoihin, jotka
oli esitetty samanaikaisesti kiynnissd olleen viitemenettelyn (B 1084S5) yhtey-
dessi eli kantajana olevan yrityksen johtajan tekemidn ilmoitukseen, opiskelu-
vihkoihin, seminaarin esitteeseen ja mainoksiin. Kyseisen mairiajan paatyttyi
kantaja liitti 24.3.1999 ylimiiriisid asiakirjoja (valokopiot kolmesta aikaisem-
malla tavaramerkilld varustetusta kasetista) vastaukseen, jonka se antoi hakijan

niistd todisteista esittdmiin huomautuksiin, jotka kantaja oli toimittanut mai-
rdajassa.

Viiteosasto hylkidsi 24.11.1999 tekemillidn piidtokselld viitteen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan seki 42 ja 43 artiklan samoin kuin
asetuksen N:o 2868/95 22 siannén 1 kohdan perusteella. Viiteosasto katsoi
ensin, ettd niitd ylimdirdisii asiakirjoja, jotka esitettiin aikaisemman tavara-
merkin kidyton todistamiseksi SMHV:n asettaman midridajan padttymisen jil-
keen, ei voida hyviksyd. Tdmin jilkeen viiteosasto katsoi, ettd niistd
asiakirjoista, jotka kantaja oli esittinyt miirdajassa, ilmenee, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty “etdopetuksen kehittimiseen ja jarjes-
tdmiseen” liittyvien palveluiden osalta, mutta ei painetun aineiston muodossa
olevien ”kasvatus- ja opetustuotteiden (laitteita lukuun ottamatta)” osalta eikd
”kaikentyyppisten tallennusvilineiden osalta, joille on talletettu opetusohjelmia”.
Lopuksi viiteosasto katsoi, etti aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksessa
tarkoitetun tavaramerkin vililli ei ollut sekaannusvaaraa kaikkien tavaramerk-
kihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden osalta.

Kantaja teki 21.1.2000 viiteosaston piaitoksestd asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
mukaisen valituksen SMHV:lle.

SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkisi valituksen 18.10.2000 tekemilldin
pédtokselld, joka annettiin kantajalle tiedoksi 30.10.2000 (jiljempini riidan-
alainen pditos).
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15 Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosaston p#itds on perusteltu. Ensimméiseksi
valituslautakunta vahvisti viiteosaston arvioinnin aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kdytostd esitetyistd todisteista ja niiden ylimairiisten asiakirjojen
hylkddmisen, jotka esitettiin SMHV:n asettaman méirdajan pédtyttyd. Toiseksi
valituslautakunta totesi, ettd aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksessa tar-
koitetun tavaramerkin vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitéksen

— hylkdd hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

17 SMHYV vaatii, ettid ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkidi kantajan kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Tavaramerkkibakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin hylkddmisti koskeva
vaatimus

Vaatimustensa toisessa osassa kantaja vaatii ensimmaiisen oikeusasteen tuomio-
istuinta antamaan SMHV:lle miirdyksen kieltiytyd rekisterdimistd hakemuk-
sessa tarkoitettua tavaramerkkii.

Tiltd osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisjen tuomioistuinten tuomion tiytin-
toonpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tehtdvind ei siis ole antaa SMHV:lle tiytintdonpanoa koskevaa midrdysti.
SMHV:n on tehtivd johtopaditokset timin tuomion tuomiolauselman ja perus-
telujen perusteella. Kantajan vaatimusten toista osaa ei siten voida ottaa tutkit-
tavaksi (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform),
tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-34/00, Eurocool
Logistik GmbH v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002,
s. I1-683, 12 kohta).

Kumoamisvaatimus

Kantaja esittdd kaksi kanneperustetta. Ensimmiinen kanneperuste koskee siti,
ettd aikaisemman tavaramerkin kiytt6d koskevien todisteiden esittimistd kos-
kevia menettelyméirayksid on rikottu ja toinen kanneperuste siti, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.
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Ensimmaiinen kanneperuste, joka koskee sitd, ettid aikaisemman tavaramerkin
kiyttod koskevien todisteiden esittimistd koskevia menettelymairiyksia on
rikottu

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt ottaa huomioon 24.3.1999
esitetyt ylimdirdiset todisteet, koska niilli tiydennettiin jo esitettyji todisteita,
muun muassa kantajana olevan yrityksen johtajan tekemii ilmoitusta. Kantaja
katsoo vastanneensa hakijan esittdmiin viitteisiin esittamalld ylimadriisid asia-
kirjoja.

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 1 kohtaa, koska se ei hyviksynyt todisteena aikaisemman tavara-
merkin kédytostd niitd asiakirjoja, jotka oli esitetty aikaisemman tavaramerkin
kdytdn todistamista varten samanaikaisesti kiynnissi olleen viitemenettelyn
B 10845 yhteydessd. Niin ollen kantaja on sitd mieltd, ettd jos SMHV katsoo,
ettei ole asianmukaista, ettd nyt kisiteltiviind olevassa asiassa kiytetddn toisessa
samanaikaisesti vireilli olevassa asiassa esitettyja asiakirjoja, SMHV:n olisi
pitdnyt ilmoittaa tdstd, miki olisi mahdollistanut sen, ettd kantaja olisi voinut
vastata tdhdn lihettdmalld asetetussa miirdajassa lisdd todisteita aikaisemman
tavaramerkin kiytosti.

Alustavina huomautuksina SMHYV katsoo, etti ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen ei tarvitse nyt kisiteltdvind olevassa asiassa ratkaista sitd, onko
asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnén 1 kohdassa tarkoitetun masriajan padtyttya
mahdollista esittdd ylimdardisid todisteita aikaisemman tavaramerkin kiytostd,
koska vaikka kantaja olisikin todistanut, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on
tosiasiallisesti kédytetty tdlld tavaramerkilli varustettuihin tuotteisiin, silli ei olisi
ollut vaikutusta riidanalaisen paitoksen sisiltéon.
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Siind tapauksessa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin katsoisi,
ettd tdimi kysymys on ratkaistava, SMHYV esittii, ettd valituslautakunta on aivan
oikein katsonut, ettd osapuolten vilisessi menettelyssi ei voida esittdd ylimaa-
rdisid todisteita sen jilkeen, kun SMHV:n asettama miiriaika on paittynyt.

SMHYV viittdd, ettd asetuksen N:o 2868/95 22 sddnndn 1 kohdassa sididetiin
ehdottomasta mairiajasta, jonka perusteella ei voida hyviksyi sitd, ettd kantaja
esittdd ylimaariisid todisteita aikaisemman tavaramerkin kaytostd sen mairiajan
aikana, joka sille on asetettu niihin huomautuksiin vastaamista varten, jotka
hakija on esittdnyt todisteista, jotka kantaja toimitti miiriajassa, jonka SMHV
asetti timédn sddnnén nojalla.

Lopuksi SMHYV katsoo, ettd kantaja on tulkinnut viirin riidanalaisen paitoksen
23 kohdassa esitettyjd valituslautakunnan perusteluita ja ettd valituslautakunta
on ottanut huomioon viitemenettelyssi B 10845 esitetyt todisteet.

Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, etti silli seikalla, ettid valituslautakunta ei ole ottanut
huomioon kantajan myéhissi esittimii todisteita, voi olla vaikutuksia kyseisten
tavaramerkkien vilisen sekaannusvaaran arviointiin. Niin ollen kantajalla on
oikeussuojaintressi siithen, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee
tdimén kanneperusteen yhteydessd, onko timi valituslautakunnan kannanotto
piteva.

Ensiksi on todettava asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén 1 kohdasta, ettd siind
saddetddn, ettd jos vditteentekijin on todistettava tavaramerkin kiytts, SMHV
pyytdd viitteentekijdd toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa miirdajan
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kuluessa. Tdmén sidannoksen mukaisesti, kun siti luetaan yhdessd asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan kanssa, siitd, ettdi SMHV:n asettamassa miii-
rdajassa ei ole toimitettu todisteita tavaramerkin kiytostd, seuraa, ettd viite
hylatdéin, Koska kyseisessd sddnndssi siidetty miidrdaika on siten ehdoton,
SMHV ei voi ottaa huomioon my6hassi esitettyjd todisteita.

Nyt kisiteltdvind olevassa asiassa kantaja esitti asiakirjoja sen jilkeen, kun
SMHV:n asetuksen N:o 2868/95 22 sidinnén 1 kohdan perusteella asettama
madrdaika oli padttynyt. Siitd seikasta, ettd hakija on kantajan tavaramerkin
kdytostd esittdmistd todisteista esittimissdin huomautuksissa kiistinyt ndma
todisteet, ei voi olla seurauksena, ettd timad midrdaika alkaa alusta ja ettd kantaja
voi tdydentidd sitd tavaramerkin kdyttdd koskevaa todistusaineistoa, jonka se
esitti SMHV:n asettamassa médirdajassa. Niin ollen SMHV:n piti ottaa huo-
mioon vain ne asiakirjat, jotka oli toimitettu nimenomaisesti aikaisemman
tavaramerkin kdyttod koskevan todistusaineiston esittimiseksi asetetussa mé-
rdajassa.

Edelld mainitusta seuraa, ettd ylim#irdisid todisteita, jotka kantaja esitti ase-
tuksen N:o 2868/95 22 sidnnon 1 kohdassa tarkoitetun méiriajan padttymisen
jalkeen, ei pitdnyt hyviksyi.

Toiseksi on todettava sen kiytinnén pitevyydesti, jossa viitataan toisen asian
yhteydessa esitettyihin asiakirjoihin, etti jos sen, joka on tehnyt viitteen yhteisén
tavaramerkkid koskevaa hakemusta vastaan, on jo pitinyt ensimmiisen menet-
telyn aikana esittdd todisteet siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on kéytetty,
on mahdollista viitata timdn ensimmdiisen menettelyn yhteydessi SMHV:lle

toimitettuihin asiakirjoihin, jos viitteentekijd pyydetdin uudestaan todistamaan
kyseisen aikaisemman tavaramerkin kaytto.

Téssd tapauksessa asiaan liittyvistd asiakirjoista ilmenee, etti toisin kuin kantaja
véittdd, SMHYV teki padtoksensd ottaen huomioon asiakirjat, jotka kantaja oli
esittédnyt 24.7.1988 asiassa B 10845. Asiassa B 11371 ja ennen 15.9.1998, jolloin
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kdyttod koskevien todisteiden esittimiselle asetettu misriaika padttyi, kantaja
viittasi 6.8.1998 pdivityssi ilmoituksessa nimenomaisesti asiassa B 10845 esi-
tettyihin asiakirjoihin. Téstd hetkestd lihtien nimai asiakirjat olivat my6s asiaa
B 11371 koskevia asiakirjoja. Niin ollen ne tutkittiin ensin viiteosastossa ja
sitten valituslautakunnassa. Valituslautakunta totesi, ettd asiasta B 11371 puut-

tuneita todisteita ei ollut esitetty asiassa B 10845 (ks. riidanalaisen padtoksen
23 kohta).

Kaiken edelld mainitun perusteella timi kanneperuste hylatdin.

Toinen kanneperuste, joka koskee siti, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asianosaisten viitteet ja niiden perustelut

Kantaja esittdd ensin, ettd kyseisten tavaroiden ja palveluiden vertailun osalta
nidmd tavarat ja palvelut ovat osittain tdysin samat ja ne ovat samankaltaiset.
Téltd osin kantaja viittdd, ettd riidanalaisessa pidtoksessi ei sovellettu asian-
mukaisella tavalla periaatetta, jonka mukaan mitd enemmin tuotteet ja palvelut
muistuttavat toisiaan, sitd enemmain on keskeniin ristiriidassa olevien merkkien
poikettava toisistaan, jotta sekaannusta ei syntyisi.

Toiseksi kyseisten merkkien vertailun osalta kantaja katsoo, etti aikaisemman
tavaramerkin kuviollinen osa on luonteensa vuoksi toissijainen suhteessa merkin
sanalliseen osaan ILS. Lisdksi kantaja katsoo, ettd riidanalaisessa paitoksessd ei
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ole otettu huomioon sitd seikkaa, ettd merkkeji vertailtaessa vertailu on syyti
tehdd keskimidriisen tarkkaavaisen kuluttajan nikokulmasta, joka tavallisesti
havaitsee tavaramerkit yhden toisensa jilkeen eiki samanaikaisesti ja joka ei pyri
tutkimaan tavaramerkkien eroavaisuuksia perusteellisesti.

Siltd osin kuin on kyse kyseisten merkkien lausuntatavan arvioinnista, kantaja
viittdd, ettd englannin kielen merkitys Saksassa kasvaa jatkuvasti ja etti kyseisen
tavaramerkin rekisterdintihakemus on periisin englanninkieliseltd alueelta.
Niinpd kantaja viittdd, ettd tavaramerkki, jonka rekisterdinti on haettu, lau-
sutaan englanniksi samalla tavalla kuin aikaisempi tavaramerkki saksaksi.

Koska tavarat ja palvelut ovat hyvin samankaltaiset, kantaja viittda, ettd alku-
kirjainten vililld oleva pieni ero ei ole riittivd sekaantumisvaaran vilttimiseksi.

SMHV katsoo, ettd sekaannusvaaran arviointi on monitahoinen tehtiva, joka
edellyttdd tiettyd harkintavaltaa. Lisiksi SMHV muistuttaa, ettid yhteisdjen tuo-
mioistuin on tuonut esiin yleisid periaatteita, joiden avulla, jos niitd sovelletaan
oikein, voidaan vilttdd mielivaltaisia johtopditoksid ja nostaa yhdenmukaista-
misen tasoa sekaannusvaaraa arvioitaessa. SMHV:n mukaan valituslautakunta
on riidan kohteena olevien tavaramerkkien sekaannusvaarasta tekemissiin
arvioinnissa noudattanut yhteisGjen tuomioistuimen esiintuomia yleisid peri-
aatteita.

Ensiksi on todettava tavaroiden ja palveluiden vertailun osalta, ettd se, miti
valituslautakunta on todennut keskeniin ristiriidassa olevilla tavaramerkeilld
varustettujen tavaroiden ja palveluiden samanlaisuudesta ja samankaltaisuudesta
pitdd paikkansa.
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Toiseksi merkkien vertailun osalta SMHV viittdd, ettd valituslautakunta on
aivan oikein katsonut, etti nimi kaksi merkkii ovat ulkoasun ja lausuntatavan
osalta erilaiset seuraavista syisti:

— eroavaisuus on merkkien ensimmadisessi kirjaimessa, joka on kummankin
merkin ainoa vokaali

— keskendidn ristiriidassa olevat merkit ovat vain kolmen kirjaimen muodos-
tavia lyhenteitid

— aikaisemmassa tavaramerkissi on kuvio.

Lisiksi SMHYV kiistd4 sen, miti kantaja on todennut hakemuksessa tarkoitettua
tavaramerkkid vastaavan lyhenteen lausuntatavasta englanniksi, ja toteaa, etti
siind tapauksessa molemmat merkit tulisi lausua englanniksi, ja siten erilainen
lausuntatapa silyisi.

Merkityssisdltojen vertailun osalta SMHYV katsoo, ettei sitd voida tehdd, koska
kyseessd olevat merkit eivit viliti mitiin saksankielistd viestis.

Kolmanneksi sekaannusvaaran osalta SMHYV korostaa, ettd kuten riidanalaisessa
pddtoksessd on tdsmennetty, kyseiset merkit eivit ole riittdvin samankaltaisia
aiheuttaakseen sekaannuksen keskivertokuluttajan mielessd, ja ettd riidan-
alaisessa pddtOksessd on otettu huomioon merkkien samankaltaisuuden seki
tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden vilisen keskindisen riippuvuuden
periaate.
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Yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lihentimisestd 21 piivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka normatiiviselta
sisdll6ltddn on pédasiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta normatiiviselta sisillgltdsn, tulkintaa koskevasta yhteiséjen tuo-
mioistuimen oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd sekaannusvaara on olemassa, jos
yleisd saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yri-
tyksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskeniin sidoksissa olevista yrityksisti
(asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 29 kohta ja asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 2.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,
17 kohta).

Tdmén saman oikeuskidytinnon mukaan yleisén keskuudessa mahdollisesti ole-
vaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava
kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittiistapauksessa (asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia
Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schubfabrik Meyer, tuomion 18 kohta
ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861,
40 kohta).

Tdmd sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien teki-
joiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankal-
taisuutta ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, jonka ne
kattavat. Niinpd tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen vihiisen
samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittiavi samankaltaisuus
ja pdinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 19 kohta). Naiden tekijéiden keskindinen riippuvuus on ilmaistu
asetuksen N:o 40/94 seitseminnessi perustelukappaleessa, jonka mukaan on
vilttimatontd médritelld samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan,
jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitd, kuinka hyvin tavara-
merkki tunnetaan markkinoilla, sekd samankaltaisuuden asteesta yhtiiltd tava-
ramerkin ja merkin vililld ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen vililla.
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Lisdksi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on ratkaisevaa se, miten keski-
vertokuluttaja kisittdd kyseessd olevia tavaroita tai palveluja koskevat tavara-
merkit. Yleensd keskivertokuluttaja kisittd4 tavaramerkin kokonaisuutena eiki
ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion
23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tissi
kokonaisarvioinnissa kyseessi olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan
olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.
Toisaalta on otettava huomioon se, etti keskivertokuluttajalla on ainoastaan
harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hinen on tur-
vauduttava niistd saamaansa epétiydelliseen muistikuvaan. On my®&s syyté ottaa
huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseis-

ten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 26 kohta).

Sen vuoksi, ettd kyseessd olevat tavarat ja palvelut (oppikirjat ja opetukseen
tarkoitetut painotuotteet, nimittiin opiskelijoiden tyokirjat, luettelot, opettajan
kisikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opis-
kelevat englantia vieraana kieleni sekid koulutuspalvelut, nimittdin englannin
kielen koulutuksen tarjoaminen) ovat luonteeltaan tavanomaiseen kulutukseen
tarkoitettuja ja ettd aikaisempi tavaramerkki, jonka vuoksi viite tehtiin, on
rekisterdity ja suojattu Saksassa, timin jasenvaltion keskivertokuluttajat muo-
dostavat nyt kisiteltivind olevassa asiassa kohdeyleisén, jonka kannalta
sekaannusvaaraa on arvioitava.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja edelld
todettujen seikkojen valossa on syyti vertailla yhtiiltd kyseessd olevia tavaroita
ja palveluja ja toisaalta keskendin ristiriidassa olevia merkkejs.

Siltd osin kuin ensin on kyse tavaroiden ja palveluiden vertailusta on aluksi
muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan siini
tapauksessa, ettd viitteentekiji todistaa aikaisemman tavaramerkin kiytén
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ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten tavaramerkki
on rekisteroity, tdtd tavaramerkkid pidetddn viitteen tutkimisessa rekisterdityna
ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Timin sdinnéksen mukai-
sesti nyt késiteltdvdni olevassa asiassa kyseessi olevilla tavaramerkeilld tarkoi-
tettujen tavaroiden ja palveluiden vertailun yhteydessid on otettava huomioon
ainoastaan aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetut palvelut, joiden osalta
valituslautakunta on katsonut, ettd todisteet kiytdstdi on esitetty, eli “eti-
opetuksen kehittdmiseen ja jirjestdmiseen” liittyvit palvelut.

Seuraavaksi on todettava, ettd yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskiytinnon
mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava
huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen viliseen suhteeseen liittyvit
merkitykselliset tekijdt. Néihin tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja pal-
velujen luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat seki se, ovatko ne keskendin kil-
pailevia vai toisiaan tdydentdvid (em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

Riidanalaisen pddtoksen 25 kohdassa valituslautakunta vahvistaa viiteosaston
kyseisten tavaroiden ja palveluiden vertailusta tekemin pidtelmin, jonka
mukaan “etdopetuksen kehittimiseen ja jirjestdimiseen” liittyvit, aikaisemman
tavaramerkin kattamat palvelut ovat tdysin samat kuin “koulutuspalvelut,
nimittdin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen”, samankaltaiset kuin *op-
pikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittiin opiskelijoiden tyokir-
jat, luettelot, opettajan kisikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset
opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielend” ja erilaiset kuin
“teknisen neuvonnan tarjoaminen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitimisen
yhteydessa”.

Ensimmadiseksi “etdopetuksen kehittdmiseen ja jirjestdmiseen” liittyvit, aikai-
semman tavaramerkin koulutuspalveluina kattamat palvelut sisiltyvit siihen
yleiseen luokkaan, jota “koulutuspalveluita, nimittdin englannin kielen koulu-
tuksen tarjoamista” koskevassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetaan. Niin
ollen valituslautakunta on aivan oikein katsonut, ettd kyseiset palvelut ovat
samat.
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Toiseksi valituslautakunta katsoo, ettd “etiopetuksen kehittimiseen ja jarjesti-
miseen” liittyvit, aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut ovat samankal-
taiset kuin hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat ”oppikirjat ja
opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittdin opiskelijoiden tyokirjat, luettelot,
opettajan kisikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille,
jotka opiskelevat englantia vieraana kieleni”.

On todettava, ettd “etdopetuksen kehittimiseen ja jérjestimiseen” liittyvien
palveluiden jérjestimisessad on tarpeellista ja tavallista, ettd kiytetidn ”oppikir-
joja ja opetukseen tarkoitettuja painotuotteita, nimittdin opiskelijoiden tyokir-
joja, luetteloita, opettajan kisikirjoja, painettuja opetusoppaita, -kaavioita ja
-kirjasia opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kieleni”. Kaiken-
tyyppistd opetusta tarjoavat yritykset antavat usein oppilaille edelld mainitut
tavarat opetusta tukevana aineistona.

Néin ollen koska kyseisten tavaroiden ja palveluiden kiyttotarkoitukset liittyvit
laheisesti toisiinsa ja koska ndmai tavarat ovat luonteeltaan palveluita tdydenti-
vid, valituslautakunta on aivan oikein katsonut, etti nimi tavarat ja palvelut
ovat samankaltaiset.

Siltd osin kuin kolmanneksi on kyse aikaisemman tavaramerkin kattamista pal-
veluista, jotka liittyvit “etdopetuksen kehittimiseen ja jirjestimiseen” ja hake-
muksessa tarkoitetulla tavaramerkilld tarkoitetuista palveluista, jotka liittyvit
“teknisen neuvonnan tarjoamiseen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitimisen
yhteydessd”, valituslautakunta on vain todennut ilman mitiin perusteluita, ettd
kyseessd olevat palvelut ovat erilaiset (riidanalaisen paitoksen 25 kohta). On
kuitenkin todettava, ettd tilld toteamuksella voi olla seurauksia nyt kisiteltdvini
olevassa asiassa eli ettd tavaramerkki rekisterdiddin osittain kyseessd olevien
palvelujen osalta, jos kaikki muut edellytykset, jotka on otettava huomioon
arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa, tiyttyvit.
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Niissd olosuhteissa on todettava, ettd valituslautakunta ei ole noudattanut vel-
vollisuutta, joka sille kuuluu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaisesti ja jonka
sanamuodon mukaan "virasto perustelee pAdtdksensi”.

Lisdksi on muistutettava siiti, ettd padtdksen adressaatille vastainen padtos on
perusteltava niin, ettd paatoksen adressaatti saa tarvittavat tiedot arvioidakseen,
onko pddtds asianmukainen ja ettd yhteisdjen tuomioistuimet voivat tutkia sen
laillisuuden. Tamén vuoksi perustelujen puuttuminen tai riittdmirtdmyys, jotka
estdvit tuomioistuinvalvonnan, ovat oikeusjérjestyksen perusteisiin pohjautuvia
perusteita, jotka yhteisdjen tuomioistuimet voivat ja jotka niiden pitdd tutkia
viran puolesta (asia 18/57, Nold v. korkea viranomainen, tuomio 20.3.1959,
Kok. 1959, s. 89 ja asia C-166/95 P, komissio v. Daffix, tuomio 20.2.1997,
Kok. 1997, s. 1-983, 23 ja 24 kohta).

Niin ollen riidanalainen péitds on kumottava olennaisten menettelymisriysten
rikkomisen vuoksi siltd osin kuin siind todetaan, etti aikaisemman tavaramerkin
kattamat, “etdopetuksen kehittdmiseen ja jirjestimiseen” liittyvit palvelut ja
hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat palvelut, jotka Hittyvit tek-
nisen neuvonnan tarjoamiseen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitdmisen
yhteydessd”, ovat erilaiset.

Nidin ollen sekaannusvaaran olemassaolosta tehtiivissi kokonaisarvioinnissa on
otettava huomioon vain se, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat, “eti-
opetuksen kehittdmiseen ja jdrjestdmiseen” liittyvit palvelut ja hakemuksessa
tarkoitetulla tavaramerkilld tarkoitetut “koulutuspalvelut, nimittiin englannin
kielen koulutuksen tarjoaminen” ovat samat ja se, etti edelli mainitut “eti-
opetuksen kehittimiseen ja jdrjestdmiseen” liittyvit palvelut ja ”oppikirjat ja
opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittiin opiskelijoiden tyokirjat, luettelot,
opettajan kasikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille,
jotka opiskelevat englantia vieraana kieleni”, joita hakemuksessa tarkoitetulla
tavaramerkilld tarkoitetaan, ovat samat.
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Toiseksi, siltd osin kuin on kyse merkkien vertailusta, on todettava, ettd yhtei-
sdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa koskevan
kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd synty-
vdidn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Lisiksi yhteistjen tuomioistuin on kat-
sonut, ettei voida poissulkea siti, ettd sekaannusvaara voi syntyi jo sen vuoksi,
ettd tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. tilt4d osin em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta). Nyt kisiteltdvini olevassa asiassa kes-
kenian ristiriidassa olevia merkkejd on siis vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja
merkityssisillon kannalta.

Siltd osin kuin ensin on kyse ulkoasun vertailusta, arviointi on tehtdvi niiden
kahden seuraavan merkin vililla:

ELS

Aikaisempi tavaramerkki Hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki

Aikaisempi tavaramerkki muodostuu kuviomerkistd, johon kuuluu valkoisilla
kirjaimilla painettu lyhenne ILS, jonka ensimmiinen kirjain on painettu pienelld
kirjaimella, kun taas kaksi muuta kirjainta on painettu isoilla kirjaimilla, Nama
kolme kirjainta ovat saman kokoiset ja ne on sijoitettu mustalle pohjalle valko-
reunaiseen, suorakaiteen muotoiseen kehykseen. Hakemuksessa tarkoitettu
tavaramerkki muodostuu nimityksesti ELS.
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SMHYV katsoo, ettd alkukirjaimessa, joka on ainoa vokaali pelkistddn kolmesta
kirjaimesta muodostuvassa merkissi, oleva erilaisuus on huomattava ja etti
aikaisemman tavaramerkin kuvio vahvistaa titi havaintoa.

Yhtidltd on todettava, ettd keskendin ristiriidassa olevien merkkien nimitykset
ovat samanpituisia eli kolmen kirjaimen lyhenteitd. Ndiden merkkien ainoa eri-
laisuus on alkukirjaimessa: aikaisemmassa tavaramerkissid »i” ja hakemuksessa
tarkoitetussa tavaramerkissd “E”. Molempien lyhenteiden seuraavat kirjaimet
”L” ja ”S” ovat samassa jérjestyksessd ja samoilla paikoilla. Siiti, ettd kolmesta
kirjaimesta kaksi ovat yhteneviisid ja samassa jarjestyksessi, johtuu, ettd vain
yhden kirjaimen ero ei aiheuta ulkoasussa merkittivii eroa.

Toisaalta aikaisemmassa merkissd oleva kuvio ei aiheuta merkkien vilille
ulkoasuun liittyviaa erilaisuutta. Yhteiséjen tuomioistuimen esiintuomaa ja edelld
62 kohdassa toistettua periaatetta soveltaen merkkien vertailun yhteydessi on
otettava huomioon erityisesti ndiden merkkien hallitsevat osat. Nyt kisiteltdvina
olevassa asiassa on kuitenkin ilmeisti, ettd kuvio on toissijainen aikaisemman
merkin hallitsevaan osaan eli nimitykseen ILS nihden.

Téstd seuraa, ettd aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksessa tarkoitetun
tavaramerkin vililld on ulkoasuun liittyvad samankaltaisuutta.

Siltd osin kuin seuraavaksi on kyse lausuntatapojen vertailusta valituslautakunta
toteaa, ettd koska ensimmiiset kirjaimet ovat erilaiset tavaramerkit voidaan
saksan kielelld erottaa joko dinnettiessd lyhenne yhtend kirjainsanana tai
tavattaessa kyseinen lyhenne (riidanalaisen piitoksen 29 kohta). Kantaja viittis,
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ettd hakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkii vastaava lyhenne lausutaan eng-
lannin kielelld samalla tavalla kuin aikaisempi tavaramerkki lausutaan saksan
kielelld. SMHYV kiistdd timdn perustelun ja toteaa, ettd lausuntatapaa koskeva
ero sdilyy, jos molemmat kyseessi olevat lyhenteet lausutaan englanniksi.

Aluksi on todettava, ettd silli, lausutaanko kyseiset lyhenteet yhtens kirjainsa-
nana vai jokainen kirjain erikseen, ei ole merkitysti vertailtaessa niiden lausun-
tatapaa.

Kyseisten lyhenteiden lausumisesta kohdeyleison kielells eli saksaksi, on todet-
tava, ettd vokaaliddnteet ”E” ja ”I” lausutaan hyvin samankaltaisella tavalla ja
ettd molemmissa merkeissd olevat konsonanttidinteet ”L” ja ”S” lausutaan
tdysin samalla tavalla.

Toisaalta sen méirittelemistd varten, miten kohdeyleisé kisittdd merkkien lau-
suntatavan, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat ja kunkin
tapauksen erityiset olosuhteet. Tiltd osin voidaan ajatella, etti kohdeyleis6d
ldhestytddn tarkoituksena tarjota englannin kielen opetusta siten, ettd hake-
muksessa tarkoitettu tavaramerkki lausutaan kiyttien englanninkielistd lausun-
tatapaa, joka on sitd paitsi sama kuin aikaisemman tavaramerkin lausuntatapa
saksan kielelld. Néin ollen kielitaidosta riippumatta kohdeyleis6, joka ei tieda,
ettd hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki on lausuttu englanniksi, saattaa
sekoittaa sen aikaisemman tavaramerkin kanssa.

Niin ollen haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin lausuntatavat ovat
samankaltaiset.
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Lopuksi todettakoon, kuten SMHV on aivan oikein katsonut, ettd nyt kisitel-
tdvdnd olevassa asiassa keskendin ristiriidassa olevien tavaramerkkien merki-
tyssisdllon vertailu ei ole mahdollista, koska merkit eivit merkitse mitiin
kohdeyleison kielelli eli saksaksi.

Niin ollen kun otetaan huomioon yhtiilti se, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld
tarkoitetut “etdopetuksen kehittdmiseen ja jirjestimiseen” liittyvit palvelut ja
haetulla tavaramerkilld tarkoitetut “koulutuspalvelut, nimittiin englannin kielen
koulutuksen tarjoaminen” ovat samat, ja se, etti edelld mainitut “etiopetuksen
kehittimiseen ja jirjestimiseen” liittyvit palvelut ja haetun tavaramerkin katta-
mat “oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittiin opiskelijoiden
tyokirjat, luettelot, opettajan kisikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kir-
jaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kieleni” ovat saman-
kaltaiset, ja toisaalta se, ettd kyseiset merkit ovat samankaltaiset, niiden viliset

eroavaisuudet eivét riitd poissulkemaan sekaannusvaaraa kohdeyleison tekemissi
havainnoissa.

Sekaannusvaarasta tehtdvin kokonaisarvioinnin yhteydessi se seikka, etti
kyseisia koulutuspalveluita ei suoriteta piivittdin tai viikoittain (riidanalaisen
pditoksen 31 kohta) lisdd sitd mahdollisuutta, ettd kohdeyleiss johdetaan har-
haan sen epitdsmallisen muistikuvan takia, joka silli on tavaramerkkien ulko-
asusta. Taltd osin on muistutettava, ettd kohdeyleissn on turvauduttava
tavaramerkeistd saamaansa epitiydelliseen muistikuvaan (ks. edelli 47 kohta).

Eri seikkojen keskindisen riippuvuuden periaatteen soveltaminen vahvistaa
timdn johtopadtoksen. Sekaannusvaara voi olla olemassa siitd huolimatta, etti
tavaramerkit eivit ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka
ndmd tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia (ks. em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 21 kohta). Kuten on jo todettu, nyt kisiteltdvina
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olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin kattamat etiopetuksen kehittimi-
seen ja jarjestdmiseen” liittyvit palvelut ovat samat kuin yhteisén tavaramerkkii
koskevassa hakemuksessa tarkoitetut “koulutuspalvelut, nimittiin englannin
kielen koulutuksen tarjoaminen”. T#std samanlaisuudesta seuraa, etti kyseessd
olevien tavaramerkkien viliset erot heikentyvit sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa.

Kaikesta edelld todetusta seuraa, ettd valituslautakunta on virheellisesti todennut,
ettei kyseisten tavaramerkkien vililli ole sekaannusvaaraa ja etti valituslauta-
kunta on siten rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Téstd seuraa, ettd riidanalainen pdidtés on kumottava silti osin kuin siind
arvioidaan sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vililla sikali kuin tdmi aikaisempi tavaramerkki koskee palveluita, jotka kuu-
luvat luokkaan 41 etiopetuksen kehittdminen ja jarjestiminen” ja joiden osalta
on osoitettu, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasiallisesti kiytetty.

Oikeudenkayntikulut

Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ty6jirjestyksen 87 artiklan
3 kohdan mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi maidriti oikeu-
denkdyntikulut jaettaviksi, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi. Koska kanne on nyt kisiteltivini
olevassa asiassa hyviksytty vain osittain, asiaan liittyvien seikkojen perusteella
on kohtuullista ratkaista asia siten, etti vastaaja vastaa omista oikeuden-
kédyntikuluistaan ja korvaa kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkiyntikuluista.
Kantaja vastaa yhdestd kolmasosasta omista oikeudenkiyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Sisdamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen
valituslautakunnan 18.10.2000 tekemi piitds (asia R 074/2000-3) kumo-
taan siltd osin kuin se koskee keskeniin ristiriidassa olevien tavaramerkkien
sekaannusvaaran arviointia.

2) Kanne hylitdan muilta osin.

3) Vastaaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan ja kahdesta kolmasosasta
kantajalle aiheutuncista oikeudenkiyntikuluista. Kantaja vastaa yhdesti
kolmasosasta omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 23 piivini lokakuuta 2002.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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