TUOMIO 30.6.2004 — ASIA T-186/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)

30 piivina kesikuuta 2004

Asiassa T-186/02,

BMI Bertollo Srl, kotipaikka Pianezze San Lorenzo (Italia), edustajinaan asianajajat
F. Tedeschini, M. Pinnard, P. Santer, V. Corbeddu ja M. Bertuccelli, prosessiosoite
Luxemburgissa, .

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehen#in O, Montalto,

vastaajana,

jossa SMHV:n valituslautakunnassa kiydyn menettelyn vastapuolena ja véliintulijana
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* QOikeudenkiyntikieli: italia.
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Diesel SpA, kotipaikka Molvena (Italia), edustajinaan asianajajat G. Bozzola ja
C. Bellomunno,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
19.3.2002 tekemistd pagtoksestd (asia R 525/2001-3), joka koskee BMI Bertollo Stl:n
ja Diesel SpA:n vilistd viitemenettely,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekdi tuomarit V. Tiili ja
M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.6.2002 jitetyn
kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.11.2002 jitetyn
vastineen,

ottaen huomioon viliintulija Diesel SpA:n ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
meen 31.10.2002 jattimén vastineen,

pidettyddn asiassa istunnon 4.2.2004,

II - 1891



TUOMIO 30.6.2004 — ASIA T-186/02

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

BMI Bertollo Stl jatti 17.7.1998 siséimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) 17.7.1998 yhteison tavaramerkin rekisteréintid koskevan
hakemuksen yhteison tavaramerkistd 20 péividnd joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena
kuin se on muutettuna,

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty merkki, joka hakemuk-
seen siséltyvin vérien kuvauksen mukaan on punainen:

Tavarat, joita varten merkin rekisterdimisti haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien rekisterimistd varten
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokltuksen luokkiin 7, 11 ja 21 ja ovat seuraavien
médrittelyjen mukaisia:

— Iuokka 7: "Silitysraudat”
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— luokka 11: "Silitysraudan kuumavesisdilitt (ei koneet eikd koneen osat)”

— luokka 21: "Silityspoydat”.

Kyseinen hakemus julkaistiin 12.7.1999 Yhteison tavaramerkkilehden numerossa
55/99.

Diesel SpA -niminen yhti6 teki 7.10.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla
viitteen sitd vastaan, etti kyseinen merkki rekisterditiisiin yhteisén tavaramerkiksi,
Viiite esitettiin kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta,
Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun perusteeseen. Viite perustui Italiassa 23.8.1996 rekisterdityyn
kansalliseen tavaramerkkiin nro 686092, joka on tarkoitettu kaikkia edell mainitun
Nizzan sopimuksen luokkiin 1-42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, seki
toisaalta 27.4.1999 rekisterdityyn yhteisén tavaramerkkiin nro 743401, joka on
tarkoitettu kaikkia kyseisen sopimuksen luokkiin 11, 19, 20 ja 21 kuuluvia tavaroita
varten. Ndmé kaksi aikaisempaa tavaramerkkid (jéljempénd aikaisemmat tavara-
merkit) muodostuvat sanamerkistd DIESEL.

Viite perustui alla esitetyn mukaisesti osaan aikaisemmilla tavaramerkeilld
katetuista tavaroista ja palveluista:

— luokka 7: "Koneet ja tyostdkoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin);
kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvilineet,
muut kuin késikayttoiset; munanhautomakoneet”
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— luokka 11: ”Valaistus-, limmitys-, hoyrynkehitys-, keitto-, jadghdytys-, kuivatus-,
ilmastointi-, vesijohto- ja saniteettilaitteet”

— luokka 21: "Talous- ja keittiévilineet ja astiat (ei jalometalliset eikd jalometalli-
paillysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistus-
aineet; puhdistukseen kaytettivit tarvikkeet; terisvilla; raakalasi ja lasi
puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka
eivit sisélly muihin luokkiin”.

Viiteosasto hyviksyi viitteen 28.2.2001 tekemilldan pédtokselld ja evisi ndin ollen
haetun tavaramerkin rekisterdinnin silli perusteella, ettd Italiassa on sekaannusvaara
luokkiin 11 ja 21 kuuluvien tavaroiden osalta ja ettd mahdollista sekaannusta
arvioitaessa on merkkien korostuneen yhdennékodisyyden sekda merkkien ja
tavaroiden vilisen suhteen takia olemassa sekaannusvaara my0s kantajan silitys-
rautojen osalta, jotka ovat tietylld tavalla samankaltaisia viliintulijan tavaroiden
kanssa.

Kantaja teki 8.5.2001 viiteosaston padtoksestd asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
mukaisen valituksen SMHV:lle.

Kolmas valituslautakunta hylkisi valituksen 19.3.2002 tekemilldadn péatokselld
(jaljempén riidanalainen paatds). Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, ettd kun
otetaan huomioon aikaisempien tavaramerkkien ominaisluonne ja tavaramerkkien
vahva samankaltaisuus sekd se, etti kyseessd olevat tavarat ovat samoja tai
samankaltaisia, kohdeyleison keskuudessa on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. :
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Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettdi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#dtoksen

— hyviksyy yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen.

SMHYV vaatii, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenldiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— vahvistaa riidanalaisen pditoksen ja hylkdd tavaramerkin DIESELIT rekiste-

réintid koskevan hakemuksen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Kantaja luopui istunnossa vaatimustensa toisesta pidkohdasta, jolla pyrittiin sithen,
ettd haettu tavaramerkki mdéréttdisiin rekisteroitdviksi, ja ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuin merkitsi timén seikan istunnosta laadittuun péytakirjaan,

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa ennen kaikkea kolmeen kanneperusteeseen, jotka perustuvat
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen,
kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan virheelliseen soveltamiseen seki
toissijaisesti kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja viittid ensiksi, ettd toisin kuin valituslautakunta on todennut, aikaisemmat
tavaramerkit DIESEL eivét ole tavanomaista erottamiskykyisempid sentyyppisten
tavaroiden osalta, joita kyseiset tavaramerkit koskevat.
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Kantaja katsoo, etti vaikka yleiseen kielenkéyttéon kuuluvalla sanalla, kuten sanalla
diesel, ei vilttdmittd ole suoraa sanastollista yhteyttd tiettyjen tavaramerkilld
tarkoitettujen tavaroiden — esimerkiksi vaatteiden — kanssa, se voi siti vastoin
saada syntymédn merkityssisilléllisen tai sanastollisen yhteyden liittyessiin
tavaroihin, jotka kuuluvat muihin luokkiin, joita varten kyseinen merkki on myés
tarkoitettu, kuten esimerkiksi eri konetyyppeihin, silld sana diesel tarkoittaa myds
eréistd moottorityyppié. Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitényt arvioida
merkin DIESEL kuvailevuutta luokkiin 7, 11 ja 21 sisiltyvien tavaroiden osalta,
joihin kuuluvat muun muassa moottorit, kytkimet ja voimansiirtolaitteet, maanvil-
jelysvilineet seké valaistus-, limmitys-, hoyrynkehitys- ja vesijohtolaitteet, ja sen
olisi pitdnyt my6ntad, ettd ndiden tavaroiden osalta on olemassa sanastollinen yhteys
tai kuvaileva sivumerkitys.

Kantajan mukaan sanasta diesel muodostuvalla tavaramerkilli on siis koneista
koostuviin vilineisiin tai laitteisiin liittyessiin yleinen ja puhtaasti kuvaileva
sivamerkitys, joka tuo mieleen tdysin luonnollisen ja arkipdiviisen yhteyden
tavaroiden ja merkin vililld. Kuvaileva tavaramerkki on heikko tavaramerkki, jolia
on vihdisempi erottamiskyky ja ndin ollen heikompi suoja, kun se viitetysti
sekoitetaan toiseen tavaramerkkiin. Heikolla tavaramerkilld ei ennen kaikkea ole
yksinomaista ja tdydellistd suojaa, kun kyseessd olevaan merkkiin lisitisin jotain
sellaista, joka on muunnos tai muutos yleisessi kielenkiytdssid olevaan sanaan
verrattuna, kuten asia on nyt kyseessd olevan merkin DIESELIT osalta. Kantaja
viittaa kansalliseen oikeuskéytintoon, jonka mukaan heikot tavaramerkit ovat
merkkejd, jotka liittyvdt tavaroihin merkityssisillon osalta tai jotka muodostuvat
yleiseen kielenkéytt66n kuuluvista sanoista, joiden kiyttéén kukaan ei voi saada
tiydellistd yksinoikeutta. Kantaja toteaa, etti yhteisén tavaramerkin laajempi
soveltamisala tarkoittaa sité, ettii on vield ankarammin kiellettyé rekistersida yleisii
ja kuvailevia nimié ja merkkejd, jotka kuuluvat eri jisenvaltioissa kiytossd olevaan
sanastoon,

Kantaja lisdd, ettd asianomaisen yleisén osalta, joka muodostuu esimerkiksi
kotirouvista, jotka yleensd eiviit juuri ole perehtyneiti erityyppiin moottoreihin,
merkki DIESEL erilaisiin kotiin tarkoitettuihin vélineisiin ja koneisiin yhdistettyns
voi saada aikaan sellaisen kisityksen, ettdi merkki on puhtaasti kuvailevassa
yhteydessé tavaroihin,
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Kantaja toteaa, etti jotta tavaramerkki olisi vahva, kyseisen tavaramerkin ja niiden
sanojen vilills, jotka tarkoittavat tavaramerkilld tarkoitettuja tavaroita, ei saa olla
kuluttajien mielestd yhteyttd. Suojan saamiseksi tavaramerkki ei saa olla yhtenevii-
nen silld tarkoitetun tavaran yleisen kuvauksen kanssa eiké liioin sellaisen toisen
tavaran kuvauksen kanssa, jonka kuluttajat saattaisivat kuitenkin samaistaa tai
yhdistdd ensiksi mainittuun tavaraan.

Kantaja toteaa, ettd viite, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit DIESEL ovat
vahvoja tavaramerkkeji myds silloin, kun ne on yhdistetty tavaroihin, jotka voivat
luoda kohdeyleisossé sellaisen kisityksen, ettd kyseiset tavarat ja timén sanan
merkitys ovat yhteydessd toisiinsa, edellyttdd niin ollen tavarakohtaisesti tehtavid
vertailua, johon valituslautakunta on viitannut mutta jota se ei ole suorittanut.

Periaatteen esittiminen ilman selityksid tekee kuitenkin riidanalaisen padtoksen
pitemiittoméksi perustelujen puuttumisen takia. Kantaja toteaa, ettd sen on
mahdotonta yksil6idd perusteluja, joiden takia padtoksessd esitettyd periaatetta on
sovellettu, minki lisiksi on mahdotonta saada selville péttely, joka on johtanut
riildanalaiseen péitékseen.

Kantaja vetoaa toiseksi siihen, ettd haettu tavaramerkki ja aikaisemmat tavaramerkit
eiviit ole samankaltaisia lausuntatavan tai ulkoasun osalta.

Mit4 ensiksi tulee lausuntatavan vertailuun, merkilld DIESELIT voi ennen kaikkea
kohdeyleisén kannalta olla kaksi eri lausuntavaihtoehtoa (dieselit tai diselit). Kantaja
toteaa, ettd koska italian kielessd on mykkid #énteitd, kyseinen sana lausuttaisiin
italialaisesta tai anglosaksisesta déntdmisestd riippumatta kaikkien eri vaihtoehtojen
osalta tiysin eri tavalla kuin sana diesel. Jos haluttaisiin esittda kaikki ne mykét ja
ndkymittomit Hinteet, joita italian kielen kielioppi edellyttdd sanaa diesel
dannettdessd, kyseinen sana olisi kirjoitettava “diisel”, kun taas sana dieselit olisi
kirjoitettava "diéselit”.
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Kantaja huomauttaa ulkoasun vertailun osalta, etti aikaisemmat tavaramerkit
esitetddn yksinkertaisilla ja tavanomaisilla kirjasinmerkeilld (Times New Roman),
kun taas merkki DIESELIT esitetdén téysin toisenlaisilla kirjasimilla.

Kolmanneksi kantaja kiistd4 riidanalaisessa padtoksessd tehdyt tavaroiden viitettyi
samankaltaisuutta koskevat arviot.

Kantaja viittdd taltd osin, ettd ero silitysraudan kuumavesisiilion (ei kone eikd
koneen osa)” ja "hoyrynkehityslaitteiden” vililld, joista viimeksi mainittu on se
ryhmé, johon valituslautakunta on siséllyttinyt kantajan hakemalla tavaramerkilla
tarkoitetun tavaran, on ilmeinen, silld ensiksi mainittu ei tuota hoyryi, jos siti ei ole
yhdistetty tétd tarkoitusta varten suunniteltuun koneeseen.

Kantaja kiistdd myos sen, ettd "silityspoytd” yhdistetééin "talous- ja keittidvilineisiin
ja astioihin”, Samoin kantaja kiisti4 sen, etti silitysrauta ja silityspdytd ovat viitetysti
toisiaan tdydentdvid, silli tdmd ominaisuus ei ilmene silitysrautaa ja -poytid
ostettaessa, vaan ainoastaan niitd kiytettiessi.

Kantaja kiistdd lopuksi valituslautakunnan viitteen, jonka mukaan kuluttaja voisi
tulkita sanan dieselit siten, ettéd se on tavaramerkin DIESEL italiankielinen versio tai
sen "internet-versio”. Tietojenkisittelyyn liittyvit markkinat eivit erityisemmin
kosketa silitysrautojen tai kotitalousvilineiden kuluttajaa. Koska tavaramerkkien
DIESEL yleinen tunnettuus lisdksi koskee muita aloja kuin sitd, jota on tarkasteltu
kisiteltivina olevassa tapauksessa, eli urheilullista vaatetusta ja nuorisovaatetusta,
timé yleinen tunnettuus koskee niin ollen kuluttajaryhmids, joka ei missiin
tapauksessa ole yhtenevi yleisén sen osan kanssa, joka on kiinnostunut talous-
vélineistd,
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» SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kun otetaan
huomioon aikaisempien tavaramerkkien ominaislaatu ja niiden vahva samankaltai-
suus sekdi se, ettd kyseessd olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia,
kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara.

30 SMHYV katsoo, etti kyseessd olevat merkit DIESEL ja DIESELIT eivit ole lainkaan
kuvailevia kyseessd olevien tavaroiden osalta, jotka ovat samoja tai ainakin vahvasti
samankaltaisia. Aikaisemmat tavaramerkit DIESEL voitaisiin ndin ollen katsoa
kyseessi olevien tavaroiden osalta vahvoiksi tavaramerkeiksi.

a1 Viliintulija huomauttaa ensiksikin, ettd sen tavaramerkit ovat vuosien mittaan
tulleet maailmanlaajuisesti yleisesti tunnetuiksi rennon vaatetuksen (eli "casual’-
vaatetuksen) osalta. Kyseiset tavaramerkit on timén jlkeen ulotettu koskemaan
monia muita eri tavararyhmis, silli viliintulija on kasvattanut ja monipuolistanut
tuotantoaan. Viliintulija huomauttaa kuitenkin, ettd sen viite perustui kahteen
aikaisempaan rekisterdintiin eikd yleiseen tunnettuuteen, jonka se mainitsi
ainoastaan valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssd.

2 Mitd sitten tulee kohdeyleison mirittelyyn, viliintulijan mukaan kyse voi olla
erilaisista ihmisisti, ehki p#sosin naisista, mutta ei kuitenkaan yksinomaan
kotirouvista tai henkilbistd, jotka eivit tiedd mitddn moottoreista. On siis
poissuljettua, etti keskivertokuluttaja voisi ajatella silitysraudan, silitysraudan
kuumavesisdilion tai silityspdydidn ostaessaan, ettd nidmd tavarat on varustettu
diesel-moottorilla tai ettd ne toimivat polttoaineella. Koska lisaksi Internet on
levinnyt laajalle ja koska tavaramerkit DIESEL ovat yleisesti tunnettuja, suurin osa
ihmisisti voisi tulkita merkin DIESELIT pé#itteen "it” tavaramerkin DIESEL
Internet-versioksi. ' :
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Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa todetaan, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekister6idé, "jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara”, ja ettd timé sekaannusvaara "sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymistd”. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeilld
tarkoitetaan yhteisén tavaramerkkejd ja jésenvaltiossa rekisterdityji tavaramerkkej,
joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdintiha-
kemuksen tekopdivii.

Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskidytinnoén mukaan, joka koskee jisenvaltioiden
tavaramerkkilainsdddédnnon lihentimisesti 21 pdivind joulukuuta 1988 annetun
ensimméisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa,
sekd asetusta N:o 40/94 koskevan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskéytdnnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisd saattaa luulla,
ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksisti (asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v.
SMHYV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4359, 25 kohta).

Sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on
otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisia kyseisessd yksittiistapauksessa
(asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; edelld
34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edelld 34 kohdassa mainittu
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode,
tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta ja edelld 34 kohdassa mainittu asia
Fifties, tuomion 26 kohta).
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Témé kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keski-
niistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on
vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita -
varten nimi tavaramerkit on tarkoitettu. Niinp# kyseisten tavaroiden tai palvelujen
vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerk-
kien merkittivé samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld 34 kohdassa mainitut asiat
Canon, tuomion 17 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Kyseisten
tekijoiden keskindinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemdnnessd
perustelukappaleessa, jonka mukaan on vilttimétontd médritelld samankaltaisuuden
kiisite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista seikoista ja
erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, kiytdssi olevaan
tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden
asteesta yhtiiltd tavaramerkin ja merkin vililld ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai
palvelujen vililld (edelld 34 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

Oikeuskiytinnostd seuraa myds, ettéd sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd
erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (edelld 35 kohdassa mainittu asia
SABEL, tuomion 24 kohta ja edelli 34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion
18 kohta), miki on todettava joko tavaramerkkiin itseensi liittyvien ominaisuuksien
perusteella tai tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella (edelld 34 kohdassa
mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta; asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV
— Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 34 kohta ja
asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003,
Kok. 2003, s. 11-4625, 42 kohta).

Toisaalta silli, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmirtid tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa. Yleensd keskivertokuluttaja kisittdd tavaramerkin kokonaisuutena eiké
ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (edelld 35 kohdassa mainittu asia
SABEL, tuomion 23 kohta ja edelld 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 25 kohta). Tissd kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden
keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen, Lisaksi on otettava huomioon se, ettd keskivertoku-
luttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejs,
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vaan hidnen on turvauduttava siihen epétéydelliseen muistikuvaan, joka hinelld on
tavaramerkeistd. On myds syytd ottaa huomioon se, etti keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan
(edelld 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Késiteltdvini olevassa asiassa merkki DIESEL on rekisterdity Italiassa kansalliseksi
tavaramerkiksi kaikkia luokkiin 1-42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, ja se on
toisaalta rekisterdity SMHV:ssa yhteison tavaramerkiksi kaikkia luokkiin 11, 19, 20 ja
21 kuuluvia tavaroita varten. Tavarat, joita yhteisén tavaramerkkii koskevassa
hakemuksessa on tarkoitettu, kuuluvat luokkiin 7, 11 ja 21. Kun kyse on Iuokkiin 11
ja 21 kuuluvista tavaroista, sekaannusvaaran arvioimisen kannalta merkityksellisen
alueen muodostaa ndin ollen yhteis6 kokonaisuudessaan, ja kun kyse on luokkaan 7
kuuluvista tavaroista, merkityksellisen alueen muodostaa puolestaan Italia. Koska
kyseessi olevat tavarat ovat péivittdistavaroita, kohdeyleisoni on keskivertokuluttaja,
jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut seki kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen.

Edelld esitetyn perusteella on seuraavaksi siirryttivd vertailemaan asianomaisia
tavaroita sekd toisaalta kyseessd olevia merkkeji.

— Tavaroiden vertailu

Asianomaisten tavaroiden vertailun osalta on todettava, ettd yhteiséjen tuomiois-
tuimen oikeuskidytinnon mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden véliseen suhteeseen liittyvit
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merkitykselliset tekijat. Naihin tekijéihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen
luonne, kiyttotarkoitus, kiyttétavat sekd se, ovatko ne keskendin kilpailevia tai
toisiaan tiydentivid (edelld 34 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta).

On todettava, ettd koska viliintulija on Italiassa tekemdsséién tavaramerkkihake-
muksessa viitannut kaikkien luokkien nimikkeisiin, sen saama kansallinen
rekisterdinti kattaa kaikki tavarat, jotka voivat kuulua néihin luokkiin. Lisiksi sen
saama yhteisén tavaramerkin rekisterdinti kattaa kaikki tavarat, jotka voivat kuulua
yhteisotason rekisterdinnissi tarkoitettuihin luokkiin eli luokkiin 11, 19, 20 ja 21,
silla valiintulija on hakemuksessaan viitannut ndiden luokkien nimikkeisiin. Kyseessi
olevien tavaroiden on niin ollen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta katsottava
olevan samoja.

Niin ollen on piiteltivi — kuten valituslautakunta on tehnyt riidanalaisen
pidtoksen 16 kohdassa — ettd haetulla tavaramerkilld tarkoitetut tavarat ja
aikaisemmilla tavaramerkeilli katetut tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.

— Merkkien vertailu

Miti sitten tulee merkkien vertailuun, oikeuskiytinndsté ilmenee, ettd sekaannus-
vaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun,
Jausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavara-
merkeistd syntyvidn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti
tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edelld 35 kohdassa mainittu asia SABEL,
tuomion 23 kohta ja edelld 34 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 25 kohta).
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On siis tutkittava, onko kyseessd olevien merkkien samankaltaisuus riittdvin

merkittévi, jotta voidaan katsoa, ettd niiden vililld on sekaannusvaara. Alla esitetdin
ndami kaksi merkkid tdmén vertailun toteuttamiseksi:

DIESEL

aikaisemmat tavaramerkit haettu tavaramerkki (punainen)

Ulkoasun vertailun osalta on todettava, ettd merkki DIESEL sisiltyy haettuun
tavaramerkkiin DIESELIT kokonaisuudessaan. Viimeksi mainittu merkki sisilta
yliméardisen sanaosan aikaisempiin tavaramerkkeihin verrattuna, eli paitteen "it”,
Pelkéstddn se, ettd aikaisempiin tavaramerkkeihin lisitdéin péite ”it”, ei kuitenkaan
riitd poistamaan niiden kahden merkin ulkoasun samankaltaisuutta.

Kuten valituslautakunta ja viliintulija ovat liséiksi todenneet, haetun tavaramerkin
kuvio-osa on toisarvoinen. Se, etti sana dieselit esitetdéin graafisesti punaisilla
kirjasinmerkeilld, jotka ovat lihinnd arkipéiviisid ja tavanomaisia, ei johda siihen,
ettd kuluttajan huomio kiinnittyisi haetun tavaramerkin muihin kuvio-osiin kuin
niihin kirjaimiin, joista se muodostuu.

Valituslautakunta on niin ollen perustellusti katsonut, ettd kyseessi olevat merkit
ovat ulkoasun osalta samankaltaisia.
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Valituslautakunta on lausuntatapaa koskevan vertailun osalta todennut seuraavaa
(riidanalaisen paitoksen 23 kohta):

”— — yhteison tavaramerkin péte 'it’ ei muuta tavaramerkin DIESEL perusajatusta,
vaan viimeksi mainittu tavaramerkki on edelleen tunnistettavissa valittajan
tavaramerkin ytimend, On merkityksetntd, miten italialainen kuluttaja &éntdd
sanan diesel ('die’ vai 'di’); kyseinen sana siséltyy néihin kahteen merkkiin, ja néin
ollen lausuntatapa on sanan diesel déntidmisesti riippumatta joka tapauksessa sama.”

On todettava, ettd valituslautakunnan toteamus on oikea. Kuusi ensimmiistd
kirjainta (eli merkki DIESEL kokonaisuudessaan) ovat nimittdin yhteisid nille
kahdelle merkille, ja nimé kuusi ensimméistd kirjainta dénnetdin samalla tavalla,
niin Italiassa (luokan 7 osalta) kuin muualla yhteisossi. Padtteen "it” lisddminen
kantajan merkkiin ei niin ollen ole ratkaisevaa lausuntatavan vertailun osalta.

Niin ollen on todettava, etti kyseiset merkit ovat samankaltaisia lausuntatavan
osalta.

Miti sitten tulee kyseisten merkkien merkityssisillon vertailuun, on todettava, ettd
valituslautakunta ei ole varsinaisesti suorittanut téllaista vertailua, vaan se on
tyytynyt arvioimaan sanan diesel semanttista sisiltod. Valituslautakunta on télté osin
todennut, etti aikaisemmat tavaramerkit DIESEL ovat kyseessd olevista tavaroista
kilytettyind itsessian vahvoja tavaramerkkejd, silld niilli ei ole minkéénlaista
merkityssisillollistd yhteyttd niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu
(riidanalaisen p#itoksen 21 kohta).
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Valituslautakunta on ndin ollen hyviksynyt sen, ettd aikaisemmilla tavaramerkeilld
on pikemminkin vahva erottamiskyky. On otettava huomioon, ettd se, onko
tavaramerkilld vahva erottamiskyky, on todettava joko tavaramerkkiin itseensi
liittyvien ominaisuuksien tai tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella. Valitus-
lautakunta on késiteltdvind olevassa tapauksessa todennut tavaramerkkeihin
DIESEL itseensd liittyvien ominaisuuksien perusteella, etti kyseisilli tavaramerkeilld
on vahva erottamiskyky niiden tavaroiden osalta, joista esilli olevassa asiassa on
kyse.

Mitd sitten tulee kantajan viitteeseen, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitényt
arvioida merkin DIESEL kuvailevuutta Iuokkiin 7, 11 ja 21 sisdltyvien tavaroiden
osalta, joihin kuuluvat muun muassa moottorit, kytkimet ja voimansiirtolaitteet,
maanviljelysvilineet sekd valaistus-, lammitys-, hdyrynkehitys- ja vesijohtolaitteet,
SMHV:n ja viliintulijan tavoin on todettava, etti merkin DIESEL erottamiskykyé on
arvioitava niiden tavaroiden osalta, joihin viite perustuu.

On todettava, ettd kantajan tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat kuuluvat
kokonaisuudessaan aikaisemmilla tavaramerkeilld katettuihin tavaroihin. Nin ollen
riittdd, ettd erottamiskykyd arvioidaan ainoastaan silitysrautojen, silitysraudan
kuumavesisdiliiden ja silityspoytien osalta, joita varten kantaja on hakenut
tavaramerkin rekisterdinti, eiké ole tarpeen ottaa huomioon myés néihin luokkiin
kuuluvia muita tavaroita, joihin viliintulija on vedonnut, kuten "koneita” ja
"moottoreita (paitsi maa-ajoneuvoihin)”.

On todettava, ettd sana diesel, joka merkitsee polttoainetta tai moottorityyppid, ei
millddn tavalla kuvaile silitysrautoja, silitysraudan kuumavesisiilisitd ja silityspoytia.
Taltd osin on syytd yhtyd valituslautakunnan nikemykseen, jonka mukaan
tavaramerkit DIESEL ovat ndistd tavaroista kéytettyind jo itsess#in vahvoja
tavaramerkkeji ja jonka mukaan sekaannusvaara on niin ollen olemassa myds
silloin, kun niitd on muunneltu tai muutettu siten, ettd niiden keskeinen
ominaisluonne on jadnyt edelleen jiljelle.
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On kuitenkin todettava, ettd merkki DIESELIT voidaan katsoa merkin DIESEL
muunnelmaksi. Kuluttajan huomio nimittdin kiinnittyy merkissa DIESELIT olevaan
tunnistettavissa olevaan sanaan eli sanaan diesel, ja kuluttaja antaa néin ollen tille
merkille saman merkityssisillon kuin aikaisemmille tavaramerkeille, Témd pitdd
paikkansa niin Italiassa kuin koko yhteison alueella, Padtteen "it” lisd&minen ei riita
poistamaan merkityssisiltdjen samankaltaisuutta, koska sana diesel on hallitseva
merkissd DIESELIT. Kuten valituslautakunta on lisiksi riidanalaisen paétoksen
24 kohdassa perustellusti todennut, pastteen "it” lisddminen kantajan merkkiin voi
saada kuluttajien keskuudessa syntymiin ajatuksen ndiden kahden merkin vélisestd
yhteydests, silla merkki DIESELIT voidaan ymmértid merkin DIESEL italiankieli-
seksi versioksi.

Niin ollen on todettava, etti kyseiset merkit ovat samankaltaisia my6s merkityssi-
sdllon osalta.

Kaikki ndmi seikat huomioon ottaen on todettava, ettd kyseessd olevien
tavaramerkkien samankaltaisuus on riittévin merkittivid, jotta kohdeyleisé voi
luulla, etti kyseessi olevat tavarat ovat perdisin samasta yrityksesté tai mahdollisesti
taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksistd. Kyseisten tavaramerkkien vlilld on
niin ollen sekaannusvaara. :

Miti sitten tulee kantajan viitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta ei ole
perustellut niakemystiin, jonka mukaan aikaisemmilla tavaramerkeilld DIESEL on
vahva erottamiskyky, on riittavis todeta, ettd riidanalaisen paitoksen 21 kohdasta
ilmenee selvisti valituslautakunnan katsoneen, etté aikaisemmat tavaramerkit, joita
kaytetiin esilli olevassa asiassa kyseessé olevista tavaroista, ovat itsesséén vahvoja
tavaramerkkeji, silli niilld ei ole minka#nlaista valitontd tai vlillistd merkityssi-
sallollistd yhteyttd niiden tavaroiden kanssa, joita varten ne on tarkoitettu, miki on
téltd osin riittévé perustelu. ‘

II - 1908



61

62

63

64

BMI BERTOLLO v. SMHV — DIESEL (DIESELIT)

Kantajan viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti ottanut
huomioon tavaramerkkien DIESEL yleisen tunnettuuden tai niiden maineen, on
todettava, ettd riidanalaisen paidtoksen 12 kohdasta ilmenee seuraavaa:

”n

— — [viliintulijan] vaitteilld, jotka koskevat merkin maailmanlaajuista mainetta ja
jotka liittyvit sen todelliseen kiyttoon, ei ole merkitystd, koska mitdin niyttod
kiytostd ei ole esitetty ja koska hakija ei ole sitdi vaatinut [asetuksen N:o 40/94]
43 artiklan 2 kohdan mukaisesti eiki [viliintulija] itse ole liioin esittéinyt tillaista
ndytt6d oma-aloitteisesti. Sekaannusvaaran arviointi voi ndin ollen koskea
ainoastaan tavaramerkkid sellaisena kuin se on esitetty yhteison tavaramerkki
koskevassa hakemuksessa sekd toisaalta aikaisempaa tavaramerkkis, johon viite
perustuu.”

Niistd toteamuksista ilmenee selvisti, etti valituslautakunta ei ole ottanut
huomioon aikaisempien tavaramerkkien DIESEL mainetta eikd niiden yleisti
tunnettuutta. Kantajan viite on niin ollen virheellinen.

Kantajan ensimmiinen kanneperuste on kaiken edelld esitetyn perusteella hyléttiv.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja vdittdd, ettd viliintulija ei ole esittinyt mitdén todisteita aikaisempien
tavaramerkkien tosiasiallisesta kéytostd kyseessi oleviin luokkiin kuuluvien tavaroi-
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den osalta ja etté viite olisi pitinyt timin takia heti hyldtd. Tavaramerkin yleinen
tunnettuus rajoittuu nimittdin vaatetusalaan.

SMHYV toteaa, etti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan
aikaisemman yhteison tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynndsti toimitettava todisteet siitd, ettd tavaramerkkid on kiytetty. Asetuksen N:o
40/94 74 artiklan nojalll SMHV:n on rekisteréinnin hylkéémisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssé rajattava tutkimus seikkoihin, joihin osapuolet
ovat vedonneet, seki osapuolten esittdmiin vaatimuksiin. Kantaja ei kuitenkaan ole
esittinyt téllaista pyyntod. Oikeuskéytinnén mukaan ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin ei voi ottaa huomioon pyyntod, jota ei ole esitetty ja kisitelty
valituslautakunnassa. SMHYV totesi istunnossa, ettd koska aikaisemman tavaramer-
kin rekisteréimisti koskeva asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa sdddetty
viiden vuoden miériaika ei ole vield paittynyt, todisteita tosiasiallisesta kiytostd ei
ole voitu vield pyytaa.

Viliintulija toteaa, ettd kun todisteita tavaramerkin kéytostd ei ole esitetty oma-
aloitteisesti, ne on esitettévi vasta vastapuolen esittimén pyynnon johdosta, jota ei
ole esitetty kisiteltiviini olevassa tapauksessa. Tavaramerkki DIESEL on rekisterdity
yhteison tavaramerkiksi 27.4.1999, ja koska edelld mainittu viiden vuoden maaraaika
ei ole timin rekisterdinnin osalta vield pddttynyt, kantaja ei olisi joka tapauksessa
voinut pyytdd mitéén todisteita.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan viitteen
tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd
toimitettava todisteet siitd, ettd yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen
julkaisemista edeltéineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerk-
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kid on tosiasiallisesti kiytetty yhteisossé niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai etti on olemassa perustellut syyt
kéyttamdtta jattdmiseen, jos tihén pdiviin mennessi aikaisempi tavaramerkki on
ollut rekisterditynd véhintddn viisi vuotta. Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan
2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettid kiytto
jésenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kiyttéa
jdsenvaltiossa.

Aikaisempi yhteison tavaramerkki on késiteltivéini olevassa tapauksessa rekisterdity
27.4.1999 ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki 23.8.1996, kun taas merkin
DIESELIT rekister6intid yhteisén tavaramerkiksi koskeva hakemus on julkaistu
12.7.1999. On siis todettava, ettd viiden vuoden médrdaika ei ollut kyseisend
ajankohtana péadttynyt aikaisemman yhteison tavaramerkin eik liioin aikaisemman
kansallisen tavaramerkin osalta. T#std seuraa, ettd todisteita tosiasiallisesta kiytostd
ei voitu vield vaatia ja ettd aikaisempia tavaramerkkejd on katsottava kiytetyn,

Kantajan toinen kanneperuste on néin ollen hyldttiva,

Toissijaisesti esitetty kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen

Kantaja viittdd toissijaisesti, ettd ehdoton hylkidysperuste on esteenid merkin DIESEL
piteville rekisterdinnille yhteison tavaramerkiksi luokkien 11 ja 21 osalta seki sen
rekisterdinnille kansalliseksi tavaramerkiksi luokan 7 osalta.
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On todettava, etti kantaja ei voi viitemenettelyssé esittdd ehdotonta hylkdys-
perustetta kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin
pitevad rekisterdintii vastaan. On nimittdin todettava, ettd asetuksen N:o
40/94 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkéysperusteita ei ole tarkasteltava
viitemenettelyssi ja etti kyseinen artikla ei ole sdéinnés, jonka valossa riidanalaisen
paitoksen laillisuutta on arvioitava (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene
(NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 72 ja 75 kohta). Jos kantaja
katsoo, etti tavaramerkki DIESEL on rekisterdity asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
siannodsten vastaisesti, sen olisi pitinyt esittdd mitittdmiksi julistamista koskeva
pyynto aikaisemman yhteison tavaramerkin osalta kyseisen asetuksen 51 artiklan
nojalla. Lisiksi kansallista tavaramerkkid koskevan rekisterinnin patevyyttd ei voida
riitauttaa yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssd, vaan ainoastaan mititto-
myytti koskevassa menettelyss, johon ryhdytidn kyseessd olevassa jisenvaltiossa
(asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN),
tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 114335, 55 kohta).

Kantajan kolmas kanneperuste on siis hylattivi.

Kanne on niin ollen hylittivi kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on siti vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut, koska SMHYV ja viliintulija ovat sitd
vaatineet,
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljés jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 30 pdivind kesikuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja

II-1913



