TUOMIO 28.6.2005 — ASIA T-301/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmaéinen jaosto)

28 piivini kesakuuta 2005

Asiassa T-301/03,

Canali Ireland Ltd, kotipaikka Dublin (Irlanti), edustajinaan asianajajat C. Gielen ja
O. Schmutzer,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén A. Apostolakis ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssia menettelyssi oli
ja viéliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Canal Jean Co. Inc., kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajanaan
solicitor M. Cover,

ja jossa on kyse lkanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan
Canali SpA:n ja Canal Jean Co. Inc:n vilisestd viitemenettelystd 17.6.2003 tekemisti
péaitoksestd (asia R 103/2002-2),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke seki tuomarit I. Labucka
ja V. Trstenjak,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.8.2003
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2003
toimitetun SMHV:n vastineen,
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ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.12.2003
toimitetun véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2004
toimitetun vastauskirjelmin,

ottaen huomioon 15.2.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 22.11.1996 yhteisén tavaramerkistd 20 péivdna joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L. 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, nojalla yhteisén tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuk-
sen sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
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2 Rekistersitaviksi haettiin seuraavaa kuviomerkki:

nEW Vo 27

3 Tavarat, jotka mainittiin rekisterdintihakemuksessa, kuuluvat tavaroiden ja palve-
lujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— "Vaatteet, jalkineet, padhineet”.

+  Hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 8.6.1998 ilmestyneessi numerossa
42/98.

W

Canali SpA teki 3.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella
vaitteen tavaramerkin rekisterdintiii vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan rekisterditiviksi haetun
tavaramerkin ja sen hallussa olevan aikaisemman tavaramerkin valilli.
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Viitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki CANALL joka
kattaa luokkiin 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Canali SpA kohdisti viitteensd kaikkiin yhteisén tavaramerkkid Lkoskeneessa
hakemuksessa mainittuihin tavaroihin.

Viiteosasto hyviksyi 27.11.2001 tekemilldén paatokselld véitteen ja kieltdytyi ndin
ollen rekisterdimisti kyseista tavaramerkkid silld perusteella, ettd koska kummalla-
kin tavaramerkilld varustetut tavarat olivat samoja ja aikaisempi tavaramerkki oli
erittdin erottamiskykyinen, mielleyhtymén vaara oli niin suuri, ettd se oli
merkittivampi tekija kuin se, ettd kyseiset merkit eivit olleet kovin samankaltaisia,
ja aiheutti sekaannusvaaran.

viliintulija haki 25.1.2002 muutosta asetuksen N:o 40/94 57, 58 ja 59 artiklan sekd
asetuksen N:o 40/94 tiytintoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 48 sa@nnon nojalla ja vaati padtoksen kumoamista
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisena.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi valituksen 17.6.2003 tekemélldén
padtokselld (jaljempind riidanalainen paatos).
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Oikeudenkiynti ja asianosaisten vaatimukset

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimméinen jaosto) piitti esittelevian
tuomarin kertomulksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn ja kehotti prosessin-
johtotoimena asianosaisia vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. Se kehotti ensinnikin
asianosaisia esittdméén huomautuksensa kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytys-
ten tayttymisestd sen vuoksi, ettd SMHV:ssi esiintynyt asianosainen oli Canali SpA
eikd kantaja. Asianosaiset esittivit huomautuksensa miédriajassa. Ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin pyysi myés SMHV:ti ja viliintulijaa vahvistamaan, etti
kun otettiin huomioon kantajan timén oikeudenkiynnin aikana esittimat asiakirjat,
Canali Ireland Ltd oli todellisuudessa saanut Canali SpA:n oikeudet, jotka koskivat
hallinnollisia toimenpiteitdi SMHV:ssa. SMHV vahvisti timin. Viliintulija ei
esittdnyt téltd osin huomautuksia.

Asianosaisten lausumat ja vastaukset suullisiin kysymyksiin kuultiin 15.2.2005
pidetyssd istunnossa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#itéksen

— hyviksyy rekisteréintihakemusta vastaan esitetyn viitteen ja hylkad tavaramer-
kin rekisterdintihakemuksen kokonaisuudessaan ja/tai médrida mahdollisista
muista asianmukaisina pitimistdan toimenpiteisti seki

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

~— hylkad kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen ja

— ratkaisee viliintuloon liittyvid oikeudenkéyntikuluja koskevan asian sen eduksi.

Tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

SMHV ja viliintulija korostivat kirjallisessa kisittelyssd, ettd kantaja ei ollut
asianosaisena SMHV:n menettelyssd ja ettd se viitti olevansa aikaisemman
tavaramerkin CANALI uusi haltija. Niiden mielestd kantaja ei ole ensinnikién
osoittanut, etti silld on asiavaltuus nyt késiteltédvin kanteen nostamiseen, ja toiseksi
kannekirjelmin liitteend oleva luovutusasiakirja ei koske aikaisempaa tavaramerkkid,
johon viitemenettelyssd on vedottu.
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Kantaja esittdd vastauskirjelmissddn, ettd vaikka luovutusasiakirjassa ei mainita
aikaisemman tavaramerkin CANALI alkuperiistd rekisterdintinumeroa, asiakirjassa
tarkoitetaan joka tapauksessa timin tavaramerkin rekisterdinnin uudistamisesta
annetun todistuksen numeroa ja pdivamaaraid (nro 822 119, 3.5.1999). Ufficio
marchi e brevettin (Italian tavaramerkki- ja patenttivirasto) tietopankissa mainitaan
viimeinen uudistamisnumero, silld uudistamisesta annetusta todistuksesta ilmenevit
ailcaisemmat, uusitut relisterdinnit. Uudistamisesta annetussa todistuksessa maini-
taan selvisti, ettd se koskee italialaisen tavaramerkin CANALI, jonka ensimmiinen
rekisterdintinumero on 513 948 ja pdiviys 2.10.1989, eli viitteen tueksi esitetyn
aikaisemman tavaramerkin rekisterdinnin uudistamista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa sdiddetddn, ettd valituslautakunnan
paitoksestd nostettavaa kannetta “voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan
menettelyn osapuolista, joille pdiatos on vastainen”.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
4 kohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin uudet haltijat voivat nostaa kanteen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja ne on hyviksyttivi oikeudenkiynnin
asianosaisiksi, mikili ne ovat osoittaneet olevansa sen oikeuden haltijoita, johon
SMHV:ssi on vedottu.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd koska aikaisemman italialaisen
tavaramerkin uusi haltija on esittényt todisteet siitd, ettd asianomainen tavaramerkki
on aikanaan luovutettu, ja SMHV on rekisterdinyt sen, etti Canali SpA on
luovuttanut italialaisen tavaramerkin CANALI kantajalle valituslautakunnan
menettelyn jilkeen, kantajasta on tullut SMHV:n menettelyn asianosainen.
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Asiakysymys

Kantaja esittdi ensimmadisen, riidanalaisen pédtéksen kumoamista koskevan,
vaatimuksen osalta yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artik-
lan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittas, ettd riidanalainen pditds on perusteeton, koska valituslautakunta on
virheellisesti katsonut, ettd niiden kahden tavaramerkin vililli ei ole sekaannusvaa-
raa.

Kantaja arvioi ndiden merkkien samankaltaisuuden osalta, ettd koska tavarat ja
tavaramerkit ovat samankaltaisia, sekaannusvaaran olemassaolo on todettava siten,
etti otetaan huomioon relevantti yleiso eli téissd tapauksessa italialaiset keski-
vertokuluttajat.

Kantaja viittid nyt kisiteltdvien merkkien osalta, ettd késite "canal” on rekisterdi-
tiviaksi haetun tavaramerkin hallitseva sanallinen elementti ja ettd se on
huomattavan samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki. Kantajan mielestd
rekisterditaviksi haetun tavaramerkin muut elementit ovat liian tavanomaisia, jotta
ne olisivat ratkaisevia ja jotta italialainen keskivertokuluttaja pitdisi niitd erottavina
tekijoind.

Kantaja myontid ensinnikin, ettd rekisterditiviksi haettuun tavaramerkkiin sisaltyy
vispaalisesti useita elementteji, jotka poikkeavat aikaisemmasta tavaramerkisti.
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Toiseksi kantaja viittdd, ettd merkit ovat auditiivisesti samankaltaisia. Kun kuluttajat
puhuvat viliintulijan tavaroista kesken#én tai vihittdismyyjan kanssa, ne viittaavat
niihin lihes varmasti sanalla "canal” tai "canal jean(s)”. Elementti "canal” on siten
haetun tavaramerkin erottuvin elementti.

Kolmanneksi kantaja arvioi, ettd merkit ovat kisitteellisesti samankaltaisia. Sana
"canali” tarkoittaa "kanavia”, ja suuri osa kuluttajista liittad rekisterditiviksi haetussa
tavaramerkissd olevan sanan "canal” ajatukseen kanavasta, silld tima merkitys télla
sanalla on tietyissd Pohjois-Italian murteissa.

Kun neljinneksi otetaan huomioon asianomaisten merkkien kisitteellinen ja
auditiivinen samankaltaisuus, sekaannusvaaraa ei voida poistaa hakemuksesta
ilmenevilld visuaalisesti poikkeavilla elementeilla.

Kantaja ilmoittaa lisiksi, ettd vaatetusalalla on tavanomaista, etti sama tavaramerlkki
esitetddn eri tavoin sen mukaan, minké tyyppiseen tavaraan se liitetdén, ja ettd on
tavanomaista, ettd sama vaatevalmistaja kiyttda rinnakkaismerkkeja.

Kantaja viittda lopuksi, ettd kyseisten merkkien vililli on sekaannusvaara, koska
aikaisempi tavaramerkki on erittiin erottamiskykyinen ja kyseiset tavarat ovat samat
tai erittdin samankaltaiset.
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SMHYV sit4 vastoin viittid, ettd nimi kaksi merkkid ovat hyvin erilaisia. Se vaitta,
ettd kantaja piittelee merkkien olevan samankaltaisia, koska se keskittyy yksin-
omaan rekisterditiviksi haetun tavaramerkin sanalliseen osaan “canal” ja jattad
timén tavaramerkin muut elementit ainakin auditiivisella ja késitteelliselld tasolla
huomiotta.

Se huomauttaa, ettd timi oli olennainen perustelu, jonka valituslautakunta esitti
riidanalaisessa pidtoksessd, silli tehdessddn ratkaisun rekisterditdviksi haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samankaltaisuudesta se katsoi, ettd
rekistersitiviiksi haettu tavaramerkki pitdisi jakaa kokonaan osiin, mitd kuluttajat
eiviit ole taipuvaisia harkitsemaan ja vield vihemmaén toteuttamaan. Téstd seuraa sen
mielestd, etti toisin kuin kantaja viittad, myos rekisteroitévaksi haetun tavaramerkin
muut elementit on otettava huomioon merkkeji verrattaessa, koska tietyt niistd ovat
tietyssd médrin erottamiskykyisia.

SMHV korostaa asianomaisia merkkejid verratessaan sitd, ettd rekisteroitdvaksi
haettuun tavaramerkkiin sisiltyy visuaalisesti tiettyjd elementtejé, jotka poikkeavat
aikaisemmasta tavaramerkisti. Rekistersitiviksi haettuun tavaramerkkiin sisaltyvit
shakkilautapiirros ja lisisanat “jean co. New York” tasapainottavat selvisti
aikaisemman tavaramerkin CANALI ja haetun tavaramerkin sanan “canal”
samankaltaisuutta.

Auditiivisesti rekisterditiviksi haettu tavaramerkki #innetdén “Canal Jean Co. New
York”, koska on epitavanomaista, etté kuvioita ilmaistaan suullisesti, kun viitataan
merkkiin. Riidanalaisten merkkien vililli on kyllikin tietty4 auditiivista samankal-
taisuutta, kun otetaan huomioon se, etti aikaisemman tavaramerkin CANALI
kuudesta kirjaimesta viisi on samaa kuin rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin
sanassa “canal”, Koska tdhin tavaramerkkiin sisiltyy kuitenkin nelja muutakin sanaa,
kuluttajat eivit jatd sitd kokonaan huomiotta tavaramerkkiin viitatessaan, joten he
erottavat sen auditiivisesti aikaisemmasta tavaramerkistd.
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Kasitteellisesti aikaisempaa tavaramerkkii voitaisiin pitdi sukunimena tai italialaisen
sanan “canale” monikkomuotona. Kun otetaan erityisesti huqmioon relevantit
tavarat eli vaatteet ja relevantit markkinat eli Italian muotiala, jolla sukunimia usein
kéytetdan, on enemmin kuin todennikoistd, ettd italialainen kuluttaja kisittia
timén tavaramerkin pikemminkin nimeni kuin edelli mainittuna sanana. Kun
rekisterditdvaksi haettua tavaramerkkid toisaalta tarkastellaan kokonaisuutena ja
hallitsevista elementeistddn erillddn, sen nihdédn viittaavan yritykseen ja kaupun-
kiin.

SMHYV viittdd, ettd tissd tapauksessa tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat
ovat vaatteita, jalkineita ja piahineitd eli tavaroita, joita ei yleensi tilata eiki yksiloida
suullisesti, vaan kuluttajat valitsevat ne niiden ulkoni6n, laadun, virin ja koon
perusteella. Néitd tavaroita yleensi arvioidaan ja kokeillaan tai ne joka tapauksessa
tutkitaan tarkasti ennen ostoa. On ilmeistd, ettd tavaramerkin auditiivinen ja
kisitteellinen vaikutus ovat vihemmain tirkeitd. Tasti seuraa, ettd asianomaisten
merkkien viliset visuaaliset erot ovat erityisen tirkeita.

SMHYV piittelee siis, etté valituslautakunta on menetellyt perustellusti paittiessidn,
ettd riidanalaiset merkit eiviit ole kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia.

SMHYV toteaa aluksi siitd vaarasta, ettd suuri yleisé saattaisi uskoa, ettid kyseiset
tavarat ovat perdisin samasta yrityksestd, ettd rekisterditiviksi haettu tavaramerlkki
ei ole aikaisemman tavaramerkin kopio. Rinnakkaismerkin pitdisi médritelmin
mukaisesti sisdltad itse alkuperdinen tavaramerkki. SMHYV toteaa timin jilkeen, etti
rekisterditavaksi haettu tavaramerkki sisiltad selvasti liikaa muita elementteji, jotta
kuluttajat voisivat luulla, ettd kyseessd on kantajan tavaramerkin rinnakkaismerkki.
Jotta kuluttajat yhdistaisivét toisiinsa tavaramerkin ja rinnakkaismerkin, rinnakkais-
merkkiin pitdisi siséltyd viittaus vaatetyyppiin, jota on tarkoitus markkinoida tilld
rinnakkaismerkilla.
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SMHV huomauttaa lopuksi aikaisemman tavaramerkin kiytolld hankitusta erot-
tamiskyvystd, ettd valituslautakunta ei ole riidanalaisessa pdatoksessi tutkinut sitd,
oliko viiteosaston tekemi arviointi oikea, vaan todennut pikemminkin "prosessi-
ekonomiaan liittyvisti syistd”, ettd aikaisempi tavaramerkki oli hyvin erottamisky-
kyinen. Koska kantaja ei ole kiistinyt kyseisen ndkemyksen oikeellisuutta, tima
kysymys ei ole timén oikeudenkéynnin kohteena.

Edella esitetyn perusteella valituslautakunta on sen mielestd perustellusti katsonut,
ettd koska merkit eivit ole samankaltaisia ja vaikka kyseiset tavarat ovat samoja tai
samankaltaisia ja aikaisemmasta tavaramerkisti on tullut erittdin erottamiskykyinen,
suuren yleisén keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa silld alalla, jolla aikaisempaa
tavaramerkkid suojellaan.

Viliintulija puolestaan katsoo, ettd nyt késiteltivien tavaramerkkien valilld ei ole
sekaannusvaaraa, ja tukee SMHV:n esittimié perusteluja. Viliintulija lisad, ettd
rekisteritaviksi haetun tavaramerkin kaikki elementit viittaavat newyorkilaiseen
vaatealan yritykseen, joka liittyy Canal Streetin muotikortteliin. Néiden kaikkien
elementtien muodostama kokonaisuus on yhteisvaikutus, jolla luodaan yhtendinen
kokonaisvaikutelma, joka on selvisti erilainen kuin aikaisempi tavaramerkki.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetéén, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisterdida, "jos sen vuoksi,
etti se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara”, joka sisiltdd “vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd

II - 2494



43

44

16

CANALI IRELAND v. SMHV —- CANAL JEAN {CANAI JEAN CO.)

mielleyhtymistd”. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan
ii alakohdassa saddetédn, ettd "aikaisemmilla tavaramerkeilld” tarkoitetaan jisenval-
tiossa rekisterdityjd tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen
yhteison tavaramerkin rekisterintihakemuksen tekopéivi.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara merkitsee vaaraa siiti, etti
suuri yleis6 saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksista.

Tdmidn saman oikeuskdytinnén mukaan.sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena, sen mukaan, miten kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen kuluttajat
ymmirtévat tavaramerkit, ja ottaen huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitystd
kyseisessi ylksittdistapauksessa, erityisesti keskindinen riippuvuus, joka vallitsee
merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
vililla, jotka ne kattavat (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821,
31-33 kohta oikeuskiytiantéviittauksineen).

Kun otetaan huomioon, ettd téssd tapauksessa aikaisempi tavaramerkki on
rekister6ity Italiassa ja ettd tavarat ovat tavanomaisia kulutushyddykkeitd eli
vaatteita, sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon otettava suuri yleisé koostuu
italialaisista keskivertokuluttajista.

On kiistatonta, ettd rekisteréitiviksi haetulla tavaramerkilld varustetut tavarat ja
aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat vihintiin samankaltaisia. On siis
vilttimatonta verrata tissé tapauksessa riidanalaisia merkkeja VISumllsequ, auditiivi-
sesti ja kisitteellisesti.
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Kyseessé olevien tavaramerkkien visuaalisen, auditiivisen tai kisitteellisen saman-
kaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistd
syntyvaan kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden
erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335,
47 kohta).

Valituslautakunta on todennut ensinndkin visuaalisen vertailun yhteydessd, ettd
rekisterditiviiksi haettu tavaramerkki pitéisi jakaa kokonaan osiin, jotta voitaisiin
tehdi se paitelma, ettd vertailtavia elementtejd olisivat enintdén elementit "canal” ja
”canali” (riidanalaisen padtoksen 21 kohta). Rekisteroitéviksi haettuun tavaramerk-
kiin sisiltyy tiettyjd samaan aikaan sanallinen elementti ja kuvio, jotka erottavat sen
viitteen tueksi esitetystd tavaramerkistd ja joita ovat esimerkiksi “jean”, "co.”, "New
York” ja shakkilautapiirros. Ndmé elementit auttavat huonomuistista kuluttajaa
erottamaan kyseiset tavaramerkit toisistaan. Téllainen kuluttaja voisi siis muistaa
relisterditiviksi haetulla tavaramerkilld varustetut tavarat newyorkilaisesta yrityk-
sestd perdisin oleviksi tai sellaisiksi, joissa on shakkilautapiirros.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, ettd se, ettd aikaisempaan
tavaramerkkiin ja rekisterditiviksi haettuun tavaramerkkiin sisiltyvét sanat "canali”
ja “canal”, jotka muistuttavat tietyssi mdadrin toisiaan, vaikuttaa varsin véhén
kyseisten merkkien kokonaisvertailuun, eiké sen perusteella yksin voida paatelld, ettd
ndmé merkit olisivat visuaalisesti samankaltaisia.

Koska rekistersitiviksi haettuun tavaramerkkiin néet sisdltyy muita sanallisia
elementteji eli sanat "jean”, "co.” ja "New York”, kummankin merkin tuottama
kokonaisvaikutelma on erilainen. Rekisterditéviksi haettuun tavaramerkkiin sisaltyy
lisiksi kuvio eli shakkilautapiirros. Ensimméiisen oikeusasteen tuomioistuin
muistuttaa, etti oikeuskiytinnén mukaan (em. asia GIORGIO BEVERLY HILLS,
tuomion 33 kohta) keskivertokuluttaja ymmartdd tavaramerkin yleensid kokonai-

suutena eikd ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia.
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Tdsta seuraa, ettd valituslautakunta on menetellyt perustellusti katsoessaan, ettd nyt
kasiteltdvien merkkien viliset erot ovat riittédvé peruste paitelld, etta merkit eivit ole
samankaltaisia, kun niita tarkastellaan visuaalisesti kokonaisuutena.

Auditiivisen vertailun osalta voidaan seuraavaksi todeta, etti valituslautakunta ei ole
tutkinut nyt ksiteltavia merkkejd erikseen. Se on tyytynyt toteamaan, etti elementit
“jean”, "co.” ja "New York” korostavat myés riidanalaisten tavaramerkkien vilisid
auditiivisia eroja (riidanalaisen paitoksen 21 kohta).

Tassd yhteydessd on korostettava, ettd rekisterditiviksi haettu tavaramerkki on
kuusitavuinen ja ettd niistd tavuista ainoastaan yksi eli tavu “ca” on sama kuin
aikaisemman kolmitavuisen tavaramerkin tavut. Aikaisemmassa tavaramerkissi
olevan sanan "canali” kuudesta kirjaimesta viisi on samaa kuin rekistergitiviksi
haetun tavaramerkin ensimmidisessé sanassa, joka on "canal”. Ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuin arvioi n#in ollen, ettd koska rekisterditiviksi haettuun
tavaramerkkiin siséltyy neljd muutakin sanaa, on epitodennikéisti, etti kuluttajilta
jaisivdt ndmé sanat huomaamatta, joten he erottavat aikaisemman tavaramerkin, kun
he lausuvat tavaramerkin nimen.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd kantaja menettelee virheelli-
sesti vedotessaan tissd yhteydessi asiassa T-104/01, Oberhauser vastaan SMHV —
Petit Liberto (Fifties), 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. 11-4359) ja
asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV — Hukla Germany (MATRAT-
ZEN), 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. 11-4335), joissa ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd hallitseva sanallinen elementti sisiltyi
molempiin merkkeihin. Tassd tapauksessa kuitenkin vain osa aikaisemman
tavaramerkin ensimmdisestd sanasta siséltyy rekisterditiviksi haettuun tavaramerk-
kiin.

Kuten SMHV on perustellusti huomauttanut, kahden tavaramerkin vilisen
auditiivisen samankaltaisuuden asteen merkitys on vihiinen, kun kyseessi ovat
tavarat, jotka markkinoidaan siten, ettd kohdeyleiso tavallisesti tavaroita ostaessaan
ymmairtdd visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu. Tami pitee
varmasti vaatteisiin (em. asia BASS, tuomion 55 kohta).
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Nyt kisiteltivilli merkeilld on siten vihemmin yhteisid auditiivisia elementtej kuin
toisistaan poikkeavia auditiivisia elementteji. Niin ollen kyseiset tavaramerkit eivét
ole auditiivisesti samankaltaisia.

Todettakoon lopuksi niiden kahden merkin vertailusta kisitteelliselld tasolla, ettd
valituslautakunta ei ole ryhtynyt arvioimaan merkkejd vaan on ilmoittanut, ettd
edelld mainitut seikat korostivat tavaramerkkien kasitteellisid eroja.

Aikaisempi tavaramerkki CANALI koetaan pikemminkin monikkomuodoksi italian
kielen sanasta "canale”, joka tarkoittaa "kanavaa”, tai sukunimeksi, jonka kéytté on
erittiin laajaa Italian muotialalla.

Kohderyhmin kuluttaja pitda sanaa “canal” englannin kielen sanana, joka tarkoittaa
”kanavaa”. Sanalla “jean” voidaan ymmirtdd viitattavan osaan rekisterditiviksi
haetun tavaramerkin kattamista tavaroista. Yleisé tunnistaa elementin “co.”
englannin kielen sanan "company” lyhenteeksi. Sanaosa "New York” on puolestaan
paikannimi, jolla ei kuvata kyseisid tavaroita ja jolla on semanttinen merkitys, joka
yhdessa sanojen ”canal jean co.” ymmirretdin italialaisen yleison keskuudessa siten,
etti silld viitataan New Yorkissa sijaitsevaan vaateyritykseen. Shakkilautaa kuvaavan
kuvion osalta on todettava, ettd viliintulijan viite, jonka mukaan suuri yleisd
yhdistiisi sen takseihin tai Canal Streetin kortteliin New Yorkissa, ei voi menestya.
Joka tapauksessa rekisterditiviiksi haettu tavaramerkki tuottaa kokonaisuutena
arvioiden vaikutelman, joka poikkeaa aikaisemmasta tavaramerkistd kasitteelliselld

tasolla.

Niin ollen valituslautakunta on perustellusti piitellyt, ettd kyseiset merkit eivit ole
kisitteellisesti samankaltaisia.
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Kantajan viitteestd, jonka mukaan vaatealalla olisi tavanomaista, etti sama
tavaramerkki esitetddn eri tavoin ja sama valmistaja kéyttda rinnakkaismerkkeja
samaa vaatetta varten, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, etld asian-
omaisten tavaramerkkien samankaltaisuus ei ole riittdvin suuri, jotta voitaisiin
padtelld, ettd suuri yleis6 saattaisi luulla kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan
perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista
yrityksistd (ks. vastaavasti 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. 1-3819, 17 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 25 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin huomattavan erottamiskyvyn osalta on todettava, ettd
koska riidanalaisia merkkeji ei ole voitu pitii visuaalisesti, auditiivisesti eiki
kasitteellisesti samankaltaisina, timi secikka ei voi vaikuttaa sekaannusvaaraa
koskevaan kokonaisarvioon (ks. vastaavasti asia T-311/01, Editions Albert René v.
SMHV — Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4625, 61 kohta).

Kaikista edelld esitetyistd syista ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, etté
valituslautakunta on perustellusti péitellyt riidanalaisen piatéksen 21 kohdassa, etti
rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli ei ole
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa
huomioon otettavan suuren yleisén keskuudessa.

Kun otetaan asianomaisten tavaramerkkien viliset erot huomioon, titi paitelmia ei
kumoa se, ettd rekisterditivaksi haetun tavaramerkin kattamat tavaral ovat samat
kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
kanneperuste on perusteeton.
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Tdstd seuraa, ettd riidanalaisen péadtoksen kumoamista koskeva ensimmdiinen
vaatimus on hylattava,

Toisesta vaatimuksesta, jonka mukaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen
pitéisi hyviksyd hakemuksesta esitetty véite ja hylitd tavaramerkin rekisteréintiha-
kemus kokonaisuudessaan, on todettava, ettd kantajan esittdmien eri vaatimusten
asiayhteydestd ilmenee, ettd timi vaatimus edellyttdd sitd, ettd kumoamisvaatimus
hyviksytddn ainakin osittain ja ettd se esitetddn siten ainoastaan sen varalta, ettd
kanteen ensimmadinen vaatimus hyviksytdan.

Kuten edelld 65 kohdasta ilmenee, riidanalaista paatosta ei ole syytd kumota. Téstd
seuraa, etti ei ole tarpeen antaa ratkaisua toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamisen
edellytysten tdyttymisestd tai perusteltavuudesta.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, on velvoitettava korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan kulut niiden vaatimusten
mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmiinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylidtiadn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Cooke Labucka Trstenjak

Julistettiin Luxemburgissa 28 piivina kesikuuta 2005.

H. Jung J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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