MILES INTERNATIONAL v. SMHV — BIKER MILES (BIKER MILES)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

7 piivini heindkuuta 2005 *

Asiassa T-385/03,

Miles Handelsgesellschaft International mbH, kotipaikka Norderstedt (Saksa),
edustajinaan asianajajat F. Dettmann ja A. Deutsch,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamichindén T. Eichenberg ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssi oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.

II - 2667



TUOMIO 7.7.2005 — ASIA T-385/03

Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, kotipaikka
Berliini (Saksa), edustajanaan asianajaja G. Malchartzeck,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.9.2003
tekeméstd padtoksestd (asia R 174/2002-2), joka koskee Biker Miles Motorrad
Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH:n ja Miles Handelsgesellschaft Inter-
national mbH:n vilistd viitemenettely,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seké tuomarit P. Lindh ja
V. Vadapalas,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.11.2003 jétetyn
kanteen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.3.2004 jétetyn
vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.2.2004 jétetyn
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 19.1.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 7.7.1999 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jaljempani SMHV) yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen yhteistn
tavaramerkisti 20 paivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L, 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisté varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
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pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12 ja 25, ja ne vastaavat luokan 25 osalta
seuraavaa kuvausta: "kaksipy6riisten ajoneuvojen kuljettajien tarvikkeet ja vaatteet,
nimittdin saappaat, kengit, kisineet, huivit, sadevaatteet, sdinmukaiset vaatteet,
villapaidat, kypérét, tukivyot, nahkavaatteet, tekonahkavaatteet”.

Hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 15.5.2000 ilmestyneessi nume-
rossa 38/2000.

Kantaja teki 15.8.2000 viitteen tdmén tavaramerkin rekisterdimisestd luokkaan 25
kuuluville tavaroille, vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Viite perustui siihen, ettd on olemassa yhteisén
tavaramerkkind rekisterdity sanamerkki MILES, joka on rekisterdity 28.7.1998
luokkaan 25 kuuluville tavaroille "vaatteet mukaan lukien urheiluvaatteet”.

SMHV:n viiteosasto hyviksyi viitteen 7.2.2002 tekemaillddn péaitokselld silla
perusteella, ettd kyseisten tavaramerkkien vililli on olemassa sekaannusvaara.

Viliintulija teki 18.2.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan mukaisen
valituksen viiteosaston péitoksestd.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi valituksen 9.9.2003 tekeméllddn
padtokselld (asia R 174/2002-2), joka annettiin tiedoksi kantajalle 18.9.2003
(jaljempénd riidanalainen p#dtos). Valituslautakunta katsoi pi#asiallisesti, ettd
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kyseiset tavarat ovat samoja, vaikkakin ne tavarat, joita hakemus yhteison
tavaramerkiksi koskee, ovat erikoisvaatteita, joita markkinoidaan erityisid jakeluka-
navia kiyttien selvisti rajatulle kohderyhmille. Kohdekuluttajat kiinnittévat erityistd
huomiota niiden erikoisvaatteiden toiminnallisuuteen sekd niiden turvallisuus-
ominaisuuksiin, ja tistd johtuen heiddn tarkkaavaisuusasteensa on korkeampi.
Kollisiossa olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta valituslautakunta otti
huomioon tavaramerkin, jonka rekister6intid haetaan, graafisen esitysasun ja sen
sanaosan "biker” tehddkseen sen johtop#itoksen, ettd kyseiset merkit erottuvat
toisistaan ulkoasunsa, lausuntatapansa ja merkityssiséltonsé osalta. Ndin ollen siiti
huolimatta, ettd kyseessi olevat tavarat ovat samoja, ei valituslautakunnan mukaan
ole olemassa sekaannusvaaraa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkyntikulut.
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SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Aluksi on huomioitava, ettd SMHV on todennut vastauskirjelmissiin ja istunnossa,
ettd valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan, etti kisilli olevassa
tapauksessa ei ole sekaannusvaaraa. SMHV tuo kuitenkin esiin, etti ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-110/01, Vedial vastaan SMHV - France
Distribution (HUBERT), 12.12.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. 1I-5275, 16—
25 kohta) seurauksena sen on kuitenkin esitettdvi pyyntd siité, ettd kanne hylétiin,
Niin ollen, vaikka SMHYV vaatiikin kanteen hylkdimist, se ei kiistd sitd, ettei
kantajan ainoa kanneperuste olisi perusteltu. :

Tdhén liittyen on muistettava, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
tydjarjestyksen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 135 artiklan 1 kohdan mukaan
vastaajan vastineessa on mainittava etenkin ne tosiseikat ja oikeudelliset perusteet,
joihin vedotaan. Kisilld olevassa tapauksessa SMHV ei kuitenkaan ole esittinyt
yhtédn perustetta kanteen hylkddmispyyntonsi perusteeksi.

Niissd olosuhteissa SMHV:n pyyntd on jétettdvé tutkimatta. Koska viliintulija on
kuitenkin vaatinut kanteen hylk#dmistd, nyt esilld oleva asia on tutkittava tydjirjes-
tyksen 134 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Kantaja viittdd ensiksi, ettd valituslautakunta on védrdssd katsoessaan, ettd
kohdeyleisén tarkkaavaisuusaste on korkea. Koska moottoripyériilijdiden vaatteita
voivat ostaa myds muut kuin moottoripyoriilijit, kohdeyleisé koostuu tavanomaisen
valistuneista ja tarkkaavaisista keskivertokuluttajista. Koska kyseessd olevat tavarat
ovat tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja, keskivertokuluttajan tarkkaavaisuus-
aste on normaali niiden suhteen. Vaikka sitd paitsi oletettaisiin, ettd kohdeyleis6
koostuisi pelkéstidin moottoripyoriilijoistd, tillainen kuluttajien ryhmi ei olisi
keskivertokuluttajia tarkkaavaisempi ostaessaan kyseisié vaatteita, joita voidaan pitda
yhtd hyvin moottoripy6rilld ajaessa kuin talvikévelylla.

Seuraavaksi kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailun osalta kantaja
viittds, ettii tavaramerkkid, jonka rekisterdintid haetaan, hallitsee sanaosa “miles”,
joka on yhteinen kummallekin merkille. Toisin kuin valituslautakunta totesi,
tavaramerkin, jonka rekisterdintid haetaan, muut osat, joko itsenéisesti tai toisiinsa
yhdistettying, eivit myStavaikuta tdstd tavaramerkistd saatavaan kokonaisvaikutel-
maan. Tavaramerkin, jonka rekisterdintid haetaan, kuvio-osat ovat merkityksettomid
kyseisid merkkeji verrattaessa siitd syystd, ettd ne ovat luonteeltaan yksinomaan
koristeellisia tai kuvaavia ja osoittavat, ettd vaatteita voidaan kayttda tieliikenteessé.
Sanaosa "biker” jid myods huomiotta, koska se on luonteeltaan kuvaileva
moottoripyoriilijoille tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Itse asiassa on niin, ettd koska tim# sana yhdistetddin moottoripyoriilijéihin,
keskivertokuluttaja ymmartdd tavaramerkilli BIKER MILES markkinoitavien
vaatteiden kuuluvan yhteen kantajan valmistamista vaatevalikoimista, joka on
tarkoitettu erityisesti moottoripyoriilijéille. Analogisesti pédtellen ilmaisujen kuten
"ranta” tai "hiihto” lisdystd ei pidetd vaatteiden alkuperdn osoittajana, vaan
ainoastaan osoituksena eri vaatetyypeisti, toisin sanoen ranta- tai hiihtovaatteista,
jotka ovat lahtoisin samasta yrityksesta.
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Kollisiossa olevien merkkien merkityssisillon vertailun osalta kantaja kritisoi
valituslautakuntaa siltd osin kuin se katsoi, ettéd tavaramerkki, jonka rekisterdinti
haetaan, eroaa aikaisemmasta tavaramerkistd siksi, ettd se viittaa moottoripyorai-
lijéihin. Tama viittaus toimii asianomaiselle kuluttajalle viitteend ja ndin ollen ei voi
millddn tavalla mydtivaikuttaa tavaramerkistd, jonka rekisterdintii haetaan,
saatavaan vaikutelmaan. Téhdn liittyen kantaja viittaa ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen asiassa T-104/01, Oberhauser vastaan SMHV — Petit Libero
(Fifties), 23.10.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. 1I-4359, 45 kohta ja sitd
seuraavat kohdat) osoittaakseen, ettd kuvailevat osat ovat merkityksettomid
tavaramerkistd saatavaa vaikutelmaa arvioitaessa.

Niin ollen kantajan mukaan kollisiossa olevat tavaramerkit, joilla on yhteinen
hallitseva osa, ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisill6ltdan saman-
kaltaiset. Kun otetaan huomioon kyseessd olevien tavaroiden identtisyys ja
kollisiossa olevien merkkien samankaltaisuus, valituslautakunta on tehnyt virheen
katsoessaan, ettd kollisiossa olevien tavaramerkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Viliintulija véittds, ettd valituslautakunta on katsonut oikeutetusti, ettd kohdeyleisén
tarkkaavaisuusaste on korkea, kun otetaan huomioon moottoripyériilijoiden
vaatteiden toiminnallisuus, joka liittyy niiden suojaaviin ominaisuuksiin onnetto-
muustapauksissa. Viliintulija tukee myds valituslautakunnan p#ételmid kyseisten
merlkkien samankaltaisuudesta.

;

Tatd vastoin viliintulijan mukaan se johtop#itos, joka pysyi samana SMHV:n
kahdessa eri instanssissa ja joka koski kyseess# olevien tavaroiden identtisyytts, on
virtheellinen. Viliintulija esittd4, ettd moottoripyoriilijoille tarkoitetut vaatteet
erottuvat toiminnallisuutensa, pddmateriaaliensa, kisittelynsi ja muotonsa johdosta
urheiluvaatteista yleensd ja vield enemmén muista kantajan markkinoimista
vaatteista, Nain ollen kyseessd olevat tavarat eivit ole kuin heikosti samankaltaiset.
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Koska kyseessi olevat tavarat eiviit ole samat ja kollisiossa olevat merkit eivét ole
samankaltaiset, viliintulija vetdd tdsti sen johtopidtoksen, ettd kisilli olevassa
tapauksessa ei ole sekaannusvaaraa.

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkid ei
rekistersidd aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos sen vuoksi, ettd
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa on sekaannusvaara silld
alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa se, ettd yleiso
saattaa olettaa kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen olevan periisin samasta
yrityksesti tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa yhteydessd olevista yrityksisté.

Tamén saman oikeuskiiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdekuluttaja ymmirtad asian, ja ottaen huomioon
kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessd tapauksessa, erityisesti merkkien
samankaltaisuuden sekd niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkit ovat,
samankaltaisuuden keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v.
SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003,
Kok. 2003, s. 11-2821, 30-33 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).
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Kiésiteltdvind olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisén tavaramerkki, ja
ndin ollen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta kohdeyleisé muodostuu Euroopan
unionin keskivertokuluttajista.

Kohdekuluttajan tarkkaavaisuusasteen osalta oikeuskiytinndsti seuraa, etti keski-
vertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen
tyypin mukaan (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta).

Kisilld olevassa tapauksessa on syytd tuoda esille, ettd viliintulija on rajoittanut
rekisterointihakemuksensa luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden joukossa tiettyihin
varusteisiin ja vaatteisiin (ks. edelld 3 kohta). Naiden tavaroiden luettelosta ei
kuitenkaan ilmene, ettd Iuokkaan 25 kuuluvat tavarat, joita varten merkin
rekisterdintid haetaan, olisivat luonteeltaan erityisid, kuten erittiin teknologisia tai
turvallisia,

Téstd johtuen on syytd todeta, ettd valituslautakunta on pétellyt virheellisesti, ettd
kohdekuluttajan tarkkaavaisuusaste kyseessd olevien tavaroiden osalta on korkea.

Seuraavaksi on huomattava, etté viliintulija riitauttaa valituslautakunnan johtop#a-
toksen siitd, ettd kyseessé olevat tavarat ovat samoja.

Vakiintuneen oikeuskéytéinnén mukaan riidanalaisten tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai
palvelujen viliseen suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat
erityisesti tavaroiden luonne, kiyttGtarkoitus, kiyttdtavat sekd se, ovatko ne
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keskeniian kilpailevia vai toisiaan tdydentévid (ks. asia T-99/01, Mystery Drinks v.
SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. 11-43,
39 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Lisaksi silloin kun ne tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu,
kasittiviit ne tavarat, joita tavaramerkkihakemus koskee, kyseisié tavaroita pidetidn
samoina (em. asia Fifties, tuomion 32 ja 33 kohta ja em. asia HUBERT, tuomion 43 ja
44 kohta).

Kuten valituslautakunta on oikein muistuttanut (riitautetun p#itoksen 17 kohta),
kisill olevassa tapauksessa — koska aikaisempaa tavaramerkkid ei koske asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukainen kiyttovelvollisuus — kyseeseen tulevien
tavaroiden vertailun on perustuttava ainoastaan niiden rekisterdintihakemuksessa
olevaan kuvaukseen.

Niin ollen viliintulijan viite siit4, ettd kyseessd olevat tavarat eivit ole samoja, tiytyy
ymmirtid silld tavalla, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat “vaatteet mukaan
lukien urheiluvaatteet”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkaan 25, eivit
pitineet sisilldin samaan luokkaan kuuluvia moottoripyoriilijoille tarkoitettuja
varusteita ja vaatteita, jotka on ilmoitettu rekisteréintihakemuksessa.

Vaikka kaikilla vaatteilla onkin yleensi samoja kéyttotarkoituksia, tietyilld vaatetyy-
peillii voi olla erityinen kiyttotarkoitus, kuten vartalon suojaaminen riskitoiminnan
yhteydessd. Niin kauan kuin niiden vaatteiden erityistd kiyttotarkoitusta tukevat
niiden muut ominaisuudet, jotka liittyviit niiden luonteeseen, tarkoitukseen ja
kiyttoon, voidaan katsoa, ettd ne muodostavat vaatteista yleisessd merkityksessi
erillidn olevan tavaratyypin.
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Kuitenkaan kisilli olevassa tapauksessa ei rekisterdintihakemuksessa olevasta
tavaroiden kuvauksesta voi paitelld, ettd hakemuksessa kyseessi olevilla vaatteilla
olisi kéyttotarkoituksen liséiksi sellaisia ominaisuuksia, etti ne erottuisivat vaatteista
yleisessd merkityksessi.

Niin ollen on syyta hyviksyd valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kyseessé
olevat tavarat ovat samoja. Itse asiassa luokkaan 25 kuuluvat, hakemuksessa luetellut
tavarat siséltyvit aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden luokkaan.

Kollisiossa olevien merkkien vertailun osalta sekaannusvaaraa koskevan kokonaisar-
vioinnin on perustuttava tavaramerkeistd syntyvién kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta).

Lisdksi moniosainen tavaramerkki ja toinen tavaramerkki, joka on sama kuin
moniosaisen merkin joku osatekij4, voidaan katsoa samankaltaisiksi ainoastaan siind
tapauksessa, ettd kyseinen osatekijid on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka
moniosainen tavaramerkki Iuo. Asia on ndin silloin, kun kyseinen osatekiji pystyy
yksin hallitsemaan kohdeyleisén muistiin jidvas tavaramerkkii koskevaa mielikuvaa
sellaisella tavalla, etté kaikki muut tavaramerkin osatekijit jadvit merkityksettomiksi
tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v.
SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-
4335, 33 kohta).

Kyseinen lédhestymistapa ei tarkoita sitd, etti huomioon otetaan ainoastaan yksi
moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja ettd sitd verrataan toiseen tavaramerkkiin,
Tamd ei kuitenkaan sulje pois sité, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta
tavaramerkistd jad, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin
osatekijoistd. Moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijin
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hallitsevaa luonnetta arvioitaessa tdytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen
osatekijin ominaisuudet vertaamalla niitdi muiden osatekijéiden ominaisuuksiin
(em. asia MATRATZEN, tuomion 34 ja 35 kohta).

Kisilld olevassa tapauksessa tavaramerkki, jonka rekisterdintid haetaan, muodostuu
kahdesta sanasta, "biker” ja "miles”, jotka on kirjoitettu lihavoiduilla kirjaimilla, sekd
kuvio-osista, etenkin ympyroity4 tietd esittédvistd kuvasta.

Ensiksi sen tavaramerkin, jonka rekisterdintid haetaan, kuvio-osien osalta on
todettava — kuten valituslautakunta oikein huomautti riidanalaisen padtoksen
20 kohdassa —, ettd niilld ei ulkoasun kannalta tarkasteltuna ole samanlaista asemaa
kuin sanaosilla. Lisiksi ympyrdityé tietd esittivd kuva, paitsi ettd silli on heilko
erottamiskyky sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu tieliikenteeseen, ei
toimi erottavana osana siihen ajatukseen nihden, minké termi “miles”, joka voidaan
ymmirtii ainakin kohdeyleisén englanninkielisen osan taholta etdisyyden mittariksi,
herdttad.

Seuraavaksi sanaosien osalta kantaja tuo esiin oikein ja viliintulijan kiistdméttd, ettd
sana "biker” on kuvaileva silloin, kun kyseessé ovat moottoripyériilijéille tarkoitetut
tavarat, kun taas sanalla "miles” ei ole kuvailevaa luonnetta.

Tihiin liittyen on syytd tuoda esiin, ettd yleiso ei yleensd mielld moniosaisen
tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan
erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-
Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 1I-2251, 53 kohta ja yhdistetyt
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asiat T-117/03-T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok, 2004, s. 11-3471,
34 kohta).

Nidin ollen kisilld olevassa tapauksessa sanaosa “miles”, joka on sama kuin
aikaisempi tavaramerkki, on katsottava sen tavaramerkin, jonka rekisterdintii
haetaan, hallitsevaksi osaksi.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta pé#étteli riidanalaisen paitoksen 21 kohdassa
virheellisesti, ettd sen tavaramerkin, jonka rekisteréintia haetaan, muut osat eli
graafinen esitystapa ja sanaosa "biker” ovat tirkeitd tdstd tavaramerkistd saatavassa
kokonaisvaikutelmassa.

On totta, ettd tietyissd olosuhteissa moniosaisen tavaramerkin sanaosien kokonai-
suutta taytyy tarkastella erilldén sen itseniisistd eri osista etenkin, kun sanaosien
kokonaisuus Iuo sellaisen johdonmukaisen kokonaisuuden, jonka semanttinen arvo
poikkeaa osiensa semanttisista arvoista (ks. vastaavasti em. asia HUBERT, tuomion
57-59 kohta). Nédin my®s silloin, kun moniosaisen tavaramerkin osalla, vaikka silld ei
ole kuvailevaa arvoa tarkasteltavina olevien tavaroiden osalta, on merkittivi
semanttinen arvo, joka lisitddn toiseen osaan, joka on yhteinen kollisiossa oleville
merkeille, kisitteellisesti téysin erilaisen kokonaisuuden muodostamiseksi (ks.
vastaavasti em. asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 49 kohta ja asia
T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE),
tuomio 9.7.2003, Kok, 2003, s, I1-2789, 80 kohta).

Ksilld olevassa tapauksessa ei tilanne nyt kuitenkaan ole timin kaltainen. Yht#altd
sanan “miles” herdttimit ajatukset ovat vahvasti yhdenmukaiset sanojen "biker
miles” herdttdmén mielikuvan kanssa siind mielessi kuin termin "biker” lisdminen
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ei muuta termin “miles” merkitysté eiké luo sen kanssa kokonaisuutta, joka eroaisi
semanttisesti osistaan. Toisaalta kun kyse on moottoripyoriilijoille tarkoitetuista
tavaroista, viittaus moottoripyériilijoihin on sisalléltidn kuvaileva, eikd se tee
merkin tarkoittamaa kisitetti erilaiseksi. Niinpd sanaosalla "biker”, vaikka se lisad
tietyn vivahteen, ei merkityssisillon osalta ole suurta arvoa.

Lopuksi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta on syytd muistaa, ettd vaate-
tusalalla on yleistd, etti sama tavaramerkki usein esitetdén eri ilmenemismuodossa
sen mukaan, minki tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki liittyy, ja ettd sama valmistaja
kiyttad alatavaramerkkeji erottaakseen eri tuotelinjansa toisistaan. Nissid olosuh-
teissa on ajateltavissa, ettd kohdekuluttaja katsoo, ettd kollisiossa olevilla merkeilld
varustetut tavarat tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan mutta ettd ne
ovat kuitenkin periisin samasta yrityksestd (em. asia Fifties, tuomion 49 kohta; em.
asia BUDMEN, tuomion 57 kohta ja em. asia NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection, tuomion 51 kohta).

Tissi tapauksessa valituslautakunta on implisiittisesti hyldnnyt tdmén argumentin
katsoessaan, etti kohdekuluttaja, joka omistaa jo Biker Miles -merkkisen
moottoripydiin tai joka voisi kohdata timén merkin harkitessaan moottoripyérdn
ostoa, ei ehli halua ostaa MILES-merkkisid hanskoja vaan pikemminkin Biker Miles
-merkkiset, jotka sopivat yhteen hiinen moottoripyérinsa ja muiden varusteidensa
kanssa.

Tt pidttelyd ei voida hyviiksyd. Itse asiassa, kun kollisiossa olevat merkit, joilla on
yhteinen hallitseva osa, koskevat samoja tavaroita, nimittdin vaatteita, kohdeku-
luttaja on taipuvainen kisittimddn ne saman yrityksen kahdeksi erilliseksi
vaatevalikoimaksi.
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Edelld esitetyn valossa on syytd todeta, etti valituslautakunta on katsonut
virheellisesti, ettd kohdekuluttajan tarkkaavaisuusaste on korkea ja etti timin
jalkimmdisen ndkokulmasta katsottuna kollisiossa olevat merkit eiviit ole saman-
kaltaisia, koska niiden yhteinen sanaosa "miles” ei ole hallitseva osa.

Téstd seuraa, ettd kun otetaan huomioon yht#iltd kyseessd olevien tavaroiden
identtisyys ja toisaalta kollisiossa olevien merkkien samankaltaisuus, on todettava,
ettd valituslautakunta on katsonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan vastaisesti, etti kollisiossa olevien tavaramerkkien vililli ei ole
sekaannusvaaraa.

Niin ollen riidanalainen p#ités on kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska vastaaja on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan kantajan vaatimat kulut. Koska kantaja ei ole vaatinut, etti
viliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, on maarattivd, ettd
viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan,
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti :

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
toisen valituslautakunnan 9.9.2003 tekemi piités (asia R 174/2002-2)
kumotaan,

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkéiyntikulut.

3) Viiliintulija vastaa omista oikeudenkiiyntikuluistaan.

Legal Lindh Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 7 piivani heindkuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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