TUOMIO 20.4.2005 — ASIA T-211/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 péivina huhtikuuta 2005

Asiassa T-211/03,

Faber Chimica Srl, kotipaikka Fabriano (Italia), edustajinaan asianajajat P. Tartuferi
ja M. Andreano,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindin M. Capostagno ja O. Montalto,

vastaajana,

* Qikeudenkayntikieli: italia.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, kotipaikka Valencia (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
19.3.2003 tekemistd padtoksestd (asia R 620/2001-4), joka koskee Faber Chimica
Stln ja Industrias Quimicas Naber, SA Nabersan vilista vaitemenettelys,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
N. J. Forwood ja S. Papasavvas,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzilez,

ottaen huomioon ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2003
jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.9.2003
jatetyn vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on tehnyt 14.11.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramer-
kit ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20 pdivéna joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin
se on muutettuna, yhteisén tavaramerkkié koskevan rekisterdintihakemuksen.

»  Tavaramerkki, jonka rekisterdintia haettiin, on alla esitetty kuviomerkki Faber:

@>

5 Tuotteet, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti varten koskevaan 15.6.1957
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tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 2 ja 3 ja vastaavat seuraavia kuvauksia:

— luokka 1: "Kemikaalit teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; jalostamattomat
tekohartsit; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin.”

— luokka 2: "Maalit, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; vériaineet;
peittausaineet; raa’at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-,
koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin.”

— luokka 3: "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet;
puhdistus-, Liillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet,
eteeriset oljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet.”

Edelldi mainittu hakemus julkaistiin 11.1.1999 Yhteisin tavaramerkkilehden
numerossa 2/99.

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (jiljempini viitteentekiji) teki 12.4.1999
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun tavaramerkin rekisterdimist
vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden osalta.
Viitteensd tueksi se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
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mainittuun sekaannusvaaraan. Viite perustui seuraavien, aikaisempien kansallisten
tavaramerkkien olemassaoloon, joiden haltija viitteentekijd oli:

— sanamerkki NABER, joka on rekisterdity Espanjassa numerolla 801 202
luokkaan 1 kuuluvia tuotteita varten ("Kemikaalit ja liima-aineet teollisiin
tarkoituksiin; virinpoistoaineet; tekohartsit ja synteettiset hartsit”)

— kolme jiljempénd esitetynlaista kuviomerkkid Naber, jotka on rekisterdity
Espanjassa numeroilla 2072120, 2072121 ja 2072122 kuvaamaan tuotteita, jotka
kuuluvat luokkaan 1 (Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin (lddketiedettd lukuun
ottamatta), valokuvaus- sekd maatalous-, puutarhanhoito ja metsataloustarkoi-
tuksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet
(luonnolliset ja keinotekoiset); tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmis-
teet; kemialliset aineet elintarvikkeiden séilontddn; parkitusaineet; liima-aineet
teollisiin tarkoituksiin); luokkaan 2 (Maalit, lakat; ruosteenesto- ja puunsuoja-
virit ja -valmisteet; vériaineet; peittausaineet; raa’at luonnonhartsit; lehtimetallit
ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin) ja
luokkaan 3 (Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kéytettivét aineet;
puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet,
eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet;
deodorantit henkilokohtaiseen kéyttoon).

Viiteosasto hylkisi viitteen 23.4.2001 tekemallaéin pidtokselld, koska kyseessd olevat
tavaramerkit eivit olleet ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan tai merkityssisalloiltién
samankaltaisia eikdl niiden vélilld ndin ollen ollut sekaannusvaaraa.
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Viitteentekijé teki 25.6.2001 asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla SMHV:lle
valituksen viiteosaston paitéksesti.

SMHV:n neljas valituslautakunta ensinnikin vahvisti 19.3.2003 tekemalldin
padtokselld (jaljempéna riidanalainen p#itos), joka annettiin tiedoksi kantajalle
3.4.2003 péivitylld kirjeelld, viiteosaston arvioinnin siitd, etti rekisterditiviksi
haettu tavaramerkki ja viitteentekijin aikaisemmat kansalliset kuviomerkit eivit
olleet samankaltaisia. Toiseksi valituslautakunta myonsi — katsottuaan, etta
merkityssisdltdjen vertailulla ei ole merkitysti esilli olevassa asiassa — etti
rekisterditiviksi haettu tavaramerkki ja viitteentekijin aikaisempi sanamerkki olivat
ulkoasuiltaan ja lausuntatavoiltaan samankaltaisia ja ettd kyseisten tavaramerkkien
kohteena olevat tuotteet olivat samankaltaisia. Tamiin johdosta valituslautakunta
hyvéksyi valituksen ja kumosi véiteosaston piitoksen osittain.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen tai muuttaa sitd sikili kuin siing myoénnetdin
haetun tavaramerkin ja viitteentekijin aikaisemman sanamerkin vilinen
samankaltaisuus ja titen sekaannusvaara

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut, mukaan luettuna
SMHV:ssii kiydystd hallinnollisesta menettelysti aiheutuneet kulut
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— méirad asian selvittimistoimena suoritettavaksi teknisen erityisselvityksen, jolla
osoitetaan, etti espanjankielessa sanojen naber ja faber vililld ei ole
minkéinlaista foneettista samankaltaisuutta.

10 SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

n  Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

12 Kantaja moittii valituslautakuntaa ristiriitaisesta pééttelysts, koska se on riidanalai-
sessa paatoksessa arvioinut rekisterditaviiksi haetun tavaramerkin ja vaitteentekijén
aikaisempien tavaramerkkien vilistd samankaltaisuutta eri tavalla viitteentekijin
kuviomerkin ja sanamerkin osalta. Todettuaan ensin perustellusti, ettd haetun
tavaramerkin ja aikaisempien kuviomerkkien vélilli ei ollut sekaantumisvaaraa,
koska ratkaiseva painoarvo oli annettava kyseessd olevien merkkien ulkoasuille
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(riidanalaisen paatoksen 14-25 kohta), valituslautakunta katsoi virheellisesti, etti
rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin ja viitteentekijin aikaisemman kansallisen
sanamerkin vililld oli sekaantumisvaara muun muassa, koska viimeksi mainittu
merkki "saatettiin esittdd graafisesti minkilaisena tahansa” (riidanalaisen pastéksen
26 kohta). Tallaisella paittelylld valituslautakunta on kantajan mukaan virheellisesti
perustanut arviointinsa kyseessi olevan merkin "mahdolliseen, hypoteettiseen ja
vastaisuudessa tapahtuvaan muokkaamiseen”.

Ristiriidassa olevien merkkien — sellaisina kuin ne on asiassa esitetty — vertailun
osalta kantaja viittdd, ettd merkit eivit ole ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan tai
merkityssisalloiltaan mitenkddn samankaltaisia, kun otetaan huomioon se, ettd
vertailussa merkittdvin painoarvo on annettava ulkoasulle siten, etti ulkoasujen
samankaltaisuuden puuttuessa on katsottava, etti sekaannusvaaraa ei ole.

Kantaja riitauttaa niin ikéén riidanalaisessa péitoksessi esitetyn ristiriidassa olevien
merkkien kohteina olevien tuotteiden vertailun ja sekaantumisvaaran yleisen
arvioinnin, Se vetoaa lisiksi eriisiin seikkoihin, jotka koskevat siti, etti markkinoilla
ei ole todellista kilpailua kyseisten yritysten vililld ja etti vaitteentekijin
aikaisempien merkkien tunnettuudesta Espanjassa ei ole esitetty niyttoi.

SMHV viittdd, ettd riidanalaisessa paitoksessi ei ole mitadan ristiriitoja tai
arviointivirheitd. Valituslautakunta on asianmukaisesti verrannut rekistersitiviksi
haettua tavaramerkkii ja aikaisempia tavaramerkkeji erittelemalli viimeksi mainitut
eri luokkiin niiden tyyppien mukaan, koska tilli on huomattava merkitys
tavaramerkin kokonaisvaikutukseen. SMHV:n mukaan on kiistatonta, etti aikai-
sempien tavaramerkkien rakenteelliset ominaispiirteet ovat erilaisia, miki oikeuttaa
— tai jopa velvoittaa — arvioimaan niitd erikseen ja johtaa erilaisiin johtopaatoksiin.
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Valituslautakunta on SMHV:n mukaan ollut oikeassa arvioidessaan, ettd aikaisem-
paa sanamerkkid, joka on rekisterdity ilman mitaén erityisid graafisia ominaispiir-
teitd, voidaan kiyttid eri tavoin tyyliteltynd siten, ettei voida sulkea pois
mahdollisuutta sellaisesta tyylittelysts, jossa merkistd tosiasiallisesti kiytettynd tulee
samankaltainen kuin rekisterditévéksi haetusta tavaramerkisté.

SMHV katsoo, ettd vertailtaessa nyt esilli olevassa asiassa ristiriidassa olevia
merkkeji erityisesti niiden ulkoasujen osalta, valituslautakunnalla oli perusteltu syy
erottaa viidestd kiytetysta kirjaimesta neljin muodostama liite aber ja huomioida
rekistersitaviksi haetun merkin aloittavan f-kirjaimen vahdinen merkitys, kun
otetaan huomioon, ett kyseisen kirjaimen erityislaatuisella tyylittelylld heikennettiin
ensi nikemélti arvioitavaa ymmiérrettivyytta.

Lausuntatavan osalta SMHV yhtyy valituslautakunnan esittiméén arviointiin, jossa
kylli mybnnetiin f- ja n-alkukirjainten vélinen ero, jolle viiteosasto oli virheellisesti
antanut ratkaisevan merkityksen, mutta annetaan enemmin merkitystd yhteiselle
loppuosalle aber. Témid arviointi perustuu vokaalien vaikutukseen, silld niiden
foneettinen merkitys erityisesti romaanisissa kielissd, kuten espanjassa, on yleensi
voimakkaampi kuin konsonanttien. Kyseisten kahden tavaramerkin osalta a-
kirjaimen ja ber-liitteen kiyttd aiheuttaa yleisvaikutukseltaan kattavamman ja
voimakkaamman sonoriteetin kuin alkukirjain f tai n.

SMHYV Liistdd myos kantajan véitteet, joilla timi asettaa kyseenalaiseksi ristiriidassa
olevien merkkien kohteina olevien tuotteiden vertailun ja sekaantumisvaaran yleisen
arvioinnin. SMHV Liistd# niin ikddn kantajan viitteet siitd, ettd markkinoilla ei ole
todellista kilpailua kyseisten yritysten vililld ja ettd viitteentekijin aikaisempien
merkkien tunnettuudesta Espanjassa ei ole esitetty ndyttod.
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Ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekistersidi, 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 silld alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan tavaroiden tai palvelujen kaupallisen
alkuperdn sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaisesti, kuinka
asian kannalta merkityksellinen yleisé havainnoi kyseessd olevia merkkeji ja
tavaroita tai palveluita, sekd ottaen huomioon kaikki kullekin yksittdistapaukselle
tyypilliset ominaispiirteet ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden
kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus vilinen keskiniinen 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, 29-33 kolta oikeus-
kaytantoviittauksineen).

Nyt esilli olevassa asiassa kyse on ainoastaan viitteentekijin aikaisemmasta
sanamerkistd, joka on rekisterdity Espanjassa, joka muodostaa niin ollen merkityk-
sellisen alueen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa.

Esilld olevan asian kannalta merkityksellisen yleison miéritelmin osalta on todettava
valituslautakunnan esittimén mukaisesti (riidanalaisen paitoksen 31 kohta), etti
vilitteentekijin aikaisemman sanamerkin kattamat tavarat kuuluvat luokkaan 1 ja ne
on pidasiasiallisesti tarkoitettu teollisuudessa toimiville asiakkaille (Kemikaalit ja
liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; vérinpoistoaineet; tekohartsit ja synteettiset
hartsit).
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Tamin johdosta sekaantumisvaaran yleisessé arvioinnissa on otettava huomioon sen
merkityksellisen yleison nikokulma, joka koostuu padosin Espanjassa sijaitsevista
teollisista kuluttajista. Koska kyseessd ovat ammattimaiset toimijat, on oletettavaa,
etts niiden tarkkaavaisuusaste kyseisia tuotteita valittaessa on keskivertoa korkeampi
(ks. vastaavasti asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio
9.4.2003, Kok. 2003, s. 1I-1589, 52 kohta ja asia T-317/01, M+M v. SMHV —
Mediametrie (M+M EUROdATA), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. 11-1817, 52
kohta).

Edelld esitettyjen nikemysten valossa on syytd tarkistaa valituslautakunnan tekemd
vertailu yhtailts kyseessi olevien merkkien ja toisaalta kyseessd olevien tavaroiden
valilla.

Ensinniikin kyseessi olevien merkkien vertailun osalta on yleiselld tasolla todettava,
etti kaksi tavaramerkkid ovat samankaltaisia, kun ne ovat merkityksellisen yleison
nikokulmasta ainakin osittain yhtilisii yhden tai useamman merkityksellisen
seikan osalta. Kuten yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskéytinnésti ilmenee, merki-
tyksellisi ovat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisiltoon liittyvit seikat (ks.
asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta ja asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819,
25 kohta). Tésté oikeuskiiytinnosti ilmenee myds, ettd sekaannusvaaraa koskevan
kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisillon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvéén
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erot-
tamiskykyiset ja hallitsevat tekijat.

Lisiiksi vastoin kantajan esittimaa nikemysti, jonka mukaan ulkoasulle on annettava
ratkaiseva painoarvo, yhteissjen tuomioistuin on katsonut, ettd ei voida sulkea pois
sitd, ettd sekaannusvaara voi syntyi jo sen vuoksi, etté kaksi tavaramerkkié lausutaan
samankaltaisella tavalla (ks. vastaavasti edelli 26 kohdassa mainittu asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. 1I-43, 42 kohta).
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Nyt esilld olevassa asiassa riidanalaisesta paitoksestd ilmenee, etti valituslautakunta
on pitényt ristiriidassa olevia merkkeji samankaltaisina arvioituaan niiden ulkoasua
ja lausuntatapaa. Lisdksi on ilmeisen selvdi (ks. riidanalaisen paitoksen 16 kohta,
jota kantaja ei ole riitauttanut nyt kisiteltidvini olevassa kanteessaan), ettd koska
kyseessd olevat merkit eivit tarkoita espanjaksi mitdin, niitd ei voida verrata
merkityssisalloltadn.

Ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta piti lahtékohtana periaatetta, jonka
mukaan sanamerkki "voidaan esittid graafisesti minkilaisena tahansa” (riidanalaisen
paitoksen 26 kohta). SMHV:n esittimien asiakirjojen mukaan valituslautakunta on
ndin toimiessaan ottanut huomioon sen, ettd véitteentekijin sanamerkkii saatetaan
kiyttad tulevaisuudessa sellaisessa tyylitellyssi muodossa, joka on graafisesti
samankaltainen kuin rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki.

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on ndin p#itellessééin perustanut arviointinsa
virheellisesti kyseessd olevan merkin "mahdolliseen, hypoteettiseen ja vastaisuudessa
tapahtuvaan muokkaamiseen”. Kantajan mukaan vertailussa on kiytettivi merkkii
sellaisena kuin se on tdlla hetkelld eikii otaksumalla mahdollisia tulevia muutoksia,
joilla ei ole mitéén tekemistid timénhetkisen yleisarvioinnin kanssa. Kantaja lisi,
ettd mikili viitteentekiji muuttaa tulevaisuudessa merkkinsi graafista ulkoasua,
tdmién seurauksena syntyy uusi erottamiskykyinen merkki, jota ei ole suojattu ja jota
viitteentekijin asiakkaat eivit endé tunnista ja jolla ei titen enad voida osoittaa sen
tuotteiden kaupallista alkuperii.

SMHYV vastaa, ettd valituslautakunnan kéyttimé arviointiperuste on tunnettu ja
yleisesti kdytetty, koska pelkin sanamerkin rekisterdimiselli myonnetiin sen
haltijalle yksinoikeus, joka ei rajoitu merkin ennalta mairiteltyyn tietyntyyliseen
muotoiluun. Kaytetylld arviointiperusteella ei esilli olevassa asiassa mitenkiin
loukata valituslautakunnan toteaman sekaantumisvaaran ajankohtaisuutta. Siti
vastoin kuviomerkkeja suojataan luonteensa vuoksi yksinomaan siini tismillisessi
muodossa, jossa ne on rekisterdity. Nyt esilld olevassa asiassa juuri niiden merkkien
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muodon “muuttumattomuuden” ansiosta voitiin yksiloidé véitteentekijin aikaisem-
mat kuviomerkit siten, ettd mahdollisuus sekaannusvaarasta rekisteréitaviksi haetun
merkin kanssa voitiin sulkea pois.

Taltd osin on todettava, etti nyt esilld olevassa asiassa ulkomuotojen vertailu on
suoritettava sanasta naber muodostuvan sanamerkin ja sellaisen moniosaisen
kuviomerkin vililld, joka koostuu sekd sanallisesta osasta — eli sanasta faber —
ettii graafisesta osasta. Kyseinen moniosainen kuviomerkki kuvaillaan rekisterdin-
tihakemuksessa seuraavasti:

"Pienilld tekstauskirjaimilla Kkirjoitettu teksti ‘faber’, jossa 'f’-kirjaimen ylempi
poikkiviiva ulottuu koko tekstin yli ja alkaa kaartua alaspdin ’r’-kirjaimen
pystysuoran viivan kohdalla. Saman ’f’-kirjaimen alempi poikkiviiva ulottuu
pystyviivan toiselle puolelle ja kaartuu alaspdin muodostaen koko tekstin
alleviivauksen kaartuen ’r’-kirjaimen pystyviivan kohdalla ylospdin ja kohdaten
lopulta ylemmdn viivan siten, ettd teksti kaartuvine viivoineen muodostaa soikean
kuvion.”

Kuten SMHV paikkansapitdvdsti mainitsee Internet-sivuillaan, sanamerkki on
merkki, joka muodostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmistd,
jotka on kirjoitettu tekstauskirjaimilla tavanomaisella kirjasinlajilla ilman erityista
graafista osatekijid. Kuviomerkki sitd vastoin on sanallisten tai graafisten
ominaispiirteiden taikka sanallisten ja graafisten osatekijoiden yhdistelmén erityinen
kuvaus. Moniosainen kuviomerkki muodostuu kahteen tai useampaan luokkaan
kuuluvasta merkisti siten, etti siind yhdistetdén esimerkiksi kirjaimia ja grafiikkaa,
kuten esilld olevassa asiassa rekisterditiviksi haetussa tavaramerkiss.

Edelld esitettyjen alustavien huomautusten valossa sekd kantajan ettd SMHV:n
johtopaitokset ovat virheelliset.
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Yhtédéltd kantaja jéttaa aikaisemman sanamerkin ominaispiirteet huomiotta pyrkies-
sddn nakemddn kyseisen merkin siten, etti se on ainoastaan tietynlainen
kuviomerkki, joka on sidottu méardttyyn muotoon. Lisiksi kantaja tekee toisen
virheen jittdessddn ottamatta huomioon rekisterditiviiksi haetun moniosaisen
tavaramerkin sanallisen osan.

Toisaalta vaikuttaa siltd, ettda SMHV liittd3 sanamerkkiin graafisen ominaisuuden,
joka kyseiseltid merkiltd sen luonteen vuoksi puuttuu. Lisiksi SMHV on omaksunut
rajoitetun nékékannan perustellessaan aikaisemmalle sanamerkille mydnnettya
suojaa kyseisen merkin mahdollisuudella tulevaisuudessa jiljitelli rekisteroitivaksi
haetun moniosaisen tavaramerkin méiritynlaista muotoa.

Kun arvioidaan moniosaisen kuviomerkin ja aikaisemman sanamerkin vilisti
samankaltaisuutta, niilld erityisilld graafisilla tai tyylillisilli ominaisuuksilla, joita
viimeksi mainittu tavaramerkki mahdollisesti voi omaksua, ei ole merkitysti. Joka
tapauksessa arviointia samankaltaisuudesta aikaisemman sanamerkin kanssa — jolla
ainoana on merkitystd nyt esilld olevan asian kannalta — ei tule korvata arvioinnilla
samankaltaisuudesta sellaisen kuviotekijin kanssa, joka ei kuulu aikaisemmalla
rekisterdinnilli my6nnetyn suojan piiriin.

Moniosaisen merkin rekisterdintihakemusta ei ole nimittéin hylittiva siitd syysti,
ettd aikaisempi sanamerkki saatetaan tulevaisuudessa esittad sellaisessa graafisessa
muodossa, etti siitd tulee samanlainen tai samankaltainen kuin ensin mainitusta
merkistd, vaan koska kyseinen moniosainen merkki koostuu itse asiassa sen
yksinomaan kuvallisen osatekijin lisiksi myds sanallisesta osasta, joka on
samanlainen tai samankaltainen kuin aikaisemman merkin muodostava sanallinen
osa, ja koska sekaantumisvaaran yleisessi arvioinnissa mainittua sanallista osaa ei
voida pitéd toissijaisena verrattuna muihin osatekijoihin, joista merkki koostuu (ks. a
contrario asia T-110/01, Vedial v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. 11-5275, 50 kohta ja siti seuraavat kohdat).
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Titen esilli olevan asian selvittiminen on aloitettava arvioimalla sanallisten
osatekijéiden naber ja faber ulkoasujen samankaltaisuutta ja tdmén jélkeen, milkéli
nimi osoittautuvat samankaltaisiksi, varmistuttava siitd, voiko rekisterditdvaksi
haettuun tavaramerkkiin kuuluva graafinen tai kuviollinen lisitekiji muodostaa
riittivin erottavan tekijin, jotta ristiriidassa olevien merkkien ulkoasujen vililld ei
ole samankaltaisuutta asian kannalta merkityksellisen yleison silmissd (ks. vastaa-
vasti edelld 38 kohdassa mainitussa asiassa HUBERT annettu tuomio).

Ensinnikin puhtaasti sanallisten osatekijoiden faber ja naber ulkoasujen vertailun
osalta pitii paikkansa, ettd molemmissa sanoissa esiintyvit neljd kirjainta aber.
Kuten valituslautakunta on kuitenkin todennut riidanalaisen péétoksen 18 kohdassa,
vaikka vertailluilla kahdella merkilla onkin yhteinen osatekijé, kyseinen osatekijé ei
valttimatti ole silmaanpistivin tekiji molemmissa merkeissi. Merkkien samankal-
taisuuden arviointi on titen riippuvainen ensisijaisesti siitd, kuinka suuri merkitys
merkit toisistaan erottavalle alkukirjaimelle annetaan suhteessa neljién viimeiseen
kirjaimeen, jotka eivit esiinny ainoastaan molemmissa esilld olevissa merkeissd, vaan
kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa antamien tietojen mukaan myos
lukuisissa muissa Espanjan markkinoilla esiintyvissd merkeissd (ks. véiteosaston
paitoksen II kohta ja riidanalaisen pédtoksen 4 kohta). Viimeksi mainitun seikan
perusteella vaaka ei kallistu selkeéisti kummankaan nékékannan puoleen. Taten on
todettava, etti kyseiset kaksi merkkid ovat tietylla tavalla samankaltaisia mutta tima
samankaltaisuus ei kuitenkaan vaikuta erityisen ratkaisevalta.

Ainoastaan rekisterditiviksi haetussa merkissi esiintyvén tiydentivin kuviollisen
osatekijin huomioimisen osalta ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin yhtyy
viiteosaston arviointiin, jonka mukaan kyseinen tekiji ei ole toissijainen, koska se
"muodostuu sellaisesta mielikuvituksellisesta muodostelmasta, joka edellyttdd
muodostelman merkityssisiltoén kohdistuvia ponnisteluja”. Viiteosasto totesi
tasmillisemmin sanottuna, ettd “alkukirjain 'F on erittdin tyylitelty, koska sen
ylempi poikkiviiva ulottuu koko sanaosan ylitse ja alempi poikkiviiva alleviivaa
sanaosan kulkien sen alitse ja yhtyy lopulta viimeisend kirjaimena olevan 'R’
kirjaimen poikkiviivaan”. Lisiksi soikea kuvio, joka sisiltdd kyseisen muodostelman,
korostaa merkittivisti sen erityistd kuviollista ulottuvuutta.
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Myés valituslautakunta on myéntényt riidanalaisen paatoksen 27 kohdassa, etti
rekisterditdviksi haetulla merkilld on "merkittiva kuviollinen ulottuvuus”.

Namd kaksi arviointia ulkoasujen samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessa
saavat ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen katsomaan, etti ainoastaan
rekisterditdviksi haetussa tavaramerkissi esiintyva tdydentivi graafinen tai kuviolli-
nen osatekijd on omiaan muodostamaan sellaisen riittivin erottavan tekijin, etti
ammattilaisista muodostuva merkityksellinen yleisé ei pida ristiriidassa olevia
merkkejé ulkoasuiltaan samankaltaisina.

Valituslautakunta on niin ollen virheellisesti katsonut riidanalaisen padtoksen
27 kohdassa, ettéd huolimatta rekisterditiviksi haetun tavaramerkin "merkittivisti
kuviollisesta ulottuvuudesta” ristiriidassa olevat merkit ovat ulkoasuiltaan saman-
kaltaisia, koska ensin mainitun merkin loppuosa aber oli "selkedsti erotettavissa”.

On liséksi korostettava, kuten kantajakin on huomauttanut, etti viimeksi mainittu
arviointi ja riidanalaisen pditoksen 21 kohdassa esitetty arviointi, jonka mukaan
loppuosa aber “ei erotu erityiselld tavalla” kyseisestd merkistd, ovat ristiriidassa
keskendén.

Lausuntatapojen vertailun osalta viiteosasto totesi yhtalts, ettéi yleiso havaitsee
paremmin alkukirjaimen, koska se sijaitsee ensimmiisend, ja ettd #inne f erottuu
selvdsti ddnteestd n. Viiteosaston mukaan jo pelldstian timd eroavaisuus riittid
poistamaan ristiriidassa olevien tavaramerkkien lausuntatapojen samankaltaisuuden.

Valituslautakunta sitd vastoin katsoi riidanalaisen paitoksen 22 kohdassa, etti
kyseinen eroavaisuus ei ollut ratkaiseva. Se totesi, etti foneettiselta kannalta
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arvioituna sanat jakautuvat tavuihin ja etti muun muassa espanjan kielessé tavujen
sisdlli 4dnen voimakkuus kasvaa vokaalien kohdalla painotuksellisten tekijoiden
mukaisesti. Nyt esilld olevassa asiassa sanojen naber ja faber ensimmaisessé tavussa
oleva a-kirjain on titen #ineltdén voimakkaampi kuin sitd edeltivd konsonantti.
Koska toinen tavu ber on samanlainen molemmissa sanoissa, valituslautakunta
katsoi, ettd ristiriidassa olevat merkit muistuttivat foneettisesti toisiaan tietyssd
maérin.

Ilman, ettdi on tarpeen turvautua erityisselvitykseen, jota kantaja on pyytinyt
hankittavaksi kyseisen viitteen kumoamiseksi, ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin katsoo, etti ristiriidassa olevat merkit muistuttavat riidattomasti foneettisesti
toisiaan erasissi madrin. Joka tapauksessa, vaikka otetaan huomioon SMHV:n esiin
tuoma painotuksellinen tekiji, kyseinen samankaltaisuus ei riitd poistamaan
alkukirjaimen aiheuttamaa foneettista eroavaisuutta, koska — kuten véiteosasto on
todennut — konsonanttien f ja n aiheuttamat #énet ovat selkedsti erilaiset.

Yhtaaltda konsonantti f on soinniton, eli dinihuulet eivit vérdhtele &intd
muodostettaessa, toisin kuin konsonantin n osalta, joka on soinnillinen. Toisaalta
konsonantti f on frikatiivi, eli sen artikulointi aiheuttaa hankausvaikutelman, kun
taas konsonantti n on nasaali, eli sen artikulointi aiheuttaa resonanssivaikutelman.

Kun otetaan huomioon se seikka, ettd merkityksellisend yleisénd on asiantunteva
yleisd, jonka havainnointikyky on korkeampi kuin keskivertokuluttajan, ristiriidassa
olevien merkkien vilinen foneettinen eroavaisuus ja erityisesti ulkoasujen havaittava
eroavaisuus, joka aiheutuu merkittivéstd kuviollisesta osatekijistd, joka esiintyy
ainoastaan toisessa merkissd, riittdviit sen toteamiseen, ettd yleisarvioinnin perus-
teella merkit, joista kyseessi olevat tavaramerkit muodostuvat, eivit ole samankal-
taisia, kun kumpaakin merkkid arvioidaan kokonaisuutena ja otetaan huomioon
varsinkin niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat tekijat.
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Edelld esitetyilld perusteilla erds asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamiselle vilttamittomista edellytyksistd ei tiyty.

Tamin johdosta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
perustuva kanneperuste on hyviksyttavi ja kantajan vaatimukset on hyviksyttivi
ilman, ettd on tarpeen vertailla kyseessd olevia tuotteita tai tutkia muita kantajan
esittdmidl viitteitd.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka havidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenlkiyntiku-
lut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tydjdrjestyksen 136 artiklan 2 kohdan nojalla asianosaisille valituslautakuntakdsit-
telystd aiheutuneet vilttamittomat kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeuden-
kayntikuluiksi.

Koska SMHV on hivinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kantajan
oikeudenkdyntikulut, mukaan luettuna valituslautakuntakisittelysti aiheutuneet
vélttaméattomit kustannukset, kantajan vaatimusten mulkaisesti.
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Néilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen
valituslautakunnan 19.3.2003 tekemi piitos (asia R 620/2001-4) kumotaan
sikiili kuin siind on hyviksytty espanjalaisen sanamerkin NABER haltijan
esittimai viite.

2) Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Forwood Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 20 péivanéd huhtikuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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