TUOMIO 30.6.2004 — ASIA T-317/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

30 paivana kesikuuta 2004

Asiassa T-317/01,

M+M Gesellschaft fiir Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Treis,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén S. Laitinen ja U. Pfleghar,

vastaajana,

jossa sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valitus-
lautakunnassa kiydyn menettelyn vastapuolena on ollut

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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Mediametrie SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan ensin asianajaja
D. Depuis-Latour ja sitten asianajaja S. Szilvasi,

véliintulijana ensimméisessd oikeusasteessa,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tava-
ramerkit ja mallit) ensimmidisen valituslautakunnan 2.10.2001 tekemésti patoksesti
asiassa R 698/2000-1, joka koskee viitemenettelyd Mediametrie SA:n ja M+M
Gesellschaft fiir Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH:n vilills,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOSTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung seki tuomarit A, W. H.
Meij ja N. J. Forwood, kirjaaja: hallintovirkamies D, Christensen

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 16.12.2003 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on tehnyt 29.11.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramer-
kit ja mallit) (jiljempéna virasto) yhteison 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 yhteison tavaramerkkid koskevan
rekisterdintihakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on merkki M+M EUROdJATA.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15 péivéini kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 41 ja 42, ja
ne vastaavat tavaraluokittain seuraavaa kuvausta: :

— "tietokoneohjelmistot”, jotka kuuluvat luokkaan 9
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— elintarvikekauppaa koskevia tutkimuksia koskevat julkaisut ja erikoislehdet”,
jotka kuuluvat luokkaan 16

~— "markkinatutkimus, markkina-analyysi ja kaupallinen tutkimus, yritysneuvonta
markkinoinnin ja myynnin alalla”, jotka kuuluvat luokkaan 35

~ “markkinointia ja myyntid koskevat seminaarit ja muut jatkokoulutustilaisuu-
det”, jotka kuuluvat luokkaan 41

— "tietokantapalvelut”, jotka kuuluvat luokkaan 42.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 29.6.1998 Yhteisén tavaramerkkilehden nume-
rossa 46/98.

Viliintulija teki 29.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla viitteen
kyseisen tavaramerkin rekisterdintii vastaan.

Viite perustui tavaramerkkiin EURODATA TV, jolla on seuraavat rekistersinnit:

— 1.7.1996 tehty irlantilainen rekisterdinti nro 201 060
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— 74,1992 tehty ranskalainen rekisterdinti nro 92 414 002

— 259.1992 tehty kansainvilinen rekisterdinti nro 591 515, joka on voimassa
Benelux-maissa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa.

Viite kohdistui haetun tavaramerkin rekistersintid vastaan niiden tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitettujen palveluitten osalta, jotka oli nimetty koskemaan
"markkinatutkimusta, markkina-analyysia ja kaupallista tutkimusta, yritysneuvontaa
markkinoinnin ja myynnin alalla; markkinointia ja myyntid koskevia seminaareja ja
muita jatkokoulutustilaisuuksia”.

Viite perustui ainoastaan sithen osaan palveluita, jotka sisiltyivit ranskalaiseen ja
kansainviliseen rekisterdintiin: “kaupallisten tietojen kokoaminen ja toimittaminen,
ja erityisesti audiovisuaalisella alalla tehtavit selvitykset ja mielipidetutkimukset”,
jotka kuuluvat luokkaan 35.

Viite perustui myos seuraaviin palveluihin, jotka sisaltyivét irlantilaiseen rekiste-
réintiin "kaupallisten tietojen kokoaminen ja toimittaminen; kaupalliset selvitykset;
mainospalvelut; teollisten tai kaupallisten yritysten neuvonta ja avustaminen;
kaupallisten tilastojen laatiminen ja toimittaminen; markkinointiselvitykset; mark-
kinatutkimus ja -analyysi”, ja kuuluvat luokkaan 35.

Viitteensd tueksi viliintulija vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkddmisperusteeseen.
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Viiteosasto katsoi, ettd sekaannusvaaraa ei ollut, ja hylkisi siksi 20.4.2000
tekeméllddn paatokselld viitteen ja velvoitti viliintulijan korvaamaan menettelyyn
liittyvit kulut.

Viiliintulija valitti 16.6.2000 kyseisesti paatoksestd asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
nojalla.

Ensimméinen valituslautakunta hylkési 2.10.2001 tekemilldéin paatokselld (jiljem-
pind riidanalainen pa#tos) véiteosaston pditoksen ja palautti asian edelleen sen
paitettdviksi siltd osin kuin vaatimus koski tavaroita ja palveluja, joiden
rekisterdintid ei ollut evitty, nimittiin luokkaan 9 kuuluvia "tietokoneohjelmistoja”,
luokkaan 16 kuuluvia "elintarvikekauppaa koskevia tutkimuksia koskevia julkaisuja
ja erikoislehtid” ja luokkaan 42 kuuluvia "tietokantapalveluita”. Valituslautakunta
velvoitti my6s kantajan korvaamaan viitemenettelysti ja valituksesta aiheutuneet
kulut.

Riidanalaisen pa#toksen perustelut voidaan tiivistid seuraavasti.

Kyseisten palveluitten osalta valituslautakunta katsoi, ettd ne olivat osittain samoja ja
osittain hyvin samankaltaisia (ks. kunkin osalta riidanalaisen paitéksen 19 ja
20 kohta).

Kyseisten merkkien osalta valituslautakunta katsoi ensinnikin, etti merkit
EUROdATA ja EURODATA olivat samoja, koska yleisd ei kiinnitdi huomiota
pienten ja isojen kirjaimien viliseen eroon. Valituslautakunta katsoi, ettd mikali
sanaa eurodata olisi pidettivii erottamiskykyisend, tilloin olisi katsottava, ettd
kyseiset merkit ovat niin samankaltaisia, ettd ne aiheuttavat sekaannusta, ja jos se
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sitd vastoin pattiisi, ettd kyseinen sana olisi oleellisilta osin erottamiskyvyton, olisi
korostettava merkkien muita elementtejd eli erityisesti elementtia M+M, mistd
seuraisi, ettd merkkeji on pidettivi erilaisina (riidanalaisen paitoksen 13 kohta).

Tiltd osin valituslautakunta katsoi, ettd sana eurodata ei ole kokonaan erottamisky-
vyton. Valituslautakunnan mukaan ei nimittdin ole todennékéistd, ettd kuluttajalla
on mahdollisuus havaita tidsmillisesti, mitd kyseinen termi tarkoittaa. Kantajan
internetissi tekemistd ha’uista kdy ilmi, ettd laaja valikoima kaupallisia toimintoja

- ilman mit#in suhdetta toisiinsa on yhdistetty sanaan eurodata, ja ne osoittavat, ettd

timé sana ei todellakaan ole selvi. Lisiiksi valituslautakunta katsoi, ettd kyseinen
sana mielletian yhdeksi aikaisemmalle ja haetulle tavaramerkille ominaiseksi
erottavaksi elementiksi, ja ndin ollen ei ole mahdollista vertailla nditd kahta
ottamatta huomioon tité sanaa (riidanalaisen piitoksen 14 ja 15 kohta).

Ottaen huomioon edelld olevan valituslautakunta katsoi yhtdilts, ettd haettu
tavaramerkki koostuu kahdesta erottamiskykyisestd termistd, joista termi eurodata
on hallitsevampi, ja toisaalta, ettd aikaisempi tavaramerkki sisélt4d ainoastaan yhden
erottamiskykyisen elementin, EURODATA, kun taas lyhenne TV on kuvaileva.
Valituslautakunta padtteli siitd, ettd yleisd ajattelisi, ettd kysymyksessd olevat
tavaramerkit ovat periisin samasta kaupallisesta lihteesti (riidanalaisen paatoksen
16-18 kohta).

\

Oikeudenkiynti

Kantaja nosti nyt kisiteltiviind olevan kanteen ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen 17.12.2001 jattimailladn saksankieliselld kannekirjelmalld.
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Koska muut asianosaiset eiviit vastustaneet annetussa miirdajassa sitd, etti
oikeudenkdyntikielend ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa olisi saksa, se
médrittiin kisilld olevan oikeudenkiynnin kieleksi.

Virasto jétti vastineensa ensimmiisen asteen tuomioistuimeen 25.4.2003 ja
viliintulija puolestaan 16.5.2003.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#itéksen

— velvoittaa viraston korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut.

Suullisessa kisittelyssi kantaja tismensi sitd, ettd sen vaatimuksilla pyrittiin
riidanalaisen pédtéksen kumoamiseen vain siltd osin kuin silli kumottiin se osa

PN

viliteosaston tekemistd paitoksestd, joka oli ollut kantajalle mydnteinen.

Virasto vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa valituksen
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

—  pysyttdd riidanalaisen padtoksen

— hylkdd valituksen kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan viliintulijalle aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Valituksensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan perusteeseen, jonka mukaan
valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
koska se oli hyviksynyt virheellisin perustein sekaannusvaaran olemassaolon.

Kyseisten merkkien osalta kantaja viittdd ensinndkin, etté aikaisempi tavaramerkki
koostuu yksinomaan kuvailevista elementeista.
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Listksi kantaja viittdd kyseisten merkkien visuaalisen ja foneettisen vertailun osalta,
etti elementti M+M esiintyy ainoastaan haetussa tavaramerkissd ja etti se on
tavaramerkissi selvisti hallitsevampi kuin elementti eurodata. Merkit ovat kantajan
mukaan myds merkityssisilloltiddn erilaisia, koska elementti M+M edustaa kantajan
nimed, kun taas elementti TV viittaa viliintulijan harjoittamaan kaupalliseen
toimintaan.

Kantaja viittdd niiden kyseisten palveluitten osalta, joita on tarkoitettu tavaramerkin
rekisterdintid koskevassa hakemuksessa ja jotka kuuluvat Iuokkaan 35, etti
palveluitten midritelmien mukaisesti ne Mlittyvit ainoastaan markkinointiin ja
tietojen vilitykseen. Kyseisiin palveluihin kuitenkin turvautuvat piisiassa sellaiset
henkilét, jotka toimivat elintarvikkeiden kaupan parissa. Lisiksi niiden palveluitten
luetteloista, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkills, kiy ilmi, ettd niitd on
yksinomaan tarjottu joukkoviestinalalla, kuten viliintulijan nimikin osoittaa.
Lopuksi kantajan mukaan kyseisten palvelujen avulla kerittyjen tietojen luonne on
erilainen.

Kantaja lisdd, ettd mikili paddytddn pitdiméin kyseisid palveluita samankaltaisina,
viliintulija voisi kieltd4 koko yhteisdjen alueella muiden sellaisten tavaramerkkien
kéyton, joiden yhteni elementtiné on eurodata ja jotka koskevat tietojen kokoamista,

Niiden palveluitten osalta, joita on tarkoitettu tavaramerkin rekisterdintii koske-
vassa hakemuksessa ja jotka kuuluvat luokkaan 41, kantaja viittis, etti se seikka, etti
ndmi palvelut kuuluvat toiseen luokkaan kuin ne palvelut, jotka on suojattu
aikaisemmalla tavaramerkilld, on ainakin osoitus siitd, etti kysymyksessi olevien
palveluitten vililld on samankaltaisuutta ainoastaan poikkeustapauksissa. Kantajan
mukaan kysymys ei kuitenkaan ole poikkeustapauksesta sikili kuin ensin mainitut
palvelut liittyvit ammattikoulutukseen, kun taas jilkimmaiset koskevat tietojen
kerdamisté ja toimittamista.
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Kantaja lisad, ettd valituslautakunnan perustelut johtavat loppujen lopuksi siihen
piitelmédn, ettd suojattu tavaramerkki, joka koskee tietylld alalla tarjottavia ja
luokkaan 35 kuuluvia palveluita, olisi automaattisesti suojattu myds muiden
palveluiden osalta, joita tarjotaan samalla alalla mutta jotka liittyvét ammattikou-
lutukseen.

Virasto véittid kyseisten merkkien osalta ensinnikin, etti elementti eurodata ei ole
erottamiskyvyton ja se on myds kyseisten merkkien hallitseva elementti. Lisaksi
virasto huomauttaa, etti aikaisempi tavaramerkki koostuu merkistda EURODATATV
eikd suinkaan yksittdisestd elementistd eurodata.

Lisaksi virasto vaittad, ettd kyseiset merkit ovat niitd visuaalisesti tarkasteltaessa
samankaltaisia, koska kumpikin koostuu elementisti eurodata samoin kuin toisesta
lyhyestd sanallisesta elementistd. Viraston mukaan elementti M+M tosin on
erottamiskykyinen, mutta se ei silti jitd elementtid eurodata vihemmille huomiolle.

Foneettisesti kyseiset merkit ovat viraston mukaan samankaltaisia siksi, etté
molemmissa merkeissd toistuu kokonaisuudessaan pitkd ja helposti ddnnettédvé sana
eurodata, joka on hallitseva siltd kannalta, miten merkit #innetddn ja miltd ne
kuulostavat.

Kasitteellisen samankaltaisuuden osalta virasto viittdd, ettd keskivertokuluttajat
kiinnittavit huomionsa elementtiin eurodata ja ettd elementin M+M lisdykselld ei
ole erityisti vaikutusta kyseisten merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan.

Virasto viittid kyseisten palvelujen osalta siltd osin kuin ne kuuluvat luokkaan 35,
ettd niiden vertailun on perustuttava yksinomaan niiden mddrittelyyn. Viraston
mukaan midrittelylld ei kuitenkaan voi perustella hakijan esittémid rajoituksia, vaan
se osoittaa, ettii palvelut on kohdistettu samalle yleisolle.
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Mitd tulee tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa tarkoitettuihin, luokkaan 41
kuuluviin palveluihin virasto viittds, ettd "markkinointi ja myynti, jotka ovat
ammattikoulutukseen liittyvit niiden palveluitten aiheet, kattavat hyvin laajan alan
ja sisdltidvit myds "kaupallisten tilastojen laatimiseen ja toimittamiseen liittyvit”
luokkaan 35 kuuluvat palvelut, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkills.
Viraston mukaan on ndin ollen todennikdistd, etté yleisé uskoo, ettd ensin mainitut
palvelut liittyvit véliintulijan kaupallisen toiminnan laajenemiseen.

Virasto lisdd, ettd yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 téytintoonpanosta 13 piivind joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 2 sasinnén 4 kohdasta seuraa, etti tavaroiden ja
palvelujen luokitus Nizzan sopimuksen mukaisesti palvelee yksinomaan hallinnolli-
sia tarkoituksia,

Siltd osin, mikd on sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen kohde-
yleisd, virasto viitti suullisessa kisittelyssd, etti kyseisistd palveluista eli ennen
kaikkea luokkaan 41 kuuluvista ammattikoulutuspalveluista eiviit olisi kiinnostuneet
pelkistidn yritykset.

Viliintulija véittdd, ettd sana eurodata on erottamiskykyinen, koska se ei ole
vilttdmiton eikd kuvaileva suhteessa vaadittuihin palveluihin ja koska kysymyksessi
on uudissana.

Mitd tulee tavaramerkin EURODATA TV erottamiskykyyn, viliintulija korosti
suullisessa kisittelyssd, ettd useat kansalliset tavaramerkkivirastot ovat hyviksyneet
timin tavaramerkin rekisterditavaksi, miké kiy ilmi niistd rekistersinneists, joihin
on vedottu viitteen tueksi.
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Mité tulee kyseisiin merkkeihin, véliintulija viittis, ettd ne ovat yleisvaikutelmaltaan
samankaltaisia visuaalisesti, foneettisesti ja kisitteellisesti. Kirjoitusasun osalta
viliintulija tismenti, etti kumpikin merkki sisiltdd elementin eurodata ja toisen,
kaksikirjaimisen elementin. Foneettisesti samankaltaisuus liittyy termin eurodata
jiljittelyyn. Kasitteellisesti kyseiset kaksi merkkid ovat viliintulijan mukaan myds
identtiset.

Mitd tulee kyseisiin palveluihin viliintulija véittdd, ettd ne ovat samoja tai
samankaltaisia.

Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisen kohdeyleison osalta valiintu-
lija yhtyi suullisessa kiisittelyssd viraston esittdiméaan kantaan.

Lopuksi viliintulija totesi suullisessa ksittelyssd, ettii vaikka haetun tavaramerkin
kirjaimet ovatkin samankokoiset, hakija oli vuonna 1993 hakenut Saksassa
tavaramerkkirekisterdintid merkille M+M EUROJATA, joka kisitti elementin
eurodata paljon pienemmilld kirjaimilla kuin elementin M+M. Témin seikan
perusteella hakija oli itsekin mydntényt, ettd elementti eurodata on erottamiskykyi-
nen.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisteréidé, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd
mielleyhtymastd,
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Yhteisdjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskéytdnnén mukaan kohdeyleisén
keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja suhteessa
siihen, miten kohdeyleis6 ymmarta4 asian, seké ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla
on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, eli erityisesti tavaramerkkien saman-
kaltaisuuden seki kyseisten tavaroiden ja palveluitten samankaltaisuuden vilinen
riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2821, 31--33 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen). Riidanalaisten merkkien visuaalisen, foneettisen tai
késitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on
perustuttava niisti syntyvddn 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 oikeuskéytintoviittauksineen).

Niiden huomioiden valossa on ensinnikin médriteltivi sekaannusvaaran osalta
huomioon otettava yleiso ja sen jilkeen suoritettava yht4ltd kyseisten palveluitten ja
toisaalta merkkien vertailu.

Kohdeyleiso

Valituslautakunta ei ole kisitellyt kysymysti siitd, miki on kohdeyleiso tutkittaessa
sekaannusvaaraa.

Téltd osin on todettava, ettd kyseisten palveluitten méaritelmista seuraa, etté niiti ei
ole osoitettu keskivertokuluttajille vaan ammattiyleisolle (ks. sanat
markkina, kaupalliset, yritys, markkinointi ja myynti, jotka on mainittu edelld
7 kohdassa, termi kaupalliset, joka on mainittu edelli 8 kohdassa, ja sanat
kaupalliset, teolliset, markkinointi ja markkina, jotka on mainittu edelld 9 kohdassa).
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On todettava, ettid kyseinen ammattiyleisé on taipuvainen palveluita valitessaan
olemaan erityisesti kiinnostunut kyseisistd merkeisti ja kiinnittdméén niihin erityisti
huomiota.

Kantajan viitetts, jonka mukaan kohdeyleisd on erikoistunutta ja tavoittelee erityisid
palveluita, ei voida kuitenkaan hyviksyd. Tosin kyseisen yleison ammattimaisuu-
desta johtuu, etti yleisd on tietyssd médrin erikoistunutta. Vaikka edelld 51 kohdassa
toistetut sanat osoittavatkin, ettd kohdeyleisé koostuu ammattilaisista, tistd ei
kuitenkaan voida pételld, ettd nima ammattilaiset ovat kaikki erikoistuneet niille
aloille, joita on tarkoitettu kyseisilla palveluilla, ja etti kysymys on niin ollen
erityisen rajoitetusta yleisosti.

Miti tulee sekd viraston ettd viliintulijan esittimién véitteeseen, jonka mukaan
kyseisistd, ennen kaikkea ammattikoulutukseen kuuluvista palveluista eivét olisi
kiinnostuneet pelkistasn yritykset, on riittdvéd todeta, ettd vaikka timé myonnet-
taisiinkin, joka tapauksessa edelld 51 kohdassa mainittujen, palveluja kuvaamaan
kaytettyihin sanojen perusteella on katsottava, ettd palveluilla tavoitellut henkil6t
ovat myo6s ammattilaisia.

Palvelut

Tissé tapauksessa viite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on rekisterdity
palveluille, jotka kaikki kuuluvat luokkaan 35, ja se on kohdistettu sitd vastaan, ettd
haettu tavaramerkki rekisterdidddn yhtaaltd luokkaan 35 kuuluvia ja toisaalta
luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten (ks. edelli 7-9 kohta). Nain ollen on
suoritettava kaksi vertailua: yksi ottaen huomioon tavaramerkkid koskevassa
hakemuksessa tarkoitetut palvelut, jotka kuuluvat luokkaan 35, ja toinen ottaen
huomioon kyseisessa hakemuksessa tarkoitetut palvelut, jotka kuuluvat luokkaan 41.
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— Tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitetut, luokkaan 35 kuuluvat
palvelut

Valituslautakunta on katsonut, ettd yhtiltd tavaramerkkid koskevassa hakemuk-
sessa tarkoitetut, luokkaan 35 kuuluvat palvelut ja toisaalta palvelut, jotka on
suojattu aikaisemmalla tavaramerkilld ja jotka kuuluvat samaan luokkaan, ovat
samoja.

Téltd osin on todettava, ettd kyseisten palveluitten méérittelyists, jotka on esitetty
edelld 3, 8 ja 9 kohdassa, seuraa, ettd luokkaan 35 kuuluvat palvelut, jotka on
suojattu aikaisemmalla tavaramerkill4, vastaavat tdhdn samaan luokkaan kuuluvia,
tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja palveluita. Niin ollen on
katsottava, ettd kyseiset palvelut ovat samoja.

Viitteet, jotka kantaja on esittinyt ja jotka liittyvit kyseisten palveluitten
tarjoamiseen eri aloilla ja niiden tietojen luonteen erilaisuuteen, joita nima palvelut
koskevat, eivit ole omiaan muuttamaan titi toteamusta. Valituslautakunta on
nimittdin aivan oikein katsonut riidanalaisen piitéksen 19 kohdassa, ettd sen oli
tukeuduttava kunkin kysymyksessi olevan merkin osalta rekisterdityjen palveluitten
luetteloon. Ensinndkin tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen
palveluitten, jotka kuuluvat luokkaan 35, médrittelystd ei voida piitelld, ettd palvelut
koskevat yksinomaan elintarvikkeiden kauppaa. Toiseksi aikaisemmalla tavaramer-
killd suojattujen palveluitten mérittelystd ei voida paitell, ettd palvelut koskevat
yksinomaan joukkoviestinten alaa, Kolmanneksi kyseisten palveluitten méérittelysti
ei voida péitelld, ettd tietojen luonne, joita nima palvelut koskevat, on erilainen.
Téssi yhteydessd on syytd korostaa, ettd tavaramerkin, jota on haettu rekisterditi-
viksi, ajottua kiyttod tietylld alalla tai médritellyilli markkinoilla ei voida ottaa
huomioon, koska kyseinen rekistersinti ei voi sisiltid tillaista rajoitusta.

Lisiksi vdite, jonka mukaan kyseisten palveluitten vilisen samankaltaisuuden
mahdollinen tunnustaminen sallisi sen, ettd viliintulija kieltid koko yhteisbjen
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alueella sellaisten muiden tavaramerkkien kéyton, joihin sisiltyy elementti eurodata
ja jotka liittyvit tietojen kokoamiseen, on vailla merkitystd arvioitaessa sanottujen
palveluitten samankaltaisuutta.

— Tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa tarkoitetut, luokkaan 41 kuuluvat
palvelut ’

Valituslautakunta on katsonut, ettd yhtaaltd tavaramerkkid koskevassa hakemuk-
sessa tarkoitetut, luokkaan 41 kuuluvat palvelut ja toisaalta aikaisemmalla
tavaramerkilld suojatut, luokkaan 35 kuuluvat palvelut olivat hyvin samankaltaisia.

Tiltd osin on todettava, samoin kuin kantaja huomauttaa, etti tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen, luokkaan 41 kuuluvien palveluitten
madrittelystd kdy ilmi, ettd ne liittyvit ammattikoulutukseen, ja niiden luonne on
niin ollen erilainen kuin aikaisemmalla tavaramerkilld suojattujen palveluitten.

Kuitenkin koulutuspalveluitten marittelystd kdy ilmi myo6s, ettd ne liittyvét
markkinoinnin ja myynnin alaan. Kuitenkin, kuten valituslautakunta on vakuutta-
vasti todennut riidanalaisen paitéksen 20 kohdassa ja virasto puolestaan nyt esilld
olevassa asiassa, palvelut, joita ovat "kaupallisen tiedon kokoaminen ja toimittami-
nen”, "kaupalliset selvitykset”, “mainospalvelut’, "markkinointiselvitykset”, “mark-
kinatutkimus ja -analyysi” ja jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkilld,
kuuluvat myés markkinoinnin ja myynnin alaan sikéli kuin "tdémén péivin liike-
elamissd mikaan markkinointitoimi voi onnistua ilman néité palveluita”. Niin ollen,
jos kyseisten palvelujen tunnusmerkkeing olisivat samankaltaiset merkit, ammatti-
laiset, jotka tuntisivat jo aikaisemmalla tavaramerkilld suojatut palvelut, olettaisivat
hyvin todennikoisesti, ettd tavaramerkkiii koskevassa hakemuksessa tarkoitetut
palvelut muodostavat ainoastaan ensin mainittuja palveluita tarjoavan yrityksen

yhden uuden toimintahaaran.
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Tistd seuraa, etti kyseisten palveluitten kiyttotarkoitukset liittyvit liheisesti
toisiinsa ja ne ovat luonteeltaan toisiaan tiydentévid. Niin ollen on syyti todeta,
ettd palvelut ovat keskendidn samankaltaisia (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut
far Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4301, 56 kohta).

Tétd johtopaitostd ei kumoa kantajan viite, jonka mukaan kyseiset palvelut kuuluvat
Nizzan sopimuksessa eri luokkiin. Nimittdin, samoin kuin virasto on huomauttanut,
asetuksen N:o 2868/95 2 sdfinnon 4 kohdassa siidetdin, ettd “timin vuoksi
palveluja ei voida pitdd erilaisina silli perusteella, ettd ne esiintyvit Nizzan
luokituksen eri luokissa”.

Lopuksi kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunnan perustelut johtavat
loppujen lopuksi siihen padtelmién, ettd tavaramerkki, joka on suojattu luokkaan
35 kuuluvien palveluitten osalta, on automaattisesti suojattu koulutuspalveluitten
osalta samalla alalla, on vailla merkitysti arvioitaessa palvelujen vilistd samankal-
taisuutta,

Merkit

Valituslautakunta on katsonut, etté yleiso ajattelee, etti kyseiset merkit ovat periisin
samasta kaupallisesta lihteesti.

Témin johtopddtoksen perustelemiseksi on syytd suorittaa kyseisten merkkien
visuaalinen, foneettinen ja kisitteellinen vertailu.
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Visuaalinen ja foneettinen vertailu on syyti suorittaa yhdessi.

Taltd osin on todettava ensinndkin, etti asianosaiset eivit ole riitauttaneet
valituslautakunnan huomiota, jonka mukaan haetun tavaramerkin elementti M+M
on erottamiskykyinen (riidanalaisen péétoksen 16 kohta).

Valituslautakunta on sen jilkeen arvioinut, ettd elementti eurodata on haetussa
tavaramerkissi hallitseva ja ettd vaikka elementti M+M on riidattomasti erotta-
miskykyinen, se ei kiinné huomiota pois elementistd eurodata siind méérin, ettd se
muuttaisi riittavisti yleison tapaa havaita kyseinen tavaramerkki. Valituslautakunnan
mukaan nimittdin yhtadltd elementti eurodata on helppo #intdd ja muistaa ja
toisaalta kyseinen elementti on pidempi ja silli enemmin vaikutusta kuin
elementilli M+M, joka on melko lyhyt (riidanalaisen péitiksen 16 ja 18 kohta).

Tilts osin on syytd todeta ensinndkin, ettd elementti M+M lyhyend nimend on
ainakin yhtd helppo #int4 ja muistaa kuin elementti eurodata. Téssé suhteessa on
lisiittivd, ettd kantaja on asiaankuuluvasti véittinyt, ettd tavaramerkit, jotka sisaltdvét
Iyhyiti kirjainyhdistelmi, ovat erittdin yleisid. Toisaalta juuri siksi, ettd elementti M
+M on lyhyt ja lyhyempi kuin elementti eurodata, se on ainakin vastaavassa maérin
kuin viimeksi mainittu omiaan kiinnittim##n yleisén huomiota, varsinkin kun se on
rekisterditiviksi haetun tavaramerkin ensimmiinen elementti ja koskee ammatti-
yleisod.

Lisiiksi, vaikka on selvé, ettd aikaisemmassa tavaramerkissé oleva elementti TV on
kuvaileva, kyseisten merkkien visuaalisessa ja foneettisessa vertailussa titd ei voida
jattaa huomiotta. Kuitenkin elementit M+M ja TV, ovatpa ne miten lyhyité tahansa,
ovat hyvin erilaisia. Lisiksi ensin mainittu on sijoitettu merkin alkuun ja
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jilkimméinen merkin loppuun. Niinpi se, ettd merkeissi on muita sanaelementteji,
aiheuttaa sen, ettd kustakin merkisti saatava kokonaisvaikutelma on erilainen (ks.
vastaavasti em. asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 43 kohta).

Onkin paddyttivé sithen lopputulokseen, ettd kahdessa edellisessé kohdassa kuvatut
olosuhteet yhdess riittdvit poistamaan haetussa tavaramerkissi olevan elementin
EUROdATA ja aikaisemmassa tavaramerkissi olevan elementin EURODATA
mahdollisesti aiheuttamat samanlaisuudet.

Tistd seuraa, ettd kyseiset merkit eivit ole visuaalisesti eivitkd foneettisesti
samankaltaisia.

Niilld perusteilla ei ole tarpeen tutkia valituslautakunnan huomiota, jonka mukaan
elementti eurodata on erottamiskykyinen. Nimittdin, vaikka juuri ndin oletettai-
siinkin, huomio ei ole omiaan sivuuttamaan niiti asianhaaroja, joihin edelliseen
kohtaan liittyvd johtop#itds perustuu,

Vaikka jo kyseisten merkkien visuaalinen ja foneettinen vertailu johtaa tissi
tapauksessa toteamaan, ettd ne eivit ole samankaltaisia, niiden merkityssisiltsd on
kuitenkin vield tarkasteltava varsinkin, kun ksitteellisti vertailua ei riidanalaisessa

paitoksessd ole nimenomaisesti suoritettu.

Téltd osin on todettava aikaisemmasta tavaramerkistd, etti valituslautakunnan
huomiota, jonka mukaan elementti TV on kyseiselld tavaramerkilld suojattujen
palvelujen osalta kuvaileva, ei ole kiistetty. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
pitdd tatd huomiota perusteltuna ja lisdd, ettid kyseisen elementin merkitys on niin
ollen kohdeyleisén mielestd valttimattd selvd ja méritelty.
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Haetun tavaramerkin osalta on todettava, etti kohdeyleison mielestd erottamisky-
kyiselld elementilli M+M ei ole selvdi ja mddriteltyd merkitystd ja se viittaa
pelkastidn kantajan nimeen. Kyseiselld elementilld on néin ollen aivan erilainen
merkitys kuin elementilli TV, joka siséltyy aikaisempaan tavaramerkkiin. Néin ollen
nimé kaksi elementtid eivit ole semanttisesti samankaltaisia.

Lisiksi siitd viraston viitteests, jonka mukaan kuluttajat kiinnittivit huomionsa
elementtiin eurodata ja etti elementin M+M lisdémiselld ei ole erityistd vaikutusta
kyseisten merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, on riittivdd todeta, kuten
edelli on jo osoitettu, ettd kohdeyleisé koostuu ammattilaisista, joiden huomio
keskittyy vihintidn yhtd paljon haetussa tavaramerkissd kuvattuun elementtiin
M+M kuin elementtiin eurodata.

Niin ollen on piidyttivi sithen lopputulokseen, ettd kyseiset merkit eivét ole
kisitteellisesti samankaltaisia.

Tité johtopaitostd ei kumoa se viliintulijan esittimd viite, jonka mukaan useat
kansalliset tavaramerkkivirastot ovat hyviksyneet rekistersitaviksi merkin EURO-
DATA TV. Kasilli oleva asia ei nimittdin koske merkin EURODATA TV
rekisterditdvyytts, vaan ainoastaan kysymystd siitd, onko haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vililli sekaannusvaara asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Lopuksi miti tulee sithen viliintulijan viitteeseen, joka liittyy kantajan vuonna 1993
hakemaan saksalaiseen tavaramerkkiin, on todettava, ettdi timé viite on merkityk-
seton suhteessa tdssi tapauksessa haettuun tavaramerkkiin.
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Kaikesta edelld olevasta seuraa, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, etti
yleis6 ajattelee kyseisten merkkien olevan perdisin samasta kaupallisesta lihteestd.

Sekaannusvaara

Valituslautakunta ei ole ilmaissut selvdsti kantaansa kyseisten merkkien vilisestd
sekaannusvaarasta. Se on rajoittunut katsomaan, etti mikili termi# eurodata olisi
pidettivd luonteeltaan erottamiskykyisend, mihin valituslautakunta onkin sitten
pidtynyt riidanalaisessa paitoksessd, on katsottava, ettd nimi merkit ovat niin
samankaltaisia, ettd ne aiheuttavat sekaannusta, miki johtuu siité, ettd merkit ovat
foneettisesti, visuaalisesti ja ehk jopa kisitteellisesti erittdin samankaltaisia ja etti ne
on tarkoitettu samoja tai samankaltaisia palveluita varten.

Kuten edelld on selostettu, kyseiset palvelut ovat osittain samoja ja osittain
samankaltaisia. Kuitenkin vaikka kyseiset palvelut ovat samanlaisia tai samankaltai-
sia, merkkien viliset visuaaliset, foneettiset ja kiisitteelliset erot ovat riittivid siihen,
ettd sekaannusvaara kohdeyleisén keskuudessa voidaan viltti (ks. vastaavasti em.
asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 52 kohta). Kun kohdeyleisolli on
kdytettivissddn palvelut, joita varten rekisterditiviksi haettu tavaramerkki, joka on
visuaalisesti, foneettisesti ja kisitteellisesti erilainen kuin aikaisempi tavaramerkki,
on tarkoitettu, kohdeyleiso ei pidd kyseisten palveluitten kaupallista alkuperii
samana. Niinpd ei ole olemassa sellaista vaaraa, ettd kohdeyleisén keskuudessa
yhdistettdisiin ne palvelut toisiinsa, joille ndmé kaksi tavaramerkkii on rekistersity.

Tétd johtop#dtostd vahvistaa se seilka, ettdl, kuten kuin edelld 51 ja 52 kohdasta kiy
ilmi, kyseisten palvelujen vastaanottajat ovat kaikki ammattilaisia, jotka ovat
taipuvaisia erityisesti kiinnostumaan kyseisistd merkeistd ja kiinnittimain niihin
huomiota.
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Edelld olevasta seuraa, ettd koska valituslautakunta katsoi epédsuorasti, ettd
sekaannusvaara oli olemassa, ja koska se tilld perusteella kumosi viiteosaston
paitoksen viitteen hylkadmisestd, valituslautakunta jatti noudattamatta asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Niinpi kyseisen siannéksen rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hyviksyttivi
ja riidanalainen p#&t6s on kumottava. :

Tiltd osin on kuitenkin muistutettava, kuten edelld 13 kohdassa on todettu, ettd
valituslautakunta ei tyytynyt kumoamaan viiteosaston pdatostd, vaan se myos
palautti asian edelleen viiteosaston péitettiviksi silté osin kuin on kyse
tavaramerkin rekisterdimisesti luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille.
Kuitenkin nyt esilld olevassa asiassa tehty viite koskee yksinomaan palveluita, jotka
on mainittu tavaramerkin rekisterdintid koskevassa hakemuksessa ja jotka kuuluvat
luokkiin 35 ja 41. Luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut eivit ndin ollen
olleet menettelyn kohteena viiteosastolla eivitkd siis myoskddn valituslautakun-
nassa, Riidanalaisesta paatoksestd kiy ilmi, ettd véliintulija on valituslautakunnassa
vaatinut ainoastaan viiteosaston paatoksen kumoamista ja rekisterdintihakemuksen
hylkaamistd niiden palveluitten osalta, joita on tarkoitettu viiteilmoituksessa
(riidanalaisen paitoksen 8 kohta) ja jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaisesti
luokkiin 35 ja 41. '

Nailld perusteilla patostd, jolla valituslautakunta palautti asian edelleen viiteosaston
padtettiviksi tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen luokkiin 9, 16 ja 42
kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, on pidettivéd vahvistuksena sille, ettd
viraston tulee niiden tavaroiden ja palvelujen osalta jatkaa rekisterditdviksi haetun
tavaramerkin rekisteréintimenettelyé. Niinpd riidanalaista p#étosta ei ole kumottava
tissd tasmennetyilti osin, Lisiksi'tdllainen p#idtoksen pysyttiminen ei ole
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ristiriidassa sen viiteosaston tekemin piitéksen osan kanssa, jol(a oli kantajalle
myonteinen timin esittdimien vaatimusten mukaisesti, sellaisina kuin niitd
tdsmennettiin suullisessa kisittelyssa (ks. edelld 23 kohta).

Kaikesta edelld olevasta seuraa, etté riidanalainen p#itds on kumottava, paitsi silti
osin kuin valituslautakunta on palauttanut asian edelleen viiteosaston pi#tettiviksi
tavaramerkin rekisterdintid koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen, luokkiin 9, 16
ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidé asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tassét tapauksessa sekd virasto ettd viliintulija ovat hidvinneet asian sikili kuin
riidanalainen p#itds on kumottava. Lisiksi kantaja on vaatinut, etti virasto
velvoitetaan korvaamaan sille aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

Niilld perusteilla on médrattavd, ettd virasto vastaa kantajalle aiheutuneista
oikeudenkéyntikuluista ja viliintulija vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensim-
miiisen valituslautakunnan 2.10.2001 tekemi péitos asiassa R 698/2000-1
kumotaan, paitsi siltd osin kuin valituslautakunta on palauttanut asian
edelleen viiteosaston péitettiviksi tavaramerkin rekisterointid koskevassa
hakemuksessa tarkoitettujen, luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja
palvelujen osalta.

2) Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoite-
taan korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

3) Viliintulija vastaa itse omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 30 pdivind kesdkuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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