TUOMIO 14.7.2005 — ASIA T-126/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)

14 péivini heindkuuta ”

Asiassa T-126/03,

Reckitt Benckiser (Espaiia), SL, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajanaan
asianajaja M. Esteve Sanz,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindin A. von Mithlendahl, I. de Medrano Caballero ja A. Folliard-
Monguiral,

vastaajana,
* Oikeudenkiyntikieli: englanti.

II - 2864



RECKITT BENCKISER (ESPANA) v. SMHV — ALADIN (ALADIN)

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli

Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme GmbH, kotipaikka
Luckenwalde (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmiisen valitus-
lautakunnan Reckitt Benckiser (Espaiia), SL:n ja Aladin Gesellschaft fiir innovative
mikrobiologische Systeme GmbH:n viilisesté viitemenettelystd 31.1.2003 tekemistd
piatoksestd (asia R 389/2002-1),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.4.2003
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.8.2003
toimitetun vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 30.9.2004 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Lipolyt Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme mbH, jonka nimi on
muutettu mydhemmin Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme
GmbH:ksi (jaljempénd Aladin), teki 20.3.1997 yhteisén tavaramerkistd 20 péivini
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisén tavaramerkkii koskevan
hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekistersintia haettiin, on sanamerkki ALADIN,

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintii haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekister6imisti
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 35, 37 ja 42, ja ne
vastasivat alun perin seuraavaa kuvausta

— luokka 1: "Bakteerivalmisteet, paitsi lddkinnallisiin tai eldinlaskinnallisiin
tarkoituksiin; emiékset (kemikaalit); petsit (luokassa 1); hapot (luokassa 1);
biokemialliset katalysaattorit; kemikaalit teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin;
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happoa kestavit kemikaalit; kloorit; kloridit; detergentit (luokassa 1); pehmen-
nysaineet (kalkinpoistoaineet) (luokassa 1); entsyymit teollisiin tarkoituksiin;
entsyymivalmisteet teollisiin tarkoituksiin; fermentit kemiallisiin tarkoituksiin;
rasvanlohkaisuaineet; ammoniumkloridi; ammoniakkiliuos teollisiin tarkoitul-
siin”

luokka 3: "Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; peittausai-
neet; viemirienpuhdistusaineet; maalinpoistoaineet; rasvanpoistoaineet luo-
kassa 3; vernissanpoistoaineet; tahranpoistoaineet; puhdistuséljyt; hionta-
aineet luokassa 3; tarpitti rasvan poistoon; kaikki edelld mainitut tuotteet paitsi
tekstiiliapuaineet ja apuaineet metallinjalostusteollisuudelle”

luokka 35: “Franchise-valtuuttajan palvelut, nimittdin organisatorisen ja
liiketaloudellisen tietotaidon vilittdminen liittyen saniteettitoimintaan ja
putkienpuhdistukseen”

luokka 37: "Rakentaminen; asennuspalvelut; putkien ja vieméreiden puhdista-
minen; puhdistuskoneiden vuokraus; desinfiointipalvelut; lakkauspalvelut;
rottien hivittaminen; korroosionestopalvelut; hiekkapuhallus; tuhoeldinten ja
syopiliisten hévitys, paitsi maataloustarkoituksiin”

luokka 42: "Tekninen neuvonta ja asiantuntijapalvelut; putkistojérjestelmien
huoltoon, kunnossapitoon ja puhdistukseen tarkoitettujen menetelmien,
laitteiden ja vilineiden kehittely seké suunnittelu; kauko-ohjaus- ja kuvansiirto-
tekniikkaan liittyvien laitteiden, vilineiden ja anturien kehittely ja rakentaminen;
tietokoneohjelmointi, paitsi sukellustietokoneiden ohjelmat”.
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Témé hakemus julkaistiin Yhteisin tavaramerkkilehden 8.6.1998 ilmestyneessi
numerossa 42/98.

Reckitt & Colman SA teki 8.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella
vditteen tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien luokkaan 3 kuuluvien
tavaroiden osalta ja vetosi kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettuihin perusteisiin. Viitteen perusteena oli Espanjassa 29.7.1912 numerolla
20 512 rekisterdity aikaisempi kansallinen tavaramerkki ALADDIN (jiljempéni
aikaisempi tavaramerkki), jota koskeva rekistersinti oli uudistettu 16.5.1993, ja joka
on tarkoitettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia
tavaroita varten ja vastaa seuraavaa kuvausta: "Metallien kiillotustuotteet”,

Aikaisempi tavaramerkki luovutettiin mydhemmin kantajalle.

Aladinin 30.4.1999 esittiméin pyynnon johdosta SMHYV kehotti kantajaa esittamsin
néyttod aikaisemman tavaramerkin kiytostd asetuksen Nio 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 tdyténtddnpanosta 13 piivini joulukuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 siéinnén
1 kohdan nojalla.

Kantaja toimitti 26.7.1999 SMHV:lle néytténd aikaisemman tavaramerkin kiytosti
jaljennoksid Espanjaan sijoittautuneille useille asiakkaille osoitetuista laskuista ja sen
markkinoimaa tuotevalikoimaa koskevista esitteistd.

II - 2868



10

11

12

RECKITT BENCKISER (ESPANA) v. SMHV — ALADIN (ALADIN)

Aladin rajasi 28.2.2000 luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden, joita varten se vaati
tavaramerkin rekisterdimisti, luetteloa seuraavasti:

"Poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien
apuaineet ja apuaineet”,

Viiteosaston annettua 27.3.2000 kantajalle tiedoksi edelld mainitun rajoituksen,
kantaja vahvisti pysyttdvinsi véitteensid voimassa kaikkien luokkaan 3 kuuluvien
tavaroiden osalta.

Viiteosasto hylkisi viitteen 27.2.2002 tekemillddn padtokselld asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekd 42 ja 43 artiklan, seka
asetuksen N:o 2868/95 22 siéinnén 1 kohdan nojalla. Ensiksikin véiteosasto katsoi
aikaisemman tavaramerkin kiyttod koskevan néyton osalta, sellaisena kuin kantaja
oli sitd esittinyt, etti silli ndytettiin toteen aikaisemman tavaramerkin kéytto
metallien kiillotustuotteita, joita varten aikaisempi tavaramerkki oli rekisterdity,
huomattavasti tarkemmin médrityn tuotteen osalta. Viiteosasto katsoi niin ollen,
etti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti viitteen tutkimisen oli
perustuttava ainoastaan kyseiseen tarkkaan méérittyyn tuotteeseen eli sellaiseen
metallien kiillotustuotteeseen, joka koostuu kiillotusaineella kylldstetystd puuvilla-
vanusta (magic cotton). Toiseksi vditeosasto katsoi, ettid vaikka merkit olivat hyvin
samanlaisia, yleison keskuudessa ei ollut sekaannusvaaraa, koska tavarat erosivat
suuresti toisistaan luonteensa, kiiyttotarkoituksensa, kiyttétapansa, niiden lopullis-
ten kuluttajien ja myyntikanavien osalta.

Kantaja teki 25.4.2002 SMHV:lle valituksen viiteosaston paatoksesti.
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Ensimmiinen valituslautakunta hylkési valituksen 31.1.2003 tekemilliddn paatokselld
(jiljempénd kanteen kohteena oleva piitds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
4.2.2003. Valituslautakunta katsoi yht#ltd, ettd asiassa oli esitetty niytto4 ainoastaan
siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli kéytetty kyseisen tarkkaan midrityn
tuotteen osalta, ja toisaalta, ettd huolimatta siiti, etti tavaramerkit ovat lihes
samanlaisia ja siitd, ettd ne ovat luonnostaan erottamiskykyisia, Espanjassa ei ollut
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaa-
raa, koska tavarat eivit milld4n tavalla muistuta toisiaan, kun otetaan huomioon
erityisesti Aladinilta perdisin olevia tavaroita kiyttdvien kuluttajien todennikéinen
asiantuntemus seka kyseisten tavaroiden erilainen luonne ja kéyttstarkoitus.

Asian Kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
kysymyksiin kuultiin 30.9.2004 pidetyssé istunnossa; Aladin ei jittinyt vastauskir-
jelmas.

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuossa yhteydessd, etti kantajan
vaatimuksia oli tulkittava siten, ettd niissi vaaditaan vain kanteen kohteena olevan
péétoksen kumoamista ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Kantaja vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa kanteen kohteena olevan piitoksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan seki nyt esilld olevasta oikeudenkdynnistd ettd
SMHV:ssa kiydysti vditemenettelystd ja sille tehdystd valituksesta aiheutuneet
oikeudenkdyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Istunnossa SMHV:a pyydettiin esittim#in ensimméisen oikeusasteen tuomioistui-
melle selvitysti Aladinia koskevan konkurssimenettelyn kulusta sekd timén
tilanteen vaikutuksesta sen tekemiin yhteisén tavaramerkin rekisterintid koske-
vaan hakemukseen. SMHV tiytti timén pyynnoén ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon 25.11.2004 toimittamallaan kirjeelld. Suullinen ksittely
paitettiin 15.12.2004 tehdylld padtokselld.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdsd, ettd valituslautakunta katsoi virheellisesti, etti aikaisemmalla
tavaramerkilld annettiin suojaa vain sille tarkkaan mairitylle tuotteelle, jonka osalta
kantaja niiytti toteen, etti mainittua tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty
Espanjassa, eli metallien kiillotustuotteelle, joka koostuu kiillotusaineella kylliste-
tystd puuvillavanusta (magic cotton).

Kantajan mukaan niytt6 siitd, ettd tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiiytetty timén
tarkkaan méadratyn tuotteen osalta sisaltds niyton tavaramerkin kiytostd yleisemmin
"metallien kiillotustuotteiden” osalta, koska tarkkaan méritty tuote kuuluu tuohon
tavaroiden ryhmdan. Néin ollen viitemenettelyssi olisi katsottava, ettd aikaisempi
tavaramerkki on rekisteroity “metallien kiillotustuotteille” eika pelkistééin “metallien
kiillotustuotteille, jotka koostuvat kiillotusaineella kylldstetystd puuvillavanusta
(magic cotton)”.

Kantaja tulkitsee tdssa yhteydessd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa siten,
ettd sitd on tarkoitus soveltaa tapauksissa, joissa véitteen tekijé ei kykene niyttimsasdn
toteen tavaramerkin kayttod yhteen tai useampaan luokkaan rekistersityjen, muihin
ryhmiin kuuluvien tavaroiden osalta. Sen mukaan tilldin olisi perusteltua katsoa,
ettd tavaramerkki on rekister6ity vain niiden tavararyhmien osalta, joiden kiytén
véitteen tekiji on kyennyt niyttimain toteen.

Tekijoills, jotka liittyvéit tavaraan, johon on vedottu sen osoittamiseksi, etti
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiiytetty jonkin tavararyhmin osalta, kuten
kéyttotarkoituksella, pakkauksella, kiyttotavalla tai myyntikanavilla, ei ole mitién
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merkitystd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskiytinnon mukaisesti ndmé seikat ovat sitd
vastoin merkityksellisid arvioitaessa mahdollista sekaannusvaaraa aikaisemman
tavaramerkin ja samaan luokkaan kuuluville tavaroille rekisteritdvaksi haetun
tavaramerkin valilla.

Kanteen kohteena oleva piitds on kantajan mukaan ndin ollen virheellinen, kun
siind todetaan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, ettd
aikaisemman tavaramerkin kattamaa tavaraa kéytetddn siten, ettd metalliesineiden
ulkopintaa pyyhitaéin kisin puhdistusaineella kylldstetylld puuvillavanun palalla, ja
ettd se on tarkoitettu kiytettiiviksi kotitalouksissa, kun taas tavara, jota varten
tavaramerkin rekisterdintid haettiin, on puhdistusliuos, jota kaadetaan tukkeutunei-
den tai saastuneiden putkien siséin, ja se on tarkoitettu ainoastaan ammattiyleisén
kayttoon.

Kantaja p#ittelee tdstd, ettd kanteen kohteena olevassa pédtoksessd rikotaan
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa, kun siini todetaan, ettd viitteen osalta
oli katsottava, ettii aikaisempi tavaramerkki oli rekisterdity vain “sellaista metallien
kiillotusaineella kyllistettyd puuvillavanua varten, joka on tarkoitettu kaytettiviksi
kotitalouksissa”.

SMHYV katsoo, ettd valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2
ja 3 kohtaa. Se esittié tdmin nikemyksensd tueksi kaksi véitettd. Yhtidlta se toteaa,
ettd médriteltiessd, mitd tavaroita ja palveluja aikaisempi tavaramerkki kattaa, on
otettava huomioon niiden tavaroiden ja palvelujen, joiden kiyttd on niytetty toteen,
konkreettiset myyntiolosuhteet, jotta voidaan arvioida, onko aikaisemman tavara-
merkin ja rekistersitiviksi haetun tavaramerkin vililld sekaannusvaaraa tietyilld
markkinoilla. Toisaalta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa voidaan
SMHV:n mukaan soveltaa siitd riippumatta, sisiltyykd aikaisemman tavaramerkin
kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen luetteloon vain yksi tuote vaiko ei.
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SMHV muistuttaa naistd viitteistd ensimmdisen osalta, etti yhteison tavaramerk-
kioikeudessa edellytetién, ettd tavaramerkin haltijan on tosiasiallisesti kiytettivi
rekisteroitya tavaramerkkid, jotta vain sen markkinoilla todella saamaa asemaa
suojattaisiin. Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddnndn lahentimisestd 21 péivind
joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) kahdeksannen perustelukappaleen ja asetuksen N:o 40/94
yhdeksénnen perustelukappaleen mukaisesti timiin vaatimuksen tarkoituksena on
vihentdd ristiriitoja tavaramerkkien vélilld ja rajoittaa sellaisten rekisterdityjen
tavaramerkkien lukumdirid, joita ei ole tosiasiallisesti kédytetty (asia T-174/01,
Goulbourn v. SMHV — Redcats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003, Kok. 2003, s. II-
789, 38 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa sdddetiin SMHV:n mukaan,
"keinotekoisten ristiriitojen” vélttdmiseksi, ettd aikaisemman tavaramerkin suoja
on perusteltua vain siltd osin kuin tavaramerkkié on todella kéytetty. Sen mukaan
tdmd tavoite on vahvistettu yhteis6jen tuomioistuimen ja ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskéytdnnossd, jossa on todettu, ettd tavaramerkille annettava
suoja ei voi ylittda sitd, miké on valttdimatontd tavaramerkin haltijan perusteltujen
intressien suojaamiseksi.

SMHV:n mukaan silloin kun tavaramerkkeji on rekisterdity eri kaupallisilla
sektoreilla, joilla niitd kiytetddn, aikaisemman tavaramerkin yksmomalnen suoja ei
saa estdd uudemman tavaramerkin rekisterdimistd, paitsi jos aikaisempi tavara-
merkki on yleisesti tunnettu. Témé kdy konkreettisesti ilmi yhteiséjen tuomioistui-
men ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumasta sekaannusvaaran
arviointia koskevasta liahestymistavasta, jonka mukaan tavaroiden tai palvelujen ja
niihin liittyvien tavaramerkkien samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomi-
oon aikaisemman tavaramerkin tunnettuusaste markkinoilla (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 23 kohta), keskivertokuluttajan
tarkkaavaisuusaste (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta), kyseisten
tavaroiden ja palvelujen luonne, niiden lopulliset kuluttajat, kiiyttotavat seka se,
ovatko ne keskend#n kilpailevia vai toisiaan tdydentévid (em. asia Canon, tuomion
23 kohta).
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Se toteaa, ettd lisiksi kantaja itse myontdd, ettd tavaroiden konkreettiset
myyntiolosuhteet on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa. Kantaja
esittd niin ollen ristiriitaisen nikemyksen kiistdessddn sen, ettd néin olisi asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan sdénnéksiéd sovellettaessa.

Kun viite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, saman
asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksena on nimittiin se, ettd maéritetéén
tapauskohtaisesti, onko aikaisemman tavaramerkin, sellaisena kuin sen katsotaan
tulleen rekisterdidyksi, ja rekisteritdviksi haetun tavaramerkin vlilld konkreettista
sekaannusvaaraa, ja timd tapahtuu pelkistddn sen arvioimiseksi, onko viite
perusteltu.

Koska yhteiséjen tuomioistuimen ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskiytinnén mukaan kahden erottavan tunnuksen vilisen ristiriidan todenné-
koisyyttd on arvioitava markkinoilla eiké rekisterissi, SMHV:n mukaan on otettava
huomioon kaikki tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvét seikat, jotka voidaan
johtaa tavaramerkin kiyttéd koskevasta niiytostd, jonka avulla tavaramerkin suojan
soveltamisala voidaan méritelld objektiivisemmin ja luotettavammin.

Nidin ollen SMHV katsoo, ettd valituslautakunta ei rikkonut asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa todetessaan, etti oli katsottava, ettd aikaisempi
tavaramerkki oli rekisterdity ainoastaan sellaista metallien kiillotustuotetta varten,
joka koostuu Liillotusaineella kylldstetystd puuvillavanusta (magic cotton), ja jonka
pédasiallisena ominaispiirteend on, ettd se on tarkoitettu pidasiassa kiytettdviksi
kotitalouksissa. Sitd vastoin se, ettd viitettiisiin, kuten kantaja, ettd ndytolla
tavaramerkin kiytostd kyseisen tarkkaan médrityn tuotteen osalta osoitetaan, ettd
tatd viimeksi mainittua tavaramerkkii on tosiasiallisesti kéytetty kaikkien niiden
tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkkid haettiin, eli "metallien kiillotus-
tuotteiden” osalta, haittaisi sekaannusvaaran arviointia. Téllaisen tulkinnan seu-
rauksena olisi nimittiin, ettd merkityksellisten markkinoiden médritelmé vaaristyisi
ja ettd muiden toimijoiden padsyd muille markkinoille rajoitettaisiin suhteettomasti.
SMHYV toteaa kuitenkin, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa seka
yhteisdjen tuomioistuimen ja ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kaytinndssi pyritdin vilttimégn juwi timén tyyppinen keinotekoinen ristiriita.
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Toiseksi SMHV viittas, etti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa
sovelletaan riippumatta siitd, sisdltyyké aikaisemman tavaramerkin kattamien
tavaroiden tai palvelujen luetteloon vain yksi tuote vaiko ei. Kantajan viitteells,
jonka mukaan titd sidnnostd sovelletaan vain tapauksissa, joissa aikaisemman
tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloon sisiltyy useampi tavara,
ja ettd ndin ollen esilld olevassa asiassa néytt6 aikaisemman tavaramerkin kiytosti
kyseisen tarkkaan méérétyn tuotteen osalta vastaa niyttéd siitd, ettd kyseistd
tavaramerkkid on kiytetty sen ryhmin tavaroiden osalta, johon se kuuluu ja jota
varten tavaramerkki on rekisterdity, ei sen mukaan ole merkitysti esilli olevassa
asiassa.

Yhtééltd SMHV nimittéin toteaa, ettei asetukseen N:o 40/94 sisilly mitiin seikkaa,
joka tukisi kantajan esittdméé tulkintaa kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 kohdan
viimeisestd virkkeestd. Toisaalta téllaisesta tulkinnasta seuraisi, ettd viitteen esittajit
voisivat helposti vapautua tavaramerkin tosiasiallista kiiytt6d koskevasta vaatimuk-
sesta muotoilemalla tavararyhmi# varten rekisterdidyn kuvauksen yleisin termein,
laajentamalla néin keinotekoisesti tavaramerkin suojan koskemaan sellaisia tava-
roita, jotka eivdt ole myynnissi,

Liséksi se toteaa, ettd SMHV:n valituslautakuntien p#itoskiytinnosti kiy ilmi, ettd
tavaroiden tai palvelujen alaryhmin kiyttéd ei paasiéntdisesti voida rinnastaa
laajemman ryhmén kéytt66n, vaikka aikaisempi tavaramerkki kattaisikin vain yhden
tavaroiden tai palvelujen ryhmiin.

SMHV toteaa lopuksi, ettd vaikka jokin tavaroiden ryhmi voi muodostaa
luonteeltaan yhtenéisten tavaroiden kokonaisuuden, ndmi tavarat voivat kuitenkin
olla epéyhtendisia kiyttotarkoituksensa, niiden lopullisten kuluttajien ja myyntika-
navien osalta, kuten on sen mukaan esilld olevassa asiassa. Niin ollen asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa edellytetiin sen mukaan, etti tavaroiden tai
palvelujen kunkin ryhmén osalta mééritetdin tapauskohtaisesti sellaiset alaryhmiit,
jotka ovat kiytt6d koskevan ndyton siséllén mukaisia, koska aikaisemman
tavaramerkin alkuperdinen kuvaus saattaa kattaa kiyttétarkoituksen, lopullisten
kuluttajien ja myyntikanavien osalta riittivéin erilaisia tavaroita tai palveluja.
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SMHYV katsoo esilld olevassa asiassa, etti aikaisemman tavaramerkin kéytto osoittaa,
ettd "metallien kiillotustuotteet” eivit muodosta yhtendisti kokonaisuutta, koska
tdmi ryhmi kattaa laajan valikoiman tavaroita, joilla on erilaisia kiytt6tarkoituksia
(sekd ruokailuvilineiden ettd metallirakennelmien pintojen huolto), erilaisia
lopullisia kuluttajia (pdivittdistavaroiden keskivertokuluttaja tai metallity6ldinen) ja
erilaisia myyntipisteitd (rautakaupat, valintamyymilat, tai erillistd myyntipistettd ei
ole silloin, kun tavaran myynti on sidoksissa metallien Kkisittelypalvelun tarjoa-
miseen). Valituslautakunnan méérittelemd alaryhmi eli “metallien kiillotustuotteet,
jotka koostuvat kiillotusaineella kyllistetystd puuvillavanusta (magic cotton)”, on sen
mukaan ndin ollen tdysin asianmukainen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

). Viitteen tchneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnosti toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteison tavaramerkkii on
tosiasiallisesti kiytetty yhteiséssi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt
kayttimittd jittimiseen, jos tihdn pdividn mennessi aikaisempi tavaramerkki on
ollut rekisterditynii vihintiin viisi vuotta. Jos niitd todisteita ei esitetd, viite
hylitiin, Jos aikaisempaa yhteisén tavaramerkkid on kiytetty ainoastaan joidenkin
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetdén viitteen
tutkimisessa rekisterdityni ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kéytto jésenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kiyttod jasenvaltiossa.”
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Asetuksen N:o 2868/95 22 sdfinndssi todetaan seuraavaa:

"Kayton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettéivii viitteen
perustana olevan tavaramerkin kiyton paikka, aika, laajuus ja laji niiden tavaroiden
osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin se perustuu seki todisteet ndiden
tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti”.

Esilld olevassa asiassa on kiistatonta, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekistersity
Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluville ”"metallien
kiillotustuotteille”. Asiassa ei ole mydskén riitautettu sitd, ettd Aladinin pyynnosti
kantaja on toimittanut todisteet siité, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasialli-
sesti kéytetty, asiakirjoilla, joista kéy ilmi, ettd kyseistd tavaramerkkia on todella
kéytetty sellaisen metallien kiillotustuotteen myynnissd, joka koostuu kiillotus-
aineella kylldstetystd puuvillavanusta (magic cotton).

On muistutettava, ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiiyttéd koskevan
vaatimuksen tarkoituksena on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin valilld, siten, etti
suojaa annetaan vain sellaisille tavaramerkeille, joita on todella kiytetty, paitsi jos on
perusteltu taloudellinen syy tavaramerkkien kiyttimatta jittamiselle. Titd tulkintaa
tukee asetuksen N:o 40/94 yhdeksis perustelukappale, jossa mainitaan nimenomai-
sesti timi tavoite (ks. vastaavasti edelld 27 kohdassa mainittu asia Silk Cocoon,
tuomion 38 kohta). Sitd vastoin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
tarkoituksena ei ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikd yrityksen talou-
dellisen strategian valvominen eikd mydskiddn tavaramerkkisuojan varaaminen
ainoastaan niit# tilanteita varten, joissa kaupallinen hyddyntiminen on mériltisn
huomattavaa (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV — Vétoquinol (HIPOVI-
TON), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. I1-2787, 32 kohta ja asia T-203/02, Sunrider v.
SMHV. — Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. 11-2811,
38 kohta).
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Niin ollen kyseisen vaatimuksen tarkoituksena ei ole niinkddn médrittéd tismalli-
sesti aikaisemmalle tavaramerkille annettavan suojan ulottuvuutta sellaisten
konkreettisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden osalta sitd kiytetddn tietylld
hetkell, vaan pikemminkin varmistaa yleisemmin, ettéd aikaisempaa tavaramerkkié
on todella kiytetty niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on
rekisterdity.

Tastd nakokulmasta tarkasteltuna asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan
viimeistd virkettd sekd saman asetuksen 43 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan
43 artiklan 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, on
tulkittava siten, ettid niiden tarkoituksena on valttid se, ettd tavaramerkille, jota on
kiiytetty vain osaan niitd tavaroita, joita varten se on rekisterdity, annettaisiin laajaa
suojaa pelkistdin silld perusteella, ettd se on rekisterdity laajaa tavaroiden tai
palvelujen valikoimaa varten. Néin ollen néitd sddnnoksid sovellettaessa on otettava
huomioon niiden tavaroiden tai palvelujen ryhmien laajuus, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, ja erityisesti se, miten yleisia — suhteessa niihin
tavaroihin tai palveluihin, joiden tosiasiallinen kéytt on néytetty toteen — ovat ne
termit, joita on kitytetty titd tarkoitusta varten kyseisten ryhmien kuvailussa.

Edell viitatuista sadnnoksisti seuraa, ettd jos tavaramerkki on rekister6ity sellaista
tavaroiden tai palvelujen ryhmiai varten, joka on riittivin laaja, jotta kyseisen
ryhméin sisilld voidaan erottaa useita alaryhmid, joita voidaan tarkastella itsendisesti,
niytto siitd, ettd tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty osaan ndité tavaroita tai
palveluja, saa viitemenettelyssi aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin
tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkié on tosiasiallisesti kiytetty, kuuluvat.
Jos tavaramerkki on sitd vastoin rekisterdity sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka on kuvattu niin tdsmallisesti ja rajatusti, ettei niitd voida jaotella merkityk-
sellisesti kyseisen ryhmién sisilld, tillsin ndytto siitd, ettd tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kiytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa véiteme-
nettelyssi vilttamittd koko timén ryhmén,

Vaikka osittaista kiyttoéd koskevan kisitteen tarkoituksena on taata, ettei kiy niin,
ettd tavaramerkkejd, joita ei ole tosiasiallisesti kéytetty tietyn tavaroiden ryhmin
osalta, ei voida kiyttids, sen vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla, ettd aikaisemman
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tavaramerkin haltijalta riistettaisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka,
vaikka ne eivit olekaan téysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta
tavaramerkin haltija on voinut ndytti toteen tosiasiallisen kiyton, eivit kuitenkaan
olennaisesti poikkea niistd ja kuuluvat samaan ryhmdin, jota ei voida jaotella
jirkevalld tavalla. Tdmén osalta on todettava, ettd tavaramerkin haltijan on
kéytdnnossa mahdotonta ndyttdd toteen, ettd tavaramerkkid on kiytetty rekiste-
roinnin kohteena olevien tavaroiden kaikkien kuviteltavissa olevien muunnelmien
osalta. Niin ollen “tavaroiden tai palvelujen osaa” koskevan kisitteen ei voida katsoa
tarkoittavan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia,
vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittédviin erilaisia voidakseen
muodostaa yhtendisid ryhmid tai alaryhmii.

Tédmién osalta on korostettava, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity
ainoastaan "metallien kiillotustuotteita” varten. Talld kuvauksella sellainen tavara-
ryhmi, joka kattaa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaan
"puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet”, rajataan seki kyseisten
tavaroiden tehtdvin eli kiillottamisen, ettd niiden kohteen eli metallien, osalta.
Liséiksi on huomattava, etté viimeksi mainittu ryhmé kauluu yleisemmin kyseiseen
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, joka kattaa puhdistus-, kiillotus-,
tahranpoisto- ja hiontavalmisteiden lisiksi myos seuraavat tavarat: “valkaisutuotteet
ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja
hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusve-
det; hampaidenpuhdistusaineet”,

Néissd olosuhteissa on katsottava, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity
sellaisten tavaroiden kokonaisuudelle, joka muodostaa erityisen tismillisen ja
rajatun alaryhmién tavararyhmaissd, johon tdmi kokonaisuus Nizzan sopimuksen
nojalla kuuluu.

Téstd seuraa, ettd esittdessddn kiistatonta niyttod siitd, ettd tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kéytetty "metallien kiillotustuotteessa, joka koostuu kiillotusaineella
kylldstetystd puuvillavanusta (magic cotton)”, joka on selvistikin aikaisemman
tavaramerkin kattamaan alaryhmién kuuluva "metallien kiillotustuote”, kantaja on
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asianmukaisesti niyttdnyt toteen sen, ettd tavaramerkkié on tosiasiallisesti kiytetty
koko tamin alaryhmin osalta, ilman ettd tilti osin olisi tehtdvd erottelua
kohdeyleisén mukaan.

Niin ollen katsoessaan viitettd tutkiessaan, ettd aikaisempi tavaramerkki oli
rekisterdity vain “metallien kiillotustuotteelle, joka koostuu kiillotusaineella
kyllastetysta puuvillavanusta (magic cotton)”, valituslautakunta sovelsi virheellisesti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

Koska asetuksen N:o 40/94 43 artiklan sdinnokset mahdollistavat sen, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid voidaan pitdd rekisterditynd vain niitd tavaroita ja
palveluja varten, jonka osalta tavaramerkin tosiasiallinen kdyttd on niytetty toteen,
niilld yht#altd rajoitetaan aikaisemman tavaramerkin haltijan rekisterdinnin perus-
teella saamia oikeuksia, joten kyseisid siénnoksid ei voida tulkita niin laajasti kuin
SMHV on tehnyt, ja toisaalta ndmi séfinnokset on sovitettava yhteen kyseisen
haltijan sen perustellun intressin kanssa, joka télld on voida mydhemmin laajentaa
tavara- tai palveluvalikoimaansa niitd tavaroita tai palveluja, joiden osalta
tavaramerkki on rekisterdity, koskevan kuvauksen rajoissa, hydtyen kyseisen
tavaramerkin rekister6innin perusteella saamastaan suojasta. Niin on erityisesti
silloin, kun, kuten esilli olevassa asiassa, ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity, muodostavat riittdvin tarkasti rajatun ryhmén, kuten
edelld on selostettu.

Mikisn SMHV:n esittdmisti viitteistii ei aseta titd johtop#itosti kyseenalaiseksi.

Ensinnikin, vaikka onkin totta, etti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan
viimeisen virkkeen tarkoituksena on vilttdd keinotekoiset ristiriidat aikaisemman
tavaramerkin ja rekisterditéviksi haetun tavaramerkin valilla, on my6s huomattava,
ettd tihin oikeutettuun tavoitteeseen pyrittdessd ei voida perusteettomasti rajoittaa
aikaisemman tavaramerkin suojan laajuutta silloin, kun rekisterdinnin kohteena
olevat tavarat tai palvelut muodostavat, kuten esilld olevassa asiassa, riittidvén
tarkasti rajatun ryhmin.,
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Toiseksi vaikka olisi katsottava, ettdi SMHV:n viite, jonka mukaan tavaroiden ja -
palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla, yhteiséjen tuomioistuin ja ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin vertaavat kyseisid tavaroita tai palveluja konkreettisesti toisiinsa, on
paikkansapitivé, on todettava, ettei silld ole mitdin merkitystd saman asetuksen
43 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa, miki tapahtuu ennen kuin arvioidaan milldin
tapaa, onko kyseisten tavaramerkkien vililli sekaannusvaaraa, ja sen tarkoituksena
on vain selvittdd, onko, ja jos niin missi madrin, tavaramerkkia tosiasiallisesti
kdytetty niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekistersity.

Kolmanneksi SMHV:n viitteestd, jonka mukaan valituslautakuntien paatoskaytan-
nosté kily ilmi, ettd tavaroiden tai palvelujen alaryhméén kohdistuvaa kiiyttos ei
pédsddntoisesti voida rinnastaa yleisempéin ryhméén kohdistuvaan kiiyttéon, riittad
kun muistutetaan, etti vaikka tillaisen kaytinnon olemassaolo todettaisiinkin,
valituslautakuntien padtokset aikaisemman tavaramerkin kiyttod koskevasta niy-
tostd perustuvat asetukseen N:o 40/94. Néin ollen valituslautakuntien paitésten
laillisuutta on arvioitava vain timin asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteistjen
tuomioistuin ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ovat sitd tulkinneet, eiki
valituslautakuntien aiemman péitdskiytinnén perusteella (asia T-36/01, Glaverbel
v. SMHYV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. 11-3887, 35 kohta, jonka
yhteiséjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-445/02 P,
Glaverbel v. SMHYV, 28.6.2004 antamallaan midriykselld, Kok. 2004, s. I-6267).

Lisdksi on huomattava, ettdi SMHV:n viitteelld ei ole merkitystd esilli olevassa
asiassa, koska kantaja ei viit, ettd niytto siits, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on
tosiasiallisesti kaytetty sen alaryhmin osalta, jota varten se on rekisterdity, osoittaisi
tosiasiallisen kiytén koko sen ryhmién osalta, johon timi alaryhma kuuluu Nizzan
sopimuksen mukaan, vaan ainoastaan, etti tavara, jonka osalta tavaramerkin
tosiasiallinen kiyttd on néytetty toteen, osoittaa, etti tavaramerkkid on tosiasialli-
sesti kilytetty koko sen alaryhméin osalta, jota varten tavaramerkki on rekistersity.
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Neljanneksi viitteelld, jonka mukaan kantajan esittiméstd tulkinnasta seuraisi, ettd
viitteen esittijit voisivat vapautua tavaramerkin tosiasiallista kiyttod koskevasta
vaatimuksesta kiyttimalld yleisluonteisia ilmauksia niiden tavaroiden tai palvelujen
ryhmin osalta, joita rekisterdinti koskee, ei ole merkitystd esillé olevassa asiassa —
vaikka timai voikin olla perusteltua tietyissi tapauksissa —, koska kyseessd olevaa
ryhmié koskeva kuvaus on yksityiskohtainen.

Lopuksi SMHV toteaa, ettd vaikka jokin tavaroiden ryhmd voi muodostaa
luonteeltaan yhteniisten tavaroiden kokonaisuuden, ne voivat kuitenkin olla
epayhteniisid kiyttotarkoituksensa, niiden lopullisten kuluttajien ja myyntikanavien
osalta, kuten on sen mukaan esilli olevassa asiassa. Nidin ollen asetuksen
N:o0 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa edellytetéddn SMHV:n mukaan, ettd tavaroiden
tai palvelujen kunkin ryhmén osalta mééritetddn tapauskohtaisesti sellaiset
alaryhmit, jotka ovat kilyttéd koskevan niyton siséllon mukaisia, koska aikaisemman
tavaramerkin alkuperdinen kuvaus saattaa kattaa kéyttStarkoituksen, lopullisten
kuluttajien ja myyntikanavien osalta riittivén erilaisia tavaroita tai palveluja.

Kuten on todettu edelld 45 kohdassa, vaikka onkin totta, ettd tdma tulkinta voi olla
merkityksellinen tapauksessa, jossa tavaramerkki on rekisterdity sellaista tavaroiden
tai palvelujen ryhmii varten, joka on riittdviin laaja, jotta kyseisen ryhmién sisalld
voidaan erottaa useita alaryhmis, joita voidaan tarkastella itsendisesti, on todettava,
etti esilli olevassa asiassa se alaryhmd, jonka osalta aikaisempi tavaramerkki on
rekisterdity, on riittiviin tismillinen ja rajattu, joten sen ei voida katsoa kattavan
niin erilaisia tavaroita, etti sen osalta olisi pitdnyt tehdd uusia alajaotteluja, niin kuin
SMHYV viittaa,

Kaikesta edell esitetystii seuraa, ettd valituslautakunnan paatokselld, jossa todetaan,
etti niyttod aikaisemman tavaramerkin kiytostd oli esitetty vain “sellaisesta
metallien kiillotustuotteesta, joka koostuu kiillotusaineella kylldstetystd puuvillava-
nusta (magic cotton)”, ja ettd ndin ollen véitemenettelyssid oli katsottava, ettd
kyseinen tavaramerkki oli rekisterdity vain tdmén yhden tuotteen osalta eiki koko
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sen alaryhmin, eli “metallien kiillotustuotteiden” osalta, jota varten tavaramerkki on
rekisterdity, on rikottu asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Koska kanteen
kohteena olevan pidtoksen taustalla olevat perusteet ovat virheelliset, kyseinen
piatds on kumottava pelkistiddn tdmin rikkomisen perusteella.

Koska valituslautakunta on kanteen kohteena olevassa piitoksessd kuitenkin
lausunut sekaannusvaarasta riidanalaisten tavaramerkkien vililld, ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd on tutkittava my6s kantajan esittimi toinen
kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista,

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd vertailtaessa toisiinsa luokkaan 3 kuuluvia, aikaisemman
tavaramerkin kattamia tavaroita eli “metallien kiillotustuotteita” ja rekistersitaviksi
haetun tavaramerkin kattamia tavaroita eli "poistoputkien puhdistusvalmisteita
metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet”, kiy ilmi, etti
kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samankaltaisia kiyttstarkoituksensa,
tdydentdvyytensd ja niiden lopullisten kuluttajien osalta.

Aikaisempi tavaramerkki kattaa kantajan mukaan tuotteet, jotka on tarkoitettu
kaikentyyppisten metallien kiillottamiseen, mukaan Iuettuna poistoputket ja
viemdriputket, ja sitd voidaan kéyttdd tavaroihin, jotka on suunnattu kaikentyyppi-
selle yleisolle, mukaan luettuna metallinjalostusteollisuuden ammattilaiset.
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Lisdksi kantaja huomauttaa, ettd oikeuskéytdnnostd kiy ilmi, ettd tavaramerkeilld
varustettujen tavaroiden tai palvelujen vihdinen samankaltaisuus voi kompensoitua
silld, ettd kyseiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaiset, ja pdinvastoin. Lisdksi
tavaramerkit, jotka ovat erityisen erottamiskykyisid, joko ominaispiirteidensd tai
laajan tunnettuisuutensa vuoksi, saavat laajempaa suojaa kuin tavaramerkit, joilla on
heikompi erottamiskyky, ja sekaannusvaara on sitd suurempi, mité erottamiskykyi-
sempi aikaisempi tavaramerkki on.

Niin ollen tavaramerkin rekisterdinti saatetaan evitd, vaikka tavaramerkkien
kattamat tavarat ja palvelut eivit ole kovinkaan samankaltaisia, jos aikaisemmalla
tavaramerkilld on vahva erottamiskyky.

Esilld olevassa asiassa kanteen kohteena olevasta pédtoksestd kiy ilmi sekd se, ettd
kyseessi olevat tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia, ettd se, ettd aikaisemmalla
tavaramerkilli on vahva erottamiskyky. Kyse on nimittdin mielikuvituksellisesta
sanasta, joka ei milldin tavalla kuvaa tavaramerkin kattamien tavaroiden tyyppid, ja
siti on kiytetty laajasti Espanjassa vuodesta 1912.

Kantaja toteaa lopuksi, ettd kun otetaan huomioon, ettid kyseessid olevien
tavaramerkkien kattamat tavarat ovat luonteeltaan riittivdn samanlaisia, on
olemassa vaara, etti yleisd saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat
perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista
yrityksistd, myds siind tapauksessa, ettd sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa
olisi otettava huomioon vain kyseessi oleva tarkkaan madritty tuote.

SMHYV katsoo, ettd ndmi viitteet ovat perusteettomia,

II - 2885



69

70

71

72

73

TUOMIO 14.7.2005 — ASIA T-126/03

SMHYV viittad, ettd valituslautakunta katsoi kanteen kohteena olevassa piitoksessi
perustellusti, etta tavarat, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin katsottiin olevan
rekisterdity, eli metallien kiillotustuote, joka koostuu kiillotusaineella kyllastetysta
puuvillavanusta, erosivat tavaroista, joille tavaramerkin rekisterdimistd haetaan, ja
joita ovat poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi
tekstiilien apuaineet ja apuaineet.

SMHYV mydnté, ettd vaikka "puhdistus” ja "kiillotus” voivatkin tietyissd tapauksissa
liittya laheisesti toisiinsa, erityisesti kotitalouksiin tarkoitettujen tuotteiden osalta,
ndlin ei ole missdén tapauksessa esilld olevassa asiassa, koska viemireiden puhdis-
tusta ja kotitalouskayttdon tarkoitettujen metallien kiillotusta koskevien kayttotar-
koitusten valilld ei ole mitdén yhteytta.

Koska kyseisilld tuotteilla on eri kiyttotarkoitukset, ne eivit vastaa samoihin
tarpeisiin, eivitké kilpaile keskenién tai ole keskeniin vaihdettavissa.

Lisdksi SMHV Kkiistdd kantajan viitteen siitd, ettd tuotteet ovat toisiaan tdydentivis,
silli perusteella, ettd kyseinen viite perustuu virheelliseen oletukseen siitd, etti
kyseiset puhdistusliuokset olisi tarkoitettu metalliputkia varten.

SMHV:n mukaan ei'mydskadn pidd paikkaansa, ettd kyseisilld tuotteilla saattaa olla
samoja lopullisia kuluttajia. Kyseistd tarkkaan méérdttyd tuotetta voidaan kayttis
vain pienikokoisia kotitaloustavaroita varten, eiki se selvistikaan sovellu suurempia
metalliesineitd varten, Lisiksi kantaja on SMHV:n mukaan mydntinyt, etti sen
tuotetta on tarkoitus kayttdd kotitalouksissa, 23.7.1999 piiviityssd kirjeessd, jossa
todettiin, ettd uudet sukupolvet kiyttivit yhi ALADDIN-nimisti tuotetta, Tami
yleiso, eli péivittiistavaroita kayttavit keskivertokuluttajat, on erotettava huomatta-
van erikoistuneesta, metallinjalostusteollisuuden ammattilaisista koostuvasta ylei-

1I - 2886



74

76

77

RECKITT BENCKISER (ESPANA) v. SMHV — ALADIN (ALADIN)

sostd. Tille nikemykselle l6ytyy SMHV:n mukaan tukea kantajan mainonnasta, jossa
esitelldsin sen "kotitalouksien puhdistukseen tarkoitettua tuotevalikoimaa”, ja jossa
kyseinen tarkkaan médritty tuote nidkyy muiden kotitalouksiin tarkoitettujen
tuotteiden joukossa.

Lopuksi SMHV katsoo, ettd kun otetaan huomioon kyseisen tarkkaan maérityn
tuotteen kohdeyleisé, on erittdin epdtodennikdistd, ettd kyseistd tuotetta markki-
noitaisiin samojen myyntikanavien kautta kuin yhteison tavaramerkkihakemuksen
kohteena olevia tavaroita, joita markkinoivat pitkille erikoistuneet putkialan
jalleenmyyjit ja tukkumyyjit.

SMHYV piittelee tisti, etti toisiinsa verratut tuotteet ovat erilaisia, siitd riippumatta,
katsotaanko, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity vain kyseisen tarkkaan
médrityn tuotteen osalta vaiko ei.

Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskaytdnnén, joka koskee direktiivin 89/104 4 artik-
lan 1 kohdan b alakohtaa, ja jota voidaan p#fosin soveltaa asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittaessa, mukaan sekaannusvaara edellyttdd, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (edelld 29 kohdassa
mainittu asia Canon, tuomion 22 kohta). Edelld selostetuista syistd tdma
ennakkoedellytys ei tiyty, joten kyseessd olevien tavaramerkkien vililld ei pitiisi
olla sekaannusvaaraa, siiti riippumatta, onko aikaisemmalla tavaramerkilli omi-
naispiirteidensi vuoksi vahva erottamiskyky. Néin ollen valituslautakunta katsoi
SMHV:n mukaan asianmukaisesti, ettei sekaannusvaaraa ollut.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa séédetéén, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisterdids, jos sen vuoksi,
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ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisiltad vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisesti
mielleyhtymistd, Kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan
mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan muun muassa jasenvaltiossa
rekisterdityji tavaramerkkeja.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara yleison keskuudessa on
olemassa, jos yleisé saattaa luulla, etti kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityk-

" sistd.

Témén saman oikeuskédytinnén mukaan sekaannusvaaraa on atvioitava -kokonai-
suutena sen mukaisesti, miten kohdeyleisé ymmérta# kyseiset merkit ja tavarat tai
palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisia kyseisessd
yksittdistapauksessa, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tava-
roiden tai palvelujen, jotka ne kattavat, samankaltaisuuden tietty 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, 31-33 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Esilld olevassa asiassa, kuten on esitetty ensimméisen kanneperusteen yhteydessi ja
toisin kuin SMHYV viittad, véitemenettelyssi on katsottava, ettd aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity sellaisten tavaroiden kokonaisuudelle, joita varten se
on rekistersity. Tdstd seuraa, ettd tavaroita, jotka on otettava huomioon kyseessi
olevien tavaramerkkien vilistdi sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa, ovat
yhtddlta aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, eli "metallien kiillotus-
tuotteet”, ja toisaalta luokkaan 3 kuuluvat tavarat, jotka mainitaan tavaramerkkiha-
kemuksessa, eli "poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen,
paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet”,
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Vaikka "metallien kiillotustuotteet” voivatkin olla yhtd hyvin paivittdiskdytossé olevia
tuotteita kuin ammattimaiselle tai erikoistuneelle yleistlle tarkoitettuja tuotteita, on
kiistatonta, ettd on katsottava, ettd tavaramerkin rekisterdintii koskevan hakemuk-
sen kohteena olevat tavarat on suunnattu vain metallinjalostusteollisuuden
ammattilaisille. TAstd seuraa, ettd ainoa yleisd, joka saattaa sekoittaa kyseiset
tavaramerkit toisiinsa, muodostuu kyseisistd ammattilaisista. Lisdksi on muistutet-
tava, etti aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity Espanjassa. Tédstd seuraa, ettd
kohdeyleisd, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu Espanjaan
sijoittautuneista metallinjalostusteollisuuden ammattilaisista.

— Kyseessi olevien tavaroiden vertailu

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan kyseessé olevien tavaroiden samankaltai-
suuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden véliseen suhteeseen
liittyvat merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne,
kayttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne keskenddn kilpailevia vai toisiaan
taydentivid (edelld 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta ja asia
T-104/01, Oberhauser v. SMHV — DPetit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4359, 31 kohta).

Kyseessd olevien tavaroiden luonteesta on todettava, ettd ne kuuluvat samaan
ryhméén ja siséltivit samalla tavalla kemiallisia aineita, joita kiytetddn metallipin-
toihin. Lisiksi on mydnnettivd, ettd vaikka kiillotus ja puhdistus eivit tietenkidn ole
aivan samanlaisia toimintoja, ne ainakin muistuttavat toisiaan, koska kumpikin
kuuluu yleisempéiin toimintaan, jossa on kyse kunnossapidosta. Niin ollen on
katsottava, ettd kyseisilld tavaroilla on lisiiksi samankaltainen tehtéva,
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Yhtddltd on kuitenkin huomautettava yleisemmin, ettd tavaramerkkihakemuksen
kohteena oleva, luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden kuvaus, eli "poistoputkien
puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja
apuaineet”, kattaa aikaisemman tavaramerkin kattamia "metallien kiillotustuotteita”
rajoitetumman ja tarkemmin médratyn alaryhmén,

Toisaalta on todettava, ettd kuten SMHYV korostaa, ei voida kieltd, etti tavaroilla on
erilaiset lkiyttotarkoitukset ja kéyttotavat. Aikaisemman tavaramerkin kattamat
tavarat on ldhtokohtaisesti tarkoitettu metalliesineiden kiillottamiseen niitd hankaa-
malla, ja niilld on ndin ollen osittain esteettinen tarkoitus, kun taas tavara-
merkkihakemuksen kattamat tavarat on pidsdantdisesti tarkoitettu
metallinjalostusteollisuuden jétteidenpoistoputkien puhdistamiseen ja avaamiseen
siten, ettd ne kaadetaan putkiin, minki jilkeen ne livottavat metallikerrostumia, ja
niilld on niin ollen hydtykéyttotarkoitus.

Edelld esitetyn perusteella asian tissd vaiheessa on todettava, ettd kyseiset tavarat
ovat osittain samankaltaiset.

— Kyseessd olevien tavaramerkkien vertailu

Tédmén osalta riittdd kun todetaan, ettd on kiistatonta, ettd kyseessd olevat merkit
ovat hyvin samankaltaisia, koska my6s valituslautakunta on myéntinyt, ettd merkit
olivat ulkoasun osalta hyvin samankaltaisia ja ettéi lausuntatavaltaan ja merkityssi-
sallgltadn ne olivat samoja. Lisiiksi on korostettava, etti koska kyseiset merkit ovat
kumpikin puhtaasti sanamerkkeji, ne eivdit eroa mitenkaén toisistaan niiden
kirjoitusasua koskevaa vihiistd eroa lukuun ottamatta.
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— Sekaannusvaara kyseessi olevien tavaramerkkien valilla

Kantaja viittis, ettd sekaannusvaaraa kyseisten tavaramerkkien vililld lisid se, ettd
aikaisemmalla kansallisella tavaramerkilla ALADDIN on vahva erottamiskyky, joka
perustuu siihen, etti kyseessi on mielikuvituksellinen termi, joka ei milld&n tapaa
kuvaile merkin kattamia tavaroita, ja koska sitd on laajasti kdytetty Espanjassa
vuodesta 1912 lihtien. Sen mukaan my®és valituslautakunta on my6ntényt kanteen
kohteena olevassa piitoksessd, etti aikaisemmalla tavaramerkilli on vahva
erottamiskyky.

Médritettiessd tavaramerkin erottamiskykyd ja ndin ollen myos tutkittaessa sité,
onko sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sitd, missd
médrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity,
voidaan timin tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai
palveluiksi ja erottaa ndiin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999,
Kok. 1999, s, 1-2779, 49 kohta).

Tatd arviointia tehtdiessi on muun muassa otettava huomioon tavaramerkin
ominaispiirteet, joihin kuuluu se, etti se kuvailee tai ei kuvaile tavaroita tai
palveluja, joita varten se on rekisterdity, télld tavaramerkilli markkinoitujen
tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kiyttdmisen intensiivisyys, maantieteelli-
nen laajuus ja kesto, se, missé méérin yritys on kéyttdnyt varoja tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseen, ja se, missii laajuudessa asianomaisessa kohderyhmissi
tunnistetaan tim#n merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietystd yrityk-
sestd periisin oleviksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-elimiin yhteenliitty-
mien antamat lausunnot (edelli 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18
kohta; edelli 89 kohdassa mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja
edellid 29 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta; asia
T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio
15.1.2003, Kok. 2003, s. 1I-43, 34 kohta).
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tdmén osalta, etti ensinnikin kantaja
tyytyy véittiméén, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on kiytetty laajasti Espanjassa
vuodesta 1912 ldhtien, ilman etté se on toimittanut mitéén niyttod edelld mainituista
eri seikoista, joilla voidaan niyttdé toteen kyseisen tavaramerkin laaja tunnettuus.
Téstd seuraa, ettd silli ei voida tdmin perusteella katsoa olevan vahvaa
erottamiskykyd.

Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteiden osalta on todettava yhtéalts,
ettd kuten kantaja on huomauttanut, sanamerkkiin ALADDIN ei sisilly mitéén
seilkaa, joka kuvaisi niitd tavaroita, joita varten se on rekisterdity, ja toisaalta, ettd
tdimé#n merkin vahvasti mielikuvia herdttdvi luonne muodostaa tuolle merkille
luontaisen ominaisuuden. Aladin tunnetaan yleisesti tuhannen ja yhden yén
tarinoiden erdin sadun sankarina, joka 16ysi metallisen 6ljylampun, josta sitd
hierottaessa, ilmestyy henki, joka kykenee toteuttamaan lampun haltijan toiveet.
Sanasta Aladdin tulee niin ollen mieleen seki aikaisemman tavaramerkin kattamien
tavaroiden yksi mahdollinen kéyttStapa ettd niiden viitetty ihmeiti tekevé luonne.
Néin ollen on katsottava, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld on vahva kyky yksiloid4
tavarat, joita varten se on rekisterdity, eli “metallien kiillotustuotteet”, siten, ettd ne
ovat perdisin tietystd yrityksestd, ja nidin ollen erottaa nimi tuotteet muiden
yritysten tuotteista. Valituslautakunta on lisiksi hyviksynyt kanteen kohteena
olevassa paitoksessd kantajan viitteen, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld
on vahva erottamiskyky, miti mydskdin SMHV ei kiistd esilli olevan kanteen
yhteydessi.

Lisdksi on muistutettava, etti oikeuskiytdnnossd on todettu, ettd koska sekaannus-
vaara on siti suurempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 24 kohta), sellaisia
tavaramerkkejd, jotka ovat erittéin erottamiskykyisia joko ominaispiirteidensd vuoksi
tai sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niit,
joiden erottamiskyky on heikompi (edelld 29 kohdassa mainittu asia Canon,
tuomion 18 kohta).

Liséiksi sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoi-
den tiettyd keskindisté riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta
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ja niilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta. Niinp# kyseisten
tavaroiden tai palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerk-
kien huomattava samankaltaisuus ja piinvastoin. Néiden tekijéiden vilinen
keskindinen riippuvuus ilmaistaan asetuksen N:o 40/94 seitseménnessd perus-
telukappaleessa, jossa todetaan, ettd on vélttdmatontd madritelld samankaltaisuuden
kisite sekaannusvaaran osalta, ja ettd sekaannusvaaran arviointi riippuu erityisesti
siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla sekd samankaltaisuuden
asteesta tavaramerkin ja merkin seki niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen
vililla (edelld 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edelld kohdassa
29 mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edelld 82 kohdassa
mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa
sekaannusvaara voidaan todeta siitd huolimatta, ettd ne tavarat tai palvelut, joita
varten kyseiset kaksi tavaramerkkié on tarkoitettu, eivit ole kovin samankaltaisia, jos
tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisemman tavaramerkin erotta-
miskyky on vahva (ks. vastaavasti edelld 29 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion
19 kohta).

Esilli olevassa asiassa on todettava, etté kyseiset tavarat ovat osittain samankaltaisia,
ja ettd yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuksen kohteena olevien tavaroiden
alalla erikoistuneista ammattilaisista muodostuvan kohdeyleis6n tarkkaavaisuusaste
voi niin ollen olla korkea niiden tavaroiden valinnassa (ks. vastaavasti asia T-224/01,
Dutferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s.
11-1589, 37, 40 ja 52 kohta ja asia T-317/01, M+M v. SMHV — Mediametrie (M+M
EURQJATA), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. 1I-1817, 51 ja 52 kohta).

Lisiksi on kuitenkin huomautettava, ettd edelld todetun osittaisen samankaltaisuu-
den liséiksi kyseiset tavarat liittyvit yleisesti kunnossapitotoimintaan ja metalliin, ja
etti titd yhteyttd vahvistaa liséiksi se, etté kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisillon
osalta samat, mitd SMHYV ei ole kiistinyt, ja ne saattavat vaikuttaa olevan yhteydessi
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niiden kattamiin tavaroihin, koska ne tuovat mieleen satuhahmon, johon liitetisin
metallinen 6ljylamppu.

Niissd olosuhteissa ei voida sulkea pois sité, ettd kohdeyleisé mieltdd kyseisten
tuotteiden kuuluvan samaan kunnossapitotuotteiden tuoteryhmién, joka liittyy
metalliin. Vaikka oletettaisiin, ettd kyseinen yleisd, joka kiistatta muodostuu
ammattilaisista, tuntee n#iden tuotteiden valmistusmenetelmien erot, se ei
kuitenkaan tilld perusteella vilttdmittd padttele, ettd nimi erot estivit yksittiista
yritystd valmistamasta tai myyméstd molempia tuotteita samanaikaisesti. Niiin ollen
kohdeyleiso olettaa, ettd kyseessi olevilla tuotteilla voi olla sama kaupallinen
alkuperd (ks, vastaavasti asia T-85/02, Dfaz v. SMHV — Granjas Castell6
(CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. I11-4835, 33 kohta).

Tistd seuraa, ettd kohdeyleisd saattaa mieltdd, ettd kyseiset tuotteet muistuttavat
laheisesti toisiaan, koska ne kuuluvat samaan tuoteperheeseen, ja luulla, ettd ne
kuuluvat sellaiseen yleiseen tuotteiden valikoimaan, joilla saattaa olla yhteinen
kaupallinen alkuperé.

Niin ollen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti kun otetaan
huomioon kyseessd olevien tuotteiden samankaltainen luonne, kyseessd olevien
merkkien erittdin huomattava samankaltaisuus ja aikaisemman tavaramerkin vahva
erottamiskyky, se seikka, ettd kohdeyleisé6 muodostuu metallinjalostusteollisuuteen
erikoistuneista ammattilaisista, ei riitd sulkemaan pois sitd, ettd kyseinen yleiso
saattaa luulla, ettd ndméi tuotteet ovat perdisin samasta yrityksesté tai mahdollisesti
taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksisti.
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Tastd seuraa, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien vililld on olemassa sekaannus-
vaara. Niin ollen myds kantajan esittdimd toinen kanneperuste, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on hyvaksyttava.

Kaikesta edelli esitetystd seuraa, ettd kanne on hyviksyttévi ja kanteen kohteena
oleva pdités on kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjéirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hiviid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut, siten kuin kantaja on vaatinut.

Korvattavia oikeudenkiyntikuluja koskevan kysymyksen osalta on kuitenkin
muistutettava, ettd tydjirjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan "asianosaisille
valituslautakuntakisittelysti aiheutuneet vilttdméttomét kustannukset sekd
131 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa médritystd kirjelmien ja asiakirjojen
kadntamisestd aiheutuneet kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkéyntiku-
luiksi”. Viitemenettelysti aiheutuneet kustannukset eivit kuitenkaan ole valitus-
lautakuntakésittelysti aiheutuneita kustannuksia. Téstd seuraa, ettd kantajan
vaatimukset, jotka koskevat SMHV:n velvoittamista korvaamaan sille viitemenette-
lystd aiheutuneet kustannukset, on hylattavi,

II - 2895
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
ensimmdisen valituslautakunnan 31.1.2003 tekemi piiités kumotaan.

2) SMHY velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Legal Tiili Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 14 paivina heinikuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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