TUOMIO 9.4.2003 — ASIA T-224/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljis jaosto)

9 pdivdnd huhtikuuta 2003 *

Asiassa T-224/01,

Durferrit GmbH, kotipaikka Mannheim (Saksa), edustajanaan asianajaja P. Koch
Moreno, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindin A. von Miihlendahl ja O. Waelbroeck,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti,
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DURFERRIT v. SMHV — KOLENE (NU-TRIDE)

jossa viliintulijana ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Kolene Corporation, kotipaikka Detroit, Michigan (Amerikan yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja C. Gielen,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) ensimmdiisen valituslautakunnan 6.7.2001 tekemdsti
paitoksestd (asia R 864/1999-1), joka koskee Durferrit GmbH:n ja Kolene
Corporationin vilistd viditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 27.11.2002 pidetyssd istunnossa
esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussiddnnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivdni joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
7, 8, 38 ja 41 artiklassa sdddetidin seuraavaa:

*7 artikla

Ehdottomat hylkiysperusteet

1. Seuraavia merkkeji ei rekistersida:

f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen jirjestyksen tai hyvin tavan vastaisia;
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8 artikla

Suhteelliset hylkiysperusteet

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekiste-
roida:

b) jos sen vuoksi, ettid se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilld®’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tava-
ramerkin rekisterdintihakemuksen tekopdivda — — ja jotka kuuluvat seu-
raaviin ryhmiin:
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ii) jdsenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit — — ;

38 artikla

Rekisterdinnin ehdottomien esteiden tutkiminen

1. Jos tavaramerkkii ei 7 artiklan nojalla voida rekisteréidd kaikkien tai joi-
denkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisén tavaramerkkii
haetaan, hakemus hylitdin niiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

41 artikla

Kolmansien huomautukset

1. Jokainen luonnollinen henkilé ja oikeushenkild seki — — ryhmittymit voi-
vat yhteis6n tavaramerkkid koskevan hakemuksen julkaisemisen jilkeen osoittaa
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virastolle kirjalliset huomautuksensa, yksildiden seikat, joiden perusteella tava-
ramerkin rekisterdinti pitdisi viran puolesta erityisesti 7 artiklan nojalla hyliti.
N4illd ei kuitenkaan ole asianosaisasemaa viraston menettelyssa.

3

Asian tausta

Kolene Corporation (jiljempini viliintulija) teki 1.4.1996 asetuksen N:o 40/94
perusteella yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintisi haettiin, on sanamerkki NU-TRIDE.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintii haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti
varten koskevaan 15.7.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1 ja 40, ja ne
vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 1: »Metallien kisittelyssd kiytettivit kemikaalit”
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— luokka 40: *Metallin kisittely.”

Tavaramerkkiid koskeva hakemus julkaistiin 11.8.1997 yhteisén tavaramerkki-
lehdessa.

Kantaja teki 6.11.1997 aikaisemmalla nimelldin eli nimelld Degussa Aktienge-
sellschaft toimien asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella viitteen.
Viite perustuu sellaisen tavaramerkin olemassaoloon, jonka haltija kantaja on ja
joka on rekisterdity Saksassa 17.8.1962. Timi tavaramerkki (jiljempidnd aikai-
sempi tavaramerkki) muodostuu sanamerkisti TUFFTRIDE ja se on rekisterdity
Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 7 ja 11 kuuluvia seu-
raavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten:

”Epidorgaaniset suolat, erityisesti alkalisyanidit ja -syanaatit metallien kisitte-
lyyn, suolakylpyuunit lisivarusteineen, erityisesti pyrometrit typetyskylvyn lam-
pétilan mittaamiseen, poistoilmakuvut ja imutuulettimet palamiskaasun
poistoon, ilmaottoaukot ja kompressorit kylpyjen ilmanvaihtoon, laitteet kyl-
pyihin saostuneen sakan poistamiseksi; kaikki nidmi laitteet on tarkoitettu
terdksen ja terdselementtien typetyskisittelyyn.”

Kantaja vetosi viitteen tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdassa tarkoitettuihin suhteellisiin hylkdysperusteisiin.

II-1598



10

11

DURFERRIT v. SMHV - KOLENE (NU-TRIDE)

Viliintulija supisti 19.5.1998 tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa olevien
tavaroiden ja palvelujen luetteloa seuraaviin tavaroihin ja palveluihin:

— luokka 1: ”Kemikaalit, jotka eivit ole syanideja ja jotka eivit sisdlld
syanidia, metallien kisittelyyn”

— luokka 40: »Metallien kisittely, johon ei kuulu syanidin kdyttd tai sen
sovellus.”

Viiteosasto hylkisi viitteen 15.10.1999 tekemaillddn pddtokselld, koska kyseessid
olevat kaksi tavaramerkkii eivit olleet samanlaisia ja koska niiden vilill ei ollut
sekaannusvaaraa asiaankuuluvalla yhteison alueella eli Saksassa.

Kantaja teki 13.12.1999 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen, jossa vaadittiin viiteosaston pddttksen kumoamista.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hylkisi valituksen 6.7.2001 tekemiil-
lddn pédidtokselld (jiljempinid riidanalainen p#itds), joka annettiin 23.7.2001
tiedoksi kantajalle. Valituslautakunta katsoi ldhinna, etti visuaalisen, auditii-
visen ja kisitteellisen vertailun perusteella kyseessd olevat tavaramerkit eivit ole
riittdvin samankaltaiset, jotta voitaisiin katsoa, ettd niiden vililli on sekaan-
nusvaara asiaankuuluvalla yhteison alueella eli Saksassa (riidanalaisen pdétoksen
16—19 kohta). Valituslautakunta katsoi lisiksi, ettd kyseessd olevien tavara-
merkkien vililli ei myéskdin ole sekaannusvaaraa mielleyhtymidd koskevan
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vaaran muodossa, koska rekisterditiviksi haettua tavaramerkkii ei ole laadittu
aikaisemman tavaramerkin perusteella ja koska niiden kahden tavaramerkin
vilillid ei ole ilmeisid yhteyksid (riidanalaisen pddtdksen 20 kohta). Valituslau-

takunta katsoi lopuksi, ettd timi piidtelmi ei horjuisi, vaikka osoitettaisiin, ettd
aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu (riidanalaisen paitéksen 21 kohta).

Menettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja nosti tdmidn kanteen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
24.9.2001 jactdmaillddn englanniksi laatimallaan kannekirjelmailla.

Viliintulija ei vastustanut ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen timin
osalta vahvistaman mairdajan kuluessa sitd, ettd englanti on oikeudenkayntikieli.

SMHYV jitti vastineensa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.2.2002.
Viliintulija jdtti vastineensa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen
31.1.2002.

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pditoksen

— kumoaa viiteosaston padtoksen
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— toteaa, ettd rekisterditiviksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki
ovat yhteensopimattomat

— epid rekisterditiviksi haetun tavaramerkin rekisterinnin

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkidyntikulut.

16 SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

17 Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaaman oikeudenkiyntikulut viliintulijalle aiheutu-
neet oikeudenkiyntikulut mukaan lukien.
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Kantaja luopui suullisessa kisittelyssi toisesta, kolmannesta ja neljinnestd vaa-
timuksestaan, minki ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin totesi suullisen
kisittelyn poytikirjassa.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimméiinen
koskee asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan rikkomista.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kobdan b alakobdan rikkomista koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Osapuolten lausumat

Kantaja viittdd, ettd rekisterditividksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vililld on sekaannusvaara.

Se viittdd tihin liittyen, ettd nima kaksi tavaramerkkis ovat samoja tavaroita ja
palveluja varten ja ettd kohdeyleisé on rajoitettu ja pitkille erikoistunut. Tama
yleis6 on lisdksi tietoinen kauppasuhteista, jotka kantajan ja viliintulijan vililli
on kantajan mukaan useita vuosia ollut.
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Kantajan mukaan kyseessi olevat kaksi tavaramerkkid ovat samankaltaisia
auditiivisesti ja visuaalisesti tarkasteltuna. Kantaja toteaa timin osalta, ettd
ndiden kahden tavaramerkin vilisen vertailun on perustuttava niistd saatavaan
kokonaisvaikutelmaan. Se moittii valituslautakuntaa tavaramerkkien ”leikke-
lystd”. Kantaja viittdd tdssd yhteydessd, ettd toisin kuin viiteosasto katsoi, tri-
de-suffiksi ei kuvaile kyseessd olevia tavaroita ja palveluja. Tdméd osa on ndin
ollen otettava huomioon kyseessd olevien kahden tavaramerkin vertailussa.

Kantaja katsoo my®ds, etti kyseessi olevien tavaramerkkien vililli on vaara
mielleyhtymistd, koska kohdeyleisd saadaan ymmirtimddn rekisterditdvaksi
haettu tavaramerkki aikaisemman tavaramerkin muunnelmaksi ja ndin ollen
uskomaan, etti niilli kahdella tavaramerkilld on sama kaupallinen alkuperd.

Kantaja viittdd lisiksi, ettd se on yksi kemianteollisuuden tdrkeimmistd yrityk-
sistd ja ettd koska merkki TUFFTRIDE on rekisterbity monissa maissa, se on
laajalti ja jopa yleisesti tunnettu tavaramerkki. Kantajan mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilldi on nidin ollen oltava laajempi suoja. Rekisterditdviksi haetun
tavaramerkin kiytté antaisi kantajan mukaan viliintulijalle mahdollisuuden
hyétyid kantajan kaupallisista ponnisteluista.

Kantaja vaatii lopuksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta ryhtyméin sel-
vittdmistoimiin, jotta kantaja voisi osoittaa toisaalta sen ja viliintulijan vilisten
useita vuosia kestidneiden kauppasuhteiden olemassaolon, luonteen, keston sekd
laajuuden ja toisaalta sen, etti tride-sana ei ole yleinen kemianteollisuudessa.

SMHYV katsoo, ettdi kyseessd olevien tavaramerkkien vililldi on huomattavia
eroja. Visuaalisesti tarkasteltuna rekisterditdviksi haettu tavaramerkki NU-
TRIDE ymmirretiin kahden osan yhdistelmiksi, kun taas aikaisempaa tavara-
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merkkid TUFFTRIDE on vaikeampi jakaa. Auditiivisesti tarkasteltuna ndiden
kahden tavaramerkin ensimmdiset tavut lausutaan huomattavan eri tavoin seki
englanniksi ettd saksaksi. Kahdella tavaramerkilli ei lopuksi ole mitidin yhteistd
kisitteellisesti, koska NU-o0sa voi antaa mielikuvan uutuudesta tai parannuksesta,
kun taas TUFE- (tai TUFFT-)osa voi antaa mielikuvan kestdvyydestd. SMHV
katsoo, ettd TRIDE-osa viittaa typetysprosessnn ja ettd sen erottamiskyky on
vihiinen kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Niin ollen se, ettd
kummassakin kyseessi olevassa tavaramerkissi on timi osa, ei voi aiheuttaa
sekaannusvaaraa niiden vililla.

Koska ndiden kahden keskenidin ristiriidassa olevan tavaramerkin vililldi on
tdllaisia huomattavia eroja, SMHV katsoo, etti valituslautakunta ei tehnyt
oikeudellista virhettd katsoessaan, ettd niiden vililli ei ole sekaannusvaaraa.
SMHYV tismentdd timdn osalta, ettd timid pditelmi ei horjuisi, vaikka tiettyji
ndilld kahdella tavaramerkilld varustettuja tavaroita pidettiisiin samanlaisina,
koska kohdeyleis6 on metallien kemikaalein tapahtuvan typetyksen asiantunti-
jayleisé.

SMHV lisii, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettei ole osoitettu, ettd
aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja etti sen oli niin ollen perusteltua
jattdd timd seikkaa ottamatta huomioon. Ainoa todiste, jonka kantaja esitti
tdmidn osalta hallinnollisessa menettelyssd, eli luettelo maista, joissa merkki
TUFFTRIDE on rekisterdity tavaramerkkini, ei SMHV:n mukaan riiti. Yhtei-
sOjen tuomioistuimen asiassa C-375/97, General Motors, 14.9.1999 antamasta
tuomiosta (Kok. 1999, s. I-5421) seuraa SMHV:n mukaan, etti tavaramerkkii
voidaan pitdd laajalti tunnettuna ainoastaan, jos merkittivid osa kohdeyleisostid
tuntee sen.

SMHYV viittdd lisiksi, ettd tdssd asiassa ei myOskdin ole sekaannusvaaraa
kyseessd olevan kahden tavaramerkin vilisen mielleyhtymin vaaran muodossa,
koska haettua tavaramerkkii ei ole laadittu aikaisemman tavaramerkin perus-
teella ja koska nididen kahden tavaramerkin vililld ei ole ilmeisti yhteytti.
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Kantajan ja viliintulijan vilisten aikaisempien kauppasuhteiden osalta SMHV
myontid, ettd tillaiset suhteet voivat periaatteessa olla huomioon otettava tekijad
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessd edellyttien, ettd kohdeyleisd
tietdd niistd. SMHYV on kuitenkin sitd mieltd, ettd ei ole osoitettu, ettd niin olisi
tdssd asiassa.

Kantajan sen vaatimuksen osalta, jonka mukaan ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen olisi midrdttdvi selvittdmistoimia, SMHV katsoo, ettd kaikki
asiaankuuluvat tiedot sekaannusvaaran arvioimiseksi on toimitettava viite-
osastolle ja ettd niitd ei ndin ollen voida esittdi ensimmdistd kertaa ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa.

Viliintulija katsoo, ettd kyseessd olevilla kahdella tavaramerkilldi varustetut
tuotteet eroavat merkittivisti toisistaan. Aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity
“epidorgaanisia suoloja, erityisesti alkalisyanideja ja -syanaatteja” varten.
Rekisterditiviksi haetulla tavaramerkillid varustettujen tuotteiden luettelosta on
puolestaan jitetty nimenomaisesti pois syanidit, jotka ovat erittdin myrkyllisid
tuotteita. Viliintulija viittds, ettd vaikka ndilld kahdella tavaramerkilld varus-
tetuilla tuotteilla on sama kiyttdtarkoitus eli metallien typetys, kohdeyleisé on
pikemminkin kiinnostunut typetysprosessista, joka on erilainen nditd tuotteita
kiytettdessd. Viliintulija viittdd tdssd yhteydessd, ettd kohdeyleis6 on typetyk-
seen tarkoitettujen kemikaalien asiantuntijayleiso.

Kyseessd olevien tavaramerkkien vertailun osalta viliintulija on sitd mieltd, ettd
nidmi tavaramerkit eivit ole samankaltaiset visuaaliselta, auditiiviselta tai
kisitteelliseltd kannalta katsottuna. Se muistuttaa tihin liittyen, ettd yhteisdjen
tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antaman tuomion
(Kok. 1997, s. I-6191) mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perus-
tuttava ristiriidassa olevista tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava tavaramerkkien hallitsevat ja erottavat osat. Tédssd asiassa
TRIDE-osaa, joka kuvailee kyseessd olevia tavaroita ja palveluja, ei voida pitdd
kyseessd olevan kahden tavaramerkin erottavana osana. Viliintulijan mukaan
kohdeyleisé on lisiksi taipuvainen kiinnittdmidn enemméin huomiota moni-
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osaisen sanamerkin ensimmiiseen osaan. Kyseessi olevien tavaramerkkien
ensimmdiset tavut ovat lopuksi tdysin erilaisia sekid auditiiviselta kannalta ettd
kiytettyjen kirjainten lukumiirin ja tyypin osalta.

Kantajan ja viliintulijan vilisten aikaisempien kauppasuhteiden osalta viliintu-
lija viittdd, ettd koska kohdeyleis6 on pitkille erikoistunut, se tietdd, ettd niiti
suhteita ei endd ole. Viliintulijan mukaan niiti suhteita ei lisiksi koskaan ole
ollut eurooppalaisilla markkinoilla, joten ne eivit vaikuta kyseessi olevan kah-
den tavaramerkin vilisen sekaannusvaaran arviointiin niilld markkinoilla.

Viliintulija viittdd, ettei kantajan viitettd, jonka mukaan aikaisempi tavara-
merkki on laajalti tunnettu, ole niytetty toteen. Viliintulijan mukaan aikaisem-
paa tavaramerkkiid kdytetddn ainoastaan markkinoiden erittiin kapealla
sektorilla, ja se ei ole erityisen laajalti tunnettu. Viliintulija kiistdd tidssd yhtey-
dessd hyotyneensd kantajan kaupallisista ponnisteluista.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmadiseksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua
tavaramerkkii ei rekistertidid, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen
kuin aikaisempi tavaramerkki ja sen vuoksi, ettd ndilli kahdella tavaramerkilld
varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset, silld alueella, jossa
aikaisempi tavaramerkki on suojattu, olevan yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara. Sekaannusvaara sisidltii vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin vilisestd mielleyhtymistid. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdan ii alakohdan mukaisesti aikaisemmilla tavaramerkeilli tarkoitetaan
jasenvaltiossa rekisterbityjd tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on
tehty ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopiiviai.
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Tissd asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity Saksassa. Jotta voitaisiin
osoittaa, ettd ristiriidassa olevien tavaramerkkien vililli on mahdollisesti
sekaannusvaara, on niin ollen otettava huomioon Saksan kohdeyleisén ndko-
kanta. Kaikki osapuolet ovat kirjallisissa huomautuksissaan ja suullisessa kisit-
telyssi  viittdneet, ettd tdmd yleis6 muodostuu tietystd midrdstd
kemianteollisuuteen ja erityisesti typetystekniikkaan erittdin erikoistuneista yri-
tyksistd. Tissd tilanteessa ja niilli kahdella tavaramerkilld varustettujen tava-
roiden ja palvelujen luonne huomioon ottaen on katsottava, ettd kohdeyleisé
muodostuu pienesti médrdstd toimijoita, jotka ovat pitkille erikoistuneita
kemiallisin prosessein tapahtuvassa metallien kisittelyssd (ks. riidanalaisen péi-
toksen 19 kohta).

Toiseksi on todettava, ettd jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihenti-
misestd 21 piivini joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka normisisdlté on
padosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tul-
kintaa koskevan yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskidytinnén mukaan tdmidn
sdannoksen soveltamiseksi on tarpeen ndyttdd toteen ndilld tavaramerkeilld
varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 22 kohta).

TiAméin saman oikeuskidytinnén mukaan kyseessd olevien tavaroiden tai palve-
lujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki asiaan liit-
tyvit merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen
luonne, kiyttétarkoitus, kiyttétavat sekd se, ovatko ne keskendin kilpailevia vai
toisiaan tiydentdvid (em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

Tissid asiassa riidanalaisesta pddtoksestd ja viiteosaston pddttksestd, johon rii-
danalaisessa paidtoksessid viitataan (ks. riidanalaisen pddtoksen 16 ja 8 kohta),
ilmenee, etti valituslautakunta katsoi, vaikkakin implisiittisesti, ettd rekisteroi-
tiviksi haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaiset
kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity.
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Tamd arviointi on oikea. Ensiksikin niilli kahdella tavaramerkilld varustetuilla
tavaroilla on sama kiyttotarkoitus eli metallien typetys, ja ne on suunnattu
samalle yleisdlle. On lisiksi kiistatonta ja osapuolten toteamukset suullisessa
kisittelyssd vahvistavat, ettd kyseessi olevat tavarat ovat keskeniin kilpailevia.
Toiseksi ”metallien kisittelyksi” kutsuttujen palvelujen, jotka mainitaan tava-
ramerkkii koskevassa hakemuksessa, ja toisaalta aikaisemmalla tavaramerkilld
varustettujen tavaroiden vilisen vertailun osalta on todettava, ettd nimi palvelut
edellyttivit kyseisten tavaroiden kiytté4. Ne ovat niin ollen samankaltaisia.

Tédtd toteamusta ei voida asettaa kyseenalaiseksi viliintulijan viitteelld, joka
koskee siti, ettd toisin kuin aikaisemmalla tavaramerkilldi varustetut tavarat,
tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna
19.5.1998, tarkoitetut tavarat eivit sisilli syanidia. Timin osalta on todettava,
kuten kantaja on perustellusti esittinyt SMHV:n tai viliintulijan titid kiistimatti,
ettd “epdorgaanisiksi suoloiksi® kutsuttujen aikaisemmalla tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden ryhma sisiltii my6s tuotteita, jotka eivit ole syanideja ja
jotka eivit sisdlld syanidia. Ndiden tuotteiden kuvauksessa olevasta sanan eri-
tyisesti” kidytostd ilmenee selvisti, ettd syanidit esiintyvit siinid ainoastaan esi-
merkinomaisesti. Viliintulijan viite perustuu ndin ollen virheellisen olettamaan
ja se on hyldttivd merkityksettomini vertailtaessa kyseessd olevia tavaroita ja
palveluja (ks. vastaavasti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSER-
VE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 45 kohta).

Kolmanneksi on muistutettava, ettd oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara
muodostuu siitd, ettd yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat
perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenddn sidoksissa
olevista yrityksistid (em. asia Canon, tuomion 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta). Tdmin
saman oikeuskdytinndén mukaan yleisén keskuudessa syntyvid sekaannusvaaraa
on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat
merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (em. asia SABEL, tuomion
22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000,
s. I-4861, 40 kohta).
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Tam4 arviointi edellyttiia huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd
riippuvuutta ja erityisesti sit, ettd tavaramerkit ovat keskenddn samankaltaisia ja
ettd niilld varustetut tavarat tai palvelut ovat keskendin samankaltaisia. Niinpd
niilld tavaramerkeilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen vihidisen saman-
kaltaisuuden voi korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien huomattava
samankaltaisuus ja pidinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia Marca Mode, tuomion
40 kohta). Niiden tekijoiden keskindinen riippuvuus ilmaistaan asetuksen
N:o 40/94 seitseminnessi perustelukappaleessa, jonka mukaan on vilttimatonta
madritelld samankaltaisuuden kisite sekaannusvaaran osalta; sekaannusvaaran
arviointi puolestaan riippuu erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunne-
taan markkinoilla sekd samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin seki
niilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen vililla.

Lisdksi siltd osin kuin on kyse kyseisten tavaramerkkien visuaalisesta, auditii-
visesta tai kisitteellisestd samankaltaisuudesta, sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin on perustuttava tavaramerkeistd syntyviin kokonaisvaikutelmaan, ja
tilloin on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat
osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 2.5 kohta). Téssi kokonaisarvioinnissa on myds otettava huomioon, etti
kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen
tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Niiden seikkojen valossa on tutkittava, onko kyseessi olevien tavaramerkkien
samankaltaisuusaste visuaalisella, auditiivisella ja kisitteelliselld tasolla riittdvi,
jotta voidaan katsoa, ettd niiden vililld on sekaannusvaara.

Kyseessi olevien tavaramerkkien ensimmdisten osien eli TUFF- ja NU-osan osalta
on todettava ensiksi, etti ne eivit ole visuaalisesti samankaltaiset. Niissd on
toisaalta eri midrd kirjaimia. Kédytetyt kirjaimet ovat toisaalta erilaiset toisena
kirjaimena kummassakin olevaa U-kirjainta lukuun ottamatta. Rekisterditdviksi
haetussa tavaramerkissi NU-osa on lopuksi erotettu TRIDE-suffiksista yhdys-
merkilld, kun taas aikaisemmassa tavaramerkissi TUFF- ja TRIDE-osat on kir-
joitettu yhdeksi ainoaksi sanaksi.
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Auditiivisella tasolla vertailtuna kyseessd olevat kaksi osaa eivit toiseksi myos-
kddn ole samankaltaiset. Jos kohdeyleisé lausuu nidmi kaksi tavua saksaksi,
TUFF-osa ddnnetididn [tuf] ja NU-osa [nu]. Jos kohdeyleiso puolestaan lausuu
ndmé samat tavut englanniksi, TUFF-osa lausutaan kuten englannin sana tough
ja NU-osa kuten englannin sana new.

Kyseisten osien vertailu kisitteelliselld tasolla on kolmanneksi merkityksetonta
tilanteessa, jossa kohdeyleisé lausuu nimi kaksi tavua saksaksi, koska kum-
mallakaan niistd osista ei ole tiettyd merkitysti saksan kielessi. Jos kohdeyleisé
puolestaan lausuu ndm3a kaksi tavua englanniksi, niilli on enintdidn tdysin eri-
laiset merkitykset, koska TUFF-osa voidaan yhdistii englannin sanaan tough,
joka merkitsee kovaa tai kestivii, kun taas NU-osa voidaan yhdistdi englannin
sanaan new, joka merkitsee uutta,

Kummallekin kyseessd olevalle merkille yhteisen TRIDE-suffiksin osalta on
muistutettava, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisessa p#itdksessd, ettd
tdméin osan on katsottava kuvailevan typetysprosessia (the process of nitriding),
jossa ei kdytetd yksinomaan ristiriidassa olevilla kahdella tavaramerkilli varus-
tettuja tavaroita ja palveluja, vaan myds muilla tavaramerkeilld varustettuja
tavaroita ja palveluja (riidanalaisen pditéksen 19 ja 8 kohta). Kantaja itse sitid
paitsi my0nsi valituslautakunnassa kidydyssi menettelyssd, etti metallien kisit-
telyteollisuudessa TRIDE-osa viittaa typetysprosessiin (riidanalaisen piditéksen
12 kohta). Valituslautakunta katsoi ndin ollen, ettd timi osa ei ole erityisen
erottamiskykyinen ja etti sille ei nidin ollen ole annettava kohtuutonta merkitysti
(undue importance) kahden tavaramerkin vertailemiseksi.

Tamin osalta on todettava, kuten SMHV ja viliintulija ovat perustellusti viit-
tineet, ettd TRIDE-suffiksi ei ole erottamiskykyinen kyseessd olevien tavaroiden
ja palvelujen osalta, tai ainakin timi erottamiskyky on hyvin vihiinen. Se liittyy
typetystekniikkaan ja ilmaisee niin ollen nididen tavaroiden ja palvelujen kiyt-
totarkoituksen. Valituslautakunnassa kidydyn hallinnollisen menettelyn asiakir-

I - 1610



51

52

53

54

DURFERRIT v. SMHV — KOLENE (NU-TRIDE)

ja-aineistosta ilmenee lisdksi, ettd samaa suffiksia kidytetddn yleisesti kaupan
alalla ilmaisemaan typetysprosessissa kiytettyjd tavaroita ja palveluja, miki on
vahvistettu muiden timin suffiksin sisiltivien sanamerkkien rekisterdinnilld
kansallisina tavaramerkkeini monissa jdsenvaltioissa; nditi ovat esimerkiksi
VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE ja BALTRIDE. Se, ettd
ainoastaan yksi niistd tavaramerkeistd eli VITRIDE on rekisterdity Saksassa, ei
aseta titi seikkaa kyseenalaiseksi sikdli kuin kohdeyleis6lld voi olla tietoa
yhteisén muilla markkinoilla olevista tavaramerkeistd, koska se on pitkélle eri-
koistunutta niin ikddn hyvin erikoistuneilla markkinoilla.

Tissd tilanteessa ei ole syytd hyviksyd kantajan vaatimusta mairidtd selvittid-
mistoimena hankittavaksi asiantuntijalausuntoa sen osoittamiseksi, etti TRI-
DE-suffiksi ei liity kyseessi olevien tavaroiden ja palvelujen kiyttétarkoitukseen.

Kaikki edelli esitetty huomioon ottaen on péiteltivi, etti kyseessi olevien
tavaramerkkien samankaltaisuusaste ei ole riittivi, jotta voitaisiin katsoa, ettd
niiden vililli on sekaannusvaara. Tdmi pédtelmd saa vahvistuksen siitd, ettd
kohdeyleisé on pitkille erikoistunutta kyseessi olevien tavaroiden ja palvelujen
alalla ja ettd sen tarkkaavaisuusaste voi ndin ollen olla korkea sen valitessa niité
tavaroita ja palveluja.

Kantajan esittimat muut viitteet eivit aseta tdtd pddtelmid kyseenalaiseksi.

Ensinnikin sitd, ettd aikaisempi tavaramerkki olisi laajalti tai yleisesti tunnettu,
koskevan viitteen osalta kantaja tdsmensi suullisessa kisittelyssi, ettd se aikoo
vedota yksinomaan sithen, ettd timé tavaramerkki on laajalti tunnettu.
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Tédmin osalta on todettava, ettd ”laajalti tunnetun tavaramerkin” kisite esiintyy
eri sddnnoksessd eli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa. Tdssi sdin-
noksessd annetaan laajempi suoja tdhdn ryhmidin kuuluville tavaramerkeille
siten, ettd viite voi pitevisti perustua tdllaiseen tavaramerkkiin ilman, ettd olisi
tarpeen osoittaa samankaltaisuutta kyseessid olevien tavaroiden tai palvelujen
vililli tai sekaannusvaaraa. On kuitenkin todettava, ettd kantaja ei vedonnut
tdhdn sidnnokseen hallinnollisessa menettelyssi SMHV:ssa eikd kanteessaan.

On kuitenkin muistutettava, ettd yhteisdjen tuomioistuin on katsonut edelld
mainitussa asiassa Canon antamansa tuomion 24 kohdassa, etti aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huo-
mioon arvioitaessa sekaannusvaaraa.

Tukeakseen tidssd asiassa viitettdin, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki on
laajalti tunnettu, kantaja tyytyy kanteessaan vetoamaan siihen, ettd sanamerkki
TUFFTRIDE on rekisterdity monissa maissa kansallisena tavaramerkkini.

Tamai seikka on kuitenkin sellaisenaan riittimiton osoittamaan, ettd aikaisempi
tavaramerkki on laajalti tunnettu asiaankuuluvalla yhteison alueella eli Saksassa.
Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskidytinndsti seuraa, etti tavaramerkkii voi-
daan pitdd laajalti tunnettuna vain siini tapauksessa, etti asiaankuuluvalla
alueella merkittdvd osa kohdeyleiststd tuntee sen (em. asia General Motors,
tuomion 20—31 kohta). Kantaja ei ole esittinyt tillaisia todisteita tdssi asiassa.

Téstd seuraa, ettd kantajan viite, joka koskee sitd, ettd aikaisempi tavaramerkki
olisi laajalti tunnettu, on hylittiva.
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Vaaraa mielleyhtymisti koskevan kantajan viitteen osalta on toiseksi todettava,
etti yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan tidmd vaara on
sekaannusvaaran erityistapaus (em. asia SABEL, tuomion 18 ja 26 kohta ja em.
asia Marca Mode, tuomion 34 kohta). Vaaralle mielleyhtymistd on tarkemmin
sanottuna tyypillistd, ettd kohdeyleisd voi pitdd kyseessid olevia tavaramerkkeji
saman haltijan kahtena tavaramerkkini, vaikka se ei todennikéisesti suoraan
sekoitakaan niitd. Niin voi tapahtua muun muassa, kun ndmi kaksi tavara-
merkkid vaikuttavat kuuluvan tavaramerkkisarjaan, joka on laadittu saman
kannan perusteella.

On kuitenkin kiistatonta, ettd kantaja ei kiyta tavaramerkkisarjaa, johon kuulu
TRIDE-osa. Jopa olettaen, ettid pelkidstddn se, ettd tietty osa voi olla ymmarret-
tdvissi mahdollisen tavaramerkkisarjan yhteisenid kantana, riittdd aiheuttamaan
vaaran mielleyhtymisti, on todettava, ettd niin ei joka tapauksessa voi olla tdssi
asiassa, koska TRIDE-suffiksi on kuvaileva, kuten on jo todettu.

Kahden tavaramerkin vililld voi my6s olla vaara mielleyhtymaistid, kun aikai-
sempi tavaramerkki on my6s sen yrityksen nimi, joka on tavaramerkin haltija.
Tillaisessa tapauksessa kohdeyleiso voi olettaa, ettd kyseessd olevat tavaramerkit
kuuluvat samalle haltijalle tai ettd kyseisten yritysten vililld on ainakin raken-
teellinen tai taloudellinen yhteys, kuten lisenssisopimus (ks. timin viimeisen
seikan osalta asia C-317/91, Deutsche Renault, tuomio 30.11.1993, Kok. 1993,
s. [-6227, Kok. Ep. X1V, s. [-487, 36 kohta ja sitd seuraavat kohdat). Tdssd

asiassa aikaisempi tavaramerkki ei ole kantajan nimi.

Kantajan ja viliintulijan viliset aikaisemmat kauppasuhteet eivit lisiksi riitd
osoittamaan kantajan esittimii vaaraa mielleyhtymaista. Paitsi ettd nditd kaup-
pasuhteita ei koskaan ole ollut Saksan markkinoilla, kohdeyleist voi olla tietoi-
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nen niiden suhteiden piittymisestd, koska se on pitkille erikoistunut kyseessi
olevien tavaroiden ja palvelujen rajoitetuilla markkinoilla, mit4 kantaja ei todella
kiistinyt suullisessa kisittelyssd vastauksessaan ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen kysymykseen.

Tissd tilanteessa ei my6skididn ole tarpeen miiritd kantajan vaatimaa selvitys-
toimea eli yhden sen edustajan kuulemista kantajan ja viliintulijan vilisten
kauppasuhteiden olemassaolosta, luonteesta, kestosta ja laajuudesta.

Edelld esitetysti seuraa, ettd kantajan viite, joka koskee viitettyd sekaannus-
vaaraa kyseessd olevien tavaramerkkien vililli mielleyhtymidd koskevan vaaran
muodossa, on myos hylattiva.

Ensimmiinen kanneperuste on niin ollen hylittivi perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kobdan f alakohdan rikkomista koskeva toinen
kanneperuste

Osapuolten lausumat

Kantaja viittdd, ettd viliintulija on ollut vuosia sen kauppaedustaja Yhdysval-
loissa ja Kanadassa. Sen mukaan viliintulija on noudattanut niiden kauppasuh-
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teiden paittymisen jilkeen kauppastrategiaa, jonka tarkoituksena on, ettd yleiso
yhdistdid edelleen haetun tavaramerkin kantajan yritykseen.

Pyrkiessdsn aikaisemman tavaramerkin kanssa hyvin samankaltaisen tavara-
merkin rekisterdintiin viliintulija on kantajan mukaan asettanut tavoitteekseen
riistdd imitoimalla tAmén tavaramerkin maine, jolloin se on toiminut vilpillisessad
mielessi ja syyllistyen oikeuden viirinkiyttddn. Kantaja katsoo ndin ollen, ettd
haettu tavaramerkki on yleisen jdrjestyksen ja hyvin tavan vastainen asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

SMHYV viittd4d ldhinni, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohta
ei ole suhteellinen hylkiysperuste, joka tutkitaan vditemenettelyssd, ja ettd se ei
koske tilannetta, jossa tavaramerkin hakija toimii vilpillisessd mielessi.

Viliintulija viittii, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohta ei
ole timin asetuksen 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu viiteperuste.

Viliintulija kiistid my6s kantajan viitteen, jonka mukaan viliintulija aikoisi
tarkoituksellisesti johtaa yleis6d harhaan kyseessi olevien tavaroiden ja palve-
lujen kaupallisen alkuperin osalta. Se viittdd tdhdn liittyen, ettd kantajalla oli
ollut patentit typetysprosessiin, jossa kidytetddn aikaisemmalla tavaramerkilld
varustettuja tavaroita ja palveluja, ja ettd useimpien nédiden patenttien suoja on
padttynyt. Kantajalla ei timin vuoksi viliintulijan mukaan ole oikeutta estdi
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muita yrityksid myymadstd tavaroita tai palveluja, joita varten timi tavaramerkki
on rekisterdity, eikd kdyttimasti tride-suffiksia tavaramerkin osana.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan sanamuodosta sekid sen 42 ja
43 artiklan rakenteesta seuraa, ettd saman asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuja
ehdottomia hylkédysperusteita ei ole tarkasteltava viitemenettelyssi. Asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa mainitut perusteet, joihin viite voi perustua,
ovat yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja suhteellisia hyl-
kaysperusteita. SMHV:n on siis annettava ratkaisu tilld tavoin rajatusta viit-
teestd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan perusteella.
Rekisterdintimenettelyyn kuuluu lisiksi eri vaiheita. Tutkimusmenettelyssi
SMHYV tutkii viran puolesta, estiiké ehdoton hylkdysperuste haetun tavara-
merkin rekisterdinnin (asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 1 kohta). Jos niin ei ole,
tavaramerkkii koskeva hakemus julkaistaan saman asetuksen 38 artiklan
1 kohdan ja 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos timin jilkeen on tehty viite
kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen julkaisemisesta asetuksen N:o 40/94
42 artiklan 1 kohdan perusteella, SMHV tutkii viitemenettelyssi viitteen tekijan
esittdmdt suhteelliset hylkdysperusteet (saman asetuksen 74 artiklan 1 kohdan

loppu).

On tosin totta, ettd kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan
perusteella esittdid muun muassa ehdottomia hylkiysperusteita koskevia huo-
mautuksia SMHV:lle. Asiakirja-aineistosta ei kuitenkaan ilmene, etti kantaja
olisi tdssd asiassa esittdnyt tillaisia huomautuksia saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan f alakohdasta SMHV:lle. Sitd paitsi vaikka niin olisi ollut, tillaisten
huomautusten vaikutukset rajoittuvat siihen, etti SMHYV tutkii, onko tutkimus-
menettely mahdollisesti kdynnistettivd uudelleen sen selvittimiseksi, estiiko
esitetty ehdoton hylkdysperuste haetun tavaramerkin rekister6innin. Tédstd seu-
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raa, etti SMHV:n ei ole viitemenettelyssi otettava huomioon kolmansien ase-
tuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan perusteella esittimii huomautuksia.
Tdmi pitdd paikkansa, vaikka kolmansien huomautukset esitettdisiin viiteme-
nettelyssd. Tillaisessa tilanteessa SMHV:lla on sitd paitsi mahdollisuus lykdtd
viitemenettelyd asetuksen N:o 40/94 tdytdnt6Onpanosta 13.12.1995 annetun
komission asetuksen N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 20 sddnnén 6 kohdan
perusteella.

On lisiksi todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 58 artiklan perusteella ainoastaan
SMHV:ssa kiytidvin menettelyn osapuoli voi tehdd valituksen valituslautakun-
nalle. Saman asetuksen 63 artiklan 4 kohdasta seuraa myés, ettd vain riidan-
alaiseen piitokseen johtaneen valituslautakunnan menettelyn osapuolet voivat
saattaa asian yhteistjen tuomioistuinten kisiteltdviksi. Asetuksen N:o 40/94
41 artiklan 1 kohdan viimeisessid virkkeessi sdddetddn, etti SMHV:lle huo-
mautuksia esittivilld henkil6illd ei ole asianosaisasemaa sen menettelyssd. Til-
lainen henkilé ei ndin ollen voi tehdi valitusta valituslautakunnalle eiki erityisesti
saattaa asiaa yhteis6jen tuomioistuinten kisiteltdviksi SMHV:n paitoksen lail-
lisuuden riitauttamiseksi esitetyn ehdottoman hylkdysperusteen osalta. Tdméi
koskee my&s osapuolta, joka yhteisén tavaramerkin rekisterdintid vastaan teke-
minsi viitteen yhteydessi esittii huomautuksia SMHV:lle asetuksen N:o 40/94
41 artiklan 1 kohdan perusteella, koska timi osapuoli ei timidn osalta eroa
mitenkddn tillaisia huomautuksia esittdvistd muista kolmansista. Tillaisessa
tapauksessa kyseessi oleva osapuoli ei niin ollen voi valituslautakunnalle tehdyn
sellaisen valituksen eiki yhteiséjen tuomioistuimissa nostetun sellaisen kanteen
yhteydessi, jossa vaaditaan viitettd koskevan SMHV:n piditoksen laillisuuden
valvontaa, riitauttaa timidn piitdksen laillisuutta sen ehdottoman hyl-
kiysperusteen osalta, johon sen huomautuksissa viitataan.

Ti4std seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohta ei ole
sdinnds, jonka valossa riidanalaisen pididtdksen laillisuutta on arvioitava. Ase-
tuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan rikkomista koskeva kanne-
peruste on ndin ollen hyldttivid merkityksettdména.
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On joka tapauksessa todettava, etti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
f alakohdassa tarkoitettu edellytys eli se, etti haettu tavaramerkki on yleisen
jdrjestyksen ja hyvien tapojen vastainen, ei tdyty tdssid asiassa. Kuten SMHV
perustellusti esitti vastineessaan, timi sddnnos ei kata tapausta, jossa tavara-
merkin hakija toimii vilpillisessd mielessd. Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan eri alakohtia tarkastellaan yhdessi, niissd viitataan haetun tavara-
merkin todellisiin ominaisuuksiin eiki kantajan tidssd asiassa esittimien kaltaisiin
tavaramerkin hakijan toimintaa koskeviin seikkoihin.

Toinen kanneperuste on niin ollen myos hylittivd perusteettomana.

Kaiken edelli esitetyn perusteella kanne on hylittivi.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on sitid vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt
asian ja SMHYV sekid viliintulija ovat vaatineet oikeudenkiyntikulujen korvaa-
mista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan oikeuden-
kayntikulut.
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N4iilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN

(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 9 pdividnd huhtikuuta 2003.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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