ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB v. SMHV — POLO/LAUREN (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO
CLUB)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 piivina helmikuuta 2006 *

Asiassa T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, kotipaikka Winkfield, Windsor,
Berkshire (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan solicitor J. Maitland-Walker ja
barrister D. McFarland,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenaan P. Bullock,

vastaajana,

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

* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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The Polo/Lauren Co. LP, kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajinaan solicitor
P. Taylor ja barrister A. Bryson,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimméisen valituslautakunnan
25.3.2004 tekemaista paatoksestd (asia R 273/2002-1), joka koskee The Polo/Lauren
Co. LP:n ja The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd:n vilista viitemenettelya,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit E. Martins
Ribeiro ja K. Jirimée,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andova,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.6.2004
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.9.2004
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2004
toimitetun véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 15.9.2005 pidetyssa istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Royal County of Berkshire Polo Club Ltd -niminen yhtié (jaljempana kantaja) teki
5.6.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkistda 20 paivana
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty yhdistelmamerkki, joka
sisdltdd sanaosan ja kuvio-osan.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imista varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 18, 21 ja 25. Luokkaan 3
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kuuluvat tavarat vastaavat seuraavaa kuvausta: "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden
pesussa kaytettavit aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet;
saippuat, hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, hampaiden-
puhdistusaineet; partavedet, hiustenhoitovalmisteet, shampoot, deodorantit, toilet-
tivedet, vartalosuihkeet, kylpyoljyt ja -vaahdot, suihkugeelit”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 30.11.1998 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
92/1998.

The Polo/Lauren Company LP -yhti6 (jiljempéand viliintulija) teki 8.1.1999
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla viitteen. Viitteen tueksi vedottiin
sithen, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisempien kansallisten
tavaramerkkien, joiden haltija on viliintulija, vililld on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Kyseessd olevat aikaisemmat
tavaramerkit ovat seuraavat:

a) saksalainen tavaramerkki nro 1 153 949, jota koskeva hakemus on jitetty
30.1.1988, joka on rekistersity 9.2.1990 ja joka on suojattu 31.1.2008 saakka,
seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: “hajuvedet, kolninvesi,
toilettivesi, kosmeettiset tuotteet, erityisesti puuteri, voiteet, kosteusvoiteet,
eteeriset Oljyt, saippuat, kosmeettiset tuotteet, joihin sisdltyy hajua poistavia
aineita, mutta lukuun ottamatta kosmeettisia hiustuotteita”

b) kreikkalainen tavaramerkki nro 103 778, jota koskeva hakemus on jitetty
23.4.1991 ja joka on rekisterdity 17.3.1994 kaikkia [uokkaan 3 kuuluvia tavaroita
ja muun muassa seuraavia tavaroita varten: “hajuvedet, kolninvesi, toilettivesi,
kosmeettiset tuotteet, puuteri, voiteet, kosteusvoiteet, eteeriset 6ljyt, saippuat,
deodorantit, hiusvedet, hampaidenpuhdistusaineet”
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)

d)

CLUB)

espanjalainen tavaramerkki nro 1 253 471, jota koskeva hakemus on jitetty
19.5.1988 ja joka on rekisterdity 5.11.1990 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia
tavaroita varten: “hajuvedet, kolninvesi, toilettivesi, kosmeettiset tuotteet,
puuterit, voiteet ja kosteusvoiteet, eteeriset Oljyt, saippuat ja deodorantit,
lukuun ottamatta hammastahnoja ja hampaidenpuhdistustuotteita”

ruotsalainen tavaramerkki nro 225 475, jota koskeva hakemus on jitetty
4.7.1989 ja joka on rekisteroity 2.8.1991 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita
varten: "hajuvedet, kdlninvesi, toilettivesi, kosmeettiset tuotteet, puuteri, voiteet
ja kosteusvoiteet, eteeriset oljyt, saippuat, deodorantit”.

Naiitd neljdéd tavaramerkkid varten rekister6ity merkki oli seuraava:

it Lown

kaksi rekisterdintid, nrot 638 708 ja 657 863, Yhdistyneessid kuningaskunnassa
sanamerkille POLO, joista ensimmadistd on haettu 18.7.1945 ja toista 1.4.1947 ja
joista ensimmidinen on uudistettu 18.7.2008 saakka ja toinen 1.4.2006 saakka,
seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: “hajuvedet, toilettituotteet (ei
ladkinnailliset), kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, tuotteet iho-
karvojen poistoon, saippuat, toilettitavarat (jotka eivit sisélly muihin luokkiin),
lukuun ottamatta puuterirasioita sekd puuterirasioiden tyyppisia tavaroita” (nro
638 708), ja "kylpysuolat, talkki, kasvopuuteri, kasvovoide, padnahkaa stimuloi-
vat tuotteet, partavedet, jotka ovat kaikki toilettituotteita, jotka eivit ole
ladkinnaillisid, ja huulipuna, hiusvoide, hiusvedet, shampoot, hampaidenpuhdis-
tusaineet, saippuat ja hajuvedet” (nro 657 863)
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f) alla esitetty Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro
2 007 609

NMEEBNYY HAeTY
1HE0aS D0

jota koskeva hakemus on jatetty 23.12.1994 ja joka on rekisterdity 13.3.1996
seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "saippuat, hajuvedet, toilettivesi,
eteeriset Oljyt, kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, kolninvesi,
parranajogeeli, partavaahto, parranajon jilkeen kiytettivd palsami ja vaahto,
kosteusvoide iholle, ihovoide, kasvojen kosteusvoide, talkki, suihkutettava
antiperspirantti ja deodoranttipuikko sekd auringolta suojautumiseksi kiytetta-
vit tuotteet, kaikki miehille”, mutta lukuun ottamatta hiustenhoitotuotteita

g) alla esitetty Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro
2 140 409

- SPGHY
: [ |
‘mmmmmn

jota koskeva hakemus on jatetty 30.7.1997 ja joka on rekisterdity 27.2.1998
seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: “hajuvedet, kolninvedet,
tuoksut, partavesi, parranajon jilkeen kiytettdvd palsami, antiperspirantti,
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deodorantti, talkki, toilettivesi, vartalopuuteri, kosmeettiset tuotteet, kauneu-
denhoitotuotteet eli kasvo- ja vartalovoiteet, kosteusvoiteet ja aurinkovoiteet
sekd aurinkorasvat, rasvat ja voiteet auringolta suojautumista varten, hiusten-
hoitotuotteet eli shampoot, hoitoaineet, hiusrasvat ja -vedet sekéd hiusvoide ja
pddnahkaa stimuloivat tuotteet; kylpy- ja suihkutuotteet eli ihosaippuat,
suihkushampoot, vartalon ihon kuorintatuotteet, vartalon ihoa pehmentévit
tuotteet, kylpysuolat, kylpy- ja suihkugeelit, kylpy- ja suihkuoéljyt ja eteeriset

oljyt”

alla esitetty Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro
657 864

jota koskeva hakemus on jitetty 1.4.1947 ja joka on uudistettu 15.5.1996,
seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: “kylpysuolat, talkki, kasvopuu-
teri, piddnahkaa stimuloivat tuotteet, partavedet, kasvovoide, jotka ovat kaikki
toilettituotteita, jotka eivit ole lddkinnillisia, ja huulipuna, hiusvoide, hiusvedet,
shampoot, hampaidenpuhdistusaineet, saippuat ja hajuvedet”
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i) alla esitetty Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki
nro 1 484 052

Eolo

jota koskeva hakemus on jitetty 28.11.1991 ja joka on rekisterdity 7.1.1994
luokkaan 3 kuuluvia hajusteita varten.

SMHV:n viiteosasto hylkési viitteen 31.1.2002 tekemaillddn padtokselld, joka
annettiin samana péivané tiedoksi asianosaisille.

Viliintulija valitti véiteosaston pdatoksesta 27.3.2002 SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

Ensimmainen valituslautakunta hyviksyi valituksen osittain 25.3.2004 tekemallddn
paatokselld (asia R 273/2002-1), joka annettiin kantajalle tiedoksi 1.4.2004
(jaljempéana riidanalainen paitos). Se katsoi, ettd hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin, joka on rekisterdity Yhdistyneessa
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kuningaskunnassa nrolla 657 864 seuraavia tavaroita varten: "puhdistusvalmisteet;
hampaidenpuhdistusaineet; hajuvedet, partavesi, hiustenhoitovalmisteet, shampoo,
saippuat, eteeriset Oljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvesi, deodorantit, toilettivesi,
vartalosuihkeet, kylpyoljyt ja -vaahdot, suihkugeeli”, vililld oli sekaannusvaara.
Valituslautakunnan mukaan sekaannusvaaraa ei sitd vastoin ole seuraavien
tavaroiden osalta: “valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettdvit aineet;
kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet”.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen pditoksen

— mairai, ettd tavaramerkki on rekisterditava kaikkien tavaraluokkien osalta,
luokka 3 mukaan lukien

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéayntikulut valituslautakunnassa
kdydystd menettelystd aiheutuneet oikeudenkiyntikulut mukaan lukien.
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10 SMHYV vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

11 Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyy viitteen
kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden osalta, valkaisutuot-
teet ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet seké kiillotus-, tahranpoisto- ja
hiontavalmisteet mukaan lukien, sekd aikaisemman tavaramerkin, joka on
rekisteroity Yhdistyneessd kuningaskunnassa nrolla 657 864, ettd muiden aikai-
sempien tavaramerkkien perusteella.

Oikeudellinen arviointi

12 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat
perusteluvelvollisuuden laiminlyontiad ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistd soveltamista.
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Kantajan ensimmdinen kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden laimin-
lyontid

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja on sitd mieltd, ettd riidanalaisessa pddtoksessd laiminly6dddn perus-
teluvelvollisuus. Valituslautakunta ei erityisesti perustellut tai perustellut riittavésti
sitd, ettei se hyvaksynyt SMHV:n viiteosaston paittelya yhtaalta siitd, ettda kuluttaja
kiinnittaa todennékoisesti enemmén huomiota sanoihin Royal County of Berkshire,
koska ndmé sanat sijaitsevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osan
yldpuolella, ja toisaalta siitd, ettd aikaisemmalla tavaramerkilli POLO viitataan
urheiluun yleensd, kun taas hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld voidaan
yksiloida tietty hevospoolojoukkue.

SMHY tuo esiin, ettd valituslautakunta perusteli riidanalaisen paatoksen 31 kohdassa
paitelmédnsa, jonka mukaan kyseessi olevat merkit olivat ulkoasultaan samankal-
taisia. SMHV korostaa merkityssisdllon vertailun osalta, ettd valituslautakunta katsoi
perustellusti, ettd merkit olivat merkityssisilloltddn jossain méérin samankaltaisia,
koska ne molemmat aiheuttavat mielikuvan hevospoolourheilusta, jolla ei ole mitdan
tekemistd kyseessd olevien tavaroiden kanssa. SMHV pdittelee, ettd valitus-
lautakunta esitti syyt, joiden vuoksi se poikkesi SMHV:n viiteosaston tekemaista
paidtoksesta.

Viliintulija ei esitd erityisida huomautuksia, jotka koskevat argumenttia, jonka
mukaan valituslautakunta ei perustellut tai perustellut riittdvisti sitd, ettei se
hyviksynyt viiteosaston paéttelyé. Viliintulija kuitenkin puoltaa valituslautakunnan
esittdmid perustelyja.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmaisen virkkeen
mukaan SMHV:n péaitokset on perusteltava. Tamén velvollisuuden ulottuvuus on
yhtd laaja kuin EY 253 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden (yhdistetyt asiat
T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV - Vitakraft-Werke Wiithrmann ja
Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004,
Kok. 2004, s. 11-1149, 72 kohta.

Vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaan vyksittdisia hallintopddatoksia koskevalla
perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta, joissa on kyse yhtiddlta siitd, ettid
asianosaiset saavat tiedon toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voivat
puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta siitd, ettd yhteisGjen tuomioistuin voi tutkia
paitoksen laillisuuden (em. yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44,
tuomion 73 kohta oikeuskéytantoviittauksineen). Tutkittaessa sitd, ovatko paatoksen
perustelut nédiden edellytysten mukaisia, on otettava huomioon péitéksen sana-
muodon lisdksi my6s asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussddnnéot (asia
C-122/94, komissio v. neuvosto, tuomio 29.2.1996, Kok. 1996, s. I-881, 29 kohta ja
asia T-188/98, Kuijer v. neuvosto, tuomio 6.4.2000, Kok. 2000, s. I1-1959, 36 kohta).

Esilld olevassa asiassa on tarkasteltava kantajan viitteita perustelujen puuttumisesta
tai niiden riittimattomyydesta.

Ensinndkin sen osalta, ettei vditeosaston sitd paittelyd hyviksytty, jonka mukaan
kuluttaja kiinnittdad todennikoisesti enemmén huomiota sanoihin Royal County of
Berkshire, koska nimé sanat sijaitsevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
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kuvio-osan yldpuolella, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo erityisesti,
ettd sen riidanalaisen péidtoksen 31 kohdassa olevan arvion perusteella, jonka
mukaan tapa, jolla kyseessd olevan merkin sanaosan muodostavat sanat on
kirjoitettu, vahvistaa merkittdvisti hevospoolon pelaajaa esittdvin kuvan hallitsevaa
luonnetta, kantajan oli mahdollista saada tietoonsa tasmalliset syyt, joiden johdosta
valituslautakunta ei pitdnyt sanaosaa hallitsevana osana ja joiden johdosta se ei niin
ollen hyviksynyt viiteosaston paittelya.

Tamin jalkeen viiteosaston sen padttelyn osalta, jonka mukaan aikaisemmalla
tavaramerkillda POLO viitataan urheiluun yleensé, kun taas hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilld voidaan yksil6ida tietty hevospoolojoukkue, on huomattava,
ettd toisin kuin kantaja vidittad, valituslautakunta ei kyseenalaistanut mainittua
paittelya. Valituslautakunta nimittdin nimenomaisesti vahvisti riidanalaisen paatok-
sen 32 kohdassa, ettd sanat Royal County of Berkshire Polo Club saattoivat aiheuttaa
englantilaiselle kuluttajalle mielikuvan tietystd joukkueesta, jonka jasenet pelaavat
hevospooloa.

Koska riidanalaisen padtoksen perusteluista kokonaisuudessaan ilmenee selvisti,
millaista paittelyd sekaannusvaaraa arvioitaessa on noudatettu, on todettava, etté
ensimmadinen kanneperuste on hylattiva perusteettomana.

Kantajan toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan virheellistd soveltamista

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja esittdd useita argumentteja, joissa on kyse vetoamisesta asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.
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Kantaja toteaa ensinnikin, ettd riidanalaisessa paitoksessd hakemuksen kohteena
oleva tavaramerlkki jaettiin perusteettomasti osiin ja sitd ei tarkasteltu kokonaisuu-
tena vaan osatekijoind, joihin kyseisessd péitOksessd liitettiin arvoja, erottavia
ominaispiirteitd tai ominaisuuksia, joiden perusteella osatekijit voidaan havaita eri
tavalla.

Toiseksi kantaja riitauttaa valituslautakunnan pédtoksen silta osin kuin siind
katsottiin, ettei yksikddn sanoista Royal County of Berkshire Polo Club, joista
kyseessd olevan merkin sanaosa muodostuu, korostunut mainitun merkin kuvio-
osaan nihden, eli medaljonkiin, joka esittdda hevospooloa pelaavaa ratsastajaa.
Téllaisessa padtelmissi ei kantajan mukaan oteta huomioon sit4, ettd sanoilla on
yhtd suuri merkitys kuin kuvio-osalla. Téltd osin esilla olevassa asiassa sanat ovat
kantajan mukaan kokonsa, painoasunsa ja valkoisista isoista kirjaimista muodostu-
van kirjasinlajinsa perusteella nikyvid ja selvisti huomiota heréttiavid. Valitus-
lautakunta teki siis virhearvion, kun se katsoi, ettd kuvio-osa oli merkin hallitseva ja
merkittdva osa.

Kolmanneksi kantaja arvostelee sitd, ettd riidanalaisessa péadtoksessd viitattiin
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sattumanvaraisuuteen. Kantajan
mukaan télld viittauksella ei oteta huomioon sit4, ettd kyse on alkuperén osoittavasta
tavaramerkistd, eli tavaramerkistd, jolla osoitetaan, ettd tavarat ovat periisin Royal
County of Berkshire Polo Clubista.

Neljanneksi kantaja viittai, ettd jollei riidanalaista paatostd kumota, viliintulija saa
kuvio-osan, joka muodostuu hevospooloa pelaavasta ratsastajasta, kdyttoa koskevan
monopoliaseman, joka on epdoikeudenmukainen ja perusteeton. Kantajan mukaan
timi on epdoikeudenmukaista ja titd ei voida hyviksyd etenkddn, kun otetaan
huomioon, kuinka paljon tavaramerkkien rekisterdinteja muut hevospoolojoukkueet
ovat saaneet luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten. Kantaja viittaa tiltd osin
Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekisteroityyn tavaramerkkiin nro 1 558 682 ja
yhteison tavaramerkkiin nro 980 995.
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Viidenneksi valituslautakunta teki kantajan mukaan oikeudellisen virheen siltd osin
kuin se sovelsi tosiasiassa testid, jossa kriteeri, jota sekaannusvaaraa koskevassa
tapauksessa olisi pitidnyt soveltaa, eli kaikkien erityistapaukseen liittyvien tekijéiden
huomioon ottaminen, korvattiin kyseessi olevien tavaramerkkien oletetulla
samankaltaisuusasteella.

SMHV huomauttaa ensinnikin, etti valituslautakunta tarkasteli hakemuksen
kohteena olevaa tavaramerkkid kokonaisuudessaan ja tdssd yhteydessd valitus-
lautakunta totesi perustellusti, ettd hevospoolon pelaajaa esittiava kuva oli ulkoasun
osalta hallitseva osa. SMHV:n mukaan valituslautakunta katsoi, ettd vaikka merkkien
vililla oli tiettyja eroja, nimid erot eivit olleet riittdvid samankaltaisuuksien
tasapainottamiseksi, erityisesti jos otetaan huomioon kuluttajan epitiydellistd
muistia koskeva periaate. SMHV toteaa, ettd kantajan argumentti, jonka mukaan
valituslautakunta ei tarkastellut hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid
kokonaisuudessaan, on selvisti perusteeton. SMHV:n mukaan valituslautakunta ei
painottanut liikaa ratsastajaa esittiavin logon merkitystd, kun se tarkasteli titd logoa
erikseen, ja ndin ollen valituslautakunta ei mennyt liian pitkille kyseessd olevia
merkkeja koskevassa analyysissaan.

Toiseksi valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan asianmukaisesti, ettd hevospoo-
loa pelaavaa ratsastajaa esittivd kuva on kyseessd olevien luokkaan 3 kuuluvien
tavaroiden kannalta sattumanvarainen. Taltd osin kantajan paittely, joka koskee
alkuperin osoittavaa tavaramerkkid, olisi voitu hyvéiksyé, jos hakemuksen kohteena
olevaa tavaramerkkid olisi haettu ainoastaan niitd palveluja varten, jotka kuuluvat
luokkaan 41, eli urheilutoimintaa tai hevospooloseuran toimintaa varten.

Kolmanneksi riidanalaisella paitoksella ei anneta viliintulijalle hevospooloa pelaavaa
ratsastajaa esittavin kuvan kayttod koskevaa epioikeudenmukaista ja perusteetonta
monopolia. SMHV on sitd mieltd, ettd valituslautakunta vaitti taysin perustellusti,
ettd hevospooloa pelaavaa ratsastajaa esittavilla kuvalla oli siitd itsestddn johtuva
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erittdin vahva erottamiskyky niiden luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta, jotka
aikaisempi Yhdistyneessa kuningaskunnassa voimassa oleva rekistersinti kattaa, silld
kyse on hyvin kekseliddsta kuvasta. SMHV:n mukaan on ilmeisti, etti téllainen kuva
on kyseessd olevien tavaroiden kannalta sattumanvarainen, ja se ansaitsee saada
suojaa sellaisia myohempid hakemuksia vastaan, joihin sisaltyy niin samankaltaisia
kuvia, ettd kyseiset kuvat voivat sekoittua. SMHV viittad, ettd aikaisemman
tavaramerkin saavuttama erottamiskyky on tissé erityistapauksessa lisitekiji, jolla
perustellaan se, ettd kyseistd tavaramerkkid suojataan sellaista myShempai
tavaramerkkid vastaan, jonka hallitseva osa on samankaltainen hevospoolon pelaajaa
esittivd kuva. Kantajan sen maininnan osalta, joka koskee muiden hevospooloseu-
rojen saamia rekisterdinteja luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten, SMHV tdsmentd,
ettd Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa olevaa tavaramerkkid nro 1 558 682
koskevassa tapauksessa rekisterdinti sallittiin Yhdistyneessd kuningaskunnassa
voimassa olevan tavaramerkin nro 657 864 haltijan eli esilld olevan oikeudenkéynti-
menettelyn viliintulijan antaman suostumuksen perusteella. Yhteison tavaramerkin
nro 980 995 osalta SMHYV viittds, ettd valituslautakunta totesi padtoksessddn, ettd
kyseisessd tavaramerkissé oli kuva kahdesta hevospoolon pelaajasta.

Neljanneksi SMHV:n mukaan valituslautakunta ei tehnyt sellaista oikeudellista
virhetta, ettd se olisi korvannut sekaannusvaaran mittaamisessa kéytettdvian testin
testilld, joka perustui merkkien oletettuun samankaltaisuusasteeseen. SMHV
korostaa tiltd osin, ettd valituslautakunta totesi sekaannusvaaran olemassaolon
asianmukaisesti, koska se otti analyysissaan huomioon kaikki erityistapauksen
kannalta merkitykselliset tekijit eli sen, ettd tavarat ovat osittain samoja tai
samankaltaisia, merkkien ulkoasun ja merkityssisillon samankaltaisuuden, viliintu-
lijan aikaisemmissa tavaramerkeissd olevan hevospoolon pelaajaa esittdvin kuvan
vahvan erottamiskyvyn, joka on sekd tavaramerkeisti itsestddn johtuvaa ettd kiytossi
saavutettua, ja vield sen, ettd luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten on olemassa
ryhmi tavaramerkkejd, jotka liittyivit hevospoolon kisitteeseen.

Viliintulija korostaa ensinnékin, ettd ratsastajasta syntyvi visuaalinen vaikutelma on
paljon voimakkaampi ja helpommin mieleenpainuva kuin tavaramerkin sanaosa.
Sanaosa on viliintulijan mukaan nimittdin yhtdalta toisarvoinen siitd syystd, ettd
kyseinen osa muodostuu kuudesta suhteellisen pienilld kirjaimilla kirjoitetusta
sanasta, jotka on erityisen vaikea lukea sen vuoksi, ettd ne muodostavat medaljongin.
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Lisiksi mikédn ndistd sanoista ei ole hallitseva. Toisaalta kun otetaan huomioon se
seikka, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus tutkia
tavaramerkkié tarkkaan ja hinelle jai siis siitd ainoastaan epitdydellinen muistikuva
tai muisto, olisi hyvin epitodennikoistd, ettd kuluttaja muistaisi tavaramerkin
sanaosan sen epitiydellisen muistikuvan perusteella, joka kuluttajalla on kyseisestd
tavaramerkistd. Taltd osin viliintulija huomauttaa vield, ettd kantajan lahestymista-
vassa, jossa on kyse siitéd, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan
muodostamien sanojen katsotaan olevan timén tavaramerkin hallitseva ominais-
piirre sen vuoksi, ettd ne ovat nikyvid, ei oteta huomioon yhtaéltd tavaramerkisti
syntyvda kokonaisvaikutelmaa eiki toisaalta sitd seikkaa, ettd keskivertokuluttaja ei
tutki tavaramerkkii tarkkaan ja hinelle jai siis siitd yleensd ainoastaan epitiydelli-
nen muistikuva.

Viliintulija huomauttaa toiseksi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja
tavaroiden vilisen yhteyden sattumanvaraisuuden osalta yhtdaltd, ettd kyseiselld
tavaramerkilla ei ole mitdan yhteyttd luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin eika siihen liity
mitddn merkitystd, joka voisi liittyd kyseisiin tavaroihin, ja toisaalta, ettd yhteison
tavaramerkkid koskeva hakemus ei koske tavaroita tai palveluja, jotka liittyvit
hevospoolon harrastamiseen, vaan tavaroita, joilla ei ole mitdén yhteyttd tdhan
urheilulajiin.

Kolmanneksi viliintulijan mukaan kantaja tunnustaa implisiittisesti argumentillaan,
jonka mukaan viliintulija saa riidanalaisella paitokselld — mikali sitd ei kumota —
hevospoolon pelagjaa esittavin kuvan kéyttda koskevan epioikeudenmukaisen ja
perusteettoman monopolin, ettd kantajan ratsastajaa esittdvd logo on samankaltai-
nen kuin jokin viliintulijan aikaisemmista tavaramerkeistd ja ettd yleison
keskuudessa on sekaannusvaara. Viliintulijan mukaan on ndin ollen tdysin
perusteltua eviatd myohemmaén tavaramerkin rekisterdinti. Viliintulija tuo tiltd osin
esiin lisdksi argumentin, jonka mukaan valituslautakunta totesi perustellusti, ettei
kantaja ollut toimittanut todisteita siitd, ettd luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten on
kéytossd muita tavaramerkkejd, joihin sisiltyy hevospoolon pelaajaa esittdvd osa.
Viliintulija huomauttaa yhtaaltd Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa olevan
rekisterdinnin nro 1 558 682 osalta, ettd rekisterdinti myonnettiin viliintulijan
suostumuksen perusteella. Yhteisén tavaramerkin nro 980 995 osalta viliintulija
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viittaa valituslautakunnan paitokseen, jossa todettiin, ettd kyseinen merkki esitti
kahta hevospoolon pelaajaa.

Viliintulija huomauttaa neljanneksi, ettd valituslautakunta otti sekaannusvaaran
olemassaoloa koskevassa arviossaan perustellusti huomioon sen, ettd valiintulijan
tavaramerkki oli yhtaaltd tullut kaytossé vield erottamiskykyisemmaéksi, ja toisaalta
sen, ettd viliintulija oli kehittanyt luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden yhteyteen
ryhmén hevospoolopeliin merkityssisilloltadn liittyvid tavaramerkkeja.

Viliintulijan mukaan péaiatelmd, jonka mukaan yhteison tavaramerkkid koskevassa
hakemuksessa tarkoitetut tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin viliintulijan
aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat, on lisdseikka, joka vahvistaa
nikemyst siitd, ettd on olemassa sekaannusvaara. Viliintulija muistuttaa téltd osin
yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskidytinndstd, jonka mukaan tavaramerkkien
kattamien tavaroiden tai palvelujen vihidisen samankaltaisuuden voi korvata
tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pédinvastoin (asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Mevyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819).

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistutettava, etta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei
rekister6idd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi,
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen
alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleison keskuudessa on
sekaannusvaara. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan
nojalla aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan jasenvaltiossa rekisterdityja
tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopaivia.

II - 258



38

39

40

41

ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB v. SMHY ~ POLO/LAUREN (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO
Kuten vakiintuneesta oikeuskiytdnnostd ilmenee, kyseessd olevien merkkien
ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisaltoon liittyvin samankaltaisuuden osalta
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niista syntyvaan kokonaisvai-
kutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks.
vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta
ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

On myos muistutettava, ettd yhdistelmamerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi
kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin yhdistelmémerkin
jokin osatekij, ainoastaan siind tapauksessa, ettid kyseinen osatekija on hallitseva osa
kokonaisvaikutelmassa, jonka yhdistelmadmerkki luo. Niin on silloin, kun kyseinen
osatekija pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisén muistiin jadvaa tavaramerkkid
koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijit
jadvdat merkityksettomiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia
T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 33 kohta).

Valituslautakunnan tekemii arviota kyseessd olevien tavaramerkkien sekaannus-
vaarasta on tarkasteltava ndiden huomioiden valossa.

On ensinndkin korostettava yhtaaltd, ettd kun valituslautakunta totesi, ettd kuvio-osa
oli hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa, se ei kuitenkaan
jattdnyt mainitun tavaramerkin sanaosaa huomiotta vertaillessaan kyseesséd olevien
kahden merkin ulkoasua. Valituslautakunta nimittdin otti nimenomaisesti huo-
mioon sanojen kirjoitustavan, kun se suoritti titd vertailua. Kantajan viite, jonka
mukaan valituslautakunta ei arvioinut hakemuksen kohteena olevaa tavaramerlkkid
kokonaisuudessaan, on siis selvisti perusteeton. Toisaalta valituslautakunta totesi
perustellusti, ettd kuvio-osa on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
hallitseva osa. Nimittdin juuri hevospoolon pelaaja eli kuvio-osa tekee téstd
tavaramerkistd erottamiskykyisen, ja sen kuluttajat helpoimmin muistavat. Sen
sijaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosa, joka muodostuu
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suhteellisen pienin kirjaimin kirjoitetuista kuudesta sanasta ja joka on sanojen
sijoittelun johdosta muodoltaan medaljonki, jota on erityisen vaikea lukea, on
merkitykseton timén tavaramerkin luomassa kokonaiskuvassa. Medaljongin muo-
toinen sanaosa sitid paitsi ainoastaan korostaa entisestidn tdmén tavaramerkin
kuvio-osaa, joten kuvio-osan hallitsevuus voimistuu tidméin vuoksi entisestadn.

Toiseksi on tarkasteltava kantajan argumenttia, jonka mukaan riidanalaisessa
padtoksessd olevalla viittauksella tavaramerkin sattumanvaraisuuteen ei oteta
huomioon sitd, ettd tdhan tavaramerkkiin sisaltyy viittaus alkuperdén siltd osin kuin
silld osoitetaan, ettd tavarat ovat perdisin Royal County of Berkshire Polo Clubista.
Téltd osin on huomattava, etti valituslautakunta oli todennut riidanalaisen
paiatoksen 31 kohdassa, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osa,
jonka oli todettu olevan timin tavaramerkin hallitseva osa, oli sattumanvarainen
niihin tavaroihin ndhden, joita varten mainitun tavaramerkin rekisteréintid haettiin.
Téaméa huomio on téysin paikkansapitdvé, koska on kiistatonta, ettei hakemuksen
kohteena olevasta tavaramerkistd ilmenevilld hevospoolourheilulajin kisitteella ole
mitddn yhteyttd niihin luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin, joita varten rekister6intid
yhteison tavaramerkiksi haettiin. Tastd seuraa, ettd silld, otettiinko riidanalaisessa
péitoksessd huomioon se, ettd kyse oli alkuperidn osoittavasta tavaramerkisti, ei ole
merkitysta esilld olevan oikeusriidan ratkaisun kannalta.

Kolmanneksi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd argumentti, jonka
mukaan viliintulija saa riidanalaisella p#datokselldi — mikali sitd ei kumota -
hevospoolon pelagjaa esittavin kuvan kéyttda koskevan epioikeudenmukaisen ja
perusteettoman monopolin ja sen olisi mahdollista vastustaa kaikkia myohempii
hakemuksia, joihin sisdltyy samankaltainen logo, on hylattavd. Talta osin on
huomattava, ettd valituslautakunta viitti tdysin perustellusti, ettd hevospoolon
pelaajaa esittavalla kuvalla oli siitd itsestddn johtuva erittdin vahva erottamiskyky
luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin néhden, joita varten tavaramerkin rekistersintia
haetaan ja jotka aikaisempi Yhdistyneessd kuningaskunnassa voimassa oleva
rekisterointi talla hetkella kattaa, silld hevospoolon pelaajaa esittdvi kuva on néihin
tavaroihin ndhden hyvin kekselids. Téllainen kuva on katsottava kyseessd olevien
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tuotteiden kannalta sattumanvaraiseksi, ja se ansaitsee saada suojaa sellaisia
mydhempid hakemuksia vastaan, joihin siséltyy niin samankaltaisia kuvia, ettd
kyseiset kuvat voivat sekoittua. Yhteisén tavaramerkkida koskevan oikeudellisen
jarjestelmin tarkoituksena on nimittdin juuri se, ettd aikaisemman tavaramerkin
haltijan on mahdollista vastustaa sellaisten myohempien tavaramerkkien rekiste-
réintid, joissa kéytetddn epdoikeudenmukaisesti hyviksi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskykyéd tai mainetta. Siten mainitussa jarjestelméassda ei suinkaan anneta
epdoikeudenmukaista ja perusteetonta monopolia aikaisemman tavaramerkin
haltijoille, vaan mainitun jérjestelmén perusteella niiden tavaramerkin haltijoiden
on mahdollista suojata aikaisemman tavaramerkkinsd markkinoimiseen liittyneita
huomattavia sijoituksia ja hyodyntaé niita.

Kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta korvasi kyseessd olevien
tavaramerkkien vilisen sekaannusvaaran tarkastelun testill4, jossa kéytettiin néiden
tavaramerkkien samankaltaisuusastetta koskevaa oletusta, on my6s hylattava
perusteettomana. Valituslautakunta nimittdin totesi kyseessi olevien tavaramerkkien
valilla olevan sekaannusvaaran asianmukaisesti, koska se otti analyysissaan
huomioon kaikki erityistapauksen kannalta merkitykselliset tekijit eli sen, ettid
tavarat ovat osittain samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasun ja merkityssi-
sdllon samankaltaisuuden, viliintulijalle kuuluvassa aikaisemmassa tavaramerkissa
olevan hevospoolon pelaajaa esittdvian kuvan vahvan erottamiskyvyn, joka on seka
tavaramerkeisté itsestddn johtuvaa ettd kdytossid saavutettua, ja sen, ettd viliintu-
lijalla on luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten ryhmé hevospoolon kisitteeseen
liittyvia tavaramerkkeja.

Tastd seuraa, ettd koska kantaja ei ole ndyttinyt toteen, ettd valituslautakunta sovelsi
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, esilla oleva
kanneperuste on hylattava.
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Viliintulijan vaatimus, joka perustuu ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tyojdrjestyksen 134 artiklan 3 kohtaan

Viliintulijan lausumat

Viliintulija vaatii vastineessaan ensinnikin, ettd valituslautakunnan péaitostd
muutetaan siltd osin kuin siind hyléttiin viite seuraavien yhteisén tavaramerkkii
koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta: “valkaisutuotteet ja muut
vaatteiden pesussa kiytettdvit aineet; kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet”.
Viliintulija nimittdin arvioi, ettd ndmai tavarat voidaan rinnastaa saippuoihin, jotka
sen Yhdistyneessd kuningaskunnassa nrolla 657 864 rekisteréimé tavaramerkki
kattaa. Se, ettd ndmi tavarat ovat samankaltaisia kuin saippuat, seuraa viliintulijan
mukaan siit4, ettd niitd voidaan molempia kéyttdd kodin siivoamisessa, niitd voidaan
myydi samalla tavalla, ne voivat olla samoissa hyllyissd (kun niitd myydaan suurissa
vahittdisliikkeissd), niitd voidaan kdyttdd yhdessd, ja siitd, ettd yrityksilld, jotka
valmistavat tdmén tyyppisid tavaroita, on tarjottavana kokonainen valikoima
puhdistusaineita. Néin ollen kun otetaan huomioon saippuoiden ja edelld
mainittujen tavaroiden samankaltaisuus sekd ndiden kahden tavaramerkin valilld
oleva sekaannusvaara, valituslautakunnan olisi pitdnyt hylitéd rekisteréintihakemus
kaikkien kyseisessi hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta, "valkaisutuotteet
ja muut vaatteiden pesussa kiytettdvit aineet; kiillotus-, tahranpoisto- ja hionta-
valmisteet” mukaan [ukien.

Viliintulija arvostelee riidanalaista paitostd myos siksi, ettei siind hyviksytty vaitetta
valiintulijan muiden tavaramerkkien perusteella. Se arvostelee erityisesti riidanalai-
sen paatoksen 44 kohtaa siltd osin kuin siinéd todetaan, ettd hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin ja viliintulijan muiden aikaisempien tavaramerkkien vilisid
eroja, jotka on lueteltu kyseisen paatoksen 5 kohdassa, oli enemmin kuin ulkoasun
ja lausuntatavan samankaltaisuuksia. Téltd osin viliintulija tuo esiin valitus-
lautakunnan toteamukset, joiden mukaan yhtdaltd ndistd aikaisemmista tavaramer-
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keistd nelja ei esitd hevospooloa pelaavaa ratsastajaa, ja toisaalta neljassd muussa
aikaisemmassa tavaramerkissd eli niissd, jotka esittdvit hevospoolon pelaajaa,
hallitseva osa oli sana polo.

Viliintulija viittdd, ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ja muut
aikaisemmat tavaramerkit ovat samankaltaisia ja ettd kohdeyleison keskuudessa on
sekaannusvaara. Viliintulijan mukaan hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
yhtailta aiheuttaa mielikuvan hevospoolon kisitteestd urheilulajina, ja tdméa kisite
on siis tavaramerkin taustalla. Tam4 kisite kuitenkin vastaa tdydellisesti muiden
tavaramerkkien aiheuttamaa mielikuvaa, joten muut aikaisemmat tavaramerkit ja
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ovat merkityssisélloltddan hyvin saman-
kaltaisia. Toisaalta kun otetaan huomioon se seikka, ettd aikaisemmilla tavaramer-
keilla on kaikilla erityinen erottamiskyky, joka on sekéd tavaramerkeistd itsestddn
johtuvaa ettd kidytossd saavutettua, seki se seikka, ettd sekaannusvaaran arvioinnissa
keskivertokuluttajalle katsotaan jddvén tavaramerkistd ainoastaan epitiydellinen
muistikuva, viliintulijan mukaan on todennikéistd, ettd kuluttajat sekoittavat
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin toiseen tavaramerkkiin, joka kuuluu
valiintulijan tavaramerkkiryhmaan.

Viliintulija padttelee tésté, ettd valituslautakunta ei tarkastellut riittavésti kysymysta
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja muiden aikaisempien tavaramerkkien
merkityssisallon samankaltaisuudesta eikd se ottanut kantaa kysymykseen sekaan-
nusvaarasta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kun viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin yhtéalta muuttaa
valituslautakunnan paatosta siltd osin kuin siind hylattiin valkaisutuotteita ja muita
vaatteiden pesussa kiytettdvid aineita seké kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmis-
teita koskeva viite ja toisaalta hyviksyy vaitteen kaikkien yhteison tavaramerkkia
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koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta sekd Yhdistyneessd
kuningaskunnassa nrolla 657 864 rekisteréidyn aikaisemman tavaramerkin ettd
muiden aikaisempien tavaramerkkien perusteella, viliintulija kiyttaa ty6jirjestyksen
134 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuuttaan esittad vastineessaan vaatimuksia
valituslautakunnan péaatoksen muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituk-
sessa ei ole esitetty.

Téllaisessa tapauksessa muut osapuolet voivat tydjarjestyksen 135 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kahden kuukauden kuluessa siitd, kun vastine on annettu heille tiedoksi,
esittdd kirjelmdn, jossa ainoastaan vastataan viliintulijan ensimmadisen kerran
vastineessa esittimiin vaatimuksiin. SMHV tai kantaja eivit ole kdyttineet titd
mahdollisuutta. Istunnossa sitd vastoin sekd kantaja ettdi SMHV ottivat kantaa
viliintulijan vaatimukseen. Kantaja kehotti tdssd yhteydessd ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuinta hylkddmadn timén vaatimuksen perusteettomana. SMHV
ilmaisi ndkemyksensd ainoastaan vaatimuksen siitd osasta, joka koskee sitd, ettd
valituslautakunta hylkisi viitteen valkaisutuotteiden ja muiden vaatteiden pesussa
kéytettivien aineiden seki kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteiden osalta. Se
totesi olevansa tiltd osin viliintulijan kanssa samaa mielta.

Aluksi on huomattava, etti vaikka on totta, ettd suurinta osaa aikaisemman
kuviomerkin, joka on rekisterdity Yhdistyneessd kuningaskunnassa nrolla 657 864,
kattamista tavaroista kaytetddn yksinomaan kauneudenhoitotuotteina tai henkils-
kohtaiseen hygieniaan kiytettivina tuotteina, néin ei ole saippuoiden osalta, joilla on
kaksi tehtdvaa. Nimittdin vaikka saippuoita kiytetddn vartalon pesuun ja antamaan
sille miellyttivi tuoksu tai ulkomuoto, on kuitenkin niin, ettd saippuoita kéytetddn
my6s kodin siisteydestda huolehdittaessa, minké valituslautakunta jétti toteamatta
riidanalaisen paatoksen 22 kohdassa. Ne voidaan téltd osin rinnastaa valkaisutuot-
teisiin ja muihin vaatteiden pesussa kiytettdviin aineisiin sekd puhdistus-, kiillotus-,
tahranpoisto- ja hiontavalmisteisiin. Téstd seuraa, ettd yvhtdiltd aikaisemman
kuviomerkin, joka on rekisterdity Yhdistyneessd kuningaskunnassa nrolla 657 864,
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kattamat saippuat ja toisaalta valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kéytettavit
aineet seka kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet, joita varten kantaja hakee
rekisterointid, ovat samankaltaisia. Kun otetaan huomioon timi samankaltaisuus,
valituslautakunnan toteama sekaannusvaara ulottuu myos valkaisutuotteisiin ja
muihin vaatteiden pesussa kiytettdviin aineisiin sekd kiillotus-, tahranpoisto- ja
hiontavalmisteisiin, joten valituslautakunnan paités on kumottava siltd osin kuin
siind ei hylatty yhteison tavaramerkkida koskevaa hakemusta niiden tavaroiden
osalta. Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaan SMHV:n on toteutettava tdmén
osittaisen kumoamisen téytantoonpanosta johtuvat toimenpiteet.

Viliintulijan vaatimuksesta, joka koskee viitteen hyviksymistd sen muiden
aikaisempien tavaramerkkien kuin Yhdistyneessi kuningaskunnassa nrolla 657 864
rekisterdidyn aikaisemman tavaramerkin perusteella, on huomattava, etti téllainen
vaatimus voisi johtaa korkeintaan siihen samaan lopputulokseen, joka ilmenee
edellisestd kohdasta, eli yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen hylkddamiseen
kokonaisuudessaan luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta. Koska viliintulijan
timin toisen perusteen nojalla esittdmé vaatimus on titen tullut tarkoituksetto-
maksi, se on hylattdva.

Oikeudenkdyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tassa tapauksessa kantaja on havinnyt asian, ja
SMHV on vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut.
Istunnossa myo6s viliintulija vaati kantajan velvoittamista korvaamaan oikeuden-
kéayntikulut. Se, etti viliintulija on vasta istunnossa esittinyt timén vaatimuksen, ei
estd vaatimuksen hyviksymisté (asia 113/77, NTN Toyo Bearing ym. v. neuvosto,
tuomio 29.3.1979, Kok. 1979, s. 1185, Kok. Ep. IV, s. 445 ja julkisasiamies Warnerin
asiassa antama ratkaisuehdotus, Kok. 1979, s. 1212, 1274). Niin ollen kantaja on
velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkayntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Riidanalainen péités kumotaan silti osin kuin siind hyviksytidin rekiste-
roitiviksi Royal County of Berkshire Polo Club Ltd:n tavaramerkkihake-
mus seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: valkaisutuotteet ja
muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet seki kiillotus-, tahranpoisto- ja
hiontavalmisteet.

2) Kanne hyldtidn muilta osin.

3) Kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) ja viliintulijan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Martins Ribeiro Jirimae

Julistettiin Luxemburgissa 21 péivana helmikuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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