TUOMIO 9.7.2003 — ASIA T-156/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljds jaosto)

9 péivind heindkuuta 2003 *

Asiassa T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, kotipaikka Bigues i Riells (Espanja), edustajanaan
asianajaja A. Canela Giménez,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
-miehinddn O. Montalto ja J. F. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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jossa sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valitus-
lautakunnassa kdydyn menettelyn osapuolena oli my&s

Giorgio Beverly Hills, Inc., kotipaikka Santa Monica, Kalifornia (Yhdysvallat),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) ensimmiisen valituslautakunnan 11.4.2001 tekemdsti
paatoksestd (asia R 258/2000-1),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 22.1.2003 pidetyssi istunnossa esi-
tetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussidnnot

Yhteisén tavaramerkistdi 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muu-
tettuna, 52 artiklassa sdddetdin muun muassa seuraavaa:

”1 Yhteisén tavaramerkki julistetaan mitdttomiksi virastolle tehdylld vaa-
timuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja
jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset tdyte-
taddn;



LABORATORIOS RTB v. SMHV — BEVERLY HILLS (GIORGIO AIRE}

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa siddetdin muun muassa seuraavaa:

?1 Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekiste-
roida:

b) jos sen vuoksi, ettd 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) tavaramerkkeji, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tava-
ramerkin rekisterdintihakemuksen tekopdivii, ottaen tarvittaessa huomioon
vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteis6én tavaramerkit,
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ii) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja
Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisterdidyt
tavaramerKkit,

Asetuksen N:o 40/94 56 artiklassa sdddetiin muun muassa seuraavaa:

”2 Mitidttdmyysmenettelyssd osapuolena olevan, aikaisemman yhteison tavara-
merkin haltijan on yhteisén tavaramerkin haltijan pyynnosti toimitettava
todisteet siitd, ettd mitittdmyysvaatimuksen tekopdivid edeltineiden viiden
vuoden aikana, aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on todellisesti kiytetty
yhteisdssd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja
joihin mitdttomyysvaatimus perustuu, tai ettd kiyttimittd jdttdmiselle on
aiheelliset perusteet, jos tdhdn pidivdin mennessi aikaisempi tavaramerkki on
ollut rekisterditynd vihintdidn viisi vuotta. Lisiksi, jos aikaisempi yhteison
tavaramerkki on ollut rekisterditynd vidhintdin viisi vuotta yhteisén tavara-
merkkid koskevan hakemuksen julkaisemispiivdni, aikaisemman yhteisén
tavaramerkin haltijan on myds toimitettava todisteet siitd, ettd 43 artiklan
2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna pdivini tiytetty. Jos nditd todis-
teita ei esitetd, mitdttomyysvaatimus hylitddn. Jos aikaisempaa yhteisén tava-
ramerkkid on kiytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity, sitd pidetddn mitdttomyysvaatimuksen tutkimisessa
rekisterditynd ainoastaan ndiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3 Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiyttd jasenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kdyttod yhteisossd.”
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Asetuksen N:o 40/94 tdytdntéonpanosta 13 péivand joulukuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 40 sddnnén
5 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”Jos hakijan on asetuksen (EY) N:o 40/94 56 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti
esitettdvd todisteet kdytostd tai siitd, ettd kdyttdmdared jattdmiselle on olemassa
aiheelliset perusteet, 22 siint6d sovelletaan soveltuvin osin.”

Asetuksen N:o 2868/95 22 sdinndn sanamuoto on seuraava:

?1) Jos viitteentekijan on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan
mukaisesti todistettava tavaramerkin kiytto tai se, ettd on olemassa perustellut
syyt kdyttimattd jattdmiseen, virasto pyytdd viitteentekijdd toimittamaan vaa-
ditut todisteet viraston asettaman mdiirdajan kuluessa. Jos viitteentekija ei toi-
mita todisteita médédrdajan kuluessa, virasto hylkad viitteen.

2) Kiyton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettdvi viit-
teen perustana olevan tavaramerkin kdyton paikka, aika, laajuus ja laji niiden
tuotteiden osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin se perustuu seki
todisteet ndiden tietojen tueksi 3 kohdan mukaisesti.

3) Todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava viitettd tukeviin asiakirjoihin ja
todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin,
laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekd asetuksen (EY) N:o 40/94
76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.
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4) Jos 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on toimitettu muulla kuin viite-
menettelyn kielelld, virasto voi vaatia viitteentekijdd jattdmaan kddnnoksen
todisteista viitemenettelyn kielelld asettamansa mairiajan kuluessa.”

Asian tausta

Giorgio Beverly Hills, Inc. (jdljempidnd tavaramerkin haltija) teki 1.4.1996
yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisoin-
tivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempdnd SMHYV) asetuksen N:o 40/94
perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki GIORGIO AIRE.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta:

“Miesten ja naisten hygienia- ja saippuavalmisteet, nimittdin hajuvedet, kolnin-
vedet, henkilokohtaisina tuoksuina kiytettivit eteeriset oljyt, partavedet ja
-balsamit, vartalon kosteusvoiteet ja vartalovoiteet, hajustetut saippuat ja geelit
sekd ihojauheet.”
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9 Tdamd tavaramerkki rekisteroitiin 17.2.1998 ja julkaistiin yhteisén tavaramerk-
kilehden 12.10.1998 ilmestyneessd numerossa 78/98.

10 Kantaja esitti 20.11.1998 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisesti timédn yhteisén tavaramerkin rekisterdinnin mitdttdmiksi julistamista
koskevan vaatimuksen. Tdmd vaatimus tehtiin kaikkien yhteison tavaramerkin
tarkoittamien tavaroiden osalta. Kantaja vetosi mitdttémiksi julistamista kos-
kevan vaatimuksensa tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan perusteella seuraavien aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien
rekisterdinteihin:

— nro 1 747 375: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesii ja
kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyd varten tarkoitettuja kos-
meettisia valmisteita® varten,

— nro 1 160 413: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia “kolninvesii,
vartalodeodorantteja, hiustenpesuaineita, kylpygeelejd, hiuslakkoja, hius-
tenhoitoaineita, hiusvoiteita, vartaloemulsioita, puhdistusmaitoja, huu-
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lipunia, kynsilakkoja, (kosmeettisia) aurinkovoiteita ja kasvovesiid” varten,

— nro 1 747 374: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesii ja
kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyd varten tarkoitettuja kos-
meettisia valmisteita” varten,

— nro 1 789 484: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia ”hajuvesii ja
kosmeettisia tuotteita” varten,
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— nro 957 216: sanamerkki AIR GIORGI luokkaan 5 kuuluvia hyénteis-
myrkkyjd, hajunpoistolaitteita ja ilmanpuhdistajia” varten.

Yhteison tavaramerkin haltijan pyynnostd kantajaa kehotettiin asetuksen
N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla toimittamaan todisteet siitd, ettd
aikaisempia tavaramerkkejd on tosiasiallisesti kiytetty.

Kantaja esitti SMHV:n aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen kiyton
toteenndyttdmiselle asettamassa mddrdajassa useita asiakirjoja, muun muassa
laskuja, esitteitd ja mainosmateriaalia.

Mitdttdmyysosasto julisti 17.12.1999 tekemillddn pddtokselld yhteisén tavara-
merkin GIORGIO AIRE mitittéméksi silld perusteella, ettd kyseisen tavara-
merkin ja aikaisempien tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375), MISS
GIORGI (nro 1 747 374) ja GIORGI LINE (nro 1 789 484) vililli oli yleison
keskuudessa sekaannusvaara. Lisiksi mitdttomyysosasto katsoi, ettei ollut esi-
tetty todisteita aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI (nro 957 216) ja
J GIORGI (nro 1 160 413) tosiasiallisesta kidytostd mitdttdmyysvaatimuksen
esittdmistd edeltidneiden viiden vuoden aikana niiden tavaroiden osalta, joita
varten ne oli rekisterdity.

Tavaramerkin haltija haki 11.2.2000 SMHV:ssd muutosta mitattdmyysosaston
pddtokseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
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Ensimmdinen valituslautakunta hyviksyi tdmin valituksen 11.4.2001 tekemil-
ladn padtokselld (jiljempdnd riidanalainen piitds). Valituslautakunta kumosi
mitdttdmyysosaston piaidtdksen ja hylkidsi mitdttomiksi julistamista koskevan
vaatimuksen.

Valituslautakunta katsoi lihinni, ettd ensinnikin mitdttdmyysosasto oli perus-
tellusti katsonut, ettdi kantajan toimittamat todisteet olivat riittimittomid
osoittamaan aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI ja J GIORGI tosi-
asiallista kdyttod mitdttomyysvaatimuksen esittimisti edeltineiden viiden vuo-
den aikana ja ettd toiseksi kyseessd olevien tavaroiden samanlaisuudesta
huolimatta riidanalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE ja aikaisempien tavara-
merkkien, jotka sisdltdvit sanat GIORGI LINE ja MISS GIORGI, viliset erot
ovat riittdvii, jotta voidaan katsoa, ettd minkiinlaista sekaannusvaraa ei ole.

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja on nostanut timin kanteen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen
9.7.2001 toimittamallaan kannekirjelmailla.

SMHYV toimitti 14.12.2001 vastineensa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
meen.

Kantaja vaatii, ettd ensimméiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pi#téksen
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— julistaa tavaramerkin GIORGIO AIRE mitdttdmiksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

20 SMHYV vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkédd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

21 Kantaja luopui suullisessa kisittelyssd vaatimustensa toisesta osasta, joka koski
riidanalaisen tavaramerkin mitittomiksi julistamista.

Qikeudellinen arviointi

22 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmaiinen kan-
neperuste koskee asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista, ja
toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan
a alakohdan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja
3 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd SMHV:ssi esitetyt asiakirjat osoittavat, ettd aikaisempia
tavaramerkkeji AIR GIORGI ja J GIORGI on todella kiytetty mitdttomyys-
vaatimuksen tekopdivid edeltineiden viiden vuoden aikana.

Kantaja toteaa, ettd se on saanut aikaisemmat tavaramerkit luovutuksella, joka
kirjattiin Oficina espafiola de patentes y marcasiin (Espanjan patentti- ja tava-
ramerkkivirasto) 2.6.1998 ja jossa luovuttajana oli Industria de la Keratina
Aerosoles, SA. Kantaja katsoo tiltid osin, etti vaikka aikaisempien merkkien
kdyttd on osoitettavissa ajanjakson 20.11.1993—20.11.1998 osalta, nididen
tavaramerkkien kiyttoon luovutusta edeltivind ajanjaksona vaikutti tavara-
merkin aikaisempana haltijana olleen yhtion vaikea taloudellinen tilanne, mikd
oli syyni kyseessi olevien tavaramerkkien myyntiin ja siihen, ettd kyseinen yhtid
asetettiin myShemmin omasta hakemuksestaan konkurssiin.

Joka tapauksessa kantaja vdittdd, etti se on esittdnyt riittdvid todisteita aikai-
sempien tavaramerkkien kiytostd. Kantajan mukaan laskut, jotka se on esittinyt
mitdttdmyysosastolle 6.7.1999 piivityn kirjelminsd liitteend 1, 2, 3, § ja 6
osoittavat tuhansia aikaisemmilla tavaramerkeilld varustettuja tavaroita myydyn
ja saatetun markkinoille.
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Lisdksi kantaja katsoo, ettd tavaramerkin tosiasiallinen kaytt6 ei riipu siitd, ettd
tavaroita myytdisiin jokin kiinted tai ennalta mairdtty mddrd. Kantajan mukaan
kunkin tavaramerkin esiintyminen markkinoilla riippuu sen ominaispiirteista
sekd siitd, miten yleisé hyviksyy kyseessd olevan tavaran tietylld hetkell.

Kantaja toteaa 6.7.1999 piivityn kirjelmin liitteend 10, 11 ja 12 esitettyjen
laskujen osalta, ettd niissd mainitaan ainoastaan sana “giorgi”, koska se on ainoa
kaikille aikaisemmille tavaramerkeille yhteinen sana, ja koska se muodostaa
niiden olennaisen, luonteenomaisimman ja erottamiskykyisimmin osan.

Kantaja péittelee, ettd aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI ja J] GIORGI
kéytt6 on todistettu asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnOssd sdddetyn mukaisilla
keinoilla,

SMHYV toteaa aluksi, ettd se lausuu esilld olevassa asiassa ainoastaan kysymyk-
sistd, joiden osalta se katsoo tarpeelliseksi selvittdd sitd tapaa, jolla yhteison
tavaramerkkii koskevia sddnnoksid on sovellettava.

SMHYV katsoo, etti valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kantaja ei
ole ndyttinyt toteen aikaisempien tavaramerkkien AIR GIORGI ja J GIORGI
kiyttdd.
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Aikaisemman tavaramerkin J GIORGI kiyttod koskevien todisteiden osalta
SMHYV Kkatsoo ensinnikin, ettd valituslautakunta on — luultavasti jiljennoksen
huonon laadun johdosta — erheellisesti katsonut, ettd todisteena nro 1 esitetty
lasku koskee tuotetta CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. SMHV:n mukaan timi
lasku koskee todellisuudessa tuotetta CHAMPU GIORGI 75 ML C/16. Toiseksi
SMHYV viittdd, ettd mikddn asiakirja, jonka kantaja on esittinyt todisteena
kaytostd, ei koske tavaramerkkid ] GIORGI, eiki kyseisen tavaramerkin kdyttod
siis ole ndytetty toteen.

Aikaisemman tavaramerkin AIR GIORGI kiytt6d koskevien todisteiden osalta
SMHYV Kkatsoo, ettd tilli tavaramerkilld varustettujen tavaroiden myynti, josta
kantaja on esittinyt ndytt6a, oli hyvin rajallista useana vuonna sen viiden vuoden
ajanjakson aikana, joka edelsi mitittdmyysvaatimuksen tekopdivid.

Lopuksi SMHV viittdd, ettd valituslautakunta on oikein todennut, ettd “on
kummallista, etti kantaja ei ole esittinyt yhtiin nidytettd Kkyseessd olevista
tavaroista” ja ettd minkain seikan perusteella ei voida todeta, ettd kyseessi olevat
kaksi tavaramerkkii olisi saatettu mdiriltdian merkittdvin kuluttajajoukon tie-
toon.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksdnnen perustelukappaleen mukaan
on perusteltua suojata aikaisempia tavaramerkkejd ainoastaan siltd osin kuin
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nditd merkkejd todella kiytetddn. Tdmidn perustelukappaleen kanssa yhdenmu-
kaisesti asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetdén, ettd yhteison
tavaramerkin haltija voi pyytdd todisteet siitd, ettd aikaisempaa yhteisén tava-
ramerkkii on mitdttomyysvaatimuksen tekopdivdd edeltdneiden viiden vuoden
aikana tosiasiallisesti kaytetty alueella, jolla se on suojattu. Niinpd jos mitdtto-
miksi julistamista koskevan vaatimuksen esittdjd, jota on pyydetty esittimain
todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kiytdstd, ei osoita, ettd sitd
on tosiasiallisesti kdytetty asianomaisilla markkinoilla, tdmi aikaisempi tavara-
merkki ei voi oikeuttaa yhteisén tavaramerkin julistamista mitdttémaksi.

Aivan ensiksi on huomattava, etti tosiasiallinen kdytto edellyttdi, ettd tavara-
merkkii todella kdytetddn asianomaisilla markkinoilla tavaroiden tai palvelujen
yksil6imiseksi. On siis katsottava, ettd tosiasiallista kidyttod ei ole sellainen
vdhiinen kiyttd, joka ei riitd osoittamaan, ettd tavaramerkkia todella kidytetdin
tietyilld markkinoilla. Vaikka tavaramerkin haltijalla olisikin aikomus todella
kédyttdd tavaramerkkiddn, mutta tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole esilld
markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja vakiintuneena malliltaan, jolloin kulut-
tajat eivit liioin voi mieltdd sitd kysymyksessd olevien tavaroiden tai palvelujen
alkuperdn osoitukseksi, kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta kiytostd
(asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT),
tuomio 12.12.2002, 36 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Asetuksen N:o 2868/95 40 sdinnon 5 kohdan perusteella timin tosiasiallisen
kidytén arviointiperusteina on otettava huomioon kisiteltdvini olevalle tapauk-
selle ominaiset tosiseikat ja olosuhteet ottaen huomioon asetuksen N:o 2868/95
22 sddnnon 2 kohdan sanamuoto, jonka mukaan tavaramerkin kdyton todista-
miseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettdvd tdmin kidyton paikka,
aika, laajuus ja laji.
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Esilli olevassa asiassa kantajan tdytyi todistaa kiytté Espanjassa yhtdiltd
kuviomerkin J GIORGI osalta luokkaan 3 kuuluvia “kélninvesid, vartalodeo-
dorantteja, hiustenpesuaineita, kylpygeeleji, hiuslakkoja, hiustenhoitoaineita,
hiusvoiteita, vartaloemulsioita, puhdistusmaitoja, huulipunia, kynsilakkoja,
(kosmeettisia) aurinkovoiteita ja kasvovesii” varten, ja toisaalta sanamerkin AIR
GIORGI osalta luokkaan § kuuluvia ”hyénteismyrkkyji, hajunpoistolaitteita ja
ilmanpuhdistajia” varten. Lisiksi timd ndyttd tdytyl esittdd mitdttdmyysvaa-
timuksen tekopidivdd edeltineiden viiden vuoden ajalta eli ajanjakson
20.11.1993—20.11.1998 osalta.

Kantaja on tdltd osin esittinyt mitittdmyysosastolle 6.7.1999 piivityn kirjel-
miénsé liitteend useita asiakirjoja, kuten laskuja (asiakirjat nro 1—135), mainos-
materiaalia eli esitteitd (asiakirjat nro 16—18) sekdi videokasetin (asiakirja
nro 19) todisteina aikaisempien tavaramerkkien kidytdsti.

Kantaja toteaa, ettd se on saanut aikaisemmat tavaramerkit luovutuksella, joka
kirjattiin Oficina espafiola de patentes y marcasiin 2.6.1998 ja jossa luovuttajana
oli Industria de la Keratina Aerosoles, SA -niminen yhtid, ja ettd niiden tavara-
merkkien kdyttoon luovutusta edeltivind ajanjaksona vaikutti tavaramerkin
aikaisempana haltijana olleen yhtion vaikea taloudellinen tilanne, miki oli syyna
kyseessd olevien tavaramerkkien myyntiin ja siihen, ettd kyseinen yhtio asetettiin
myShemmin omasta hakemuksestaan konkurssiin.

Tiltd osin on huomattava, ettd tavaramerkin nykyisten tai aikaisempien halti-
joiden erityisill4 tilanteilla ei ole merkitystd arvioitaessa tavaramerkkien kiyttoa,
koska todellista kiyttod koskevan nidytdn tulee todistaa, ettd tavaramerkki on
ollut tehokkaasti esilli asianomaisilla markkinoilla mitittdmyysvaatimuksen
tekopdivid edeltineen viiden vuoden ajanjakson aikana riippumatta siiti kysy-
myksestd, kuka tavaramerkin haltija oli kyseisen ajanjakson aikana.
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Lisdksi kantaja ei ole viittdnyt, ettd kyseisten tavaramerkkien kiyttdmattd jat-
tamiselle olisi asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettuja
aiheellisia perusteita. Joka tapauksessa on syytd katsoa, ettd mainitussa artiklassa
olevalla aiheellisten perusteiden kisitteelld viitataan péddasiassa olosuhteisiin,
jotka ovat tavaramerkin haltijaan nihden ulkoisia ja jotka estdvit tdtd kidyttd-
mastd tavaramerkkid, pikemmin kuin tavaramerkin haltijan taloudellisiin vai-
keuksiin liittyviin olosuhteisiin.

Valituslautakunta on ensinnikin aikaisemman tavaramerkin ] GIORGI kiyton
osalta todennut, ettd missddn kantajan esittimistd laskuista ei mainita myydyn
merkittdvdid mddrdd tuolla tavaramerkilld varustettuja tavaroita.

Kantaja on nimittiin esittinyt joukon laskuja, jotka eivit sisdlld mitddn viittausta
kyseiseen tavaramerkkiin lukuun ottamatta laskua nro 1, jonka valituslautakunta
on katsonut koskevan tuotteen CHAMPU J GIORGI 32 yksikon myyntid (rii-
danalaisen péditoksen 13 kohta). Tiéltd osin on syytd vahvistaa SMHV:n totea-
mus, jonka kantaja on hyviksynyt suullisessa kisittelyssi, ettd valituslautakunta
on — luultavasti jiljennoéksen huonon laadun johdosta — erheellisesti katso-
nut, ettd lasku nro 1 koski tuotetta CHAMP ] GIORGI 750 ML C/16, kun se
todellisuudessa koski tuotetta CHAMPU GIORGI 75 ML C/16.

Niin ollen ei ole mitddn ndytt6d tdmin tavaramerkin kayttimisestd vii-
teajanjakson aikana, koska asiakirjoja, jotka koskevat tavaroita GIORGI, MISS
GIORGI ja GIORGI LINE, ei voida pitd4 todisteina aikaisemman tavaramerkin
J GIORGI kiytostd. Nimittdin vaikka asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan
a alakohdan nojalla yhteisén tavaramerkin kdyttdmistd muodossa, joka poikkeaa
sen rekisterdidysti muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei
vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, on pidettivd tavaramerkin kdytt6ni,
esilld olevassa tapauksessa merkkien GIORGI, MISS GIORGI ja GIORGI LINE
kiyttd vaikuttaa tavaramerkin ] GIORGIO erottamiskykyyn. Néin ollen kyseisen
tavaramerkin kaytt6d ei ole niytetty toteen.
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Toiseksi kantaja on esittinyt aikaisemman tavaramerkin AIR GIORGI osalta
useita laskuja, jotka koskevat kyseiselld tavaramerkilld varustettuja huonetuok-
suja “antitabaco, lavanda, maderas, floral” ja jotka SMHV:n mukaan osoittavat
nditd tuotteita myydyn vuonna 1994 24 yksikkéd, vuonna 1995 4 800 yksikkod,
joista on palautettu 2 640 yksikkod (eli 2 160 yksikon tosiasiallinen myynti), ja
vuonna 1996 312 yksikkod. Lisdksi esitteet, jotka on merkitty asiakirjoiksi nro 16
ja 18, osoittavat, ettd tavaramerkilld AIR GIORGI varustettuina on myyty viisi
huonetuoksusumutetta (*antitabaco, lavanda, maderas, floral ja seco”) ja kaksi
ecolégico”-huonetuoksusumutetta.

On syytd huomata, ettd kyseiselli tavaramerkilli varustettujen tavaroiden
myynti, josta kantaja on esittdnyt ndyttdd, on ollut hyvin rajallista — ellei jopa
olematonta — neljdni vuonna sen viiden vuoden ajanjakson aikana, joka edelsi
mitdttdmyysvaatimuksen tekopdivid, eli vuosina 1994, 1996, 1997 ja 1998.

Nidin ollen on katsottava, ettd kantajan esittimiit todisteet eivit osoita, ettd
kyseessd olevaa merkkid kiytettiin jatkuvalla tavalla tavaramerkin mititto-
myysvaatimuksen tekopdivda edeltdneen viiden vuoden ajanjakson aikana.

Koska kantaja ei ole ndyttinyt, ettd sen tavaramerkkeji AIR GIORGI ja
J GIORGI tosiasiallisesti kiytettiin Espanjassa 20.11.1993 ja 20.11.1998 vili-
send aikana niitd tavaroita varten, joita varten nuo tavaramerkit on rekisterdity,
on syytd katsoa, ettd valituslautakunta on perustellusti todennut, ettei kyseisten
tavaramerkkien tosiasiallista kdyttod ole ndytetty toteen.

Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista koskeva ensimmiinen
kanneperuste on ndin ollen hylittiva.
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Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kobdan
a alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd tavaramerkin GIORGI LINE (nro 1 789 484) osalta, ettd sen
kuvio-osa on luonteeltaan abstrakti eikd sitd voida esittdd foneettisesti. Lisdksi
tim4 osa ei ole kisitteelliseltd kannalta erottamiskykyinen. Kantaja katsoo sanan
"line” osalta, ettd valituslautakunta on oikein katsonut, ettd kuluttaja kdytin-
no6ssé tuskin huomaa sen ja etti téilld sanalla on ndin ollen ainoastaan esteettinen
merkitys.

Kantaja katsoo, ettd visuaaliselta kannalta tavaramerkin GIORGI LINE hallit-
seva elementti on sana “giorgi”, koska kuluttaja havaitsee juuri sen parhaiten ja
koska se on tavaramerkin ainoa elementti, jonka kuluttaja voi muistaa pyy-
tddkseen uudelleen kyseessi olevaa tavaraa. Kantajan mukaan sana “giorgi”
erottuu selvisti sanasta ”line”. Lisdksi kantaja toteaa, ettd kaikki aikaisemmat
tavaramerkit sisdltivit sanan “giorgi”, joka on niiden keskeinen sana.

Kantaja katsoo, ettd koska erisnimilld on erityinen merkitys hajuvesien ja ylelli-
syystavaroiden alalla, valituslautakunnan viite siitd, ettd sanalla “giorgi” ei ole
erottamiskykyd, on vailla merkityst4.

Kantaja lisdd, ettd tavaramerkin GIORGI LINE (nro 1 789 484) osalta esitetyt
perustelut soveltuvat myds tavaramerkkeihin MISS GIORGI (nro 1 747 374) ja
GIORGI LINE (nro 1 747 375). Kantaja katsoo kuitenkin, ettd ndissd tavara-
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merkeissd graafinen elementti on vielikin yksinkertaisempi ja niin ollen vai-
keammin kuluttajan havaittavissa.

Kantaja katsoo riidanalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE osalta, ettd huo-
miota on kiinnitettdvi erityisesti kyseisen tavaramerkin ensimmadiseen osaan eli
sanaan “giorgio”, koska ensinndkin se on merkin alussa ja toiseksi silli on
miehen nimend erityinen erottamiskyky. Tdmin tavaramerkin toisen osan eli
sanan “aire” osalta kantaja katsoo, ettd se on puhtaasti toisarvoinen eiki se ole
millddn tavoin erottamiskykyinen niiden tavaroiden osalta, jotka riidanalainen
tavaramerkki kattaa, koska se viittaa tavaran laatuun eli siihen, ettd kyseessd on
sumute tai ettd se on tarkoitettu levitettdviksi ilmaan.

Lisiksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on oikein todennut, etti keskendin
ristiriidassa olevat tavaramerkit ovat kisitteellisesti samankaltaisia ja ettd niiden
tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaisia.

SMHYV katsoo sekaannusvaaran tarkastelun osalta, ettd kunkin merkin kaikki
elementit on otettava huomioon, ja se kiistdd timin osalta kantajan tekemin
arvioinnin, jossa keskenddn ristiriidassa olevien merkkien vertailu rajoitetaan
sanoihin “giorgi” ja “giorgio” ottamatta huomioon ndiden merkkien muita
kuvio- ja sanaelementteji.

SMHYV yhtyy valituslautakunnan riidanalaisen piitoksen 18 kohdassa esitti-
mddn ndkemykseen siitd, ettd riidanalainen tavaramerkki on foneettisella ja
visuaalisella tasolla tietyssi miirin samankaltainen kuin aikaisemmat merkit, ja
ettd se on kisitteellisesti tietyssi miirin samankaltainen, koska sana “giorgi”,
joka on italialainen sukunimi ja joka sisiltyy kaikkiin aikaisempiin tavara-
merkkeihin, on osa sanaa “giorgio”, joka muutoin on italialainen etunimi.

SMHY kuitenkin katsoo, etti sanojen “giorgio” ja “giorgi” vililld on merkittdvii
SMHYV kuitenki jen “giorgio” ja “giorg
ja hienoisia eroja.
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Lisiksi SMHV toteaa riidanalaisessa tavaramerkissi olevan sanan “aire” osalta,
ettd se ei viittaa sithen, ettd timidn tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat
sumutteita.

SMHYV pidttelee, ettd aikaisempien tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375
ja nro 1 789 484) ja riidanalaisen merkin GIORGIO AIRE vililli ei ole
sekaannusvaaraa.

Lopuksi SMHYV toteaa aikaisemman tavaramerkin MISS GIORGI (nro 1 747 374)
osalta, ettd osaa “miss” ei voida erottaa sanasta “giorgi”, ja ettd silld tarkoitetaan
luultavasti erityisesti naisille suunnattua tuotesarjaa. Lisiksi SMHV katsoo, etti
timd tavaramerkki eroaa visuaalisesti riidanalaisesta tavaramerkistd GIORGIO
AIRE ja ettd ndin ollen niiden vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentdmisestd 21 pdivdnd joulu-
kuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka normatiivinen sisilt6 on pddosin sama
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, koskevan yhtei-
sojen tuomioistuimen oikeuskdytdnnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos
yleis6 saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yri-
tyksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd
(asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819,
17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties),
tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4359, 25 kohta).
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Tdmidn saman oikeuskidytdnnon mukaan yleisdn keskuudessa olevaa sekaan-
nusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla
on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta;
em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca
Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861, 40 kohta ja em. asia Fifties,
tuomion 26 kohta).

Tdmi sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien teki-
joiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien
samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuteen, joita varten nidmi tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpi
kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata
niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittivi samankaltaisuus ja piin-
vastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijéiden keskindinen riippuvuus on ilmaistu
asetuksen N:o 40/94 seitseminnessi perustelukappaleessa, jonka mukaan on
valttimdtontd mairitelld samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan,
jonka arviointi riippuu muiden tekijoiden ohella samankaltaisuuden asteesta
yhtdiltd tavaramerkin ja merkin vililli ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai pal-
velujen vililld.

Silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymméirtdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa. Yleensi keskivertokuluttaja ymmirtdid tavaramerkin kokonaisuutena
eikd ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion
23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tissi
kokonaisarvioinnissa tarkasteltavana olevien tavaroiden keskivertokuluttajan
oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen. On lisiksi otettava huomioon se, etti keskivertokuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, joten
hénen on luotettava siihen epitiydelliseen mielikuvaan, joka hinelld on tavara-
merkeistd. On myos otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaa-
vaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em.
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).
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Koska tdssi asiassa aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity Espanjassa ja koska
kyseessd olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyodykkeitd, kohdeyleiso,
jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu tdmin jdsenvaltion
keskivertokuluttajista.

Edelld esitetyn perusteella on vertailtava yhtdiltd kyseessd olevia tavaroita ja
toisaalta keskeniin ristiriidassa olevia merkkeji.

Tavaroiden vertailun osalta espanjalaiset tavaramerkit MISS GIORGI
(nro 1 747 374) ja GIORGI LINE (nro 1 747 375) on rekisterdity "hajuvesii ja
kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyd varten tarkoitettuja kosmeet-
tisia valmisteita” varten ja tavaramerkki GIORGI LINE (nro 1 789 484) on
rekisterdity “hajuvesid ja kosmeettisia tuotteita” varten; kaikki nidmi tavarat
kuuluvat luokkaan 3.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen pddtoksen 17 kohdassa, etti espanjalaisten
tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375 ja nro 1 789 484) ja MISS
GIORGI kattamia tavaroita on pidettidvd samanlaisina kuin riidanalaisen tava-
ramerkin GIORGIO AIRE kattamia tavaroita.

Asianosaiset ovat lisiksi yksimielisid siitd, ettd aikaisempien tavaramerkkien
kattamat tavarat ja riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat samanlaisia
tai samankaltaisia.
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Merkkien vertailun osalta oikeuskdytinndsti seuraa, etti sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnin on kyseessd olevien tavaramerkkien visuaalisen, foneettisen
tai kisitteellisen samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistid synty-
vddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Yhteistjen tuomioistuin on lisiksi kat-
sonut, ettei voida sulkea pois sitd, ettd sekaannusvaara voi syntyi jo sen vuoksi,
ettd kaksi tavaramerkkid ovat foneettisesti samankaltaiset (ks. vastaavasti em.
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta).

Keskendin ristiriidassa olevia merkkejd on ndin ollen vertailtava visuaalisella,
foneettisella ja kisitteellisells tasolla.

Visuaalisen vertailun osalta valituslautakunta katsoi, ettd vaikka riidanalainen
tavaramerkki GIORGIO AIRE on samankaltainen kuin aikaisemmat tavara-
merkit sikdli kuin sana “giorgi” esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissi
ja se sisdltyy sanaan “giorgio”, siind on kuitenkin huomattavia eroja niihin
verrattuna. Kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissd on merkityksellisid kuvio-
elementtejd ja tdydentivd sanaelementti (“line” tai ”miss”). Riidanalaisessa
tavaramerkissi on myds tiydentivd sanaelementti eli “aire”, joka esiintyy
samankokoisin isoin kirjaimin kuin sana “giorgio” (riidanalaisen piitdksen

18 kohta).

Tdmidn osalta on todettava, ettd se, ettd aikaisemmissa tavaramerkeissi on
“giorgi”- ja riidanalaisessa tavaramerkissi on “giorgio”-elementti, jotka ovat
tietylld tavalla samankaltaisia, on vihiinen seikka niiden kokonaisvertailussa,
eikd yksin sen perusteella voida paitelld, etti keskenddn ristiriidassa olevat
merkit ovat visuaalisesti samankaltaiset.
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Se, ettd merkeissi on muita sanaelementtejd, eli sana ”line” ja sana “miss”
aikaisemmissa tavaramerkeissd ja sana “aire” riidanalaisessa tavaramerkissi,
aiheuttaa sen, ettd kustakin merkistd saatava kokonaisvaikutelma on erilainen.
Lisdksi aikaisemmissa tavaramerkeissi on kuvioelementteji, jotka ovat ulko-
muodoltaan erikoisia ja omaperiisia.

Tistd seuraa, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd keskendin ristirii-
dassa olevien merkkien viliset erot ovat riittdvit, jotta voidaan katsoa, etti ne
eivit ole visuaalisesti samankaltaiset.

Foneettisen vertailun osalta valituslautakunta ei tehnyt kyseessi olevien merkkien
vilistd erityisvertailua. Se tyytyi toteamaan, ettd vaikka riidanalainen tavara-
merkki GIORGIO AIRE on samankaltainen kuin aikaisemmat tavaramerkit
sikdli kuin sana “giorgi” esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissi ja se
sisdltyy sanaan “giorgio”, kyseisessid tavaramerkissi on kuitenkin huomattavia
eroja ndihin nihden (riidanalaisen pddtoksen 18 kohta).

Tiamin osalta on todettava, ettd keskendin ristiriidassa olevien merkkien vililld
on merkittdvid eroja ja ettd niiden samankaltaisuus ovat vihiistd verrattuna
niiden vilisiin eroihin. Riidanalainen tavaramerkki muodostuu neljastd tavusta
(glor-gio-ai-re), joista ainoastaan yksi eli ”gior”-tavu on sama kuin joko kolmesta
(miss-gior-gi) tai neljdstd (gior-gi-li-ne) tavusta muodostuvissa aikaisemmissa
tavaramerkeissi olevat tavut,

Keskeniin ristiriidassa olevien merkkien yhteisid foneettisia elementtejd on ndin
ollen vihemmin kuin niiden vilisid erilaisia foneettisia elementtejd. Niin ollen
on katsottava, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat foneettisesti erilaiset.
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Keskendin ristiriidassa olevien merkkien kisitteellisen vertailun osalta valitus-
lautakunta ei hyviksynyt mitdttomiksi julistamista koskevan vaatimuksen teki-
jan (kantaja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa) siind kdydyssi
menettelyssd esittimdd toteamusta siitd, ettd keskendiin ristiriidassa olevat
tavaramerkit ovat tilti osin samankaltaisia siksi, ettd riidanalaisessa tavara-
merkissd GIORGIO AIRE sana “giorgio” on hallitseva ja sana “aire” kuvailee
tavaramerkkien kattamien tavaroiden ominaisuuksia, eiki silld niin ollen voida
erottaa nditd tavaroita.

Tidmin osalta on ensiksi otettava huomioon riidanalaisen tavaramerkin osalta,
ettd vaikka sanalla “aire” ei ole kuvailevaa arvoa tarkasteltavina olevien tava-
roiden osalta, silld on miehen etunimeen Giorgio liittyvd merkittivi semanttinen
arvo aikaisemmista tavaramerkeisti — ja erityisesti aikaisempien tavaramerk-
kien muista kuin “giorgi”-osasta eli sanoista line” ja ”miss” — kasitteellisesti
tdysin erilaisen kokonaisuuden muodostamiseksi.

Toisaalta on todettava, etti toisin kuin kantaja viitti, “giorgi” ja “giorgio”
-tyyppisten sanojen perusteella ei voida kuvata hajuvesid ja kosmeettisia tuot-
teita. Kuten valituslautakunta on todennut, todellisten tai oletettujen italialaisten
nimien kédyttotiheys hajuvesialalla sekd se seikka huomioon ottaen, etti kulut-
tajat ovat tottuneita tavaramerkkeihin, jotka sisiltdvit nimi elementit, he eivit
ajattele aina, kun timintyyppinen nimi esiintyy tavaramerkissd muihin sana- tai
kuvioelementteihin liittyen, ettd se osoittaa, ettd kaikki tavarat, joita varten sitd
kiytetdin, ovat perdisin samasta lihteesti (riidanalaisen piitéksen 18 kohta).

Valituslautakunta on niin ollen perustellusti katsonut, ettd kyseessi olevat merkit
eivit ole yhteneviiset kisitteelliselld tasolla.
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LABORATORIOS RTB v. SMHV — BEVERLY HILLS (GIORGIO AIRE)

Niin ollen vaikka tissd asiassa keskendidn ristiriidassa olevien tavaramerkkien
kattamat tavarat ovat samanlaiset tai samankaltaiset, merkkien viliset visuaa-
liset, foneettiset ja kisitteelliset erot ovat riittdva syy siihen, ettd sekaannusvaara
kohdeyleison keskuudessa voidaan vilttdd (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial
v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, 63 kohta, ei
vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd rii-
danalaisen tavaramerkin GIORGIO AIRE ja aikaisempien espanjalaisten tava-
ramerkkien MISS GIORGI (nro 1 747 374), GIORGI LINE (nro 1 747 375) ja
GIORGI LINE (nro 1 789 484) vililli ei ole sekaannusvaaraa. Asetuksen
N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva toinen kan-
neperuste on ndin ollen hyldttiva.

Niin ollen kanne on hylittdvi.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen ty6jirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se
on SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan viimeksi mainitun
oikeudenkidyntikulut.
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TUOMIO 9.7.2003 — ASIA T-156/01

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdan,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulat.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 9 piivini heindkuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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