TUOMIO 14.10.2003 — ASIA T-292/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 piivina lokakuuta 2003 *

Asiassa T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajanaan
asianajaja F. Jacobacci,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehindin E. Joly ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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jossa viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Pash Textilvertricb und Einzelhandel GmbH, ‘kotipaikka Miinchen (Saksa),
edustajanaan asianajaja W. Stiadtler,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 12.9.2001 asiassa
R-740/2000-3 tekemistd padtoksestd, joka koskee Pash Textilvertrieb und Ein-
zelhandel GmbH:n ja Phillips-Van Heusen Corporationin vilistd viitemenettelys,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 4.3.2003 pidetyssd istunnossa esi-
tetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison tavaramerkistd 20 piivinid joulukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8, 43, 62 ja 74 artiklassa sii-
detdin seuraavaa:

»8 artikla

Suhteelliset hylkdysperusteet

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekiste-
roida:
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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 sisdltid vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasti.

2. Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkeji, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tava-
ramerkin rekisteréintihakemuksen tekopdivia — — ja jotka kuuluvat seu-
raaviin ryhmiin:

i1) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit — —

43 artikla

Viitteen tutkiminen
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5. Jos viitteen tutkimisesta johtuu, etti tavaramerkiltd evitidn rekisterdinti
kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteison

tavaramerkkid haetaan, hakemus hyldtidn kyseisten tavaroiden tai palvelujen
osalta, — —

62 artikla

Valitusta koskeva pditos

1. — — valituslautakunta — — voi joko kayttdd kiistetyn pddtoksen tehneen
osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tille osastolle edelleen pditettaviksi.

74 artikla

Asiasisillén tutkiminen viran puolesta

1. Menettelyssd virasto tutkii asiasisillén viran puolesta; rekisterdinnin hylkds-
misen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoi-
hin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittimiin vaatimuksiin.
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2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole
vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty miiriajassa.”

Asetuksen N:o 40/94 tdytdnto6npanosta 13.12.1995 annetun komission ase-
ruksen N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 53 sddnndssi todetaan seuraavaa:

»$3 sddanto

Paitosten virheiden korjaaminen

Ainoastaan viraston pdédtoksissi olevia kieli- ja kirjoitusvirheiti ja selvid ereh-
dyksid voidaan korjata. Paiatoksen tehnyt osasto tekee korjauksen omasta aloit-
teestaan tai asianomaisen osapuolen pyynnosta.”

Asian tausta

Kantaja haki sanamerkin BASS rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi englan-
niksi laaditulla hakemuksella, joka saapui sisimarkkinoiden harmonisointivi-
rastoon (tavaramerkit ja mallit; jiljempana virasto) 1.4.1996.
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Tavaramerkin rekisterdintid haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjau-
tuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat seu-
raavaa kuvausta: ”Jalkineet ja vaatteet”.

Tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin yhteisén tavaramerkkilehden
17.11.1997 ilmestyneessi numerossa 28/97.

Viliintulija teki 13.2.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella
véditteen tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien tavaramerkkid koskevassa
hakemuksessa tarkoitettujen tavararyhmien osalta. Viite perustui Saksassa
rekisterbityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspidivd oli 14.10.1988. Timi
tavaramerkki (jdljempdnd aikaisempi tavaramerkki) muodostuu sanamerkistd
PASH. Se on rekisterdity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: ”Nahasta tai nahan jiljitelmistd tehdyt tavarat ja muut muovit
sikdli kuin ne sisdltyvit luokkaan 18 eli kisilaukut ja muut kotelot muihin
kuin tiettyjen tavaroiden sdilytystarkoituksiin sekd pienet nahka- ja muovi-
tavarat, erityisesti kukkarot, lompakot, avainkotelot; matka-arkut ja -laukut,
selkireput, olkahihnat”,

— luokka 25: ”Vaatteet, myos nahkavaatteet, vyot, jalkineet, padhineet”.
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Viliintulija vetosi viitteensd tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkiysperusteeseen.

Viliintulija rajoitti viitettddn 4.8.1999 lihettimaillddn kirjeelld siten, ettd se
kohdistui yksinomaan tavaramerkin rekisterdintii vastaan “vaatteiden” tavara-
ryhmién osalta.

Viraston viiteosasto (jiljempina viiteosasto) hylkisi viitteen 19.5.2000 teke-
millddn padtokselld. Viiteosasto katsoi lihinni, etti koska kyseessid olevat
tavaramerkit eivit ole visuaalisesti, foneettisesti ja kisitteellisesti samankaltaiset,
kyseessi olevien kahden tavaramerkin vililli ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa asiaankuuluvalla yhteisoén
alueella eli Saksassa.

Viliintulija teki 13.7.2000 virastolle valituksen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
perusteella. Se vaati viiteosaston piditoksen kumoamista ja hakemuksen koh-
teena olevan tavaramerkin suojan epdamistd “vaatteiden” tavararyhmin osalta.

Viraston kolmas valituslautakunta (jaljempini valituslautakunta) ratkaisi vali-
tuksen 12.9.2001 tekemilldan pdédtokselld (jdljempédnid riidanalainen piitds),
joka annettiin valittajalle tiedoksi 28.9.2001. Valituslautakunta katsoi ldhinni,
ettd tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat eli vaatteet,
joiden osalta viliintulija oli pitinyt voimassa viitteensid hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterdintid vastaan, ovat samat kuin luokkaan 25 kuu-
luvat tavarat, jotka on varustettu aikaisemmalla tavaramerkilld, ja ettd oheis-
tarvikkeita, joita varten timd jdlkimmainen tavaramerkki on myos rekisterdity,
markkinoidaan usein yhdessda saman yrityksen valmistamien vaatteiden kanssa.
Kyseessd olevien tavaramerkkien osalta valituslautakunta katsoi, ettd ne ovat
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samankaltaiset. Taméidn osalta se totesi, etti nimi kaksi tavaramerkkii ovat
visuaalisesti samankaltaiset, koska niissd on sama miiri kirjaimia, niiden kaksi
keskimmadistd kirjainta, joihin yleisén huomio todennikéisesti kohdistuu, ovat
kummassakin samat ja niiden ensimmiiset kirjaimet eli b ja p ovat hyvin
samankaltaiset. Foneettisen samankaltaisuuden osalta se katsoi muun muassa,
ettd ainakin Saksan tietyilld alueilla konsonantit b ja p ddnnetdin hyvin saman-
kaltaisesti. Se totesi tdssd yhteydessd, ettei ole tarpeen, ettd sekaannusvaara on
olemassa koko asiaankuuluvalla alueella, vaan riittdi, ettd timi vaara koskee
merkittdvdd osaa kohdeyleisosti. Kisitteellisen vertailun osalta se katsoi lopuksi,
ettd kummallakaan sanamerkilld ei ole erityistd merkitysti kyseessid olevien
tavaroiden osalta. Valituslautakunta pditteli ndin ollen, ettd koska kyseisilld
kahdella tavaramerkilld varustetut tavarat ovat samat, niiden vililld on asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
asiaankuuluvalla yhteisén alueella eli Saksassa.

Riidanalaisen pdidtoksen pddtdsosa kuuluu seuraavasti:

*Valituslautakunta

1. Kumoaa [viiteosaston] paatoksen.

2. Hyviksyy viitteen ja hylkdi yhteis6n tavaramerkkii koskevan hakemuksen.
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Riidanalaisen paitoksen perustelujen 1, 6 ja 40 kohta kuuluvat seuraavasti:

”1. — — Hakija on hakenut sanamerkin [BASS] rekisterointii seuraavia tava-
roita (ja muita tavaroita, joita timd menettely ei koske) varten: Luokka 25 —
vaatteet.

6. Viitteen tekija teki valituksen [viiteosaston] piitdksesti vaatien valituslau-
takuntaa kumoamaan [viiteosaston] pddtoksen ja epddmiin viitteen kohteena
olleen tavaramerkin suojan yksinomaan ’vaatteiden’ osalta.

40. Yhteison tavaramerkin rekisterointid koskeva hakemus on niin ollen — —
hyldttdva ja viiteosaston padtos on kumottava.”

Valituslautakunta teki 18.2.2002 piitoksen, jonka pidtdsosa kuuluu seuraavasti:

”1. — — asetuksen N:o 2868/95 — — 53 sdinndn mukaisesti valituslauta-
kunta korjaa omasta aloitteestaan 12.9.2001 asiassa R-740/2000-3 tekemdssain
pédatoksessd olevan ilmeisen virheen.
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2. Pddtoksen 1 ja 6 kohta huomioon ottaen piitdsosa kuuluu seuraavasti:

"T4lld perusteella valituslautakunta pattaa: — —

2. hyviksyd viitteen ja hylitd yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen
sikdli kuin rekisterdintid haetaan luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten.””

Menettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja nosti tdmidn kanteen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
28.11.2001 jdttdmallddn italiaksi laaditulla kannekirjelmalla.

Viliintulija vastusti 19.12.2001 péivitylld kirjeelld sitd, etti italia on oikeuden-
kayntikieli.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 10.1.2002, ettd tavaramerkkii
koskeva hakemus oli tehty englanniksi ja etti englanti on niin ollen oikeuden-
kdyntikieli  ensimmdisen  oikeusasteen tuomioistuimen  tydjirjestyksen
131 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Virasto toimitti vastineensa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen
8.4.2002. Viliintulija toimitti vastineensa ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen 28.3.2002.

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pdatoksen

— hylkéa lopullisesti ja kokonaan viitteen, joka tehtiin hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterdintii vastaan luokkaan 25 kuuluvien tavaroi-
den osalta

— velvoittaa viraston rekisterdimiin hakemuksen kohteena olevan tavaramer-
kin

— velvoittaa viraston ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, viite-
osastossa ja valituslautakunnassa kiydyistd menettelyistd aiheutuneet kulut
mukaan lukien.

Virasto vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— jdtrtdad rutkimatta vaatimuksen, jolla pyritadn velvoittamaan virasto rekiste-
roimaan hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
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— hyviksyy kanteen ”jalkineiden” tavararyhmii koskevan tavaramerkkiha-
kemuksen osalta valituslautakunnan 18.2.2002 tehty oikaisupiditds huo-
mioon ottaen

— hylkd3 kanteen muilta osin

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut edellyttien, ettd kan-
taja peruuttaa kanteensa valituslautakunnan 18.2.2002 tekemd oikaisu-
péditds huomioon ottaen, ja piinvastaisessa tapauksessa velvoittaa kantajan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

21 Viliintulija vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd vaatimuksen riidanalaisen pidtoksen kumoamisesta

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, viiteosastossa ja
valituslautakunnassa kiydyisti menettelyisti aiheutuneet kulut mukaan
lukien.

22 Kantaja luopui 25.2.2003 ldhettdimalldan kirjeelld vaatimustensa kolmannesta
kohdasta, jolla pyrittiin velvoittamaan virasto rekisterdimiin hakemuksen koh-
teena oleva tavaramerkki. Se esitti lisdksi asiakirjoja osoittaakseen, ettd sen kanne
on perusteltu. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ilmoitti kantajalle
28.2.2003 pdivitylld kirjeelld, ettd nditd asiakirjoja ei liitettdisi asiakirja-
aineistoon.
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Oikeudellinen arviointi

Kanteen kobde

Viiteosastossa kdydyssd menettelyssd viliintulija rajoitti viitettd siten, ettd se
kohdistui yksinomaan tavaramerkin rekisterdintii vastaan “vaatteiden” tavara-
ryhmin osalta. Valituslautakunta kuitenkin hylkisi riidanalaisen piitoksen
padtososan 2 kohdassa tavaramerkkid koskevan hakemuksen rajoittamatta siti
tahdn jalkimmadiseen tavararyhmaén. Sikili kuin valituslautakunta antoi ratkai-
sunsa véitteen ulkopuolisesta asiasta, riidanalainen piditds on niin ollen lain-
vastainen.

Kuten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5§ kohdan ensimmdisestd virkkeesti,
62 artiklan 1 kohdan ensimmaisestd virkkeestd ja 74 artiklan 1 kohdan lop-
puosasta yhdessa ilmenee, valituslautakunta voi viiteosaston paitoksesti tehtyd
valitusta ratkaistessaan hyldtd tavaramerkkii koskevan hakemuksen ainoastaan
ne vaatimukset huomioon ottaen, joihin viitteen tekiji viittaa timin tavara-
merkin rekisterdintid vastaan tehdyssi viitteessi. Valituslautakunta ei voi antaa
ratkaisua, joka ylittda viitteen kohteen. Virasto tai viliintulija eivit lisiksi kiistd
tdtd padtelmad.

Valituslautakunta kuitenkin korjasi 18.2.2002 tekemiilliin paitokselld asetuksen
N:o 2868/95 53 sddnnoén perusteella riidanalaisen pddtoksen pditdsosaa siten,
ettd tavaramerkkid koskevan hakemuksen hylkdiminen rajoitettiin tisti lihtien
“vaatteiden” tavararyhméin. Téstd seuraa, ettd sikili kuin riidanalaisessa pia-
toksessd hyléttiin tavaramerkkii koskeva hakemus muiden tavararyhmien kuin
“vaatteiden” osalta, kanteelta puuttuu kohde. Kanteesta ei endi ndin ollen ole
tarpeen lausua sikili kuin se koskee riidanalaisen piitoksen kumoamista tiltd
osin.
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Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjallisen kysymyksen jilkeen kan-
taja lisdksi luopui 25.2.2003 lihettimilldin kirjeelld kanneperusteesta, jonka se
oli esittinyt kannekirjelméssdin ja joka koski sitd, ettd riidanalainen pdatds ylitti
véitteen kohteen.

Kumoamisvaatimus

Kantaja esittdd yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Timi kanneperuste on jaettu
kahteen osaan. Kanneperusteen ensimmaiinen osa koskee sanamerkkien BASS ja
PASH samanaikaista esiintymistd saksalaisina kansallisina tavaramerkkeini ja
toinen, jota on tarkasteltava ensiksi, olennaisen sekaannusvaaran puuttumista.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja vdittdd, ettd sen arvioimiseksi, onko kahden tavaramerkin valilla
sekaannusvaara, on ensiksi tarkasteltava kyseessi olevien tavaramerkkien vi-
suaalista, auditiivista tai kisitteellistd samankaltaisuutta. Arviointi riippuu sen
mukaan toiseksi siitd, ovatko nimi tavaramerkit hyvin erottamiskykyisid joko
itsessddn tai siksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla. Kolmas huomioon otettava
tekiji on kohdeyleisén tarkkaavaisuusaste. Kantaja viittaa tissi yhteydessi
yhtdaltd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiddidnnon lihentimisestd 21 pdivind
joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1) kymmenenteen perustelukappaleeseen ja toisaalta yhteis6jen tuomioistuimen
asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antaman tuomion (Kok. 1997, s. I-6191)
22 ja 23 kohtaan seki sen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antaman tuomion
(Kok. 1998, s. 1-5507) 17, 26 ja 28 kohtaan.
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Kantaja viittdad késiteltdvana olevassa asiassa, ettd kyseessd olevat tavaramerkit
eiviat ole millddn tavoin visuaalisesti, foneettisesti tai kisitteellisesti samankal-
taiset. Se toteaa tdmin osalta, ettd vaikka kummassakin sanamerkissid on nelji
kirjainta, niissi ei ole muuta yhteistd kuin kaksi keskimmaisti kirjainta, joilla ei
ole visuaalisesti ja foneettisesti tarkasteltuna mitddn merkitystd, koska nimen-
omaan ensimmaiset kirjaimet ovat tirkeammat seka dintidmisen ettd visuaalisen
vaikutelman kannalta.

Kantaja viittdd lisdksi, ettd viliintulijan viiteosastossa kdydyn menettelyn
yhteydessé esittdmistd aikaisemman tavaramerkin todellista kiyttdd koskevista
todisteista ilmenee, ettd kaupallisessa kdytossd sanamerkkiin PASH liitetdin aina
tiydentdvd erottava tekijd, mikd auttaa osaltaan erottamaan aikaisemman
tavaramerkin hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkista.

Kantaja toteaa lisdksi, ettd viiteosaston yksikossd numero 15, joka teki pii-
toksen, josta viliintulija valitti valituslautakuntaan, oli jisen, jonka didinkieli on
saksa, ja ettd ndin ollen tdmin kielen ominaispiirteet otettiin huomioon viite-
osaston katsoessa, ettd kyseessd olevat tavaramerkit eivit ole foneettisesti
samankaltaiset. Tdmén pédatelman vahvistaa kantajan mukaan se, etti viliintulija
kdyttdd aikaisempaa tavaramerkkid mainoskampanjoissaan selkeisti englannin
kieleen suuntautuvaan ddntimistapaan yhdistettyna.

Kisitteellisen samankaltaisuuden puuttumisen osalta kantaja viittid, ettd viite-
osasto katsoi perustellusti, ettd saksalainen keskivertokuluttaja ymmirtid sana-
merkin BASS siten, ettd se viittaa laulajan ddneen tai musiikki-instrumenttiin, ja
ettd tdmd yleiso yhdistdd puolestaan sanamerkin PASH Saksassa pelien maa-
ilmassa hyvin tunnettuun termiin.
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Kantaja toteaa lisiksi, ettd sen ja viliintulijan kdyttimit jakelukanavat eivit ole
samat ja ettd kohdeyleisé ei ndin ollen myoskddn ole sama niiden kahden
tavaramerkin tapauksessa. Se toteaa tiltd osin kannekirjelmin liitteessd 24 esi-
tettyihin Internet-otteisiin viitaten, etti aikaisemmalla tavaramerkilld tavoitellaan
yleisdd, joka on tottunut hankkimaan tietylld tavaramerkilld varustettuja tava-
roita ennen kaikkia hankkimishetkelld vallitsevan muodin mukaisesti. Kantaja
toteaa kannekirjelmin liitteissi 17—19 esitettyihin asiakirjoihin viitaten, ettd
hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilli tavoitellaan sen sijaan yleis6d,
jonka huomio kohdistuu seki tavaramerkkiin, jolla tavarat on varustettu, ettd
tavaroiden laatuun, mutta joka ei pidi hankintahetken muotia niin tirkedna.

Tukeakseen lopuksi viitettiin, jonka mukaan kyseessd olevien tavaramerkkien
vililld ei ole sekaannusvaaraa Saksan markkinoilla, kantaja viittaa markkina-
tutkimukseen, joka tehtiin vuoden 2000 marraskuussa. Tistd tutkimuksesta
ilmenee kantajan mukaan, ettd suuri enemmistd haastatelluista katsoo, ettd
niiden tavaramerkkien vilinen sekaannusvaara ei ole mahdollinen.

Virasto vastaa, ettd valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettd katsoessaan,
etti kyseessi olevien tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara.

Se toteaa timin osalta ensiksi, ettd valituslautakunta katsoi asianmukaisesti, ettd
kohdeyleisd on saksalaisyleis6, jonka katsotaan olevan tavanomaisesti valistunut
ja kohtuullisen tarkkaavainen.

Virasto muistuttaa toiseksi, etti kyseessd olevilla tavaramerkeilld varustetut
tavarat ovat samat.
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Virasto huomauttaa kolmanneksi kyseessd olevien tavaramerkkien vilisen suh-
teen osalta ensiksi, ettd valituslautakunta totesi asianmukaisesti, etti tavara-
merkeistd saadaan sama visuaalinen ja foneettinen yleisvaikutelma. Se toteaa
seuraavaksi, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd tavaramerkit ovat
visuaalisesti samankaltaiset, koska niissd on sama mairi kirjaimia, kaksi kes-
kimmadistd kirjainta, joihin yleisén huomio todennikéisesti kohdistuu, ovat
samat kummassakin tapauksessa ja niiden ensimmaiset kirjaimet eli b ja p ovat
hyvin samankaltaiset. My@s foneettisen samankaltaisuuden osalta virasto yhtyy
valituslautakunnan analyysiin, jonka mukaan ainakin Saksan tietyilld alueilla
konsonantit b ja p ddnnetiddn hyvin samankaltaisesti. Virasto tismentdi tdssi
yhteydessd, ettei ole tarpeen, ettd sekaannusvaara on olemassa koko asiaankuu-
luvalla alueella, vaan riittda, ettd timi vaara koskee merkittdvdd osaa kohde-
yleisostd. Kantajan mainitsemien kisitteellisten erojen osalta virasto katsoo, ettd
valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd nimi ovat merkityksettémii.

Kantajan esittimin markkinatutkimuksen osalta virasto katsoo, etti ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimen ei pidd ottaa huomioon titi uutta todistetta.

Virasto vastaa lopuksi kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan tapa, jolla
aikaisempaa tavaramerkkii on todellisuudessa kiytetty, on otettava huomioon,
ettd sekaannusvaaran arvioimiseksi aikaisempi tavaramerkki on otettava huo-
mioon yksinomaan sellaisena, kuin se on rekisterdity, siiti riippumatta, miten siti
on todellisuudessa elinkeinoelimassd kiytetty. Virasto vetoaa timin osalta
periaatteeseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeudet saadaan rekisterdinnilla.

Viliintulija katsoo, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien vililli on sekaannus-
vaara. Se toteaa timin osalta ensiksi, ettd viitteessd tarkoitetut tavarat eli
vaatteet ovat samat kummankin tavaramerkin tapauksessa. Viliintulija toteaa
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seuraavaksi, ettd kummatkin tavaramerkit ovat foneettisesti ja visuaalisesti hyvin
samankaltaiset. Se viittdd tdssi yhteydessd, ettd kirjaimet b ja p ddnnetddn
samantapaisesti ja jopa samoin monilla Saksan alueilla.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, tavara-
merkkid ei rekisterdidi, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi tavaramerkki, ja sen vuoksi, ettd niilli kahdella tavaramerkeilld
varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset, yleisén keskuudessa
on sekaannusvaara alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Lisdksi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan
aikaisemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityjd tavara-
merkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopaivii.

Téssd asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity Saksassa. Niin ollen
edellisessd kohdassa tarkoitettujen edellytysten arvioimiseksi on otettava huo-
mioon yleisén ndkemys tdssd jasenvaltiossa. Siksi on katsottava, ettd kohdeyleiso
on lihinnd saksaa puhuva yleiso. Ottaen lisiksi huomioon, ettd aikaisemmalla
tavaramerkilld varustetut tavarat ovat tavanomaisia kulutustavaroita, timi
yleiso muodostuu keskivertokuluttajista, kuten virasto perustellusti vastineensa
45 kohdassa totesi.

On kiistatonta, ettd tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat,
joiden osalta viliintulija on pitdnyt viitteensi voimassa hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterdintii vastaan, ovat osittain samat ja osittain
samankaltaiset kuin aikaisemmalla tavaramerkilld varustetut tavarat.
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Sekaannusvaaran osalta yhteisdjen tuomioistuimen sen oikeuskiytinnén
mukaan, joka koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiiddnnén lihentimisestd
21 pdivdnd joulukuuta 1988 annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka
normisisilté on pddosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan, sekaannusvaara on olemassa, jos yleis6 saattaa luulla, etti kyseessi
olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesti tai mahdollisesti
taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksisti (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 oikeuskiytinnén mukaan
sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon
on otettava kaikki tekijdt, jotka ovat merkityksellisii kyseisessi yksittdista-
pauksessa (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. -4861, 40 kohta). Tdm4 arviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja
erityisesti tavaramerkkien ja tavaramerkeilld varustettujen tavaroiden tai palve-
lujen samankaltaisuuta. Niinpa tavaramerkilld varustettujen tavaroiden tai pal-
velujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittiva
samankaltaisuus ja pdinvastoin (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 on ilmaistu asetuksen
N:o 40/94 seitsemédnnessd perustelukappaleessa, jonka mukaan samankaltai-
suuden kisite on médriteltdvd suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi
puolestaan riippuu erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan mark-
kinoilla, sekd samankaltaisuuden asteesta yhtdéltd tavaramerkin ja merkin vililld
ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen vililla.

Lisdksi silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmdrtdd tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa. Keskivertokuluttaja ymmairtia yleensi 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 keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti
valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On lisiksi otettava
huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus
verrata suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hdnen on turvauduttava siihen epi-
tdydelliseen muistikuvaan, joka hinelld niistd on. On myés syyti ottaa huomioon
se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroi-
den tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
26 kohta).
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Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskdytinnostd ilmenee lopuksi, ettd kyseessd
olevien tavaramerkkien visuaalisen, auditiivisen tai kisitteellisen samankaltai-
suuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistd syn-
tyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden
erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

Niéiden seikkojen valossa on tutkittava, onko kyseessi olevien tavaramerkkien
vilinen samankaltaisuuden aste riittivi, jotta voidaan katsoa, ettd niiden vililld
on sekaannusvaara.

Kyseisten kahden tavaramerkin vilisen visuaalisen samankaltaisuuden osalta
valituslautakunta totesi asianmukaisesti riidanalaisen pditoksen 17 kohdassa,
ettd niissd on sama médrd kirjaimia ja ettd kaksi niistd neljdstd kirjaimesta, joista
ne muodostuvat, ovat samat.

Riidanalaisen piditoksen 18 kohdassa olevan valituslautakunnan sen analyysin
osalta, jonka mukaan yleison huomio kohdistuu todennikoisesti sanamerkin
keskimmdisiin kirjaimiin, on sen sijaan todettava, ettd yleisén huomio kohdistuu
vdhintddnkin yhtd voimakkaasti tillaisen tavaramerkin ensimmdisiin kirjaimiin.
Kyseessi olevien tavaramerkkien ensimmadisten kirjainten eli b:n ja p:n visuaa-
linen samankaltaisuus on vain rajallinen, toisin kuin valituslautakunta riidan-
alaisen pdidtoksen 18 kohdassa toteaa.

Foneettisen samankaltaisuuden osalta ei tosin voida sulkea pois sitd, ettd ainakin
Saksan tietyilld alueilla konsonantit b ja p didnnetddn hyvin samankaltaisesti,
kuten valituslautakunta riidanalaisen paitoksen 20 kohdassa totesi. Valituslau-
takunta totesi lisiksi asianmukaisesti riidanalaisen pidtéksen 37 kohdassa, ettd
ainoa kyseessd olevissa kahdessa sanamerkissi oleva vokaali on sama.
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Sen sijaan valituslautakunnan riidanalaisen pddtoksen 23 kohdassa tekemi
analyysi, jonka mukaan merkittdvi osa kohdeyleisésti voisi kuvitella d4ntdvinsa
sanamerkin PASH kaksi loppukonsonanttia sanan ”pass” tavoin, on perusteeton.
Kuten valituslautakunta itse totesi, kirjainyhdistelmada ”sh” ei kiytetd saksan
kielessd yhdessd ainoassa tavussa. On pikemminkin katsottava, ettd merkittdvi
osa kohdeyleisostd tuntee tarpeeksi hyvin tavallisten englantilaisten sanojen,
joihin kuuluu esimerkiksi ”crash”, dantimistavan ollakseen taipuvainen nou-
dattamaan tdtd ddntdmistapaa myos sanamerkin PASH tapauksessa.

Lopuksi kyseessd olevien tavaramerkkien semanttisen vertailun osalta sana-
merkki BASS tuo mieleen laulajan didnen tai musiikki-instrumentin, kun taas
sanamerkki PASH voidaan yhdistdd saksan sanaan “Pasch”, joka merkitsee
noppapelid, edellyttien, ettd kohdeyleiso liittdd siihen selkein ja erityisen mer-
kityksen. Niin ollen on todettava ensiksi, etti nima kaksi tavaramerkkii eivit
ole semanttisesti samankaltaiset.

Seuraavaksi on katsottava, etti kyseessd olevien tavaramerkkien viliset kisit-
teelliset erot ovat sellaiset, ettd niilli kumotaan suurelta osin edelli 49 ja
51 kohdassa todetut visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Téllainen
kumoaminen edellyttdd, ettd ainakin yhdelld kyseessi olevista tavaramerkeisti on
kohdeyleison nakokulmasta selked ja erityinen merkitys siten, ettd tima yleiso
kykenee ymmairtdmddn sen vilittomasti. Tdssd asiassa tilanne on timi sana-
merkin BASS osalta, kuten edellisessid kohdassa todettiin. Toisin kuin valitus-
lautakunta riidanalaisen paédtoksen 25 kohdassa viitti, titi analyysid ei kumoa
se, ettd tima sanamerkki ei viittaa mihinkéan niiden tavaroiden ominaispiirtee-
seen, joita varten kyseessi olevat tavaramerkit rekisterditiin. Tamai seikka ei estd
kohdeyleis6d ymmirtdmastd valittomasti timdn sanamerkin merkitystd. On
my0s merkityksetontd, ettd siksi, ettd noppapeli nimeltiin Pasch ei ole yleisesti
tunnettu, on epivarmaa, ettd sanamerkilli PASH on kohdeyleisén nikokulmasta
tarkasteltuna selked ja erityinen merkitys edelli tarkoitetulla tavalla. Riittdd, ettd
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yhdelld kyseessi olevista tavaramerkeistd on tillainen merkitys, kun toisella
tavaramerkilld ei ole tdllaista merkitystd tai kun silli on yksinomaan téysin toi-
senlainen merkitys, jotta ndiden tavaramerkkien viliset visuaaliset ja foneettiset
samankaltaisuudet kumotaan suurelta osin.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki edelld
48—S51 kohdassa mainitut seikat. Tdssd yhteydessd on todettava, kuten kantaja
asianmukaisesti totesi, ettd kahden tavaramerkin vilisen foneettisen samankal-
taisuuden asteen merkitys on vihidinen, kun kyseessd ovat tavarat, jotka mark-
kinoidaan siten, ettd kohdeyleist tavallisesti tavaroita ostaessaan ymmirtda
visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu. Téssd asiassa kyseessd
olevien tavaroiden osalta on niin.

Kaikkien ndiden seikkojen perusteella on niin ollen todettava, etti kyseessd
olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei riitd siithen, ettd voitaisiin
katsoa, ettd yleiso saattaa luulla, etti kyseessi olevat tavarat ovat perdisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskendin sidoksissa olevista
yrityksistd. Niiden vililld ei ndin ollen ole sekaannusvaaraa.

Tétd nikemystd ei kyseessd olevien tavaramerkkien viliset erot huomioon ottaen
kumoaa se, etti hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld varustetut tavarat,
joiden osalta viliintulija teki vditteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
rekisterintid vastaan, ovat samat kuin tietyt aikaisemmalla tavaramerkilld
varustetut tavarat.

Ainoan kanneperusteen toinen osa on niin ollen hyviksyttivi.
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Niin ollen ilman, ettd on tarpeen tutkia kantajan esittimii muita viitteitd tai
ratkaista kanneperusteen ensimmiistd osaa, riidanalaista paitostd, sellaisena
kuin se on korjattuna 18.2.2002 tehdylld padtokselld, on muutettava asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaisesti siten, ettd viliintulijan virastolle
tekemd valitus hyldtdan.

Vaatimus hyliti lopullisesti ja kokonaan viite, joka tehtiin hakemuksen kob-
teena olleen tavaramerkin rekisterdintid vastaan luokkaan 25 kuuluvien tava-
roiden osalta

Vaatimusten tdstd osasta ei ole tarpeen lausua, koska kantajalla ei ole intressid
vaatia, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkii itse viitteen. Kun
riidanalaista pddtostd muutetaan edellisessd kohdassa tarkoitetulla tavalla, vii-
teosaston pddtos, jolla viite hylidttiin, tulee voimaan. Tdméin osalta on muistu-
tettava, ettd asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan
virastolle tehdylld valituksella on lykkdidvd vaikutus. Niin ollen piitds, josta
tdllainen valitus voidaan tehdi ja joihin kuuluu muun muassa viiteosaston
pddtss, tulee voimaan, jos virastolle ei ole tehty valitusta asetuksen N:o 40/94
59 artiklan ensimmaisessd virkkeessd vahvistetussa midriajassa tai jos valitus-
lautakunta on hylannyt tillaisen valituksen lopullisella paitdkselld. Taméin osalta
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen péitds, jolla virastolle tehty valitus
hyldtddn muuttamistoimivallan perusteella, on rinnastettava valituslautakunnan
tdatd koskevaan paitokseen.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hiviii asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Lisiksi tydjdrjestyksen 87 artiklan
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6 kohdan mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin médirdd oikeuden-
kiyntikuluista harkintansa mukaan, jos lausunnon antaminen asiassa raukeaa.
Lopuksi tydjdrjestyksen 136 artiklan 1 kohdan mukaan ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin voi pidittdi, ettd virasto vastaa vain omista oikeuden-
kayntikuluistaan, jos valituslautakunnan piitoksestdi nostettu kanne
hyvaksytadn.

Téssd asiassa kantaja on vaatinut viraston ja viliintulijan velvoittamista kor-
vaamaan oikeudenkdyntikulut. Koska on kuitenkin kyse suhteellista hyl-
kdysperustetta koskevasta kanteesta, on katsottava, ettd vaikka seki virasto ettd
viliintulija ovat hivinneet asian samalla tavoin, viliintulija on osapuoli, jota
asian ratkaisu lihinnd koskee. Virasto kuitenkin vaikutti asian syntyyn sikili kuin
riidanalainen p3dtds oli ennen sen korjaamista lainvastainen silti osin kuin
virasto antoi ratkaisun viitteen ulkopuolisesta asiasta, kuten edelli 23 ja
24 kohdassa todettiin. Niin ollen virasto on velvoitettava korvaamaan omien
oikeudenkdyntikulujensa lisiksi kolmasosa kantajalle aiheutuneista oikeuden-
kidyntikuluista ja viliintulija on velvoitettava korvaamaan omien oikeuden-
kdyntikulujensa  lisiksi  kaksi  kolmasosaa  kantajalle  aiheutuneista
oikeudenkiyntikuluista.

Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanteesta ei ole tarpeen lausua siltd osin kuin se koskee riidanalaista padtosta
sikéli kuin siind hylattiin tavaramerkkid koskeva hakemus muiden tavara-
ryhmien kuin ”vaatteiden” osalta.
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2) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen
valituslautakunnan 12.9.2001 tekemaid padtdstd (asia R-740/2000-3), sel-

laisena kuin se on oikaistuna 18.2.2002 tehdylld paitokselld, muutetaan
siten, ettd valiintulijan virastolle tekema valitus hylitaan.

3) Vaatimuksesta hylati lopullisesti ja kokonaan viite, joka tehtiin hakemuksen
kohteena olleen tavaramerkin rekisterdintid vastaan luokkaan 25 kuuluvien
tavaroiden osalta, ei ole tarpeen lausua.

4) Virasto vastaa omien oikeudenkiyntikulujensa lisdksi kolmasosasta kanta-
jalle aiheutunecista oikeudenkayntikuluista.

5) Viliintulija vastaa omien oikeudenkiyntikulujensa lisiksi kahdesta kolmas-
osasta kantajalle aiheutuneista oikeudenkayntikuluista.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 14 pdivini lokakuuta 2003.

H. Jung N. J. Forwood

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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