AMPAFRANCE v. SMHV — JOHNSON & JOHNSON (MONBEBE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

21 pidivani huhtikuuta 2005 *

Asiassa T-164/03,

Ampafrance SA, kotipaikka Cholet (Ranska), edustajanaan asianajaja C. Bercial
Arias,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindan A. Rassat ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikicli: ranska.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Johnson & Johnson GmbH, kotipaikka Diisseldorf (Saksa), edustajanaan asianajaja
D. von Schultz,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan
4.3.2003 tekemésti paitoksestd (asia R 220/2002-1), joka koskee Ampafrance SA:n ja
Johnson & Johnson GmbH:n vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit V. Tiili ja
0. Czcz,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.5.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.10.2003
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.10.2003
toimitetun véliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon 2.12.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Ampafrance SA teki 13.6.1996 sisdmarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen yhteis6n
tavaramerkistd 20 pdivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki (jiljemp#ni
tavaramerkki monBeBé):

(mnnmna)

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25 ja 28.
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Tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 8.2.1999
ilmestyneessé nrossa 8/99.

Johnson & Johnson GmbH -yhti6 teki 29.3.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
nojalla viiitteen kyseisen yhteison tavaramerkin rekistersintié vastaan. Vite perustui
sanamerkkiin bebe, joka on rekisterdity seuraavasti:

— rekisterdinti nro 1168346 Saksassa 22.11.1990 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia
tavaroita varten: “ihon- ja vartalonhoitotuotteet, mukaan lukien ihoa suojaavat
tuotteet ja ihonpuhdistustuotteet, erityisesti ihovoiteet, kosteusvoiteet, puhdis-
tusmaito, puhdistava kasvovesi, kosteusemulsiot, aurinkotuotteet, kylpyaineet,
kylpygeelit, ihooljyt, sampoo, huultenhoitotuotteet; saippuat, puhdistustuotteet;
meikinpoistopyyhkeet; deodorantit; hampaidenpuhdistustuotteet, kasvopuuteri,
meikinpoistoaineet, kynsienhoitotuotteet, muun muassa kynsilakka ja kynsila-
kanpoistoaine”; viitteen tueksi vedottiin siihen, ettd kyseinen tavaramerkki on
Saksassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti
tunnettu ja saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla yleisti tunnettu;

— Lkansainvilinen rekisterdinti IR 571254 19.12.1990, joka on voimassa muun
muassa Italiassa, Itivallassa ja Benelux-maissa samoja luokkaan 3 kuuluvia
edelld lueteltuja tavaroita varten ja seuraavia tavaroita varten:

— luokka 16: "paperiset liinat ja pyyhkeet kosmeettiseen kiyttd6n”

— luokka 24: "tekstiiliset liinat ja pyyhkeet kosmeettiseen kayttoon”.
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Viite perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien kattamiin tavaroihin, ja se
tehtiin tiettyjd yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja
tavaroita eli seuraavia tavaroita vastaan:

— luokka 3: "Saippuat, puhdistusvalmisteet, ihonhoitotuotteet, kosmeettiset
tuotteet, sampoot, talkki, mieto hajuvesi (eau de toilette), hampaidenpuhdis-
tusaine, kylpyvalmisteet, vanupuikot”

— luokka 5: "Terveydenhoitotuotteet, dieettituotteet, dieettiravintoaineet, vanu,
vanusta tehdyt vaipat”

— luokka 10: "Tuttipullot, pullojen tutit, huvitutit, lidketieteelliset laitteet,
farmaseuttiset tarvikelaukut”

— luokka 16: "Paperi ja paperitavarat, selluloosasta tehdyt vaipat”.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa,
2 kohdan c alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

Viiitemenettelyssi kantaja rajoitti 21.2.2000 tavaramerkkiz koskevassa hakemukses-
saan tarkoitettujen tavaroiden luetteloa poistamalla siiti luokkaan 16 kuuluvat
tavarat.
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Viiteosasto hylkisi viitteen 27.2.2002 tekemilldan paatokselld. Se totesi, ettd
kyseessa olevien tavaramerkkien vililld ei ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa. Koska merkit eivét olleet
samankaltaisia, vditeosasto hylkisi my6s asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan
c alakohtaan perustuvan viitteen. Koska merkit olivat erilaisia ja koska véliintulija ei
ollut osoittanut, etti sen saksalainen tavaramerkki oli lagjalti tunnettu, myos
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuva véite hylattiin.

Viliintulija valitti viiteosaston padtoksestd 12.3.2002 SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla,

Ensimmiinen valituslautakunta hyviksyi valituksen osittain 4.3.2003 tekemélldin
padtokselld (jaljempéna riidanalainen p#atds). Se katsoi, ettd kun otetaan huomioon
muun muassa se, ettd luokkaan 3 ja 5 kuuluvat tavarat ovat samoja tai
samankaltaisia, ettid kyseessa olevat merkit ovat samankaltaisia ja ettd aikaisemmat
tavaramerkit ovat vartalonhoitotuotteiden osalta laajalti tunnettuja, oli todenni-
koistd, ettd valistuneiden kuluttajien keskuudessa oli olemassa sekaannusvaara. Ndin
ollen viiteosaston piitds kumottiin siltd osin kuin se oli hyldnnyt asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn véitteen hakemuksessa mainittujen
seuraavien tavaroiden osalta: “saippuat, puhdistusvalmisteet, ihonhoitotuotteet,
kosmeettiset tuotteet, sampoot, talkki, mieto hajuvesi (eau de toilette), hampai-
denpuhdistusaine, Lkylpyvalmisteet, vanupuikot”, jotka kuuluvat luokkaan 3, ja
"terveydenhoitotuotteet, vanu, vanusta tehdyt vaipat”, jotka kuuluvat luokkaan 5.

Niiden tavaroiden, joiden ei katsottu olevan samankaltaisia, eli dieettituotteiden ja
dieettiravintoaineiden (luokka 5) seki tuttipullojen, pullojen tuttien, huvituttien,
ladketieteellisten laitteiden ja farmaseuttisten tarvikelaukkujen (luokka 10) osalta
valituslautakunta arvioi, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan vélttimétto-
mit soveltamisen edellytykset eivit tiyttyneet, ja tiltd osin valitus siis hyléttiin.
Lisiksi koska valituslautakunta hyviksyi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
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b alakohtaan perustuvan viitteen luokkaan 3 kuuluvien "kosmeettisten tuotteiden,
ladketieteelliseen hoitoon tarkoitettujen tuotteiden eli ihonhoitotuotteiden” osalta,
se ei tehnyt asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohtaan perustuvaa
viitettd koskevaa paatosti.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péétoksen tai muuttaa sitd siltd osin kuin se on kantajalle
vastainen

— hyviksyy tavaramerkin monBeBé rekisterdimisti yhteisén tavaramerkiksi
koskevan hakemuksen kokonaisuudessaan

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jotka liittyvit viiteme-
nettelyyn sekid muutoksenhakuun valituslautakunnassa ja ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa.

SMHV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Viliintulija vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkéé kanteen.

Qikeusriidan kohde

Kantaja ilmoitti 25.11.2004 péivétylla kirjeelld ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimelle, etti se oli rajannut rekisteréintihakemustaan siten, ettd kyseinen hakemus
koskee luokkiin 3, 5 ja 10 kuuluvien tavaroiden osalta niitd tavaroita, jotka on
tarkoitettu vauvoille ja pienille lapsille.

Tiltd osin on muistutettava, etti asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan
hakija voi koska tahansa peruuttaa hakemuksensa yhteison tavaramerkiksi taikka
rajata hakemuksessa olevaa tavaroiden tai palveluiden luetteloa. Yhteison tavara-
merkkia koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon
rajoitus on tehtivi tiettyjen erityisten menettelysaéntdjen mukaisesti, eli hakemuk-
sen muuttamista on haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 téytdntGonpanosta
13 paivini joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
I 303, s. 1) 13 sddnnén mukaisesti (asia T-194/01, Unilever v. SMHV
(munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. I1-383, 13 kohta ja asia
T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU), tuomio
25.11.2003, Kok. 2003, s. 114953, 30 kohta).

Esilld olevassa asiassa kantaja haki tavaroiden luettelon rajoitusta vain muutamaa
pdivéi ennen istuntoa. Lisiksi SMHV viiitti istunnossa, ettd se oli saanut kyseisesté
hakemuksesta tiedon ainoastaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen vili-
tyksells, silld rajoittamista koskevaa muodollista hakemusta ei ollut vield liitetty
vastaavaan hallintomenettelyn asiakirjavihkoon.
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Lisdksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
sovellettaessa sekaannusvaaran arvioinnin on koskettava kaikkia tavaramerkkihake-
muksessa tarkoitettuja tavaroita (em. asia KIAP MOU, tuomion 30 kohta).

Téssé tapauksessa kantajan aikomuksena ei ole poistaa esilld olevalla hakemuksella
luettelosta yhta tai useampaa tavaraa, joiden osalta samankaltaisuus on todettu, vaan
muuttaa kaikkien kyseessa olevien tavaroiden kiyttdtarkoitusta. Ei kuitenkaan voida
sulkea pois sitd, etta tavaroiden kéyttotarkoituksen muuttamisella voi olla vaikutusta
SMHV:n sekaannusvaaran tutkintaa varten suorittamaan tavaroiden vertailuun ja
hallinnolliseen menettelyyn SMHV:ssa.

Niin ollen jos hyvilksyttiisiin se, ettid tavaroiden kiyttétarkoitusta muutetaan téssi
vaiheessa, se merkitsisi riidan kohteen muuttamista oikeudenkiynnin kuluessa.
Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyjarjestyksen 135 artiklan 4 kohdan
mukaan asianosaisten kirjelmét eiviit voi muuttaa riidan kohdetta siitd, miki se on
ollut valituslautakunnassa. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtiviini on
nimittéin téllaisissa asioissa tutkia, ovatko valituslautakuntien paitokset lainmukai-
sia. Hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden luettelon muuttaminen muuttaisi
kuitenkin vilttamitta viitteen kohdetta ja siis riidan sisiltéd tyojirjestyksen
vastaisella tavalla.

Edelld esitetyn perusteella kantajan alkuperiisessi tavaramerkkihakemuksessa
mainittujen tavaroiden kayttotarkoituksen muuttamista ei oteta tissi oikeuden-
kdynnissd huomioon. Esilli oleva asia koskee siis tilannetta sellaisena kuin
valituslautakunta on sen tutkinut.
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Kantajan vaatimusten toisen ja kolmannen osan tutkittavaksi ottaminen

Kantaja vaatii vaatimustensa toisessa osassa, ettd ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin velvoittaa SMHV:n rekisterdiméén haetun tavaramerkin. SMHV:n
mukaan kyseinen vaatimus on jitettivd tutkimatta.

Tiltd osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteisdjen tuomioistuimen tuomion téytintéonpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtévind ei siis
ole antaa tilti osin SMHV:le méérdystd. SMHV:n on itse tehtivd padtelmit
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perus-
telujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV
(Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool
Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja
asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. [1-2251, 22 kohta).

Kantajan vaatimusten toista osaa ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

Kantaja vaatii vaatimustensa kolmannessa osassa, ettd SMHV velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jotka liittyvét véitemenettelyyn sekd muutoksen-
hakuun valituslautakunnassa ja ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

On muistutettava, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen
136 artiklan 2 kohdassa siadetdsn, ettd “asianosaisille valituslautakuntakdsittelysta
aiheutuneet vilttimattomit kustannukset sekd 131 artiklan 4 kohdan toisessa
alakohdassa maéritystd kirjelmien ja asiakirjojen kidntdmisestd aiheutuneet
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kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkiyntikuluiksi”. Tésti seuraa, ettd
viitemenettelystd aiheutuneita kustannuksia ei voida katsoa korvattaviksi oikeu-
denkéyntikuluiksi.

Kantajan vaatimusten kolmas oikeudenkiyntikuluja koskeva osa on siis jitettava
tutkimatta siltd osin kuin se koskee viitemenettelysti aiheutuneita kustannuksia.

Vasta ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen todisteiden
tutkittavaksi ottaminen

Viliintulija on esittianyt 31.10.2003 piivityn vastineensa liitteeni asiakirjoja, joita ei
ollut toimitettu valituslautakunnalle, eli 4. ja 6.10.2003 otettuja valokuvia, mainoksia
ja esitteen tuotteista, joiden tavaramerkki on bebe. Kyseisii vasta ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyji asiakirjoja ei ndin ollen voida ottaa
huomioon. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoi-
tuksena on nimittdin SMHV:n valituslautakuntien paitosten laillisuuden valvonta
asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tehtdvand ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden
asiakirjojen valossa, jotka esitetidn ensimmiisti kertaa tissi tuomioistuimessa.
Mainitut asiakirjat on siis jitettivd huomiotta ilman, etti on tarpeen tutkia niiden
todistusvoimaa (asia T-10/03, Koubi v. SMHV — Flabesa (CONFORFLEX), tuomio
18.2.2004, Kok. 2004, s. 1I-719, 52 kohta; asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV
(olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 11-1391, 52 kohta ja asia
T-396/02, Storck v. SMHV (makeisen muoto), tuomio 10.11.2004, Kok. 2004,
s. 11-3821, 24 kohta).
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Pédasia

Kantaja esittdd yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan arvion, jonka mukaan tavaramerkkien bebe ja
monBeBé vililld on sekaannusvaara,

Kantaja arvostelee ensinnékin valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan
"vanusta tehdyt vaipat”, joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, ja
luokkaan 3 kuuluvat tavarat, jotka koostuvat "thon- ja vartalonhoitotuotteista,
kosmeettisista valmisteista” ja joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity,
ovat samankaltaisia. Kyse ei kantajan mukaan nimittdin ole samanluonteisista tai
koostumukseltaan samoista tavaroista. Lisdksi vaippoja ei kéytetd esteettisiin, vaan
yksinomaan kéytdnnollisiin tarpeisiin, koska niiden tarkoituksena on pitdd vauvojen
vaatteet kuivina.

Toiseksi kantajan mukaan kyseessi olevat merkit eivit ole riittivéin samankaltaisia,
jotta voidaan katsoa, ettd niiden vililld on sekaannusvaara. Tdmad johtuu ulkonikséon
ja lausuntatapaan liittyvisti eroista, mutta myds sanan bebe kuvailevuudesta
johtuvasta heikosta erottamiskyvyst.
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Kantajan mukaan sanaosan monBeBé ulkonikéon liittyvistd erityispiirteista
ympirdivain soikeaan kehykseen lisittynd muodostuu tiysin erilainen kokonaisvai-
kutelma kuin aikaisemmista tavaramerkeistid. Kuluttaja voi havaita, etti haetussa
tavaramerkissi olevat kirjaimet ovat paksuja, erittdin pyoristettyjd, ulkomuodoltaan
kokoon painuneita ja ettd siind on erddnlainen aksenttimerkki epitavanomaisella
tavalla viimeisend olevan e-kirjaimen paalla. Kantajan mukaan on huomioitava myds
se seikka, ettd molemmat b-kirjaimet ovat isoja kirjaimia, miki on epitavanomaista
muille kirjaimille kuin sanan alkukirjaimelle.

Lisdksi kantaja katsoo, ettd kun otetaan huomioon, ettd sana mon on oletettavasti
saksalaisille kuluttajille tuttu, on paikkansapitimétontd viittid, kuten valitus-
lautakunta tekee, ettd saksalaiset kuluttajat kiinnittivit enemmin huomiota
sanamerkin toiseen osaan BeBé kuin sen ensimmadiseen osaan. Kantaja korostaa,
ettd lukeminen tapahtuu vasemmalta oikealle ja ettd kuluttajat kiinnittivit yleensi
enemmén huomiota sanamerkin ensimméiseen osaan kuin sen viimeiseen osaan.

Lausuntatavan osalta kantaja korostaa, ettd kaksitavuinen sana lausutaan eri tavalla
kuin kolmitavuinen sana. Kantajan mukaan sanaa mon #@innettiessé syntyy erityinen
addni, jota ei lainkaan synny aikaisempien tavaramerkkien ddntimisesti.

Merkityssisillon osalta kantaja vetoaa sanan bebe kuvailevaan ominaisuuteen, kun
on kyse viliintulijan tuotteista, jotka mahdollistavat sen, ettd kyseisten tuotteiden
kéyttdjien iho siilyy sellaisena kuin vauvoilla. Sanan bebe on ndin ollen oltava
kaikkien kaytettavissi.

Kolmanneksi kantaja riitauttaa sen, ettd tavaramerkki bebe on Saksassa laajalti
tunnettu. Kun otetaan huomioon, etti tavaramerkki bebe muodostuu sanasta, jonka
kaikki Euroopan unionin kuluttajat ja muun muassa saksalaiset kuluttajat
ymmirtédvit, kyseisen tavaramerkin erottamiskyky ei ole Saksassa vahva ominais-
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piirteidensi vuoksi. Kantaja riitauttaa esitetyt todisteet, jotka koskevat tavaramerk-
kien bebe tunnettuutta asianomaisessa kohderyhmissd. Lisdksi kantaja huomauttaa,
ettd valituslautakunta oli védrdssi, kun se mainitsi riidanalaisen p#itoksen
40 kohdassa laajan tunnettuuden “saksankielisissd maissa”. Viliintulija ei misséén
vaiheessa vedonnut tillaiseen laajaan tunnettuuteen kyseisissa maissa, koska se oli
viiteilmoituksessaan nimenomaan rajannut laajaa tunnettuutta koskevan kysymyk-
sen Saksaan.

SMHYV viittad, ettd valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artillan
1 kohdan b alakohtaa.

Aikaisempien tavaramerkkien vahvan erottamiskyvyn osalta SMHV muistuttaa, ettd
saksalainen tavaramerkki bebe rekisterditiin sen johdosta, ettd oli osoitettu, etti sille
oli syntynyt erottamiskyky kiyton perusteella (durchgesetztes Zeichen eli vakiintu-
nut merkki), ja ettd Itivallassa ei ollut lainkaan vastustettu kansainvilisen
tavaramerkin rekisterdintia.

SMHV:n mukaan kantaja on viirdssi riitauttaessaan riidanalaisen paitoksen siltd
osin kuin siind on hyviksytty se, ettd tavaramerkille bebe oli syntynyt kiyton
perusteella vahva erottamiskyky Saksan markkinoilla yhteison tavaramerkkid
koskevan hakemuksen tekopdivina 13.6.1996.

Itidvallan osalta SMHYV viittid, ettd viliintulijan tavaramerkin vahvaa erottamiskykyé
kyseisessid maassa ei voida ottaa huomioon, koska viliintulija ei vedonnut siihen
viiteilmoituksessaan eiki asetuksen N:o 2868/95 20 sdidnnon 2 kohdan mukaisesti
viitteen tueksi asetetussa midrdajassa esitetyissd seikoissa, todisteissa ja perus-
teluissa (ks. vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué
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Marin (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. 11-2749, 34 ja 35 kohta). Muussa
tapauksessa saattaa kidydd niin, ettd SMHV:n asettamilla méiiriajoilla ei ole
merkitystd, menettelyt pitkittyvit liiallisesti ja viivyttelyd vieldpa edistetiin.

Viliintulija vaittaa, ettéd kyseessd olevien tavaroiden ja merkkien samankaltaisuuden
vuoksi merkkien bebe ja monBeBé vililli on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Viliintulija korostaa, ettd tavaramerkin bebe voitiin jo vuonna 1995 viittid olevan
huomattavan laajalti tunnettu Saksassa asianomaisessa kohderyhmissi. Timin
seikan on katsottava olevan ratkaiseva kyseessi olevien merkkien samankaltaisuutta
arvioitaessa. Kun otetaan huomioon tavaramerkin bebe merkittivén ja pitkdaikaisen
lédyton perusteella syntynyt yleinen tunnettuus, silld ei ole mitdan merkitysti, onko
sanalla bebe sellaisenaan "suggestiivisuutensa” vuoksi mahdollisesti heikko erot-
tamiskyky, kuten valituslautakunta totesi, vai ei.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistersidi, 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, yleisén keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara
sisiltidd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasti.
Lisdksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan
mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan sellaisia jidsenvaltiossa rekiste-
roityja tavaramerkkeji ja sellaisia tavaramerkkejd, joiden kansainvilinen rekisterdinti
on voimassa jisenvaltiossa, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison
tavaramerkin rekisterointihakemuksen tekopiivia.
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Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseessi olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessa olevista yrityksistd.

Tamin saman oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmartdd kyseessd olevat merkit sekd
tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysta kyseisessd
yksittiistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekd niilld tarkoitettu-
jen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vélinen keskindinen riippuvuus (ks.
asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeus-
kiytantoviittauksineen).

Tissd tapauksessa aikaisemmat tavaramerkit bebe on rekisteroity yhtadltd kansain-
vilisend tavaramerkkind — ja yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen
tekohetkelld kyseinen rekisteréinti oli voimassa muun muassa Itdvallassa, Italiassa
ja Benelux-maissa — ja toisaalta kansallisena tavaramerkkind Saksassa. Koska viite
perustuu seki tihin kansalliseen tavaramerkkiin etté kansainviliseen rekisterdintiin,
joka on voimassa Itivallassa, sekaannusvaaran arvioimisen kannalta merkityksellisen
alueen muodostaa erityisesti Saksa ja Itdvalta.

Koska kyseessd olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyodykkeitd, niiden
kohdeyleisénd on keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti
valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.

Edelld esitetyn perusteella sen ratkaisemiseksi, seuraako merkin monBeBé
rekisterdinnistd sekaannusvaara kyseisen merkin ja aikaisempien tavaramerkkien
bebe vililli, ensiksi on vertailtava asianomaisia tavaroita, toiseksi on vertailtava
kyseessd olevia merkkeji ja kolmanneksi tutkittava aikaisempien tavaramerkkien
vahvaksi véitettyd erottamiskykyd.
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Tavaroiden vertailu

Téltd osin kantaja riitauttaa ainoastaan valituslautakunnan arvion, jonka mukaan
luokkaan 5 kuuluvat vanusta tehdyt vaipat, joita varten tavaramerkin monBeBé
rekisterdintia on haettu, ja luokkaan 3 kuuluvat tavarat, joita varten aikaisemmat
tavaramerkit on rekisterdity ja jotka koostuvat ihon- ja vartalonhoitotuotteista ja
kosmeettisista valmisteista, ovat samankaltaisia.

On muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan tavaroiden saman-
kaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden
viliseen suhteeseen liittyviit merkitykselliset tekijat. Naihin tekijoihin kuuluvat
erityisesti tavaroiden luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne
keskenddn kilpailevia tai toisiaan tdydentdvid (asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta ja asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas
Castell6 (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4835, 32 kohta).

On todettava, etti vaippoja, olipa ne tarkoitettu vauvoille tai pidityskyvyttomyydesti
Krsiville aikuisille, ja kosmeettisia valmisteita myydién samoissa myyntipisteissé.
Lisiksi kosmeettisia valmisteita kiytetdéin vaippoihin liheisesti liittyvilld tavalla
silloin, kun ne on tarkoitettu pienten lasten hygienianhoitoon. Niin ollen vaipat ovat
terveydenhoitotuotteita, joita kiytetidn yleensd ihonhoitotuotteiden kanssa saman-
aikaisesti ja tdydentévisti. Téstd seuraa, ettii vanusta tehtyjen vaippojen, joita varten
tavaramerkin rekisterdintid on haettu, seki aikaisempien tavaramerkkien kattamien
ihon- ja vartalonhoitotuotteiden ja kosmeettisten valmisteiden voidaan katsoa
olevan samankaltaisia tavaroita.

Néin ollen valituslautakunta ei tehnyt virhetti kyseessid olevien tavaroiden
vertailussa.
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Merkkien vertailu

Kuten vakiintuneesta oikeuskaytinnostd ilmenee, kyseessi olevien merkkien
ulkonikédn, lausuntatapaan ja merkityssisaltéon liittyvin samankaltaisuuden osalta
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistid syntyvaan kokonaisvai-
kutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat
(asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeus-
kiytintdviittauksineen).

Valituslautakunta totesi, ettd aikaisemman sanamerkin ja haetun tavaramerkin
sanaosan ulkonakéon liittyvd vertailu osoittaa niiden olevan ulkonééltdén tietylld
tavalla samankaltaisia. Eron, joka johtuu sanan mon lisddmisestd haettuun
tavaramerkkiin, ei katsottu olevan riittdvin merkittivé, jotta silld poistettaisiin
kokonaisuudessaan samankaltaisuus, jonka aiheuttaa se seikka, ettd haetun
tavaramerkin keskeinen osa eli sana bebe on sama kuin sana, josta aikaisemmat
tavaramerkit muodostuvat.

On todettava, etti aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat yksinomaan sanasta bebe
kirjoitettuna pienilld kirjaimilla.

Haettu tavaramerkki puolestaan muodostuu sanaosasta monBeBé, jossa on sekd
isoja ettd pienid kirjaimia ja jota ympéardi musta soikea kehys. Se voidaan jakaa
kahteen osaan mon ja BeBé.

Haetun tavaramerkin monBeBé kuvio-osat eli sanan monBeBé kirjoitustapa ja sanaa
ympirdivi soikea kehys eivét ole niin merkittivid, ettd ne kiinnittdisivat kuluttajan
huomiota enemmin kuin kyseisen tavaramerkin sanaosa. Lisiksi aksenttimerkkié
merkin monBeBé viimeisen e-kirjaimen pailld pystyy tuskin havaitsemaan, ja siitd,
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ettd b-kirjaimet on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, ei synny, toisin kuin kantaja vaittis,
huomattavaa eroa niitd ympardiviin kirjaimiin nihden. Isojen kirjaimien kaytto
kiinnittdd kuitenkin huomion toiseen osaan BeBé, joten timin toisen osan voidaan
katsoa olevan merkin monBeBé hallitseva osa.

Koska aikaisempi tavaramerkki bebe sisiltyy kokonaisuudessaan haettuun tavara-
merkkiin monBeBé, ero, joka liittyy siihen, ettd haetun tavaramerkin alkuun on
liséitty sanaosa mon, ei ole riittdviin merkittiv, jotta keskeisen osan eli sanan bebe
yhteneviisyyden luoma samankaltaisuus poistuisi (ks. vastaavasti em. asia CON-
FORFLEX, tuomion 46 kohta).

Tésté seuraa, etti valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se totesi, etti merkit ovat
ulkonioltdan samankaltaisia.

Kyseessd olevien merkkien lausuntatapaan liittyviin vertailun osalta valituslauta-
kunta totesi, ettd ne ovat lausuntatavaltaan tietylla tavalla samankaltaisia.

On todettava, ettd kun otetaan huomioon, ettd aikaisemmissa tavaramerkeissi ja
haetussa tavaramerkissd on osa bebe, kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan tietylli
tavalla samankaltaisia. Kyseisten merkkien kokonaisarvioinnin yhteydessi se, etti
haetussa tavaramerkissi sana mon on yhdistetty sanaan bebe, osoittaa kuitenkin
tavaramerkkien lausuntatavan erilaisuuden (ks. vastaavasti em. asia CONFORFLEX,
tuomion 47 kohta). Todetulla erolla ei kyseenalaisteta lausuntatavan samankaltai-
suutta siltd osin kuin kyseinen ero ei koske haetun tavaramerkin hallitsevaa osaa.

Niin ollen valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se katsoi, ettd kyseessi olevat
merkit ovat lausuntatavaltaan tietylld tavalla samankaltaisia.
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Merkityssisillon samankaltaisuuden osalta valituslautakunta totesi, etta koska
kohdeyleiso Saksassa ymmirtdd sanan bebe merkityksen yhtd hyvin kuin sanan
mon merkityksen, kyseessd olevat merkit ovat samankaltaisia siltd osin kuin niille on
yhteistd sana bebe.

On todettava, etti toisin kuin valiintulija viittdd, saksankielinen yleisé ymmértéd
vaikeuksitta sanan bebe vauvaa tarkoittavassa merkityksessian.

Sen kysymyksen osalta, muodostaako yleisé merkityssiséltoén perustuvan yhteyden
sanojen bebe ja monbebé vilille, on todettava, ettd ei ole poissuljettua, ettd
saksankielinen kuluttaja ymmiirtid sanan mon tarkoittavan mein (eli "minun”
saksaksi). Tietyt ranskankieliset ilmaisut kuten mon cheri tai mon amour, joilla
tarkoitetaan tiettyji Saksassa markkinoituja tuotteita, ovat nimittdin tulleet
saksankielisille henkildille tutuiksi. Néin ollen siind tapauksessa, ettd kohdeyleisd
ymmirtdd sanan mon merkityksen, kyseessi olevien merkkien merkityssisallossé ei
todella ole eroa. Possessiivipronominin lisiiminen ei nimittiin muuta merkittévésti
merkin merkityssisaltod, joka viittaa vauvaan. Myoskadn siind tapauksessa, ettd
kohdeyleisé ei hahmottaisi ranskankielisen sanan mon merkitystd, se tunnistaa
ranskankielisen sanan bebe, ja sanan mon mukanaolo ei muuta yleison kyseiselle
merkille antamaa merkityssisaltod.

Niin ollen valituslautakunta katsoi oikeutetusti, ettd kyseessd olevat merkit ovat
merkityssisalloltddn samankaltaisia.

Tastd seuraa, ettd kyseiset merkit ovat ulkonidltdan ja merkityssisilloltadn
samankaltaisia ja lausuntatavaltaan tietylld tavalla samankaltaisia. Sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnissa on vield tutkittava, onko aikaisemmilla tavaramerkeilld
mahdollisesti vahva erottamiskyky.
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Aikaisempien tavaramerkkien vahva erottamiskyky

Vakiintuneen oikeuskidytinnén mukaan sekaannusvaara on siti suurempi, miti
erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (ks. vastaavasti asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. [-6191, 24 kohta). Sellaisia tavaramerkkeji,
joiden erottamiskyky on vahva joko ominaispiirteidensi vuoksi tai sen vuoksi, etti
ne tunnetaan markkinoilla, suojataan siis laajemmin kuin niit4, joiden erottamiskyky
on heikompi (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 20 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd médritettdessé, ja ndin ollen myds tutkittaessa, onko
sen erottamiskyky vahva, on arvioitava kokonaisuutena siti, missa méirin ne tavarat
tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, voidaan timin
tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja
erottaa nédin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti yhdistetyt
asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-
2779, 49 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 kohta).

Tissd arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiir-
teet eli myds se, onko siind niité tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekistersity,
kuvailevia osia, tdlli tavaramerkilli markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus,
tavaramerkin kiyttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missi
médrin yritys on kéyttényt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missi
laajuudessa asianomaisessa kohderyhmissd tunnistetaan timin merkin perusteella
kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, seki
kauppakamarien tai muiden liike-elimén yhteenliittymien antamat lausunnot (ks.
vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 23 kohta).
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Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on siis
otettava huomioon arvioitaessa sitd, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin
samankaltaisia, etti sekaannusvaara saattaa syntya (ks. vastaavasti em. asia Canon,
tuomion 24 kohta; asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix),
tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4625, 61 kohta ja asia T-66/03, "Drie Mollen
sinds 1818” v. SMHV — Manuel Nabeiro Silveira (Galdxia), tuomio 22.6.2004,
Kok. 2004, s. II-1765, 30 kohta).

Téssd tapauksessa kantaja viittdd, ettd tavaramerkin bebe erottamiskyky ei ole
ominaispiirteidensa vuoksi vahva. Viliintulija ja SMHYV eivit kuitenkaan ole missddn
vaiheessa viittineet, ettd tavaramerkilli bebe on ominaispiirteidensd vuoksi vahva
erottamiskyky, ja kyseisen tavaramerkin vahva erottamiskyky on tunnustettu
viliintulijan ja SMHV:n mukaan sen vuoksi, ettd se tunnetaan markkinoilla.

On siis tutkittava, esittiko valiintulija SMHV:ssa kiydyssd menettelyssd riittévésti
tosiseikkoja tai nayttss, jotka osoittavat, ettd sen tavaramerkki todella tunnettiin
Saksassa kantajan tavaramerkkié koskevan hakemuksen tekopdivéni eli 13.6.1996.

Viliintulija esitti SMHV:ssa kidydyssd menettelyssd useita asiakirjoja aikaisempien
tavaramerkkiensid laajan tunnettuuden osoittamiseksi, Valituslautakunta totesi
IMAS International GmbH:n (Miiller, Schupfner & Gauger) vuonna 1995 tekemén
tutkimuksen (jaljempéinad IMAS-tutkimus) ja viliintulijan markkinointijohtajan
O. Albersin valachtoisesti antaman selvityksen perusteella, ettd aikaisemmat
tavaramerkit olivat tilld tavalla laajalti tunnettuja. Kantajan mukaan niill todisteilla
ei voida osoittaa, ettd tavaramerkki bebe oli Saksassa kyseisend ajankohtana eli
13.6.1996 laajalti tunnettu.
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SMHV:n ja viliintulijan mukaan yksindin IMAS-tutkimuksella voidaan todistaa,
ettd tavaramerkilli bebe on Saksan markkinoilla vahva erottamiskyky, kun taas
kantajan mukaan kyseisessd tutkimuksessa esitetddn ainoastaan hyvin yleisii
prosenttimaaria.

Asiakirja-aineistosta ilmenee, ettdi IMAS-tutkimus toteutettiin loka—marraskuussa
1995. Tutkimuksen esittelytekstin mukaan sen tarkoituksena oli arvioida, miki arvo
tavaramerkilld bebe oli saksalaisten keskuudessa. Siten 2 017:1ti yli 16-vuotiaalta
henkiloltd kysyttiin mielipidettd suullisesti. Tulokset esitettiin prosenttiméarina
neljén eri arviointiperusteen mukaan: kaikki henkilét, joiden mielipidetta kysyttiin,
sukupuoli, ikd (16-29-vuotiaat, 30-49-vuotiaat, yli 50-vuotiaat) ja asuinpaikka.

On todettava, ettd kantaja on vidrissi viittdessidn, ettid mitdiin tietoja ei esiteti siiti,
keitd haastateltujen henkildiden joukossa oli. Kuten todettua, kyse on yli 16-
vuotiaista miehistd ja naisista jaettuna kolmeen eri ikdryhmiin, ja mukana on
henkilditd lihes kaikista osavaltioista. Vaikka jakauma kyseisten eri ryhmien vililld ei
kiy ilmi, mikaan ei osoita, etteivit kyseiset ryhmiit kuvaa saksalaisen keskivertoku-
luttajan mielipidettd. Lisdksi on katsottava, etti tissi tapauksessa 2 017 henkilon
ryhmad on riittdvén suuri ollakseen edustava.

Kyse ei ole mydskain "hyvin yleisisti prosenttimééristd”, kuten kantaja viittas, koska
tulokset osoittavat, kuten SMHYV viittid, ettd tavaramerkilla bebe on konkreettisesti
vahva erottamiskyky. Tutkimuksen tuloksista nimittiin ilmenee, ettd tavaramerkki
bebe oli Saksan markkinoilla merkittiville osalle yleisdsti tuttu ennen yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen tekemistd. Tutkimuksen taulukkojen I ja III
mukaan sana bebe oli 64 %:lle haastatelluista henkil®istd tuttu, eli he olivat vartalon-
ja kasvojenhoitotuotteiden yhteydessd nihneet kyseisen sanan Lkirjoitettuna tai
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kuulleet siitd. Naisista 80 %:lle kyseinen sana oli tuttu. Taulukkojen II ja IV mukaan
66 % henkildistd, joille sana oli tuttu (68 % naisista), arveli, ettd kyseistd sanaa kaytti
ainoastaan yksi valmistaja.

Sen osalta, ettd kantajan mukaan kysymykset oli muotoiltu puolueellisesti, on
todettava, ettd vaikka kysymyksissi mainittiin sana bebe, mikdédn ei kyseenalaista
tutkimuksen puolueettomuutta.

Kantajan sen argumentin osalta, jonka mukaan valituslautakunta oli védréssd, kun se
totesi, ettd "66 % viestdstd oletti, ettd nimitystd bebe kéytti ainoastaan yksi
valmistaja”, riittds, kun todetaan, kuten valituslautakunta itsekin totesi, ettd 64 %:lle
viiestostd sana bebe oli tuttu ja ettd prosenttiosuus 66 % saattoi koskea ainoastaan
sitii osaa vilestostd, jolle mainittu sana on tuttu. Valituslautakunta ei siis epaselvést
muotoilustaan huolimatta tehnyt tltd osin arviointivirhetta.

Niin ollen on todettava, ettd IMAS-tutkimus riittdd osoittamaan, ettd tavaramerkilla
bebe oli vahva erottamiskyky tavaramerkkii koskevan hakemuksen tekohetkelld,
koska se oli Saksassa lagjalti tunnettu.

Ei siis ole end# tarpeen tutkia muita todisteita, jotka viliintulija esitti joko
viiteosastossa tai valituslautakunnassa mutta joita valituslautakunta ei ottanut
huomioon asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan 1 kohdan
mukaisten velvoitteidensa vastaisesti (asia T-308/01, Henkel v. SMHV — LHS (UK)
(KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. 11-3253). Niin ollen riidanalaista
paatostd ei ole kumottava tiltd osin, koska siind todettiin, ettd saksalaisella
tavaramerkilld bebe on vahva erottamiskyky.
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Ei ole my6skiddn tarpeen tutkia, tekiké valituslautakunta virheen, kun se totesi, etti
aikaisempi tavaramerkki oli tietyssi méarin tunnettu Itdvallassa, koska riittid, ettd
vhden aikaisemman tavaramerkin osalta on olemassa sekaannusvaara.

Kun otetaan huomioon kyseessd olevien tuotteiden samankaltaisuus, kyseessi
olevien merkkien tietynasteinen samankaltaisuus ja aikaisemmalle tavaramerkille
bebe kiyton perusteella syntynyt vahva erottamiskyky, on todettava, etti sekaan-
nusvaara on olemassa ainakin Saksassa.

Néin ollen kantajan ainoa kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylittavi.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
Koska viliintulija ei ole vaatinut oikeudenkiyntikulujen korvaamista, sen on
vastattava omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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TUOMIO 21.4.2005 — ASIA T-164/03

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitian,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) oikeudenkéiyntikulut,

3) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Jaeger Tiili Cztcz

Julistettiin Luxemburgissa 21 péivind huhtikauta 2005.

H. Jung M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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