TUOMIO 6.10.2004 — ASIA T-356/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

6 péivini lokakuuta 2004

Asiassa T-356/02,

Vitakraft-Werke Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG, kotipaikka Bremen
(Saksa), edustajanaan asianajaja U. Sander,

valittajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindéin A. Apostolakis ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssi ja
véliintulijana ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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Krafft, SA, kotipaikka Andoain (Espanja), edustajanaan asianajaja P. Koch Moreno,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljénnen valituslautakunnan 4.9.2002
tekeméstd paitoksestd (yhdistetyt asiat R 506/2000-4 ja R 581/2000-4), joka koskee
Krafft, SA:n ja Vitakraft-Werke Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG:n vilisti
viitemenettelys,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung seki tuomarit
A. W. H. Meij ja N. ]J. Forwood,
kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.11.2002 jitetyn
kannekirjelmin,

ottaen huomioon SMHV:n ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.4.2003
jittdmaén vastineen,

ottaen huomioon viliintulijan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen
10.4.2003 jittdmén vastineen,

ottaen huomioon 5.5.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

taomion

Asian tausta

Kantaja on 5.6.1996 esittdnyt yhteison tavaramerkin rekistersintid koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20 piivénd joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tdma asetus
on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki VITAKRAFT.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koske-
vaan 15 paiviini kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmd
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 4, 12
ja 19, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— Juokka 1: "kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekd maatalous-,
puutarhanhoito- ja metsitaloustarkoituksiin; erityisesti kemiallisista aineista,
mineraaleista tai kasviperiisisti aineista, jalostamattomista muovituotteista tai
keramiikkaosista valmistetut kemikaalit ja suodatinmateriaali vedenpuhdistuk-
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seen, erityisesti akvaarioihin ja puutarhalampiin; jalostamattomat tekohartsit,
jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotos-
valmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden siilntién; parkitusaineet; liima-
aineet teollisiin tarkoituksiin”

luokka 3: "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettdvit aineet;
puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; erityisesti eldinhikkien
hiekkapaperi; saippuat; hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet, hius-
vedet; hampaidenpuhdistusaineet”

luokka 4: "teollisuusoljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polyd imevit, kosteuttavat ja
sitovat aineet; polttoaineet (my6s moottoreita varten) ja valaistusaineet; kynttilit
ja lampun sydémet”

luokka 12: "ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”

luokka 19: "rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jiykat putket raken-
nustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettivit rakennukset;
muistomerkit, ei-metalliset”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.4.1998 Yhteisén tavaramerkkilehdessi
nro 30/98.

Viliintulija teki 27.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen viitteen.
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Viite perustui seuraaviin kuviomerkkeihin:

Nimé tavaramerkit on rekisterdity Espanjassa seuraavasti:

— rekisterdinti nro 1924081 (merkki A) 5.5.1995 seuraavia luokkaan 1 kuuluvia
tavaroita varten: "kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekd maatalous-,
puutarhanhoito- ja metsitaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit,
jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotos-
valmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden sailontadn; parkitusaineet; liima-
aineet teollisiin tarkoituksiin, erityisesti jiénestoaineet, jadhdytinnesteet, liima-
aineet ja valmisteet tiivistimiseen teollisiin tarkoituksiin; liimakemikaalit”
(jaljempini aikaisempi tavaramerkki A1)

— rekisterdinti nro 1924082 (merkki A) 5.5.1995 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia
tavaroita varten: "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kéytettévit aineet;
puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet, saippuat; hajuvedet,
eteeriset oljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet,
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erityisesti ajoneuvojen moottorien ja kaasuttimien puhdistamiseen tarkoitetut
tuotteet; ajoneuvojen vahat ja kiillotustuotteet, sampoo ajoneuvoille, ajoneuvo-
jen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen tarkoitettu sampoo, kromattujen tuottei-
den puhdistamiseen ja kiillottamiseen tarkoitetut tuotteet, kiillotusvahat ja
kiiltdvien tuotteiden kunnostamiseen tarkoitetut tuotteet, ajoneuvojen ilman-
raikastimet” (jéljempiénd aikaisempi tavaramerkki A2)

rekisterdinti nro 1160484 (merkki B) 5.9.1987 seuraavia luokkaan 4 kuuluvia
tavaroita varten: "teollisuuséljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pélyd imevit,
kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myds moottoreita varten) ja
valaistusaineet; kynttilit, lampun syddmet” (jiljempini aikaisempi tavara-
merkki B)

rekisterdinti nro 1042443 (merkki C) 20.2.1984 seuraavia luokkaan 12 kuuluvia
tavaroita varten: “ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; maa-ajoneuvojen
moottorit” (jaljempénd aikaisempi tavaramerkki C1)

rekistersinti nro 1052802 (merkki C) 20.7.1984 seuraavia luokkaan 19 kuuluvia
tavaroita varten: “rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jaykit putket
rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettévit raken-
nukset; muistomerkit, ei-metalliset” (jiljempini aikaisempi tavaramerkki C2).

Kantaja on vaatinut, ettd véliintulijan on toimitettava todisteet siits, ett4 aikaisempia
tavaramerklkeji B, C1 ja C2 on tosiasiallisesti kiiytetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Témin vaatimuksen johdosta viliintulija on
toimittanut 18 tuoteluetteloa erilaisista tavaroista, jotka kuuluvat sen valikoimaan.
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Viiteosasto on 24.2.2000 tekeméssédn pédtoksessd nro 317/2000 osittain hyviksynyt
viitteen selvitettyddn sen, ettdi luokkiin 1 ja 3 siséltyvit tavarat ovat samanlaisia, ja
todettuaan timén jilkeen merkkien samankaltaisuuden ja todettuaan néin ollen, ettd
on olemassa sekaannusvaara. Se on kuitenkin hyldnnyt véitteen luokkiin 4, 12 ja 19
kuuluvien tavaroiden osalta silli perusteella, ettd viliintulija ei ollut toimittanut
riittdvid todisteita siité, ettd aikaisempia tavaramerkkeji B, C1 ja C2 oli kytetty eikd
riittévid todisteita ollut toimitettu varsinkaan tavaramerkin kéyton laajuudesta ja
ajasta,

Viliintulija teki viiteosaston péitoksestd valituksen 26.4.2000 silld ensisijaisella
perusteella, ettd viiteosasto oli ollut védrissi katsoessaan, ettd todisteet aikaisempien
tavaramerkkien kiytostd luokkiin 4, 12 ja 19 kuuluvia tavaroita varten eivét olleet
riittévid, Viliintulija korosti lisiksi luokkiin 1 ja 3 kuuluvien tavaroiden, joita varten
aikaisempi tavaramerkki on, samankaltaisuutta niiden riidanalaisten tavaroiden
kanssa, jotka kuuluvat luokkiin 4, 12 ja 19 ja jotka on yksildity rekisterdintihake-
muksessa, ja vaati, ettd rekisterointihakemus hyldtdan my6s luokkiin 4, 12 ja 19
kuuluvien tavaroiden osalta.

Kantaja on tehnyt 5.5.2000 péivétylld kirjeelld valituksen véiteosaston paitoksestd
ensisijaisesti siiti syystd, ettd viiteosasto on katsonut, ettd merkit ovat samankaltai-
sia.

SMHV:n neljis valituslautakunta, joka katsoi, ettd viliintulijan tavaramerkkien B ja
C2 tosiasiallisesta kiiytosti oli esitetty todisteet osan tavaroista osalta, eli luokkaan 4
kuuluvien “moottoridljyjen ja -rasvojen; voiteluaineiden” ja luokkaan 19 kuuluvien
"rakentamiseen tarkoitettujen laastien ja tasoitteiden” osalta, kumosi osittain
viiteosaston pédtoksen yhdistetyissd asioissa R 506/2000-4 ja R 581/2000-4
4.9.2002 tekemillddn padtokselld (jaljempdnd riidanalainen pédtds). Valituslauta-
kunta totesi samankaltaisuuden olemassaolon tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tettujen luokkaan 4 kuuluvien tavaroiden “teollisuusoljyt ja -rasvat; voiteluaineet;
polttoaineet (myds moottoreita varten) ja valaistusaineet” ja niiden tavaroiden vililla,
joiden osalta aikaisemman tavaramerkin B kéyttd oli todistettu. Valituslautakunta
totesi sitd paitsi samankaltaisuuden olemassaolon luokkaan 3 kuuluvien "puhdis-
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tustuotteiden”, jotka aikaisempi tavaramerkki A2 kattoi, ja niiden Iuokkaan 4
kuuluvien "plyd imevien, kosteuttavien ja sitovien aineiden” vilills, jotka mainitaan
rekisterdintihakemuksessa. Lisiksi valituslautakunta totesi samankaltaisuuden
haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden "rakennusaineet (ei-metalliset); ei-
metalliset, jéykét putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi”, joita varten
tavaramerkin rekisterdintid haetaan, ja sellaisten “laastien ja tasoitteiden” vilills,
joiden osalta viliintulija oli todistanut aikaisemman tavaramerkin C2 kiyton. Sitd
vastoin valituslautakunta hylkisi kantajan valituksen kokonaan, koska se katsoi, et
vditeosasto oli aiheellisesti todennut, etti sekaannusvaara oli olemassa, koska seki
merkit ettd kyseessd olevat tavarat olivat keskenddn samankaltaisia. Lisiksi
valituslautakunta hylkisi osittain viliintulijan valituksen ensinnikin silld perusteella,
ettd timd ei ollut néyttdnyt aikaisemman tavaramerkin C1 tosiasiallista kiiyttod eikd
aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallista kiyttéd muiden tavaroiden kuin
"moottori6ljyt ja -rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) ja “rakentamiseen tarkoitetut
laastit ja tasoitteet” (luokka 19) osalta ja toiseksi koska tietyt riidanalaiset tavarat,
jotka kuuluvat luokkiin 4, 12 ja 19, eivit olleet samankaltaisia kuin aikaisempien
tavaramerkkien A1, A2 ja C2 kattamat tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 1, 3 ja 19.
Yhteistn tavaramerkin rekisterinti evittiin seuraavilta tavaroilta, jotka mainitaan
yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa: kaikki tavarat, jotka kuuluvat
Nizzan sopimuksen luokkiin 1 ja 3, sekil "teollisuusoljyt ja -rasvat; voiteluaineet;
polyd imevit, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myds moottoreita varten) ja
valaistusaineet” (luokka 4) ja "rakennusaineet (ci-metalliset); ei-metalliset, jaylkat
putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19).

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Viliintulija on pyytinyt, ettd oikeudenkéyntikieleksi mééiritisn englanti, Koska seki
kannekirjelm ettéi kyseessit oleva rekistersintihakemus on laadittu saksaksi, tima
pyyntd on hylitty ja ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen
131 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan oikeudenkéynti-
kielend on saksa.
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1 Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen osittain eli siltd osin kuin pédtoksessi on
hyviksytty Krafft, SA -nimisen yhti6n valitus ja siltd osin kuin kantajan valitusta
ei ole hyviksytty

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

15 SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenldyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

16 Kantaja esittasi kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmainen kanneperuste
koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 40/94
tiaytintoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) 22 séinnén 2 kohdan rikkomista; toinen kanneperuste koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 sidnnin 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja korostaa, ettd viliintulija ei ole esittinyt todisteita siité, ettd aikaisempia
tavaramerkkejd on tosiasiallisesti kiytetty tuotteita "moottoridljyt ja -rasvat;
voiteluaineet” ja "rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” varten.

Moottoridljyji koskeva luettelo, jonka on viitetty olevan painettu vuonna 1992, ei
kantajan mukaan kuulu merkitykselliseen ajanjaksoon, joka on 28.4.1993—
28.4.1998.

Sitd vastoin luetteloihin, joiden on viitetty olevan painettu vuosina 1993, 1994 ja
1996, ei kantajan mukaan sisilly mitdén sellaista kohtaa, joka liittyisi siihen, ettd
aikaisempia tavaramerkkeji olisi kiytetty luokkaan 4 kuuluville tavaroille “mootto-
ridljyt ja -rasvat; voiteluaineet” tai luokkaan 19 kuuluville tavaroille "rakentamiseen
tarkoitetut laastit ja tasoitteet”,

Kantaja my6ntéd, ettd kyseessd olevat luettelot sisiltivit tiettyji tictoja "voitelu-
aineista”. Se korostaa kuitenkin, ettd n#mi tiedot eivit tiytdi asetuksen
Nio 2868/95 22 sdannon 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Todisteet koskevat
kantajan mukaan ainoastaan vuosia 1993—1996 eivitki vuosia 1997 ja 1998. Kantaja
katsoo, etti koska tavaramerkin kiiyttsd koskevat todisteet koskevat ainoastaan osaa
merkityksellisestd ajanjaksosta, on vilttiméténts, ettd aikaisempien tavaramerkkien
haltija néiyttdd ainakin sen, ettd tind aikana timi kiytts on ollut merkittivi,
Viliintulija ei ole kantajan mukaan esittinyt mitdtin sellaista seikkaa, joka olisi
kidyttokelpoinen aikaisempien tavaramerkkien kiyton laajuuden arvioinnissa.
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SMHYV toteaa, etti neljisté viliintulijan vditemenettelyssd toimittamasta luettelosta
voidaan péitelld kilyton kesto, laatu ja paikka:

— luettelo 1, jonka nimi on "Emergiendo con fuerza” ja joka koskee moottoriéljyj,
on painettu vuonna 1992, ja siitd ilmenee, ettd siind mainittuja hintoja
sovelletaan vasta tammikuusta 1993 léhtien

— luettelo 2, jonka nimi on ”"Lubricantes para automocién”, joka koskee
voiteluaineita ja joka on julkaistu vuonna 1993

— vuodelta 1994 oleva luettelo 3, jonka nimi on "Lubricantes automocién” ja joka
koskee rasvoja ja voiteluaineita

— vuodelta 1997 oleva luettelo 4, jonka nimi on "Suelos industriales” ja joka koskee
rakentamiseen tarkoitettuja laasteja ja tasoitteita.

SMHYV siti vastoin epdilee sitd, ettd kyseessd oleviin luetteloihin sisaltyisi
aikaisempien tavaramerkkien kiytén laajuutta koskevia hyodyllisid tietoja, jotka

vaaditaan asetuksen N:o 2868/95 22 sdinnén 2 kohdan nojalla tavaramerkkien

tosiasiallisen kidyton erottamiseksi puhtaasti néenndisestd kaytostdi. SMHV:n
mukaan mainosmateriaalin esittiminen voi periaatteessa olla riittava naytto. SMHV
pohtii kuitenkin, onko eri mainoskeinojen kéyton laajuudesta tarpeen antaa tietoja.
Se myontéd, ettd kisiteltdvind olevassa asiassa- téllaiset tiedot puuttuvat.
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Viliintulija esittdd samat perusteet kuin valituslautakunta on esittdnyt. Se katsoo
muun muassa, ettd asetuksen N:o 2868/95 22 s#innén 2 kohdan vaatimukset on
tiytetty. Tiedot ja todisteet kiytén paikasta ilmenevit viliintulijan mukaan siiti
tiedosta, ettd viliintulijalla on edustajia Espanjan eri kaupungeissa. Kéyton kestoa
koskevat tiedot ilmenevit viliintulijan mukaan luettelojen painopiivisti. Kayton
lajin osalta viliintulija esittdd, ettd luetteloissa esitellddn aikaisemmilla tavaramer-
keilld B ja C2 varustettuja tavaroita,

Viliintulija on myontényt istunnossa, etti luetteloissa ei ollut mitiin tietoja kiytén
laajuudesta. Lisiksi se ei ole pitiytynyt siind perusteessa, etti todisteet kéytosta
ilmenevit siiti seikasta, ettd sen tavaramerkit olivat tunnettuja Espanjan markki-
noilla. Se kuitenkin korostaa, etti on niytettivi vain se, ettd aikaisempien
tavaramerkkien B ja C2 kiiyttd ei ollut ndennistd kiyttdd, jonka ainoa tarkoitus
olisi ollut pitdd ndmi tavaramerkit rekisterissi. Viliintulija on lisinnyt myds
istunnossa, ettd SMHV:n kiytdnnén mukaan objektiivisia todisteita, kuten
esimerkiksi luetteloita tai laskuja, voi esittéd. Se on selittinyt, ettd sen laskuissa oli
vain tuotteen nimike, ilman tietoja tavaramerkistd, koska se piti kaupan ainoastaan
Krafft-merkkisid tavaroita, joten tavaramerkilld ei voinut erottaa sen tuotevalikoi-
maan kuuluvia erilaisia tavaroita. Viliintulija péstti siis todistaa aikaisempien
tavaramerkkien kiyton mainosmateriaalilla, jonka se toimitti asiakirja-aineistoon
SMHV:ssa pidetyn kisittelyn yhteydess.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksinnesti perustelukappaleesta
ilmenee, lainsiitiji on katsonut, etti aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on
perusteltua ainoastaan siltd osin kuin titd tavaramerkkii todella kiiytetdsn. Timéin
perustelukappaleen kanssa yhdenmukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa siéidetéin, ettd yhteisén tavaramerkin hakija voi pyyti# todisteet siité,
ettd aikaisempaa yhteisén tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty alueella, jolla se
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on suojattu, sitd yhteisén tavaramerkkid, jonka osalta on esitetty vdite, koskevan
hakemuksen julkaisemista edelténeiden viiden vuoden aikana (asia T-39/01,
Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. 11-5233, 34 kohta).

Kuten asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. 1-2439,
43 kohta) ilmenee, tavaramerkin kiytté on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkki#
kaytetadn sen keskeisen tehtivin mukaisesti eli takaamaan tietty alkuperd niille
tavaroille tai palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisterdity, jotta voitaisiin
luoda tai sdilyttis markkinat niille tavaroille ja palveluille, eiki tallaisena kiyttond
pideti pelkdstiin symbolista kéytt6d, jolla pyritdén ainoastaan siilyttdmaén
tavaramerkin tuottamat oikeudet. Lisiksi tavaramerkin tosiasiallista kiyttod koskeva
ehto edellyttdd, ettd tavaramerkkid, sellaisena kuin se on asianomaisella alueella
suojattuna, kiiytetian julkisesti ja ulospéin (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja asia
T-174/01, Goulbourn v. SMHV — Redcats (Silk Cocoon); tuomio 12.3.2003,
Kok. 2003, s. 1I-789, 39 kohta).

Asetuksen N:o 2868/95 22 siinnoén 2 kohdan mukaan kiytén todisteista on
ilmettivé aikaisemman tavaramerkin kiyton paikka, kesto, laajuus ja laji.

Lisiksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, ettd tavaramerkin
tosiasiallista kayttoa ei voida niyttdd toteen todennékoisyyksilld tai olettamuksilla,
vaan niytén on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka
todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittévistd kiytostd asianomaisilla markki-
noilla (em. HIWAT T-tapaus, tuomion 47 kohta).

Sitd, onko valituslautakunta tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, ettd
viliintulija oli esittinyt todisteet aikaisempien tavaramerkkien B ja C2 tosiasiallisesta
kiytosti tavaroita “moottoridljyt ja -rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) seké tavaroita
"rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” (luokka 19) varten, on arvioitava
niiden pohdintojen valossa. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin huomioi taltd
osin sen, ettd viliintulija ei ole arvostellut valituslautakuntaa siitd, ettd se on
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tarkastellut aikaisempia tavaramerkkejd ainoastaan niille tavaroille rekistertityini,
joiden kéytdn osalta viliintulija oli valituslautakunnan mukaan toimittanut
konkreettiset todisteet, eilé koko sille luokalle rekistersityns, johon nimi tavarat
kuuluvat ja jolle ndmé aikaisemmat tavaramerkit on rekistertity. Koska viliintulija ei
ole riitauttanut valituslautakunnan toteamuksia, joiden mukaan tavaramerkkien
kiiytt6d ei ole niytetty aikaisemman tavaramerkin C1 osalta eiki aikaisempien
tavaramerkkien B ja C2 kattamien muiden tavaroiden osalta, nimi toteamukset
eivit ole timén oikeudenkdynnin kohteena.

Aluksi on todettava, ettd koska yhteison tavaramerkkii koskeva hakemus on
julkaistu 27.4.1998, viiden vuoden ajanjakso on 27.4.1993—26.4.1998, Edelleen,
koska aikaisempia tavaramerkkeji B ja C2 suojasivat Espanjassa tehdyt rekisterd-
innit, kyseessé oleva alue on Espanja. Téstd seuraa, etti viliintulijan on niytettivi,
ettd sen aikaisempia tavaramerkkeji on kiytetty Espanjan markkinoilla 27.4.1993 ja
26.4.1998 viliseni aikana,

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen péitéksen 14 kohdassa, etti silld ei ollut
mitdén syytd epdilld, ettd viliintulijan esittimit luettelot eivét olisi kuvastaneet sits,
ettd luetteloissa esiteltyji tavaroita pidettiin merkitykselliseni ajanjaksona kaupan
varustettuina niilld tavaramerkeills, jotka oli merkitty luetteloihin. Se on katsonut
lisiksi riidanalaisen pédtoksen 16 kohdassa, etti luettelot, joissa oli merkitykselliseen
ajanjaksoon sisaltyvat paivimarit ja joissa esitelldin vditteen tehneen asianosaisen
markkinoimia tavaroita seki tavaramerkki, sellaisena kuin siti suojataan, seki tapa,
jolla tavaramerkki on merkitty tuotteisiin, ja joissa on lista viitteen tehneen
asianosaisen edustajista ja jotka muodostavat siteen viitteen tehneen asianosaisen ja
sen tavaramerkin, jonka haltija timi on, vilille, niyttivit asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 kohdan kannalta riittdvasti, etti aikaisempaa tavaramerkkii on
tosiasiallisesti kiytetty.

Témd perustelu on virheellinen, koska se perustuu oletuksiin,
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Oikeuskiytinnéstd, johon on viitattu edelld 26 kohdassa, ilmenee, etti on tutkittava,
onko viliintulija niyttinyt SMHV:ssa kéydyssd menettelyssd, ettd sen aikaisempia
tavaramerkkeji B ja C2, sellaisina kuin niitd suojataan, on kiytetty asianomaisella
alueella julkisesti ja ulospéin niit4 tavaroita, joita varten tavaramerkit ovat, koskevien
markkinoiden luomiseen tai sdilyttimiseen. Asetuksen N:o 2868/95 22 séénnon
2 kohdan mukaan titi niyttéi on toimitettava muun muassa timdn kéyton
laajuudesta. Ei ole riittdvaa, ettd tavaramerkin tosiasiallinen kayttd vaikuttaa
todennékéiseltd tai uskottavalta, vaan tistd kiytostd on esitettivi todisteet.

Kasiteltivini olevassa asiassa valituslautakunnalle esitetyt luettelot eivit osoita sitd,
ettd niiti luetteloita on jaettu potentiaaliselle espanjalaiselle asiakaskunnalle, niiden
mahdollisen jakelun laajuutta eivétkd tavaramerkilld suojattujen tavaroiden toteu-
tuneita myyntimaarid. Valiintulija ei ole toimittanut todisteiden tukemia tietoja,
joista olisi mahdollista tehdd taltd osin hyodyllisid johtopadtoksid. Pelkkd
luetteloiden olemassaolo voisi korkeintaan tehdi siitd seikasta, ettd aikaisemmin
rekisterdidyilli tavaramerkeilld suojattuja tavaroita on pidetty kaupan tai ainakin
pidetty tarjolla asianomaisella alueella, todennikoistd tai uskottavaa, mutta se ei voi
todistaa sitd.

On siis todettava, etti valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on
katsonut, ettd véliintulijan toimittamat luettelot ovat riittiva néyttd, eild ole tarpeen
ratkaista kysymyksid siitd, onko luetteloissa riittdvésti tietoja tavaroista “mootto-
ridljyt ja -rasvat” tai tavaroista “rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” tai
kiyton kestosta.

Téstd seuraa, etti kantajan ensimmiinen kanneperuste on perusteltu. Valitus-
lautakunta on siis ollut véirissi, kun se on osittain hyviksynyt valiintulijan
valituksen viiteosaston paatoksestd. Tidstd seuraa, ettd riidanalainen p#étos on
kumottava siltd osin kuin siind on hyviksytty viliintulijan valituslautakunnalle
tekemi valitus, joka koski yhteisén tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa
mainittuja tavaroita “teollisuuséljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myds
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moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja "rakennusaineet (ei-metalliset);
ei-metalliset, jaykat putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19).

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunnan tekemd vertaileva analyysi kahdesta kyseessi
olevasta merkisti on virheellinen,

Ensinndkin aikaisemmat tavaramerkit ovat kantajan mukaan samalla kertaa seki
sana- ettd kuviomerkkejs, jotka muodostuvat suorakulmiosta, jossa on punaista,
sinistd ja valkoista ja joka on jaettu kahteen yhtd suureen osaan, joista ylemmiissi on
valkoisella punaiselle pohjalle kirjoitettu teksti "krafft” ja alemmassa sininen pinta.
Vaikka kantaja myontid, ettd aikaisempien tavaramerkkien erottava ja hallitseva
tekiji on nimi "Krafft”, se viittds, ettd valituslautakunta on viriissi siind, ettd se on
katsonut, ettd keskivertokuluttaja tdysin jittidisi timéin graafisen elementin
huomiotta ja unohtaisi sen.

Toiseksi kantaja muistuttaa siitd, ettd oikeuskiytinnén mukaan tavaramerkkit
tarkastellaan Lkokonaisuutena. Keskivertokuluttaja ei kantajan mukaan tee siitd
Yksityiskohtaista analyysid. Néin ollen kantaja kiistii# valitusosaston viitteen, jonka
mukaan espanjalainen kuluttaja purkaisi haetun tavaramerkin osiin "vita” ja “kraft”.
Liséiksi, vaikka kuluttaja purkaisikin tavaramerkin niin, ei hén jattiisi pois sanaa
“vita” siten, ettd jiljelle jisi vain sana "kraft”. Tihin liittyen kantaja korostaa sit,
ettd sana "vita” ei kuvaa tavaroita, joille tavaramerickia haetaan. Se viittis, etti vaikka
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onkin niin, etti osaa, josta monitahoinen tavaramerkki muodostuu ja joka kuvaa
niitd tavaroita, joita varten merkki on, ei lihtékohtaisesti voida katsoa tavaramerkin
hallitsevaksi osaksi, timi viite ei sovellu kiisiteltdvinid olevaan tapaukseen. Niinpé
sana "vita” ei kantajan mielestd ole toissijainen. Téstd seuraa kantajan mukaan, ettd
kilpailevat tavaramerkit ovat graafisten ja sanallisten osiensa osalta riittédvén erilaisia
ollakseen erottamiskykyisia.

Kolmanneksi kantaja katsoo, ettd kyseiset merkit kuulostavat riittavin erilaisilta,
koska merkki, jonka rekisterdintid on haettu, &innetdén “vitakraft”, kun taas
aikaisempien merkkien sanaosa dinnetddn "krafft”.

Lopuksi kantaja katsoo, ettd kyseessé olevien merkkien merkityssisdllossd on myds
ilmeinen ero. Espanjalaiset kuluttajat ymmrtévit aikaisemmat merkit kantajan
mukaan pelkistidn mielikuvituksellisena nimikkeend. Sitd vastoin merkki, jonka
rekistersintid on haettu, tuo mieleen ajatuksen elinvoimasta (espanjaksi vitalidad),
jopa adjektiivin elinvoimainen (espanjaksi vital).

SMHYV ja viliintulija hyviksyvit tidysin valituslautakunnan perustelut.

Viliintulija korostaa muun muassa, ettd etuliite "vita” on yleinen kisite, jonka
erottamiskyky on heikko, ja etti espanjan kielessid sanaa “vitakraft” #8nnettéessi
paino tulee tavulle "kraft”.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Koska kantajan ensimmainen kanneperuste on perusteltu, on arvioitava ainoastaan
sekaannusvaaraa haetun merkin ja niiden aikaisempien tavaramerkkien Al ja A2
(jéliempénd aikaisemmat tavaramerkit) valills, joita vaatimus tosiasiallista kiyttoad
koskevista todisteista ei koske, koska yhteisén tavaramerkkia koskevan hakemuksen
julkistamishetkelli ne olivat olleet rekistersityini alle viisi vuotta (asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistersidd, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jossa aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, yleison keskuudessa on sekaannusvaara.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksesti tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessa olevista yrityksist.

Téamin saman oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmirtia kyseessi olevat merkit seki
tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysti kyseisessi
tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekii niiden tavaroiden tai
palvelujen, joita varten merkit ovat, samankaltaisuuden keskiniinen riippuvuus (ks.
asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2821, 31—33 kohta oikeus-

kaytantoviittauksineen).
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On todettava, ettei kumpikaan, kantaja eikd viliintulija, ole riitauttanut valitus-
lautakunnan toteamuksia tavaroiden samankaltaisuudesta. Kanteen ratkaisu riippuu
siten siitd, seuraako merkkien samankaltaisuudesta sekaannusvaara. TAmi merkkien
samankaltaisuuden tutkiminen koskee kaikkia Nizzan sopimuksen Iuokkiin 1 ja 3
kuuluvia tavaroita, jotka on mainittu yhteisén tavaramerkkia koskevassa hakemuk-
sessa, sekd “polyd imevid, kosteuttavia ja sitovia aineita” (luokka 4), jotka
valituslautakunta oli katsonut samankaltaisiksi kuin "puhdistus-, kiillotus-, tahran-
poisto- ja hiontavalmisteet”, joita aikaisempi tavaramerkki A2 suojaa ja jotka
kuuluvat luokkaan 3.

Kuten vakiintuneesta oikeuskiytinndsti ilmenee, kilpailevien merkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnin on perustuttava niistd syntyvdin kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. 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 oikeuskéytantoviittauk-
sineen).

Siltd osin kuin on kyse ensinnikin aikaisempien tavaramerkkien ulkoasusta,
valituslautakunta on aiheellisesti todennut, ettd ndiden tavaramerkkien hallitseva
osa siitd huolimatta, ettd ne ovat kuviomerkkeji, on sana "Krafft”. Aikaisempien
merkkien kuvio-osa, eli sanan "Krafft” grafiikka ja sininen suorakulmio ja punainen
suorakulmio, eivit ole riittdvin merkittivii, jotta ne kiinnittdisivit kuluttajan
huomiota enemmin kuin niiden merkkien sanaosa.

Merkki, jonka rekisterdintia on haettu, taas puolestaan muodostuu espanjankielisen
kuluttajan nikokulmasta sanasta, joka muodostuu kahdesta osasta, joista ensimmii-
nen on sana "vita” ja toinen sana "kraft”. Valituslautakunta on aiheellisesti katsonut,
ettd kuluttaja sanamerkin havaitessaan purkaa sen sellaisiin kielellisiin osiin, joilla on
hiinelle konkreettinen merkitys tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hin tuntee.
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Espanjankielinen kuluttaja ymmérta siis sanan “vita” viittauksena sellaisiin sanoihin
kuin elinvoima tai elinvoimainen (espanjaksi vitalidad tai vital). Sit vastoin vaikka
sana “kraft” tarkoittaa joillakin kielilli, muun muassa saksaksi, voimaa, silld ei ole
konkreettista merkitystd espanjan kielell.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, etti yleensi sana mielikuvi-
tuksellinen kiinnitt44 enemmin kuluttajan huomiota (ks. vastaavasti asia T-6/01,
Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 43 kohta, pysytetty voimassa asiassa C-3/03 P,
Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 annetulla misrdyksells, Kok. 2004,
5. 1-3657). Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on my6s huomauttanut, etti
yleisé ei yleensi mielli moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa
elementtid tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi
(asia T-129/01, José Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2251, 53 kohta). Vastaavat nikskohdat koskevat myds osia,
joilla on erittdin yleinen merkitys, johon liittyy positiivinen ominaisuus, joka voidaan
liittdd suureen méérddn erilaisia tavaroita tai palveluita. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoo, ettd espanjalaisen yleisén kannalta sana "vita” kuuluu tillaisten
osien joukkoon,

Téstd sewraa, ettd espanjan kielessé haetun merkin hallitseva osa muodostuu toisesta
osasta "kraft”, koska siind on kyse mielikuvituksellisesta sanasta ja koska kyseess
olevan yleisén kannalta merkin ensimmdisellé osalla “vita” on pienempi erottamis-
kyky.

Lausuntatavan kannalta katsottuna aikaisemmat tavaramerkit #annetiin "Krafft”,
Sitd vastoin merkki, jonka rekisterdintid on haettu, koostuu kolmesta tavusta (vi, ta
ja kraft). Edelld 52 ja 53 kohdassa esitetyista syistd kohdeyleis ymmartid haetun
merkin viimeisen tavun eli sanan "kraft” sanamerkin VITAKRAFT hallitsevaksi
osaksi,
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Tésti seuraa, etti sekd ulkoasun ettd lausuntatavan kannalta haetun merkin
hallitseva osa "kraft” ja aikaisempien tavaramerkkien sanaosa "Krafft” ovat erittdin
samanlaisia, jopa samoja, koska kahdesta f-kirjaimesta sanassa "Krafft” ei synny
havaittavissa olevaa lausuntatavan eroa eiki ulkoasun eroa, joka olisi riittdvd edelld
esitettyjen ulkoasuun liittyvéin samankaltaisuuden osien sivuuttamiseksi.

Vaikka merkityssisillon kannalta onkin totta, ettd sana "vita” tuo mieleen ajatuksen
elinvoimasta tai adjektiivin elinvoimainen, ei merkilld VITAKRAFT silti ole tiettyd
merkitystd espanjan kielelld. Kun otetaan huomioon, ettd haetulla tavaramerkilld
eili aikaisemmin rekistersidyilld tavaramerkeilld ei ole konkreettista merkitystd télla
kielelld, niiden kahden merkin vililld ei voida todeta minkéddnlaista riittdvad
merkityssisallon eroa.

Téstd seuraa, etti kyseessi olevan yleistn, joka muodostuu espanjankielisistd
kuluttajista, kannalta kyseess# olevat merkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan kannalta
samankaltaisia. Koska kyseess# olevien merkkien kattamat tavarat ovat samoja tai
erittiin samankaltaisia, valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettd
todetessaan sekaannusvaaran olemassaolon aikaisempien tavaramerkkien, joihin
sisiltyy osa "Krafft”, ja haetun tavaramerkin VITAKRAFFT vililla niiden luokkiin 1
ja 3 kuuluvien kaikkien tavaroiden osalta, jotka on mainittu yhteison tavaramerkkia
koskevassa hakemuksessa, seki luokkaan 4 kuuluvien "polyd imevien, kosteuttavien
ja sitovien aineiden” osalta.

Niin ollen kantajan toinen kanneperuste on hylattava,

Tésté seuraa, ettd kanne on perusteltu ainoastaan siltd osin kuin valituslautakunta on
ollut véirdssi, kun se on katsonut, ettd viliintulija on esittinyt todisteet
aikaisemman tavaramerkin B tosiasiallisesti kiytostd tavaroille "moottoritljyt ja
-rasvat; voiteluaineet” (luokka 4) ja aikaisemman tavaramerkin C2 tosiasiallisesta
kaytosta tavaroille "rakentamiseen tarkoitetut laastit ja tasoitteet” (luokka 19). Niin
ollen riidanalainen p#ités on kumottava siltd osin kuin siind on hyviksytty
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véliintulijan valituslautakunnalle yhteisén tavaramerkkis koskevassa hakemuksessa
mainittujen tavaroiden "teollisuusdljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoaineet (myds
moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja “rakennusaineet (ei-metalliset);
ei-metalliset, jaykdt putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi” (Iuokka 19)
osalta tekemd valitus. Muilta osin kanne on hylittivi,

Oikeudenkiiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa
midratddn, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa
toisen asianosaisen hyviksi, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin voi mairiti
oikeudenkayntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai méarits, ettd kukin vastaa
omista kuluistaan.

Kasiteltédvind olevassa asiassa osa vaatimuksista on ratkaistu kantajan ja osa
SMHV:n ja viliintulijan vahingoksi. Niin ollen on médrittiva, ettd kukin
asianosainen vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan,

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen
valituslautakunnan 4.9,2002 tekemi piiitos (yhdistetyt asiat R 506/2000-4
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ja R 581/2000-4) kumotaan silti osin kuin siini on hyviksytty viliintulijan
valituslautakunnalle yhteison tavaramerkkii koskevassa hakemuksessa
mainittujen tavaroiden ”teollisuuséljyt ja -rasvat; voiteluaineet; polttoai-
neet (myds moottoreita varten) ja valaistusaineet” (luokka 4) ja “rakennus-
aineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jaykit putket rakennustarkoituksiin;
asfaltti, piki ja bitumi” (luokka 19) osalta tekemi valitus.

2) Kanne hyldtiin muilta osin,

3) Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 6 péivind lokakuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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