Asia T-286/02

Oriental Kitchen SARL
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus, joka koskee sanamerkin
KIAP MOU rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi —
Aikaisemmat kansalliset MOU-sanamerkit —

Rekisterdinnin epddminen

Yhteisojen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
25.11.2003 P | R AT

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Valitusmenettely — Kanne yhteisdjen tuomioistuimissa —
Sellaisen tavaramerkin, jota vastaan on esitetty viite, hakijan esittiimd viiite siitd, ettii se
aikoo kiyutid tavaramerkkid vain tiettyji tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja

tavaroita varten — Huomiotta jattiiminen
(Neuvoston asetiksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Yhieison tavaramerkin middritelmd jo hankkiminen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman
tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja
joka on rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessi
olevien tavaramerkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Kahdesta sanasta
muodostuva sanamerkki

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin miidritelmi ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman
tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja
joka on rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten —
Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli — KIAP
MOU ja MOU

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Yhteison tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa sovellettaessa ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen suoritta-
man sekaannusvaaran arvioinnin on
koskettava kaikkia tavaramerkkihake-
muksessa tarkoitettuja tavaroita. Jotta
yhteisén tavaramerkkii koskevassa
hakemuksessa tarkoitettujen tavaroi-
den tai palvelujen luettelon rajoitus
voitaisiin ottaa huomioon, tillainen
rajoitus on tehtdvd tiettyjen erityisten
menettelysiintdjen mukaisesti, eli
hakemuksen muuttamista on haettava
asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja
asetuksen N:o 40/94 tiytdntdonpa-
nosta annetun asetuksen N:o
2868/95 13 sddnnén mukaisesti.

Niin ollen ei ole syyti ottaa huomioon
pelkkdd viitettd, joka ei ole ndiden
menettelysiintdjen mukainen ja jonka
mukaan kantaja aikoo kiyttid haettua
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tavaramerkkid ainoastaan tiettyja tava-
roita varten eikd siis kaikkia niitd
tavaroita varten, joita tavaramerkkiha-
kemus koskee.

(ks. 29 ja 30 kohta)

Kaksi tavaramerkkii ovat yhteisén
tavaramerkistd annetun asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitetulla tavalla samankaltai-
sia, kun ne ovat asianomaisen yleisén
nikokulmasta ainakin osittain yhtaldi-
sid yhden tai useamman merkitykselli-
sen seikan osalta. Merkityksellisid ovat
ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkitys-
sisaltoon liittyvit seikat, ja samankal-
taisuutta koskevan arvioinnin on
perustuttava tavaramerkeistd synty-
vddn kokonaisvaikutelmaan, ottaen eri-
tyisesti huomioon tavaramerkkien erot-
tavat ja hallitsevat osat.



ORIENTAL KITCHEN v. SMHV — MOU DYBFROST (KIAP MOU)

Téltd osin on lihdettdvd siitd peri-
aatteesta, jonka mukaan silloin, kun
toinen sanamerkin kahdesta sanasta on
ulkoasun ja lausuntatavan perusteella
sama kuin aikaisemman sanamerkin
ainoa sana ja kun nimi sanat eivat
yhdessd tai erikseen tarkasteltuina mer-
kityssisdltonsd perusteella tarkoita
mitidn kohdeyleisélle, nditd tavara-
merkkejd on kutakin kokonaisuutena
tarkastelcuna tavallisesti pidettdvi
samankaltaisina.

(ks. 38 ja 39 kohta)

Yleisén kannalta, joka muodostuu pii-
vittdistavaran luonteisten elintarvikkei-
den kuluttajista Yhdistyneessi kunin-
gaskunnassa, sanamerkki KIAP MOU,
jonka rekisteréintid yhteisén tavara-
merkiksi on haettu Nizzan sopimuk-
seen pohjautuvan luokituksen luokkiin
29 ja 30 kuuluvia yleisluonteisesti

madariteltyjd elintarvikkeita varten, ja
sanamerkki MOU, joka on aikaisem-
min rekisterity Yhdistyneessd kunin-
gaskunnassa samoja tai ainakin kysei-
sen sopimuksen samoihin luokkiin
kuuluvia samankaltaisia tavaroita var-
ten, ovat ulkoasun ja lausuntatavan
osalta samankaltaisia, jolloin kohde-
yleis6 saattaa ajatella, ettd haetulla
tavaramerkilld varustetut elintarvikkeet
ovat perdisin yrityksestd, joka on aikai-
semman tavaramerkin haltija.

Koska kyseiset tavaramerkit ovat siind
madrin samankaltaisia, ettd niiden
vililli voidaan katsoa olevan sekaan-
nusvaara, haettu tavaramerkki kuuluu
yhteison tavaramerkistd annetun ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamisalaan.

(ks. 37 ja 40-45 kohta)
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