OSOTSPA v. SMHV — DISTRIBUTION & MARKETING (HAI)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

9 piivani maaliskuuta 2005

Asiassa T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, kotipaikka Bangkok (Thaimaa), edustajanaan asianajaja
C. Gassauer-Fleissner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéan A. von Mithlendahl, T. Eichenberg ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa asian kisittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui ja viliintulijana
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikicli:saksa.
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Distribution & Marketing GmbH kotipaikka Salzburg (Itdvalta), edustajanaan
aluksi asianajaja C. Hauer ja sitten asianajajat V. von Bomhard, A. Renck ja
A. Pohlmann,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
27.11.2002 tekemiista paatoksesti (asia R 296/2002-3), joka koski Osotspa Co. Ltd:n
ja Distribution & Marketing GmbH:n vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit V. Tiili ja
V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.2.2003 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.5.2003 toimitetun
vastineen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.5.2003 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 29.9.2004 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Distribution & Marketing GmbH (jaljempini viliintulija) teki 10.9.1997 sisimark-
kinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavara-
merkkid koskevan hakemuksen yhteisén tavaramerkistd 20 paiviini joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella,
sellaisena kuin timi asetus on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekistersintiii haettiin, on sanamerkki Hai.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekistersintia haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekistervimisti
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin timéd
sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 12, 14,
25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 ja 42.

Témé hakemus julkaistiin 3.8.1998 ilmestyneessé Yhteison tavaramerkkilehdessé nro
58/98.
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Osotspa Co. Ltd (jaljempand kantaja) teki 30.10.1998 viitteen asetuksen N:o
40/94 42 artiklan perusteella hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekiste-
rointid vastaan seuraavaa kuvausta vastaavien luokkiin 5, 32, 33, 35 ja 42 kuuluvien
tavaroiden ja palvelujen osalta:

— luokka 5: "Vahvistavat ja voimistavat terveydenhoitovalmisteet, nimittdin
vitamiinivalmisteet, kivenniisainevalmisteet, vahvistavat aineet”

— luokka 32: "Oluet; kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelmijuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmis-
tusaineet”

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”

— luokka 35: "Messujen ja niyttelyiden jirjestiminen talous- tai mainostarkoi-
tuksiin joko yleisesti tai yksinomaan seuraaviin tavaroihin liittyen: vahvistavat ja
voimistavat terveydenhoitovalmisteet, nimittdin vitamiinivalmisteet, kivenndis-
ainevalmisteet, vahvistavat aineet; oluet; kivennéis- ja hiilihappovedet ja muut
alkoholittomat juomat; hedelméjuomat ja hedelmétuoremehut; mehutiivisteet ja
muut juomien valmistusaineet; alkoholijuomat; vahvistavien ja voimistavien
terveydenhoitovalmisteiden, nimittdin vitamiinivalmisteiden, kivenndisaineval-
misteiden, vahvistavien aineiden, oluiden, kivenniis- ja hiilihappovesien ja
muiden alkoholittomien juomien, hedelméjuomien ja hedelmituoremehujen,
mehutiivisteiden ja muiden juomien valmistusaineiden sekd alkoholijuomien
jakelu mainostarkoituksessa”

— luokka 42: "Vieraiden ravitseminen ja tilapdismajoitus”.
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Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun perusteeseen. Viite perustui yhtialta Itdvallassa 10.5.1996 rekisterdi-
dyn kansallisen tavaramerkin AM 537/96 ja toisaalta 12.5.1998 rekistersidyn
yhteisén tavaramerkin nro 168 427 olemassaoloon, joista kumpikin koskee edelli
mainittuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia
seuraavia tavaroita: "Alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien
valmistusaineet”. Namid kaksi aikaisempaa kuviomerkki-tyyppisti tavaramerkkii
(jdljempénd aikaisemmat tavaramerkit) niyttavit talta:

*E.”(Idm(

Viiteosasto hyllkdsi viitteen 31.1.2002 tekemaillddn p#dtokselld, koska kyseessi
olevien tavaramerkkien vililld ei sen mukaan ole sekaannusvaaraa. Se huomautti,
ettd aikaisempien tavaramerkkien keskinkertainen erottamiskyky on otettava
huomioon, ja katsoi, ettid kyseessd olevat merkit ovat visuaalisesti ja foneettisesti
taysin erilaiset ja ettd niiden rakenne on tiysin erilainen.

Kantaja valitti 2.4.2002 SMHV:le viiteosaston piitéksestd asetuksen N:o 40/94
57-62 artiklan perusteella.

Kolmas valituslautakunta hylkési valituksen 27.11.2002 tekemillddn paatokselli
(jdljempénd riidanalainen péitds). Se katsoi, ettd siitd huolimatta, ettd kyseessi
olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat osittain samat, ja kun otetaan
huomioon aikaisempien tavaramerkkien keskinkertainen erottamiskyky seki
kyseessé olevien merkkien selkedsti havaittavissa olevat foneettiset, visuaaliset ja
kisitteelliset erot, Euroopan unionin jisenvaltioiden ja erityisesti Itivallan yleison
keskuudessa ei ole huomattavaa sekaannusvaaraa. Titi piitelmii tukee sen mukaan
lisiksi se, ettd sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon tavanomaisen
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja, joka
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ymmértdd tavaramerkin sellaisena kuin se ndyttdytyy hinelle analysoimatta sitd
syvillisesti ja kdfntdmitta sitd toiselle kielelle.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  muuttaa riidanalaista paatostd hyviksymalld viitteen, joka tehtiin tavaramerkin
Hai rekisterdintid vastaan, ja epdd tdmén tavaramerkin rekisterdinnin

— toissijaisesti palauttaa asian SMHV:n Kasiteltdviksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oilkeudenkéyntikulut.
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Viliintulija vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen kokonaisuudessaan ja pysyttaa riidanalaisen paitoksen

— toissijaisesti palauttaa asian SMHV:n kisiteltdviksi

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin yhtiilti epai hake-
muksen kohteena olevan yhteison tavaramerkin rekisteréinnin ja toisaalta kumoaa
riidanalaisen péatéksen.

Hakemuksen kohteena olevan yhteison tavaramerkin rekisterdinnin epéidmisti
koskeva vaatimus

Ensimmdisen vaatimuksensa toisessa osassa kantaja vaatii, etti ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n epaimain hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterdinnin.

I-771



15

17

TUOMIO 9.3.2005 — ASIA T-33/03

Tamin osalta on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisgjen tuomioistuinten tuomion téytdntoon-
panosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehté-
véni ei siis ole antaa SMHV:lle tiytintdénpanoa koskevaa méardystd. SMHV:n on
tehtdva paatelmit ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomio-
lauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTech 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. 11-683, 12 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV - Anheuser-Busch
(BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 1I-2251, 22 kohta). Kantajan
ensimmaisen vaatimuksen toinen osa on siis jatettdvd tutkimatta.

Riidanalaisen piditiksen kumoamista koskeva vaatimus

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

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja kyseenalaistaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseessd
olevien merkkien vililli ei ole todellista sekaannusvaaraa.

Soveltaen kaavaa, jonka mukaan tavaramerkeilld varustettujen tavaroiden tai
palvelujen vihiinen samankaltaisuus voi kompensoitua silld, ettd kyseiset tavara-
merkit ovat hyvin samankaltaiset, ja piinvastoin kantaja korostaa, ettd ainakin sikéli
kuin on kyse luokkaan 32 kuuluvista tavaroista, jotka ovat samat, pelkka
tavaramerkkien vihiinen samankaltaisuus riittdd sekaannusvaaran olemassaolon
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toteamiseen. Kantaja viittad, etti kyseessd on sekaannusvaara jopa siini tapauksessa,
ettd tavarat ja palvelut eivit ole samat, koska kyseessi olevat tavaramerkit ovat sen
mukaan joka tapauksessa erittdin lihelld toisiaan.

Kantaja kyseenalaistaa my6s valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan aikai-
sempien tavaramerkkien SHARK erottamiskyky on keskinkertainen. Aikaisemmat
tavaramerkit muodostuvat sen mukaan yllittavistd eldimen jiljennoksesti, joka
Kkyseessd oleviin tavaroihin ja palveluihin liitettynd on ilmiselvisti tiysin mieliku-
vituksellinen.

Kantaja viittdd my®s, ettd sekaannusvaara on olemassa, kun yksi kolmesta seikasta
eli joko visuaalinen, foneettinen tai kisitteellinen samankaltaisuus on olemassa. Se
korostaa, ettd riidanalaisessa pédtoksessi todetaan tavaramerkkien kisitteellinen
samankaltaisuus, mutta tille tekijille annetaan virheellisesti vihemmin painoarvoa
kuin visuaalisille ja foneettisille tekijoille. Kantaja huomauttaa esimerkking, etti
valituslautakunta piti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin foneettista
samankaltaisuutta tirkedmpand kuin sen merkityssisillon samankaltaisuutta, kun
se katsoi, ettd kohdeyleisé pitid "Hai’-sanaa englannin sanan "high” visnnoksen.

Kantajan mukaan kisiteltdvind olevassa asiassa kyseessd olevat merkit aiheuttavat
sekaannusvaaran, koska niilli on ainoastaan yksi myétisyntyinen, selked ja
vilittdmasti ymmérrettivissi oleva merkitys. Keskivertokuluttaja ymmirtii sen
mukaan vilittomasti kyseessd olevien tavaramerkkien merkityssisillon ja hin
yhdistda heti ndma merkityssisillét ja niin ollen nima kaksi merkkis.

Toisin kuin valituslautakunta viittda, kahden eri kielen kiyttiminen ei kantajan
mukaan lisiksi tee tyhjiksi tdtd kisitteellistd samanlaisuutta. Kantaja viittad tamén
osalta Itdvallan patenttiviraston p#itoksiin viitaten, etti valituslautakunta ei
tarkastellut asianmukaisesti markkinatilannetta Itdvallassa, jossa englannin kielen
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taito on tosiasia. Néin ollen vieraskielisisté ja erityisesti englanninkielisistd sanoista
muodostuvia tavaramerkkeji ei sen mukaan pidé tarkastella eri tavalla kuin saman
merkityksen omaavista saksankielisisti sanoista muodostettuja tavaramerkkeja.
Kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleis6 ymmértdd ndin ollen sanan
"shark” merkityksen, miki on tosiseikka, jonka valituslautakunta kantajan mukaan
sitd paitsi myontaa.

Kantaja lisi4, ettd aikaisempien tavaramerkkien kuvaustapa hain muodossa
taydentad niiden merkityssisallon, silld tdman vuoksi niiden merkitys on vieldkin
ymmirrettivampi ja ilmeisempi. Sanan “shark” kirjoittaminen tyylitellyn hain
muodossa tekee sen mukaan kyseessd olevat tavaramerkit liheisemmiksi ja
samankaltaisemmiksi. Tamé pienentid sen mukaan huomattavasti eri kielten
aiheuttamaa eroa.

Valituslautakunnan sen toteamuksen osalta, jonka mukaan tavaramerkkien kidn-
noksilli on merkitystd ainoastaan siind tapauksessa, etti ne ovat tavallisia ja ettd
kohdeyleiso olettaa, ettd kidnnetty tavaramerkki on perdisin samasta yrityksestd tai
osakkuusyrityksestd, kantaja vaittdd, ettd riittdd, ettd on olemassa vaara siitd, ettd
kuluttajat tekevit tdmén rinnastuksen.

Kantaja tdsmentda vield, ettd "tiydellinen ristiinsekaannus” eli sekaannusvaara sanan
pelkin kuvallisen esityksen ja puhtaan sanamerkin vilill, hyviksytadn. Késiteltdvand
olevassa asiassa on sen mukaan sitikin suuremmalla syylld todettava, ettd
sekaannusvaara on olemassa, koska aikaisemmat tavaramerkit eivdt muodostu
yksinomaan haita esittévista kuviosta.

Kantaja toteaa lopuksi, ettd sekaannusvaara on olemassa huomattavassa osassa
Euroopan unionia. Sanaa "Hai” ei sen mukaan tunneta yksinomaan saksan ja
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suomen kielissd, vaan my®6s ruotsissa, tanskassa ja hollannissa, jota puhutaan myds
Belgiassa. Timd sana ymmirretddn myés tietyilld Italian ja Ranskan raja-alueilla.
Euroopan pohjoisosissa osataan sen mukaan my®és saksaa ja englantia.

SMHV viittd4, ettd valituslautakunta sovelsi riidanalaisessa paitoksessd oikeus-
kdytint6on perustuvia periaatteita, jotka ohjaavat sekaannusvaaran arviointia,
virhettd tekemittd ja ettd se otti huomioon osapuolten perusteet ja padtteli
perustellusti, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ole.

Koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on ainoastaan keskinkertainen ja
koska merkkien visuaaliset ja foneettiset erot ovat selvit, SMHV yhtyy valitus-
lautakunnan paitelmiin, jonka mukaan kyseessa olevien tavaramerkkien kattamien
tavaroiden osittaisesta samanlaisuudesta huolimatta merkkien kisitteellinen saman-
kaltaisuus ei kisiteltivind olevassa asiassa riitd siihen, ettd voitaisiin katsoa, etti
tavaramerkkioikeuden kannalta huomattava sekaannusvaara olisi olemassa.

Viliintulija hyviksyy riidanalaisen paitéksen perustelut.

Viliintulijan mukaan sanojen "Hai” ja “shark” viliset foneettiset erot seki
kuviomerkin SHARK kuvaustapa aiheuttavat sen, etti kyseessi olevista merkeisti
saadaan erilainen vaikutelma ja ettd ne eivit ole milldén tavoin samankaltaiset.
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Kantajan viite, jonka mukaan keskivertokuluttaja ymmértad valittomasti kyseessi
olevien tavaramerkkien merkityksen ja yhdistid ne toisiinsa, on viliintulijan mukaan
epérealistinen. Kantajan nékemys vaatii sen mukaan liikaa kuluttajalta eikd vastaa
kiytannon kokemusta. Vaikka kuluttajat toki painottavat enemmin merkkien
samankaltaisuuksia kuin niiden eroja, he eivit kisiteltivind olevassa asiassa havaitse
mitddn yhteistd kuvassa tai sanatekijissd. Sana "Hai” ei esiinny aikaisemmissa
tavaramerkeissi ja vastaavasti tyylitellyn hain kuva ja sana "shark” eivét esiinny
viliintulijan rekisterditiviksi esittimassd merkissi. Koska samankaltaisuuksia ei ole,
sekaannusvaaraa ei siis sen mukaan voi olla.

Kahden kielen kiyttimisen osalta viliintulija viittas, ettd vaikka oikeuskdytdnndssé
katsotaan, ettd itivaltalainen kuluttaja ymmairtid englannin kielen perussanaston ja
vailkka sana “shark” ki#innetiin sen saksankieliselli vastineella, sitd ei voida
luokitella sanoihin, jotka on lainattu englannin perussanastosta. Kantajan viite,
jonka mukaan sanasta “shark” on tullut tunnettu kuuluisan elokuvan "Der weifle
Hai” my6td, on viliintulijan mukaan virheellinen. Elokuva tunnetaan Itévallassa
yksinomaan saksankieliselld nimelldén, minka lisaksi elokuvan alkuperiisessi
englantilaisessa nimessi ei edes ole sanaa "shark”. Sana "shark” kuuluu sen mukaan
lisiksi amerikanenglantiin eikd englannin kieleen.

Viliintulija katsoo lisiksi, ettd toisin kuin kantaja viittid, kyseessd olevat kuluttajat
ymmirtivit sanan "Hai” lihansydjékalan saksan- tai hollanninkieliseksi nimitykseksi
ja my6s englannin sanan "high” védnnékseksi korkeuden, laadun, hyvin, jalon jne.
merkityksessi. Foneettisesti tarkasteltuna merkille annetaan siis sanalla "Hai”
kaksoismerkitys viinnokselld leikitellen, miki sitd paitsi on sen mukaan ilmaisun
"high” virheellisen kuvaustavan tarkoitus. Vaikka tavaramerkin Hai pééasiallinen
merkitys sitd paitsi vastaisi ainoastaan sanan "Hai” alkuperdismerkitystd, tavara-
merkit SHARK ja Hai eivit viliintulijan mukaan selvisti ole samankaltaiset, koska

kuluttajat eivdt pidd helposti ndiden kahden sanan merkityssisiltéd samana.
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Viliintulijan mukaan on epirealistista luulla, ettd kuluttajat kiantiisivit saksan tai
hollannin sanan "Hai” ilman muita mielleyhtymia amerikkalaistermilld “shark”.
Mydskiin tasta nikokulmasta tarkasteltuna sekaannusvaaraa ei viliintulijan mukaan
siis ole.

Viliintulija toteaa lopuksi, ettd “tdydellisen ristiinsekaannuksen” hyviksymiselld ei
ole mitddn merkitystd kisiteltavana olevassa asiassa, koska kun kuluttajat nakevit
tavaramerkin, joka on samanaikaisesti sana- ja kuviomerkki, he muistavat etupéissi
sanatekijian "shark” eivitkéd graafista tekijaa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisterdidi, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara silld alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Sekaannusvaara
sisiltdd vaaran mielleyhtyméstd aikaisemman tavaramerkin kanssa. Asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmilla
tavaramerkeilld tarkoitetaan yhteison tavaramerkkeji ja jisenvaltiossa rekisterdityja
tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkkis
koskevan hakemuksen tekopdivii.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaran muodostaa se, etti yleiso
saattaa luulla, ettd kyseessd olevat tavarat tai palvelut ovat periisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti toisiinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksisti.
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Tamén saman oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on tarkasteltava koko-
naisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisd ymmartdd kyseessd olevat merkit ja
tavarat tai palvelut, ja huomioon on otettava kaikki asian kannalta merkitykselliset
seikat ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niilld varustettujen tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuuden keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, RTB v.
SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003,
Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeuskéytintéviittauksineen).

Kasiteltdvind olevassa asiassa aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity seka
kansallisella tasolla Itivallassa ettd yhteisén tasolla. Asianmukainen alue sekaan-
nusvaaran arvioimiseksi muodostuu siis koko Euroopan unionin alueesta ja
erityisesti Itavallasta. Koska kyseessi olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutus-
hyodykkeitd, kohdeyleiso on keskivertokuluttaja, jota pidetéiin tavanomaisen
valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena. On kiistatonta, ettd
kyseessi olevat tavarat eli energiajuomat on suunnattu erityisesti nuorille.

Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan 7 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan
tavaramerkin rekisterdinnin ep#imiseksi riittdd, ettd ehdoton hylkdysperuste on
olemassa osassa yhteisé%i, muistuttavaa sddnnoésti, on katsottava, etté tissd asiassa on
sovellettava samaa ratkaisua, Tastd seuraa, etti rekisterdinti on myds evittava,
vaikka suhteellinen hylkiysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisod (asia
T-355/02, Miilhens v. SMHV - Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004;
Kok. 2004, s. 11I-791, 36 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Edelli esitetyn perusteella ensiksi on vertailtava yhtaaltd kyseessd olevia tavaroita ja
toiseksi kyseessd olevia merkkeja.
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— Tavaroiden vertailu

On muistutettava, ettd oikeuskéytinnon mukaan kyseessd olevien tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden
vélistd suhdetta luonnehtivat merkitykselliset tekijat. Naihin tekijoihin kuuluvat
erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, kiyttdtarkoitus, kiyttotapa seki se,
kilpailevatko ne keskenddn vai tdydentivitké ne toisiaan (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 23 kohta).

Kyseessid olevat tavaramerkit koskevat tiettyji samaan luokkaan eli luokkaan 32
kuuluvia tavaroita, joiden kuvaus on lisiksi pa#osin sama.

Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 5 kuuluvat tavarat voivat myés olla
juomien ja erityisesti energiajuomien valmistuksessa kiytettivid tavaroita. Luokkaan
33 kuuluvien tavaroiden osalta, joihin kuuluvat alkoholijuomat, on todettava, etti
nykyddn energiajuomia myydaén ja kulutetaan usein alkoholijuomien kanssa.

Kaikkia kyseessd olevia luokkiin 5, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita myydadn lisiksi
tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta tavaratalon elintarvikeosastoilta
baareihin ja kahviloihin.

Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 35 ja 42 kuuluvien palvelujen
osalta on todettava, etti ne eivit ole yhti lihelld aikaisempien tavaramerkkien
kattamia tavaroita. Se, ettd alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien myyntii
edistetddn messuilla ja ettd niitd nautitaan usein ravintoloissa, ei riitd muodostamaan
yhteyttd ndiden tavaroiden ja luokkiin 35 ja 42 kuuluvien palvelujen vilills.
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On siis katsottava, ettd luokkaan 32 kuuluvat tavarat ovat samat. Tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitetut luokkiin 5 ja 33 kuuluvat tavarat liittyvdt siind méaérin
aikaisempien tavaramerkkien kattamiin luokkaan 32 kuuluviin tavaroihin, etté niitd
on pidettivd samankaltaisina. Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja luokkiin 35
ja 42 kuuluvia palveluja ja aikaisempien tavaramerkkien kattamia tavaroita ei
puolestaan voida pitdd samankaltaisina.

— Merkkien vertailu

Kuten vakiintuneesta oikeuskiytinnostd ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvi-
oinnin on merkkien visuaalisen, foneettisen tai kisitteellisen samankaltaisuuden
osalta perustuttava niisti syntyvién kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava
erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osatekijit (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 oikeuskiytintoviittauksineen).

Niiden seikkojen valossa on tutkittava, onko kyseessi olevien tavaramerkkien
vilinen visuaalinen, foneettinen ja kisitteellinen samankaltaisuus riittdvd, jotta
voidaan katsoa, ettd niiden valilld on sekaannusvaara.

Kisiteltivini olevassa asiassa on todettava, etté visuaalisesti tarkasteltuna kyseessé
olevat kaksi merkkid eli Hai ja SHARK erottuvat helposti niiden kuvaustavan vuoksi,
koska ainoastaan tavaramerkki SHARK esiintyy kuvion muodossa. Témén osalta on
huomattava, ettd tavaramerkin SHARK kirjaimet Lirjoitetaan hain muotoon, kun
taas merkki Hai muodostuu yksinomaan sanasta "Hai”. Kyseessd olevat merkit
("Hai” ja "shark”) on myds ne muodostavien sanojen osalta katsottava erilaisiksi,
vaikka kummassakin on kirjainten h ja a yhdistelmé. Kyseiset kaksi merkkid eivit
ndin ollen ole visuaalisesti samankaltaiset.
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Foneettisesti tarkasteltuna on selvdd, ettd kyseessd olevat merkit eivit ole
samankaltaiset.

Kasitteellisesti tarkasteltuna on kiistatonta, ettd englannin sana "shark” kiiinnetiin
sanalla "Hai” saksaksi ja suomeksi, sanalla “haai” hollanniksi ja sanalla “haj”
tanskaksi ja ruotsiksi. On siis todennakoistd, ettd niditd kielid puhuvat ihmiset
ymmartavat sekd sanan “shark” ettd sanan "Hai” merkitsevin haita. Niin on
erityisesti kohdeyleison osalta, koska kyseessd ovat nuoret ihmiset, jotka osaavat
yleisesti ottaen englantia riittivisti ymmaértadkseen sanan "shark” merkityksen. Niin
on myds niiden henkildiden osalta, jotka eivit heti tunnista englannin sanaa "shark”
mutta jotka ymmartivit sen merkityksen nihdessdén hain kuvan. Aikaisempien
tavaramerkkien merkityssisiltod tdydennetdin niiden hain muodossa olevalla
kuvaustavalla, mika aiheuttaa sen, ettd niiden merkitys on vield ymmairrettivimpi
ja ilmeisempi. On ndin ollen todettava, etti kyseessi olevat merkit ovat
kisitteellisesti samankaltaiset, mikd kuitenkin edellyttid sitd, etti ne ensin
kiddannetddn.

On sitd paitsi ilmeistd, ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki voidaan
ymmirtdd sanaleikking, englannin sanan “high” vi4dnnéksend. Tdmid merkitys ei
kuitenkaan ole ilmeinen, eikd se riitd kumoamaan kyseessi olevien merkkien
kisitteellistda samankaltaisuutta.

Kyseessd olevien merkkien vililli ei ndin ollen ole visuaalista tai foneettista
samankaltaisuutta, vaan tietty kisitteellinen samankaltaisuus, johon piadytiin vain,
jos merkit ensin kdinnetdin.

On niin ollen tarkasteltava kokonaisuutena sit, riittddké tdmi merkityssisillon
samankaltaisuus kiisiteltiviini olevassa asiassa aiheuttamaan sekaannusvaaran.
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— Kyseessé olevien merkkien kokonaisarviointi

Oikeuskiytinnon mukaan pelkki tavaramerkkien kasitteellinen samankaltaisuus ei
riitd aiheuttamaan sekaannusvaaraa tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki ei ole
erityisen tunnettu ja jossa se muodostuu kuvasta, joka ei ole erityisen mielikuvi-
tuksellinen (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191,
25 kohta). '

Sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavara-
merkki on. Fi ndin ollen voida sulkea pois sité, ettd kisitteellinen samankaltaisuus,
joka perustuu sithen, etti kahdessa tavaramerkissi Léytetddn kuvia, joiden
merkityssisilts on yhdenmukainen, saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran tilanteessa,
jossa aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirtei-
densi vuoksi tai siksi, ettd se tunnetaan markkinoilla (ks. vastaavasti em. asia SABEL,
tuomion 24 kohta). Tallaisia tavaramerkkeji suojataan siis laajemmin kuin sellaisia,
joiden erottamiskyky on heikompi (em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,
20 kohta).

Tavaramerkin erottamiskyvyn médrittdmiseksi ja néin ollen sen tutkimiseksi, onko
sen erottamiskyky erityisen vahva, on arvioitava kokonaisuutena sitd, missd méérin
ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisterdity, voidaan
timin tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja
erottaa niin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (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).

Titd arviointia tehtéiessd on muun muassa otettava huomioon tavaramerkin
ominaispiirteet, joihin kuuluu se, etti se kuvailee tai ei kuvaile tavaroita tai
palveluja, joita varten se on rekisterdity, tdlld tavaramerkilli markkinoitujen
tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kiyttimisen intensiivisyys, maantieteelli-
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nen laajuus ja kesto, se, missd maarin yritys on kiyttinyt varoja tavaramerkin
tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa kohderyhmiissi
tunnistetaan tdéman merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietystd yrityk-
sestd perdisin oleviksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-elimin yhteenliitty-
mien antamat lausunnot (em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja em.
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta).

Kasiteltdvina olevassa asiassa kantaja ei ole vedonnut siihen, ettd sen tavaramerkit
tunnetaan markkinoilla, vaan yksinomaan niiden ominaispiirteisiin perustuvaan
vahvaan erottamiskykyyn. Aikaisempien tavaramerkkien kuvailevat tekijit tai niiden
puuttuminen on niin ollen otettava huomioon muiden ominaispiirteiden kanssa,
kun arvioidaan niiden erottamiskykya.

Késiteltdvdnd olevassa asiassa on kiistatonta, ettd aikaisemmissa tavaramerkeissi
SHARK ei ole kuvailevia tekijoité. Kyseessi ovat tavaramerkit, joiden kuvaustapa on
erityinen: kirjaimet on tyylitelty siten, ettd merkki kokonaisuutena muistuttaa haita,
jolloin s-kirjain on eldimen pad, a-kirjain selkdevd ja k-kirjain pyrsts. On
huomautettava, ettd valittu eldin ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat
eiviit ole sattumanvaraisia: kyseessid on hai, jota kiytetiin osoittamaan energiajuo-
mia. Kun néitd tavaramerkkeji tarkastellaan kokonaisuutena, niitd voidaan pitii
silmdénpistdvind ja huomiota herittivind. Kohdeyleisén on myds helpompi painaa
tillaiset tavaramerkit mieleensi.

Aikaisempien tavaramerkkien ominaispiirteiden vuoksi niilli on ndin ollen
pikemminkin vahva erottamiskyky, toisin kuin SMHYV ja viliintulija viittavit.

Kun on todettu, ettd kyseessd ovat osittain samat tavarat ja ominaispiirteidensi
vuoksi erottamiskykyiset aikaisemmat tavaramerkit, on niin ollen tarkasteltava sit,
voidaanko kisiteltavand olevassa asiassa pelkin kisitteellisen samankaltaisuuden,
joka edellyttdd sitd, ettd merkki kiddnnetddn ensin, perusteella piitelld, etti
sekaannusvaara on olemassa.
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Tamin osalta on korostettava, ettd kyseessii olevat tavarat ovat nuorille, jotka
yleisesti ottaen tuntevat merkkitavarat, tarkoitettuja energiajuomia. Kuten valitus-
lautakunta perustellusti totesi, niiitd tavaroita myydadn tavallisesti yleisten
jakelukanavien kautta esimerkiksi supermarketeissa, joissa yleisé ostaa ne ennen
kaikkea nikohavainnon perusteella. Ei ole mydskddn syytd jittdd huomiotta
suullisten tilausten merkitystd ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa.

Kaiken edells esitetyn perusteella on katsottava, ettd kyseessé olevien tavaramerk-
kien merkittivilla visuaalisilla ja foneettisilla eroilla kumotaan suurelta osin niiden
kisitteellinen samankaltaisuus, joka edellyttdd sitd, ettd merkit kddnnetddn ensin.
Kyseessi olevien kahden tavaramerkin kiisitteelliselld samankaltaisuudella ei ole niin
suurta merkitysti tapauksessa, jossa kohdeyleisé joutuu nidkemidn ja lausumaan
tavaramerkin nimen ostohetkelld.

On siis todettava, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei
riitd sithen, ettd voitaisiin katsoa, ettd yleiso saattaa luulla, ettd kyseessd olevat
tavarat ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa
sidoksissa olevista yrityksisté.

Kun otetaan huomioon kyseessi olevien merkkien véliset erot, titd arviointia ei
heikenni se, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat ja
palvelut ovat osittain samat kuin aikaisemmilla tavaramerkeilld varustetut tavarat.

Tassd tilanteessa valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien vililla ei ole sekaannusvaaraa.
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Osapuolten mainitsemien kansallisten p#dtdsten osalta on muistutettava, etti
vakiintuneesta oikeuskéytannostd ilmenee, ettd aikaisemmin jisenvaltioissa suorite-
tut rekisterdinnit ovat ainoastaan seikkoja, jotka — olematta ratkaisevia - voidaan
yksinomaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkin rekisterdinnin yhteydessi (asia
T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000,
Kok. 2000, s. I1-265, 61 kohta; asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-449, 33 kohta ja asia T-337/99, Henkel v. SMHV
(punavalkoinen pyored tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. 11-2597, 58 kohta).

SMHV:n kiytinnon osalta vakiintuneesta oikeuskiytinnésti ilmenee, ettd merkin
rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskevat paitokset, jotka valituslautakuntien
on tehtdvd asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivitka
vapaan harkinnan piiriin. Taman vuoksi sitd, voidaanko merkki rekistersida yhteisén
tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan timin asetuksen perusteella sellaisena,
kuin yhteisdjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eiki valituslautakuntien
aikaisemman kdytannon perusteella (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV
(STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723, 66 kohta; yhdistetyt
asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio
20.11.2002, Kok. 2002, s. 11-4881, 32 kohta ja yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02,
Axions ja Belce v. SMHV (ruskean sikaarin ja kultaharkon muoto), tuomio
30.4.2003, Kok. 2003, s. [1-1897, 51 kohta).

Tissd tilanteessa kantajan ainoa kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on
hylattava.

Oikeudenldiyntikalut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka havidi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntiku-
lut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten
mukaisesti.
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Niilléd perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljiis jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti;

1) Kanne hyldtdédn,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikualut.

Legal Tiili Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 9 péivind maaliskuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja

II - 786



