Asia T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisén tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin SPA-FINDERS
rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit
SPA ja LES THERMES DE SPA — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta

Yhteisjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio {toinen jaosto)
2552005 . . . . o . L e s e e e e e T1-1829

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmdi ja hankkininen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viite, jonka on tehuyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisennan tavaramerkin viililli — Aikaisernman laajalti
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tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka
eivit ole samankaltaisia — Tavoite — Todisteet, jotka haltijan on esitettdvi

(Neuvoston asetiksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Subteelliset hylkiysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
wmerkin 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 — Aikaisemman laajalti
tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka
eiviit ole samankaltaisia — Edellytys — Tavaramerkkien vilinen yhteys — Arviointipe-
rusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin mddritelmé ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin 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 — Aikaisemman laajalti
tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka
eivit ole samankaltaisin — Edellysykset — Aikaisemman tavaramerkin maine —
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuva haitta — Aikai-
semman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epiioikeudenmukainen hyviksikéytto
— Arviointiperusteet '

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

4, Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Subteelliset hylkiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin 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 — Aikaisemman laajalti
tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka
eivit ole samankaltaisia — Sanamerkit SPA-FINDERS ja SPA

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

Yhteistn tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa
sédidetddin lagjalti tunnetun aikaisemmin
rekisterdidyn tavaramerkin suojasta, joka
ulottuu tavaroihin tai palveluihin, jotka
eiviit ole samankaltaisia, tavoitteena ei
ole estid kaikkien sellaisten tavaramerk-
kien rekisterdintis, jotka ovat samoja tai
samankaltaisia kuin laajalti tunnettu
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tavaramerkki. Kyseisen sddnnodksen
tavoitteena on erityisesti tehdd aikaisem-
man lagjalti tunnetun kansallisen tava-
ramerkin haltijalle mahdolliseksi vastus-
taa sellaisten tavaramerkkien rekiste-
rointid, jotka voivat joko olla haitaksi
aikaisemman tavaramerkin maineelle tai
erottamiskyvylle tai joilla voidaan kéyt-
tid titi mainetta tai erottamiskykyd



SPA MONOPOLE v. SMHV — SPA-FINDERS TRAVEL ARRANGEMENTS (SPA-FINDERS)

epioikeudenmukaisesti hyviksi. Aikai-
semman tavaramerkin haltija ei tiltd
osin ole velvollinen osoittamaan, etti
kyseessi on hinen tavaramerkkiinsi
koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta.
Haltijan on kuitenkin esitettavi seikat,
joiden perusteella voidaan piitelld ensi
niikemiltd, ettd on olemassa tuleva ja
varma vaara epioikeudenmukaisesta
hyviksikiytostd tai haitasta,

(ks. 40 kohta)

Haetun tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilinen yhteys on ehdoton
edellytys, jotta voidaan soveltaa yhteisn
tavaramerkisti annetun asetuksen N:o
40/94: 8 artiklan 5 kohtaa, jossa siide-
tadn laajalti tunnetun aikaisemmin rekis-
teridyn tavaramerkin suojasta, joka
ulottuu tavaroihin tai palveluihin, jotka
civit ole samankaltaisia, Kyscisessd siisin-
noéksessi tarkoitetut haitat, jos niiti
syntyy, johtuvat tietynasteisesta saman-
kaltaisuudesta haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vililld, mistid
syystd kohdeyleisé yhdistid nimi kaksi
tavaramerkkid toisiinsa, toisin sanoen
liittdd ne yhteen. Témin yhteyden ole-
massaoloa on arvioitava kokonaisuutena
otltaen huomioon kaikki tekijit, jotka
ovat merkityksellisid kyseisessi yksittiis-
tapauksessa. Mitii erottamiskykyisempi
ja maineikkaampi aikaisempi tavara-
merkki on, siti helpommin sille on
katsottava aiheutuvan haittaa.

(ks. 41 kohta)

3.

Sen tunnettuutta koskevan edellytyksen
tdyttimiseksi, josta on sdddetty yhteisén
tavaramerkistd annetun asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 5 kohdassa, jossa
siiddetddin lagjalti tunnetun aikaisemmin
rekisterdidyn tavaramerkin suojasta, joka
ulottuu tavaroihin tai palveluihin, jotka
eiviit ole samankaltaisia, merkittivin
osan tavaramerkin kattamien tavaroiden
tai palvelujen kohdeyleisésti on tunnet-
tava kyseinen tavaramerkki,

Tavaramerkin evottamiskyvylle aiheutu-
vaa haittaa koskevan edellytyksen osalta
on katsottava, eltid timid haitta syntyy,
kun aikaisempi tavaramerkki ei endi voi
synnyttad vélitontd mielleyhtymii sellai-
siin tuotteisiin, joita varten se on rekis-
terdity ja joita varten sitd kilytelddn,

Tavaramerkin maineelle aiheutuvaa hait-
taa koskevan edellytyksen osalta on
katsottava, ettii timi haitta syntyy, kun
tavarat, joihin haettua tavaramerkkii
kiiytetddn, vetoavat yleiséon siten, eltd
kiytté vaikuttaa aikaisemman tavara-
merkin houkuttelevuuteen.

Aikaiseraman tavaramerkin erottamis-
kyvyn tai maineen epiioikeudenmukaista
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hyviksikdyttéd koskevan edellytyksen
osalta on katsottava, ettd kyseiselld
hyviksikiytolla tarkoitetaan tilanteita,
joissa kuuluisaa tavaramerkkid selvisti
hyviiksikdytetidn ja hyddynnetddn
luvatta tai sen maineesta yritetdan hyo-

tyd.

(ks. 34, 43, 46 ja 51 kohta)

Mitd tulee tavaramerkkiin SPA, joka on
rekisterdity Benelux-maissa Nizzan sopi-
mukseen pohjautuvan luokituksen luok-
kaan 32 kuuluvia "kivenniis- ja hiilihap-
povesid ja muita alkoholittomia juomia,
mehutiivisteitd ja muita juomien valmis-
tusaineita” varten, kiyteftdessd sana-
merkkid SPA-FINDERS, jonka rekiste-
réintid yhteison tavaramerkiksi on
haettu kyseiseen sopimukseen pohjautu-
van luokituksen luokkaan 16 kuuluvia
"painotuotteita, mukaan lukien luettelot,
aikakauslehdet ja jdsenlehdet” varten
seki luokkaan 39 kuuluvia “matkatoi-
mistopalveluja” varten, e voida kéyttdd
epioikeudenmukaisesti hyvaksi aikai-
semman tavaramerkin erottamiskykyd
tai mainetta tai aiheuttaa niille haittaa.
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Vailka yleis6 loisi taltd osin valittomin
yhteyden kyseisten tavaramerkkien
vilille, tallainen yhteys ei riittdisi osoit-
tamaan, etti on olemassa vaara aikai-
semman tavaramerkin erottamiskyvylle
aiheutuvasta vahingosta. Koska listksi
sanaa "spa” Kkiytetddn usein tarkoitta-
maan esimerkiksi belgialaista Span kau-
punkia ja belgialaista Spa-
Francorchampsin kilpa-ajorataa tai ylei-
sesti ottaen vesihoitoihin tarkoitettuja
tiloja, kuten turkkilaisia saunoja tai
saunoja, vaara tavaramerkin SPA erot-
tamiskyvylle aiheutuvasta haitasta on
vihdinen. Lisdksi niilld kahdella tavara-
merkilld tarkoitettujen tavaroiden ja
palvelujen vililld ei ole sellaista vasta-
kohtaisuutta, joka voisi aiheuttaa vahin-
koa SPA-kivenniisvesien maineelle, ja ei
ole kovin todennikdistd, ettd tavara-
merkki SPA-FINDERS pilaa tavaramerk-
ki SPA koskevan mielikuvan. Koska
nama kaksi tavaramerkkid tarkoittavat
lopuksi hyvin erilaisia tavaroita, ei ole
kovin todennikéistd, ettd tavaramerkilld
SPA-FINDERS tarkoitetut tavarat ja
palvelut — vaikka ne osoittautuisivatkin
heikompilaatuisiksi — vaikuttavat tava-
ramerkin SPA houkuttelevuuteen.

(ks. 44, 48, 49 ja 53 kohta)



