TUOMIO 31.3.2004 — ASIA T-20/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

31 pdivini maaliskuuta 2004 *

Asiassa T-20/02,

Interquell GmbH, kotipaikka Wehringen (Saksa), edustajanaan asianajaja
G. J. Hodapp,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn G. Schneider ja U. Pfleghar,

vastaajana,

jota tukee

Provimi Ltd, kotipaikka Staffordshire (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan
asianajaja M. Kinkeldey,

viliintulijana,
* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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sisaimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vali-
tuslautakunnassa kidydyn menettelyn vastapuolena ja viliintulijana ensimmaisessd
oikeusasteessa

SCA Nutrition Ltd, kotipaikka Staffordshire, edustajanaan asianajaja
M. Kinkeldey,

jossa kantaja vaatii sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 27.11.2001 tckemin sen péitoksen
kumoamista (asia R 264/2000-2), joka koskec Interquell GmbH:n ja SCA
Nutrition Ltd:n viilistd viitemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seki tuomarit V. Tiili ja
M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottacn huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 17.12.2003 pidetyssd suullisessa
kisittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 4.7.1996 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisimark-
kinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén
tavaramerkistd 20 pidivdni joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on alla esitetty yhdistetty sana- ja
kuviomerkki:

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten
koskevaan 15 pidivini kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 31 ja
vastaavat seuraavaa kuvausta: koirien ravintoaineet.
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4 Tdmi yhteison tavaramerkkii koskeva hakemus julkaistiin 20.4.1998 yhteison
tavaramerkkilehden numerossa 29/98.

s SCA Nutrition Ltd teki 20.7.1998 viittecen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
1 kohdan nojalla. Viitteen tueksi esitettyni perusteena oli erityisesti se, ettd
rekisterditdviksi haetun tavaramerkin sekd kahden alla esitetyn aikaisemman
tavaramerkin vililld on asetuksen N:o 40/94 8§ artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sckaannusvaara:

— alla esitetty sanamerkki, joka on rekistertity Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa numerolla 1 573 085

HAPPIDOG

— alla esitetty kuvio- ja sanamerkki, joka on rckistersity Yhdistyneessi
kuningaskunnassa numerolla B 1 128 306

¢ Tavarat, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity, kuuluvat Nizzan
sopimukscen pohjautuvan luokituksen luokkaan 31 ja ovat my6s koirien
ravintoaineita.
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SMHV:n viiteosasto hyviksyi viitteen 9.2.2000 tekemillddn paatokselld ja ndin
ollen episi haetun tavaramerkin rekisterdinnin, koska haettu tavaramerkki ja
aikaisempi sanamerkki numero 1 573 085 ovat samankaltaisia ja koska tavarat,
joita varten nima kaksi tavaramerkkia on tarkoitettu, ovat samoja, miki saattaa
aiheuttaa sekaannusvaaran yleison keskuudessa Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

Kantaja teki 13.3.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen viiteosaston pdidtoksesti.

Tdma valitus hylittiin toisen valituslautakunnan 27.11.2001 tekemalld paatok-
selli (jaljempind riidanalainen p#itds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
30.11.2001.

Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosaston pditds oli perusteltu. Valituslauta-
kunta katsoi ennen kaikkea, ettd Yhdistyneessd kuningaskunnassa on asian-
omaisen yleison keskuudessa sekaannusvaara, koska tavarat, joita varten haettu
merkki ja aikaisempi sanamerkki numero 1 573 085 on tarkoitettu, ovat samoja
ja koska nimi kaksi merkkid ovat merkityssisillon ja ulkoasun kannalta hyvin
vahvasti samankaltaisia.

Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti kisiteltivinid olevan kanteen ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen 30.1.2002 toimittamallaan kannekirjelmalla.
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SMHYV ilmoitti 21.6.2002 piivitylld kirjeellddn, ettd aikaisempi tavaramerkki
numero 1 573 085 oli poistettu Ison-Britannian tavaramerkkirekisteristd kyseisen
tavaramerkin voimassaolon piityttyi, ja SMHYV pyysi oikeudenkdyntimenettelyn
lykkdimistd siihen saakka, etti toimivaltainen virasto tekee pédtksensd
SCA Nutritionin tekemin uudelleenrekistersintii koskevan hakemuksen joh-
dosta. Kantajan esittimin vastustuksen johdosta oikeudenkidyntimenettelyn
lykkidmisti koskeva pyynto hylattiin.

Provimi Ltd -niminen yhtid, jolle aikaisempi sanamerkki HAPPIDOG oli siirtynyt
8.7.2002, toimitti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.8.2002 viliin-
tulohakemuksen, jossa sec pyysi saada osallistua oikcudenkdyntiin tukeakseen
SMHV:n vaatimuksia. Provimin hakemus hyviksyttiin neljinnen jaoston puheen-
johtajan 16.10.2002 antamalla midrdykselld, ja ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tydjirjestyksen 116 artiklan 6 kohdan mukaisesti Provimin
sallittiin esittid huomautuksensa istunnossa.

SCA Nutrition ja SMHYV jittivit vastincensa ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen 28.8. ja 29.8.2002. SCA Nutrition tdsmensi vastincessaan, etti
aikaisemman sanamerkin numero 1 573 085 kansallinen rekisterdinti oli
uudistettu 10.6.2002, cli ennen kuin kyseinen tavaramerkki siirtyi Provimille
8.7.2002.

SCA Nutrition ja Provimi ilmoittivat ensimméiisen oikeusasteen tuomioistuimelle
4.12.2003 piivitylld kirjeclld, ettd ne eivdt tule olemaan ldsnd 17.12.2003
pidettivissd istunnossa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

I - 1009



TUOMIO 31.3.2004 — ASIA T-20/02

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

17 SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

15 SCA Nutrition vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

19 Kantaja esittdd kanteensa tueksi pidasiassa kaksi kanneperustetta, jotka perus-
tuvat ensiksikin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
virheelliseen soveltamiseen ja toiseksi kyseisen asetuksen 12 artiklan virheelliseen
soveltamiseen.
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Lisiksi on todettava, ettd silti osin kuin kanteessa on yleiselld tavalla viitattu
hallinnollisessa menettelyssi jitettyihin kirjelmiin sisdltyviin viitteisiin, kanne ei
tdyti tybjarjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia vaatimuksia
ciki sitd siis voida ottaa huomioon (asia T-84/96, Cipeke v. komissio, tuomio
7.11.1997, Kok. 1997, s. 11-2081, 33 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen

Asianosaisten lausumat

Kantaja vetoaa ensiksi siihen, cttd ilmaisu happy dog on koirien ravintoaineista
kdytettynid kuvaileva, silli se osoittaa kyseisten ravintoaineiden laatua ja
kiyttotarkoitusta. Kyseinen yhdistelmi nimittdin ilmaisee ymmirrettivilld tavalla
yleisolle erityisesti Yhdistyneessd kuningaskunnassa, ettd ravintoaineen koostu-
mus on niin terveellinen ja maukas, ettd sitd nautittuaan koira on terve ja siten
iloinen.

Timi arviointi, jota valituslautakunta ei tchnyt, on tarpeen aikaisemman
sanamerkin suojan laajuuden méirittimiseksi ja sen tarkistamiseksi, osuuko
haettu tavaramerkki kyseisen suojan piiriin vai ei.

Kantajan mukaan ilmaisun happy dog kuvailevuus sclittdd sen, cttd SCA
Nutrition on saanut sanamerkkinsi rekisterdidyksi Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa vain muuttamalla yhti edelli tarkoitetuista sanoista ja liittdmélld ne yhteen
kicliopillisesti virheellisen ilmaisun luomiscksi. Tillaisen tavaramerkin suoja
rajoittuu kuitenkin ainoastaan niihin tapauksiin, joissa on sckaannusvaara
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samojen merkkien kanssa. Vastakkaisen ratkaisun hyviksyminen estiisi talou-
dellisia toimijoita kiyttdmistd merkeissdin kieliopillisesti oikeita mutta kuvaile-
via sanoja muiden sellaisten elementtien rinnalla, jotka tekevit kyseiset merkit
erottamiskykyisiksi, ja timid johtuu siitd, etti lausuntatapa on samankaltainen
kuin tavaramerkilld, joka kisiteltdvini olevan tapauksen mukaisesti muodostuu
kyseessi olevien sanojen kieliopillisesti virheellisestd muunnelmasta.

Kantaja viittdd kyseessi olevien merkkien vertailun osalta, ettd nimi merkit eivit
ole ulkoasun osalta samankaltaisia. Valituslautakunta ei ollut tilti osin tutkinut
haetun tavaramerkin kuvioelementtejd, joiden perusteella kyseisen tavaramerkin
rekisterdinti voisi ainoastaan tapahtua. Valituslautakunta on lisiksi soveltanut
virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan,
ettd asianomaiset merkit ovat kirjoitustavaltaan hyvin samankaltaiset, vaikka
haetun tavaramerkin kirjoitusasua oli selvisti muokattu.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd koska aikaisemman sanamerkin suojan laajuus on
hyvin rajoittunut, paatelmi asianomaisten merkkien vilisesti sekaannusvaarasta
ei voi perustua niiden lausuntatavan samankaltaisuuteen.

SMHV huomauttaa, ettd kantajan piittely muodostuu siitd, etti kustakin
kyseessd olevasta tavaramerkisti poistetaan peruselementti happy dog, jolloin
haetusta tavaramerkisti jii jiljelle pelkkid kuvioelementti ja' aikaisemmasta
tavaramerkistd puolestaan pelkka sanojen happy ja dog rinnastus sekd kirjaimen
*1” kdytto kirjaimen “y” sijasta ensiksi mainitun sanan osalta. SMHV:n mukaan
timd padttely saa kantajan viittimiddn virheellisesti, ettd *jiljelle jddvien”
peruselementtien vertailu saa kyseiset merkit vaikuttamaan liian erilaisilta, jotta
voitaisiin pdétyd sille kannalle, ettd sekaannusvaara on olemassa.
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Vastaaja kiistdd nidmi viitteet, koska niissi ei oteta huomioon kunkin
tavaramerkin tuottamaa kokonaisvaikutelmaa ja koska nimd viitteet perustuvat
virheelliseen lihtékohtaan, jonka mukaan peruselementti happy dog on kuvaileva
kysecssi olevien tavaroiden osalta.

Kyscessd olevien merkkien kokonaisarvioinnin perusteella voidaan kuitenkin
pédtelld, ettd merkit ovat samoja sekd merkityssisillon cttd lausuntatavan osalta,
silld ainoat ulkoasua koskevat erot civit riitd sulkemaan pois sekaannusvaaraa,
kun otetaan huomioon, ettd merkeilld tarkoitetut tavarat ovat samoja.

Toisaalta sana voidaan katsoa kuvailevaksi ainoastaan sillid edellytyksclld, ettd
asianomainen yleisd vilittdmisti ymmirtdd kyseisen sanan ilmaisevan tavaran
lajia, sisiltdd tai kiyttdtarkoitusta, mutta asia ci ole nédin sanojen happy dog
osalta, jotka koirien ravintoaincista kiytettyind muodostavat korkeintaan
suggestiivisen tavaramerkin. “Iloisesta” tai “tyytyviisestd” koirasta puhumisella
ci nimittiin ole vilitonti yhteyttd kyseessd oleviin tavaroihin.

Huomautettuaan, ctti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvind on
valvoa valituslautakuntien piitdsten oikeellisuutta ja eted kyseisiin paatoksiin
voidaan puuttua vain silloin, kun niissd on selvisti erchdytty todettujen
tosiseikkojen juridisessa arvioinnissa, SCA Nutrition toteaa, ettd toinen valitus-
lautakunta on kisiteltivini olcvassa tapauksessa perustellusti paitynyt sille
kannalle, etti sckaannusvaara on olemassa.

SCA Nutrition viittid, ettid tuodessaan esiin, cttii tavaramerkin HAPPIDOG suoja
rajoittuu ainoastaan tapauksiin, joissa on sckaannusvaara samojen merkkien
kanssa, kantaja tulkitsce virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa, jossa ci tehdi eroa sanamerkkicn vililli siten, cttd siind kohdeltaisiin
tunnctuista sanoista muodostuvia tavaramerkkejd erityiselld tavalla. Lisiksi
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sanoja happy dog ei voida pitdd kuvailevina asiassa C-383/99 P, Procter &
Gamble vastaan SMHYV, 20.9.2001 annetun tuomion perusteella (Kok. 2001, s. I-
6251). Nami kantajan viitteet, jotka koskevat ilmaisun happy dog kuvailevuutta,
ovat lisiksi ristiriidassa yhteisén tavaramerkin rekister6intii koskevan kantajan
oman hakemuksen kanssa.

SCA Nutrition viittid myds, ettd vaikka aikaisemman sanamerkin suojan piiri
olisi hyvin rajoittunut, kisiteltivini olevassa tapauksessa on kuitenkin sekaan-
nusvaara asianomaisten merkkien vililld. Kyseiset merkit ovat samoja lausunta-
tavan kannalta sekd hyvin samankaltaisia ulkoasun kannalta. Haetun
tavaramerkin kuvioelementilld, joka vastaa mainosten yleistd kirjoitustapaa, ei
ole SCA Nutritionin mukaan tilti osin itsendistd merkitystd, ja kuluttajat
ymmirtivit sen siten aikaisemman tavaramerkin muunnelmaksi. Lisdksi merki-
tyssisdllon samankaltaisuus luo viistimittdi sekaannusvaaran asianomaisten
merkkien vilille, kun otetaan huomioon se, ettid kyseessd olevat tavarat ovat
samoja.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisterdidd, ”jos sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid vaaran tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymistd”. Lisiksi asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmilla
tavaramerkeilld tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisteroityji tavaramerkkejd, joiden
rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihake-
muksen tekopdivia.
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Ensiksi on todettava, etti edelli mainittu sddnnds on yleiselti muodoltaan
ristiriidassa kantajan niiden viitteiden kanssa, joiden mukaan ticttyjen sana-
merkkien ~— kuten aikaisemman tavaramerkin HAPPIDOG — suoja rajoittuu
ainoastaan niihin tapauksiin, joissa on sekaannusvaara samojen tavaramerkkien
kanssa. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, ettd
kaikki patevisti rekisterdidyt tavaramerkit ovat suojattuja paitsi silloin, kun
aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki seki toisaalta niilld tarkoitetut
tavarat tai palvelut ovat samoja, my®és silloin, kun kyseiset merkit seki tavarat tai
palvelut ovat samankaltaisia.

Ensiksi on korostettava, etti yleison keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa, joka
on chtona edelli mainitun artiklan soveltamiselle ja jossa on kysymys vaarasta,
ettd yleisd saattaa luulla, ettd kyseciset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityk-
sistd (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta;
asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-
3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties),
tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4359, 25 kohta), on arvioitava kokonai-
suutena ja huomioon on otcttava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisid
kysciscssi yksittdistapauksessa (em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja em. asia Fifties, tuomion
26 kohta).

Timéd sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsce huomioon otettavien teki-
joiden tiettydi keskindistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, cttd tavaramerkkien
samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuteen, joita ne tarkoittavat. Niinpa tavaramerkkien tarkoittamien
tavaroiden tai palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavara-
merkkien merkittivii samankaltaisuus ja piinvastoin (ecm. asia Canon, tuomion
17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia
Fiftics, tuomion 27 kohta).

Lisdksi silli, miten kyscisten tavaroiden tai palvelujen kuluttaja ymmartda
tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sckaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.
Kun Kkisiteltiviind olcvassa tapauksessa otetaan huomioon kyseessd olevien
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tavaroiden luonne (koirien ravintoaineet), eli se, etti kyseessi ovat yleisessi
kulutuksessa olevat tavarat, sekd se seikka, ettid aikaisempi tavaramerkki on
rekister6ity ja suojattu Yhdistyneessd kuningaskunnassa, asianomainen kohde-
yleisd, jonka suhteen sekaannusvaaraa on tutkittava, muodostuu kyseisessd
jasenvaltiossa olevasta keskivertokuluttajasta. Keskivertokuluttaja, jonka olete-
taan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen, kisittdd kuitenkin tavaramerkin yleensi kokonaisuutena eiki ryhdy
tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 25 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 28 kohta). Lisiksi on otettava
huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus
verrata suoraan eri tavaramerkkeji, vaan hidnen on turvauduttava siihen
epitdydelliseen muistikuvaan, joka hinelld niistd on (em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 26 kohta).

Edelld esitetty huomioon ottaen on syytd siirtyd vertailemaan kyseessd olevia
tavaroita seki toisaalta asianomaisia merkkeja.

Asianosaiset ovat samaa mieltd siitd, ettd tavarat, joita varten asianomaiset merkit
on tarkoitettu, ovat samoja.

Oikeuskadytinnostd ilmenee merkkien vertailun osalta, ettd sekaannusvaaraa
koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausunta-
tavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd
syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavara-
merkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em.
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
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Tiltd osin on todettava, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa pddtoksessid
katsonut, etti yksityiskohtainen arviointi ei ole tarpeen sen pdidtelmin tekemi-
seksi, etti koirien ravintoaineiden ostajat tulevat sekoittamaan ndméd kaksi
merkkid, koska merkityssisilto ja ulkoasu ovat vahvasti samankaltaiset. Valitus-
lautakunta on lisdnnyt, ettd ndiden kahden merkin viliset erot ovat hidin tuskin
nikyvii, kun merkit on kiinnitetty koirien ravintoainepurkkeihin, vaikka nimi
purkit asetettaisiinkin vierekkiin (riidanalaisen pdédtéksen 17 kohta).

On nimittdin todettava, ctti asianomaiset merkit ovat yhteneviisid merkityssi-
sdltdnsi osalta, silli ne tuovat kohdeyleisélle micleen, ettd nididen tuotteiden
nauttiminen tekee koiran iloiseksi.

Ulkoasua koskevan vertailun osalta on huomattava, etti sanallisclla elementilld
happy dog on miirdivd asema hactussa merkissd. Vertailu kyseisen merkin
hallitsevan sanallisen elementin scki aikaisemman sanamerkin vililld tuo esiin
tietyn samankaltaisuuden ulkoasussa (em. asia Fifties, tuomion 37 kohta). Ero,
joka on syntynyt sanojen happy ja dog rinnakkaisuudesta scki kirjaimen *y”
korvaamisesta kirjaimella ”i” ei nimittiin ole riittivin merkittdvd, jotta
samankaltaisuus poistuisi, kun muistetaan, etti keskivertokuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkeji, vaan
hdnen on turvauduttava siihen cpitiydelliseen mielikuvaan, joka hinelld niistd
on. Arvioitaessa asianomaisten merkkien ulkoasua kokonaisuutena ci kuitenkaan
voida viittdd hactussa tavaramerkissi olevien kuvioclementtien perusteella —
jotka lisiksi ovat viihiisid, kuten sanojen happy dog ympirilld olevat reunukset
sekii kyseisten sanojen crityinen kirjoitusasu — ettd ulkoasu on hyvin vahvasti
samankaltainen.

Vaikka voitaisiinkin péitelld, ctti asianomaisct merkit eivit ole ulkoasultaan
samankaltaisia, valituslautakunta on kisiteltivini olevassa asiassa perustellusti
todennut, ettd sckaannusvaara on olemassa. Kun otetaan huomioon se, ettd
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kyseessi olevat tavarat ovat samoja ja ettd kyseessi olevat merkit ovat
merkityssisalloltdan samankaltaisia, mihin on kohdeyleisén kannalta lisdttdva
se, ettd ndiden merkkien lausuntatapa on selvistikin sama, ulkoasuun liittyvit
mahdolliset eroavaisuudet merkkien vililld eivit ole sellaisia, ettd ne poistaisivat
seckaannusvaaran kyseisen yleison mielessid (ks. vastaavasti em. asia Fifties,
tuomion 46 kohta).

Tilld tavalla todettua sekaannusvaaraa asianomaisten merkkien vililld ei voida
kyseenalaistaa kantajan viitteilld, jotka koskevat sanojen happy dog kuvaile-
vuutta. Siltd osin kuin kantaja on halunnut vedota aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn mdairdn ja kyseisen tavaramerkin suojan laajuuden viliseen
oikeuskdytinndssid vahvistettuun vuorovaikutukseen (em. asia SABEL, tuomion
24 kohta; em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 20 kohta) seki paitelld tistd, ettd kisiteltivind olevassa asiassa
ei ole sekaannusvaaraa aikaisemman sanamerkin vihiisen erottamiskyvyn takia,
on todettava, ettd tdmd paittely on virheellinen.

Vaikka sanojen happy dog voitaisiinkin katsoa olevan kuvailevia koirien
ravintoaineista kdytettyind ja vaikka aikaisemman tavaramerkin itsensd ndin
ollen katsottaisiinkin olevan vihiisessi miirin erottamiskykyinen, on todettava,
ettd se seikka, ettd asianomaiset tavarat ovat samoja, yhdessd sen seikan kanssa,
ettd asianomaiset merkit ovat — kuten kisiteltividnd olevassa tapauksessa on
todettu — hyvin samankaltaisia, on riittdvd sen pditelmin tekemiseksi, ettd
sekaannusvaara on olemassa, sillid ne seikat, jotka ovat merkityksellisid tillaisen
vaaran arvioinnissa, ovat keskendin riippuvaisia (ks. vastaavasti asia T-99/01,
Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003,
Kok. 2003, s. 1143, 36 kohta).

Edelld esitetystd seuraa, ettd kantajan esittimi ensimmiinen kanneperuste on
hylattdva perusteettomana.
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Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan jittdminen soveltamatta

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittii, ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklasta ilmence, ettd yhteison
tavaramerkin haltijan oikeudet ovat rajoittuncita, kun joku toinen kiyttdd
tavaroitaan varten muun muassa niiden lajia, laatua tai arvoa osoittavia
merkintéji. Kyscisen sidnnoksen mukaisesti aikaisemman sanamerkin nauttima
suoja ei oikeuta kieltimiin kuvailevien sanojen — kuten kisiteltivd olevassa
tapauksessa sanojen happy dog — kiyttoa.

Kantaja vilittdi csittincensd nimi viitteensi SMHV:ssa kdydyssd mencttelyssd,
mutta etti SMHV ei tutkinut kyseisia viitteiti “eiki liioin ottanut huomioon
asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa”. SMHV on siten soveltanut kyseistd asetusta
virheellisesti jittiessiddn noudattamatta soveltuvia sidnnoksia.

SMHV vetoaa siihen, cttd asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa ci voida soveltaa
rekisterdintimenettelyssi, minki yhteisdjen tuomioistuin on sitd paitsi todennut
chdottomia hylkiysperusteita soveltaessaan (yhdistetyt asiat C-108/97 ja
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779)
sellaisten perusteiden nojalla, jotka pitevit myos silloin, kun kysecessd on
asctuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva viitemenettely.

SCA Nutrition viittdii myds, ctti asctuksen N:o 40/94 12 artikla ci ole
sovellettavissa yhteisén tavaramerkin rekisterdintimenettelyssi ja cttd kantaja ci
voi vedota tihin sddinnokscen, silli kantajalla on selvistikin aikomus kiyttdd
hacttua merkkid kaupallista alkuperiid osoittavana merkintini eli tavaramerk-
kind, mikid ei vastaa hyvin tavan kisitettd scllaiscna kuin se on midritelty
asctuksen N:o 40/94 12 artiklassa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantaja viittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklan mukaan aikaisemman
sanamerkin nauttima suoja ei voi aiheuttaa sitd, ettd kilpailija ei saa kdyttia
tavaroitaan varten kuvailevia sanoja kuten happy dog.

On kuitenkin todettava, ettd tarkasteltaessa kaikkia kantajan hallinnollisessa
menettelyssd jattimid kirjelmid ilmenee, ettd kantaja ei ole missddn vaiheessa
nimenomaisesti maininnut asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa eikd etenkddn
esittdnyt kyseisen asetuksen tihin tiettyyn artiklaan perustuvia viitteita.

Kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta on jittinyt lausumatta asetuksen
N:o 40/94 12 artiklan soveltamisesta kasiteltivdnd olevassa tapauksessa,
perustuu ndin ollen virheelliseen lihtokohtaan ja on siten hyldttdva.

Vaikka lisiksi oletettaisiinkin, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt ymmartaa
vditeosaston padtoksestd tehdyn valituksen perusteluissa esitetty viite, jonka
mukaan kilpailijoiden on voitava vapaasti kiyttii kuvailevaa ilmaisua happy
dog, epidsuorana mutta vilttimittémind viittauksena asetuksen N:o 40/94
12 artiklaan, on todettava, ettd kyseinen artikla ei ole sovellettavissa yhteison
tavaramerkin rekisterdintimenettelyssa.

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa tarkoitetaan nimittiin yhteison tavaramerkin
haltijan oikeussuojaan kohdistuvia rajoituksia elinkeinotoiminnassa. Mahdolli-
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nen tavaramerkkioikeuden loukkaaja voi siten puolustuksekseen tarvittaessa
vedota tihdn sdinnokseen torjuakseen kaikki viitteet, joiden mukaan hin on
loukannut sellaisen yhteisén tavaramerkin, joka muodostuu erityisesti asian-
omaisen tavaran laatua tai muita ominaisuuksia osoittavista sanoista, haltijan
oikeuksia. Asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa ei siis voida ottaa huomioon
tavaramerkin rekisterdintimenettelyssd, silld tdlldi sddnnokselld ei kantajan
viittimilld tavalla anneta kolmansille oikeutta kiyttdd téllaisia sanoja tavara-
merkkini, vaan silld ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus kdyttda néitd
sanoja deskriptiivisesti eli tavaran laatua tai muita ominaisuuksia osoittavina
merkintéind silli edellytykselld, cttdi nimeid kiytetddn immateriaalioikeuksien
alalla sovellettavien hyvien litketapojen mukaisesti (ks. vastaavasti em. yhdistetyt
asiat Windsurfing Chiemsec, tuomion 28 kohta ja asia T-295/01, Nordmilch v.
SMHV (OLDENBURGER), tuomio 15.10.2003, Kok. 2003, s. I1-4365,
55-57 kohta).

Tistd seuraa, ettd kantajan esittimi toinen kanneperuste on hylittivi.

Kaiken cdelli esitetyn perusteella kanne on hylattiva.

Oikcudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikcusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hidvinnyt asian ja
SMHYV seki SCA Nutrition ovat vaatineet oikeudenkiyntikulujensa korvaamista,
kantaja on velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkéyntikulut. Koska Provimi
ei sitd vastoin ole csittinyt vaatimuksia oikcudenkiyntikulujen korvaamisen
osalta, sc vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

IT-1021



TUOMIO 31.3.2004 — ASIA T-20/02

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylataan.

2) Kantaja velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkidyntikuluistaan seka
korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) sekd SCA Nutrition Ltd:n oikeudenkiyntikulut.

3) Provimi Ltd velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 31 pdivind maaliskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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