MATRATZEN CONCORD v, SMHV — HUKLA GERMANY (MATRATZEN)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljiis jaosto)

23 péivini lokakuuta 2002 *

Asiassa T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, aiemmin Matratzen Concord AG, kotipaikka Koln
(Saksa), edustajanaan asianajaja W.-W. Wodrich,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehinddn A. von Miihlendahl, G. Schneider ja E. Joly,

vastaajana,

toisena asianosaisena sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit)valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssi
Hukla Germany SA, kotipaikka Castellbisbal (Espanja),

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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TUOMIO 23.10.2002 — ASIA T-6/01
jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 31.10.2000 tekemistid pai-

toksestd (yhdistetyt asiat R 728/1999-2 ja R 792/1999-2), joka koskee Hukla
Germany SA:n ja Matratzen Concord GmbH:n vilistd viitemenettelyi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssi ja 16.5.2002 pidetyssi suullisessa
kisittelyssd esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 10.10.1996 esittdnyt yhteison tavaramerkin rekisterdintii koskevan
hakemuksen numero 395632 (jiljempini hakemus) sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavaramerkisti
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MATRATZEN CONCORD v. SMHV — HUKLA GERMANY (MATRATZEN)

20 pdivdnd joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

g CENIND
-~

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti varten kos-
kevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistet-

tuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 10, 20 ja 24 ja ovat
luokittain seuraavat:

— luokka 10: "Tyynyt, niskatyynyt, patjat, ilmatyynyt ja singyt ladkinnillisiin
tarkoituksiin”

— luokka 20: “Patjat; ilmapatjat; singyt; vuodepohjaritildt, ei-metalliset; suo-
japeitteet; vuodevaatteet”

— luokka 24: “Sinkypeitot; tyynynpdilliset; vuodevaatteet; héyhenpeitot;
padlliset; patjanpailliset; makuupussit”.
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Hakemus julkaistiin yhteisén tavaramerkkilehdessi 16.2.1998.

Hukla Germany SA (jiljempind Hukla) teki 21.4.1998 viitteen asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan nojalla.

Viite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on rekisterdity Espanjassa.
Kyseessd on sanamerkki, joka muodostuu sanasta ”Matratzen” (jaljempini
aikaisempi tavaramerkki). Tavarat, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu,
kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 ja ovat
seuraavat: “kaikenlaiset kalusteet ja erityisesti lepokalusteet, kuten singyt,
divaanit, retkisdngyt, kehdot, sohvat, riippumatot, lastensingyt ja vauvankorit;
siirrettdvat kalusteet; sinkyjen ja huonekalujen pyérit; yopdydit; tuolit, noja-
tuolit ja jakkarat; jousipatjat, olkipatjat, patjat ja tyynyt”. Hukla on viitteensi
tueksi vedonnut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitettuun suhteelliseen hylkidysperusteeseen.

Viiteosasto hylkisi hakemuksen 22.9.1999 tekemilldin paitokselld asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan perusteella luokkiin 20 ja 24 kuuluvien tava-
roiden osalta. Tiltd osin viiteosasto katsoi, ettd haetun tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vililli on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Sitd vastoin se hylkisi véitteen luok-
kaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta silli perusteella, etti tillaista sekaannus-
vaaraa ei ole.
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MATRATZEN CONCORD v. SMHV — HUKLA GERMANY (MATRATZEN)

8 Hukla on 15.11.1999 valittanut viiteosaston piitoksestd SMHV:ssa asetuksen
N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Se on vaatinut hakemuksen hylkdzmisti
luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta.

9 Mybds kantaja on 23.11.1999 valittanut SMHV:ssa viiteosaston pédtoksesti
asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Kantaja on vaatinut viitteen hyl-
kadmistd siltd osin kuin se koskee luokkiin 20 ja 24 kuuluvia tavaroita.

10 Toinen valituslautakunta on 31.10.2000 ratkaissut kisiteltiviniin olevat vali-
tukset. Kyseinen pédtds (jaljempdnd riidanalainen pditds) annettiin tiedoksi
kantajalle 3.11.2000, ja sen perustelut ovat seuraavat:

3

— — lautakunta

1. Hyviksyy viitteentekijin valituksen.

2. Hylkdd hakijan valituksen.

3. Maiadrid hakijan korvaamaan asian kisittelystd viiteosastossa seki valitusten
kisittelystd aiheutuneet oikeudenkayntikulut.”
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n  Valituslautakunta katsoi piiasiallisesti, etti kyseiset kaksi tavaramerkkii
ymmairretddn Espanjassa samankaltaisiksi ja ettd niistd tavaroista, joita varten
ndma kaksi tavaramerkkid on tarkoitettu, tietyt ovat samoja ja toiset taas hyvin
samankaltaisia. Tamin tarkastelun perusteella valituslautakunta on katsonut,
ettd on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitettu sekaannusvaara kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja on nostanut timin kanteen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen
9.1.2001 jattdmaillddn kannekirjelmilld. SMHV on 25.5.2001 jittdnyt ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuimeen vastineen.

13 Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitéksen

— hylkdd Huklan esittimin viitteen

— velvoittaa SMHV:n rekister6imiin haetun tavaramerkin ja
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MATRATZEN CONCORD v. SMHV —— HUKLA GERMANY (MATRATZEN)
— velvoittaa Huklan korvaamaan asian kisittelystd viiteosastossa, valituslau-

takunnassa ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneet
oikeudenkiyntikulut.

14 SMHYV vaatii, etti ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkii kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

15 Kantaja on suullisessa kisittelyssd luopunut kolmannesta vaatimuksestaan el
SMHYV:n velvoittamisesta rekister6iméan haettu tavaramerkki, miki on merkitty
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa pidetyn suullisen kisittelyn poyti-
kirjaan.

Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja vetoaa péddasiallisesti kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmiinen
perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen
soveltamiseen ja toinen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen rikkomiseen.
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakobdan virbeellisti soveltamista
koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittdd, ettd kyseessd olevat kaksi tavaramerkkid eivit ole samankal-
taisia, vaan pdinvastoin hyvin erilaisia. Taltd osin se esittii, ettd valituslauta-
kunta on voinut pidtyd piinvastaiseen johtopiitokseen vain siten, ettd se on
virheellisesti rajoittanut sekaannusvaaran tarkastelun haetun tavaramerkin
pelkkddn *Matratzen”-osaan.

Kantajan mukaan valituslautakunnan noudattama menettely on kuitenkin vas-
toin periaatteita, jotka ilmenevit yhteisjen tuomioistuimen asiassa C-251/95,
SABEL, 11.11.1997 antamasta tuomiosta (Kok. 1997, s. 1-6191). Tiltd osin
kantaja esittdd, ettd kyseisesti tuomiosta seuraa, etti kahden tavaramerkin
samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa on arvioitava sen perusteella, millaisen
kokonaisvaikutelman kyseisisti tavaramerkeistd saa.

Kantaja vetoaa siihen, ettd haetusta tavaramerkisti saatavassa kokonaisvaiku-
telmassa kuvio-osa on vihintidn yhti tirked kuin sanalliset osat. Lisdksi viimeksi
mainittujen joukossa ainoastaan ”CONCORD”-o0sa on vahvasti erottamisky-
kyinen, kun taas kaksi muuta osaa ovat puhtaasti kuvailevia ja muodostavat
yhteisén nimen.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdassa esi-
tetystd rekisterdityyn tavaramerkkiin kohdistuvien rajoitusten periaatteesta joh-
tuu, ettd aikaisempi tavaramerkki ei voi olla haetun tavaramerkin rekisterdinnin
esteend.
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MATRATZEN CONCORD v. SMHV — HUKLA GERMANY (MATRATZEN)

SMHYV Kkatsoo, ettd valituslautakunnan suorittamaa sekaannusvaaran arviointia
el rasita minkdinlainen oikeudellinen virhe.

Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkki ei
rekistersidd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi,
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,
yleison keskuudessa on sekaannusvaara; tissd sddnnoksessd tarkoitetaan sen
alueen yleis6d, jolla aikaisempi tavaramerkki on rekistersity. Lisiksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilld tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityjd tavaramerkkeji, joiden
rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdintihake-
muksen tekopdivii.

Yhteisojen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan, joka koskee jisenvaltioi-
den tavaramerkkilainsdddidnndn lihentimisestd 21 paivdnd joulukuuta 1988
annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka normisisilléltdin on paidasiallisesti sama
kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, sekaannusvaara on
olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista yri-
tyksisti (asiat C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta
ja C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,
17 kohta).

Tdmidn saman oikeuskdytdnndén mukaan yleison keskuudessa olevaa sekaan-
nusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit,
jotka ovat merkityksellisid kyseisessi yksittiistapauksessa (edelli mainitut asiat
SABEL, tuomion 22 kohta; Canon, tuomion 16 kohta; Lloyd Schuhfabrik Meyer,

tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000,
s. 1-4861, 40 kohta).

I - 4347



25

26

27

TUOMIO 23.10.2002 -~ ASIA T-6/01

Tidma kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettya keski-
ndistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, etti tavaramerkkien samankaltaisuus on
vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen,
joita varten ndmi tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpi kyseisten tavaroiden tai
palvelujen vihdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettu-
jen tavaramerkkien merkittidvi samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld mainitut
asiat Canon, tuomion 17 kohta; Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja
Marca Mode, tuomion 40 kohta). Kyseisten tekijdiden keskinsinen riippuvuus on
ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitseminnessi perustelukappaleessa, jonka
mukaan on vilttimdtontd madiritelli samankaltaisuuden kisite suhteessa
sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitd, kuinka
hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekd samankaltaisuuden asteesta

yhtddltd tavaramerkin ja merkin vililld ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai pal-
velujen vililla.

Lisdksi kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan kisi-
tykselld on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensd
keskivertokuluttaja kasittdd tavaramerkin kokonaisuutena eiki ryhdy tutkimaan
merkin erilaisia yksityiskohtia (edelli mainitut asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tdssd kokonaisarvioinnissa kes-
kivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, ettid keski-
vertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tava-
ramerkkejd, vaan hinen on turvauduttava siihen epitiydelliseen muistikuvaan,
joka hinelld on tavaramerkeistd. On my&s syytd ottaa huomioon se, ettd keski-
vertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palve-

lgjen tyypin mukaan (edelli mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
26 kohta).

Aikaisempi tavaramerkki on kdsiteltdvind olevassa asiassa rekistersity Espan-
jassa. Edellisessd kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden arvioinnin osalta on niin
ollen otettava huomioon espanjalaisen yleisén nikékulma. Koska tavarat, joihin
kyseessd olevat tavaramerkit liittyvit, on tarkoitettu yleiseen kulutukseen, yleisé
muodostuu keskivertokuluttajista, jotka ovat pidasiassa espanjankielisid. Kuten
SMHYV on perustellusti todennut, asianomaisen yleisén méirittelemistid espan-
jankieliseksi ei kuitenkaan kumoa se oletettavasti paikkansa pitivi seikka, ettd
tietty madrd saksankielisid henkil6itd on asettunut asumaan Espanjaan vili-
aikaisesti tai jopa pysyvisti.
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Kantaja ei kanteessaan kiistd, ettd tavarat, joihin kyseessd olevat kaksi tavara-
merkkid liittyvit, ovat samoja tai vihintiéin samankaltaisia. Sen sijaan se viittid,
ettd kyseiset kaksi tavaramerkkid eivit ole samankaltaisia tai ainakaan samoja ja
ettd niiden vililla ei ole sekaannusvaaraa. Niin ollen on syyti rajoittaa tarkastelu
ndihin kahteen seikkaan.

Valituslautakunta on riidanalaisen péditoksen 26 kohdassa katsonut kyseessi
olevien kahden tavaramerkin vilisen suhteen osalta, ettdi tavaramerkit ovat
samankaltaisia.

Tiltd osin on syytd tuoda esiin yleiselld tasolla, ettd kaksi tavaramerkkid ovat
samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisén nikokulmasta ainakin osittain
yhtildisid yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta. Kuten yhteisdjen
tuomioistuimen oikeuskéytdnnostd ilmenee, merkityksellisii ovat ulkoasuun,
lausuntatapaan ja merkityssisiltoon liittyvit seikat (edelld mainitut asiat SABEL,
tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

Kisiteltdvind olevassa tapauksessa sana ”Matratzen” muodostaa saman-
aikaisesti aikaisemman tavaramerkin seki yhden niistd merkeisti, joista haettu
tavaramerkki muodostuu. Niin ollen on syyti katsoa, etti aikaisempi tavara-
merkki on ulkoasun ja lausuntatavan tasolla sama kuin yksi niistd merkeisti,
joista haettu tavaramerkki muodostuu. Tdmi toteamus ei kuitenkaan yksiniin
ole riittdva, jotta voitaisiin katsoa, ettd kyseiset kaksi tavaramerkkii, joita
kumpaakin erikseen tarkastellaan kokonaisuutena, olisivat samankaltaisia.

Tiltd osin on syytd todeta, ettd yhteis6jen tuomioistuin on katsonut, etti kahden
tavaramerkin samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavara-
merkeistd syntyvidn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti
tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edelld mainitut asiat SABEL, tuo-
mion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
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Néin ollen on syytd todeta, etti moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa
samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen
kuin moniosaisen merkin joku osatekiji, ainoastaan siinid tapauksessa, etti
kyseinen osatekijd on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen
tavaramerkki Iuo. Asia on niin silloin, kun kyseinen osatekiji pystyy yksin hal-
litsemaan asianomaisen yleisén muistiin jd4vdd tavaramerkkii koskevaa mieli-
kuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijit jasvit
merkityksettdmiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

On syyti tarkentaa, ettd kyseinen lihestymistapa ei tarkoita sitd, ettdi huomioon
otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja ettd sitd ver-
rataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syyti suorittaa sellainen vertailu
tarkastelemalla kyseessi olevia tavaramerkkeji kumpaakin kokonaisuutena.
Tdmi ei kuitenkaan sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta
tavaramerkisti jdd asianomaisen yleisén muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita
yksi tai useampi tavaramerkin osatekijisti.

Miti sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osateki-
jan hallitsevan luonteen arviointiin, tdytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen
osatekijdn ominaisuudet vertaamalla niitd muiden osatekijoiden ominaisuuksiin.
Lisiksi voidaan tdydentivisti ottaa huomioon eri osatekijoiden suhteellinen
asema moniosaisen merkin ulkomuodossa.

Kisiteltdvind olevassa tapauksessa on syyti tarkistaa, onko valituslautakunta
tutkinut, mika tai mitkd haetun tavaramerkin osatekijéistd pystyy (tai pystyvit)
yksin hallitsemaan kyseisestd tavaramerkisti asianomaisen yleisén muistiin jas-
vdd mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd tavaramerkin muut osatekijit jasvit talta
osin merkityksettomiksi.
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Valituslautakunnan on kasiteltdvind olevassa asiassa pitdnyt tutkia nimi osa-
tekijat niiden ulkoasuun, lausuntatapaan ja — tilanteen niin vaatiessa — mer-
kityssisdltoon liittyvine ominaisuuksineen. Se on tehnyt sen padtymalld
antamansa pddtoksen 24 kohdassa johtopiidtdkseen, etti sana “Matratzen”
muodostaa haetun tavaramerkin “silmiinpistivimmséin osan”.

Ennen kaikkea on syytd todeta, ettd toisin kuin kantaja on viittinyt, sana
”Matratzen” ei asianomaisen yleisén nikokulmasta ole kuvaileva niiden tava-
roiden osalta, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu. Kuten edelli 27 kohdassa
on tuotu esiin, kyseinen yleisé on piddosin espanjankielistd. Sana *Matratzen” ei
kuitenkaan merkitse mitddn espanjan kielessd. Tiltd osin on syytd huomauttaa,
ettd kyseinen sana tosin merkitsee patjoja saksan kielelld ja ettd tdmén merki-
tyksen perusteella se on kuvaileva ainakin joidenkin tavaroiden osalta, joita
varten haettu tavaramerkki on tarkoitettu. On kuitenkin todettava, etti asiassa ei
ole ilmennyt mitddn sellaista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, etti asian-
omaisen yleison merkittivilld osalla on riittdvd saksan kielen taito kyseisen
merkityksen ymmairtdmiseksi. Lisiksi sana Matratzen” ei ole milliddin tavalla
samankaltainen espanjan kielen patjaa tarkoittavan sanan eli sanan ”colchén”
kanssa. Lopuksi on todettava, etti sana "Matratzen” on tosin samankaltainen
kuin englannin kielen sana “mattresses”, joka merkitsee patjoja. Vaikka oletet-
taisiin, ettd asianomaisella yleislld on jonkinlainen englannin kielen taito, on
kuitenkin syytd todeta, ettd sana “mattresses” ei kuulu kyseisen kielen perussa-
nastoon ja ettd vaikka kyseinen sana ja sana Matratzen” ovat samankaltaisia,
niiden vililld on myés eroja.

Sanan ”Concord” osalta ei voida katsoa, etti kyseisen sanan erottamiskyvyn
mddri olisi vihentynyt sen takia, ettd sitd kiytetdin usein Espanjan markkinoilla
esiteltidessd keskivertokuluttajille tarkoitettuja tavaroita tai palveluja. Ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdmain kysymykseen antamassaan vas-
tauksessa SMHV ei ole vedonnut sellaiseen kiyttéon. Lisiksi asianomaisen
yleison nikokulmasta sana ”Concord” ei liioin ole kuvaileva niiden tavaroiden
osalta, joita varten haettu tavaramerkki on tarkoitettu.
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Miti sitten tulee sanaan *Markt”, kyseiselld sanalla on yhdistetyssi tavaramer-
kissd vain toisarvoinen tai suorastaan merkitykseton asema suhteessa sanoihin
”Matratzen” ja ”Concord”.

Haettuun tavaramerkkiin sisdltyvin kuviomerkin osalta on lopuksi syyti todeta,
ettd se on kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita varten kyseinen tavaramerkki
on tarkoitettu. Moniosaisen tavaramerkin yhti osaa, joka on kuvaileva tavara-
merkin kattamien tavaroiden osalta, ei voida kuitenkaan periaatteessa pitdd
kyseisen tavaramerkin hallitsevana osana.

Miti sitten tulee haetun tavaramerkin ulkomuotoon, tiytyy korostaa, ettd sanat
”Matratzen” ja ”Concord” ovat siind keskeisessid asemassa.

Téstd seuraa, ettd sanoja ”Matratzen” ja ”Concord” voidaan pitid haetun
tavaramerkin tirkeimpind osatekijéind. Kuten SMHV on kuitenkin esittinyt
vastineessaan, ensiksi mainitulle sanalle on luonteenomaista kovien konsonant-
tien valta-asema, ja koska kyseinen sana ei muistuta mitdin espanjankielistd
sanaa, se tuntuu pystyvin jadmain asianomaisen yleisdn mieleen paremmin kuin
viimeksi mainittu sana. Niin ollen on syyti katsoa, etti sana “Matratzen” on
hallitseva osa haetussa tavaramerkissi.

Valituslautakunta on siis oikeutetusti katsonut, ettd kyseiset kaksi tavaramerkkid
ovat asianomaisen yleison kannalta samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntata-
valtaan. Lisiksi ei voida esittii ainoatakaan merkityssisiltod koskevaa eroa
aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin hallitsevan osan vililld, kun
otetaan huomioon, etti sana ”Matratzen” ei tarkoita mitidin espanjan kielella.
Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on tdysin oikein katsonut, etti haettu tava-
ramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia.
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Sekaannusvaaran osalta on syytd todeta, ettd sellainen vaara on olemassa, silld
sekd kyseessd olevat tavaramerkit ettd niiden kattamat tavarat ja palvelut ovat
riittdvdn samankaltaisia,

Kisiteltavinid olevassa asiassa on edelli 44 kohdassa todettu, ettd haettu tava-
ramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia.

Mitd sitten tulee kyseessd olevien kahden tavaramerkin kattamien tavaroiden
samankaltaisuuteen, valituslautakunta on perustellusti esittéinyt riidanalaisen
pddtoksen 25 kohdassa ja SMHV puolestaan antamassaan vastineessa, etti
kyseiset tavarat ovat osittain samoja ja osittain hyvin samankaltaisia, mitd kan-
taja ei ole kiistanyt.

Téstd seuraa, ettd sekd kyseessd olevat tavaramerkit ettd niiden kattamat tavarat
ovat riittdvin samankaltaisia. Valituslautakunta on niin ollen oikeutetusti kat-
sonut, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara.

Kantajan viitteet, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan,
eivit toisaalta kumoa kyseistd johtopditdstd. On syytd korostaa, etti vaikka
oletettaisiin, ettd kyseiselli siannoékselld voisi olla vaikutusta rekisterdintime-
nettelyssd, kyseinen vaikutus rajoittuisi sekaannusvaaran arvioinnin osalta sen
mahdollisuuden poissulkemiseen, etti moniosaisen tavaramerkin osana oleva
kuvaileva merkki katsottaisiin erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osaksi kyseisen
tavaramerkin tuottamassa kokonaisvaikutelmassa. Kuten edelli 38 kohdasta
ilmenee, sana ”Matratzen” ei ole kisiteltdvind olevassa asiassa asianomaisen
yleison nikokulmasta kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joihin haettu tavara-
merkki liittyy. Niin ollen asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan perus-
tuva kantajan viite on merkitykseton.
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Katsoessaan, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovel-
letaan haettuun tavaramerkkiin, valituslautakunta on muuttamalla viiteosaston
pddtostd ndin ollen oikeutetusti hylinnyt hakemuksen siltd osin kuin se koskee
luokkaan 10 kuuluvia tavaroita sekd hyldnnyt kantajan valituksen, joka koskee
viiteosaston paatdstd hyldtd hakemus siltd osin kuin se koskee muita tavaroita.

Edelld esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen perustuva kanneperuste on hylittiva.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen rikkomista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, etti on vastoin tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta
(EY 28 artikla), ettd kansallinen tavaramerkki, joka muodostuu kuvailevasta
sanasta, joka on muunkielinen kuin sen jisenvaltion kielinen, jossa tavaramerkki
on rekisterdity, voi olla esteend sellaisen yhteisén tavaramerkin hakemiselle, joka
muodostuu kuvailevien sanojen yhdistelmisti sekid sanan ”concord” kaltaisesta
erottamiskykyisestd osasta. Tdltd osin kantaja tuo esiin, ettd yhteisén nykyisen
tavaramerkkioikeuden mukaan Espanjassa ei voitaisi rekister6idi aikaisempaa
tavaramerkkid, joka on kyseessi olevien tavaroiden osalta kuvaileva huomatta-
vassa osassa yhteison aluetta.

SMHYV vastaa tdhin, ettd vditemenettelyssi ei ole mahdollista riitauttaa aikai-
sempaa kansallista tavaramerkkii eikid kyseenalaistaa sen pitevyyttd. Lisdksi
SMHYV katsoo, ettd yhteison tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien rin-
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nakkaisuutta koskevan periaatteen mukaan on tiysin ymmirrettivii, ettd tava-
ramerkki rekister6idddn jdsenvaltiossa, vaikka se on kuvaileva jollain toisella
kielelld kuin kyseisen jdsenvaltion kielella.

Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensiksi on syytd korostaa, ettd mistddn ei ilmene, etti tavaroiden vapaan liik-
kuvuuden periaate kieltdd jdsenvaltiota rekisterdimidstd kansallisena tavara-
merkkind merkkii, joka on jonkun toisen jisenvaltion kielelld kuvaileva kyseessi
olevien tavaroiden tai palvelujen osalta ja jota ei niin ollen voida rekisterdidi
yhteison tavaramerkiksi. Tillainen kansallinen rekisterdinti ei sellaisenaan
muodosta estettd tavaroiden vapaalle liilkkuvuudelle. Lisiksi yhteiséjen tuomio-
istuimen oikeuskiytdnnostd ilmenee, ettd perustamissopimus ei vaikuta jdsen-
valtion lainsddddnndssd tunnustettujen immateriaalioikeuksien olemassaoloon,
mutta se voi tilanteen mukaan rajoittaa niiden oikeuksien kiyttoad (asia 119/75,
Terrapin, tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135, § kohta ja
asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981, s. 181,
Kok. Ep. VI, s. 13, 11 kohta).

Toisaalta johdetun oikeuden sddnnéksistikiin ei seuraa jasenvaltiolle min-
kddnlaista kieltoa rekisterdidd kansalliseksi tavaramerkiksi merkkid, joka on
jonkin toisen jasenvaltion kielelld kuvaileva kyseessi olevien tavaroiden tai pal-
velujen osalta. Kuten SMHYV on esittinyt vastineessaan, yhteisén lainsddtdja on
perustanut yhteison tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuu-
delle perustuvan jarjestelmin (ks. tiltd osin asetuksen N:o 40/94 viides peruste-
lukappale). Lisdksi SMHV on perustellusti korostanut vastineessaan, etti
kansallista tavaramerkkid koskevan rekisterdinnin pitevyytti ei voida riitauttaa
yhteisén tavaramerkin rekisterdintimenettelyssi, vaan ainoastaan mitdttomyytti
koskevassa menettelyssid, johon ryhdytiin kyseessi olevassa jdsenvaltiossa.
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Yhteison lainsditdjd ei toiseksi ole sivuuttanut EY 28 ja EY 30 artiklaa sii-
tdessddn asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan
a alakohdan ii alakohdassa, etti yhteisén tavaramerkkii ei rekistersidi, jos
yleisén keskuudessa on sekaannusvaara kyseisen tavaramerkin ja jasenvaltiossa
rekister6idyn aikaisemman tavaramerkin vilill4, riippumatta siitd, onko viimeksi
mainittu tavaramerkki kuvaileva jollain toisella kielelli kuin sen jdsenvaltion
kielelld, jossa tavaramerkki on rekisterdity.

Kyseinen sddnnos tai SHMV:n sitd koskeva soveltaminen eivit muodosta estettd
tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Tiltd osin on syytd korostaa, ettd asetuksen
N:o 40/94 106 artiklan 1 kohdan mukaan timi asetus ei rajoita jisenvaltioiden
lainsddddnt66n perustuvaa olemassa olevaa oikeutta nostaa aikaisemman kan-
sallisen tavaramerkin loukkaamista koskeva kanne mychemmin yhteisén tava-
ramerkin kiytt6d vastaan. Jos jossain tapauksessa on niin ollen sekaannusvaara
aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja sellaisen merkin vililld, jolle haetaan
rekisterdintid yhteisén tavaramerkiksi, kansallinen tuomioistuin voi kieltis
kyseisen merkin kdyton loukkauskannetta koskevassa menettelyssi. Tiltd osin ei
ole tehty eroa sen mukaan, onko merkki todella rekisterdity yhteison tavara-
merkiksi vai ei. Néin ollen merkin rekisterdinnilld yhteisén tavaramerkiksi tai
sellaisen rekisterdinnin epddmiselld ei ole vaikutusta yhteisén tavaramerkin
hakijan mahdollisuuteen laskea tavaroitaan liikkeelle kyseiselli merkilld siini
jasenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity.

Lisdksi  yhteisdjen  tuomioistuimen oikeuskidytdnnostd  ilmenee,  ettd
EY 30 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta tehtdvit
kansalliseen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien kiyttimisesti aiheutuvat
poikkeamiset ainoastaan silloin, jos kyseiset poikkeamiset ovat perusteltuja
”sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen
omaisuuden ydinsisdllon” (ks. vastaavasti edelli mainittu asia Dansk Super-
marked, tuomion 11 kohta ja asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio
23.4.2002, Kok. 2002, 5. I-3759, 12 kohta). Tdmin ydinsisillén osalta yhteisojen
tuomioistuin on katsonut, etti on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen
tehtdvi eli se, ettd silld taataan kuluttajalle tai loppukayttsjille se, ettd tavara-
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merkilld varustetulla tuotteella on tietty alkuperi, jolloin kuluttaja tai loppu-
kéyttdjd voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen
muista tuotteista, joilla on toinen alkuperi (edelldi mainittu asia Boehringer
Ingelheim ym., tuomion 12 kohta). Tavaramerkin haltijan oikeus kieltdi kai-
kenlainen tdméin tavaramerkin kiyttiminen, joka saattaisi védristdd tdllaista
alkuperdtakuuta, kuuluu ndin ollen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
ydinsisiltoon (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers
Squibb, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. 1-3457, 48 kohta ja edelld mainittu asia
Boehringer Ingelheim ym., tuomion 13 kohta).

Lopuksi on syytd todeta, ettd yhteisdn tavaramerkki on yhtendinen (ks. vastaa-
vasti asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000,
Kok. 2000, s. 1I-1925, 23—25 kohta). Kuten vastaavasti asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 2 kohdasta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, yhteisén
tavaramerkkid koskeva hakemus hylédtdin, jos yhdessd osassa yhteison aluetta on
olemassa ehdoton tai suhteellinen hylkdysperuste. Jos taloudelliselle toimijalle on
ndin ollen vaikeampaa saada merkki rekisterdidyksi yhteisén tavaramerkiksi kuin
saada sama merkki rekisterdidyksi kansalliseksi tavaramerkiksi, timd on vain

vastapaino yhteniiselle suojalle, jota yhteison tavaramerkki nauttii koko yhteisén
alueella.

Téstd seuraa, ettd tavaroiden vapaan liilkkuvuuden periaatteen rikkomista kos-
keva kanneperuste tdytyy my®s hylita.

Edelld esitetyn perusteella kanne on hylattiva.

Oikeudenkdyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
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kdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se
on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut, koska SMHV on siti vaa-
tinut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdan.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 23 piivini lokakuuta 2002.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja . neljinnen jaoston puheenjohtaja
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