TUOMIO 3.3.2004 — ASIA T-355/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

3 piivind maaliskuuta 2004 *

Asiassa T-355/02,

Miilhens GmbH & Co. KG, kotipaikka Koln (Saksa), edustajanaan asianajaja
T. Schulte-Beckhausen,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehindin S. Laitinen ja L. Rampini,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikicli: englanti,
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jossa asian kisittelyyn sisimarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakun-
nassa (tavaramerkit ja mallit) osallistui

Zirh International Corp., kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja B. Nuseibeh,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 1.10.2002 tckemdstd paatok-
sestd (asia R 657/2001-2), joka koskee Miilhens GmbH & Co. KG:n ja Zirh
International Corp:n vilistd vditemencttelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ncljis jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottacn huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 23.10.2003 pidetyssd suulliscssa
kisittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Zirh International Corp. (jiljempina Zirh) teki 21.9.1999 sisimarkkinoiden
harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempani SMHV) yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen yhteison tavaramerkistdi 20 pdivdni
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid hakemus koskee, on sanamerkki ZIRH.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 42.

Tdméd hakemus julkaistiin yhteison tavaramerkkilehden 3.4.2000 ilmestyneessi
numerossa 27/2000.
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s Kantaja teki 24.5.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen véitteen titd
tavaramerkkii koskevaa hakemusta vastaan koskien kaikkia kantajan mainitse-
mia tavaroita ja palveluja. Viite perustuu jdljempidnid esitetyn yhteison
tavaramerkkind aikaisemmin rekisterdidyn kuviomerkin olemassaoloon, joka
sisiltdd sanaosan sir” (jiljempind aikaisempi tavaramerkki) ja joka kuvaa
Nizzan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa
kuvausta: ”hajuvedet, eteerisct 6ljyt, kauneudenhoitotuotteet, hiusvedet, hampai-
den puhdistustuotteet ja saippuat”.

¢  Zirh rajoitti 2.10.2000 tavaramerkkihakemuksensa kattamien tavaroiden ja
palvelujen luokat seuraavasti:

— ”saippuat; hajusteet; etceriset Oljyt; kosmetiikka; hiusvedet; partavedet;
vauvanhoito-, vartalo- ja kasvopuuterit; lasten- ja hiussampoot; hiustenhoi-
toaincet; partabalsami, -voide, -geeli ja -emulsio; huulirasva- ja kiilto; kylpy-
ja suihkugeelit; ihovoitect ja -emulsiot; deodorantit ja antiperspirantit;
kasvojen kuorinta-aineet; hiustenmuotoilutuotteet; vartalodljyt; parfyymit;
ihonpuhdistusvoitect ja -emulsiot; kosteusvoiteet; iho-, deodorantti- ja
toilettisaippuat; auringonsuojavalmisteet ja aurinkovoiteet”, jotka kuuluvat
luokkaan 3

— terveyden- ja kauncudenhoitopalvelut; kampaamopalvelut; kauncushoitola-
palvelut; kosmetiikan tutkimus ja kehitys; hajuvesicn tutkimus ja kehitys®”,
jotka kuuluvat luokkaan 42.
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Kantaja pysytti vditteensd kaikkia luokkiin 3 ja 42 kuuluvia tavaroita ja
palveluita vastaan.

SMHV:n viiteosasto hylkisi viitteen 29.6.2001 tekemillddn piaatokselld ensisi-
jaisesti silld perusteella, ettd merkkien ulkoasun ja merkityssisidllon erot olivat
merkittdvampid kuin niiden lausuntatavan samankaltaisuus, joten niiden kahden
tavaramerkin vililld ei ollut sekaannusvaaraa.

Kantaja teki 10.7.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen, jossa vaadittiin vditeosaston piidtoksen kumoamista.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkasi valituksen ja vahvisti viiteosaston
pédidtoksen samoilla perusteilla 1.10.2002 tekemilldin piitokselld (jaljempini
riidanalainen piitds). Valituslautakunta katsoi, etti vaikka kyseessi olevia
tavaroita ja palveluja myyddin samoja jakelukanavia tai samoja myyntipisteitd
kiyttien, tavaramerkkien viliset erot ovat selvisti merkittivimpid kuin niiden
lausuntatavan mahdolliset samankaltaisuudet tietyilli Euroopan unionin viralli-

silla kielilli.

Oikeudenkiyntimenettely sekd asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti kisiteltdvini olevan kanteen saksaksi laaditulla kannekirjelmalli,
joka saapui yhteisdjen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.12.2002.
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Zirh vastusti 6.1.2003 piivitylld kirjelmalld ensimméisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tydjirjestyksen 131 artiklan 2 kohdan ensimmaisen alakohdan mukaisesti
saksan kiyttimistd oikeudenkiyntikielend ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa ja vaati oikeudenkiyntikieleksi englantia. Zirh vetosi taltd osin siihen,
ettd timi kieli, joka oli asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
tavaramerkkihakemuksen toinen kieli, oli ollut menettelykieleni viitcosastolla ja
valituslautakunnassa.

Ensimmiisen oikeusastecn tuomioistuin médrisi tydjirjestyksensd 131 artiklan
2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla oikeudenkiyntikieleksi englannin, koska
rekisterdintihakemus SMHV:ssa oli tehty englannin kiclella.

SMHYV toimitti vastineensa ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimeen
13.5.2003. Zirh ei toimittanut vastauskirjelmii.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin (neljds jaosto) padtti esittelevin tuomarin
kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kasittelyn.

Asianosaisten lausumat ja vastaukset cnsimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
esittimiin suullisiin kysymyksiin kuultiin 22,10.2003 pidetyssi istunnossa.

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitdksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

13 SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

19 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

20 Kantaja viittdd, ettei riiddanalaisessa paiatoksessd arvioitu riittivisti tavaramerk-

kien vilistd sekaannusvaaraa. Kantaja viittii, ettd yhteisdjen tuomioistuimen

O oikeuskdytinn6n mukaan yleison keskuudessa mahdollisesti olevaa sekaannus-

vaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit,

jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittiistapauksessa. Tdmi sekaannusvaa-

ran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyid keski-

ndistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on

vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen,

jonka ne kattavat (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. 1-3819).
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Kantaja katsoo, ettdi tavaramerkkien kattamat tavarat ovat osittain samanlaisia
tai samankaltaisia. Lisiksi kantaja katsoo, etti aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat ovat samankaltaisia kuin ne palvelut, joita varten tavaramerkin
ZIRH rckisterdimistd haettiin. Kantaja huomauttaa, ettd tavarat ja palvelut ovat
samankaltaisia, kun yleisd voi uskoa, etti kyseessi olevat tavarat tai palvelut ovat
perdisin samalta yritykseltd. Kantaja viitedd, ettd tilanne on tillainen kisi-
teltdvini olevassa asiassa, koska molempien tavaramerkkien kattamien tavaroi-
den valmistajat yleensd antavat asiakkailleen luvan kéyttdd nédiden tavaroiden
tavaramerkkid palvelujensa erottamiscen.

Kantaja viittid, cttd aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja rekisterdin-
tihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat
kohtuullisen samankaltaisia ja etti osa kyscessd olevista tavaroista on jopa
samanlaisia tai hyvin samankaltaisia.

Kantaja huomauttaa, etti sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessé
olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankal-
taisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyviin kokonaisvaikutelmaan
ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

33

Kantajan mukaan kisiteltivinid olevassa asiassa sanat *sir” ja *zirh” ovat
lausuntatavaltaan kiytinnossid samanlaiset ja joka tapauksessa hyvin samankal-
taiset. Kantaja viittid, ettdi sanat ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset myos
silloin, kun ne lausutaan englannin kiclelli. TAmi samankaltaisuus on kantajan
mukaan vield selvempi muilla kielilld, erityisesti ranskan, espanjan ja saksan
kielella.

Tiltd osin kantaja véittdd, ctti kyscessd olevien tavaroiden myynti ci perustu
yksinomaan niiden ulkoasuun. Kyseessi olevien tavaroiden myyntiolosuhtciden
osalta kantaja huomauttaa, etti hajuvesid ja kauncudenhoitotuotteita myydéén
paljon hajuvesimyymaldissi, kampaamoissa ja kauncushoitoloissa, joissa asiak-
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kaat eivit voi ostaa tavaroita itsepalveluna. Lisiksi monien tavaroiden kysynti
perustuu usein suullisiin suosituksiin. Tillaisia tavaroita myyddin myos
postimyyntind, jolloin yksityiskohtaiset tiedot annetaan puhelimitse.

Tédmin vuoksi kantaja katsoo, ettdi SMHV:n arvio, jonka mukaan tavaramerk-
kien erot olivat merkittdvimpid kuin niiden lausuntatavan samankaltaisuus ja
ndin ollen ndiden kahden tavaramerkin vililli ei ollut sekaannusvaaraa, on
virheellinen. Kantaja viittaa edelli 20 kohdassa mainittuun asiaan Lloyd
Schuhfabrik Meyer ja katsoo, ettd yhdenlainen samankaltaisuus, eli kisiteltivini
olevassa asiassa lausuntatavan samankaltaisuus, riittii osoittamaan sen, ettd
tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara.

Kantaja arvostelee myos sitd, ettei SMHV ottanut huomioon periaatetta, jonka
mukaan tilanteessa, jossa tavaramerkit muodostuvat sanaosasta ja kuvio-osasta,
sanaosa on yleensi tavaramerkin kokonaisvaikutelmassa hallitseva osa. Kisi-
teltdvinid olevassa asiassa sanaosa on kantajan mukaan aikaisemman tavara-
merkin hallitseva osa ja vaakuna on pelkki koriste.

SMHV myo6ntdd, ettd luokkaan 3 kuuluvat tavarat, joita varten yhteison
tavaramerkkid koskeva hakemus on tehty, ovat samankaltaisia tai samanlaisia
kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. SMHV myontid my®6s, ettd
yhteisén tavaramerkkii koskevan hakemuksen kattamat luokkaan 42 kuuluvat
palvelut liittyvit jossain méirin aikaisemman tavaramerkin kattamiin luokkaan 3
kuuluviin tavaroihin ja ettd timin vuoksi nimi palvelut ja kantajan tavarat ovat
vahdisessd midrin samankaltaisia. SMHV katsoo kuitenkin, etti nimi tavarat
ostetaan yleensd nikohavainnon perusteella.

Kyseessid olevien tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta SMHV huomauttaa,
ettd hakemuksen kohteena oleva yhteison tavaramerkki on sanamerkki, kun taas
aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu sanasta ja kuvio-
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osista. SMHV:n mukaan aikaisemman tavaramerkin heraldinen kuvio on otettava
huomioon vertailua tehtiessi, koska tillaista yhdistelmdmerkkia tarkastellessaan
kuluttaja havaitsee sen kokonaisuudessaan eiki erottele sitd eri osiin. SMHV
viittdd, ettd kisiteltivind olevassa asiassa vaakuna, pelkistidn kokonsa ja sen
vuoksi, etti sen sijainti sanaosan ylipuolella on melko miirddvd, kiinnittdd
huomiota yhti paljon kuin sanaosa, ellei jopa enemmin. SMHV arvioi, ettid kuvio
on jossain méirin erottamiskykyinen, koska se on mielikuvituksellinen eiki
viittaa suoraan tai implisiittisesti kyseessd oleviin tavaroihin.

Lausuntatavan osalta SMHYV vahvistaa, ctti kyseessd olevat merkit ovat useissa
jasenvaltioissa lausuntatavaltaan samankaltaiset. SMHV viittdd, cttd uscissa
jasenvaltioissa aikaisempi tavaramerkki lausutaan hyvin todennikoisesti englan-
tilaisittain, koska sana ”sir” on tunnettu englantilainen sana, jonka muukin kuin
englanninkiclinen yleisé voi tunnistaa. SMHV totcaa lisiksi, ettd vaikka
hakemuksen kohteena oleva yhteisén tavaramerkki voidaan lausua eri tavoin
cri kielilld, ainakaan englanninkiclisissid maissa ja Espanjassa crot lausuntatapojen
vililli eivit ole erityisen selvid.

SMHYV katsoo, ctti tavaramerkit ovat merkityssisilléltddn crilaisia, koska
aikaisemman tavaramerkin mielletddn viittaavan englanninkiclisen sanan tunne-
tuimpaan merkitykseen, kun taas yhteisén tavaramerkkihakemuksen mielletdzn
olevan keksitty sana.

SMHYV viittdi vicld, ettd kantajan tulkinta edelld 20 kohdassa mainitussa asiassa
Lloyd Schuhfabrik Meyer annctusta tuomiosta on virheellinen. SMHV:n mukaan
vaikka tavaramerkit olisivat lausuntatavaltaan samankaltaisct, sckaannusvaaraa
ci automaattisesti ole. Piinvastoin sitd, ctti tavaramerkit ovat samankaltaisia
yhden huomioon otettavan tekijin osalta, merkittivdmpid voivat olla huomatta-
vat croavaisuudet muiden tekijoiden osalta, jolloin merkittidvii sekaannusvaaraa
ci ole, miki on tilanne kisiteltivind olevassa asiassa.
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Ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekister6idd, *jos sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara”. Siind sdddetddn myos, ettd sekaannusvaara
sisdltid vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhty-
mistd”. Lisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan
i alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan yhteisén tavara-
merkkejid, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopiivii.

Kisiteltivand olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteison tavara-
merkki, ja nidin ollen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen alue
on koko Euroopan unioni.

On huomattava, ettd asetuksen N:o 40/94 toisen perustelukappaleen mukaan
yhteisén tavaramerkkijirjestelmilld annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtd
ainoaa menettelyd noudattaen yhteison tavaramerkkeji, joilla on yhdenmukainen
suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteison alueelle, ja ndin ilmaistua yhteison
tavaramerkin yhtendisyyden periaatetta sovelletaan, jollei kyseisessd asetuksessa
toisin sdddetd. Sama periaate ilmenee asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdasta,
jonka mukaan yhteison tavaramerkki on ”yhteniinen”, miki ilmenee siten, ettd
”sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisossa”.

Tiamin vuoksi, vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artikla ei sisilli vastaavaa
sddnnostd kuin 7 artiklan 2 kohta, jonka mukaan tavaramerkin rekisterdimattd

IT- 804



37

38

39

MULHENS v, SMHV — ZIRH INTERNATIONAL (ZIRH)

jattimiseksi riittdiid, ettd ehdoton hylkidysperuste on olemassa ainoastaan osassa
yhteisdi, on katsottava, ettd kiisiteltdvini olevassa asiassa on sovellettava samaa
sddAntdid. Tédstd seuraa, ettd rekisterbimisestd on kieltdydyttdvi, vaikka suhteelli-
nen hylkiysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisod.

Koska kyseessi olevat tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan tavanomaiseen
kulutuksecen tarkoitettuja, kohdeyleison muodostavat tavanomaisen valistuneet ja
kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset ecurooppalaiset keskivertokuluttajat.

Asianosaisten kesken on myos kiistatonta, ettd tavaramerkkihakemuksessa, jota
vastaan kantaja teki viitteen, tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat osittain
samankaltaisia ja osittain samanlaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kuvaamat
tavarat.

Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentdmisesti 21 pdivind joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989,
L 40, s. 1) tulkintaa koskevasta yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskéytinnostd ja
asctusta N:o 40/94 koskevasta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kiytdnnostd ilmenee, cttd sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla,
cttd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksesti tai mahdollisesti
taloudellisesti keskeniin sidoksissa olevista yrityksisti (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; edelld 20 kohdassa mainittu
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v.
SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4359,
25 kohta). Yleison keskuudessa olevaa sckaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisid
kyseisessd yksittiistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997,
Kok. 1997, s. 1-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; edelld
20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia
C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. [-4861, 40 kohta ja
em. asia Fiftics, tuomion 26 kohta).
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Tdmd kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijéiden tiettyd keski-
ndistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on
vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen,
joita varten nidmi tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden tai
palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa kotvata niitd varten tarkoitettujen
tavaramerkkien merkittivd samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld 39 kohdassa
mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edelld 20 kohdassa mainittu asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edelld 39 kohdassa mainittu asia Marca
Mode, tuomion 40 kohta). Kyseisten tekijoiden keskindinen riippuvuus on
ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemidnnessd perustelukappaleessa, jonka
mukaan on vilttimidtontd midritelli samankaltaisuuden kisite suhteessa
sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitd, kuinka
hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekd samankaltaisuuden asteesta
yhtdiltd tavaramerkin ja merkin vililld ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai
palvelujen vililld (edelli 39 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta ja
asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 1-4335, 45 kohta).

Lisiksi kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan kisi-
tykselld on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensi
keskivertokuluttaja kasittida tavaramerkin kokonaisuutena eika ryhdy tutkimaan
merkin erilaisia yksityiskohtia (edelld 39 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion
23 kohta ja edelld 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
25 kohta). Tissi kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan
tavanomaisen valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On
kuitenkin otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan
harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, ja hidnen on
turvauduttava siihen epitiydelliseen muistikuvaan, joka hinelld on tavaramer-
keistd. On my0s syytd ottaa huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavai-
suusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edelld
20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Yhteistjen tuomioistuimen oikeuskiytdnnostd seuraa, ettd sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnin on kyseessd olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan
tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd
syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavara-
merkkien erottavat ja hallitsevat osat (edelld 39 kohdassa mainittu asia SABEL,
tuomion 23 kohta ja edelld 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 25 kohta).
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Niiden seikkojen valossa on tutkittava, ovatko kyseessd olevat tavaramerkit
riittdvin samankaltaisia, jotta voidaan katsoa, ettd niiden vililld on sekaannus-
vaara.

Riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta on todettava ensinnikin,
cttd vaikka molempien tavaramerkkien sanaosicn toisena ja kolmantena

k2

kirjaimena ovat kirjaimet “ir”, tavaramerkit ovat ulkoasultaan huomattavan
erilaiset. Tavaramerkkien ensimmiiset kirjaimet, jotka ovat “s” ja "z”, ovat
crilaiset. Lisdksi kyseisct sanaosat muodostuvat eri méérdstd kirjaimia, ja
hakemuksen kohtcena olevassa tavaramerkissi kirjaimia ir” seuraa kirjain
*h”, Aikaisemman tavaramerkin sanaosaan on yhdistetty vaakunakuvio, kun
taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yksinomaan sana-
merkistd, joka kirjoitetaan tavallisilla kirjaimilla. Nain ollen kyscisten tavara-
merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa kullekin merkille ominaiset osat saavat

aikaan sen, cttd kunkin merkin kokonaisvaikutelma on erilainen.

Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta SMHV eci ole kiistdnyt sitd, ettd
tavaramerkkien sisiltimien sanaosien lausuntatavat ovat tietyilldi Euroopan
unionin kiclilli samankaltaisct. Kuten SMHV viittdd perustellusti vastincensa
26 kohdassa, uscissa jisenvaltioissa aikaisempi tavaramerkki lausutaan hyvin
todennikoisesti englantilaisittain, koska sana ”sir” on tunnettu englantilainen
sana, jonka jopa muu kuin englanninkielinen yleisé voi tunnistaa. Vaikka
hakemuksen kohteena oleva yhteisén tavaramerkki voidaan lausua eri tavoin eri
kiclilld, on todettava, kuten SMHV myéntii, cttd kyscessd olevat tavaramerkit
ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset ainakin englanninkielisissi maissa ja
Espanjassa, koska erot englannin ja espanjan kiclen lausuntatapojen valilld eivit
ole crityisen sclvid. Niin ollen tavaramerkkicn on katsottava olevan lausuntata-
valtaan samankaltaiset niissd maissa.

Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisillon vertailun osalta kantaja ei riitauta
SMHV:n tiitd koskevia arvioita. Kuten SMHV viiitti perustellusti, tavaramerkit
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eivit ole merkityssisdlloltdin samankaltaiset, koska vaikuttaa todennikoiselts,
ettd jdsenvaltioiden keskivertokuluttaja ajattelisi englanninkielisti sanaa sir”,
silli sana on laajalti tunnettu Euroopassa. Koska sanalla zirh” ei ole ilmeisti
merkitystd milldidn Euroopan unionin virallisella kielelld, yleisé mieltiisi sanan
”zirh” ndin ollen uudissanaksi. Niin ollen on todettava, etteivit tavaramerkit ole

merkityssisilloltdin samankaltaiset.

Témdn vuoksi on todettava, etteivit tavaramerkit SIR ja ZIRH ole ulkoasultaan
tai merkityssisilloltdin samankaltaiset. Kyseessi olevat tavaramerkit ovat
lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissi maissa. Tiltid osin on huomautettava,
ettd oikeuskdytinnon mukaan ei voida sulkea pois sitd, ettd sekaannusvaara voi
syntyd jo sen vuoksi, ettd tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (ks.
edelld 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta ja
asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. 1I-43, 42 kohta).

Kuten edelld 39 ja 42 kohdassa todetaan, kaikkia tekijoiti, jotka ovat merkityk-
sellisid Kkyseisessd yksittdistapauksessa, on arvioitava kokonaisuutena, jolloin
kokonaisarvioinnin on perustuttava kyseessi olevista tavaramerkeistd syntyviin
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan kyseessid
olevien tavaramerkkien merkityssisiltojen erot voivat kumota niiden lausuntata-
pojen samankaltaisuudet. Téllainen kumoaminen edellyttidi, ettd ainakin yhdelld
kyseessd olevista tavaramerkeisti on kohdeyleison nikokulmasta selked ja
erityinen merkitys siten, ettd timi yleiso kykenee ymmirtimain sen vilittomisti
(edelld 40 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 54 kohta).
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Kisiteltdvini olevassa asiassa tilanne on timi aikaisemman tavaramerkin SIR
sanaosan osalta, kuten 46 kohdassa todetaan. Tétd analyysid ei kumoa se, ettei
timéd sanamerkki viittaa mihinkd4n niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita
varten tdmi tavaramerkki rekisterditiin, Tamid seikka ei estd kohdeyleisod
ymmiértiméstd vilittdmasti timédn aikaisemman tavaramerkin sanaosan merki-
tysti. Riittdd, ettd yhdelld kyseessi olevista tavaramerkeisté on tillainen merkitys,
kun toisella tavaramerkilli ei ole tillaista merkitystd tai kun silld on yksinomaan
tdysin toisenlainen merkitys, jotta nididen tavaramerkkien viliset lausuntatapojen
samankaltaisuudet kumotaan suurelta osin (ks. vastaavasti edella 40 kohdassa
mainittu asia BASS, tuomion 54 kohta).

Kisiteltdvind olevassa asiassa titd kumoamista tukee se, ettd tavaramerkit SIR ja
ZIRH ovat my&s ulkoasultaan erilaiset. Téssd yhteydessd on todettava, kuten
SMHYV asianmukaisesti esitti, ettd kahden tavaramerkin vilisen lausuntatavan
samankaltaisuuden astcen merkitys on vihiinen, kun kyseessi ovat tavarat, jotka
myydiin siten, ctti kohdeyleisd tavallisesti tavaroita ostaessaan my6s nikee
tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu (ks. vastaavasti edelli 40 kohdassa
mainittu asia BASS, tuomion 55 kohta).

Kisiteltdviind olevassa asiassa kyscessi olevien tavaroiden osalta on ndin, toisin
kuin kantaja viittdd. Kantajan viitteet, joiden mukaan aikaisemman tavaramer-
0 . » . ’ . X3 .
kin kattamien tavaroiden myynti ei perustu yksinomaan niiden ulkoasuun ja
joiden mukaan kantajan tavaroiden merkittdvin jakelukanavan muodostavat
hajuvesimyymilit, kampaamot ja kauneushoitolat, eivit nimittiin kumoa titd
b b
totcamusta.

Tiltd osin on huomautettava, ettei kantaja ole mitenkiddn osoittanut, cttd sen
tuotteita myytiisiin tavanomaisesti siten, cttei yleisé nde tavaramerkkid lainkaan.
Kantaja viittdi ainoastaan, ctti tuottcita myydadn perinteisesti paljon hajuvesi-
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myymaloissd, kampaamoissa ja kauneushoitoloissa, joissa kuluttaja ei voi valita
tuotetta suoraan vaan ainoastaan myyjin vilityksella.

Vaikka oletettaisiin, ettd hajuvesimyymilit, kampaamot ja kauneushoitolat
voisivat muodostaa kantajan tavaroiden merkittidvin jakelukanavan, on kiista-
tonta, ettd ndissdkin tiloissa tavarat ovat yleensa esilld hyllyill, joilta kuluttajat
voivat nihdd ne. Tdmin vuoksi, vaikkei ole poissuljettua, etti kyseessd olevia
tavaroita voidaan myydd my6s suullisen pyynnén perusteella, titi myyntitapaa ei
voida pitdd nididen tavaroiden tavanomaisena myyntitapana.

Edelld esitetyn perusteella on nidin ollen todettava, etteivdit kyseessi olevat
tavaramerkit ole riittivin samankaltaisia, jotta voitaisiin katsoa, etti kohdeyleis
voisi uskoa, ettd kyseessd olevat tavarat ovat periisin samasta yrityksesti tai
mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksist.

Kun otetaan huomioon kyseessd olevien tavaramerkkien erot, titd arviointia ei
kumoa se, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, jota vastaan kantaja
teki viitteen, kattamat tavarat ja palvelut ovat osittain samankaltaisia ja osittain
samanlaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kuvaamat tavarat.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on todennut perustellusti, ettd hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli ei ollut
sekaannusvaaraa.

Ndin ollen ainoa kanneperuste ja kanne on hylittivi kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka hiviid asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyn-
tikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut vastaajan vaatimusten mukai-
sesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut scuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtdén.

2) Kantaja vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan vastaajan oikeudenkiyntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 3 péivind maaliskuuta 2004,

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljinnen jaoston puhcenjohtaja
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