L & D v. SMHV - SAMANN (AIRE LIMPIO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

7 piiviini syyskuuta 2006 "

Asiassa T-168/04,

L & D, SA, kotipaikka Huercal de Almeria (Espanja), edustajanaan aluksi asianajaja
M. Knospe, sittemmin asianajajat S. Miralles Miravet ja A. Castedo Garcia,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenain J. Garcfa Murillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssit menettelyssi oli
ja viliintulijana ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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Julius Sdmann Ltd, kotipaikka Zug (Sveitsi), edustajanaan asianajajat A. Castén
Pérez-Goémez ja E. Armijo Chévarri,

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 15.3.2004 tekemiin péstdksen
(asia R 326/2003-2), joka liittyy Julius Simann Ltd:n ja L & D, SA:n viliseen
viiitemenettelyyn, osittaisesta kumoamisesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit P. Lindh ja
I. Wiszniewska-Bialecka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.5.2004
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2004
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.1.2005
toimitetun véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 12.1.2006 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

teomion

Asian tausta

L & D, SA teki 30.4.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV) yhteis6n tavaramerkkié koskevan hakemuksen yhteisén tavaramer-
kistd 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.
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Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintiii haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistii varten koske-
vaan 15 pdivani kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
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tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 35, ja ne
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: "hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kosmeettiset tuotteet”

— luokka 5: "hajustetut ilmanraikastustuotteet”

— luokka 35: “mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtivit”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 29.6.1998 Yhteisén tavaramerkkilehdessi nro
47/98.

Julius Sémann Ltd teki 29.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdintii vastaan.

Viite perustui useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin.
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Ensiksi on kyse seuraavasta yhteison tavaramerkking rekistertidystd kuviomerkistit
nro 91 991, jota on haettu 1.4.1996 ja joka on rekisterdity Nizzan sopimuksen
mulkaiseen luokkaan 5 kuuluville tavaroille:

Toiseksi on kyse kansainvilisistd ja kansallisista kuviomerkeistd, joista osa sisiltii
sanallisia elementtejd, ja jotka on rekisterdity Nizzan sopimuksen mukaiseen
luokkaan 3 ja/tai 5 kuuluville tavaroille; nimé tavaramerkit ovat kansainviliset
tavaramerkit nro 328917, nro 612525, nro 178969, nro 216415, nro 328915, nro
328916, nro 475333 ja nro 539068; itivaltalainen tavaramerkki nro 109639,
ruotsalaiset tavaramerkit nro 217829, nro 225214 ja nro 89348; espanjalainen
tavaramerkki nro 1575391; tanskalainen tavaramerkki nro 03157/1964; suomalaiset

tavaramerkit nro 109644 ja nro 45548 sekii saksalainen tavaramerkki nro 984362,
jotka on esitetty alla:

L0350

[IR Y] nrT.teLG 334!4?6&

Viite perustui kaikkiin tavaroihin, joille aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity, ja
koski kaikkia yhteison tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluja.
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Viliintulija vetosi viitteensdi tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa mainittuihin suhteellisiin hylkiysperusteisiin.

SMHV:n viiteosasto hylkési viitteen kokonaisuudessaan 25.2.2003 tekemilldsin
péaitoksella.

Viliintulija valitti 23.4.2003 viiteosaston paitoksesti SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hyviksyi viliintulijan valituksen osittain 15.3.2004
tekemilldén paitokselld (jéljempéna riidanalainen piitos).

Asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva valitus hyviksyttiin
sikli kuin se koski kyseessi olevia tavaroita. Sitd vastoin kyseessi olevien palvelujen
osalta valitus hylittiin ja valituslautakunta vahvisti véiteosaston péitoksen, jolla
hylattiin rekisterdintid vastaan tehty viite. Valituslautakunta hylkisi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan valituksen, koska ei ollut niytto4 siits,
ettd aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuisi haittaa tai ettid sen erottamiskykys
kéytettdisiin epdoikeutetusti hyviksi.

Valituslautakunta on riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimiseksi
vertaillut yhtdaltd haettua tavaramerkkié ja toisaalta aikaisempaa yhteisén tavara-
merkkid nro 91991, joka ikddn kuin edustaa muita aikaisempia tavaramerkkeja. Se
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katsoi, ettd timé aikaisempi yhteisén tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi
toisen aikaisemman tavaramerkin, jonka muoto on olennaisella tavalla sama kuin
yhteis6n tavaramerkin nro 91991 muoto, kiytén ja laajan tunnettuuden johdosta.

Valituslautakunta Lkatsoi, ettd molemmat riidanalaiset tavaramerkit koostuvat
kuusesta, jonka oksat on muotoiltu sivuilla olevista ulokkeista ja sisiikkeist ja jolla
on hyvin lyhyt runko, jonka jalkana on laajempi alusta.

Se muistutti, ettd kisitteellinen samankaltaisuus voi johtaa sekaannusvaaraan
erityisesti silloin, kun aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko
sen ominaispiirteiden perusteella tai sen perusteella, ettd se on lagjalti tunnettu
yleison keskuudessa.

Valituslautakunnan mukaan esitetyn nidytén perusteella vaikuttaa siltd, etti
aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ainakin tietyssi osassa yhteiso,
nimittdin Italiassa, jossa sen markkinaosuus on arvioitu yli 50 prosentiksi ja jossa
sitd on kiytetty pitkiddn.

Se katsoi ndiden seikkojen perusteella, ettd kahden riidanalaisen tavaramerkin
merkityssisdllon samankaltaisuus saattaa aiheuttaa, ainakin Italiassa, sekaannusvaa-
ran kyseessd olevan yleison keskuudessa. Riidanalaisten tavaramerkkien vilisten
erojen, jotka koostuvat olennaisilta osin siitd, ettd haetussa tavaramerkissi kuusi
muodostaa kehyksen, jonka sisélld on piirretty henkilshahmo sekii sanaelementti
"aire limpio”, ei voida katsoa poistavan sekaannusvaaraa, koska kyscessi oleva yleisd

saattaa katsoa haetun tavaramerkin olevan hauska ja koristeltu versio aikaisemmasta
tavaramerkista.
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Asianosaisten vaatimukset

20 Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen 1 ja 3 kohdan sikili kuin paatoksessi yhtaalta
kumotaan osittain viiteosaston padtos ja evitdin haetun tavaramerkin
rekisterdinti luokkiin 3 ja 5 kuuluville tavaroille ja toisaalta velvoitetaan
jokainen osapuoli vastaamaan niille viite- ja valitusmenettelyssi aiheutuneista
oikeudenkiyntikuluista

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

2 SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkd4 kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

2 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen 73 artiklan rikkomista.
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Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja viittad, ettd valituslautakunnan arviointi riidanalaisten tavaramerkkien
samankaltaisuudesta on virheellinen. Néiden tavaramerkkien vililli ei ole mitiin
samankaltaisuutta, ja toteamukset, jotka liittyvit aikaisemman tavaramerkin
erottamiskykyyn, ovat niin ollen tehottomia.

Kaksi tavaramerkkii ovat kantajan mukaan samankaltaisia, kun kyseessi oleva yleis6
katsoo, ettd ne ovat vihintdénkin osittain samoja ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja
merkitykseltddn. Moniosaisten tavaramerkkien osalta on tarpeen tutkia, koskeeko
samankaltaisuus sellaista elementtid, joka on merkityksellinen niisti tavaramer-
keistd syntyvidssd kolkonaisvaikutelmassa, eli elementtid, joka todennikéisesti
hallitsee yksinddn kohdeyleison muistiin jddvdd kuvaa tisti tavaramerkisti.
Moniosaisen tavaramerkin yhden tai usean méiritellyn osan hallitsevan luonteen
arviointi suoritetaan ottaen huomioon erityisesti jokaiseen tillaiseen osaan itseensi
liittyvdt ominaisuudet. Jos yhtildisyys koskee kyseessd olevia tavaroita kuvailevaa
osaa, se ei voi hallita timén tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, eiki
tavaramerkkeja voida silloin katsoa samankaltaisiksi.

Valituslautakunta ei ole kantajan mukaan ottanut huomioon niité periaatteita, koska
se on viitannut ainoastaan "yhteisen seikan” olemassaoloon riidanalaisten tavara-
merkkien vililla tutkimatta niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon
yhtéldisyyksid ja toteamatta, mikd merkitys mahdollisella yhteiselld elementilli on
rekisteréintihakemuksen kohteena olevan moniosaisen tavaramerkin luomassa
kokonaisvaikutelmassa.
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Ensiksi lausuntatavan osalta kantaja toteaa, etti aikaisempi tavaramerkki ei sisalli
minkéénlaista sanallista elementtii. Niin ollen kaikenlainen lausuntatavan saman-
kaltaisuus voidaan sulkea pois.

Edelleen ulkoasun osalta kantaja toteaa, etti aikaisempi tavaramerkki koostuu
neliskulmaiselle alustalle asetetun kuusen siluetin luonnonmukaisesta kuvasta, kun
taas haettu tavaramerkki koostuu piirretystd humoristisesta henkilshahmosta, jolla
on erikoinen ulkoniké ja jolla on p#illiin vaate, jonka sivukuva muistuttaa hyvin
abstraktisti kuusta ja jossa kuluttajan huomio kiinnittyy sanalliseen elementtiin "aire
limpio”. Haettua tavaramerkkid hallitsee ndin ollen yhti lailla timd humoristinen
henkilshahmo ja sanallinen elementti "aire limpio”, jotka sulkevat pois kaikenlaisen
ulkoasun samankaltaisuuden.

Lopuksi merkityssisillon osalta pelkistiin se seikka, ettid niiden kahden merkin
siluetit muistuttavat toisiaan, ei anna aihetta katsoa niiti samankaltaisiksi. Se seikka,
ettd humoristisen henkilshahmon siluetti saattaa muistuttaa kuusen muotoa, on
merkitykseton, koska siluettien samankaltaisuudet eivit ole merkityssisillén
samankaltaisuuksia. Lisaksi siluetti syrjiytyy taka-alalle, koska kuusen muoto
heikentyy humoristisen henkilshahmon kuvan johdosta, ja tisti muodosta tulee
timén henkilohahmon pelkké takki tai pelkkd pallys pikemminkin kuin kuusen
kuva.

Kantaja paittelee ndistd seikoista, ettd tavaramerkkien vililld ei ole minkd#nlaista
samankaltaisuutta.

Kantaja lis#d toissijaisesti, etté sikili kuin merkityssisillot katsotaan samankaltaisiksi,
tdmé yhtaldisyys ei koske tavaramerkin hallitsevaa elementtid, silli kuusen siluetti ei
hallitse haetun tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, jota siti vastoin hallitsee
humoristisen henkilshahmon mielikuvituksellinen ja omalaatuinen kuva ja kirjoitus
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"aire limpio”. Listiksi siluetti on kuvaileva haetun tavaramerkin tavaroille eiki voi
ndin ollen oikeuskidytdnnén mukaisesti hallita timidn tavaramerkin luomaa
kokonaisvaikutelimaa.

Edelleen toissijaisesti kantaja esittdd, ettd sikiili kuin ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin ei sulje pois kaikenlaista samankaltaisuutta riidanalaisten tavaramerk-
kien vililld, minkédanlaista sekaannusvaaraa ei ole kuitenkaan olemassa, koska haettu
tavaramerkki eroaa riittivisti aikaisemmasta tavaramerkisti.

Lisdksi kantajan mukaan aikaisempi tavaramerkki ei voi nauttia tavallista laajempaa
suojaa, koska silld on vain heikko erottamiskyky.

Yhtadltd aikaisempi tavaramerkki on riittiméttomin erottamiskykyinen kolmella
perusteella. Ensiksi kuusen siluetti on kuvaileva tavaroille, kuten raikasteille ja
hajustetuille ilmanraikastustuotteille. Tamé arviointi vahvistetaan Yhdistyneen
kuningaskunnan patenttiviraston "tavaroille ja palveluille rekisterditivien tavara-
merkkien tutkintaan tarkoitetuissa kiytinnon ohjeissa”. Toiseksi aikaisempi
tavaramerkki muodostuu olennaisilta osiltaan vain sen tavaran muodosta, jota silli
markkinoidaan. Oikeuskdytinnén mukaan tavaramerkin olennainen tehtiivi ei voi
tdyttyd, kun kyseessi oleva merkki sekoittuu tavaran ulkoasuun. Niin on kyscessi
olevassa asiassa, koska kun kyseessd olevat tavarat koostuvat pelkisti huokoista
materiaalia olevista litteisté ja ohuista levyisti, joille on levitetty tuoksuvaa ainetta ja
joiden #ériviivat vastaavat tavaramerkin siluettia, niiden tavaroiden pinta on tiysin
peitetty tavaramerkilli. Kolmanneksi kuusen siluetista koostuva muoto on
vilttdmaton tavaralla tavoitellun tekninen tuloksen saavuttamiseksi. Asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan sddnnosten mukaan teknisen tuloksen saavuttamisen kannalta
valttdmattomid muotoja ei voida rekisterdidd tavaramerkkini. Lisiksi tavaran
tehtdvien kuvaus, joka ilmenee viliintulijan jittamastd amerikkalaisesta patenttiha-
kemuksesta, osoittaa, ettd viliintulijan kiyttimé kartiomainen puun muoto tiyttii
teknisen tehtdvin, eli hajusteen asteittaisen ja osittaisen haihtumisen, joka voidaan
helposti toteuttaa kuusen muodolla, joka on myds patenttipiirroksissa esiintyvi
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muoto. Kantaja katsoo, ettd viliintulija kayttdd talli tavoin hyvikseen tavaramerk-
kioikeutta kieltddkseen kolmansilta aikaisemmin patentilla suojatun muodon kéytén,

Toisaalta aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky ei ole voinut vahvistua
jilkeenpdin silld perusteella, ettd tunnettuus on kasvanut, kun tavaramerkkii on
kdytetty Italiassa. Tiltd osin kantaja esittis, ettd oikeuskiytinnén mukaan
tavaramerkin tunnettuutta ei voida arvioida vain yleisten ja abstraktien tietojen
perusteella, kuten médritellyt prosenttiosuudet, ja etti liikevaihtoon ja mainosin-
vestointeihin liittyvét vditteet eiviit voi mirittdd tavaramerkin erottamiskykyi.

Valituslautakunnan toteamukset aikaisemman tavaramerkin laajan tunnettuuden
myontimisen osalta ovat kantajan mukaan monin tavoin virheellisia.

Ensiksi aikaisemman tavaramerkin Italiassa saaman erottamiskyvyn toteaminen ei
voi perustua vain yleisiin tietoihin, jotka koskevat mainonnan mairds ja
myyntilukuja, koska kyse on tuotteesta, jonka kulutus on laajaa ja valmistus-
kustannukset pienet. Tavaroiden myynnin mairalli ei ndin ollen ole samaa
néyttdarvoa kuin kestivien, arvolckaiden tai laadukkaiden tavaroiden myynnin
méaralla.

Toiseksi SMHV nojautuu virheellisesti siihen seikkaan, ettd viliintulijan raikasteita
myydidn Italiassa enemmin kuin muita ajoneuvoille tarkoitettuja raikasteita ja etti
niiden osuus markkinoista on yli 50 prosenttia. Nielsen-nimisen yhtion kolman-
nesvuosiraportin myyntiluvut, jotka on mainittu viliintulijaa edustavan johtajan
antamassa valaehtoisessa ilmoituksessa, eivit liity tavaroihin, jotka yhteisén
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tavaramerkki nro 91991 kattaa, vaan koskevat pidasiassa tavaroita, joissa on nimitys
"arbre magique” ja joita markkinoidaan tavaramerkilli, joka on erilainen kuin
tavaramerkki nro 91991. Toisaalta nimi luvut liittyvit vuosiin 1997 ja 1998, eli
ajanjaksoon, joka on selviasti myShempi kuin yhteisén tavaramerkkihakemuksen
jattdmispdivd. Vuosien 1996 ja 1997 mainoskuluihin liittyviit luvut ovat samoista
syistd soveltumattomia, koska ndmid mainokset koskevat raikasteita, joissa on
nimitys "arbre magique”, ja ne on julkaistu 30.4.1996 jilkeen, joka on yhteisén
tavaramerkkihakemuksen jattépéivi.

Kolmanneksi todetakseen aikaisemman tavaramerkin pitkiaikaisen kiiyton Italiassa
vditeosasto ja valituslautakunta nojautuivat virheellisesti siihen seikkaan, etti
tavaramerkkid kéytettiin Italiassa pitkién ja ettd se sai sielld olennaisilta osiltaan
samassa muodossa suojaa vuodesta 1954 alkaen kansainvilisen rekisterdinnin nro
178969 perusteella. Niin tehdessiin ne samaistivat virheellisesti tavaramerkkihake-
muksen pdivimadrin tdmin tavaramerkin tehokkaaseen kiiytté6n, vaikka kansain-
vilisen tavaramerkin nro 178969 kiytosti ei ole esitetty mitdiin niiyttéd sen
rekisterdinnin jélkeen. Liséksi rekisterointi nro 178969 koskee tavaramerkki, jossa
on valkoinen alusta ja sanaelementti "car freshner”, kun taas rekisterdinti nro 91991
koskee pellkdd kuviomerkkid. Lisiksi rekistersinti luokassa 5 ci koske kiisiteltivini
olevassa asiassa kyseessd olevia raikasteita vaan "desinfioivia aineita, kylpytuotteita,
hyonteismyrkkyja ja kemiallisia tuotteita”.

Niin ollen heikon erottamiskykynsi takia aikaisempi tavaramerkki nauttii vihenty-
nyttd suojaa, ja jo vihdiset erot haettuun tavaramerkkiin nihden riittiviit sulkemaan
pois kaiken sekaannusvaaran nididen merkkien vililli. Myé6skiin mahdollisesti
mydnnetty merkityssisallon samankaltaisuus ei riitd luomaan sekaannusvaaraa.
Kuusen kuva ei nimittdin esitd mitddn mielikuvituksellista kuviota eikid niyttoi
tavaramerkin nro 91991 laajasta tunnettuudesta ole esitetty.
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Istunnossa kantaja vetosi Tribunal Supremon (Espanjan korkein oikeus) 5.4.2005
antamaan tuomioon, jossa kantajalle my6nnettiin lopullisesti oikeudet espanjalai-
seen tavaramerkkiin ”Aire Limpio” nro 2033859.

Kantaja toteaa, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd riidanalaiset
tavaramerkit ovat samankaltaisia ja ettd viliintulijan tavaramerkin erottamiskyky on
kasvanut kayton perusteella. Kuluttajien keskuudessa ei todellisuudessa ole olemassa
minkadnlaista sekaannusvaaraa.

SMHYV esittdd, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kokonaisvaikutelmien vertailun
tulee niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillén samankaltaisuuden osalta
perustua niistd syntyvién kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti
niiden erottavat ja hallitsevat osat. SMHV:n mukaan ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen menettelyssd tulisi keskitty4 kisitykseen, joka italialaisella yleis6lla
on riidanalaisista tavaramerkeisti.

SMHYV katsoo ulkoasun osalta, ettd aikaisempi tavaramerkki on siluetti kuusesta,
jolla on hyvin lyhyt runko, jonka sivuilla on episiignnéllisia ulokkeita ja sisikkeits ja
jonka jalkana on laajempi alusta. Haettu tavaramerkki puolestaan koostuu
koomisesta piirroshahmosta, jonka ylempi osa muodostuu kuusen yldosaa
muistuttavasta kolmiosta, jonka kyljet ovat epésdéinnélliset, ja se on asetettu
alaosastaan kahden suuren kengén kuvan paslle. Ylemman, kolmionmuotoisen osan
keskelle on piirretty kasvot ja kaksi kittd, jotka niyttivat osoittavan tyylitellyilld
kirjaimilla kirjoitettuun ilmaisuun "aire limpio”. Riidanalaisille tavaramerkeille on
yhteista ulkoiset piirteet eli kolmiomainen muoto, jonka reunat ovat epésaénnoélliset
ja jonka alaosassa on kavennus ja sen jilkeen suorakulmainen osa. Huolimatta
kontrastista, joka aiheutuu koomisesta ja koristeellisesta tyylisti ja sanaelementisti
“aire limpio”, tdlld graafisella elementilli on selviisti hallitseva luonne merkin
luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se voittaa selvésti sanallisen elementin, jota ei
havaita kovin selvisti.
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Lausuntatavaltaan aikaisempi tavaramerkki, joka on pelkistiin graafinen merkki,
voitaisiin esittdd suullisesti kuvailemalla merkkid, kun taas haettu tavaramerkki
lausuttaisiin sen sanallisen elementin "aire limpio” avulla.

SMHV esittdd merkityssisillon osalta, etti kohdeyleisé yhdistdd riidanalaiset
tavaramerkit siluettiin, joka esittda lyhytrunkoista kuusta, jonka oksat muodostuvat
ulokkeista ja siséikkeistd ja jonka jalkana on suorakulmainen alusta. SMHYV katsoo,
etti italialainen yleiso ei anna erityistd merkitystd ilmaisulle "aire limpio” ja tunnistaa
ndamd kaksi merkkid vain merkityssisillon ja graafisen kuvauksen perusteella.

SMHYV viittdd, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia ei tule
rajoittaa pelkistddn kuusen kuvaan. Kyse on monimutkaisemmasta graafisesta
esityksestd, eli kuusen muodosta, jossa on tiettyji erityisid ominaisuuksia, kuten
ulokkeita ja sisdkkeitd, hyvin lyhyt runko, ja se on asetettu suorakulmaiselle alustalle.

Kantaja ei ole esittanyt sen viitteen osalta, jonka mukaan kuusen muotoa kitytetiidn
yleisesti hajustettujen ilmanraikasteiden myynnissi, SMHV:n menettelyssi mitiin
seilkaa, joka osoittaisi, ettd kohdeyleisé on Italian markkinoilla tottunut kiyttiméin
tdmin kaltaisten tuotteiden osalta hahmoja, joiden muoto on samankaltainen kuin
kuusen siluetti.

Jos tuotteen muodon tulee todellakin olla kapeampi yliosassa kuin alaosassa,
tavoiteltu tekninen tulos ei vaatisi aikaisempaa tavaramerkkiii vastaavan muodon
kdyttdd, vaan se voitaisiin saavuttaa pelkidn kolmion avulla, jossa on suorat ja
sadnnolliset sivut, tai kuviolla, joka on ylhdéltd kapeampi kuin alhaalta. Aikai-
semman tavaramerkin muoto ei ole niin ollen ainoa tapa saavuttaa titi tulosta.

- 2717



49

50

51

52

53

TUOMIO 7.9.2006 —~ ASIA T-168/04

Sekaannusvaaran arvioimisen osalta SMHV korostaa, etti koska kisiteltivini
olevassa asiassa kyseessi olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutustavaroita,
keskivertokuluttaja ei kiinnité niiden ostamiseen erityisti huomiota.

Ottaen huomioon kuusen siluetin tirkeyden sanamerkin “arbre magique” siséltivin
kuviomerkin kaytossd Italiassa sekd graafisen elementin hallitsevuuden SMHYV
katsoo, ettd kohdeyleison tiytyy katsoa aikaisemman tavaramerkin ilmaisu "arbre
magique” ja sen hallitseva ja silmiinpistivin graafinen elementti (joka vastaa
aikaisemman tavaramerkin kuvaa, johon riidanalainen piitds perustuu) laajalti
tunnetuksi ja yleisesti kiytetyksi. Tdmin vuoksi SMHV katsoo, etti valitus-
lautakunta on perustellusti todennut, etti aikaisemmalla yhteisén tavaramerkills,
johon timé piités perustuu, on Italiassa erityinen erottamiskyky.

SMHYV lis#, ettd mainokset on jaettu viliintulijan mukaan ennen tavaramerkkiha-
kemuksen jattimistd ja ettd noin suurta osuutta markkinoista ei voida saavuttaa
hyvin nopeasti. Nin ollen ei ole todennikgists, ettd vuoden 1996 myynti olisi ollut
vihdmerkityksista.

Lopuksi SMHYV arvioi, ettd asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-
6191, 24 kohta) annetussa tuomiossa esitettyé periaatetta soveltaen merkityssisillon
samankaltaisuus riidanalaisten tavaramerkkien vililld voisi Iuoda Italiassa, missi
aikaisemmalla tavaramerkilli on erityinen erottamiskyky, sekaannusvaaran, jota
tavaramerkkien tyylin ja piirrosten viliset erot eivit voi estdd. Haettu tavaramerkki
voitaisiin nimittdin katsoa huvittavaksi ja koristelluksi versioksi aikaisemmasta
tavaramerkistd, joka on laajalti tunnettu kohdeyleisén keskuudessa.

Viliintulija katsoo aluksi, ettd seikat, jotka erottavat kyseessd olevat tavaramerkit
toisistaan, eivit heikenni yleisti samankaltaisuuden vaikutelmaa.
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Tavaroita, jotka riidanalaiset tavaramerkit kattavat, myydidin huoltoasemien
myymaildissd tai valintamyymaloissé ja ne hankitaan hyvin nopeasti etukiteen
harkitsematta. Kuluttaja kiinnittda néin ollen huomiota ensimmaiseen seikkaan, joka
tulee hinen mieleenss, kun hin katsoo tavaramerkkeji, eli kuusen siluettiin.

Edelleen, lausuntatavan osalta kirjoituksen “aire limpio” muodostamalla eroavuu-
della ei ole merkitysté kuluttajan valinnan kannalta, koska tima kiinnittia huomiota
ainoastaan tavaran ulkomuotoon tai ulkonakéon.

Lopuksi, riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia myds merkityssisiilléltiiin, koska
niissd kiytetdéin samankaltaisia kuvia, jotka ovat yhtenevii esitetyn idean eli pienen
kuusen siluetin kanssa ja jotka yksildivit tavaran ja kertovat sen kaupallisen
alkuperin kuluttajille.

Viliintulija vastustaa my6s kantajan kuvausta haetusta tavaramerkistd, jonka
mukaan se kuvaa humoristista henkilohahmoa.

Lisdksi siihen, ettd kuusen siluetilla pelkéstdin kuvaillaan hajustettuja ilman-
raikasteita tai muita raikasteita, ei voida vedota, koska ei ole niyttda siitd, etti tisti
siluetista olisi tullut tavanomainen kaikilla merkityksellisilli markkinoilla ja/tai etti
kyseessi olevien maiden tuomioistuimet olisivat vahvistaneet, ettii se ei ole pitevi
tavaramerkkiné.

Viliintulija katsoo edelleen valituslautakunnan tavoin, etti sekaannusvaaraa

suurentaa aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka johtuu sen laajasta
tunnettuudesta.
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Viliintulija kiistdd viitteen, jonka mukaan yhtiiltd aikaisempi tavaramerkki on
yhtenevd tavaran muodon kanssa ja toisaalta timé muoto on vilttiméton teknisen
tuloksen saavuttamiseksi. Ensiksi timi viite olisi hyldttivs, koska se on esitetty
ensimmiisen kerran ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Lisiksi koska
aikaisemmat tavaramerkit eivit ole kolmiulotteisia tavaramerkkeji vaan kuviomerk-
kejd, tilla viitteelld ei joka tapauksessa ole merkitystd. Lopuksi viliintulijan
tavaramerkkien graafiset elementit eivit edusta tavaran markkinoinnin osalta
valttdimatontd muotoa.

Valituslautakunta katsoi viliintulijan mukaan samaten perustellusti, etti aikaisem-
man tavaramerkin erottamiskyky on kasvanut sen kiytén johdosta ja kantajan
vastakkaisia viitteitd ei voida hyviksya.

Viliintulija esittdd téltd osin useita viitteitd.

Ensiksi myyntiluvut eivit menetd niyttdarvoaan vain sen vuoksi, ettd kisiteltdvina
olevassa asiassa on kyse tavanomaisista kulutustavaroista.

Toiseksi tavaroiden myyntiosuuksia Italian markkinoilla tdydentid muu niyttd, joka
liittyy tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen markkinoilla.

Kolmanneksi, vaikka on totta, ettd Nielsen-yhtién kertomuksessa viitataan vuosiin
1997 ja 1998, sen sisilt6 antaa muun esitetyn ndyton valossa olettaa, ettd valiintulijan
tavaramerkeilld markkinoitujen tavaroiden prosenttiosuudet olivat juuri edeltévien
vuosien kuluessa todennékoisesti samanlaisia kuin ajanjaksolla 1997-1998. Lisiksi
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aikaisemman kansallisen tavaramerkin, johon on vedottu myshempii tavaramerk-
kihakemusta vastaan, erottamiskyvyn médrittdmiseksi ei pitdisi jattdi ottamatta
huomioon néyttd4, joka osoittaa viitteen tueksi vedotun kansallisen tavaramerkin
kidyton yhteison tavaramerkkihakemuksen jéttdmisen ja viitteen tekemisen viliselli
ajanjaksolla. '

Viliintulija katsoo, ettd valituslautakunta on katsonut perustellusti, etti luokkaan
3 ja 5 kuuluvien tavaroiden osalta on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

-~ Alustavat toteamukset

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisterdidi, jos sen vuoksi,
etti se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisén keskuudessa,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeilld
tarkoitetaan yhteison tavaramerkkej, jasenvaltiossa rekisterdityji tavaramerkkeji tai
kansainvilisesti rekisteréityja tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty
ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopiivii.
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Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan samanlaista siinnostd kuin
7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan tavaramerkin rekisterdinnin epimiseksi riittis,
ettd ehdoton hylkdysperuste on olemassa osassa yhteisod, on katsottava, etti tissi
asiassa on sovellettava samaa ratkaisua. Tastd seuraa, etti rekisterdinti on myos
eviittdvd, vaikka suhteellinen hylkdysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa
yhteis64 (asia T-355/02, Miihlens v. SMHV — Zirh International (Sir/ZIRH), tuomio
3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 36 kohta ja asia T-312/03, Wassen International v.
SMHV - Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE),
tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. 11-2897, 29 kohta).

Késiteltdvéind olevassa asiassa viite rekisterdintii vastaan perustuu véliintulijan
useisiin tavaramerkkeihin, jotka sisdltivit kuusen kuvan. Valituslautakunta nojautuu
viitettd tutkiessaan padasiassa yhteisén tavaramerkkiin nro 91991 tavaramerkkin,
joka edustaa muita viitteen tueksi esitettyji tavaramerlkkeja.

Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa paatoksessd, etti riidanalaiset tavaramerkit
ovat samankaltaisia erityisesti merkityssisdlloltiin ja ettd sekaannusvaara on
olemassa. Tamé johtopéitds seurasi toteamuksesta, jonka mukaan aikaisempi
yhteisdn tavaramerkki nro 91991, joka on suojattu 1.4.1996 alkaen ja koostuu
kuusen muodosta, on erityisen erottamiskykyinen Italiassa. TAimi toteamus perustui
aikaisemman kansainvilisen tavaramerkin ARBRE MAGIQUE, jolla on sama
kuausen muoto ja joka sisiltidd lisiksi sanaelementin, pitemmin kiyton ja laajan
tunnettuuden hyviksymiseen Italiassa.

Niin ollen on aluksi tutkittava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti, etti
aikaisempi yhteison tavaramerkki nro 91991 on voinut tulla erityisen erottamisky-
kyiseksi silld perusteella, ettd toista rekisterdityé tavaramerkkis on kiytetty pitkéin,
nimittiin tavaramerkkia ARBRE MAGIQUE, ja etti tuon tavaramerkin voidaan
katsoa olevan laajalti tunnettu Italiassa, jossa sitid on kiytetty pitkian.
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— Aikaisemman yhteis6én tavaramerkin erityinen erottamiskyky

Aluksi on todettava, etti oikeuskiytinndssi myoénnetdidn, ettd tavaramerkin
erityinen erottamiskyky voi perustua joko tavaramerkkiin itseensi liittyviin syihin
tai siihen, ettd se on tullut laajalti tunnetuksi yleison keskuudessa (edelld 52 kohdassa
mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta).

Edelleen on todettava, ettd tavaramerkin erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata
sen kiytostd toisen rekisterdidyn tavaramerkin osana. Téamin kiytén osalta on
riittavad, ettd kohderyhmissd tiedetddn aikaisemmilla tavaramerkeilld varustetun
tavaran tai palvelun olevan periisin tietystd yrityksesti (ks. tiltd osin asia C-353/03,
Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. 1-6135, 30 ja 32 kohta).

Nidin ollen on samoin myo6nnettivé, ettd tavaramerkin erityinen erottamiskyky
voidaan saavuttaa siten, etti tavaramerkkid kiytetédén pitkidn ja se tunnetaan laajalti
toisen rekisterdidyn tavaramerkin osana, kunhan kohdeyleis6 kisittid tavaramerkin
viittaavan siihen, ettd tavarat ovat perdisin médritysti yrityksest.

Kisiteltavdnd olevassa asiassa siihen kysymykseen, onko valituslautakunta katsonut
perustellusti, ettd aikaisempi yhteisén tavaramerkki nro 91991 on voinut tulla
erityisen erottamiskykyiseksi siksi, ettd sitd kiiytetiiéin toisen rekisterdidyn tavara-
merkin osana, on vastattava myOntévisti, jos katsotaan, ettii aikaisempi yhteisén
tavaramerkki nro 91991 oli tavaramerkin ARBRE MAGIQUE osa.

Taltd osin valituslautakunta on katsonut perustellusti, ettii kuusen siluetin kuva, jolla
on merkittdva, jopa hallitseva asema tavaramerkissi ARBRE MAGIQUE, vastaa
aikaisempaa yhteison tavaramerkkii nro 91991. Niin ollen valituslautakunta on
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perustellusti katsonut, ettd aikaisempi yhteisén tavaramerkki nro 91991 muodostaa
osan aikaisemmasta tavaramerkisti ARBRE MAGIQUE. Tamin perusteella
ensimmdinen tavaramerkki on voinut tulla erottamiskykyiseksi sen vuoksi, etti siti
on kiytetty toisen tavaramerkin osana.

Téstd johtuen valituslautakunta on perustellusti tutkinut kaikkea niyttss, joka liittyy
tavaramerkin ARBRE MAGIQUE kiytté6n ja laajaan tunnettuuteen todetakseen
pitkén kdyton, laajan tunnettuuden ja niin ollen sen yhden osan, eli aikaisemman
yhteisén tavaramerkin nro 91991, erityisen erottamiskyvyn.

Mitd tulee kisiteltdviind olevassa asiassa valituslautakunnan suorittamaan varsinai-
sen ndytdn tutkimiseen, riidanalaisessa pddtoksessi katsotaan perustellusti, ettd
asiakirjoihin sisiltyvdstd néiytostd, eli etenkin 8.11.1999 viliintulijan viitteen
yhteydessd toimitetuista asiakirjoista, seuraa, etti aikaisempi tavaramerkki nro
91991 on ollut rekistersidyn tavaramerkin eli merkin ARBRE MAGIQUE osana
pitkddn kdytossd Italiassa, se tunnetaan sielld laajalti ja se on nidin ollen erityisen
erottamiskykyinen.

Riidanalaisessa p#itoksessd otetaan niin ollen huomioon tavaramerkin ARBRE
MAGIQUE pitka kiytt6 ja se seikka, ettd tilld tavaramerkilld markkinoitujen
tuotteiden vuotuisen myynnin mééra ylittid 45 miljoonaa yksikkéd ja ettd myynti
Italiassa edusti ndin ollen yli 50:td prosenttia markkinoista vuosina 1997 ja 1998.
Lisdksi riidanalaisessa p#étoksessi otetaan huomioon se seikka, etti niiden
tuotteiden mainontaan Italiassa vuosina 1996 ja 1997 kiytetyt varat ylittivat 7
miljardia Italian liiraa (3 615 198,29 euroa).

Se seilka, ettd myyntiluvut liittyvit vuosiin 1997 ja 1998 ja ettd mainoskulut
koskevat vuosia 1996 ja 1997, eli mydhdisempid ajankohtia kuin kantajan
tavaramerkkihakemuksen jittimisen pdivi, eli 30.4.1996, ei riitd poistamaan niiden
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seikkojen niyttéarvoa aikaisemman tavaramerkin nro 91991 lagjan tunnettuuden
toteamiseksi.

Oikeuskéaytannén mukaan nimittéin yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
jattopdivan jalkeiset seikat voidaan ottaa huomioon, mikili ne mahdollistavat
johtopiitosten tekemisen tilanteesta, joka vallitsi tind samana ajankohtana (asia
T-262/04, BIC v. SMHV (sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio
15.12.2005, 82 kohta, ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. tilti osin asia
C-192/03 P, Alcon v. SMHV, miériys 5.10.2004, Kok. 2004, s. 1-8993, 41 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen). Tuollaiset seikat voivat mahdollistaa sen vahvistami-
sen, missid laajuudessa tavaramerkkia kéytettiin merkitykselliseni ajanjaksona, tai
timén kysymyksen paremman arvioimisen (ks. analogisesti asia C-259/02, La Mer
Technology, tuomio 27.1.2004, Kok. 2004, s. 1-1159, 31 kohta).

Valituslautakunta on nidin ollen voinut perustellusti katsoa, ettd tuollaisten
mydhempien seikkojen perusteella voidaan tehdi johtopiitoksia siitd, millainen
tilanne oli kantajan esittiman tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattépaivini, ja
vahvistaa se, ettd tavaramerkki nro 91991 on ollut laajalti tunnettu tuona samana
péivina.

On nimittdin todettava erityisesti, ettd 50 prosentin osuutta markkinoista ei ole voitu
hankkia kuin osittain vuosina 1997 ja 1998. Valituslautakunta ei ole niin ollen tehnyt
virhettd katsoessaan, etti tilanne ei ole ollut huomattavan erilainen vuonna 1996.

Se seikka, ettd kyse oli kantajan tavaramerkkihakemuksen jittimisen eli 30.4.1996
jalkeisistd seikoista ei siis riitd poistamaan nididen niyttdarvoa aikaisemman
tavaramerkin nro 91991 laajan tunnettuuden toteamiselsi.
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Sitd kantajan vaitettd ei siis voida hyviksyd, ettd valituslautakunta olisi virheellisesti
katsonut aikaisemman tavaramerkin erityisen erottamiskykyiseksi Italiassa, kun se
oli perustanut péételménsé ainoastaan yleiseen niytt66n mainonnan laajuudesta ja
myyntiluvuista. Kantajan mainitseman oikeuskiiytinnén mukaan tavaramerkin
erottamiskykyd ei voida niyttid toteen pelkistdéin tiettyjen prosenttiosuuksien
kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (asia C-299/99, Philips,
tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. 1-5475, 62 kohta). On kuitenkin katsottava, etti
ensinnikin tdmi oikeuskéytinto koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
erottamiskyvyn saavuttamista eikd, kuten kisiteltivini olevassa asiassa, sellaisen
rekisterdidyn tavaramerkin laajan tunnettuuden arviointia, joka on jo erottamisky-
kyinen. Toiseksi tavaramerkin tunnettuutta tutkiessaan valituslautakunta ei ole
ksiteltdvini olevassa asiassa ainoastaan ottanut huomioon yleisii kriteereité, kuten
médriteltyji prosenttiosuuksia, vaan myés tavaramerkin ARBRE MAGIQUE kauan
kestineen kiyton, jota kantaja ei sitd paitsi ole kiistinyt.

Samoin on hyldttévé kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti
perustanut p#itoksensd siihen seikkaan, etti aikaisempi tavaramerkki on ollut
suojattu olennaisilta osin samassa muodossa vuodesta 1954 alkaen rekisterdinnin
nro 178969 perusteella. Kantaja ei voi tehokkaasti vedota siihen, ettd valitus-
lautakunta on rinnastanut tavaramerkkihakemuksen paivimadrin tavaramerkin
CAR FRESHNER nro 178969 tehokkaan kiyton piivimadraan, ilman ettd sen
kéytostd rekisteroinnistd alkaen olisi esitetty mitddn niytt6a. Kuten SMHV on jo
todennut ja vahvistanut istunnossa, valituslautakunta on perustellut paitostidn
tavaramerkin ARBRE MAGIQUE toteenniytetylld kiytolld Italiassa eikd tavaramer-
kin CAR FRESHNER kiytolld. Riidanalaisessa paatoksessi kylldkin todetaan, ettd
tavaramerkki CAR FRESHNER on ollut rekisterdity vuodesta 1954 alkaen, mutta
pitkén kéyton osalta siiné viitataan tavaramerkkiin ARBRE MAGIQUE.

Edelld esitetystd seuraa, etti valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti
tavaramerkin ARBRE MAGIQUE ja vastaavasti tavaramerkin nro 91991, joiden
katsotaan osoittavan tietyn yrityksen tavaroiden alkuperds, pitkid kiytté ja laaja
tunnettuus Italiassa oli osoitettu oikeudellisesti riittivilld tavalla.
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Kun otetaan huomioon Italian aluetta koskeva yhteisén tavaramerkin nro 91991
laaja tunnettuus, joka johtuu erityisesti sen pitkiisti kiytostii tavaramerkin ARBRE
MAGIQUE osana ja tdmén viimeksi mainitun merkin laajasta tunnettuudesta tilli
alueella, on katsottava, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd katsoessaan, etti
tuo tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen Italiassa.

— Tavaroiden samankaltaisuus

Osapuolet eivit kiista kisiteltivind olevassa asiassa riidanalaisessa p#itoksessi
todettua aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin tavaroiden samankal-
taisuutta luokassa 3 ja 5.

Lisiksi kantajan viite, jonka mukaan tavaramerkin CAR FRESHNER kansainvilinen
rekisterdinti luokkaan 5 kuuluville tavaroille ei kata kisiteltéiviini olevassa asiassa
kyseessd olevia raikasteita, vaan "desinfioivia aineita, kylpytuotteita, hyénteismyrk-
kyjd ja kemiallisia tuotteita”, ei ole perusteltu. Siti paitsi ei ole kiistetty, etti timi
tavaramerkki on rekisterdity myos luokkaan 3 kuuluville "ilmanraikastustuotteille
— —, hajuvesille, eteerisille 6ljyille — -".

— Tavaramerkkien samankaltaisuus

Oikeuskéytdnnén mukaan kaksi tavaramerkkiii ovat samankaltaisia, kun ne ovat
asianomaisen yleison nidkokulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useam-
man merkityksellisen seilan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV —
Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4335, 30 kohta).

11 - 2727



92

93

94

95

TUOMIO 7.9.2006 — ASIA T-168/04

Kiésiteltdvind olevassa asiassa haetun tavaramerkin siséltimilld graafisella elemen-
tilld on ulkoasun osalta selviisti hallitseva luonne merkin luomassa kokonaisvaiku-
telmassa ja se voittaa selviisti sanallisen elementin. Ilmaisulla ”aire limpio” on, kun
otetaan huomioon kiytettyjen kirjainten pieni koko ja niiden asettaminen kuusta
esittdvin piirroksen sisiiéin, melko vih#inen merkitys graafiseen elementtiin nihden.

Vastoin kantajan viitteitd kuvion luoma kokonaisvaikutelma ei ole koominen
henkilshahmo, vaan kuusta muistuttava kava. Koomisen henkilohahmon kasvot ja
kédet on piirretty kuusen keskiosaan ja alaosassa kahden 180 astetta toisiinsa
ndhden asetetun kengén piirros muodostaa jalustan. Tamin henkilshahmon
piirteistd ilmenevd koominen ja Kkoristeellinen tyyli antaa kuusen graafiselle
esitykselle mielikuvituksellisen vaikutelman, joten yleisé6 voi katsoa haetun
tavaramerkin aikaisemman tavaramerkin huvittavaksi ja koristelluksi versioksi.
Haettu tavaramerkki muodostuu niin ollen merkisti, jonka hallitseva elementti on
kuusen siluetti, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin. Tdmi on se elementti,
jonka kuluttaja etupédissi havaitsee ja jonka perusteella hin tekee valintansa,

varsinkin kun on kyse valintamyymilGissi myytdvistd tavanomaisista kulutus-
tavaroista.

Kuusta muistuttava graafinen esitys vaikuttaa niin ollen ulkoasun osalta hallitsevalta
elementiltd haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

Merkityssisillon osalta molemmat kyseessi olevat merkit yhdistetiin kuusen
siluettiin. Kun otetaan huomioon sen luoma vaikutelma ja erityisen merkityksen
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puuttuminen ilmaisulta "aire limpio” italialaisen yleison keskuudessa, niiden
merkityssisdllon samankaltaisuus on vahvistettava.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti arvioinut, etti riidanalaiset
merkit, joissa kiytetadn kuvioita, jotka ovat yhteneviisid esitetyn kuvion eli kuusen
siluetin kanssa, ovat merkityssiséll6ltiin samankaltaisia. Lausuntatavat eroavat sen
vuoksi, ettd pelkistiddn graafinen aikaisempi tavaramerkki voidaan esittia suundlisesti
merkkid kuvailemalla, kun taas haettu tavaramerkki voidaan ilmaista suullisesti
lausumalla sen sanallinen elementti “aire limpio”.

- Sekaannusvaara

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periiisin samasta yrityksestii tai
mahdollisesti taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd. Saman oikeus-
kiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen perusteella,
miten kohdeyleis6 ymmirtédd riidanalaiset tavaramerkit ja tavarat tai palvelut, ja
ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessdt yksittiistapauksessa,
ja erityisesti se keskindinen riippuvuus, joka vallitsee tavaramerkkien samankaltai-
suuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, jotka ne kattavat, samankaltaisuuden
vililld (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills
(Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 30~
32 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessi olevien merkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta perustuttava niistid
syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden
erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash
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Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-
4335, 47 kohta).

Lisdksi on todettava, ettd sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd erottamiskykyi-
sempi aikaisempi tavaramerkki on. N&in ollen ei voida sulkea pois sitd, ettd
merkityssisillon samankaltaisuus, joka perustuu siihen, ettd kahdessa tavaramerkissi
kéytetian kuvia, joiden merkityssisilts on yhdenmukainen, saattaa aiheuttaa
sekaannusvaaran tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamis-
kykyinen joko ominaispiirteidensé vuoksi tai siksi, etti se on laajalti tunnettu yleisén
keskuudessa (ks. vastaavasti edelli 52 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion
24 kohta).

Koska kasiteltdvind olevassa asiassa kyseessd olevat tavarat ovat tavanomaisia
kulutushyddykkeits, kohdeyleisé on keskivertokuluttaja, jota pidetién tavanomaisen
valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena. Kyseessi olevien
tavaroiden keskivertokuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen niitd ostaessaan.

Kuluttaja valitsee ndin ollen yleensi itse kyseessi olevat tavarat, ja hinelli on
pyrkimys tukeutua valinnassaan pédasiassa niille tavaroille kiytettivéin tavara-
merkkiin, eli kuusen siluettiin.

Kun otetaan huomioon yhtadltd kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuus ja
kyseessé olevien tavaramerkkien ulkoasun ja merkityksen samankaltaisuus ja
toisaalta se seikka, ettd aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen
Italiassa, on todettava, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd todetessaan, etti
sekaannusvaara on olemassa.
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13 Kantajan esittdmit viitteet eivit kumoa titd johtop#itosti.

0+ Ensiksi siltd kantajan viitteeltd puuttuu perusta, jonka mukaan aikaisemmalla

tavaramerkilld on heikko erottamiskyky sen vuoksi, ettd kuusen siluetti on kuvaileva
kyseessd oleville tavaroille. Kuten SMHYV perustellusti toteaa, aikaisempi tavara-
merkki ei ole vain pelkkd todellisuutta vastaava esitys kuusesta. Esitetty kuusi on
tyylitelty ja siind on muitakin erityisié piirteitd: silli on hyvin lyhyt runko ja sen
jalkana on suorakulmainen alusta. Lisiksi kuten on jo todettu, kun otetaan
huomioon aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, siiti on tullut erityisen
erottamiskykyinen. Lisiksi kantajan viite, joka liittyy Yhdistyneen kuningaskunnan
patenttiviraston ohjesdidntoihin, jossa vahvistetaan kuusen siluetin kuvailevuus
kyseessd oleville tavaroille, ei ole merkityksellinen, koska yhteisén tavaramerkki-
lains#iddéntd muodostaa sidnnoskokonaisuudesta koostuvan itseniisen jirjestelmin,
jolla pyritddn omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista jérjestelmisti
riippumatta, ja valituslautakuntien péatosten lainmukaisuutta on arvioitava yksin-
omaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteis6jen tuomioistuimet
sité ovat tulkinneet (asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV — Sadia (Sadia/Grupo Sada),
tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. I1-1667, 84 kohta).

Toiseksi kantajan viitteet, joilla pyritddn osoittamaan, etti aikaisemman tavara-
merkin rekisterdinti olisi pitényt hyldtd, koska yhtiiltd se koostui olennaisilta osin
vain tilla tavaramerkilla markkinoitavan tavaran muodosta ja toisaalta aikaisemman
tavaramerkin muoto, eli kuusen siluetti, oli vilttimiton tavaralla tavoitellun
teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Joka tapauksessa kantaja ei voi viitemencttelyssi
vedota ehdottomaan hylkidysperusteeseen kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai
SMHV:n suorittamaa merkin pitevié rekisterdintid vastaan. Asetuksen N:o 40/94
7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkiysperusteita ei ole tarkasteltava viiteme-
nettelyssi eikd kyseinen artikla ole s#@nnds, jonka valossa riidanalaisen piitoksen
laillisuutta on arvioitava (asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV - Diesel (DIESEL/
dieselit), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. 11-1887, 71 kohta).
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Kolmanneksi silld, ettd kantaja vetosi istunnossa Tribunal Supremon 5.4.2005
antamaan tuomioon, jossa hinelle annettiin lopullisia oikeuksia espanjalaiseen
tavaramerkkiin Aire Limpio nro 2033859, ei ole merkitysti kyseessi olevassa asiassa.
Nimittdin kuten on jo tarkennettu, valituslautakuntien paitosten laillisuutta
arvioidaan vain asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisGjen
tuomioistuin tulkitsee sitd (edelld 104 kohdassa mainittu asia Sadia/Grupo Sada,
tuomion 84 kohta).

Edelld esitetysti seuraa, etti ensimmiinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, on hylittiavi perus-
teettomana,

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd, ettd riidanalaisella padtokselld rikotaan asetuksen N:o 40/94
73 artiklaa.

Témin artiklan ja oikeuskdytdnnon mukaan piitoksen adressaatille vastainen paitos
on perusteltava niin, ettd paitdksen adressaatti saa tarvittavat tiedot arvioidakseen,
onko péadtés asianmukainen, ja ettd yhteisbjen tuomioistuimet voivat tutkia sen
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laillisuuden (asia T-388/00, Institut fiir Lernsysteme v. SMHV - Educational
Services (IIs/ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4301, 59 kohta).

Viiteosasto, 25.2.2003 tekemiissddn péatoksessd, ja valituslautakunta ovat kantajan
mukaan jo rajoittaneet tutkintansa yhtddltd haettuun tavaramerkkiin ja toisaalta
yhteison tavaramerkkirekisterdintiin nro 91991. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun rekisterdinnin suhteellisen hylkiysperusteen
tutkimiseksi valituslautakunta on kuitenkin tukeutunut myés muihin tavaramerk-
keihin liittyviin asiakirjoihin. Niin ollen riidanalaisen p#itoksen perustelut koskevat
aikaisempia tavaramerkkejd, jotka valituslautakunta on itse sulkenut vertailevan
analyysin ulkopuolelle médiritellikseen sekaannusvaaran olemassaolon. Riidanalai-

sen pddtoksen perustelut ovat ndin ollen epitiydellisii ja valituslautakunta on
rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

SMHY, jota viliintulija tukee, vastaa, ettd kantajalla on ollut mahdollisuus kumota
asiakirjojen ja ndyton sisiltd, johon riidanalainen piitds perustuu silti osin kuin
siind méadritellddn tavaramerkin nro 91991 laaja tunnettuus ja pitki kiyttd Italiassa,
koska néma asiakirjat on esitetty vditeosastossa kiydyn menettelyn kuluessa. Se ci
ole kuitenkaan kyseenalaistanut niiden asiakirjojen pétevyytti.

Mit4 tulee siihen seikkaan, ettd mainitut asiakirjat koskevat tavaramerkkid, jota ei ole
otettu huomioon vertailussa prosessiekonomisten syiden vuoksi, timi huomiotta
jittdminen ei missddn tapauksessa tarkoita, ettd néilld asiakirjoilla ei olisi merkitysti
tarkasteltaessa italialaisen yleison kisitysti tavaramerkistdi, johon riidanalainen
paitds perustuu. Tarkemmin ottaen SMHYV ei ole missiiin vaiheessa todennut, etti
tdmd huomiotta jattdminen johtaisi siihen, ettéd riitautettuja asiakirjoja ei otettaisi
huomioon tarkasteltaessa italialaisen yleison kisitystd tavaramerkistd, johon riidan-
alainen paitos perustuu, miké johtuu siitd, ettd nama kaksi tavaramerkkis, joihin on
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vedottu, vastaavat toisiaan graafisesti. Riidanalaisessa paitoksessd ei ndin ollen
loukata kantajan menettelyllisié oikeuksia, koska viimeksi mainittu olisi voinut ottaa
kantaa n#ytt66n ja asiakirjoihin, joiden avulla médriteltiin aikaisemman tavaramer-
kin laajaa tunnettuutta ja pitkiaikaista kiyttoa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston p#itokset on perusteltava. Lisiksi
asetuksen N:o 40/94 tdytdntdénpanosta 13 piivand joulukuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 50 s#éinnén 2 kohdan
h alakohdassa méératadn, ettd valituslautakunnan pagtéksessa on oltava perustelut.
Téltd osin on katsottava, ettd titen vahvistetulla perusteluvelvollisuudella on sama
ulottuvuus kuin EY 253 artiklasta johtuvalla perusteluvelvollisuudella (asia C-447/02
P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 64 kohta; yhdistetyt
asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider Corporation v. SMHV — Vitakraft-Werke
Wiihrmann ja Friesland Brands (VITAKRAFT ja VITA/VITATASTE ja BALANCE
ja BALANS/META BALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. I1I-1149,
72 kohta).

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan EY 253 artiklassa edellytetyisti perusteluista
on selkedsti ja yksiselitteisesti ilmettivé riidanalaisen toimenpiteen tekijin paittely.
Talld velvollisuudella on kaksi tavoitetta: yhtdiltd antaa asianomaisille tieto
toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta he voisivat puolustaa oikeuksiaan,
ja toisaalta antaa yhteiséjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa paitoksen
laillisuutta (asia C-350/88, Delacre ym. v. komissio, tuomio 14.12.1990, Kok. 1990,
s. 1-395, 15 kohta; edelld 113 kohdassa mainittu asia ICWS Saat v. SMHYV, tuomion
65 kohta ja edelld 113 kohdassa mainittu asia VITRAKRAFT ja VITA/VITATASTE
ja BALANCE ja BALANS/META BALANCE 44, tuomion 73 kohta).
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Lisaksi SMHV:n péitokset voivat asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan perustua
ainoastaan perusteisiin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa, Tami sifinnds
koskee seka tosiseikkoja ettéd oikeudellisia seikkoja seki niyttdi.

Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin,
jotka muodostavat paitosluonteisen toimen perustan, mutta se ei kuitenkaan ulotu
sithen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T-303/03,
Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral (Solevita/ SALVITA), tuomio 7.6.2005,
Kok. 2005, s. 1I-1917, 62 kohta).

¢

Kasiteltivind olevassa asiassa riidanalaisessa paitéksessi ilmaistaan selvisti ja
yksiselitteisesti valituslautakunnan péittely. Néin ollen riidanalaisesta pastoksests,
jossa esitetddn kantajan valituslautakunnassa esittimét viitteet, ilmenee, etti kantaja
on voinut ottaa kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin riidanalainen piitss perustuu, seki
valituslautakunnan arviointinsa yhteydessi suorittamaan aikaisempien tavaramerk-
kien kaytt6on liittyvin ndytén arviointiin.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ei ole rikottu ja toinen kanneperuste seki
kanne kokonaisuudessaan on hylittiva.

Oikeudenldiiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntiku-
lut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.
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20 Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Legal Lindh Wiszniewska-Biatecka

Julistettiin Luxemburgissa 7 péivini syyskuuta 2006.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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