Asia T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA
vastaan
sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Yhteisén tavaramerkki — Vaitemenettely — Hakemus kuviomerkin, jossa on sanaosa
"Bainbridge”, rekisterdimiseksi yhteisén tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset
sana- ja kuviomerkit sekéd kolmiulotteiset tavaramerkit, jotka sisaltdvit sanaosan
"Bridge” — Kéyton todistaminen — Kéaytto eri muodossa — "Puolustavat”
tavaramerkit — Tavaramerkkiperhe

Yhteistjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljis jaosto)
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Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Vditteen tutkiminen —
Aikaisemman tavaramerkin kdytostd esitettdvi ndytto

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 15 artikian 1 kohta, 43 artikian 2 ja 3 kohta, 50 artikian
1 kohdan a alakohta ja 56 artiklan 2 kohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Viitteen tutkiminen —

Aikaisemman tavaramerkin kdytostd esitettdvi ndytto
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 15 artikian 2 kohdan a alakohta)

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen -
Suhnteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen -
Suhnteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 systematiikan mukaan
merkin tehokas kiytté markkinoilla niitd
tavaroita tai palveluja varten, joille se on
rekisteréity, muodostaa olennaisen
ehdon, jotta sen haltijalle tunnustetaan
yksinoikeus, joka on tavaramerkkisuojan
kohde. Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan
1 kohdassa, 50 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa, 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
ja 56 artiklan 2 kohdassa asetetaan
tavaramerkin haltijalle velvollisuus kéyt-
tad sitd tai velvollisuus esittdd viite-,
menettimis- tai mitittémyysmenettelyn
yhteydessd ndytt6d sen tosiasiallisesta
kaytosta.

Tosin ndissd sddnnoksissd sdddetddn
poikkeuksesta, jonka mukaan tavaramer-
kin haltija valttaa tuollaisten velvolli-
suuksien noudattamatta jattimisen
seuraukset, mikili on olemassa “perus-
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teltuja syitd” kayttdmattomyydelle. Kui-
tenkin on todettava, etti niissd
sddnnoksissd mainittu késite "perustellut
syyt” viittaa syihin, jotka perustuvat
esteisiin kdyttdd tavaramerkkid tai tilan-
teisiin, joissa sen kaupallinen hyviksi-
kayttd olisi, ottaen huomioon kaikki
yksittdistapauksessa merkitykselliset sei-
kat, kohtuuttoman kallista. Tuollaiset
esteet voivat mahdollisesti johtua kan-
sallisesta lainsdddannostd, jossa esimer-
kiksi asetetaan rajoituksia tavaramerkilld
varustettujen tuotteiden myynnille silld
tavoin, ettd tuollainen lainsdadantd voi
olla perusteltu syy tavaramerkin kéytti-
mittomyydelle. Sitd vastoin kansallisen
rekisterdinnin haltija, joka vastustaa
yhteison tavaramerkkihakemusta, ei voi
vedota asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2
ja 3 kohdan mukaiselta todisteiden
toimittamiselta vilttydkseen kansalliseen
sddnnokseen, jossa sallitaan sellaisten
merkkien rekister6inti tavaramerkkeina,
joita ei ole suunniteltu kaupalliseen
kayttéon, koska ne pelkistidn “puolus-
tavat” toista, kaupallisesti hyodynnetti-
vad merkkid. Tuollaiset rekisterdinnit
eivit nimittdin ole yhteensopivia
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yhteis6n tavaramerkkisddnndston
kanssa, kuten asetuksesta N:o 40/94
seuraa, ja niiden tunnustaminen kansal-
lisella tasolla ei voi muodostaa timin
asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettua “perusteltua syytd” sen
aikaisemman tavaramerkin kayttimitta
jattamiselle, johon yhteison tavaramerk-
kihakemusta vastaan tehty viite perus-
tuu.

(ks. 43 ja 46 kohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa viitataan nimittiin sellai-
seen tapaukseen, jossa kansallista tai
yhteison rekisterdityd tavaramerkkia
kiytetddn liiketoiminnassa hieman eri
muodossa kuin rekisterdity muoto.
Tdmin sddanndksen, jolla viltetddn se,
ettd kiytetyn muodon ja rekisteréidyn
tavaramerkin téytyisi olla tdysin saman-
kaltaisia, tavoitteena on mahdollistaa,
ettd tavaramerkin haltija tekee merkistd
sitd kaupallisesti hyddyntdessiddn muun-
nelmia, joiden avulla voidaan erottamis-
kykyd menettimétti sopeutua markki-
noiden vaatimuksiin ja edistad kyseessd
olevien tavaroiden tai palvelujen myyn-
tid. Tavoitteensa mukaisesti timéan sdén-
noksen aineellisen soveltamisalan on
katsottava rajoittuvan tilanteisiin, joissa
tavaramerkin haltijan niitd tavaroita tai
palveluja varten, joille se on rekisterdity,
konkreettisesti kiyttima merkki on siind
muodossa, jossa titd samaa tavaramerk-
kid hyodynnetadn kaupallisesti. Saman-

kaltaisissa tilanteissa, kun kaupankiyn-
nissd kiytetty merkki eroaa rekister6i-
dystd muodostaan ainoastaan vihin,
silli tavoin ettd namd kaksi merkkia
voidaan katsoa kokonaisuudessaan
samanlaisiksi, edelld mainitussa séén-
noksessd sdddetddn, ettd velvollisuus
kayttad rekisteroityd tavaramerkkid voi
tayttyd, kun toimitetaan ndytt6d merkin
kaytostid siind muodossa, jota on kiytetty
markkinoilla. Sitd vastoin mainitun ase-
tuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukaan ei ole mahdollista, ettd rekiste-
roidyn tavaramerkin haltija valttdad vel-
voitteen, jonka mukaan sen on kiytet-
tava tata tavaramerkkiia vetoamalla
samankaltaisen tavaramerkin kéytt66n,
joka on rekisteréity erikseen.

(ks. 50 kohta)

Italialaisten kuluttajien keskuudessa ei
ole sekaannusvaaraa yhtdéltd sanallisen
elementin "Bainbridge” sisiltivin kuvio-
merkin, jonka rekisterdintid yhteisén
tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopi-
muksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25
kuuluville tavaroille “nahat ja nahan
jaljitelmat ja niistd tehdyt tavarat, jotka
eivit sisdlly muihin luokkiin; eldinten
nahat, vuodat; matka-arkut ja laukut;
sateenvarjot, paivanvarjot ja kévelykepit;
piiskat, valjaat ja satulavarusteet” ja
"vaatteet, jalkineet, péddhineet” ja toi-
saalta samoihin luokkiin kuuluvia tava-
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roita varten Italiassa aikaisemmin rekis-
terdityjen sanamerkkien FOOTBRIDGE,
OVER THE BRIDGE ja THE BRIDGE,
sanallisen elementin “the bridge wayfa-
rer” sisdltivin moniosaisen tavaramer-
kin ja kolmiulotteisen tavaramerkin,
jossa on maininta “the bridge”, vilillg,
huolimatta aikaisempien tavaramerkkien
vahvasta erottamiskyvystd ja siitd, ettd
kyseessd olevat tavarat ovat samoja,
koska riidanalaiset merkit eivit ole
samankaltaisia merkityssisilloltadn ja
koska riidanalaisten merkkien ulkoasua
vertailtaessa voidaan todeta niiden vililla
olevan merkittivid eroavaisuuksia, jol-
loin ainoa yhteinen elementti, joka
muodostuu kuuden kirjaimen sarjasta,
josta muodostuu sana “bridge”, ei riitd
tekemddn kyseessd olevista tavaramer-
keistd, kun otetaan huomioon niistd
saatava kokonaisvaikutelma, ulkoasul-
taan sekaannusvaaran arvioinnin kan-
nalta merkittivisti samankaltaisia. Rii-
danalaisten merkkien lausuntatavan
samankaltaisuuden asteen merkitys on
vihdisempi, kun on kyse tavaroista, joita
myyddén siten, ettd kohdeyleiso tavalli-
sesti tavaroita ostaessaan havaitsee niissi
olevan tavaramerkin ulkoasun.

(ks. 101, 114 ja 116 kohta)
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4.

Kun yhteisén tavaramerkkihakemusta
vastaan tehty viite perustuu useisiin
aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka
sisdltdvat ominaisuuksia, joiden perus-
teella niiden voidaan katsoa kuuluvan
samaan "sarjaan” tai “perheeseen”, kuten
voi olla etenkin silloin, jos niissi kaikissa
on sama erottamiskykyinen elementti ja
ne erottuvat toisistaan siihen lisdtyn
kuvio- tai sanaelementin avulla, tai niille
on ominaista sama prefiksi tai suffiksi,
joka on alkuperiisen tavaramerkin osa,
tuollainen seikka muodostaa merkityk-
sellisen tekijan arvioitaessa sekaannus-
vaaraa.

Nimittdin tillaisissa tapauksissa sekaan-
nusvaara voi syntyd mahdollisuudesta
yhdistdd haettu tavaramerkki ja aikai-
semmat sarjaan kuuluvat tavaramerkit,
koska haetussa tavaramerkissa ja viimek-
si mainituissa on sellaisia samankaltai-
suuksia, joiden perusteella kuluttaja
uskoo, ettd se on osa titd samaa sarjaa
ja ettd silld varustetuilla tavaroilla on
sama tai samankaltainen kaupallinen
alkuperd kuin aikaisemmilla tavaramer-
keilld varustetuilla tavaroilla. Tuollainen
haetun tavaramerkin ja aikaisempien
sarjaan kuuluvien tavaramerkkien vili-
nen yhdistdmisvaara, joka voi aiheuttaa
sekaannuksen riidanalaisilla tavaramer-
keilld varustettujen tavaroiden kaupalli-
sesta alkuperdstd, voi olla olemassa,
vaikka haetun tavaramerkin ja aikaisem-
pien tavaramerkkien, kutakin erikseen
arvioituna, vélilli tehdyn vertailun
perusteella ei olisi mahdollista katsoa
suoran sekaannusvaaran olevan kisilla.
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Tuollaisessa tapauksessa vaara, ettd
kuluttaja voi erehtyd kyseessd olevien
tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta
alkuperistd, ei johdu siitd mahdollisuu-
desta, ettd hin sekoittaa haetun tavara-
merkin johonkin aikaisempaan sarjaan
kuuluvaan merkkiin, vaan mahdollisuu-
desta, ettd hin katsoo haetun tavaramer-
kin kuuluvan samaan sarjaan.

On kuitenkin katsottava, ettd yhdisté-
misvaara voi olla kasilld vain silloin, jos
kaksi ehtoa tdyttyvdt yhtdaikaisesti.
Ensinnikin, aikaisempien rekisteréintien
sarjan haltijan tdytyy toimittaa nayttéa
kaikkien sarjaan kuuluvien tavaramerk-
kien kéaytostd tai vihintdaan sellaisesta

méadréstd tavaramerkkejd, joiden voidaan
katsoa muodostavan "sarjan”. Toiseksi,
haetun tavaramerkin ei tule vain olla
samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat
tavaramerkit, vaan siind tulee myds olla
sellaisia piirteitd, joiden perusteella se
yhdistetddn sarjaan. Asia ei voi olla ndin,
jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan
kuuluvien tavaramerkkien yhteistd ele-
menttid kiytetddn haetussa tavaramer-
kissd erilaisessa paikassa, kuin missd se
tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavara-
merkeissd, tai merkityssisalloltadn erilai-
sena.

(ks. 123-127 kohta)
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