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22 sddntd — Suhteellinen hylkdysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perustelut
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Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Munutoksenhakumenettely — Kanne yhteiséjen tuomiois-
tuimissa — YhteisGjen ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa

antaa virastolle mddriysti
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kobta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien osapuolten huomautukset ja viite — Viiitteen
tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin kdytostd esitettivd ndytté — Viraston
asettama mddrdaika — Midrdajan ebdottomus — Silld, ettd tavaramerkin hakija
kiistid todistusaineiston, ei ole vaikutusta

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kobta; komission asetuksen N:o 2868/95
1 artiklan 22 siinnén 1 kobta)

3. Ybhteison tavaramerkki — Kolmansien osapuolten buomautukset ja viite — Viiitteen
tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin kiytosti esitettivi niytté — Viittaaminen
toisessa asiassa esitettyibin asiakirjoibin on sallittua

(Komission asetuksen N:o 40/94 42 ja 43 artikla)

4. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmi ja hankkiminen —
Subteelliset bylkdysperusteet — Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten rekisterdidyn saman tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin baltijan
tekemd viite — Sekaannusvaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vililli — Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kobdan b alakobta ja 2 kobdan
a alakobdan ii alakobta)

S. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin midritelmi ja hankkiminen —
Subteelliset hylkdysperusteet — Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten rekisterGidyn saman tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin baltijan
tekemd viite — Kyseisten tavaroiden tai palveluiden ja tavaramerkkien samankaliai-
suus — Arviointiperusteet

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

6. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin mddritelmd ja bankkiminen —
Subteelliset bylkdysperusteet — Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten rekisterdidyn saman tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin haltijan
tekemd viite — Sekaannusvaara wuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vililli — Lyhenteet "ELS” ja “ILS”

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

1. Sisimarkkinoiden harmonisointiviras- oikeusasteen tuomioistuimen tehti-
ton (tavaramerkit ja mallit) valituslau- vind ei ole antaa virastolle maariysta.
takunnan piiatoksestd yhteisdjen tuo-
mioistuimissa nostetun kanteen yhtey-
dessd viraston on toteutettava asetuk-
sen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan
mukaisesti kyseisen tuomioistuimen
tuomion tdytintéonpanosta johtuvat
toimenpiteet.  Siten  ensimméisen (ks. 19 kohta)
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Yhteison tavaramerkistd annetun neu-
voston asetuksen N:o 40/94 tiytin-
tbOnpanosta annetun komission ase-
tuksen N:o 2868/95 22 sdinnén
1 kohdassa siidetddn, ettid jos aikai-
semman tavaramerkin haltijan, joka on
tehnyt viitteen yhteisén tavaramerkin
rekisterdinnisti, on todistettava tava-
ramerkin  kdytté, sisimarkkinoiden
harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) pyytdd viitteentekijia toimitra-
maan vaaditut todisteet asettamansa
médrdajan kuluessa. Tamiin sidinnok-
sen mukaisesti, kun sitdi luetaan
yhdessi  asetuksen N:o  40/94
43 artiklan 2 kohdan kanssa, siiti, ettd
viraston asettamassa méiiriajassa ei ole
toimitettu  todisteita  tavaramerkin
kaytostd, seuraa, ettd viite hylatiaan.

Koska kyseisessd sddnndssi sdddetty
midriaika on siten ehdoton, virasto ei
voi ottaa huomioon myéhissi esitet-
tyjd todisteita. Erityisesti siitd seikasta,
ettd hakija on viitteentekijin tavara-
merkin kiytostd esittimisti todisteista
esittdmissddn huomautuksissa kiistanyt
nima todisteet, ei voi olla seurauksena,
ettd timd mddrdaika alkaa alusta ja
ettd viitreentekijd voi tdydentds siti
tavaramerkin kiyttéd koskevaa todis-
tusaineistoa, jonka se esitti viraston
asettamassa méardajassa.

(ks. 28 ja 29 kohta)

3.

Jos aikaisemman tavaramerkin haltijan
on yhteison tavaramerkisti annetun
asetuksen N:o 40/94 42 ja 43 artiklan
mukaisesti aloittamansa viitemenette-
lyn yhteydessd esitettiivii todisteet siiti,
ettd tavaramerkkia on kiytetty, ja siini
tapauksessa, ettd sen on jo pitinyt
esittdd todisteet tdstd kiytdstd saman-
aikaisesti vireilldi olevan menettelyn
yhteydessi, viitteentekijilli on mah-
dollisuus viitata timin ensimmaiisen
menettelyn yhteydessii toimitettuihin
asiakirjoihin, jos siti pyydetiin
uudestaan todistamaan kyseisen aikai-
semman tavaramerkin kiytts.

(ks. 31 kohta)

Yhteis6n tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan
ii alakohdassa siidetadn, ettd ”aikai-
semman tavaramerkin haltijan vastus-
tuksesta tavaramerkkii ei rekistersida,
jos sen vuoksi, etti se on sama tai
samankaltainen  kuin  aikaisempi,
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki,
yleisén keskuudessa on sekaannusvaa-
ra, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisesti
mielleyhtymaista”. Aikaisemmalla
tavaramerkilld tarkoitetaan “jisenval-
tiossa rekisterdityja tavaramerkkeji
— —, joiden rekisterdintihakemus on
tehty ennen yhteisén tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopdivaa®.
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Téltd osin sekaannusvaara on olemas-
sa, jos yleisd saattaa luulla, ettd kysei-
set tavarat tai palvelut ovat periisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskendin sidoksissa
olevista yrityksistd; tdtdi vaaraa on
arvioitava kokonaisuutena ja huo-
mioon on otettava kaikki tekijit, jotka
ovat merkityksellisii kyseisessd yksit-
tiistapauksessa. Tdmi sekaannusvaa-
ran kokonaisarviointi merkitsee huo-
mioon otettavien tekijéiden tiettyd
keskindistd riippuvuutta ja erityisesti
tavaramerkkien samankaltaisuutta ja
niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuutta, jonka ne kattavat,
koska tavaramerkkien kattamien tava-
roiden tai palvelujen vdhiisen saman-
kaltaisuuden saattaa korvata tavara-
merkkien merkittivi samankaltaisuus
ja pdinvastoin.

(ks. 44—46 kohta)

Aikaisemman tavaramerkin haltijan
yhteisén tavaramerkistd annetun ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti aloittaman
vditemenettelyn yhteydessi on kyseis-
ten tavaroiden tai palvelujen saman-
kaltaisuuden arvioimiseksi otettava
huomioon kaikki kyseisten tavaroiden
tai palvelujen viliseen suhteeseen liit-
tyviat merkitykselliset tekijat. Niihin
tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroi-
den ja palvelujen luonne, kiyttétar-
koitus, kiyttdtavat seki se, ovatko ne
keskendin kilpailevia vai toisiaan tiy-
dentivii.
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Siltd osin kuin on kyse keskendin ris-
tiriitaisten ~ merkkien  vertailusta,
sekaannusvaaraa koskevan kokonai-
sarvioinnin on kyseisten tavaramerk-
kien ulkoasun, lausuntatavan tai mer-
kityssisillén samankaltaisuuden osalta
perustuttava tavaramerkeisti synty-
vdin kokonaisvaikutelmaan, ja huo-
mioon on otettava erityisesti tavara-
merkkien erottavat ja hallitsevat osat.
Tiltd osin ei voida poissulkea siti, etti
sekaannusvaara voi syntyd jo sen
vuoksi, ettd tavaramerkit lausutaan
samankaltaisella tavalla.

(ks. 51 ja 62 kohta)

Saksalaiselle kohdeyleisolle lyhenne
”ELS”, jonka rekisterdintii yhteisén
tavaramerkkind on haettu “koulutus-
palveluille, nimittdin englannin kielen
koulutuksen tarjoamiselle” (Nizzan
sopimuksen luokka 41) ja “oppikir-
joille ja opetukseen tarkoitetuille pai-
notuotteille, nimittdin opiskelijoiden
tyokirjoille, luetteloille, opettajan
kisikirjoille, painetuille opetusoppaille,
-kaavioille ja -kirjasille opiskelijoille,
jotka opiskelevat englantia vieraana
kielend” (luokka 16), ja kuviomerkki,
johon kuuluu lyhenne ”ILS” ja joka on
aikaisemmin  rekisterdity = Saksassa
Yetdopetuksen kehittAmiseen ja jirjes-
tdmiseen” liittyvid palveluita varten,
ovat ulkoasuiltaan ja lausuntata-
voiltaan samanlaiset.
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Kun otetaan huomioon yhtiilti se, ettd
aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoite-
tut ja haetulla tavaramerkilld tarkoite-
tut “koulutuspalvelut, nimittdin eng-
lannin kielen koulutuksen tarjoami-
nen” ovat samat, ja se, etti edelld
mainitut “etdopetuksen kehittimiseen
ja jarjestdmiseen” liittyvit palvelut ja
haetun tavaramerkin kattamat “oppi-
kirjat ja opetukseen tarkoitetut paino-
tuotteet, nimittdin opiskelijoiden tys-
kirjat, luettelot, opettajan kisikirjat,
painetut opetusoppaat, -kaaviot ja
-kirjaset opiskelijoille, jotka opiskele-
vat englantia vieraana kieleni” ovat

samankaltaiset, ja toisaalta se, etti
kyseiset merkit ovat samankaltaiset,
ndiden viliset eroavaisuudet eivit riiti
poissulkemaan sekaannusvaaraa koh-
deyleison tekemissi havainnoissa siten,
ettd sen toteaminen, ettd tillaista vaa-
raa ei ole olemassa, muodostaa yhtei-
son tavaramerkistd annetun asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomisen.

(ks. 68, 73, 75 ja 78 kohta)
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