TUOMIO 10.10.2006 — ASIA T-172/05

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

10 piivini lokakuuta 2006 *

Asiassa T-172/05,

Armacell Enterprise GmbH, kotipaikka Miinster (Saksa), edustajanaan asianajaja
O. Spubhler,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenddn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssé oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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nmc SA, kotipaikka Raeren-Eynatten (Belgia), edustajinaan asianajajat P. Péters ja
T. de Haan,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmadisen valituslautakunnan 23.2.2005 tekemaistd
padtoksestd (asia R 552/2004-1), joka koskee nmc SA:n ja Armacell Enterprise
GmbH:n vilistd vditemenettelyd, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOIEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit
F. Dehousse ja D. Svéby,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andovs,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 4.5.2006 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Tosiseikat

Armacell Enterprise GmbH (jdljempdnd kantaja) teki 3.12.2001 yvhteison tavara-
merkkid koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla,
sellaisena kuin se on muutettuna.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on ARMAFOAM.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterointii haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
elastomeerisistd, limpémuovautuvista tai kertamuovautuvista vaahtomateriaaleista
valmistetut tuotteet jérjestelmien komponentteina tai lopputuotteina”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 24.6.2002 Yhteison tavaramerkkilehdessd.

nmc SA (jiljempénd viliintulija) teki 9.7.2002 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
1 kohdan nojalla vditteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan.

Viite perustui haetun tavaramerkin ja aikaisemman, 31.10.1997 yhteison tavara-
merkiksi rekister6idyn véliintulijan sanamerkin NOMAFOAM viliseen sekaannus-
vaaraan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
seuraaville tuotteille:

— luokka 17: "Muovit puolivalmisteena, tiivistys-, tiyte- ja eristysaineet, polyety-
leenivaahto (puolivalmisteena), ldmpd- ja &dénieristysmateriaalit, muoviset
tiyteaineet, muoviset pakkaustarvikkeet (tdytteet), tihdn luokkaan kuuluvat
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kosteutta ja kylmidd eristdvit aineet, dénieristysaineet, ei-metalliset taipuisat
putket”

—  luokka 19: "Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jaykdt putket raken-
nustarkoituksiin; tihdn luokkaan kuuluvat seinien paéllysteet”

— luokka 20: "Muovituotteet, jotka eivdt sisdlly muihin luokkiin, muoviset
pakkaussiiliot, patjat, tyynyt, erityisesti puutarhanhoidon ja/tai askartelun,
urheilun, liifkunnan, voimistelun ja vapaa-ajan yhteydessd tapahtuvan istuutu-
misen tai polvistumisen pehmusteiksi tarkoitetut muoviset pikkutyynyt”

— luokka 27: "Matot, liukuestematot, autojen matot, kynnysmatot, niinimatot;
erityisesti puutarhanhoidon ja/tai askartelun, urheilun, liilkunnan, voimistelun ja
vapaa-ajan yhteydessé tapahtuvan istuutumisen tai polvistumisen pehmusteiksi
tarkoitetut muovista valmistetut matot, kynnysmatot ja niinimatot; lattioiden
paéllysteet, seinien ja viliseinien péaéllysteet, eristdvit paillysteet, jotka eivit
sisélly muihin luokkiin, seindverhoilut (ei tekstiilid)”

— luokka 28: "Voimistelu- ja urheiluvilineet, jotka eivit sisélly muihin luokkiin”.

Viiteosasto hylkdsi vditteen 24.5.2004 tekemadlldén péitokselld silld perusteella, ettéd
koska haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki olivat riittidvin erilaisia,
yhteison keskivertokuluttajalle ei syntynyt sekaannusvaaraa yhteison alueella.
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Viliintulija valitti viiteosaston péidtoksestd 5.7.1999 SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla. Viliintulija jdtti 23.9.2004 valituksen perusteet
sisdltdvin kirjelmén. Kantaja esitti 17.12.2004 huomautuksensa viliintulijan
valituksesta.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hyviksyi valituksen 23.2.2005 tekemalldan
padtokselld (jaljempdnd riidanalainen p#itos), joka annettiin kantajalle tiedoksi
25.2.2005, silld perusteella, ettd oli olemassa sekaannusvaara.

Oikeudenkiiyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti késiteltdvind olevan kanteen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
men kirjaamoon 29.4.2005 toimittamallaan kannekirjelmélld. Se ilmoitti, ettd sen
patenttiasiamies C. Hano edustaisi sitd sen asianajajan rinnalla.

SMHYV toimitti vastineensa 10.8. ja véliintulija 29.8.2005.

Kantaja pyysi 15.9.2005 pdiviitylld kirjeellddn, joka saapui ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen kirjaamoon 19.9.2005, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen
tyojdrjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla lupaa vastauskirjelmén esittimiseen.
Kantaja myds vahvisti, ettd sen patenttiasiamies osallistuu istuntoon.
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Viidennen jaoston puheenjohtajan 27.9.2005 tekemalld padtokselld vastauskirjelmén
esittdmistd koskeva pyynto hyléttiin. Samana péivind paivitylld kirjeelld ensimmdi-
sen oikeusasteen tuomioistuin ilmoitti kantajalle pyynnon hylkddmisestd, siitd, ettd
timéd voi esittdd huomautuksensa istunnossa, ja siitd, ettd Hano voi esiintyd
istunnossa ainoastaan kantajan asianajajan lisné ollessa ja timén valvonnan alaisena.

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen

-~ velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee siitd huolimatta, ettd siind
viitataan muodollisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen
rikkomiseen, ainoastaan saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista silli perusteella, ettd valituslautakunta on todennut virheellisesti
sekaannusvaaran olemassaoclon,

Asianosaisten lausumat

Ensinnidkin kantaja viittds, ettd riidanalaiset tavaramerkit eivit ole samankaltaisia.

Ndiden tavaramerkkien ensimmdiset tavut, eli NOMAFOAMin "no” ja ARMA-
FOAMin "ar”, ovat kantajan mukaan hyvin erilaiset. Kantaja viittd4, ettd koska ndmé
tavut ovat tavaramerkkien alussa, ne kiinnittdvit helpommin kuluttajan huomion.
Kantajan mukaan lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuus on néin ollen heikko.

Merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta kantaja viittdd, ettdi koska sanoja
"armafoam” ja “nomafoam” ei sellaisinaan esiinny kyseessd olevissa kielissd,
kohdeyleis6 pitdd niitd keksittyind sanoina. Kantaja kuitenkin katsoo, ettd
kohdeyleiso pitdd riidanalaisten tavaramerkkien toista osaa eli englannin kielen
sanaa "foam” puhtaasti kuvailevana nididen tavaramerkkien kattamille tuotteille.
Tiltd osin kantaja katsoo, ettd englanti on kohdeyleison kannalta merkityksellinen
kieli arvioitaessa merkityssisdllon samankaltaisuutta. Riidanalaisten tavaramerkkien
"foam”-osalla on kantajan mukaan ndin ollen erittdin heikko erottamiskyky. Kantaja
vdittds, ettd tdmén vuoksi kyseisten tavaramerkkien ensimmdisten osien “arma” ja
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"noma”, jotka ovat kohdeyleisoon nihden selvidsti erilaisia ja jotka eivdt viittaa
mihinkddn yhteiseen merkityssisdltoon, merkitys kasvaa. Ndmé ensimmadiset osat,
joilla on erityinen erottamiskyky, muodostavat riidanalaisten tavaramerkkien
hallitsevat osat tavaramerkkien synnyttdmissi kokonaisvaikutelmassa.

Niin ollen kantaja viittdd, etti kohdeyleiso ei kiinnitd huomiota riidanalaisten
tavaramerkkien puhtaasti kuvailevaan loppuosaan vaan nididen tavaramerkkien
alkuosiin, jotka eivit ole kuvailevia ja joilla on selvd erottamiskyky. Kantajan mukaan
riidanalaiset tavaramerkit eivdt siten ole merkityssisdlloltddn samankaltaisia. Se
huomauttaa myds, ettd valituslautakunta ei ole riidanalaisessa pdidtoksessd esittanyt
mitdédn seikkoja merkityssisillon samankaltaisuuden osoittamiseksi.

Kantaja viittdd valituslautakunnan todenneen laittomasti, ettd tavaramerkkien
loppuosa "foam” hallitsee tavaramerkkien synnyttimissd kokonaisvaikutelmassa,
kun oikeuskiytinndssd muotoutuneen periaatteen mukaan sanojen alku on yleensd
erottava, koska se jad muistiin. Kantajan mukaan valituslautakunta on myds
todennut, ettd yhteinen osa "foam” oli kuvaileva kyseessd oleville tuotteille. Kantaja
toteaa, etti yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskidytinnén mukaan tavaramerkin
kuvailevalta osalta voi puuttua erottamiskyky, miké on ristiriidassa valituslautakun-
nan arvioinnin kanssa ja minké vuoksi riidanalainen pdétds on kumottava.

Toiseksi ja toissijaisesti kantaja vdittdd, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamat
tuotteet eivit ole samankaltaisia. Kantajan mukaan tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitetut vaahtomateriaalista valmistetut tuotteet eivit ole samankaltaisia aikai-
semman tavaramerkin kattamien, luokkaan 20 kuuluvien muovituotteiden kanssa.
Kantajan mukaan samankaltaisuutta ei mydskddn ole aikaisemman tavaramerkin
kattamien muiden tuotteiden osalta.

Kantaja huomauttaa, ettd valituslautakunta on riidanalaisen pditoksen 21 kohdassa
ainoastaan todennut, ettd tavaramerkkihakemus koski muun muassa elastomeeri-
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sistd ja limpomuovautuvista vaahtomateriaaleista valmistettuja tuotteita, ettd
aikaisemman tavaramerkin kattamat, luckkaan 20 kuuluvat tuotteet oli valmistettu
muovista, ja ettd muovit, kumit ja elastiset polymeerit olivat samankaltaisia
materiaaleja, joita voidaan kayttdd useiden 20 luokkaan kuuluvien tuotteiden, kuten
mattojen, patjojen ja pikkutyynyjen valmistukseen.

Kantajan mukaan se seikka, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet
voidaan valmistaa samasta materiaalista, ei riitd tuotteiden pitimiseen samankaltai-
sina asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Valituslautakunta on kantajan mukaan siten tulkinnut virheellisesti tavaroiden
samankaltaisuuden edellytysté.

SMHYV ja viliintulija kiistdvit kantajan viitteet. Niiden mukaan valituslautakunta on
todennut oikein sekaannusvaaran olemassaolon. Joka tapauksessa viliintulija katsoo,
ettd tavaroiden vertaamista koskevat kantajan vditteet on jétettivd tutkimatta.

Eunsimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua tavaramerkkid ei rekisteréidd, “jos sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla
aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] * yleisén keskuudessa on sekaannusvaara, joka
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhty-
méstd”.

1 — Lainausta on korjattu yhteisdjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on virheellinen.
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Oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskenédn sidoksissa olevista yrityksistd (asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. [-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. [-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v.
SMHYV - Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. I1-4359, 25 kohta).

Saman oikeuskdytdnnén mukaan sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on arvioitava
kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisid
kyseisessd yksittdistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997,
Kok. 1997, s. [-6191, 22 kohta; edelld 28 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion
16 kohta; edelld 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
18 kohta ja edelld 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 26 kohta).

Tdmén kokonaisarvioinnin on tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merki-
tyssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkkien synnyttdmédn
kokonaisvaikutelmaan, ja siind on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat (edelld 29 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion
23 kohta).

Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijéiden tiettyd keskindistéd
riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaiku-
tussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ndmé
tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen
samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien
merkittivi samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld 28 kohdassa mainittu asia Canon,
tuomion 17 kohta; edelld 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 19 kohta ja edelld 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

Liséksi silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmdrtdd tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.
Yleensd keskivertokuluttaja kisittdd tavaramerkin kokonaisuutena eikd ryhdy
tutkimaan tavaramerkin erilaisia yksityiskohtia (edelld 29 kohdassa mainittu asia
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SABEL, tuomion 23 kohta; edelli 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 25 kohta; edelld 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta
ja asia T-355/02, Miilhens v. SMVH - Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004,
Kok. 2004, s. II-791, 41 kohta). Tissid 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 hénen on
turvauduttava siihen epitéydelliseen muistikuvaan, joka hénelld on tavaramerkeista.
On myds syytd ottaa huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi
vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edelld 28 kohdassa
mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja edelld 28 kohdassa
mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta).

Lopuksi yhteisén tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan mukaisesta
yhtendisestd luonteesta johtuu, ettd aikaisempi yhteison tavaramerkki on suojattu
samalla tavoin kaikissa jdsenvaltioissa. Aikaisemmat yhteison tavaramerkit muo-
dostavat esteen kaikille myShemmille tavaramerkkihakemubksille, jotka vahingoitta-
vat niiden suojaa, vaikka nidin olisikin vain tietyn yhteisén alueen kuluttajien
kidsityksen perusteella. Téstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan
mukaista periaatetta, jonka mukaan tavaramerkin rekisterdinnin hylkddmiseen
riittdd, ettd ehdoton hylkdysperuste on voimassa ainoastaan osassa yhteisdd,
sovelletaan analogisesti myos silloin, kun kyse on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesta suhteellisesta hylkdysperusteesta (asia T-6/01,
Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. [1-4335, 59 kohta; edelld 32 kohdassa mainittu asia ZIRH,
tuomion 36 kohta; yhdistetyt asiat T-117/03-T-119/03 ja T-171/03, New Look v.
SMHV - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio
6.10.2004, Kok. 2004, s. I1-3471, 34 kohta ja asia T-185/03, Fusco v. SMHV — Fusco
International (ENZQO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. I11-715, 33 kohta).

Ensinndkin on todettava kohdeyleison médrittimisen osalta, kuten valituslautakunta
(riidanalaisen pddtoksen 8 ja 9 kohta) ja osapuolet ovat todenneet, ettd
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja aikaisemman tavaramerkin
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kattamia tavaroita voidaan myydd laajalle yleisolle, joka késittdd sekd ammattilaiset
ettd ei-ammattilaiset. Kohdeyleisé6 muodostuu siten yhteison kaikista kuluttajista.

Toiseksi tavaroiden vertaamisen osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen
pddtoksen 21 kohdassa, etti tavaramerkkihakemuksen erittdin laaja tavaroiden
médrittely sisdlsi myos aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Néiden
jilkimmadisten joukosta valituslautakunta mainitsi erityisesti erddt 20 luokkaan
kuuluvat tavarat eli muovituotteet, jotka eivit sisélly muihin luokkiin, matot, patjat
ja pikkutyynyt, jotka voidaan valituslautakunnan mukaan valmistaa samasta
pohjamateriaalista kuin haetun tavaramerkin kattamat tuotteet. Valituslautakunta
totesi ndin ollen, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat hyvin
samankaltaisia tai jopa samoja (riidanalaisen péétoksen 21 kohta).

Kantaja viittdd, antamatta mitddn erityistd selitystd, ettd riidanalaisten tavaramerk-
kien kattamat tuotteet eivit ole samankaltaisia. Lisdksi kantajan mukaan se seikka,
ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet voidaan valmistaa samasta
materiaalista, ei riitd tuotteiden pitimiseen samankaltaisina asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta
on kantajan mukaan siten tulkinnut virheellisesti tavaroiden samankaltaisuuden
edellytysti.

SMHV on samaa mieltd valituslautakunnan toteamuksen kanssa, jonka mukaan
tuotteet ovat samankaltaisia, mutta se pdétyy siihen eri perustein. SMHV katsoo,
toisin kuin valituslautakunta, ettd haetun tavaramerkin kattamat tuotteet eivit sisilla
tiettyja aikaisemman tavaramerkin kattamia tuotteita vaan ettd aikaisemman
tavaramerkin kattamat tuotteet, erityisesti ”[luokkaan 20] kuuluvat muovituotteet,
jotka eivit sisdlly muihin luokkiin” — ryhmd, jossa SMHV:n mukaan ei rajoiteta
kiytettivdd muovityyppid eikd muovituotteen kiyttéd — sisiltivit haetun tavara-
merkin kattamat tuotteet.
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Viliintulija viittdd, ettd kantajan tuotteita koskevat viitteet on jdtettdvé tutkimatta
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa tydjdrjestyksen 135 artiklan 4 kohdan
mukaisesti, koska niitd ei ole esitetty SMHV:ssi kiydyssd menettelyssd. Toissijaisesti
véliintulija on samaa mielté valituslautakunnan nikemyksen kanssa, jonka mukaan
tavaramerkkihakemuksen sanamuoto on siind tarkoitettujen tuotteiden osalta niin
lagja, ettd se siséltdd aikaisemman tavaramerkin kattamat, luokkaan 20 kuuluvat
tuotteet. Viliintulija esittdd joitakin kaupallisia asiakirjoja, jotka se oli esittinyt jo
SMHYV:ssi.

Sen vditteen osalta, jonka mukaan kantajan tuotteita koskevat viitteet on jétettévd
tutkimatta, on syytd muistuttaa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti nostetun kanteen
tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien pditosten laillisuuden valvonta (ks.
asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301,
46 kohta ja asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), tuomio
22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta oikeuskdytintéviittauksineen). Asetuksen
N:o 40/94 puitteissa timd valvonta on kyseisen asetuksen 74 artiklan mukaan
tehtdvd ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina kuin ne on
esitetty valituslautakunnalle (ks. asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoi-
nen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta ja asia T-57/03, SPAG v.
SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287,
17 kohta). Lisiksi tyGjdrjestyksen 135 artiklan 4 kohdan nojalla asianosaisten
kirjelmét eivit voi muuttaa riidan kohdetta siitd, mikd se on ollut valitus-
lautakunnassa.

Néin ollen on tutkittava, onko kantaja muuttanut riidan kohdetta viittiessdin
ensimmaistid kertaa ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ettd riidanalaisten
tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat erilaisia.

Tiltd osin on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla yhteison tavaramerkin rekisterintid vastaan tehdylld viitteelld saatetaan
SMHV:n kisiteltdviksi kysymys riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden
ja palveluiden samuudesta tai samankaltaisuudesta.
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Ndin on myds silloin, kun SMHV tai joku menettelyn asianosaisista ei pidd
tarpeellisena tutkia kysymystd kyseessd olevien tavaroiden tai palveluiden samuu-
desta tai samankaltaisuudesta, koska tavaramerkeilld on todettu olevan niin suuria
eroja, ettd ne sulkevat joka tapauksessa pois sekaannusvaaran. Se seikka, ettd esilld
olevassa asiassa kantaja on viiteosastossa myontdnyt tavaramerkkien kattamien
tuotteiden saattavan mahdollisesti olla samoja ja ettd se on valituslautakunnassa
todennut, ettei kysymystd tuotteiden samankaltaisuudesta tarvinnut ratkaista
riidanalaisten tavaramerkkien viitetyt erot huomioon ottaen, ei aiheuta sitd, ettd
SMHYV ei enii olisi toimivaltainen kisitteleméddn kysymysti siitd, ovatko kyseisten
tavaramerkkien kattamat tuotteet samankaltaisia tai samoja. Tdmé seikka ei
myoskiddn poista kantajalta oikeutta riitauttaa, valituslautakunnassa késitellyn riidan
tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen rajoissa, valituslautakunnan téltd osin
tekemaa arviointia (ks. vastaavasti asia T-360/03, Frischpack v. SMHV (Juustopak-
kauksen muoto), tuomio 23.11.2004, Kok. 2004, s. 11-4097, 32—-35 kohta).

On todettava, ettd kantajan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittamét
viitteet tuotteiden vertailusta eivit poikkea valituslautakunnan kisiteltaviksi
saatetun riita-asian puitteista. Kantaja vain kyseenalaistaa valituslautakunnan téltd
osin tekemin arvioinnin ja pddttelyn. Siten kantaja ei ole ndilld viitteilli muuttanut
riita-asian kohdetta, ja ne voidaan ndin ollen tutkia ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Kuten oikeuskédytinnostd ilmenee, kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden
kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat seké
se, ovatko ne keskendin kilpailevia tai toisiaan tdydentivid (edelld 28 kohdassa
mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta; asia T-203/02, Sunrider v. SMHV —
Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2811, 65 kohta ja
asia T-359/02, Chum v. SMHV — Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005,
s. [I-1515, 31 kohta).
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Esilld olevassa asiassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden mééri-
telmd on erittdin lagja, koska se kattaa tuotteet, jotka ovat ”jdrjestelmien
komponentteja tai lopputuotteita”, eli periaatteessa minkd tahansa tuotteen.
Maédritelmén ainoa rajoitus liittyy ndiden tuotteiden valmistusmateriaaliin: kyse on
elastomeerisistd, ldampoémuovautuvista tai kertamuovautuvista vaahtomateriaaleista
valmistetuista tuotteista.

Aikaisempi tavaramerkki puolestaan kattaa valituslautakunnan riidanalaisen péa-
toksen 21 kohdassa mainitsemien, luokkaan 20 kuuluvien tuotteiden lisaksi monia
muitakin tuotteita, joista suurin osa voi vastata kuvausta “jirjestelmien kompo-
nenteista” tai "lopputuotteista” ja olla valmistettu vaahtomateriaaleista.

Kantaja ei missdén vaiheessa viitd, ettd sen tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuilla
vaahtomateriaaleilla on sellaisia kemiallisia tai fyysisié erityisominaisuuksia, ettd niitd
kiytetddn ainoastaan sellaisten erityistuotteiden valmistukseen, joita ei loydy
aikaisemman tavaramerkin kattamien tuotteiden luettelosta.

Kantaja ainoastaan vdittdd kannekirjelmidn 65 kohdassa, ettd vaahtomateriaalista
valmistetut tuotteet ja luokkaan 20 kuuluvat muovituotteet eivit ole samankaltaisia,
ja lisdd, ettd myoskddn muiden aikaisemman tavaramerkin kattamien tuotteiden
kanssa samankaltaisuutta ei ole.

Talld kantajan viitteelld, jota ei ole lainkaan perusteltu, ei kyseenalaisteta valitus-
lautakunnan riidanalaisen paétoksen 21 kohdassa tekemid arviointia, jonka mukaan
"muovi, kumi ja elastiset polymeerit” ovat samankaltaisia materiaaleja, ja joka
tapauksessa seuraavat toteamukset osoittavat sen vidriksi.
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Ensinnékin, ja kuten SMHYV toteaa vastineessaan, elastomeeriset, limpomuovautu-
vat ja kertamuovautuvat vaahtomateriaalit ovat muovimateriaaleja. Kantaja itse
asiassa ndyttdd myontdvin tdémén seikan viitatessaan kannekirjelménsé 63 kohdassa
sithen mahdollisuuteen, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet
voidaan valmistaa samasta pohjamateriaalista.

Toiseksi kantajan vdite on ristiriidassa sen tavaramerkkien samankaltaisuuden
tutkimisen yhteydessé puolustaman kannan kanssa, jonka mukaan loppuliite "foam”
on puhtaasti kuvaileva riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden osalta
(kannekirjelmén 43 kohta). Kantaja nimittdin myontdd siten epédsuorasti, ettd
véliintulijan tavaramerkin kattamat tuotteet ovat myds vaahtomateriaalista valmis-
tettuja tuotteita.

Kolmanneksi niisté asiakirjoista, jotka véliintulija on esittinyt SMHV:n menettelyssi
ja liittinyt vastineeseensa, ilmenee, ettd kantaja valmistaa tavaramerkilli ARMA-
FOAM tavaramerkkihakemuksen sisdltimdd madritelmd4 vastaavia tuotteita, jotka
ovat samoja tai vastaavia kuin jotkut viliintulijan tavaramerkilli NOMAFOAM
myymit tuotteet, eli vaahtomateriaalista tehdyt pakkaussuojat sdrkyvid tavaroita
varten. Ndmd asiakirjat antavat konkreettisen, vaikkakin vain tiettyihin tuotteisiin
rajoitetun kuvan riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden samankaltai-
suudesta tai samuudesta. Lisdksi kantaja ei suullisessa késittelyssd vastauksena
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen pystynyt uskottavasti
osoittamaan védrdksi, ettd jotkut tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tuotteet
kilpailivat suoraan viliintulijan aikaisemmalla tavaramerkilld alla myymien tuottei-
den kanssa.

Edelld olevasta seuraa, ettd kantaja ei pysty osoittamaan védréksi valituslautakunnan
arviointia, jonka mukaan “tavaramerkkihakemuksen sanamuoto (elastomeerisistd,
limpémuovautuvista vaahtomateriaaleista valmistetut tuotteet) on riittivin laaja
sisdltddkseen aikaisemmassa rekisterdinnissd yksityiskohtaisesti esitetyt tuotteet
(muovituotteet, jotka eivdt sisélly muihin luokkiin)” (riidanalaisen péaédtoksen
21 kohta).
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Tilld valituslautakunnan arvioinnilla ei myoskédén tehdd, toisin kuin kantaja véittdd,
toteamusta tuotteiden samankaltaisuudesta riippuvaiseksi ainoastaan siitd, ettd
ndiden tuotteiden valmistukseen kiytetddn samaa pohjamateriaalia. Valituslauta-
kunta on riidanalaisen pddtoksen 21 kohdassa kisitellyt tuotteiden valmistukseen
kiytettidvia materiaaleja ainoastaan siksi, etti tavaramerkkihakemuksessa tuotteet
madriteltiin ennemminkin niiden perusmateriaalin ("vaahto”) kuin niiden mahdolli-
sesti hyvinkin laajan luonteen (’jirjestelmien komponentit ja lopputuotteet”)
mukaan.

Nidin ollen valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen pédtoksen
21 kohdassa, ettd haetun tavaramerkin kattamien tuotteiden kuvaus ja aikaisemman
tavaramerkin kattamien tuotteiden kuvaus olivat péillekkiisid, ja pddtellyt, ettd
riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti samankaltaisia tai jopa samoja.

Miti tulee kolmanneksi riidanalaisten tavaramerkkien vertailuun, valituslautakunta
on todennut néiden tavaramerkkien samankaltaisuuden erityisesti ei-englanninkie-
lisen kohdeyleison nidkokannalta (riidanalaisen pdédtoksen 23 kohta).

Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisidllon osalta valituslautakunta on toden-
nut, ettd ndmd tavaramerkit olivat kokonaisuutena arvioiden keksittyjd rakenteita,
joilla ei ollut mitddn merkityssisltod ja joita ei siksi voitu verrata merkityssisdllon
osalta (riidanalaisen pditoksen 18 kohta). Valituslautakunta on kuitenkin katsonut,
ettd kyseessd olevien tuotteiden kuluttajien joukossa ainoastaan englanninkieliset
kuluttajat saattoivat spontaanisti erottaa riidanalaisista tavaramerkeisté loppuliitteen
"foam”, joka tarkoittaa englanniksi "vaahtoa” (riidanalaisen pddtoksen 13 kohta).
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Kantaja viittdd pédasiallisesti, ettd riidanalaiset tavaramerkit eivit ole merkityssi-
sdlloltddn samankaltaisia. Téltd osin se katsoo, ettd koska koko kohdeyleisé voi
spontaanisti pitdd loppuliitettd "foam” tuotteita kuvailevana, tdimé yleiso ei kiinnitd
huomiota tihdn loppuliitteeseen vaan keskittida huomionsa riidanalaisten tavara-
merkkien alkuosiin "arma” ja “noma”, joilla, vaikka niilld olisikin joku merkitys, ei
ainakaan ole mitddn merkityssisdllon samankaltaisuutta millddn yhteison kielella.

SMHYV ja viliintulija ovat samaa mieltd ei-englanninkielisten kuluttajien osalta
valituslautakunnan kannan kanssa, jonka mukaan merkityssisiltod ei voi vertailla.
Englanninkielisten kuluttajien osalta SMHV katsoo, etti se seikka, ettd ndmd
tunnistavat riidanalaisissa tavaramerkeissd englannin kielen “vaahtoa” tarkoittavan
sanan, ei ole riittdvd merkityssisdllon samankaltaisuuden toteamiseksi. Viliintulija
puolestaan katsoo, ettd tdmén seikan vuoksi riidanalaiset tavaramerkit ovat
suhteellisen samankaltaisia merkityssisdltonsé osalta.

Ensimmiaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunnan arviointi on
perusteltu ainakin ei-englanninkielisid kuluttajia koskien, joiden osalta ei ole syytd
vertailla riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisédltod. Téltd osin kantajan kanta,
jonka mukaan seki ei-englanninkieliset ettd englanninkieliset kuluttajat tunnistavat
spontaanisti loppuliitteen “foam” tarkoittavan englanniksi “vaahtoa” ja siten
kuvailevan riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tuotteita, on ilmeisen virheelli-
nen; lisdksi mikédn asiakirja-aineistossa ei tue tédtd kantaa.

Riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailun osalta valitus-
lautakunta pdétyi suuriin samankaltaisuuksiin ei-englanninkieliseen yleis66n niéhden
(riidanalaisen pdidtoksen 11-19 kohta). Se nimittdin katsoi, ettd riidanalaisilla
tavaramerkeilld oli kuusi yhteistd kirjainta kahdeksasta kirjaimesta ja kolme yhteisté
tavua neljdstd tavusta ja ettd vaikka etuliitteet "ar” ja "no” sijaitsivat riidanalaisten
tavaramerkkien alussa, ne eivit kuitenkaan poistaneet ndiden tavaramerkkien
ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta. Viliintulija ja SMHV ovat samalla
kannalla.
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Englanninkielisen yleison osalta valituslautakunta totesi, ettd loppuliitteen "foam”
kuvailevuus pikemminkin lisdsi riidanalaisten tavaramerkkien kokonaisuuden
ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta tihin yleisé6n ndhden (riidanalaisen
padtoksen 16 ja 17 kohta). SMHYV katsoo, ettd timén loppuliitteen kuvailevuuden
johdosta yleist kiinnittdd ennemminkin huomiota riidanalaisten tavaramerkkien
alkuosiin "arma” ja "noma”, jotka ovat riittivin erilaisia.

Kantaja puolestaan katsoo, ettd koska etuliitteet "ar” ja "no” sijaitsevat riidanalaisten
tavaramerkkien alussa, ne erottavat selvisti ndiden tavaramerkkien ulkoasun ja
lausuntatavan. Se viittdd mydos, ettd etuliitteet "arma” ja “noma”, jotka sen mukaan
ovat riidanalaisten tavaramerkkien hallitsevat osat, ovat selvisti erottavia ulkoasun ja
lausuntatavan osalta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd riidanalaisten tavaramerkkien
ainoat ulkoasun ja lausuntatavan erot, jotka ei-englanninkielinen yleisé voi
objektiivisesti havaita, syntyvét ndiden tavaramerkkien etuliitteistd "ar” ja "no”.

Téaltd osin on toki totta, ettd kuluttajat voivat kiinnittdd enemmin huomiota
sanamerkkien alkuosaan kuin niiden seuraaviin osiin (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat
T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV — Gonzélez Cabello ja Iberia Lineas
Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. I1-965, 81 kohta ja
asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005,
Kok. 2005, s. [1-949, 64 ja 65 kohta). Tdmé toteamus ei kuitenkaan péde kaikissa
tapauksissa (ks. vastaavasti asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV - Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335,
50 kohta ja asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV - Héritiers
Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. 1I-2073, 48 kohta).
Misséddn tapauksessa silld ei voida kyseenalaistaa edelld 29-32 kohdassa mainitussa
oikeuskiytdnnossd esitettyd periaatetta, jonka mukaan tavaramerkkien samankaltai-
suuden tutkimisen on perustuttava tavaramerkkien synnyttéméédn kokonaisvaiku-
telmaan, koska yleensd keskivertokuluttaja kisittid tavaramerkin kokonaisuutena
eikd ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia.
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Esilli olevassa asiassa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, kuten
valituslautakunta, viliintulija ja SMHYV, etti ei-englanninkielisen yleisén osalta
riidanalaisten tavaramerkkien etuliitteiden "ar” ja 'no” ero ei siitd huolimatta, ettd ne
sijaitsevat tavaramerkkien alussa, poista vaikutelmaa kyseisten tavaramerkkien
ulkoasun ja lausuntatavan huomattavasta samankaltaisuudesta, miké johtuu siitd,
ettd tavaramerkit ovat yhtd pitkid (kummassakin kahdeksan kirjainta ja neljd tavua),
ja siitd, ettd ylld mainittua eroa lukuun ottamatta ndmd tavaramerkit ovat tdysin
samoja ulkoasultaan (kuusi kirjainta samassa jirjestyksessd: "m”, "a”, "f”, 70", "a”,

» »

"m”) ja lausuntatavaltaan ("ma”, "fo”, "am”).

Tdstd seuraa, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
samankaltaisia ainakin ei-englanninkielisen yleison osalta. Ndin ollen ja kun otetaan
huomioon, ettd timén yleisén osalta merkityssisillon vertailulla ei ole merkitystd, on
todettava, ettd ndmd tavaramerkit ovat samankaltaisia tdhén yleisoon nihden.

Kun otetaan huomioon tdmé toteamus ja edelld 33 kohdassa mainittu oikeus-
kiytdntd, jonka mukaan aikaisemmat yhteisén tavaramerkit muodostavat esteen
kaikille myShemmille tavaramerkkihakemuksille, jotka vahingoittavat niiden suojaa,
vaikka ndin olisikin vain tietyn yhteison alueen kuluttajien késityksen perusteella, on
todettava, ettd valituslautakunta on péitoksen 19 kohdassa perustellusti todennut,
ettd riidanalaiset tavaramerkit olivat samankaltaisia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ilman ettd on tarpeen tutkia kysymysté
ndiden tavaramerkkien samankaltaisuudesta englanninkieliseen yleis66n nihden.

Kaikesta edelld olevasta seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hyldttivd perusteettomana.
Niin ollen kanne on hyléttiva.
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Oikeudenkiyntikulut

7  Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Armacell Enterprise GmbH velvoitetaan vastaamaan omista oikeuden-
kiyntikuluistaan ja korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) ja nmc SA:n oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 10 péivind lokakuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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