TUOMIO 19.10.2004 — YHDISTETYT ASIAT T-350/04—T-352/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

19 piivini lokakuuta 2006

Yhdistetyissd asioissa T-350/04—T-352/04,

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, kotipaikka Bitburg (Saksa), edustajanaan
asianajaja M. Huth-Dierig,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

joissa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssd oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Anheuser-Busch, Inc., kotipaikka Saint Louis, Missouri (Yhdysvallat), edustajinaan
asianajajat A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart ja B. Goebel,

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ja joissa on kyse kolmesta valituksesta, jotka on tehty SMHV:n toisen valitus-
lautakunnan asioissa R 447/2002-2, R 451/2002-2 ja R 453/2002-2, jotka koskivat
Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH:n ja Anheuser-Busch, Inc:n vilisid vditeme-
nettelyjd, 22.6.2004 tekemistd péadtoksistd,

EUROOPAN YHTEISOIEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andovs,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.8.2004 jétetyt
kannekirjelmit,

ottaen huomioon SMHV:n ensimmadiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.2.2005
jattdmadt vastineet,

ottaen huomioon viliintulijan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen
17.2.2005 jattdmit vastineet,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen viidennen jaoston
puheenjohtajan 26.10.2005 antaman médrdyksen kisiteltdvind olevien asioiden
yhdistdmisestd suullista kisittelyd ja tuomion antamista varten,

ottaen huomioon 17.1.2006 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

I Anheuser-Buschin tekemdt yhteison tavaramerkkihakemukset

Anheuser-Busch, Inc. teki sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) kolme yhteison tavaramerkkihakemusta (jiljempdnd haetut
tavaramerkit) yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena
kuin timi asetus on muutettuna:

— sanamerkkid BUD koskeva hakemus, joka jitettiin 1.4.1996 ja joka koskee
tavaroita, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisterimistd varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jdljempénd
Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 ja jotka vastaavat
seuraavaa kuvausta: "Olut, ale, portteri, alkoholia sisiltivit ja alkoholittomat
mallasjuomat”
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—  kuviomerkkid koskeva hakemus (jaljempiné haettu kuviomerkki nro 1)

—  kuviomerkkié koskeva hakemus (jiljempini haettu kuviomerkki nro 2)
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Nédmi kaksi jalkimmadistd tavaramerkkihakemusta jétettiin 16.10.1996 Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 25 ja 32 kuuluvia tavaroita
varten, jotka vastaavat kunkin ndiden luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistd tehdyt tavarat (luokassa 16); painotuotteet;
kirjansidonta-aineet; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; neuvonta-
ja opetusvilineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (luokassa 16);
pelikortit”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”

— luokka 32: "Olut, ale, portteri, alkoholia sisdltdvit ja alkoholittomat mallasjuo-
mat”.

Kuviomerkkihakemukset nro 1 ja 2 julkaistiin 23.3.1998 Yhteisén tavaramerkki-
lehdissé nro 20/98 ja 21/98.

Sanamerkkihakemus julkaistiin 7.12.1998 Yhteison tavaramerkkilehdessé nro 93/98.

Il Bitburger Brauerein tekemdt vditteet yhteison tavaramerkkihakemuksia vastaan

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (jiljempéand Bitburger Brauerei) teki 10.6.1998
kaksi viitettd (nro 48 274 ja 49 173) asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella
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kuviomerkkien nro 1 ja 2 rekisterdintid vastaan kaikkien rekisterdintihakemuksessa
médriteltyjen tavaroiden osalta.

Bitburger Brauerei teki 3.3.1999 viitteen (nro 138 281) asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan perusteella haetun sanamerkin BUD rekisterdintid vastaan
kaikkien rekisterdintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Némi kolme viitettd perustuivat ensinnidkin seuraavien aikaisempien tavaramerk-
kien olemassaoloon:

—  Saksassa 17.9.1996 rekisteroity kansallinen sanamerkki BIT (nro 39 615 324)
luokkaan 32 kuuluvia "oluita; kivenndis- ja hiilihappovesié ja muita alkoholitto-
mia juomia; hedelméjuomia ja hedelmétuoremehuja; mehutiivisteitd ja muita
juomien valmistusaineita” varten

—  Saksassa 12.12.1938 rekisteroity sana- ja kuviomerkki Bit (nro 505 912), joka
esitetddn alla, luokkaan 32 kuuluvaa "olutta” varten
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—  Saksassa 5.7.1957 rekisteroity sana- ja kuviomerkki Bitte ein Bit! (nro 704 211),
joka esitetddn alla, seuraavia tavaroita varten: luokkaan 32 kuuluvat "olut ja
alkoholittomat juomat”

—

—  Saksassa 3.11.1987 rekisterdity sana- ja kuviomerkki Bitte ein Bit ! (nro
1 113 784), joka esitetdén alla, luokkiin 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 ja 42
kuuluvia eri tavaroita varten

Kyseiset kolme viitettd perustuivat kaikkiin tavaramerkkien nro 505 912, nro
39 615 324 (BIT) ja nro 704 211 (Bitte ein Bit !) kattamiin tavaroihin.

Viite (nro 138 281) haettua sanamerkkid BUD vastaan perustui myos seuraaviin
sana- ja kuviomerkin nro 1 113 784 (Bitte ein Bit !) kattamiin eri luokkiin kuuluviin
tavaroihin ja palveluihin: olut ja alkoholittomat juomat; vieraiden ravitsemuspalvelut
ja erityisesti juomien tarjoaminen kaikentyyppisissd ravitsemuspaikoissa; juomien
anniskelulaitteiden, siirrettivien baarien, puutarha- ja juhlakalusteiden vuokraus.
Kaksi véitettd (nro 48 274 ja 49 173) kahta haettua kuviomerkkid vastaan perustuivat
myds seuraaviin sana- ja kuviomerkin nro 1 113 784 (Bitte ein Bit !) kattamiin eri
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luokkiin kuuluviin tavaroihin: olut ja alkoholittomat juomat; esitteet, lasinaluset,
mainokset, mainosjulisteet, kuulakérkikyndit, tarjoilijoiden esiliinat, t-paidat, solmiot,
lautasliinat, collegepuserot ja ulkoilupuserot.

Toiseksi ja erityisesti haettujen kuviomerkkien osalta Bitburger Brauerei vetosi
edelld 7 kohdassa mainittujen tavaramerkkien lisiksi tavaramerkkiin BIT, joka on
"lagjalti tunnettu” Saksassa, seuraavien tavaroiden osalta: “oluet ja alkoholittomat
juomat; esitteet, lasinaluset, mainokset, mainosjulisteet, kuulakdrkikynit, oluenlas-
kijoiden esiliinat, t-paidat, solmiot, lautasliinat, collegepuserot ja ulkoilupuserot”.

Kolmanneksi ja erityisesti haetun sanamerkin BUD osalta Bitburger Brauerei vetosi
edelld 7 kohdassa mainittujen tavaramerkkien lisiksi seuraaviin yhteisén tavara-
merkkihakemuksiin:

—  kuviomerkin rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi 1.4.1996 jitetty hakemus
(nro 121 608) Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32
kuuluvia seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: “olut, olutta muistutta-
vat juomat, alet, portterit (samoin kuin ndmé tuotteet alkoholittomina, hieman
alkoholia sisdltdvind tai lievdsti alkoholipitoisina); alkoholittomat juomat;
hedelmidmehutiivisteet ja muut alkoholittomien ja alkoholipitoisten juomien
valmistusaineet; hedelmdmehut, poytivedet”; timd kuviomerkki esitetdén alla:
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—  kuviomerkin rekisterimiseksi yhteison tavaramerkiksi 1.4.1996 jitetty hakemus
(nro 139 634) Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32
kuuluvia seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: "olut, olutta muistutta-
vat juomat, alet, portterit (samoin kuin ndmé tuotteet alkoholittomina, hieman
alkoholia siséltdvind tai lievésti alkoholipitoisina); alkoholittomat juomat;
hedelmidmehutiivisteet ja muut alkoholittomien ja alkoholipitoisten juomien
valmistusaineet; hedelmdmehut, poytivedet”; timd kuviomerkki esitetdén alla:

Bitoucge:

Bitburger Brauerei vetosi viitteidensd tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin suhteellisiin hylkéysperusteisiin.

I Vditeosaston pdidtokset

Viiteosasto hylkdsi Bitburger Brauerein esittimit viitteet 27.3.2002 tekemillddn
kolmella padtokselld.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta viiteosasto katsoi
ensiksi, ettd hakemuksia nro 121 608 ja 139 634 kuviomerkkien rekisterdimiseksi
yhteison tavaramerkeiksi ei voitu pitdd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettuina aikaisempina oikeuksina, kun otetaan huomioon, ettd ne
jatettiin samana péivand kuin haettu sanamerkki BUD (1.4.1996).
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Viiteosasto katsoi lisdksi, ettd todisteita saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro
505 912 (BIT) kéytosté rekisterdidyssd muodossaan ei ollut esitetty ja ettd todisteita
saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
kiytostd oli esitetty ainoastaan “oluen” ja "alkoholittoman oluen” osalta (kun on kyse
ndistd kahdesta tavaramerkistd) ja “lasinalusten, t-paitojen, liivien, olutlasien,
pullonavaajien, kuulakérkikynien ja tarjoilijoiden esiliinojen” osalta (kun on kyse
tavaramerkistd nro 1 113 784).

Nidmd seikat huomioon ottaen viiteosasto katsoi, ettd yhtdéltd haettujen tavara-
merkkien ja toisaalta saksalaisen sanamerkin nro 39 615 324 (BIT) ja saksalaisten
sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit ) vililld ei ollut
sekaannusvaaraa.

Tamin osalta viiteosasto katsoi lihinni, ettd sanamerkin nro 39 615 324 (BIT)
tavallista vahvemmasta erottamiskyvystd Saksan markkinoilla ja asianomaisten
tavaroiden samanlaisuudesta (luokan 32 osalta) huolimatta asianomaisten merkkien
viliset ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisdltoon liittyvit erot riittivit
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran
poissulkemiseen. Viiteosasto katsoi ndin ollen, ettd Saksassa ei ollut sekaannusvaa-
raa saksalaisen sanamerkin nro 39 615 324 (BIT) ja rekisterditdviksi haettujen
tavaramerkkien vililld. Viiteosaston mukaan sama padtelmi oli tehtdvi tavaramer-
kin BIT osalta, joka on "lagjalti tunnettu” Saksassa ja johon Bitburger Brauerei vetosi
kahta haettua kuviomerkkii vastaan esittdimissddn viitteissa.

Saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) osalta
vditeosasto totesi, ettd ne sisdltivit lisdelementtejd saksalaiseen sanamerkkiin nro
39 615 324 (BIT) verrattuna, minkd vuoksi ne poikkeavat joka suhteessa haetuista
tavaramerkeistd. Viiteosasto katsoi néin ollen, ettd Saksassa ei ollut sekaannusvaaraa
saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) ja
haettujen tavaramerkkien vililld.
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta Bitburger Brauerei katsoi haetun
sanamerkin BUD yhteydessd, ettd sana- ja kuviomerkit nro 505 912 (BIT), nro
704 211 ja nro 1 113 784 (Bitte ein Bit !), sanamerkki nro 39 615 324 (BIT) sekd
hakemus nro 121 608 kuviomerkin rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi olivat
tunnettuja tavaramerkkejd ja viite perustui tdmin perusteella niihin. Viiteosasto
katsoi puolestaan, ettd todisteita saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912 (BIT)
kiytostd ei ollut esitetty ja ettd asetuksen N:o 40/04 8 artiklan 5 kohtaan ei voitu
vedota. Liséksi yhteison tavaramerkkihakemuksen nro 121 608 osalta viiteosasto
katsoi, ettd kun otetaan huomioon, ettd se jitettiin samana pdivind kuin haettu
sanamerkki BUD (1.4.1996), kyseessd ei ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus, kun tdtd kohtaa tarkastellaan saman
asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan valossa. Lopuksi koska
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa edellytetidn, etti asianomaiset
tavaramerkit ovat samat tai samankaltaiset, vditeosasto péitteli, ettd viite ei tdimin
sddnndksen perusteella voinut perustua saksalaiseen sanamerkkiin nro 39 615 324
(BIT) eik# saksalaisiin sana- ja kuviomerkkeihin nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein
Bit 1).

Lisdksi haettujen kuviomerkkien yhteydessd Bitburger Brauerei vetosi tavaramerk-
kiin BIT, joka on lagjalti tunnettu Saksassa. Koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdassa edellytetdén, ettd asianomaiset tavaramerkit ovat samat tai samankaltai-
set, viiteosasto piitteli, ettd vdite ei tdimin siddnndksen perusteella voinut perustua
merkkiin BIT.

IV Valituslautakunnan pddtékset

Bitburger Brauerei teki 24.5.2002 valituksen kustakin viiteosaston kolmesta
padtoksestd.

Bitburger Brauerei vaati edelld mainittujen paétosten kumoamista sikéli kuin viite
oli hylitty luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta.
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SMHV:n toinen valituslautakunta hylkdsi kolmella 22.6.2004 tekemaillddn paatok-
selld (asia R 453/2002-2 sanamerkkihakemuksen BUD osalta, asia R 447/2002-2
kuviomerkkihakemuksen nro 1 osalta ja asia R 451/2002-2 kuviomerkkihakemuksen
nro 2 osalta), jotka annettiin tiedoksi Bitburger Brauereille 29.6.2004 (jdljempéné
riidanalaiset padtokset), viiteosaston padtoksistd tehdyt valitukset.

Valituslautakunta katsoi ensinnikin, ettd kahta yhteison tavaramerkkihakemusta,
joihin Bitburger Brauerei vetosi haettua sanamerkkid BUD vastaan, ei voitu
luokitella asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuiksi
"aikaisemmiksi tavaramerkeiksi” eivitkd ne nidin ollen voineet olla asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja
viiteperusteita. Lisidksi kolmessa riidanalaisessa paitoksessé valituslautakunta katsoi,
toisin kuin véiteosasto, ettd saksalaista sana- ja kuviomerkkid nro 505 912 (BIT) oli
kiytetty asianmukaisesti siithen liittyvien oikeuksien suojaamiseksi.

Valituslautakunnan mukaan Saksassa haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien
saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) vililld ei ollut
sekaannusvaaraa aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien jossain méérin tavallista
vahvemmasta erottamiskyvystd ja kyseessi olevien luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden
identtisyydestd tai samankaltaisuudesta huolimatta. Valituslautakunnan arviointi
perustuu erityisesti todettuihin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviin eroihin
merkkien vililld sekd merkityssisdllon samankaltaisuuden puuttumiseen.

Valituslautakunnan mukaan sama padtelméi on tehtdvd — vield suuremmassa méérin
—, kun on kyse haettujen tavaramerkkien ja saksalaisten tavaramerkkien nro 704 211
ja 1113 784 (Bitte ein Bit !), jotka muodostuvat useista sanoista, vilisestd vertailusta.
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta valituslautakunta katsoi kolmessa
riidanalaisessa piddtoksessi, ettd merkkien vilinen ero oli niin suuri, ettei voinut olla
kyse aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen hyviksikdytostd tai
niille aiheutuneesta haitasta. Valittaja ei lisdksi valituslautakunnan mukaan
selittinyt, miksi téllainen hyviksikéytto tai haitta saattoi syntyé.

Oikeudenkiiyntimenettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin (viides jaosto) péitti esittelevin tuomarin
kertomuksen perusteella aloittaa suullisen kisittelyn ja pyysi prosessinjohtotoimen-
piteind asianosaisia ja muita osapuolia vastaamaan tiettyihin kysymyksiin sekd
esittimién tiettyjd asiakirjoja, minkd ndma4 tekivit asetetussa médrdajassa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat ja vastaukset suullisiin kysymyksiin
kuultiin 17.1.2006 pidetyssd istunnossa.

Bitburger Brauerei vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaiset paatokset

—  velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHY ja Anheuser-Busch vaativat, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkédd kanteet

—  velvoittaa Bitburger Brauerein korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

I Viittaus tiettyihin kirjelmiin SMHV:ssd kiydyssd menettelyssd

Anheuser-Busch viittaa vastineidensa lopussa yleisesti kaikkiin véitteisiin, tosiseik-
koihin ja todisteisiin, jotka se esitti SMHV:ssé kdydyssd menettelyssd kirjelmissdén,
jotka on pdivitty 30.3.1999, 2.2.2000, 18.7.2000, 18.11.2002 ja 19.8.2003.

Taltd osin on muistutettava, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
tyGjédrjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan, jota kyseisen tydjirjestyksen
130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan henkisen
omaisuuden alalla, kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista
perusteista. Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan kanteen tekstiosaa voidaan
tukea ja tdydentdd tietyiltd osin viittaamalla kanteen liitteend olevien asiakirjojen
kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin asiakirjoihin ei voida korjata
sitd, ettd itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja
perusteluja, jotka siind on edelld mainittujen sddnnosten mukaan mainittava (asia
T-183/03, Applied Molecular Evolution v. SMHV (APPLIED MOLECULAR
EVOLUTION), tuomio 14.9.2004, Kok. 2004, s. [1-3113, 11 kohta).
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Tatd oikeuskéytint6d voidaan soveltaa valituslautakunnassa kdydyn menettelyn
toisen asianosaisen, joka on viliintulijana ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
messa, vastineeseen tydjirjestyksen 46 artiklan mukaan, jota kyseisen tyéjérjestyksen
135 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla sovelletaan henkisen omaisuuden
alalla (asia T-115/02, AVEX v. SMHV — Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s.
11-2907, 11 kohta).

Tdstd seuraa, ettd sikili kuin Anhauser-Buschin vastineissa viitataan SMHV:le
jatettyihin kirjelmiin, ne on jitettivd tutkimatta, koska niiden siséltdimd yleinen
viittaus ei ole liitettdvissd vastineissa kehiteltyihin perusteisiin ja perusteluihin.

I Viittaukset SMHV:n valituslautakuntien tiettyihin pddtoksiin

Bitburg Brauerei ja Anheuser-Busch viittaavat useaan otteeseen kirjelmissddn
SMHV:n valituslautakuntien paitéskdytintoon.

Tdmén osalta on muistutettava, ettd padtokset, jotka SMHV:n valituslautakuntien on
tehtdvd asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisterdintid
yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivitkd vapaan harkinnan
piiriin. Valituslautakuntien pditosten laillisuutta on niin ollen arvioitava yksin-
omaan timin asetuksen perusteella eikd valituslautakuntien aikaisemman p#itos-
kdytdnnon perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005,
s. 1-7975, 47 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHYV, tuomio
12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 48 kohta).
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Bitburger Brauerein ja Anheuser-Buschin tekemit viittaukset ovat siis tehottomia.

1 Riidanalaisten pddtosten laillisuus

Bitburger Bauerein yhdistetyissd asioissa T-350/04—T-352/04 nostamat kanteet
perustuvat kahteen kanneperusteeseen. Ensimmadinen kanneperuste koskee asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Toinen kanneperuste
koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

A Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva
ensimmdinen kanneperuste

Bitburger Brauerein esittdiméd ensimmaéinen kanneperuste jakautuu kahteen osaan.

Ensimmdisessd osassa Bitburger Brauerei katsoo, ettd valituslautakunta teki virheen,
kun se katsoi, etti haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten
tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Toisessa osassa Bitburger Brauerei katsoo, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se
katsoi, ettd haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien
nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) vililld ei ole sekaannusvaaraa.
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1. Haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro
505 912 ja 39 615 324 (BIT) vilistd sekaannusvaaraa koskeva ensimmdisen
kanneperusteen ensimmiisen osa

a) Bitburger Brauerein lausumat

Kohdeyleiso

Bitburger Brauerei viittaa sekaannusvaaraa koskevaan oikeuskéytintéon ja tismen-
tdd, ettd aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity Saksassa ja ettd kyseessd olevat
tavarat ovat tavanomaisia kulutushyodykkeitd. Bitburger Brauerei katsoo ndin ollen,
ettd kohdeyleisénd on saksalainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Mité tulee
riidanalaisissa péddtoksissi esitettyyn viitteeseen, jonka mukaan oluen keskivertoku-
luttaja tuntee yleisesti ottaen héntd miellyttivit olutmerkit ja kykenee tekeméén
eron eri tavaramerkkien vililld, Bitburger Brauerei toteaa, ettd jos valituslautakunta
halusi téiten todeta, ettd kyseessd olevien tavaroiden osalta tarkkaavaisuustason on
katsottava olevan tavallista korkeampi, tdmé péittely ei pidd paikkaansa. Se on
kantajan mukaan erityisesti ristiriidassa ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
15.1.2003 antaman tuomion (Kok. 2003, s. II-43, 37 kohta) kanssa, jossa katsottiin
Bitburger Brauerein mukaan, ettd saksalaiskuluttajien tarkkaavaisuustaso luokkaan
32 kuuluvien tuotteiden "oluet” ja ”alkoholittomat juomat” osalta ei ole erityisen
korkea.

Tavaramerkin BIT erottamiskyky

Bitburger Brauerei korostaa tavaramerkin BIT vahvaa erottamiskykyd. Se viittaa téltd
osin asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 annettuun tuomioon (Kok. 1998, s. [-5507) ja
toteaa, ettd tavaramerkin erottamiskyky perustuu sen ominaispiirteisiin tai sen
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tunnettuuteen markkinoilla. Késiteltdvind olevassa asiassa valituslautakunta katsoi
ensinndkin, etti sanalla "bit” on tavanomainen erottamiskyky. Kun otetaan
huomioon tavaramerkkien laaja kiyttd, jonka Bitburger Brauerei viittdd osoitta-
neensa, titd erottamiskykyé vahvistaa sen mukaan Saksassa saavutettu tunnettuus.
Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunta katsoi ndin ollen perustellusti, ettd
saksalaisilla tavaramerkeilld nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) on tavanomaista
vahvempi erottamiskyky. Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunnan, joka
myonsi erottamiskyvyn olevan “tietyssi médrin” tavanomaista vahvemman, maé-
rittely on kuitenkin virheellinen. Bitburger Brauerein mukaan tavaramerkin BIT
kiytto keskeytyksettd vuosikymmenien ajan sekd mainonnan suuri médrd, jotka
vastaavat asiakirjat osoittavat, ovat johtaneet siihen, etti jo vuoden 1996 heinékuussa
BIT oli kisite, jonka puolueettoman mielipidetutkimuksen mukaan 83,3 prosenttia
ja Bitburger Brauerein aloitteesta tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan 94,8
prosenttia saksalaisista oluenjuojista tunsi. Téstd seuraa Bitburger Brauerein
mukaan, ettd BIT on erittdin hyvin tunnettu tavaramerkki, jolla on siis tavanomaista
vahvempi erottamiskyky.

Merkkien vertailu

Bitburger Brauerei keskittyy kyseessd olevien merkkien lausuntatavan vertailuun ja
kiistdd ensinnikin asioissa T-351/04 ja T-352/04 valituslautakunnan péaételmin,
jonka mukaan haettuja kuviomerkkejd ei voida supistaa lausuntatavaltaan pelkkadn
sanaan "bud”.

Bitburger Brauerei katsoo tdimén osalta, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se
katsoi, ettd asianomainen keskivertokuluttaja kutsuu haettuja kuviomerkkejd nimelld
American Bud tai Anheuser-Busch Bud.

Bitburger Brauerei toteaa ensiksi, ettd kun on kyse yhdistelmédmerkeistd, sekaan-
nusvaaran arvioinnissa ei oteta huomioon yksinomaan yhtd yhdistelmémerkin
osatekijoistd ja verrata sitd toiseen tavaramerkkiin, vaan tillainen vertailu on
pdinvastoin suoritettava tarkastelemalla kyseessd olevia tavaramerkkejd kokonai-
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suudessaan. Tdmi ei kuitenkaan sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka
yhdistelmadmerkistd jad kohdeyleisén mieleen, voi tietyissd tilanteissa hallita yksi tai
useampi tavaramerkin osatekijoistd (asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHYV,
madrdys 28.4.2004, Kok. s. 2004, 1-3657, 32 kohta ja asia T-6/01, Matratzen Concord
v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-
4335, 33 ja 34 kohta). Mitd sitten tulee yhdistelmdmerkin yhden tai useamman tietyn
osatekijan hallitsevan luonteen arviointiin, huomioon on muun muassa otettava
jokaisen osatekijin ominaispiirteet vertaamalla niitd muiden osatekijoiden ominais-
piirteisiin (em. asia MATRATZEN, tuomion 35 kohta).

Bitburger Brauerei katsoo lisdksi, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskéytinnon perusteella voidaan katsoa, ettdi kun on kyse kahden sanan
yhdistelmistd, sekaannusvaara aikaisemman yhdestd ainoasta sanasta muodostuvan
tavaramerkin kanssa on olemassa, kun yvksi sanayhdistelméin osatekijéistd ja
aikaisempi sanamerkki ovat samat tai samankaltaiset. Tamin viitteensi tueksi se
vetoaa asiassa T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU),
25.11.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. [1-4953, 39 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa Bitburger Brauerei vidittdd, ettd haettujen kuviomerk-
kien hallitseva osatekiji on sana "bud”. Erityisesti haetun kuviomerkin nro 1, joka
sisdltdd sanat “american” ja "bud”, osalta Bitburger Brauerei korostaa, ettd sana
“american” on pelkkd toteamus maantieteellisestd alkuperistd, minkd vuoksi se on
kuvaileva. Sanalla "bud” kyetddn ndin ollen enemmin saamaan kohdeyleisén
huomio. Haetun kuviomerkin nro 2, joka siséltdd sanat “anheuser-busch” ja "bud”,
osalta Bitburger Brauerei toteaa, ettd sanaa “bud” korostetaan graafisesti sen
keskeiselld asettelulla ja silld, ettd sitd reunustaa kaksi nuolta (oikealla ja
vasemmalla). Lisdksi sana "bud” kiinnittdd kuluttajan huomion helpoiten lausutta-
vana ja muistettavana.
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Lihtien padtelmdstd, jonka mukaan sanaosa "bud” on haettujen kuviomerkkien
hallitseva osa (asiat T-351/04 ja T-352/04), ja koska lisdksi haettu sanamerkki BUD
(asia T-350/04) muodostuu yksinomaan sanasta “bud”, Bitburger Brauerei esittdd
samat viitteet kaikissa kolmessa asiassa ja kiistdd riidanalaisissa paatoksissd tehdyn
padtelmdn, jonka mukaan kisiteltivind olevassa asiassa ei ole sekaannusvaaraa
aikaisempien tavaramerkkien BIT kanssa.

Kun valituslautakunta katsoi lausuntatavan nikokulmasta, ettd sanojen "bud” ja "bit”
vélilld on riittdvd ero, kun otetaan huomioon vokaalit u ja i, se teki Bitburger
Brauerein mukaan virheellisesti erillisen analyysin yksittdisistd kirjaimista sen sijaan,
ettd se olisi tutkinut sanan lausuntatapaa kokonaisuudessaan. Bitburger Brauerei
viittaa tdltd osin edelld 43 kohdassa mainitussa asiassa MYSTERY annettuun
tuomioon (46 kohta). Késiteltdvdnd olevassa asiassa kahden merkin yhteiset
osatekijit ovat sen mukaan mééréllisesti enemmistossi: kumpikin merkki muodos-
tuu yksitavuisesta kolmikirjaimisesta sanasta, intonaatio ja foneettinen rytmi ovat
samat, kummatkin tavaramerkit alkavat kirjaimella b ja niiden loppuéinne lausutaan
samalla tavoin. Tédssd tilanteessa on Bitburger Brauerein mukaan kisittiméitont,
ettd valituslautakunta saattoi péételld riidanalaisten péddtosten 51 kohdassa, ettd
vertailtavien merkkien vililld on "huomattavia eroja”.

Bitburger Brauerei korostaa, etti saksassa konsonantti d lausutaan kuten
konsonantti t, kun se on sanan lopussa. Niin ollen ainoa ero on sen mukaan
kyseessd olevien merkkien vokaaleissa u ja i. Bitburger Brauerei muistuttaa, ettd on
otettava huomioon merkkien lausuntatavasta syntyvd kokonaisvaikutelma, ja
korostaa, ettd sanoilla ”bit” ja "bud” on lyhyt intonaatio, ja niistd ensimmdéinen
lausutaan ”bitt” ja toinen "butt”. Koska hallitsevat plosiivit b ja t ympérdivit
vokaaleja i ja u, Bitburger Brauerei katsoo, ettd merkkien lausuntatavasta syntyvin
kokonaisvaikutelman méirittavit konsonantit.

Tédssd tilanteessa kahden merkin yvhteiset osatekijit ovat Bitburger Brauerein
mukaan hallitsevat ja kuluttaja, jonka muistikuva toisesta tavaramerkistd on
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puutteellinen, sekoittaa kyseiset tavaramerkit, kun otetaan huomioon, ettd ne ovat
yksitavuisia, niissd on sama kirjainméérd ja niiden alku- ja loppuéénteet ovat samat.
Bitburger Brauerei lisdd, ettd yksitavuiset tavaramerkit ovat harvinaisia oluen alalla.
Yksitavuisen tavaramerkin nékevd kuluttaja muistaa ndin ollen asianomaiset
aikaisemmat tavaramerkit erityisesti, koska vertailtavat tavaramerkit ovat lihes
tdysin samanlaiset.

Keskitettydin viitteensi asianomaisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuuteen
Bitburger Brauerei toteaa lopuksi, etti graafisilla osatekijoilld ja toissijaisilla
sanatekijoilld (tdssd tapauksessa “american” ja "anheuser-busch” haettujen kuvio-
merkkien osalta) ei ole mitddn merkitystd arvioitaessa ulkoasuun liittyvaa
sekaannusvaaraa. Téssd tilanteessa Bitburger Brauerei vidittdd kolmen rekisterdin-
tihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta, ettd ulkoasuun liittyvé vertailu
on tehtdvd merkkien "bit” ja “bud” vililld, jotka muistuttavat ainakin etdisesti
toisiaan typografisesti. Kyseisilli kahdella merkilld on sama alkukirjain b, ja ne
muodostuvat kolmesta kirjaimesta. Kirjaimille i ja u on tyypillistd nousevat linjat ja
kirjaimissa t ja d on vertikaalinen perusosa ja horisontaalinen viiva. Asianomaiset
merkit ovat ndin ollen ainakin etdisesti ulkoasultaan samankaltaiset, mikd myos
riittdd Bitburger Brauerein mukaan sekaannusvaaran toteamiseen, kun otetaan
huomioon asianomaisten tekijoiden keskindisriippuvuus.

Sekaannusvaara

Bitburger Brauerei katsoo asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999
annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-3819, 28 kohta) perusteella, ettd kyseessd olevien
merkkien lausuntatavan samankaltaisuus riittdd sekaannusvaaran synnyttdmiseen.
Lausuntatapa on erityisen tirked késiteltivind olevassa asiassa, koska varsinkin
baareissa oluet tilataan suullisesti. Bitburger Brauerei viittaa tdltd osin edelld
43 kohdassa mainitussa asiassa MYSTERY annettuun tuomioon (48 kohta), jossa
todettiin seuraavaa: "Riittdd — —, ettd sekaannusvaara on olemassa, mutta itse
sekaannuksen syntymistd ei ole tarpeen ndyttdd toteen. Koska kyseisid tavaroita
kulutetaan my6s suullisen tilauksen perusteella, pelkkd kyseisten merkkien
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lausuntatavan samankaltaisuus riittid aiheuttamaan sekaannusvaaran.” Bitburger
Brauerei korostaa myos, ettd baareissa on olemassa melutekijd ja ettd timd tekijad
vaikuttaa kyseessd olevien merkkien lausuntatavan ymmértimiseen. Bitburger
Brauerein mukaan valituslautakunta ei pitinyt riittdvdn tdrkednd niitd erityis-
olosuhteita, joissa asianomaisia tavaroita myydéan.

Bitburger Brauerei katsoo tilli perusteella, ettd yksinomaan kyseessd olevien
merkkien samankaltaisuuden, joka perustuu niiden lausuntatapaan liittyviin
tavaramerkit ovat keskimédrdistd erottamiskykyisemmit ja asianomaiset tavarat ovat
samat, kuten kisiteltivinid olevassa asiassa, Bitburger Brauerei katsoo edelld
55 kohdassa mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annettuun tuomioon
(21 kohta) sekd asiassa T-388/00, Institut fiir Lernsysteme vastaan SMHV -
Educational Services (ELS), 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok. s. 2002, 11-4301,
77 kohta) ja asiassa T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN),
3.7.2003 annettuun tuomioon (Kok. s. 2003, 1I-2251, 59 kohta) viitaten, ettd
aikaisemmat tavaramerkit nauttivat laajennettua suojaa. Bitburger Brauerei korostaa
erityisesti, ettd yhteisojen tuomioistuin on katsonut, ettd aikaisemman tavaramerkin
vahva erottamiskyky puhuu sekaannusvaaran puolesta eikd sitd vastaan.

Bitburger Brauerei korostaa lisdksi sitd, ettd valituslautakunnan pédtelmd on
ristiriidassa Bundesgerichtshofin (Saksan korkein oikeus) asiassa Bit vastaan Bud,
26.4.2001 antaman tuomion kanssa (I ZR 212/98, s. 465-470; jiljempind
Bundesgerichtshofin tuomio). Bitburger Brauerei toteaa erityisesti, ettd Bundesge-
richtshof katsoi, ettd sanojen ”bit” ja “bud” vililli on lausuntatapaan liittyvd
sekaannusvaara, koska niiden ensimmdiset dénteet ovat samat ja koska niiden
viimeiset dédnteet lausutaan samalla tavoin saksan tavanomaisessa ddntdmyksessd.
Kahden sanan vokaaliin liittyvd soinnillinen ero kumoutuu sen mukaan lisdksi
aikaisemman tavaramerkin keskimédrdistd vahvemmalla erottamiskyvylld ja silld,
ettd kyseessd olevat tavarat ovat samat.

Bitburger Brauerei myontdd, ettd kansallisten tuomioistuinten ratkaisut eivit ole
oikeudellisesti sitovia ndissi menettelyissi. Bundesgerichtshofin tekemd arviointi
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BITin ja BUDin vilisestd sekaannusvaarasta perustuu kuitenkin tésmiélleen yhtei-
sojen tuomioistuimen vahvistamiin sddnt6ihin ja erityisesti sééntoihin, jotka
koskevat asian kaikkien olosuhteiden huomioon ottamista sekd kyseessd olevien
eri tekijoiden keskindisriippuvuutta. Bitburger Brauerei lisdd, ettd SMHV:n toinen
valituslautakunta on ottanut toisessa asiassa huomioon kansallisen tuomioistuimen
antaman tuomion (asiassa R 70/2002-2, Kabel 1 v. ARD 1, 11.9.2003 tehty pdétos).

b) SMHV:n ja Anheuser-Buschin lausumat

SMHYV ja Anheuser-Busch kiistivit Bitburger Brauerein esittdimét viitteet ja
katsovat lihinng, ettd asianomaisten merkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvé
ero sekd merkityssisdllon samankaltaisuuden puuttuminen riittdvit kaiken sekaan-
nusvaaran poistamiseen kyseessd olevien tavaroiden samanlaisuudesta tai saman-
kaltaisuudesta huolimatta.

Anheuser-Busch kiistdd lisdksi valituslautakunnan pédtelmén, jonka mukaan
aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT)
erottamiskyky on vahva. Anheuser-Busch viittdd erityisesti, ettd SMHV:ssd
esitetyissd asiakirjoissa viitataan tavaramerkkiin Bitburger eikd tavaramerkkiin BIT.
Anheuser-Busch kiistdd niin ikéddn yhtdéltd Bitburger Brauerein yhden tyontekijin
valaehtoisen lausunnon ja toisaalta vuoden 1996 heinékuussa toteutetun markkina-
tutkimuksen merkityksen tavaramerkin BIT tunnettuuden osoittamiseksi Saksassa.

Anheuser-Busch korostaa myos Saksan olutmarkkinoiden ominaispiirteitd ja
erityisesti tdmédn tuotteen suurta kulutusta. Anheuser-Busch péittelee tistd, ettd
saksalainen oluen keskivertokuluttaja on ”asiantuntija”.
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SMHYV korostaa lopuksi, etti riidanalaiset pdatokset poikkeavat Bundesgerichtshofin
antamasta tuomiosta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta. Anheuser-Busch
katsoo puolestaan, ettd kansallisten tuomioistuinten pdétokset eivit sido SMHV:td
tai ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuinta asetuksen N:o 40/94 soveltamisen
yhteydessi.

¢) Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta 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,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka siséltdd
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd”.

Vakiintuneen oikeuskidytdinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskendin sidoksissa olevista yrityksisti.

Saman oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, miké kisitys kohdeyleisolld on kyseessé olevista merkeistd ja tavaroista tai
palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijét, joilla on merkitysti esilld olevan
asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkeilld varustettujen
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vilinen keskindisriippuvuus (ks. asia
T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. I1I-2821, 31-33 kohta oikeuskéytantoviit-
tauksineen).
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Lisdiksi on syytd muistuttaa, ettd sekaannusvaara on sitd suurempi mité erottamis-
kykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV —
Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. [1-1401, 70 kohta ja
vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191,
24 kohta). Sellaisia tavaramerkkejd, joiden erottamiskyky on vahva joko ominais-
piirteidensd vuoksi tai siksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan siis laajemmin
kuin niit4, joiden erottamiskyky on heikompi (em. asia monBeB¢, tuomion 70 kohta
ja vastaavasti edelld 44 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta ja edelld
55 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

Koska aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity Saksassa voimassa oleviksi,
sekaannusvaaran arvioimiseksi huomioon otettava yleisé on yleisd kyseisessd
jasenvaltiossa.

On myds korostettava, ettd kaikkia kyseessd olevia tavaroita myydddn tavallisesti
tavanomaisten jakelukanavien kautta tavaratalon elintarvikeosastoilta baareihin ja
kahviloihin (ks. vastaavasti niiden tavaraluokkien osalta, joihin olut kuuluu, asiassa
T-33/03, Osotspa v. SMHV — Distribution & Marketing (Hai), 9.3.2005 annettu
tuomio, Kok. 2005, s. II-763, 44 kohta). Téssd tilanteessa kohdeyleisond ovat
keskivertokuluttajat, joiden voidaan olettaa olevan tavanomaisesti valistuneita ja
kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. edelld 43 kohdassa mainitussa asiassa
MYSTERY, joka koski niin ikddn olutta, annetun tuomion 32 ja 37 kohta ja asiassa
T-296/02, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral (LINDENHOF), joka koski
alkoholijuomia, 15.2.2005 annettu tuomio, Kok. 2005, s. I1-563, 45 kohta).

Valituslautakunta saattoi ndin ollen katsoa perustellusti késiteltivind olevassa
asiassa, ettd "asianomaisten tuotteiden huomioon otettava kuluttaja on saksalainen
keskivertokuluttaja” (riidanalaisen pdétoksen 40 kohta asiassa T-352/04 ja 41 kohta
asioissa T-350/04 ja T-351/04). Samoista syistd valituslautakunnan péatelmd, jonka
mukaan kohdeyleisé ei muodostu “asiantuntijoista” (riidanalaisten pddtosten samat
kohdat), voidaan vain hyviksyd.
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On myds muistutettava, ettd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava
huomioon se, etté keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata
suoraan eri tavaramerkkejd ja hédnen on turvauduttava siihen epétiydelliseen
muistikuvaan, joka hénelld tavaramerkeistd on (edelld 55 kohdassa mainittu asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Edelld esitettyjen seikkojen valossa on selvitettiavd, tekiko valituslautakunta virheen
arvioidessaan sekaannusvaaraa késiteltivind olevassa asiassa, kuten Bitburger
Brauerei vaittaa.

i) Kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuus

On syytd muistuttaa, ettd Bitburger Brauerei teki valituksen valituslautakunnalle
kustakin vditeosaston pédtoksestd yksinomaan sikéli kuin véite oli hyldtty luokkaan
32 kuuluvien tavaroiden osalta. Kasiteltivind olevat asiat koskevat nimenomaan
nditd tavaroita.

Tamién osalta riidanalaisissa piddtéksissd todetaan perustellusti, ettd "kyseessd olevat
tavarat ovat samoja tai samankaltaisia” (riidanalaisen padtoksen 40 kohta asioissa
T-350/04 ja 'T-351/04 ja 39 kohta asiassa T-352/04). Osapuolet eivit ole kiistineet
titd valituslautakunnan arviota.
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ii) Kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuus

Oikeuskdytdinnén mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on
kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltai-
suuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edelld
66 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edelld 55 kohdassa mainittu
asia Lloyd Schuhfabrik Mevyer, tuomion 25 kohta).

Kyseessd olevien tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuus

— Haetun sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien
nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ulkoasun samankaltaisuus

Valituslautakunta esitti seuraavat huomautukset véiteosaston ja Anheuser-Buschin
perustelujen mukaisesti:

"Kyseiset kaksi tavaramerkkid ovat yhtd pitkdt, mutta niiden viliset erot ovat
merkittdvimmét kuin niiden véliset samankaltaisuudet. Kyseiset kaksi tavaramerk-
kid todella alkavat samalla kirjaimella, mutta ne kuitenkin eroavat toisistaan muilta
osin. Kuluttaja havaitsee tdimédn ulkoasun erilaisuuden.” (Riidanalaisen péitoksen
42 kohta asiassa T-350/04.)

Ensiksi on korostettava, kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, ettd osateki-
joilld "bud” ja "bit” on yhteinen alkukirjan eli b.
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Toiseksi, kuten valituslautakunta niin ikdén perustellusti toteaa, yksitavuiset sanat
"bit” ja "bud” ovat yhtd pitkdt, koska ne muodostuvat kolmesta kirjaimesta.
Tasmillisemmadn analyysin perusteella voitaisiin toki katsoa, kuten Anheuser-Busch
esittdd, ettd merkki BUD on tosiasiassa pidempi kuin merkki BIT. Saksalainen
keskivertokuluttaja ei kuitenkaan huomaa téllaista eroa.

Kolmanneksi on totta, kuten valituslautakunta pddosin toteaa, ettd asianomaiset
merkit eroavat toisistaan kahden viimeisen kirjaimensa (jotka ovat "ud” haetussa
sanamerkissd BUD ja "it” aikaisemmissa saksalaisissa tavaramerkeissd) osalta, vaikka
asianomaisilla kirjaimilla on se yhteinen tekiji, ettd ne muodostuvat osittain
vertikaalisista viivoista, kuten Bitburger Brauerei esittdd.

Kaikki edelld esitetty huomioon ottaen on katsottava, ettd asianomaiset merkit
eroavat huomattavasti toisistaan, kun otetaan erityisesti huomioon se, ettd kaksi ne
muodostavista kolmesta kirjaimesta poikkeaa toisistaan. Kuten valituslautakunta
perustellusti toteaa, ndmi erot ovat merkittivimmit kuin asianomaisten merkkien
viliset samankaltaisuudet. Asianomainen kuluttaja havaitsee nimi erot. Néin ollen
on katsottava, ettd haettu sanamerkki BUD ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit
nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ovat ulkoasultaan enintdédn heikosti samankaltaiset.
Bitburger Brauerei toteaa lisdksi itse kannekirjelmissddn, ettd kyseessd olevat
tavaramerkit ovat ulkoasultaan “etdisesti” samankaltaiset.

Aikaisemman saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912, joka on kuvattu siten,
ettd ulkoasun samankaltaisuus tavaramerkin BUD kanssa on vield vahdisempi, osalta
on lisdttavd, ettd kuten valituslautakunta toteaa, Bitburger Brauerei on kiyttinyt titd
tavaramerkkid eri muodoissa, joista yhtd ei esitetd erityiselld tavalla.
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— Haettujen kuviomerkkien sekd aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien
nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ulkoasun samankaltaisuus

Valituslautakunta esitti seuraavat huomautukset:

"Haettu tavaramerkki on monitahoinen etiketti, jota ei voida supistaa pelkkddn
sanaan ’'bud’. Vaikka 'bud’ on tavaramerkin erottamiskykyinen osa, se ei ole
ulkoasultaan vallitsevana tavaramerkissd siten, ettd sen muodostavat muut osatekijit
eli yksityiskohtainen graafinen esitys tavaramerkin yldosassa sekd huomiota
herittiva virien yhdistelmi olisi alistettu kokonaan toissijaiseksi. Kuluttaja havaitsee
tavaramerkin kokonaisuudessaan ja saa siitd yleisvaikutelman. Vaikka tavaramerkki
supistettaisiin sanaosiin [American Bud tai Anheuser-Busch Bud], timédn sanayh-
distelmén ja vditteen tekijin lyhyen tavaramerkin [BIT] vililld olisi silti tirked
ulkoasuun liittyvd ero.” (Riidanalaisen péitoksen 42 kohta asiassa T-351/04 ja
41 kohta asiassa T-352/04.)

Ensiksi on todettava, ettd vaikka keskivertokuluttaja ymmaértdd tavallisesti tavara-
merkin kokonaisuutena eikd ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia, sekaan-
nusvaaran kokonaisarvioinnissa otetaan muun muassa huomioon asianomaisen
tavaramerkin erottavat ja hallitsevat osatekijit (edelld 66 kohdassa mainittu asia
SABEL, tuomion 23 kohta), ja yleensd merkin hallitsevat ja erottavat ominaispiirteet
ovat helpommin muistettavissa (ks. vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV
— Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. I1-4359, 47 ja 48 kohta ja
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. [1-3471, 39 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa on todettava, etti sanatekijit "american” ja “bud”
(haettu kuviomerkki nro 1) tai "anheuser-busch” ja "bud” (haettu kuviomerkki nro 2)
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ovat keskelld haettuja kuviomerkkeji. Ne on lisiksi kirjoitettu suurikokoisin sinisin
kirjaimin valkoiselle pohjalle, mikd korostaa ndiden sanojen ulkoasua erityisesti, kun
haetun tavaramerkin tausta on punainen.

Muut sanaosat, jotka esiintyvit valkoisella pohjalla, muun muassa Anheuser-
Buschin nimi ja osoite, ovat sanojen "american” ja "bud” (haettu kuviomerkki nro 1)
tai sanojen “anheuser-busch” ja "bud” (haettu kuviomerkki nro 2) alla, ja ne on
kirjoitettu paljon pienemmin kirjaimin. Tdmi koskee myos kuviomerkin yldosassa
olevia sanatekijoitd ja erityisesti kirjaimia ”ab”, jotka on lisdksi asetettu vaakuna-
kilven sisdén. Sana ”“genuine” puolestaan esiintyy kahdesti sellaisen valkoisen
suorakulmion kummallakin puolella, johon on aseteltu sanat “american” ja "bud”
(haettu kuviomerkki nro 1) tai "anheuser-busch” ja "bud” (haettu kuviomerkki nro
2). Tdm4 sana on kuitenkin aseteltu vertikaalisesti, mik ei helpota sen lukemista.

Haetun tavaramerkin yldosassa olevat kuvio-osat muodostuvat vaakunakilvestd, jota
on korostettu tunnuslauseella. Ndmé osatekijit ovat etiketin koristeelliset osat, eikd
niitd siis voida pitdd niiden tirkeimpdni komponenttina.

On ndin ollen katsottava, ettd kahden kyseessd olevan tavaramerkin hallitsevat
osatekijit ovat sanaosat “american” ja "bud” (haettu kuviomerkki nro 1) tai
“anheuser-busch” ja "bud” (haettu kuviomerkki nro 2).

Tdssd yhteydessd olettaen, ettd voitaisiin pédtelld, ettd sana “bud” on ainoa
erottamiskykyinen osatekijd hallitsevien sanatekijéiden joukossa, minkd vuoksi se
kiinnittdd enemmin kohdeyleison huomiota, voitaisiin enintddn katsoa, ettd haetut
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kuviomerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT)
ovat ulkoasultaan heikosti samankaltaiset, koska ulkoasun heikko samankaltaisuus
on edelld 79 kohdassa jo todettu haetun sanamerkin BUD ja kyseisten aikaisempien
saksalaisten tavaramerkkien valilld.

Kyseessd olevien merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa on kuitenkin syytd
korostaa haettujen kuviomerkkien varsin monitahoista luonnetta, silldi ne ovat
yhdistelmidmerkkejd, jotka eivit muodostu ainoastaan edelld mainituista sanaele-
menteistd vaan myds useista hyvin erivirisistd kuvioelementeistd (ks. vastaavasti
edelld 82 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 38 kohta).

Kaikki edelld esitetty huomioon ottaen on katsottava, ettd haetut kuviomerkit ja
aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivit ole
ulkoasultaan samankaltaiset.

Kyseessi olevien tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus

— Haetun sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro
505 912 ja 39 615 324 (BIT) lausuntatavan samankaltaisuus

Valituslautakunta katsoi riidanalaisen péddtoksen 43 ja 44 kohdassa seuraavaa
haetusta sanamerkistd BUD:

”43, Tavaramerkkien lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta katsoo, ettd
haetun tavaramerkin BUD ja viitteen tekijdn tavaramerkin BIT vililld on riittédvé ero.
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Lausuntatavan tasolla vokaalit i ja u eroavat selvisti toisistaan. Ero, jota témd kirjain
edustaa sanoissa 'bud’ ja 'bit’, jotka muodostuvat kumpikin kolmesta kirjaimesta,
riittdd siihen, ettd kuluttaja voi erottaa ne toisistaan.

44. Mitddn muuta piditelmid ei voida tehdd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
men [edelld 56 kohdassa mainitussa asiassa ELS] antamasta tuomiosta. Kyseisessé
asiassa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettdi e ja i lausutaan
samankaltaisella tavalla ja ettd molemmissa merkeissd olevat konsonanttidénteet 1
ja s lausutaan tdysin samalla tavalla (ks. 71 kohta). Vokaaleja i ja u (tai a, kun on kyse
englannin kielen ddntdmisestd) ei puolestaan lausuta samalla tavalla. Konsonantti-
dédnteitd ei lisdksi lausuta tdysin samalla tavalla. Erot ovat riittévit, kun asianomaisia
tuotteita tilataan ravitsemuspaikoissa.”

Ensiksi on todettava, ettd asianomaisten merkkien ensimmdinen kirjain on sama ja
ettd sen lausuntatapa ei eroa saksan kielessi.

Toiseksi kirjaimet i (merkissd BIT) ja u (merkissd BUD) lausutaan eri tavoin saksan
kielessd. Bitburger Brauerei ei kiistd tdtd lausuntatavan eroa.

Kolmanneksi kirjaimet t (merkissé BIT) ja d (merkissd BUD) ldhestyvit késiteltavéind
olevassa asiassa toisiaan lausuntatavaltaan, vaikka tdmd lausuntatapa ei voi olla
tdysin sama. Tamén osalta on esitetty todisteita SMHV:ssé kiydyssd menettelyssi.
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Neljianneksi on korostettava, ettd valituslautakunnan pééttely ei perustu pelkéstdén
siithen, ettd kirjaimet i ja u lausutaan eri tavoin. Valituslautakunta otti itse asiassa
perustellusti huomioon sen, ettd sanat ”bit” ja "bud” "muodostuvat kumpikin
kolmesta kirjaimesta” (riidanalaisten pdétdsten 43 kohta). Tdmén osalta toisin kuin
Bitburger Brauerei vdittdd, minkdin perusteella ei voida katsoa, ettd kirjaimilla i ja u,
jotka ovat kyseessd olevien merkkien ainoat vokaalit, olisi vdhdinen merkitys
lausuttaessa sanoja "bit” ja "bud” kokonaan.

Kun edelld esitetyt seikat asetetaan kokonaislausuntakontekstiin, ne johtavat
toteamukseen tietystd lausuntatavan samankaltaisuudesta haetun sanamerkin BUD
ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) vélilla.
Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, vokaalien i ja u vilinen lausuntatavan
ero kahdessa kyseessd olevassa merkissd, jotka muodostuvat kolmesta kirjaimesta,
riittdd kuitenkin siihen, ettd asianomainen kuluttaja voi erottaa ne lausuntatavaltaan
tosistaan.

— Lausuntatavan samankaltaisuus haettujen kuviomerkkien ja aikaisempien
saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) valilld

Valituslautakunta katsoi haettua kuviomerkkid nro 1 koskevan pédtéksen 43 koh-
dassa seuraavaa:

»

— — Valituslautakunta katsoo, ettd kyseessi oleva kuluttaja lausuu haetun
tavaramerkin american bud’, milld tehddin riittivd ero verrattuna viitteen tekijin
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yksitavuiseen tavaramerkkiin, joka on 'BIT’. Vaikka myOnnettdisiin, ettd haettu
tavaramerkki supistetaan sanaan ’bud’, kyseiset kaksi tavaramerkkid poikkeavat
kuitenkin riittdvésti toisistaan. Lausuntatavan tasolla vokaalit i ja u eroavat selvisti
toisistaan. Ero, jota tdmi kirjain edustaa sanoissa 'bud’ ja ’bit, jotka muodostuvat
kumpikin kolmesta kirjaimesta, riittdd sijhen, ettd kuluttaja voi erottaa ne toisistaan.”

Valituslautakunta katsoi seuraavaa haettua kuviomerkkii nro 2 koskevan péétoksen
42 ja 43 kohdassa:

742. — — Valituslautakunta katsoo, etti kyseessd oleva kuluttaja lausuu haetun
tavaramerkin 'anheuser busch bud’, milld tehd#ddn riittivd ero verrattuna viitteen
tekijan lyhyeen tavaramerkkiin, joka on BIT. Valituslautakunta katsoo, ettei ole
olemassa mitddn syytd siihen, miksi keskivertokuluttaja lyhentiisi suullisesti
nimitystd 'anheuser busch bud’ kiyttimaélld yksinomaan sen viimeistid sanaa eli
sanaa 'bud’. Ei myoskéddn ole olemassa mitddn syytd sithen, miksi kuluttaja jéttéisi
sanat ‘anheuser’ ja ’busch’ dintdméttd, vaikka hin pitdisi niitd sukunimind.
Sukunimet voivat epdilyksettd olla tavaramerkin osia.

43. Vaikka myonnettdisiin, ettd haettu tavaramerkki supistetaan sanaan ’'bud,
kyseiset kaksi tavaramerkkid poikkeavat kuitenkin riittdvisti toisistaan. Lausuntata-
van tasolla vokaalit i ja u eroavat selvésti toisistaan. Ero, jota tdmd kirjain edustaa
sanoissa 'bud’ ja ’'bit, jotka muodostuvat kumpikin kolmesta kirjaimesta, riittdd
sithen, ettd kuluttaja voi erottaa ne toisistaan.”
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Lisdksi haettuja kuviomerkkejd koskevien riidanalaisten pdétosten 44 kohdassa
valituslautakunta lisdsi samalla tavoin kuin haettua sanamerkkid BUD koskevassa
pédtoksessid seuraavaa:

"Mitddn muuta pddtelmid ei voida tehdi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
[edelld 56 kohdassa mainitussa asiassa ELS] antamasta tuomiosta. Kyseisessd asiassa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettd e ja i lausutaan samankaltaisella
tavalla ja ettd molemmissa merkeissd olevat konsonanttiddnteet 1 ja s lausutaan
tdysin samalla tavalla (ks. 71 kohta). Vokaaleja i ja u — — ei puolestaan lausuta
samalla tavalla. Konsonanttiddnteitd ei lisiksi lausuta tdysin samalla tavalla. Erot ovat
riittdvit, kun asianomaisia tuotteita tilataan ravitsemuspaikoissa.”

Aluksi on korostettava, ettd kuviomerkki voidaan lausua, kun se muodostuu yhdesté
tai useammasta sanaelementisti (asia T-359/02, Chum v. SMHV — Star TV (STAR
TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005, s. II-1515, 49 kohta).

Vaikka kisiteltivind olevassa asiassa voitaisiin katsoa, etti sana "bud” on ainoa
erottamiskykyinen osatekiji haettujen kuviomerkkien hallitsevien sanatekijoiden
“american” ja "bud” tai "anheuser-busch” ja "bud” joukossa, minkd vuoksi se
kiinnittdd enemmin kohdeyleisén huomion, olisi enintdédn mahdollista katsoa, kun
otetaan huomioon edelld 95 kohdassa tehty pédtelmé, joka koskee haetun
sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja
39 615 324 (BIT) lausuntatavan samankaltaisuutta, ettd haettujen kuviomerkkien ja
kyseisten aikaisempien tavaramerkkien vilinen lausuntatavan samankaltaisuus on
pieni. Kuten edelli 95 kohdassa kuitenkin myos todettiin, vokaalien i ja u
lausuntatavan ero kyseessd olevissa kahdessa merkissd riittdd siihen, ettd kuluttaja
erottaa ne lausuntatavaltaan toisistaan.
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Kyseessi olevien tavaramerkkien merkityssisdllon samankaltaisuus

101 Valituslautakunta katsoi riidanalaisten pddtdsten 45 kohdassa, ettd haetut tavara-
merkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivit
ole merkityssisdlloltdédn samankaltaiset.

102 Aikaisemmilla saksalaisilla tavaramerkeilld nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) voi olla
useita merkityksid. Anheuser-Busch toteaa timén osalta, ettd kohdeyleisé voi
ymmértdd sanan "bit” joko tietojenkisittelyssd kéytettdviksi yksikoksi tai viittauk-
seksi Bitburgin kaupunkiin. Ndméd eri merkitykset ilmenevit myds markkina-
tutkimuksesta, joka tehtiin Bitburger Brauerein pyynnostd ja toimitettiin SMHV:lle.

w3 Haettujen tavaramerkkien osalta on ensinnékin korostettava, ettd sanalla "bud” ei
néytd olevan erityistd merkitystd kohdeyleison keskuudessa. Osapuolet eivdt ole
esittineet mitddn seikkoja timén padtelméin kumoamiseksi.

104 Ndin ollen haetun sanamerkin BUD osalta on katsottava, ettd silld ei ole erityistd
merkitystd kohdeyleison keskuudessa.
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Haettujen kuviomerkkien osalta vaikka sana “american” (kuviomerkki nro 1) voi
saada kuvittelemaan, ettd kyseessd olevat tuotteet ovat perdisin Yhdysvalloista tai
ainakin, ettd ne ovat ominaisuuksiltaan amerikkalaisia, ja osa kohdeyleisostd voi
ymmértdd sanojen "anheuser-busch” (kuviomerkki nro 2) viittaavan yritykseen, joka
valmistaa asianomaisia tuotteita, ndiden sanojen yhdistdminen sanan "bud” kanssa ei
tuo mukanaan erityistd merkityssisiltéd. Minkdén seikan perusteella ei misséén
tapauksessa voida katsoa, ettd kun nditd sanoja tarkastellaan kokonaisuutena, niilld
olisi merkitys, joka vastaa aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja
39 615 324 (BIT) mahdollisia merkityksid.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, ettd haetut tavaramerkit ja aikaisemmat
saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivit ole merkityssisil-
I6ltadan samankaltaiset.

Péddtelmd kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuudesta

Kaiken edelld esitetyn perusteella ja kyseessd olevia tavaramerkkejd kokonaisuutena
tarkastellen on katsottava, ettd kun otetaan huomioon kyseessd olevien tavara-
merkkien huomattavat erot ja se, ettd ne eivit ole merkityssisilloltian samankaltai-
set

—  haettu sanamerkki BUD ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja
39 615 324 (BIT) ovat kokonaisuutena tarkasteltuna erilaiset, vaikka ne ovat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan heikosti samankaltaiset
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—  haetut kuviomerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja
39 615 324 (BIT) ovat kokonaisuutena tarkasteltuna erilaiset, vaikka ne ovat
lausuntatavaltaan heikosti samankaltaiset.

On ndin ollen katsottava, ettdi haetut tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset
tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivit ole samankaltaiset.

iii) Sekaannusvaara

Kun otetaan huomioon erot, jotka on jo todettu haettujen tavaramerkkien ja
aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) vilill4, on
katsottava, ettd heikosta ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudesta huolimatta
kisiteltdivind olevassa asiassa ei ole sekaannusvaaraa siitd huolimatta, ettd
asianomaiset tuotteet ovat samat tai samankaltaiset, vaikka aikaisempien tavara-
merkkien erottamiskyky olisi vahva.

Bitburger Brauerein esittdmilld véitteilld ei voida kyseenalaistaa tétd padtelmad.

Ensinnékin kyseessd olevien tuotteiden myyntiedellytysten osalta ja erityisesti sen
osalta, tilataanko nimi tuotteet lihinnd suullisesti ja voiko melutekiji vaikuttaa
sithen, miten kuluttajat ymmaértévit lausuntatavan, on riittavad todeta, ettd Bitburger
Brauerein esittimét argumentit ovat pelkkid véitteitd, jotka eivit perustu
minkdénlaisiin todisteisiin, jotka olisi esitetty médrdajassa SMHV:ssd.
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Bitburger Brauerei ei lisiksi ole esittinyt mitdén todisteita, joilla olisi tarkoitus
osoittaa, ettd nditd tuotteita myyddén yleisesti siten, ettd yleiso ei née tavaramerkkid.
Tdmin osalta on syyti muistuttaa, ettd vaikka baarit ja ravintolat ovat tirkeitd
Bitburger Brauereini tuotteiden myyntipaikkoja, on kiistatonta, ettd kuluttaja voi
néhdi kyseessd olevat tavaramerkit ndissd paikoissa muun muassa tutkimalla hénelle
annettua pulloa tai muin keinoin (juomalasit, mainokset jne.). Liséksi ja ennen
kaikkea on kiistatonta, ettd baarit ja ravintolat eivit ole ainoita kyseisten tuotteiden
myyntipaikkoja. Nditd tuotteita myydddn niin ikdén supermarketeissa ja muissa
véihittdismyyntipisteissd. On kuitenkin todettava, ettd ndissé tehtyjen ostosten aikana
kuluttaja voi ndhda tavaramerkit, koska juomat ovat esilld hyllyisséd (ks. vastaavasti
asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV — Spa Monopole (KINJY by SPA),
tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s, [1-4837, 57-59 kohta). Tdstd seuraa, ettd Bitburger
Brauerein viite, joka liittyy asianomaisten tuotteiden myyntiedellytyksiin, on joka
tapauksessa hyldttéva.

Toiseksi mitd tulee aikaisempien tavaramerkkien vahvaan erottamiskykyyn ja
Bitburger Brauerein tekeméin viittaukseen edelli 55 kohdassa mainitussa asiassa
Lloyd Schuhfabrik Meyer annettuun tuomioon, on korostettava, ettd yhteiséjen
tuomioistuin katsoi kyseisen tuomion 28 kohdassa, ettd aikaisempien tavaramerk-
kien erottamiskyvystd riippuen “sekaannusvaara voi syntyd jo sen vuoksi, ettd
tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla”. Téstd tuomiosta ilmenee ensiksi,
ettd yhteisGjen tuomioistuimen mainitsema esimerkkitapaus on pelkkd hypoteesi,
jossa on otettava huomioon muita kyseessd olevan tapauksen merkityksellisid
tekijoitd, ja toiseksi, ettd yhteiséjen tuomioistuin tarkoitti tapauksia, joissa kyseessd
olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset. Késiteltdvind olevissa
asioissa aikaisempien tavaramerkkien mahdollisesta vahvasta erottamiskyvystd
huolimatta edelld sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessd todetut erot
kyseessd olevien tavaramerkkien vililld sulkevat pois téllaisen vaaran niiden valilld
Saksassa.

Kolmanneksi sen osalta, ettd valituslautakunnan pédtelmi olisi ristiriidassa
Bundesgerichtshofin antaman tuomion kanssa, on muistutettava ensiksi, ettd

II - 4296



115

116

117

BITBURGER BRAUEREI v. SMHV - ANHEUSER-BUSCH (BUD)

yhteisojen tavaramerkkijirjestelmé on itsendinen jérjestelmd, joka muodostuu sille
ominaisesta siidntdjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka
soveltaminen on riippumaton kansallisista jdrjestelmistd (asia T-32/00, Messe
Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. I11-3829, 47 kohta
ja asia T-312/03, Wassen International v. SMHV - Stroschein Gesundkost
(SELENIUM-ACE), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. [1-2897, 46 kohta).

Lisédksi valituslautakuntien pddtésten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen
N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteiséjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet,
eikd kansallisen oikeuskédytinnon perusteella, vaikka se perustuisi timén asetuksen
sadnndksid vastaaviin sddnnoksiin (edelli 65 kohdassa mainittu asia GIORGIO
BEVERLY HILLS, tuomion 53 kohta; asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas Castellé
(CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. I[-4835, 37 kohta ja edelld 34 kohdassa
mainittu asia a, tuomion 30 kohta).

On joka tapauksessa todettava, ettdi Bundesgerichtshof totesi sekaannusvaaran
saksalaisen tavaramerkin nro 505 912 ja haettua kuviomerkkid nro 1 vastaavan
kuviomerkin vililli tukeutuen yksinomaan kyseisissd tavaramerkeissd esiintyvien
sanojen "bud” ja "bit” lausuntatavan samankaltaisuuteen.

On lisiksi korostettava, ettd valituslautakunta arvioi yleisesti sekaannusvaaraa
aikaisemman saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912 (BIT) ja haetun
kuviomerkin nro 1 vililld eikd tukeutunut yksinomaan niiden lausuntatavan
vertailuun. Tdssd yleisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki késiteltavind olevan
tapauksen merkitykselliset tekijit ja, kun on kyse SMHV:std, sen on perustuttava
yksinomaan asetukseen N:o 40/94.

II - 4297



118

119

TUOMIO 19.10.2004 — YHDISTETYT ASIAT T-350/04—T-352/04

Neljianneksi Bitburger Brauerein suullisessa kisittelyssd asiassa T-396/04, Soffass
vastaan SMHV — Sodipan (NICKY), 23.11.2005 annettuun tuomioon (Kok. 2005,
s. [[-4789) tekemin viittauksen osalta riittdd, kun todetaan, ettd toisin kuin Bitburger
Brauerei ndyttdd vdittivdn, ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin ei katsonut
kyseisessd asiassa, ettd haetun tavaramerkin NICKY ja aikaisempien tavaramerkkien
NOKY vililld olisi sekaannusvaara. Se pysytti tiltd osin valituslautakunnan, joka oli
palauttanut asian véiteosastoon, paitoksen ja katsoi, ettd edelld mainittujen kahden
merkin vdlilli on tiettyd samankaltaisuutta ja ettd asianomaisten tavaroiden
samankaltaisuutta koskeva analyysi olisi pitinyt tehdd (ks. mm. tuomion 38 ja
39 kohta). Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin korosti lisdksi, ettd kyseisissd
kahdessa merkissi oli sama alkukirjain eli “n” ja sama pééte eli "ky”. Ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen mukaan timi piite ei ole tavanomainen ranskan
kielessd, joten sitd voitiin pitdd kyseisten kahden merkin hallitsevana tekijand, joka
kiinnittdd ranskalaiskuluttajan huomion (tuomion 34 kohta). Tdmai esimerkkitapaus
eroaa kisiteltdvind olevista asioista.

Edelld esitetyn perusteella ja tarvitsematta tutkia Anheuser-Buschin esittimid
vditteitd, jotka koskevat aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja
39 615 324 (BIT) erottamiskyvyn merkitystd, Bitburger Brauerein esittdmdn
ensimmadisen kanneperusteen ensimmdinen osa on hylédttavd perusteettomana.

2. Haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro
704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) vilistd sekaannusvaaraa koskeva ensimmiisen
kanneperusteen toinen osa

a) Asianosaisten lausumat

Bitburger Brauerei katsoo, ettd kun otetaan huomioon haettujen tavaramerkkien ja
aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) vilistd
sekaannusvaaraa koskevan ensimmiisen kanneperusteen ensimmdisen osan huo-
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mautukset, haetut tavaramerkit ja saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784
(Bitte ein Bit !) ovat niin ikddn samankaltaiset. Bitburger Brauerei tdsmentdd téltd
osin, ettd yleis0 ymmartdd iskulauseen “bitte ein bit !” tilauksen ytimekkadksi
lyhenteeksi. Sen mukaan aikaisempia tavaramerkkejd hallitseva sana ”bit” ohjaa
yleisod.

SMHYV katsoo puolestaan, ettd saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784
(Bitte ein Bit !) ovat kauempana haetuista tavaramerkeistd kuin aikaisemmat
saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT). Niin ollen jos ndiden
jalkimmadisten tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien vélilld ei ole sekaannus-
vaaraa, sitd ei myoskédn voi olla aikaisempien tavaramerkkien Bitte ein Bit ! osalta.

b) Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kun otetaan huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi
sekaannusvaarasta haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavara-
merkkien nro 505 912 ja 39 615 342 (BIT) vilillg, on katsottava, etti haettujen
tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 704 211 ja
1 113 784 (Bitte ein Bit !) vililld ei, a fortiori, ole sekaannusvaaraa.

Aikaisemmissa saksalaisissa tavaramerkeissd nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !)
on téydentdvii sanatekijoitd ("bitte”, "ein”), graafinen tekijd (”!”) sekd erityinen
esitystapa verrattuna aikaisempiin saksalaisiin sanamerkkeihin nro 505 912 ja
39 615 324 (BIT). Niin ollen ulkoasun tasolla ensimmdiset tavaramerkit ovat vield
kauempana haetuista tavaramerkeistd kuin toiset. Lisdksi lausuntatavan tasolla, ja
jopa olettaen, ettd aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784
(Bitte ein Bit !) voitaisiin lausua viittaamalla yksinomaan sanaan ”bit”, ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen pédtelmi ei eroaisi siitd, joka koskee ensimmiisen
kanneperusteen ensimmiistd osaa. Lopuksi merkityssisillon ndkokulmasta osapuo-
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let eivit ole esitténeet seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, ettd asianomaiset
tavaramerkit olisivat milldén tavoin samankaltaiset.

Néin ollen kokonaisuutena tarkasteltuna haetut tavaramerkit ja aikaisemmat
saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) eivit ole
samankaltaiset. Nédiden tavaramerkkien vililld ei ndin ollen ole sekaannusvaaraa.

Niistd syistd Bitburger Brauerein esittimin ensimméisen kanneperusteen toinen osa
on hyldttivd perusteettomana.

B Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste

1. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Bitburger Brauerei muistuttaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuo-
dosta ja toteaa, ettd valituslautakunta katsoi riidanalaisissa pddtoksissd, ettd
merkkien vilinen ero oli niin suuri, ettei voinut olla kyse aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaisesta hyviksikéytosté
tai haitan aiheuttamisesta niille.

II - 4300



130

131

BITBURGER BRAUEREI v. SMHV - ANHEUSER-BUSCH (BUD)

Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sanojen "bit” ja
"bud” lausuntatavan huomattavaa samankaltaisuutta. Késiteltdvind olevissa asioissa
asianomaiset tavarat ovat toki myds samat tai erittdin samankaltaiset. Asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodon sivuuttaen yhteisdjen tuomioistuin on
Bitburger Brauerein mukaan katsonut, ettd titd sddnnostd sovelletaan niin ikddn
tilanteessa, jossa tavarat ovat samat tai samankaltaiset (asia C-292/00, Davidoff,
tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. [-389).

Bitburger Brauerein mukaan tavaramerkki BIT on Saksassa tunnettu tavaramerkki
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Bitburger Brauerei
viittdd ndyttdneensd tdmén tunnettuuden toteen SMHV:ssd kiydyssd menettelyssa.

Bitburger Brauerein mukaan tavaramerkin BUD rekisterdintihakemus aiheuttaa
haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle siitd hetkestd ldhtien, jolloin
samanlaisia tavaroita varten on haettu samankaltaisen merkin rekisterdintid, ja
ndiden aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on tdten heikentynyt.

SMHV viittdd, ettd vaikka aikaisempien tavaramerkkien tunnettuus on voitu
osoittaa, Bitburger Brauerei ei ole osoittanut, ettd kyseessd olevat merkit olisivat
samat tai samankaltaiset tai ettd haetuilla tavaramerkeilld kdytettdisiin epdoikeu-
denmukaisesti hyddyksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyd tai mainetta.

Liséksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla SMHV:ssd suoritettavan
tutkimuksen on rajoittauduttava osapuolten esittdmiin tosiseikkoihin ja todisteisiin.
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Néin ollen valituslautakunta hylkdsi SMHV:n mukaan perustellusti vaatimuksen,
joka perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, koska Bitburger Brauerei "ei
ole selittdnyt, miksi téllaista hyviksikdyttod tai haittaa syntyisi”.

Anheuser-Busch toteaa ensiksi, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
edellytetdin, ettd kyseessd olevat merkit ovat samat tai samankaltaiset. Késiteltdvana
olevassa asiassa kyseessd olevat merkit eivit ole samankaltaiset, kuten on sen
mukaan jo osoitettu.

Anheuser-Busch korostaa seuraavaksi, ettd aikaisemman tavaramerkin on oltava
lagjalti tunnettu, jotta se voi hyotyd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
sdddetystd suojasta. Kasiteltdvini olevassa asiassa Bitburger Brauerei ei sen mukaan
ole onnistunut osocittamaan tavaramerkin BIT tillaista tunnettuutta.

Anheuser-Busch katsoo lopuksi, ettd Bitburger Brauerein esittdmit viitteet eivit
riitd osoittamaan, ettd kohdeyleis6n osan mielikuva tavaramerkeistd olisi muuttunut.

2. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa sdddetdin, ettd "jos aikaisempi yhteison
tavaramerkki on yhteisdssd laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki
on kyseisessd jdsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
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tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei my6skddn rekisterdidg, jos se
on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisterditdisiin
sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat
tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta
rekisterditivin tavaramerkin kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeudenmukaista
hyviksikéyttod taikka olisi niille haitaksi”.

Tamd artikla perustuu muun muassa siihen, ettd haettu tavaramerkki ja aikaisempi
tavaramerkki ovat samat tai samankaltaiset. Koska on katsottu, ettd haetut
tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324
(BIT) ja nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) eivit ole samat tai samankaltaiset,
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ei voi olla Bitburger Brauerein viitteen
perustana kisiteltdvind olevassa asiassa.

Néin ollen Bitburger Brauerein esittimd toinen kanneperuste ja siis kanne
kokonaisuudessaan on hyldttiavd perusteettomana.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska Bitburger Brauerei on héivinnyt asian, se
on velvoitettava SMHV:n ja Anheuser-Buschin vaatimusten mukaisesti korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanteet hylidtidn.

2) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 19 péivind lokakuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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