Asia T-112/03

L’Oréal SA
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin FLEXI AIR
rekisterdimiseksi tavaramerkiksi — Aikaisempi sanamerkki FLEX — Suhteellinen
hylkéysperuste — Sekaannusvaara — Pyynté tosiasiallista kiiyttd koskevien
todisteiden toimittamisesta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta

Yhteisojen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
1632005. . . . . . . . L .. s s IL-954

Tuomion tiivistelmi

1. Yhteisin tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja viite — Viitteen tutkiminen —
Todisteet aikaiseniman tavaramerkin kéiyttimisestd — Téamd kysymys, kun tavaramerkin
rekisterdinnin hakija on sen esittinyt, on ratkaistava ennen kuin véitteestd tehdédin paditos
— Seuraus — Hakijan velvollisuus esittiid huomautuksensa viraston asettamassa
niddrdajassa
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 42 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Valituslautakunnassa tehty valitus
ensimmiiisendi yksikkond asian ratkaisseen viraston yksikon tekemdistd pddtoksestd —
Néiden kahden yksikon vilinen toiminnallinen jatkuvuus — Valituslautakunnan
toteuttaman valituksen tutkimisen laajuus

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen —
Subteelliset hylkéiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilli — Sen merkitys, ettd
aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen

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

4. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman lavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli — Sanamerkit FLEXI AIR ja
FLEX

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

5. Yhteisin tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity jisenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten —
Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilli — Haetun
tavaramerkin tutkiminen ja tarvittaessa rekisterdimisestii kieltdytyminen yksinomaan
asetuksen N:o 40/94 perusteella

(Neuvoston asetuksen Nio 40/94. 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan
ii alakohta)

6. Yhteisin tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiiysperusteet — Viite, jonka tehnyt sellaisen aikaisernman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity
jédsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannus-
vaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilli — Asetuksella
Neo 40/94 aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle myonnetyt oikeudet —
Oikeudet eivéiit yliti kyseessi olevassa kansallisessa lainsiddinndssi mydnnettyji
oikeuksia
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan
ii alakohta; neuvoston direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan
a alakohdan ii alakohta)

1. Yhteisén tavaramerkistd annetun asetuk- sempaa tavaramerkkid oletetaan kiyte-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakija
mukaan saman asetuksen 42 artiklan ei ole esittinyt pyyntdi tillaista kayttod
nojalla tehtyd véitettd tutkittaessa aikai- koskevien todisteiden toimittamisesta.
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Tallaisen pyynnén esittdmisesti on siis
seurauksena se, ettd viitteentekijille
asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta
kdytostd (tai kdyitdméttd jittimisen
perustelluista syistd) silld uhalla, etti
hinen viitteensd hyldtddn. Jotta vaikutus
olisi tillainen, pyyntd on esitettivi sisi-
markkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) nimenomaisesti
ja hyvissd ajoin.

Vaikka téltd osin asetuksen N:o 40/94
yhdeksinnessd perustelukappaleessa
todetaan, ettd "on perusteltua suojata
yhteison tavaramerkkeji ja toisaalta niitd
aikaisempia, rekisterdityji tavaramerk-
keji ainoastaan silti osin kuin niitd
merkkeji todella kiytetdin” ja vaikka
tassd valossa tavaramerkin hakijan mah-
dollisuntta pyytid todisteita sellaisen
tavaramerkin kiytostd, johon on vedottu
hakemuksen kohteena olevan tavara-
merkin rekisteréimisti vastaan, ei ole
rajoitettava perusteettomasti, aikaisem-
man tavaramerkin tosiasiallinen kiytté

on kuitenkin kysymys, joka — kun
tavaramerkin rekisterdinnin hakija on
sen esittinyt — on ratkaistava ennen

kuin varsinaisesta viitteesti tehdddn
padtos.

Koska viitemenettely ja valitusmenettely
ovat kontradiktorisia menettelyjd, virasto
pyytdd, niin usein kuin on tarpeen,
osapuolia esittimiddn sen itsensi niille
osoittamia ilmoituksia tai muiden osa-

puolien tiedonantoja koskevia huo-
mautuksia. Menettelyn sujuvuuden
takaamiseksi ndmid huomautukset on
lihtokohtaisesti esitettdvi viraston aset-
tamassa madrdajassa.

(ks. 24-27 kohta)

Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) valituslautakun-
tien toimivalta kisittid ensimmaiiseni
yksikkond asian ratkaisseiden viraston
yvksikoiden tekemien piitésten uudel-
leen tutkimisen. Valituksen ratkaisemi-
nen timin uudelleen tutkimisen puit-
teissa riippuu siitd, voidaanko hetkells,
jona valitus ratkaistaan, tehdi laillisesti
uusi pditos, joka on sisilléllisesti sama
kuin valituksen kohteena ollut piités.
Niin ollen valituslautakunnat voivat
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 koh-
dassa esitetyin varauksin hyviksyi vali-
tuksen sellaisten uusien tosiseikkojen
perusteella, joihin valituksen tehnyt osa-
puoli on vedonnut, tai jopa sen esittii-
mien uusien todisteiden perusteella.

Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on
velvollinen suorittamaan valituksen koh-
teena olevan péitoksen osalta, ei lihto-
kohtaisesti miaériydy valituksen tehneen
osapuolen esittimien oikeudellisten
perusteiden nojalla. Niin ollen vaikka
valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan
esittinyt erityistd oikeudellista perus-
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tetta, valituslautakunnalla on kuitenkin
velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuu-
luvien oikeudellisten seikkojen ja tosi-
seikkojen valossa sitd, voidaanko
hetkell, jona valitus ratkaistaan, tehdd
laillisesti uusi p#itos, joka on siséllolli-
sesti sama kuin valituksen kohteena ollut
paatos.

(ks. 36 kohta)

Vaikka tutkittaessa viitettd, jonka on
esittéinyt aikaisemman tavaramerkin hal-
tija yhteisén tavaramerkistd annetun
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla, timén tavaramerkin
erottamiskyky on otettava huomioon
sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain
yksi arvioinnin yhteydessdé huomioon
otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi
olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi
tavaramerkki on heikosti erottamisky-
kyinen ja hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki ei ole aikaisemman tavara-
merkin tdydellinen toisinto, erityisesti
merkkien ja tavaramerkin kattamien
tavaroiden tal palvelujen samankaltai-
suuden vuoksi.

(ks. 61 kohta)
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4.

Yhdistyneessid kuningaskunnassa keski-
vertokuluttajien keskuudessa on ole-
massa sekaannusvaara sanamerkin
FLEXI AIR, jonka rekistersinti yhteison
tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopi-
mukseen pohjautuvan luokituksen luok-
kaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaa-
vat kuvausta “sampoot; geelit, vaahdot ja
balsamit ja aerosolituotteet hiusten kam-
paukseen ja hoitoon; hiuslakat; viriai-
neet ja tuotteet hiusten valkaisuun;
tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslai-
neiden muodostukseen; eteeriset dljyt”,
ja sanamerkin FLEX vilills, joka on
rekisterdity aikaisemmin Yhdistyneessd
kuningaskunnassa kyseisen luokituksen
samaan luokkaan kuuluville tavaroille,
jotka vastaavat kuvausta "hiuksille ta-
koitetut sampoot ja hoitotuotteet”, yh-
tailtd koska aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyky on heikko ja kyseessd
olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan,
lausuntatavaltaan ja merkityssisalloltadn
samankaltaiset ja toisaalta koska tavarat
ovat osittain samanlajsia ja osittain
erittdin samankaltaisia.

(ks. 82 ja 83 kohta)

Koska yhteisén tavaramerkkihakemuk-
seen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94
siddettyji menettelyji, hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki on véltti-
mittd jatettdvd rekister6imditd tAmin
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan
ii alakohdan nojalla, jos jossakin jésen-
valtiossa aikaisemmin rekisteréidyn
tavaramerkin haltija esittdd véitteen ja
jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b
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alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
kyseessi olevien tavaramerkkien valill.
Asetuksessa N:o 40/94 ei sen sijaan
saddetd sen tutkimisesta etukiteen, voi-
daanko tidhén aikaisempaan kansalliseen
tavaramerkkiin perustuva viite esittad
pitevisti sen kansallisen lainsiddinnén
nojalla, jota siihen sovelletaan, eiki
kyseessi olevien tavaramerkkien sekaan-
nusvaaran arvioimisesta tamin kansalli-
sen lainsdddinnon mukaisesti.

(ks. 91 kohta)

Asetuksella N:o 40/94 ei voida myontii
aikaisemman kansallisen tavaramerkin
haltijalle yhteison tavaramerkkihake-
muksen suhteen laajempia oikeuksia

kuin tdhdn aikaisempaan tavaramerlkkiin
sovellettavalla kansallisella lainsaidin-
nolla. Jasenvaltioiden tavaramerkkilain-
sidddnnén lihentimisestd annetun
ensimmaisen direktiivin 89/104 4 artiklan
1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan
nojalla jisenvaltioiden kansalliset lain-
saddannot, jotka koskevat hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin ja aikai-
semman kansallisen tavaramerkin vilistd
sekaannusvaaraa, on nimittiin yhden-
mukaistettu tdysin. Nami direktiivin
89/104 sainndkset ovat oikeudelliselta
sisilloltddan samat kuin asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a
alakohdan ii alakohdan sdinnokset.

(ks. 92 kohta)
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