VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN v. SMHV — JOHNSON’S VETERINARY PRODUCTS (VITACOAT)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

12 piivind heinakuuta 2006

Asiassa T-277/04,

Vitakraft-Werke Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG, kotipaikka Bremen
(Saksa), edustajanaan asianajaja U. Sander,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehendin J. Novais Gongalves,

vastaajana,

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

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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Johnson’s Veterinary Products Ltd, kotipaikka Sutton Coldfield (Yhdistynyt
kuningaskunta), edustajanaan barrister M. Edenborough,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan
27.4.2004 tekemistd pddtoksestd (asia R 560/2003-1), joka koskee Vitakraft-Werke
Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG:n ja Johnson’s Veterinary Products Ltd:n
vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. W. H. Meij ja L Pelikdnov4,

kirjagja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.1.2005 jdtetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.5.2005 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2006 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Vitacoat Ltd teki 3.4.1996 sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) hakemuksen sanamerkin VITACOAT rekisterdimiseksi yhteison
tavaramerkiksi yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna, perusteella.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid 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 luokkiin 3, 5 ja 21, ja ne ovat seuraavat:

— luokka 3: "Sampoot, hiustenhoitoaineet, ihon- ja hiustenhoitotuotteet, deodo-
rantit; kaikki eldimia varten”

— luokka 5: "Punkkien, tdiden, kirppujen ja muiden loisten havitysvalmisteet;
kaikki eldimid varten”

— luokka 21: "Eldinten harjat ja kammat”.
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Tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 11.5.1998 Yhteison tavaramerkkileh-
dessd nro 34/1998.

Kantaja teki 25.5.1998 viitteen haetun tavaramerkin rekisteréintid vastaan neljin
Saksassa rekisteroidyn VITAKRAFT-sanamerkin perusteella (jiljempénd aikaisem-
mat tavaramerkit), jotka kattavat erityisesti seuraavat tavarat:

— rekisterdinti nro 834 153: "Lasiset, posliiniset ja keraamiset lintujen, koirien ja
kissojen ruoka-astiat”

— rekisterdinti nro 950 955: "Farmaseuttiset eldinlddketieteelliset valmisteet
kaloille, lemmikkind pidettéville linnuille ja kotieldimend pidettéville linnuille,
paitsi valmisteet, joita myydédin vain apteekeissa”

—  rekisterdinti nro 1 065 186: "Lemmikkieldimille tarkoitetut hygieniavalmisteet,
valmisteet vartalon- ja kauneudenhoitoon sekd sampoot”

—  rekisterdinti nro 39 615 031: "Pesuaineet, saippuat, valmisteet vartalon- ja
kauneudenhoitoon, hiustenhoitotuotteet, valmisteet tuhoeldinten torjumiseen,
kammat ja harjat”.

Vdite perustui erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja
kohdistui kaikkiin hakemuksessa mainittuihin tavaroihin.
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Viiteosasto hylkési viitteen 11.2.2000 erityisesti silld perusteella, ettd aikaisempien
tavaramerkkien rekisterointitodistuksia ei ollut kdénnetty kokonaan. SMHV:n
kolmas valituslautakunta kumosi kantajan valituksen johdosta témén péétoksen
19.6.2001 siltd osin kuin se koski aikaisempia tavaramerkkeji.

Vitacoat ilmoitti 4.9.2001 SMHV:lle tavaramerkkihakemuksen siirtimisesti John-
son’s Veterinary Products Ltd:lle, ja siirto kirjattiin yhteison tavaramerkkirekisteriin
29.10.2001.

Viiteosasto hylkési viitteen uudelleen 29.7.2003 perusteettomana.

Kantaja valitti 24.9.2003 viiteosaston péaitoksestd.

SMHV:n ensimmidinen valituslautakunta hylkési valituksen 27.4.2004 tekemaillddn
pédtokselld (jéljempind riidanalainen pédtos). Se katsoi, ettd kyseessd olevat tavarat
ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia mutta ettd kyseessd olevien merkkien
lausuntatavassa ja ulkonédssé on vain vihén samankaltaisia osia. Valituslautakunnan
mukaan nimittdin sanalla "vita” ja VITAKRAFT-tavaramerkeilld on vain heikko
luontainen erottamiskyky muille kuin saksalaisen rekisterdinnin nro 834 153
kattamille tavaroille ja saksalaisen rekisterdinnin nro 39 615 031 kattamille
"kammoille ja harjoille”. Lisdksi se totesi, ettd ne ovat merkitykseltddn erilaisia,
koska sana "Kraft” tarkoittaa saksaksi “voimaa, tehoa” ja vahvistaa ndin ollen
késitettd "vitaalisuus” (eli elinvoimaisuus, saksaksi Vitalitit), johon osa "vita” viittaa,
kun taas sanalla “vitacoat” ei ole konkreettista merkitystd riippumatta siitd
kysymyksestd, tunteeko saksalainen kuluttaja englanninkielisen sanan “coat” merki-
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tyksen. Valituslautakunta totesi kantajan esittimistd asiakirjoista, joilla se pyrki
osoittamaan, ettd aikaisemmilla tavaramerkeilld on vahva erottamiskyky, koska ne
ovat tunnettuja Saksan markkinoilla, ettd ne eivdt ole riittdvid todisteita
tunnettuudesta (ks. jdljempdnd 24 ja 25 kohta). Koska kantaja ei ole pystynyt
osoittamaan, ettd ndmd tavaramerkit ovat tunnettuja Saksan markkinoilla, kyseessd
olevat tavaramerkit eivit ole riittivin samankaltaisia, jotta olisi kyse asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta.

Menettely ja osapuolten vaatimukset

Kanne tehtiin alun perin saksaksi. Englannista tuli oikeudenkdyntikieli ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 131 artiklan 2 kohdan mukaan
viliintulijan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.8.2004
jattdmén vastustuksen johdosta.

Kantaja liitti kanteeseensa useita saksaksi laadittuja liitteitd. Se korvasi niistd osan
tiivistelmilld 31.1.2005.

Tyojdrjestyksen 131 artiklan 3 kohdan mukaan kantajalla oli lupa toimittaa
kirjelménsé saksan kielelld.

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen
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—  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

—  vahvistaa riidanalaisen pditoksen

— palauttaa yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen SMHV:lle, jotta se voi
suorittaa rekisterdinnin

— velvoittaa kantajan korvaamaan viliintulijan oikeudenkéyntikulut ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, valituslautakunnassa ja viiteosastossa kidydyn
menettelyn osalta.
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Viliintulija esitti istunnossa vastauksena ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
kysymykseen, etti sen toinen vaatimus yhdistyy tosiasiassa ensimmdiiseen.
Viliintulija pyrkii kolmannella vaatimuksellaan varmistamaan, ettdi SMHV jatkaa
tehokkaasti haetun tavaramerkin rekisterdintimenettelyd siind tapauksessa, ettd
kanne hyldtddn. Kulujen osalta se ilmoitti, ettd se muotoili varmuuden vuoksi
neljdnnen vaatimuksen niin laajasti kuin mahdollista.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan vaatimus riidanalaisen pddtéksen kumoamisesta

Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka on asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen. Tdmi kanneperuste siséltdd
kolme osaa. Ensimmaéisessd osassa kantaja viittad, ettd VITAKRAFT-tavaramerkeilld
ja niiden osalla "vita” on vahva erottamiskyky sen vuoksi, ettd ndmé tavaramerkit
ovat tunnettuja Saksan markkinoilla. Kantaja viittid kanneperusteen toisessa osassa,
ettd valituslautakunta on arvioinut virheellisesti merkkien samankaltaisuutta
erityisesti sen vuoksi, ettd se ei ole katsonut sanaa "vita” merkin hallitsevaksi osaksi.
Kanneperusteen kolmannessa osassa se esittdd, ettd ndmi kaksi virhettd sekd
kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden virheellinen arviointi ovat johtaneet
siihen, ettd valituslautakunta on kyseessd olevassa asiassa virheellisesti katsonut, ettd
kyse ei ole sekaannusvaarasta, jonka olemassaolon muun muassa saksalaiset
tuomioistuimet ovat sddnnonmukaisesti tunnustaneet tihdn asiaan verrattavissa
olevissa asioissa.

Yleiset huomautukset

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkid ei
rekisterdidd aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos sen vuoksi, ettd
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se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, keskuudessa on sekaannusvaara, joka siséltdd vaaran
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaésta.

Yhteistjen tuomioistuimen ja ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintu-
neen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa tavaroiden tai palvelujen kaupalli-
sesta alkuperdstd on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleis6é
kdsittdd kyseessd olevat merkit ja tavarat tai palvelut ja ottaen huomioon kaikki
seikat, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, ja erityisesti se
keskindinen riippuvuus, joka vallitsee merkkien samankaltaisuuden ja niiden
kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vililld (asia T-57/03, SPAG
v. SMHV — Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. 11-287,
51 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa osapuolet ovat yksimielisid siitd, ettd kun aikaisemmat
tavaramerkit on suojattu Saksassa ja tavarat on suunnattu kaikille lemmikkieldinten
omistajille, kohdeyleisé koostuu saksalaisista keskivertokuluttajista, joilla on
lemmikkieldin.

Liséksi kuten riidanalaisen péditoksen 21-23 kohdasta seuraa, valituslautakunta
totesi, ettd kaikki tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ovat samoja kuin
aikaisempien tavaramerkkien nro 1 065 186 ja nro 39 615 031 kattamat tavarat.
Lisiksi se totesi riidanalaisen paitoksen 24 kohdassa, ettd tavaramerkkihakemuksen
ja tavaramerkin nro 834 153 kattamat tavarat ovat samankaltaisia. Kantaja ei ole
kiistdnyt nditd lausumia.

Kantajan ainoaa kanneperustetta on tutkittava nédiden esitysten perusteella.
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Kanneperusteen ensimmaiinen osa, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien vahvaa
erottamiskykyd, joka perustuu siihen, ettd ne ovat tunnettuja

— Riidanalainen péitos

Kantaja esitti valituslautakunnassa seuraavaa néyttod sen tueksi, ettd sen tavara-
merkit ovat tunnettuja:

—  vuodelle 1994 laadittu hintaluettelo, joka sisdltad VITAKRAFT-tavaramerkit

— vuonna 1997 laadittu markkinatutkimus, joka koskee VITAKRAFT-tavaramerk-
kejd

— vuonna 1992 laadittu markkinatutkimus, joka koskee VITA-tavaramerkkid ja
yleison mahdollisesti muodostamaa yhteyttd timén tavaramerkin ja merkin
VITAKRAFT vilill4.

Valituslautakunta jdtti ottamatta huomioon hintaluettelon, koska se sisilsi
olennaisessa madrin muita tavaroita kuin niitd, joita kyseessd olevat aikaisemmat
tavaramerkit koskevat (riidanalaisen pditoksen 29 kohta). Valituslautakunta katsoi,
ettdi vuoden 1997 tutkimuksen todistusarvo ei ole riittivd, koska haastatellut
henkil6t eivit ole spontaanisti muodostaneet yhteyttd VITAKRAFT-tavaramerkkien
ja niiden kattamien tavaroiden vililld, kun kysymyslomakkeissa on osoitettu heille
merkki sekd kyseessd olevat tavarat (riidanalaisen piditoksen 30 kohta). Valitus-
lautakunta arvioi, ettd vuoden 1992 tutkimuksen todistusarvo on huomattavan
vihdinen, koska se ei kata merkityksellistd ajanjaksoa. Valituslautakunnan mukaan
voidaan olettaa, ettd markkinaolosuhteet muuttuvat huomattavasti neljdssd vuo-
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dessa, ainakin jos ei ole toisin osoitettu. Se lisési, ettd tutkimus ei koskenut
VITAKRAFT-tavaramerkkejd, ja se koski vain kuluttajia, joilla on lemmikkieldin, ja
ettd kyseessd olevat tavarat toivat kuluttajien mieleen tavaramerkin VITA ja ettd vain
20 prosenttia haastatelluista henkiloistd oli tunnistanut VITAKRAFT-tavaramerkit
(riidanalaisen padtoksen 31 kohta).

—  Asianosaisten ja viéliintulijan lausumat

Kantaja painottaa vuoden 1994 hintaluettelon osalta, ettd se sisdltdid myds
aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat.

Kantaja arvostelee vuoden 1997 tutkimuksen osalta sitd, ettd valituslautakunta ei ole
hyvidksynyt haastateltujen henkildiden toimittamaa nédyttéd kyseessd olevista
tavaroista ja tavaramerkistd. Kantajan mukaan on mahdotonta olla ndyttdméttd
kyseessd olevaa tavaramerkkid, kun tehddédn kuluttajatutkimus. Se lisdsi istunnossa,
ettd koska sanaa "vita” kdytetidin usein ihmisravinnolle tarkoitetuissa tavaramer-
keissd, aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden osoittaminen oli vilttd-
métontd, jotta sekaannusvaaran mahdollisuus ihmisille tarkoitettuja elintarvikkeita
kattavien tavaramerkkien kanssa voitaisiin sulkea pois.

Kantaja esittdd vuoden 1992 tutkimuksen osalta aluksi, ettd kyseessd olevat
markkinat eivit muutu neljin vuoden suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana, minké
myds vuoden 1997 tutkimus osoittaa. Edelleen se korostaa, ettd timén tutkimuksen
tehnyt mielipidetutkimuslaitos Allensbach on hyvin maineikas. Tutkimus osoittaa,
ettd sana “vita” muodostaa VITAKRAFT-tavaramerkkien hallitsevan osan kyseessd
olevien markkinoiden edustavan ryhmén mielestd ja ettd timd yleiso yhdistdd
vilittomésti sanan "vita” merkissd, joka kattaa kyseessd olevat tavarat, kantajan
aikaisempiin tavaramerkkeihin.
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SMHYV vastasi toissijaisesti, ettd hintaluettelo ei voi yksinddn osoittaa, ettd
aikaisemmat tavaramerkit ovat tunnettuja, oli sen sisélté mika tahansa.

SMHY esitti vuoden 1997 tutkimuksen osalta yleisend sddntond, ettd kuluttajat eivit
etsi tiettyd tavaramerkkid, vaan péddttavit spontaanisti, minkd tavaran he haluavat
ostaa. Vastaavasti vain spontaani vastaus siihen, tunteeko kuluttaja midritellyille
tavaroille rekisterdidyn tavaramerkin, voisi osoittaa riittavélld tavalla, etti se
tunnetaan markkinoilla. Késiteltdvind olevassa asiassa yhtddltd kuluttajat oli
vélittomdsti ohjattu VITAKRAFT-tavaramerkkien suuntaan ja toisaalta tutkimus
jai erityisen epdmddrdiseksi kyseessd olevien tavaroiden osalta. SMHV lisdsi
istunnossa, ettd tutkimuksen todistusvoimaa heikentdd vield se, etti se kattaa
merkityksellistd ajanjaksoa my6hemmién ajanjakson, joten tavaramerkkihakemuksen
jittdmisen jéilkeen tehdyt mainoskampanjat ovat mahdollisesti vaikuttaneet siihen.

SMHV toteaa lopulta vuoden 1992 tutkimuksen osalta, etti 70 prosenttia
haastatelluista ihmisistd ei ole havainnut mitddn yhteyttd sanan “vita” ja
aikaisempien tavaramerkkien vililld, vaikka kysymykset esitettiin silld tavoin, ettd
haastateltuja kuluttajia ohjattiin tietyn tuloksen suuntaan.

Viliintulija katsoo, ettd vuoden 1997 tutkimusta ei tule ottaa huomioon, koska se
koskee merkityksellistd ajankohtaa mychempéd ajanjaksoa, ja ettd vuoden 1992
tutkimuksen todistusarvo ei ole riittivi, koska se ei koske aikaisempia tavaramerk-
kejd, vaan merkkid VITA. Se tarkensi istunnossa, ettd vuonna 1992 haastatelluille
henkilille osoitetut kysymykset voisivat korkeintaan kuvata tiettyd yhteyttd
merkkien VITA ja VITAKRAFT vililla.
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— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten asetuksen N:o 40/94 seitseménnestd perustelukappaleesta johtuu, sekaan-
nusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin yleisé
tuntee tavaramerkin kyseessd olevilla markkinoilla. Koska sekaannusvaara on sité
suurempi, mitd huomattavammaksi tavaramerkin erottamiskyky osoittautuu, joko
luonnostaan tai siitd, tuntevatko kuluttajat sen, vahvasti erottamiskyiset tavaramerkit
saavat laajempaa suojaa kuin ne, joiden erottamiskyky on pienempi (ks. vastaavasti
asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta; asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. [-5507, 18 kohta ja asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 20 kohta).

Normaalia vahvemman erottamiskyvyn olemassaolo silld perusteella, kuinka hyvin
yleisé tuntee markkinoilla olevan tavaramerkin, edellyttdd vilttimattd, ettd tdmd
tavaramerkki on tunnettu ainakin yhdessd merkittidvissd osassa kyseistd kohdeylei-
s64, ilman ettd silld on valttimattd oltava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettua tunnettuutta. Tavaramerkin vahvaa erottamiskykyd ei kuitenkaan
yleensd ottaen voida néyttdd toteen silli perusteella, ettd yleiso tuntee sen,
esimerkiksi vetoamalla sitd koskeviin prosenttilukuihin, kuinka kohdeyleis6 tuntee
tavaramerkin (ks. tdltd osin vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta ja em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 24 kohta). Kuitenkin on tunnustettava, ettd sen,
kuinka hyvin yleisé tuntee tavaramerkin, ja sen erottamiskyvyn vililld on tietty
keskindinen riippuvuus siten, ettd tavaramerkilld on sitd vahvempi erottamiskyky,
mitd tunnetumpi se on kohdeyleisén keskuudessa.

Arvioitaessa, onko tavaramerkilld vahva erottamiskyky, koska yleisé tuntee sen, on
otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, eli erityisesti tavaramerkilld
markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kiyttdmisen intensiivisyys,

I - 2227



36

37

38

TUOMIO 12.7.2006 — ASIA T-277/04

maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missi mddrin yritys on kéyttinyt varoja
tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa
kohderyhmissd tunnistetaan timén merkin perusteella kyseinen tavara tietyn
yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien
antamat lausunnot (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee,
tuomion 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta ja taltd
osin ja vastaavasti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-
5421, 26 ja 27 kohta).

Kantaja on kisiteltdvind olevassa asiassa esittdnyt kolme todistetta osoittaakseen,
ettd yleiso tuntee aikaisemmat tavaramerkit, eli hintaluettelon vuodelta 1994,
markkinatutkimuksen vuodelta 1997 ja markkinatutkimuksen vuodelta 1992 (ks.
edelli 24 kohta).

Ensiksi hintaluettelon osalta on muistutettava, ettd pelkkd tuoteluetteloiden
esittiminen ilman tietoja tai ndytt6d niiden levittimisestd yleisolle tai niiden
mahdollisen levittimisen laajuudesta, ei riitd osoittamaan tavaramerkin kayttod (ks.
tiltd osin asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wiithrmann v. SMHV - Krafft
(VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3445, 34 kohta). Sitikin
suuremmalla syylld se ei voi osoittaa tuollaisen kéyton lagjuutta. T4td oikeuskiytin-
t6d voidaan soveltaa hintaluetteloon, jolla voidaan katsoa olevan sama tehtévd kuin
tuoteluettelolla. Tastd seuraa, ettd kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta on
erehtynyt tdimén hintaluettelon siséllostd, on hylattéva.

Toiseksi mitd tulee vuoden 1992 ja vuoden 1997 markkinatutkimuksiin, on aluksi
todettava, etti voidakseen hydtyd suuremmasta erottamiskyvystd, joka perustuu
siithen, kuinka yleis6 mahdollisesti tuntee aikaisemman tavaramerkin, timén on joka
tapauksessa oltava tunnettu yleison keskuudessa silld hetkelld, kun tavaramerkki-
hakemus jdtetddn, tai tarvittaessa sind pdivind, johon vedotaan hakemuksen
prioriteetin osalta (ks. tdltd osin asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV — Pucci
(EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. 11-4297, 71-73 kohta, ndihin
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kohtiin ei ole haettu muutosta). Kuitenkaan ei voida katsoa a priori, ettd tutkimus,
joka on tehty tiettynd ajankohtana ennen titd pdivdd tai sen jilkeen, ei voisi sisdltdd
hyodyllisia tietoja, kuitenkin ottaen huomioon, ettd sen todistusarvo saattaa
vaihdella sen mukaan, mitd lihempidnd tai kauempana tuo ajanjakso on kyseisen
tavaramerkkihakemuksen jittdmispdivistd tai prioriteettipdivistd. Lisdksi todistus-
arvo riippuu kiytetystd tutkimusmenetelmasta.

Kuten valituslautakunta perustellusti esittdd, kisiteltivind olevassa asiassa vuoden
1997 tutkimuksen todistusarvo on heikko, koska haastatellut henkilot eiviit ole
vastanneet spontaanisti, kun kéytetyissd kysymyslomakkeissa osoitettiin heille
kyseessd oleva merkki sekd tavarat. Tétd toteamusta ei kyseenalaista se kantajan
vdite, jonka mukaan yhtddltd mainittujen tavaroiden tarkentaminen oli vélttdma-
tontd, jotta yleisé ilmoittaisi ihmisravinnoksi kiytettévien elintarvikkeiden tavara-
merkkejd, ja toisaalta tutkimus, jossa ei mainita ollenkaan kyseessi olevaa
tavaramerkkid, johtaisi hyddyllisiin tuloksiin vain siind tapauksessa, ettd tavaramer-
kit ovat hyvin tunnettuja (berithmte Marken) (ks. edelld 27 kohta). Itse asiassa olisi
ollut mahdollista osoittaa haastatelluille henkildille kyseessd olevat tavarat siten, ettd
VITAKRAFT-tavaramerkkejd ei olisi mainittu, tai néyttid heille luettelo eri
tavaramerkeistd, mukaan luettuna kyseessd oleva aikaisempi merkki.

Néissd olosuhteissa valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettd katsoessaan,
ettd vuoden 1997 tutkimus ei yksinddn riitd osoittamaan, ettd yleis6 tuntee
VITAKRAFT-tavaramerkit. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen ei néin ollen
tarvitse lausua SMHV:n ja viliintulijan lisdvditteestd, jonka mukaan tutkimuksen
todistusarvo on heikko myds sen vuoksi, ettd se kattaa merkityksellistd ajankohtaa
edeltivin ajanjakson.

Vuoden 1992 tutkimusta ei pitdisi hyldtd suoralta kddeltd vain silld perusteella, ettéd
se koskee etupdissd VITA-tavaramerkkid eikd VITAKRAFT-tavaramerkkejd, koska
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kantaja pyrkii osoittamaan, ettd sana "vita” muodostaa aikaisempien tavaramerkkien
hallitsevan osan siten, ettd kohdeyleis6 yhdistdd vilittomasti toisiinsa termin "vita” ja
VITAKRAFT-tavaramerkit, koska se tuntee ndmd kaksi merkkid ja koska yksi
tutkimuksen kysymyksistd koskee nimenomaan titd mahdollista yhteyttd.

Kuten valituslautakunta kuitenkin perustellusti totesi, vuoden 1992 tutkimuksen
todistusarvo on vihdinen sen vuoksi, ettd se on tehty melkein neljd vuotta ennen
kyseessd olevan tavaramerkkihakemuksen jattdmistd. Lisdksi on valituslautakunnan
tavoin todettava, ettd niiden henkiléiden prosentuaalinen miérd, jotka havaitsevat
suoran yhteyden sanan "vita” ja aikaisempien tavaramerkkien vililld, ei ole riittdvin
suuri osoittamaan, ettd ndma4 viimeksi mainitut tavaramerkit tai niiden osat “vita”
ovat vahvasti erottamiskykyisid, koska yleisé tuntee ne. Itse asiassa tutkimuksen
suorittajien kuluttajille esittdmd kysymys johdatteli heiddt katsomaan, ettd
VITAKRAFT-tavaramerkkien ja kaikkien sanan "vita” sisiltdvien merkkien vililla
on taloudellinen yhteys, eiké haastatellun kuluttajan mieleen ole voinut tulla termin
vita” rinnalla muita elementtejd. Jopa téllaisissa olosuhteissa vain 33 prosenttia
haastatelluista henkildist4, joilla on lemmikkieldin, katsoi, ettd kaikki merkit, joissa
on osa “vita”, kuuluvat samalle yritykselle. Vain 25 prosenttia haastatelluista
henkildistd, joilla on lemmikkieldin, yhdisti toisiinsa termin "vita” ja VITAKRAFT-
nimisen tavaramerkin tai yrityksen.

Lisiksi valituslautakunta esitti perustellusti, ettd kuluttajille oli annettu tietoja
kyseessd olevista tavaroista (eldinten hoitoon tarkoitetut tuotteet) sekd kyseessd
olevista tavaramerkeistd (VITA ja VITAKRAFT). Ottaen huomioon sen seikan, ettd
kuluttajille esitetyt kysymykset todennikoisesti ohjasivat heitd antamaan kantajalle
suotuisan vastauksen, valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd vuoden 1992
tutkimus ei riitd osoittamaan sitd, ettd ndmi aikaisemmat tavaramerkit ovat
tunnettuja, eivitkd siten niiden tai niiden osan “vita” vahvaa erottamiskykyé.
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Koska kantaja ei ole osoittanut riittdvilld tavalla, ettd aikaisemmilla tavaramerkeilld
olisi vahva erottamiskyky silld perusteella, ettd yleis6 tuntee ne, kanneperusteen
ensimmadinen osa on ndilld perusteilla hyléttava perusteettomana.

Kanneperusteen toinen osa, joka koskee kyseessd olevien merkkien samankaltai-
suuden virheellistd arviointia

— Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kyseessd olevien merkkien vertailun osalta kantaja kiistdd aluksi sen, ettd osalla
"vita” on luonnostaan vihéinen erottamiskyky siindkin tapauksessa, ettd oletettaisiin
valituslautakunnan perustellusti katsoneen, ettd kohdeyleisé yhdistdd timén sanan
saksankieliseen sanaan "vital” (vitaalinen eli elinvoimainen) ja "Vitalitat” (vitaalisuus
eli elinvoimaisuus). Yhtiéltd vaikka vihemmist6 ihmisistd, joilla on hyvi yleissivistys,
kiyttadkin joskus tité latinankielistd sanaa, joka tarkoittaa "eldimad”, "elaménkulusta”
puhuessaan (saksaksi "Lebenslauf”), suurin osa saksalaisista kuluttajista ei tunne tété
merkitystd. Toisaalta kantaja esittdd, ettd vastoin valituslautakunnan johtopaétoksid
saksan kielen sanat “vital” ja “Vitalitit” eivdt ole kuvailevia aikaisempien
tavaramerkkien kattamien tavaroiden osalta. Lisdksi kantaja huomauttaa, ettd
SMHYV on jo tunnustanut sanan “vita” erottamiskyvyn julkaistessaan 15.7.2002
yhteison tavaramerkkihakemuksen VITA, joka kattaa vastaavat tavarat kuin ne, jotka
aikaisemmat tavaramerkit kattavat.

Kantajan mukaan sana “vita” muodostaa aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan
osan silld perusteella, kuinka yleisé tuntee ne.
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Edelld esitetystd riippumatta kantaja kiistdd valituslautakunnan arvion siitd, ettd
merkit olisivat ulkon#dltaén, merkityssisalloltidn ja lausuntatavaltaan samankaltai-
sia.

Kantaja korostaa ensiksi ulkondon samankaltaisuuden osalta, ettd kuluttaja ei tee
tavaramerkistd kielitieteellistd analyysia. Pdinvastoin, koska kuluttajan tarkkaavai-
suus on suhteellisen vihdinen hinen valitessaan kyseessd olevia tavaroita, merkkien
VITAKRAFT ja VITACOAT samanlainen ensimmadisen osa seké toisen osan samat
kirjaimet ”a” ja "t” voivat johtaa siihen, ettd kyseessd olevat merkit sekoitetaan
keskendin. Kantaja esitti istunnossa, ettd kuluttaja kiinnittdd enemmén huomiota

sanamerkin alkuosaan kuin loppuosaan.

Kantaja esittdd toiseksi, ettd valituslautakunta on katsonut merkityssisdllon
samankaltaisuuden osalta virheellisesti, ettd kuluttaja ei yhdistdi milldén lailla
englanninkielisti sanaa ”coat” ja saksalaisiin sanoihin "vital” ja "Vitalitdt” tehtyjé
viittauksia, ja ndin riippumatta siitd kysymyksestd, tunteeko hin englanninkielisen
sanan merkityksen. Kantaja katsoo, ettd useat saksalaiset kuluttajat tietdvit, ettd
sanan “coat” merkitys on saksaksi “"Fell” (turkki), joten ne tuntevat haetun merkin
kuvailevan luonteen. Liséksi se, ettd kohdeyleisd ymmértdd sanan "coat”, ei johda
erilaiseen merkityssisdltoon vaan pédinvastoin osoittaa riidanalaisten tavaramerkkien
merkityssiséltéjen samankaltaisuuden.

Kantaja lisdsi istunnossa, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus-
kiytinnon mukaan (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV - Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335,
54 kohta; asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV — DaimlerChrysler (PICARO),
tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. 11-1739, 56 kohta ja asia T-336/03, Editions Albert
René v. SMHV - Orange (MOBILIX), tuomio 27.10.2005, Kok. 2005, s. I1-4667,
80 kohta, tuomiosta valitettu), tavaramerkkien vilinen merkityssiséiltéjen ero voi
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suurelta osin kumota kyseessd olevien merkkien ulkondén ja lausuntatavan
samankaltaisuudet vain jos merkilli kokonaisuudessaan on selvd ja maédritelty
merkitys. Sen mielestd ndin ei ole kisiteltdvind olevassa asiassa, koska sanoilla
“vitakraft” ja "vitacoat” ei ole konkreettista merkitystd saksaksi tai englanniksi.

Kolmanneksi kantaja esittid, ettd lausuntatavan samankaltaisuutta ei voida kumota
merkkien viitetylld merkityssiséltojen erilaisuudella, jota ei ole kisiteltivind olevassa
asiassa. Toisaalta valituslautakunnan késitys, jonka mukaan kirjaimet "1’ ja "’
aikaisemmissa tavaramerkeissd poistavat lausuntatavan samankaltaisuuden, loukkaa
periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava merkkien
samankaltaisten osien eikd niiden eroavaisuuksien perusteella.

SMHYV ja viliintulija kiistdvit kantajan véitteet.

— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten vakiintuneesta oikeuskiytinndstd seuraa, sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin tulee perustua riidanalaisten merkkien ulkond6n, lausuntatavan tai
merkityssisdllon samankaltaisuuden luomaan kokonaisvaikutelmaan, ottaen huo-
mioon erityisesti niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat osat (ks. em. asia BASS,
tuomion 47 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

Aluksi on todettava sanan "vita” erottamiskyvystd saksalaisista keskivertokuluttajista,
joilla on lemmikkieldin, koostuvan kohdeyleison keskuudessa, ettd he kisittdviit
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saksan kielestd puuttuvan sanan "vita” viittaukseksi sanoihin “vital” (vitaalinen eli
elinvoimainen) ja "Vitalitit” (vitaalisuus eli elinvoimaisuus). Vaikka alkuperéltdén
latinankielinen sana on vihemmin tuttu saksankieliselle kuin espanjalaiselle
kuluttajalle, sana “vita” heréttdd yleisesti positiivisen mielleyhtymédn useiden
erilaisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Itse asiassa sana “vita” muodostaa
etuliitteen, joka antaa sitd seuraavalle sanalle, eli saksalaiselle sanalle "Kraft” (voima,
teho) konnotaation “elinvoimaisuus”. Yleiso ei siis katso sitd kisiteltdvind olevassa
asiassa aikaisemman merkin erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osaksi. Néin ollen
on hyldttivd kantajan véittdmd, jonka mukaan sana “vita” on luonnostaan vahvasti
erottamiskykyinen. Lisiksi, kuten edeltdvistd 33—44- kohdasta seuraa, sana "vita” ei
ole myoskddn erityisen erottamiskykyinen silld perusteella, etti yleisé tuntisi
aikaisemmat tavaramerkit, tai silld perusteella, ettd kohdeyleis6 katsoisi, ettd niiden
haltijan ja VITA-tavaramerkkien haltijan vililld on taloudellinen yhteys.

Se seikka, ettd SMHYV julkaisi yhteison sanamerkin VITA rekisterdintid tavaramer-
kiksi koskevan hakemuksen vastaaville tuotteille kuin mitkd aikaisemmat tavara-
merkit kattavat, ei kumoa titd arviota. Kyseessd ei nimittdin ole sen arvioiminen,
onko timd merkki “erottamiskyvyton” vai “pelkdstidn kuvaileva”, jolloin se
hyléttéisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b tai ¢ alakohdan perusteella.
On ainoastaan mairiteltivd, muodostaako sana "vita” aikaisempien tavaramerkkien
hallitsevan osan.

Edelleen ulkonddn samankaltaisuuden osalta on todettava, ettd kyseessd olevat
merkit koostuvat yhtdéltd osasta "vita” ja toisaalta osista "kraft” tai "coat”. Niille on
ndin ollen yhteistd niiden ensimmiinen osa ("vita”) sekd viimeinen kirjain ("t”) ja
kirjain niiden toisen osan keskelld ("a”). Lisdksi niiden pituus on lihes identtinen.
Huolimatta néistd samankaltaisista osista, erilaisuus sanojen toisten osien vililld, eli
osien “kraft” ja "coat”, luo erilaisen kokonaisvaikutelman. Nidin ollen valitus-
lautakunta on perustellusti katsonut, ettd ulkonddn kokonaisvaikutelmassa erilai-
suudet voittivat samankaltaisuudet.
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Lausuntatavan osalta on katsottava, ettd sana "vitakraft” koostuu kolmesta tavusta
("vi”, 7ta” ja "kraft”), jossa vokaalien jérjestys on "i-a-a” ja tietty foneettinen luonne
liittyy konsonantteihin "r” ja ”f”, kun taas konsonantit "k” ja "t” ovat soinnittomia ja
lyhyitd. Pdépaino on ensimmadiselld tavulla ja heikompi paino viimeiselld tavulla. Sitd
vastoin haetun merkin osalta on todettava, etti englanninkieliset sanat ovat melko
levinneitd saksalaisessa mainonnassa, joten monet kuluttajat todennédkoisesti
tuntevat ainakin englannin kielen dintdmissddnnot. Ndin ollen he lausuvat sanan
“coat” yhtend tavuna, hyvin ldhelld muotoa “co:t”. Sitd vastoin koska sana "vita”
muistuttaa saksan kielen sanoja "vital” ja "Vitalitdt”, kuluttajat eivit korvaa tdmén
sanan saksankielistd lausuntatapaa ("vi:ta”) englanninkieliselld lausuntatavalla
("vaita”). Haetussa tavaramerkissd on ndin ollen kolme tavua, joiden vokaalien
jrjestys on "i-a-0” ja niiden toisessa osassa vain konsonantit "c” ja ”t” painon ollessa
ensimmadiselld tavulla. Sanojen "vitakraft” ja "vitacoat” kolmannen tavun vélisen
lausuntatavan eron vuoksi on katsottava valituslautakunnan nékemyksen mukai-
sesti, ettd foneettiset eroavuudet ovat huomattavia.

Merkityksen osalta valituslautakunta on perustellusti todennut, ettd sanan vita”,
joka liittyy kisitteeseen vitaliteetti, ja sanan “kraft” , joka tarkoittaa ”voimaa, tehoa”
saksan kielelld, yhdistiminen aikaisemmissa tavaramerkeissd johtaa siihen, ettd
kuluttajat yhdistévit sanan “vitakraft” terveyden ja elinvoiman vahvistamiseen tai
elvyttimiseen, vaikka sana ei sellaisenaan esiinny saksan kielessd. Haetun
tavaramerkin sanalla "coat” ei ole merkitystd saksan kielessd. On epidtodennikoistd,
ettd kuluttajat ymmirtivit englanninkielisen sanan “coat”. He tietivit korkeintaan,
ettd timd sana tarkoittaa "takkia” englanniksi. Joka tapauksessa, vaikka he tuntisivat
sen kaikki merkitykset, siitd ei seuraisi muuta kuin ettd ne eroavat selvisti sanan
"Kraft” merkityksestd. Kuluttajat eivit mydskddn sen vuoksi, ettd he mahdollisesti
ymmartivit sanan “coat” merkityksen, katso sanaa “vita” haetun tavaramerkin
hallitsevaksi osaksi sen enempidd kuin aikaisempien tavaramerkkienkéin hallitse-
vaksi osaksi. Merkityssisillon kokonaisvaikutelma muodostuu kokonaisuudesta,
jossa etuliite "vita” antaa seuraavalle sanalle "coat” tietyn konnotaation, joka liittyy
gjatukseen “vitaliteetista”, ja ndmé kaksi sanaa muodostavat ndin ollen kokonaisuu-
den, eiki toista niistd voida katsoa hallitsevaksi toiseen nidhden.
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Vastaavasti on todettava, ettd merkit ovat ulkondsltidn hieman samankaltaisia siten,
ettd kahden merkin nelji ensimmadistd kirjainta ovat samoja, mutta samankaltai-
suutta vihentdd huomattavasti kyseessd olevien merkkien toinen osa, eli sanat
"kraft” ja "coat”.

Merkit ovat samoin lausuntatavaltaan hieman samankaltaisia, mikd aiheutuu
kahdesta samasta ensimmaiisests tavusta ("vi-ta”), mutta samankaltaisuus heikkenee
»_» »_»

huomattavasti sanojen "kraft” (jota leimaavat vokaali "a” ja konsonantit "r” ja ") ja
"coat” (jota leimaa vokaali "0”) lausuntatavan erilaisuudella.

Koska sanalla "Kraft” on tarkka merkitys, jonka saksalaiset kuluttajat havaitsevat
vilittomésti, kun taas sanalla "coat” ei ole heille mitddn merkitystd tai he enintédén
katsovat sen merkitykseltddn erilaiseksi englanninkieliseksi sanaksi, on todettava,
ettd merkkien merkityssisdllot ovat erilaiset. Téllainen merkityssisiltéjen ero
kumoaa laajalti kyseessd olevien merkkien heikot ulkonéén ja lausuntatavan
samankaltaisuudet (ks. tiltd osin em. asia BASS, tuomion 54 kohta). Etuliite "vita”
riidanalaisissa merkeissi ei muuta tidtd arviota, koska se katsotaan etuliitteeksi silla
tavoin, ettd merkkien merkityssiséllon kokonaisvaikutelma maéérittyy suurelta osin
merkkien toisen osan perusteella.

Kun otetaan huomioon kyseessd olevien merkkien merkityssisillon erilaisuus ja
niiden ulkonédn ja lausuntatavan eroavuudet, on hyviksyttivd valituslautakunnan
johtopédtos, jonka mukaan merkit ovat vain vihdisessd madrin samankaltaisia, koska
merkityssiséllon erilaisuus kumoaa selvisti lausuntatavan ja ulkonddn samankaltai-
suuden.
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Kanneperusteen kolmas osa, joka koskee sekaannusvaaran olemassaoloa

— Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantajan mukaan valituslautakunta on tehnyt sekaannusvaaraa kokonaisuutena
arvioidessaan seuraavia virheitd.

Ensiksi se ei ole ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien vahvaa erotta-
miskykyd, joka johtuu siitd, ettd ne tunnetaan markkinoilla. Toiseksi se on
aliarvioinut riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden asteen. Kolmanneksi vali-
tuslautakunta ei ole kiinnittdnyt riittdvésti huomiota kyseessd olevien tavaramerk-
kien kattamiin tavaroihin.

Viimeiseksi kantaja viittdd, ettd saksalaiset tuomioistuimet olisivat vastaavissa
tapauksissa sidnnénmukaisesti tunnustaneet sekaannusvaaran olemassaolon, miki
kdy ilmi kanteeseen liitetyistd ndiden tuomioistuinten péitoksisté.

SMHY ja viliintulija kiistavdt ndmad vditteet. Lisdksi SMHYV esittdd, ettd koska Saksan
tuomioistuinten paétoksid ei ole esitetty SMHV:n menettelyssd, nditd asiakirjoja ei
ole otettava huomioon.
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— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on katsottava, kuten edeltdvisti 44 ja 62 kohdasta seuraa, ettd valitus-
lautakunta ei ole tehnyt virhettd katsoessaan yhtdiltd, ettd aikaisemmilla tavara-
merkeilld ei ole sithen perustuvaa vahvaa erottamiskykyd, ettd yleisé tuntisi ne, ja
toisaalta, ettd kyseessd olevat merkit olivat vain vihdisessd méérin samankaltaisia.

Edelleen on todettava, ettd valituslautakunta on ottanut huomioon sen, ettd suurin
osa tavaroista, jotka kyseessd olevat tavaramerkit kattavat, ovat samoja. Se on
kuitenkin katsonut, ettd merkit ovat riittdvéin erilaisia etenkin merkityssisalloltddn,
jotta sekaannusvaaraa ei ole samojen tavaroiden osalta. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin hyviksyy timin johtopéitoksen, ja ndin on, vaikka otettaisiinkin
huomioon se, etti kyseessd olevia tavaroita valittaessa tarkkaavaisuuden aste on
alhainen.

Lopuksi mité tulee kantajan esittdmaéén saksalaiseen oikeuskdytint66n, on todettava
ensiksi, ettd Saksan tuomioistuinten tuomioihin on vedottu ensimmiisti kertaa
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan ensimméisen oikeusasteen tuomioistui-
messa nostetun kanteen tarkoituksena on valvoa valituslautakuntien péitdsten
lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tosiseikat,
joihin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedotaan ilman, ettd niitd on
aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissd, voivat kuitenkin vaikuttaa kyseisten
péddtosten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi pitdnyt ottaa ne viran
puolesta huomioon. Tdmén osalta kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan
viimeisessd virkkeessd sdiddetddn, ettd rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet
ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin, joten SMHV ei ole
velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit
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ole vedonneet. Tillaiset tosiseikat eivdt ndin ollen aseta valituslautakunnan
péidtoksen lainmukaisuutta kyseenalaiseksi (asia T-115/03, Samar v. SMHV -
Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. I1-2939, 13 kohta).

On kuitenkin tarkennettava, ettd mikddn ei estd asianosaisia tai ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuinta kédyttdmdstd yhteison oikeutta tulkitessaan tukena
yhteison, kansallista tai kansainvilistd oikeuskdytdntéd. Tuollaista mahdollisuutta
viitata kansallisiin tuomioihin ei tarkoiteta edelli 70 kohdassa mainitussa oikeus-
kidytinnossd, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitd, ettd se ei ole
ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan siitd, ettd se on
rikkonut asetuksen N:o 40/94 sddnndstd, ja oikeuskdytintéon vedotaan témén
kanneperusteen tueksi.

Késiteltdvind olevassa asiassa on kuitenkin todettava, ettd Saksan tuomioistuinten
padtokset, joihin kantaja on vedonnut, eivit horjuta riidanalaista padtostd. Yhtaaltd
ne eivit edelld 70 kohdassa mainituilla perusteilla aseta kyseenalaiseksi valitus-
lautakunnan tosiasiallisia lausumia eivitkd ndytd toteen sitd, ettd yleiso tuntisi
markkinoilla olevat aikaisemmat tavaramerkit, tai sitd, ettd saksalainen kuluttaja
yhdistéisi toisiinsa sanan “vita” ja kantajan tavaramerkit. Toisaalta kantaja ei ole
vedonnut ndihin pddtoksiin perustuviin erityisiin oikeudellisiin perusteluihin, joita se
voisi kdyttdd hyvéikseen edelld 71 kohdassa esitetyilld edellytyksilla.

Edelld esitetystd johtuu, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd arvioidessaan
sekaannusvaaran kokonaisuudessaan. Ndin ollen kanneperusteen kolmas osa ei ole
perusteltu. Tdstd seuraa, ettd kantajan ainoa kanneperuste ja néin ollen koko kanne
on hyléttiva.
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Vdliintulijan vaatimus, joka liittyy haetun tavaramerkin rekisteréintiin

Viliintulijan kolmannen vaatimuksen osalta on muistutettava, ettd asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteiséjen
tuomioistuimen tuomion tdytintdénpanosta johtuvat toimenpiteet. Ndin ollen
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ei tule antaa SMHV:lle médrdyksid.
Viimeksi mainitun on ryhdyttévéd toimenpiteisiin tdméin tuomion tuomiolauselman
ja perustelujen johdosta (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY),
tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 53 kohta; asia T-331/99, Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433,
33 kohta; asia 'T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-683, 12 kohta ja asia T-388/00, Institut fiir Lernsysteme
v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. [1-4301,
19 kohta).

Sikéli kuin viéliintulija vaatii SMHV:td jatkamaan rekisterdintimenettelyd, se on
viime kédessd toimenpide, jolla pannaan tuomio tiytdntéon ja joka todellisuudessa
yhdistyy sen ensimmdiseen vaatimukseen kanteen hylkdfimisestd. Jos viliintulija
vaatisi lisdksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta midrddméén SMHV:n
rekister6imddn haetun tavaramerkin, tidmi vaatimus olisi jdtettdvd tutkimatta
edellisessé kohdassa mainitun vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaisesti.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut. Tyojdrjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslauta-
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kuntakisittelystd aiheutuneet valttdiméttomét kustannukset katsotaan korvattaviksi
oikeudenkéyntikuluiksi. Tdmd viimeksi mainittu mdaédrdys tarkoittaa kuitenkin
sellaisia tapauksia, joissa valituslautakunnan péités kumotaan, mukaan luettuna
menettelyn kuluja koskeva piétdslauselma. Sitd vastoin, kun riitautettua paatostd ei
kumota edes osittain, oikeudenkdyntikuluja koskeva SMHV:n péddtés pysyy
voimassa, ellei mahdollisesta valituksesta muuta johdu.

Tdstd seuraa, ettd viliintulijan vaatimus kantajan velvoittamisesta korvaamaan
oikeudenkdyntikulut on hyldttivd viiteosaston ja valituslautakunnan kisittelyn
osalta. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkdyntikulut ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kisittelyn osalta
vastagjan ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Kantaja vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) oikeudenkiyntikulut seki viliintulijan oikeudenkiyntikulut ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
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