DEVINLEC v. SMHV — TIME ART (QUANTUM)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

12 paivana tammikuuta 2006 °

Asiassa T-147/03,

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, kotipaikka Toulouse (Ranska),
edustajanaan asianajaja J.-P. Simon,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéén J. Novais Gongalves ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakuntakasittelyssa oli ja valiintulijana
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS, kotipaikka Istanbul
(Turkki), edustajanaan asianajaja F. Jacobacci,

* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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ja joka koskee SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 30.1.2003 (asia R 109/2002-
3) tekemad paatosta, joka liittyy Devinlec Développement innovation Leclerc SA:n ja
T.LM.E. Art Uluslararasi Saat Ticareti ve dig Ticaret AS:n viliseen vditemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit P. Mengozzi
ja I. Wiszniewska-Biatecka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.4.2003
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.10.2003
jitetyn vastauskirjelmén,

ottaen huomioon viliintulijan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaa-
moon 28.10.2003 jattdmian vastauskirjelmén,

ottaen huomioon 30.6.2005 pidetyssa istunnossa esitetyn,
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DEVINLEC v. SMHV — TIME ART (QUANTUM)

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

TIME. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS -niminen yhti6
(jaljempéand viliintulija) teki 8.9.1997 sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla,
sellaisena kuin se on muutettuna, yhteison tavaramerkkiid koskevan rekisterdin-
tihakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

<
QUANTUM

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 14 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Rannekellot, kellot sekd niiden koneistot ja osat, rannekellojen ja kellojen lasit,
rannekellojen ja kellojen kuoret, rannekellojen hihnat, ketjut ja ranneketjut,
rannekkeet, rannekellojen ja kellojen kotelot”.
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Tama hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 17.8.1998 ilmestyneessi
numerossa 62/98.

Devinlec Développement innovation Leclerc SA (jiljempana kantaja) teki 9.11.1998
viitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteréintia vastaan tukeutu-
malla Ranskassa 11.12.1987 nrolla 1 555 274 rekisterdityyn aikaisempaan
kuviomerkkiin, joka on esitetty tissi alla:

Tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, vastaavat seuraavia
edelld mainitun Nizzan sopimuksen mukaisia kuvauksia:

—  luokka 14: "Kellot ja ajanmittauslaitteet; korut”

—  luokka 18: "Nahkatavarat”.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaan suhteelliseen
hylkédysperusteeseen perustuva viite kohdistui rekisterdintihakemuksen kohteena
oleviin kaikkiin tavaroihin.
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Viliintulija pyysi 10.3.1999 asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla
kantajaa esittdmédn nayttod aikaisemman tavaramerkin kaytosta.

Osoittaakseen, ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty, kantaja
esitti useita eri tavaroita ja asiakirjoja, erityisesti rannekelloja, laskuja, myynnin-
edistimisaineistoa, lehtiartikkeleita ja johtajansa kunniansa kautta antaman
todistuksen.

Naistd seikoista ilmeni, ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli kéytetty Ranskassa
rannekelloissa ja rannekellojen hihnoissa kuviomerkilld, joka on esitetty tissé alla:

QUANTIEME

Viiteosasto ratkaisi viitteen 30.11.2001 tekemailldan padtokselld. Se katsoi, ettd
kantaja oli esittinyt ndyton aikaisemman tavaramerkin kéytostd eikd timi edelld
10 kohdassa esitetylld kuviomerkilld tapahtunut kaytt6 ollut vaikuttanut aikaisem-
man tavaramerkin erottamiskykyyn. Se hyviksyi viitteen perustellen titi silld, ettd
vastakkain asetetuilla tavaramerkeilli merkityt tavarat olivat osittain samoja ja
osittain samankaltaisia ja ettd merkit olivat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja
merkityssisalloltadn riittdvdan samankaltaisia, jotta kohdeyleison keskuudessa syntyy
sekaannusvaara.

Viliintulija valitti viiteosaston paatoksestd 29.1.2002 SMHV:oon.
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Kolmas valituslautakunta on 30.1.2003 tekeméllddn péitokselld (jaljempéana riidan-
alainen paitds) kumonnut viiteosaston padtoksen ja ndin ollen hylannyt viitteen.
Valituslautakunta on pééasiallisesti katsonut, ettd vastakkain asetettujen tavara-
merkkien samanlaisuudesta ja samankaltaisuudesta huolimatta huomioon oli
otettava se, millaisissa olosuhteissa aikaisemmalla tavaramerkillda merkityt tavarat
myytiin, ja se, ettd tdlld merkilld varustettuja rannekelloja ja rannekellon hihnoja
myytiin kuluttajille E. Leclerc -ostoskeskuksissa. Nain ollen valituslautakunta on
katsonut, etti vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkondén ja &dinneasun
samankaltaisuudesta ja siitd, ettd niilldi molemmilla viitataan mahdollisesti médran
kasitteeseen, ei seurannut, ettd keskivertokuluttaja, joka nikee "rannekelloja, kelloja,
rannekellojen hihnoja/ketjuja ja rannekellojen ja kellojen koteloja” varten haetun
tavaramerkin muissa kuin E. Leclerc -ostoskeskuksissa, ajattelisi vastakkain
asetetuilla tavaramerkeilld varustettujen tavaroiden olevan periisin samasta yrityk-
sestd tai toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistd (riidanalaisen padtoksen 39 ja
40 kohta).

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen péditoksen

—  hylk&4 tavaramerkin rekister6intihakemuksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan SMHV:ssa kaydysté hallinnollisesta menet-
telystd aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkd4 kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

—  kumoaa riidanalaisen péatoksen siltd osin kuin se on sille vastainen.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd ensimmadisen vaatimuksensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensim-
mdiinen peruste liittyy yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 taytantdonpanosta 13 pdiviana joulukuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 50 sainnén rikkomiseen. Toinen
kanneperuste liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomiseen ja "tavaramerkkioikeuden yleisten periaatteiden” loukkaamiseen.
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Viliintulija puolestaan esittdd itsendisen kanneperusteen, jossa se vaatii, ettd
riidanalainen padtés on kumottava silla perusteella, etti sitd tehtdessd ei ole
noudatettu asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohtaa eikd 43 artiklan 3 kohtaa.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii ensin viliintulijan esittdmén itse-
ndisen kanneperusteen ja sitten kantajan esittimin toisen ja ensimmdiisen
kanneperusteen.

Viliintulijan esittdmd itsendinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen
N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 3 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Viliintulija vaatii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta toteamaan, ettd valitus-
lautakunta on toiminut virheellisesti, kun se on katsonut, etti aikaisempi
tavaramerkki, sellaisena kuin kantaja oli sita kéyttényt, ei ollut vaikuttanut Ranskassa
aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin erottamiskykyyn. Taméan vuoksi véliintulija
vaatii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta myds toteamaan, ettd kantajan
SMHVle hallinnollisen menettelyn aikana esittimi ndytté aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallisesta kiytostd oli riittimétontd ja ettd valituslautakunta ei ole
noudattanut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 3 kohtaa.

Kantaja ja SMHYV ovat istunnossa véitténeet, ettd riidanalainen paitds olisi taltd osin
vahvistettava.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 15 artiklassa, jonka otsikko on "yhteison tavaramerkin
kéayttdminen”, siddetddn seuraavaa:

”1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnisté ole
ottanut yhteisosséd tavaramerkkid tosiasialliseen kiyttoon tavaroissa tai palveluissa,
joita varten se on rekistersity, tai jos tillainen kiytté on ollut viisi vuotta
yhtijaksoisesti keskeytyneend eikd kayttdmaittd jattamiseen ole pétevdd syyti,
yhteison tavaramerkkiin sovelletaan tissd asetuksessa sdddettyja seuraamuksia.

2. Edella 1 kohdassa tarkoitettua kayttoa on myos:

a) tavaramerkin kidyttdminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisterdidysta
muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin
erottamiskykyyn;

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa, jonka otsikko on "viitteen tutkiminen”, sdddetdin
seuraavaa:

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteisén tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista
edeltdneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on
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tosiasiallisesti kdytetty yhteistssi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt
kayttamatta jattamiseen, jos tihdn péivddn mennessi aikaisempi tavaramerkki on
ollut rekisterdityna véhintdan viisi vuotta. Jos niitd todisteita ei esitetd, viite
hyldtadn. Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on kéytetty ainoastaan joidenkin
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetdan véitteen
tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan nididen tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kaytto jdsenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kéyttoa jasenvaltiossa.

Nyt esilld olevassa asiassa on muistutettava, ettd riidanalaisessa péadtoksessd on
vahvistettu viiteosaston arviointi, jonka mukaan kantaja oli asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti esittinyt ndyton aikaisemman
kansallisen tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd eikd kantajan kayttamé, edelld
10 kohdassa esitetty kuviomerkki ollut vaikuttanut edelld 5 kohdassa esitetyn
tavaramerkin erottamiskykyyn siind muodossa kuin se oli rekisterdity Ranskassa.
Valituslautakunta totesi riidanalaisen paitoksensd 11 kohdassa muun muassa, ettd
aikaisemman tavaramerkin kirjasintyypissa ja kirjaimen "q” tyylittelyssd olevat erot
eivit vaikuttaneet sen erottamiskykyyn, silld viitemenettelyssd esitetystd naytostéd
ilmeni selvisti, ettd tuota kirjainta ei hahmoteta irrallaan siitd sanasta, johon se
kuuluu ja joka oli aikaisemman tavaramerkin olennainen osa. Valituslautakunta
totesi lisdksi riidanalaisen padtoksen 12 kohdassa, etti aikaisempaa tavaramerkkid
koskevista useista lehtileikkeistd ja myynninedistimisaineistosta ilmeni, ettd tuota
tavaramerkkid kaytettiin myos siind muodossa, jossa se oli rekisterdity, ja ettei
kirjaimen "q” tyylittely korostunut.
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Tama arviointi on hyviksyttava.

Aluksi on tidsmennettivd, ettd asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a
alakohdasta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdasta kaikista yhdessd seuraa, ettid sellaisen
aikaisemman kansallisen tai yhteison tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd esitetta-
vdn ndyton, joka on yhteison tavaramerkkihakemusta vastaan tehdyn viitteen
perustana, on siséllettivd myds naytto siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on
kéytetty sellaisessa muodossa, joka eroaa tuon merkin erottamiskykyyn, siind
muodossa jossa se on rekisterdity, vaikuttamattomien seikkojen osalta (asia
T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE),
tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2789, 44 kohta).

Sitten siitd kysymyksestd, onko edelld 10 kohdassa esitetyn tavaramerkin kdyton nyt
esilld olevassa asiassa katsottava olevan sellaista, ettd se vaikuttaa — kuten viliintulija
vaittad — aikaisemman kansallisen tavaramerkin erottamiskykyyn, on todettava, ettei
ndin ole asian laita.

Taltd osin on todettava, ettd ainoat seikat, jotka erottavat aikaisemman kansallisen
tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisterdity, kantajan kiyttdmésta merkista, ovat
kirjaimen "q” tyylittely rannekellon kellotaulua muistuttavin tavoin ja isojen
kirjainten kayttaminen aikaisemman kansallisen merkin sanaosassa.

Vaikka ensinndkin onkin totta, ettd kirjain "q” on tyylitelty selvemmin kéaytetyn
merkin kuin aikaisemman kansallisen tavaramerkin ulkoasussa, aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyky perustuu kuitenkin edelleenkin tuon merkin sanaosaan
kokonaisuudessaan. Toisaalta on syyta tdsmentis, etté kirjaimen "q” tyylitteleminen,
kuten todettua, rannekellon kellotaulua muistuttavin tavoin ei ole luonteeltaan
erityisen erottamiskykyinen luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden osalta, jotka ovat
ainoita tavaroita, joiden osalta kantaja on esittdnyt nayttéd aikaisemman tavara-
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merkin kiytostd. Isojen kirjainten kédytosta on toisekseen riittdvaa todeta, ettei se ole
omaperiistd ja ettei silla myoskadan vaikuteta aikaisemman kansallisen tavaramerkin
erottamiskykyyn.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on pétevisti voinut ottaa huomioon kantajan
esittdmén, luokkaan 14, "rannekellot ja rannekellojen hihnat”, kuuluvia tavaroita
varten tarkoitettua, edelld 10 kohdassa esitettyd merkkid koskevan ndyton, kun se
arvioi, oliko kantaja nayttinyt toteen aikaisemman kansallisen tavaramerkin
tosiasiallisen kayton.

Koska viliintulija ei ole kiistinyt sitd arviointia, jonka valituslautakunta teki téstd
naytostd, eikd myoskddn siitd naytostd tehtyd arviointia, jonka kantaja esitti
pyrkiessddn osoittamaan, ettd my6s se oli kiyttdnyt aikaisempaa kansallista
tavaramerkkid siiné muodossa, jossa se oli rekisteréity, véliintulijan itsendinen
kanneperuste on hylattiva.

Kantajan toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen ja “tavaramerkkioikeuden yleisten periaatteiden” loukkaa-
miseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja riitauttaa useat valituslautakunnan tekemit arvioinnit, jotka liittyvit
vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkittyjen tavaroiden vertailuun, vastakkain
asetettujen tavaramerkkien vertailuun ja sekaannusvaaran puuttumiseen.
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Vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkittyjen tavaroiden vertailusta kantaja
toteaa niiden samanlaisuutta ja samankaltaisuutta kiistimittd ensinnikin, ettd
valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 30 kohdassa kéyttinyt perustana
virheellistd tosiseikkoihin liittyvdd edellytystd. Kantaja riitauttaa nimittdin sen
valituslautakunnan esittdmin toteamuksen, jonka mukaan aikaisemmalla tavara-
merkilld merkittyja tavaroita ei myyda hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld
merkittyjen tavaroiden rinnalla eikd niitd myydd muissa liikkeissd kuin E. Leclerc
-ostoskeskuksissa.

Kantaja huomauttaa taltd osin, ettd timé viite néyttda erityisesti perustuvan sen
johtajan 7.5.1999 antamaan todistukseen, jonka kantaja esitti niiden asiakirjojen
joukossa, joilla pyrittiin osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen
kéytto. Kantajan mukaan téstd todistuksesta ja muista SMHV:lle toimitetuista
asiakirjoista ei voida paételld, ettd E. Leclerc -ostoskeskuksissa olevissa "Le Manége a
Bijoux” -myyntipisteissd — joissa aikaisemmalla tavaramerkilla merkittyja tavaroita
myydddn - ei myytdisi muita samoja tai samankaltaisia tavaroita tai ettd
aikaisemmalla tavaramerkilldi merkittyjen tavaroiden myynti tulisi aina olemaan
varattu ndaille myyntipisteille. Kantaja muistuttaa, etti edelld mainittu todistus ja
sithen liittyvdit muut asiakirjat esitettiin nimenomaan sen osoittamiseksi, ettéd
aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty vuosien 1993 ja 1998 vilisend
aikana, viitteen hylkddmisen estimiseksi. Kantaja korostaa, ettei valituslautakunta
kehottanut sitd osoittamaan esimerkiksi, ettd E. Leclerc -ostoskeskusten myynti-
pisteissd voitiin myyda sellaisia samoja tai samankaltaisia tavaroita, jotka on merkitty
muilla tavaramerkeilld. Kantaja toteaa tillaisen mahdollisuuden olevan olemassa ja
olevansa valmis esittimaén néyttoa viitteensd tueksi.

Vastakkain asetettujen tavaramerkkien vertailusta kantaja toteaa toiseksi, ettd
valituslautakunta menetteli aikaisempaa tavaramerkkid tutkiessaan ristiriitaisesti,
silld se ei ole arvioinut titd tavaramerkkid sellaisena kuin sitd on kéytetty, vaan
sellaisena kuin se on rekistergity.

Tamin jilkeen kantaja esittdd, ettd valituslautakunta on tehnyt useita virheitd, kun se
on vertaillut vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja
merkityssisaltoa.
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Vaikka kantaja lausuntatavan osalta myontddkin, ettd etuliitteet “quant” ovat
samankaltaisia riidanalaisessa paiatoksessé todetuin tavoin, se huomauttaa kuitenkin,
ettd valituslautakunta on jéttinyt toteamatta, ettd vastakkain asetetuille tavaramer-
keille on yhteistd myos kirjain "m” ja etté aikaisemmassa tavaramerkissi oleva kirjain
"1” ja hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissd oleva kirjain "u” muistuttivat
toisiaan ulkoasultaan. Kantaja viittdd myos, ettd hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin sanaosan yliapuolella oleva herityskellon muotoinen kuvio-osa — joka
lisdksi on graafinen ja joka ei anna erottamiskykya tilla tavaramerkilld merkityille
tavaroille — ei ole sellainen seikka, jonka avulla vastakkain asetettujen tavaramerk-
kien ulkoasut erottuisivat toisistaan, toisin kuin valituslautakunta on katsonut.
Vaikka kohdeyleisé kiinnittdisikin jonkinlaista huomiota tihidn kuvio-osaan, kantaja
vaittad, ettd se kiinnittdd huomiota myos aikaisemmassa tavaramerkissd, sellaisena
kuin sitd on kiytetty, olevassa kirjaimessa "q” kiytetyn kaltaiseen tyylittelyyn, joka
sekin muistuttaa ranne- tai herétyskellon kellotaulua. Néin ollen ndmi seikat
vahvistavat vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkondén samankaltaisuutta.

Vaikka kantaja katsookin lausuntatavan osalta, ettd valituslautakunta on perustellusti
todennut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
sanaosien olevan lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia, se korostaa kuitenkin, etti
vastakkain asetettujen tavaramerkkien viimeisten tavujen ("tum” hakemuksen
kohteena olevassa tavaramerkissa, "tieme” aikaisemmassa tavaramerkissi) lausunta-
tavan erilaisuudella, jota valituslautakunta on korostanut, on vain vihdn merkitysta
vastakkain asetetuille tavaramerkeille yhteisen kirjaimen "m” vuoksi.

Merkityssisdllon osalta kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on riidanalaisen
padtoksen 37 ja 38 kohdassa virheellisesti katsonut, etti vastakkain asetetut
tavaramerkit ovat erilaisia. Se tukeutuu 31.5. ja 1.6.2002 kohdeyleisén osan
keskuudessa suoritettuun mielipidetiedusteluun, joka on kannekirjelmén liitteens,
ja toteaa, ettd kohdevyleist ei tiedd, mitd vastakkain asetettujen tavaramerkkien
sanaosat tarkkaan ottaen tarkoittavat, ja etti valtaosa kohdeyleison siitd osasta, joka
uskoo tietdvinsi, mitd vastakkain asetettujen tavaramerkkien sanaosat tarkoittavat,
katsoo, ettd molemmilla viitataan mééradn ("quantité”). Kantaja pédttelee tésta, ettd
tdmé seikka vahvistaa sitd samankaltaisuutta, joka vastakkain asetettujen tavara-
merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vililla on todettu olevan.
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Kolmanneksi kantaja toteaa vastakkain asetettujen tavaramerkkien vilisen sekaan-
nusvaaran osalta, ettd valituslautakunta on jattinyt huomiotta tavaramerkkien ja
niilld merkittyjen tavaroiden samankaltaisuuden keskindisen riippuvuuden peri-
aatteen. Se viittdd muun muassa, ettd lautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen
katsoessaan, ettd ne olosuhteet, joissa aikaisemmalla tavaramerkilli merkittyji
tavaroita myytiin tiettynd ajankohtana, muodostivat merkityksellisen tekijan
sekaannusvaaran olemassaolon kokonaisarvioinnissa. Toissijaisesti se kehottaa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta katsomaan, ettd valituslautakunta on
painottanut liikaa titd tekijad, kun otetaan huomioon riidanalaisessa péadtoksessi
todetut tavaroiden ja vastakkain asetettujen tavaramerkkien viliset samankaltaisuu-
det. Kantajan mukaan riidanalaisessa paédtoksessi ei jitetd tissd suhteessa huomiotta
ainoastaan yhteisdjen tuomioistuinten oikeuskiytintod, vaan my6s “tavaramerkki-
oikeuden yleiset periaatteet”, erityisesti periaate, joka liittyy tavaramerkin Iuovutta-
miseen irrallaan sen haltijayrityksestd, ja tavaramerkinhaltijoiden yhdenvertaisen
kohtelun periaate. Téstd viimeksi mainitusta "periaatteesta” kantaja tdsmentéi, ettd
jos aikaisempi tavaramerkki olisi ollut olemassa vihemmin kuin viisi vuotta
rekisterointihakemuksen julkaisemishetkelld, kantajan ei olisi tarvinnut esittaa
selvitystd tuon tavaramerkin tosiasiallisesta kiytostd eikd valituslautakunta nidin
ollen olisi voinut kdyttad sitd aikaisemman tavaramerkin kiytt6a koskevaa nayttoa,
jonka kantaja oli esittinyt SMHV:ssa kidydyssd hallinnollisessa menettelyssd. Néin
ollen kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on rajoittanut aikaisemmalle tavaramer-
kille annettavan suojan ulottuvuutta.

SMHYV Liistdd tdmén ja toteaa, ettd asiassa ei ole kiistetty, ettd vastakkain asetetuilla
tavaramerkeilld merkityt tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia.

Sitten se toteaa, ettd kohdeyleisd, johon nihden merkkien vertailua ja sekaannus-
vaaraa koskeva arviointi on tehtivd, muodostuu rannekellojen, kellojen ja
rannekellojen hihnojen ja ketjujen osalta ranskalaisista keskivertokuluttajista, kun
taas rannekellojen ja kellojen koneistojen ja osien, rannekellojen ja kellojen lasien
sekd rannekellojen ja kellojen koteloiden osalta se muodostuu asiantuntijayleisosta,
joka valmistaa tai korjaa rannekelloja tai kelloja, kun taas erityisesti koteloita ei
yleensid myydé rannekellosta tai kellosta erilladn.
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Merkkien vertailusta SMHYV toteaa edelleen, etti ne ovat ulkoasultaan, lausunta-
tavaltaan ja merkityssisalloltdédn erilaisia.

Vaikka SMHYV ulkoasun osalta myontédkin, ettd vastakkain asetettujen tavaramerk-
kien sanaosien viisi ensimmaistd kirjainta ("quant”) ovat samat, se korostaa
kuitenkin, ettd niiden viimeiset kirjaimet ovat erilaisia, ettd sanaosat ovat eripituisia,
ettd kirjasintyypit ovat erilaisia ja ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
sisdltdd myos kuvio-osan, jota ei voida olla ottamatta huomioon siitdkddn
huolimatta, etté siitd itsestddn johtuva erottamiskyky hakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkilld merkittivien tavaroiden osalta on kyseenalainen. SMHV pdittelee
tastd, ettd vastakkain asetetut tavaramerkit ovat ulkoasultaan erilaisia ja ettd ne
voidaan helposti erottaa toisistaan.

Lausuntatavasta SMHV viittds, ettd vastakkain asetettujen merkkien keskindinen
samankaltaisuus, joka johtuu siitd, ettd niissé molemmissa on tavu “quant’,
korvautuu niiden vastakkain asetettujen tavaramerkkien loppuaénteiden (hakemuk-
sen kohteena olevan tavaramerkin "um”, aikaisemman tavaramerkin "iéme”) vilisilla
eroilla. SMHYV toteaa tiltd osin, ettd vastakkain asetettujen tavaramerkkien viimeiset
tavut ddnnetddn téysin eri tavoin.

Merkityssisallosta SMHV muistuttaa, ettd vastakkain asetettujen merkkien sana-
osilla on toisistaan eroava merkitys, mikd ndin ollen tarkoittaa sitd, ettei niitid
merkkeja voida pitdd téssd suhteessa samankaltaisina. SMHV pitéa lisdksi hyvinkin
todennikoisend, ettd keskivertokuluttaja ymmartdd aikaisemman tavaramerkin
sanan “quantiéme” siten, ettd silld ilmaistaan kuukaudenpiivien jéarjestyslukua
ensimmadisestd kolmanteenkymmenenteen ensimmadiseen paivaan. SMHV viittas,
ettd tédllainen merkitys on lisiksi levinnyt rannekellokauppaan, kuten sen
vastineeseen liitetyistd, useiden ranskankielisten Internet-sivustojen sisdlt6d kuvaa-
vista asiakirjoista ilmenee. Tdstd seuraa SMHV:n mukaan, ettd keskivertokuluttaja
joko tuntee edelld mainitun merkityksen tai hin voi saada siitd tiedon ostokseensa
liitetysta tuoteselosteesta tai pyytamailla neuvoa myyjaltd. SMHYV lisda tihan viels,
ettei pidd unohtaa, ettd kyseiseen kohdeyleis66n kuuluvat my6s rannekelloteol-
lisuuden ammattilaiset, jotka epdilyksettd ymmaértavit sanan “quantiéeme” merkityk-
sen.
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SMHV:n mukaan titd arviointia ei tee tyhjiksi se kantajan viite, joka perustuu sen
kannekirjelméaéan liitettyyn mielipidetiedusteluun, jonka mukaan kyseinen yleiso
katsoo vastakkain asetettujen tavaramerkkien olevan merkityssisilloltaan toisiinsa
sidoksissa, koska niissd molemmissa viitataan késitteeseen “quantité”. Tamin
tiedustelun suorittamisolosuhteisiin liittyvistd useista eri epavarmuustekijoistd
huolimatta SMHYV toteaa joka tapauksessa, ettd noin 11 prosenttia haastatelluista
henkilbistéd totesi, ettd sanalla "quantum” viitataan késitteeseen "quantité” (maard),
kun taas reilut 28 prosenttia yhdisti sanan “quantiéme” tuohon kisitteeseen.
SMHV:n mukaan ndmi prosenttimadrit eivit ole pelkastdan merkityksettomid, vaan
lisdksi tuosta tiedustelusta ei selvid, mikd osuus haastatellusta yleisostd vastasi, ettd
noilla kahdella sanalla viitataan kisitteeseen "quantité”.

SMHYV toteaa sekaannusvaaran arvioinnista ensinnikin, ettd sen huomioon ottaen,
ettd vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkittyji tavaroita ei osteta sadnnolli-
sesti, keskivertokuluttaja kiinnittda erityistd huomiota nididen tavaroiden kaikkiin
ominaisuuksiin, mukaan lukien ne tavaramerkit, joilla ne on varustettu. Koska niamé
ostokset tehdddn tavaroiden ja tavaramerkkien ulkoasun tarkastelun jilkeen,
vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkoasun vilisilld eroilla on tdstd syystd
erityistd merkitystd. Sitten SMHV viittdd, etti aikaisempi tavaramerkki nauttii
Ranskassa luontaisesti heikkoa suojaa, koska sen sanaosaa kiytetddn vyleisesti
kuvaamaan yhti kyseisten tavaroiden ominaisuuksista. Néin ollen se katsoo, ettei
vastakkain asetettujen tavaramerkkien vililli ole sekaannusvaaraa, eikd tdhin
vaikuta se, ovatko tietyt niilli merkityt tavarat samoja tai hyvin samankaltaisia.
Lopuksi SMHYV toteaa, ettei titd paitelméd voida asettaa kyseenalaiseksi silld, ettéd
valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se otti huomioon aikaisemmalla
tavaramerkilld merkittyjen tavaroiden erityisen myyntitavan sekaannusvaaraa
arvioidessaan.

Viliintulija katsoo ensinnikin, ettd kantaja moittii perusteettomasti valituslauta-
kuntaa siitd, ettd se on tavaroita ja vastakkain asetettuja tavaramerkkejd vertail-
lessaan tarkastellut myos aikaisempaa tavaramerkkié sellaisena kuin se on suojattu
rekisterdinnilla Ranskassa eiki sellaisena kuin sitd on kaytetty.
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Toiseksi viliintulija kiistda kantajan viitteen, jonka mukaan hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin kuvio-osalta puuttuu erottamiskyky. Viliintulijan mukaan
téillainen osa ei nimittéin voi koskaan olla yksinomaan kuvaava, toisin kuin sanaosa.
Viliintulijan mukaan valituslautakunta on siis perustellusti vastakkain asetettuja
tavaramerkkejd vertaillessaan ottanut huomioon hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin kuvio-osan.

Viliintulija katsoo téltd osin, ettd valituslautakunta on perustellusti pitdnyt
mahdottomana kaikenlaista vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkoasun vilisti
samankaltaisuutta.

Vastakkain asetettujen merkkien lausuntatavan vertailusta viliintulija toteaa, ettid
vertailun ldhtokohtana oleva keskivertokuluttaja lausuu todennékoisesti niille
yhteisen tavun "quan” eri tavoin. Ranskankielen foneettiset sdédnnot korostavat
vastakkain asetettujen tavaramerkkien tdysin erilaisten lopputavujen lausumista.
Lisaksi valiintulija kiistdd kantajan esittimén mielipidetiedustelun tulokset erityisesti
sen todellisen edustavuuden osalta ja siksi, ettei haastateltujen henkildiden
koulutustasoa ole ilmoitettu. Téstd viimeksi mainitusta seikasta viliintulija toteaa,
ettd koulutustason ilmoittamisella olisi ollut merkitysta sen selvittamiseksi, mika
osuus kuluttajista lausuu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan
ottaen huomioon sanan latinankielisen alkuperdn ja siis eri tavoin kuin sanan
“quantiéme”.

Téstd seuraa viliintulijan mukaan, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut,
ettd vastakkain asetettujen tavaramerkkien lausuntatavat olivat samankaltaiset. Se
vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin oikaisee tuon sille vastaisen
virheen tilti osin.

Viliintulija kiistdd, ettd vastakkain asetettujen tavaramerkkien lausuntatavat olisivat
merkityssisalloltdaan milladn tavoin samankaltaisia, ja se yhtyy pédasiallisesti
SMHV:n esittidmiin lausumiin.
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Kolmanneksi viliintulija toteaa vastakkain asetettujen tavaramerkkien vilisen
sekaannusvaaran puuttumisesta, ettd valituslautakunta on tehnyt oikean péaételmén.
Vaikka viliintulija kantajan tavoin myontéakin, ettd tietyn tavaran myyntiolosuhteita
on tarkasteltava ottaen huomioon objektiiviset tilanteet, se viittdd kuitenkin, ettd
juuri téllaista lahestymistapaa on noudatettu nyt esilld olevassa asiassa. Viliintulijan
mukaan aikaisempi tavaramerkki nimittdin kuuluu ryhméén “yksityiset tavaramer-
kit” (private labels) tai ryhmaén “véhittaiskaupan tavaramerkit” (store brands), jotka
ovat yksinomaan suurten jakeluketjujen luomia ja kayttamid. Niilli merkittyjen
tavaroiden on siis katsottava kuuluvan erityiseen ryhméén etenkin niiden tapojen
vuoksi, joilla niitd myydéadn, mikd oikeuttaa valituslautakunnan lihestymistavan.

Viliintulija vaittad lisdksi, ettd valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kantajan
tavaroiden myyntiin liittyvda tekijad vastapainona riidanalaisessa p#dtoksessi
todetuille muille seikoille, vaan pelkkdnid asianhaarana, jonka avulla kuluttajat
ymmartavat, ettd he 1oytaisivat aikaisemmalla tavaramerkilla merkittyja tavaroita
kaikkien yksityiselld tavaramerkilli merkittyjen tavaroiden tapaan ainoastaan E.
Leclerc -ostoskeskuksista. Aikaisemmalla tavaramerkilld merkittyjen tavaroiden
yleiset myyntitavat vaikuttavat sitd vastoin todennikoisesti keskivertokuluttajan
asenteeseen tilanteessa, jossa hidn 16ytda hakemuksen kohteena olevalla tavaramer-
killda merkittyja tavaroita muista myyntipisteistd. Viliintulija kiistaa lisiksi kantajan
viitteen, jonka mukaan riidanalaisessa paitoksessa ei ole huomioitu “tavaramerkki-
oikeuden yleisid periaatteita”.

Viliintulija moittii valituslautakuntaa siitd, ettei se ole kokonaisarvioinnissaan
riittavasti ottanut huomioon aikaisemman tavaramerkin erittain heikkoa erottamis-
kykyd, vaikkakaan timé ei ole vaikuttanut sen tekemiin padtelmiidn. Viliintulija
toteaa, ettd jos valituslautakunta olisi ottanut tuon seikan huomioon, se olisi riittanyt
sellaisenaan sulkemaan pois kaikenlaisen sekaannusvaaran vastakkain asetettujen
tavaramerkkien vililtad. Se wvaatii nain ollen, etti ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin toteaisi valituslautakunnan tehneen oikeudellisen virheen tassa
suhteessa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisterdidd, 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, olevan yleison keskuudessa on sekaannusvaara.

Vakiintuneen oikeuskédytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskendin sidoksissa olevista yrityksistd. Témén saman
oikeuskdytannon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena siltd
kannalta, miten kohdeyleis6 mieltdd kyseessd olevat merkit ja tavarat tai palvelut,
ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauk-
sessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, keskindisen riippuvuuden (ks. asia T-162/01,
Laboratorio RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31-33 kohta oikeuskiytintoviittauksineen).

Kuten vakiintuneesta oikeuskidytinnostd ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin on kyseessi olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisallon
samankaltaisuuden osalta perustuttava niistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01,
Phillips-Van Heusen v. SMHV - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

II - 32



61

62

63

64

DEVINLEC v. SMHV — TIME ART (QUANTUM)

— Kohdeyleiso

Koska aikaisempi kansallinen tavaramerkki on rekisterdity Ranskassa, kohdeyleiso
on siis Ranskan yleis6. SMHYV ja viliintulija katsovat kuitenkin, ettd kun otetaan
huomioon, millaisia tavaroita vastakkain asetetuilla tavaramerkeilli merkitian,
kohdeyleist koostuu yhtéélta keskivertokuluttajista ja toisaalta rannekelloteollisuu-
den ammattilaisista.

Tiata kysymystd ei ole tarpeen ratkaista, koska nyt esilld olevassa asiassa on riittdvas
tutkia, voiko sekaannusvaara syntya ranskalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa.
Jos nimittdin sekaannusvaaraa ei voi syntyd kyseisten keskivertokuluttajien
keskuudessa, kuten valituslautakunta on katsonut, kanne voidaan hylita pelkistian
tdlld perusteella, silld tdmé arviointi pitee a fortiori kohdeyleison “ammattilais-
osaan”, jonka tarkkaavaisuusaste on médritelmdn mukaan korkeampi kuin keski-
vertokuluttajan. Ainoastaan siind tapauksessa, etti ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoisi valituslautakunnan toimineen virheellisesti pitdessddn sekaan-
nusvaaraa mahdottomana, olisi tarpeen tullen tarkistettava, koskeeko tillainen
sekaannusvaara myds haetulla tavaramerkilli merkittyjd ja ndiden ammattilaisten
kéyttamia tavaroita.

On kuitenkin todettava, ettid keskivertokuluttajan vastakkain asetetuilla tavaramer-
keilla merkittyjen tavaroiden kaltaisiin tavaroihin, joita ei osteta sddnnollisesti ja
jotka yleensd ostetaan myyjiltd, kohdistuvaa tarkkaavaisuusastetta on, kuten
valituslautakunta on perustellusti todennut, pidettiva tavanomaista tarkkaavaisuus-
astetta korkeampana ja niin ollen pikemminkin korkeana.

—  Tavaroiden vertailu

On kiistatonta, ettd vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkityt tavarat ovat
osittain samoja ja osittain samankaltaisia, kuten riidanalaisessa p#idtoksessi
katsotaan.
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— Vastakkain asetettujen tavaramerkkien vertailu

Ennen kuin tutkitaan valituslautakunnan suorittama, vastakkain asetettujen
tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon vertailu, kantajan
lausuma, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitdnyt tutkia aikaisempi kansalli-
nen tavaramerkki, ei sellaisena kuin se rekisteroitiin, vaan sellaisena kuin sitd
kéytettiin edelld 10 kohdassa esitetylld merkilld, on hylattava.

On nimittdin muistutettava, ettd yhteison tavaramerkin rekisteréintia vastaan
esitetyn viitteen tutkimista koskevien asetuksen N:o 40/94 sadnndsten mukaan
aikaisemman kansallisen tavaramerkin tosiasiallisen kiytén osoittamisen tarkoituk-
sena on se, ettd tuon merkin haltija voisi yhteison tavaramerkin hakijan
nimenomaisesta pyynnosté esittdad todisteet merkkinsi tosiasiallisesta ja todellisesta
kéytostda markkinoilla niiden viiden vuoden aikana, jotka ovat edeltdneet yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen julkaisemista. Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan
2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan ndmai todisteet patevit
myos tilanteessa, jossa kdytetty merkki poikkeaa aikaisemman tavaramerkin
rekisteroidystd muodosta sellaisilta osin, ettd poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin
erottamiskykyyn. Jos tillaista nédyttod ei esitetd, erityisesti jos kiaytetyt merkin osat
vaikuttavat aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn tai jos ei ole osoitettu, ettd
on olemassa perustellut syyt kayttamétta jattdmiseen, viite on hylittava. Néin ollen
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kiyton toteenndyttimiselld ei viitemenet-
telyssd pyrita siihen eikd siitd seuraa sitd, ettd sen haltijalle myonnettiisiin suoja
sellaiselle merkille tai merkin osille, joita ei ole rekisteroity. Pdinvastaisen
nikemyksen omaksumisesta aiheutuisi se, ettd sellaiselle aikaisemman tavaramerkin
haltijalle, joka perustaa vditteensd yhteison tavaramerkin rekisterdintiin, kuuluvaa
suojaa laajennettaisiin lainvastaisesti.

Koska kantaja on nyt esilli olevassa asiassa rekisterdinyt yksinomaan edelld
5 kohdassa esitetyn aikaisemman tavaramerkin, joka on ollut sen viitteen perustana,
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johon valituslautakunta on ottanut kantaa riidanalaisessa paitoksessi, ainoastaan
tuo tavaramerkki saa rekisterdidyille aikaisemmille tavaramerkeille annettavaa
suojaa. Tuota tavaramerkkid piti siis verrata haettuun tavaramerkkiin véitettd
tutkittaessa, kuten viiteosasto ja valituslautakunta aivan oikein ovat tehneetkin,
niiden tavaroiden osalta, joiden tosiasiallisesta kiytostd kantaja oli esittdnyt nayton,
eli tdssd tapauksessa luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden, “rannekellojen ja
rannekellojen hihnojen” osalta.

Nédin ollen on tarkistettava, onko riidanalainen pédatoksessd tehty, vastakkain
asetettujen tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon vertailu
lainmukainen.

Ulkoasun vertailun osalta on syytd muistuttaa, ettd valituslautakunta toteaa
riidanalaisen paitoksen 31-33 kohdassa seuraavaa:

”31. Ulkoasultaan aikaisempi tavaramerkki muodostuu sanasta ‘quantieme’, joka on
kirjoitettu kirjasintyypilld, joka ei ole erityisen omaperiinen. Kirjain ’q’, joka on
hieman pydredmpi kuin yleensd, ei kuitenkaan paljoa eroa tavallisesta 'q’-
kirjaimesta. Otteesta, jonka viitteentekija on esittdnyt Larousse Anglais/
Francais 1995 -sanakirjasta, ilmenee, etti tuolla kirjaimella alkavat sanat
sisdltdvin osan alussa oleva Kkirjain ’q’ ei paljon eroa aikaisemmassa
tavaramerkissd olevasta g-kirjaimesta. Tavaramerkin yldpuolella oleva musta
viiva ei ole sen osa. Aikaisemmassa tavaramerkissi ei ole mitddn sellaista, mikd
saisi kohdeyleison kiinnittdméan huomionsa pelkkaén ’'q’-kirjaimeen sinédnsa.

32. Hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkisti on todettava, ettd vaikka
[véiteosasto] on valituksenalaisessa paitoksessda katsonut, ettd sithen sisal[tyi]
'q’-kirjaimen muotoinen kellon tai rannekellon abstraktia kellotaulua muistut-
tava osa, se on katsonut, ettd sana 'quantum’, jota ei ollut kirjoitettu erityisen
omaperdiselld kirjasintyypilld, [oli sen] hallitseva osa. Asiakirjoihin otetuista
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esitteistd ja lehtiartikkeleista ilmenee selvisti, ettei ole tavatonta, ettd
rannekelloissa olevat merkit sisaltdvit symbolin, joka on hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin tavoin keskitetty sanaosan tai nimen yldpuolelle. Ei
myo6skadn ole tavatonta, ettd tuossa symbolissa esitetdén kirjaimia tavalla, joka
aiheuttaa vilittoméan mielleyhtymén sanaosaan tai nimeen, kuten hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin tapauksessa. On luultavaa, ettd keskivertoku-
luttaja, joka on tottunut nikeméin samalla tavoin aseteltuja logoja, tulkitsee sitd
keksittynd ja erottavana logona eikd pelkkénd kellona, josta ei ole saatavissa
minkéénlaista viestid sen alkuperésti.

33. Tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, koska ne molemmat sisaltavat
etuliitteen 'quant’. Ne eroavat toisistaan siten, ettd hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki sisiltdd logon, jonka keskivertokuluttaja kisittdd sanan 'quantum’
lyhennyksend. On epitodenndkoistd, ettd keskivertokuluttaja aikaisemman
tavaramerkin nihdessdin keskittyisi 'q’-kirjaimeen, silld olemassa ei ole erityisté
syyta siihen, ettd kuluttaja kiinnittdisi huomiota tuohon kirjaimeen.”

On kiistatonta, ettd valituslautakunta on katsonut, etteivdt vastakkain asetetut
tavaramerkit ole ulkoasultaan samankaltaisia.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd tallainen samankaltaisuus on
olemassa.

On todettava, ettd kuten valituslautakunta on perustellusti katsonut, vastalkkain
asetetuille merkeille on yhteisti etuliite "quant”. Kuten kantaja on painottanut, niissa
molemmissa on lisdksi “m”-kirjain. Ulkond6n kannalta tarkasteltuina vastakkain
asetettujen tavaramerkkien sanaosissa on siis kuusi yhteistd kirjainta, joista viisi
ensimmdistd kummankin merkin alussa. Vaikka kuluttaja usein kiinnittadkin
huomiota sanojen alkuosaan (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02,
El Corte Inglés v. SMHV — Gonzales Cabello ja Iberia Lineas Aéreas de Espana
(MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 81 kohta), hinen huomionsa
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voi yhtd hyvin kiinnittyda merkkien loppukirjaimiin, kun otetaan huomioon
riidanalaisten merkkien lyhyys (ks. asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v.
SMHV - Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004,
s. I1-2073, 48 kohta). Vaikka nyt esilld olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin sanaosa on pikemminkin lyhyt, on muistutettava, ettd sen viimeinen
kirjain, eli kirjain "m”, on sama kuin yksi aikaisemman tavaramerkin neljasta
viimeisestid kirjaimesta. Lisdksi kuten valituslautakunta on todennut, vastakkain
asetettujen tavaramerkkien kirjasintyypit ovat tavanomaisia. Vastakkain asetettujen
tavaramerkkien sanaosat ovat siis ulkoasultaan samankaltaisia.

On kuitenkin syyta tarkistaa, voidaanko — kuten valituslautakunta antaa ymmartaa
viemattd kuitenkaan ajatuksenkulkuaan tiltd osin selkeddn padtokseen, ja kuten
viliintulija kirjelmissddn viittdd — sen nojalla, ettd kuvio-osa on hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin sanaosan yldpuolella, katsoa, etteivit vastakkain
asetetut tavaramerkit ole ulkonddltdan samankaltaisia.

Télta osin on syytd muistuttaa ensinndkin, ettd kohdeyleis6 ei mielld moniosaisen
tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtid tavaramerkistd syntyvin koko-
naisvaikutelman erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (asia T-129/01, Alejandro v.
SMHV - Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251,
53 kohta ja edelld 72 kohdassa mainittu asia CHUFAFIT, tuomion 51 kohta).

Nyt esilld olevassa on todettava, ettd aivan kuten SMHV on todennut, rannekellon
tai kellon kellotaulun kuva ei suo niille tavaroille, joille viliintulija hakee yhteisén
tavaramerkin rekisterdintid, erityistd erottamiskykya.
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Lisdksi on syytd muistuttaa, ettd moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman
osatekijin madradvyyttd arvioitaessa voidaan kullekin osatekijille ominaisten
piirteiden lisdksi ottaa huomioon eri osatekijdiden suhteellinen asema moniosaisen
tavaramerkin kokonaisuudessa (ks. vastaavasti asia T-6/01, Matratzen Concord/
SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-
4335, 35 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa riittdd, kun todetaan, ettid kuvio-osa sijaitsee hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin keskelld olevan sanaosan ylipuolella mutta ettd timi
sijainti ei kuitenkaan ole sellainen, ettd tuon osan ulkoasun voitaisiin katsoa olevan
hallitseva siin& kuvassa, jonka hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin yleiso siitd
saa. Téltd osin on syytd huomauttaa, ettd kohdeyleis6 kohtaa hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin useimmiten rannekelloja ostaessaan ja ettd tavaramerkit
esitetddn padsadntoisesti niiden kellotauluilla. Koska ndmaé kellotaulut ovat kooltaan
suhteellisen pienid, kuvio-osien ulkoasu on vaikeasti havaittavissa, koska ndmé osat,
kuten nyt esilld olevassa asiassa, eiviit sijaitse keskelld moniosaista tavaramerkkia,
vaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan ylapuolella.

Nain ollen on syyta paittiad, ettd vastakkain asetetut tavaramerkit ovat ulkoasultaan
samankaltaisia.

Valituslautakunta on vertaillut vastakkain asetettujen tavaramerkkien lausuntatapoja
riidanalaisen paitoksen 34 kohdassa seuraavasti:

"Koska hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissd [esiintyvdn] symbolin
lausuntatavan késitetdadn luultavasti tarkoittavan sanan 'quantum’ keksittyd lyhen-
nystd, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki lausutaan yksinkertaisesti ‘Quan-
tum’. Lisiksi on epitodennikoistd, ettd kohdeyleisé lausuisi sanan oikein ’kwantém’
(ks. Robert électroniquen sanakirja) varsinkaan, koska sanaa kiytetddn erittdin
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erityislaatuisissa yhteyksissd ja koska kohdeyleisé ei mielld sitd latinankieliseksi
sanaksi. Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissi tavu 'quan’ lausutaan ’kan-’
aivan kuten aikaisemmassa tavaramerkisséikin. Niiden lausuntatavat ovat siis jossain
midrin samankaltaisia siitikin huolimatta, ettd merkkien loppuosat (-tém’ tai
-toum’ hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissid ja ’-tjem’ aikaisemmassa
tavaramerkissd) todennikéisesti eroavat toisistaan ja ettd aikaisempi tavaramerkki
saatetaan lausua kolmena tavuna”.

Titd arviointia ei voida pitdd pateméttoména.

Lausuntatavasta on huomautettava, etti ei ole kovin todennikoistd ajatella
ranskalaisen keskivertokuluttajan lausuvan hakemuksen kohteena olevan tavara-
merkin ottaen huomioon sanan "quantum” latinankielisen lausuntatavan, toisin
sanoen "kwantém”. Téaltd osin on syytd todeta, ettd tiedustelu, jonka kantaja on
esittanyt hallinnollisessa menettelyssa ja joka on liitetty sen kannekirjelméén, tukee
titd arviointia. Tuosta tiedustelusta, johon vastasi 984 henkil6n suuruinen Ranskan
vieston edustava otos 30.5. ja 1.6.2002 vilisend aikana, ilmenee nimittéin, ettd 79,5
prosenttia vastanneista henkiloistd lausui hakemuksen kohteena olevan tavaramer-
kin joko "kantom” tai "kantoum”.

Télta osin ei voida hyviksya valiintulijan moitetta, jonka mukaan tuo tiedustelu ei
ole edustava etenkién siitd syystd, ettei vastanneiden henkildiden koulutustasoa ollut
mainittu, milld olisi ollut merkitystd sen selvittdmiseksi, mikd osuus kuluttajista
lausuu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan ottaen huomioon
sanan latinankielisen alkuperén ja siis eri tavoin kuin sanan "quantiéme”. Viliintulija
ei esitd minkadnlaisia perusteita viitteelleen, jonka mukaan tiedustelun tulokset
eiviat ole merkityksellisid, vaikka on selvdd, ettd tuo tiedustelu toimitettiin
objektiivisin menetelmin ja objektiivisissa olosuhteissa. Viliintulija ei my6skdin
esitd syitd siihen, miksi valituslautakunta olisi tehnyt virheen, kun se on
riidanalaisessa padtoksessi viitannut tuon tiedustelun tuloksiin. Koska otos Ranskan
viaestosti oli maaritelmian mukaan “edustava” otos tuosta viestostd, tiedustelussa
otettiin valttamatta huomioon tuon vieston koulutustaso, mika ilmenee vilillisesti
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otoksen rakenteeseen liittyvistd taulukoista. Viliintulija jattdd myo6skin ottamatta
huomioon, ettd kohdeyleisé koostuu ranskalaisista keskivertokuluttajista, joiden ei
voida olettaa osaavan latinaa eikd tietdvdn, miten latinankieliset sanat, joiden
lausuntatapa ei kaiken liséksi ole yhtendinen, lausutaan.

Tastd seuraa, ettd kohdeyleisé lausuu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
lahtokohtaisesti “kantém”, jopa "kantoum”, kun taas aikaisemman tavaramerkin se
lausuu yleensa ” kantjem” eiké jaa titd sanaa kolmeen tavuun sitd lausuessaan, mika
korostuu myos edelld mainitun tiedustelun tuloksista.

»_

Huolimatta siitd, ettd hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissd on aanne "o
tai jopa ddnne “ou”, ja siitd, ettd aikaisemmassa tavaramerkissd on &inne ”je”,
vastakkain asetetuille tavaramerkeille on yhteistd ddnteen “kant” lisdksi se, ettd

niiden viimeinen d4nne on kirjain "m”.

On siis syytd paattaa, ettd vastakkain asetetut tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan
samankaltaisia.

Valituslautakunta on vertaillut vastakkain asetettujen tavaramerkkien merkityssi-
sdltoja, ja taltd osin on syytd muistuttaa sen todenneen riidanalaisen padtoksen 35—
38 kohdassa seuraavaa:

”35. Tavaramerkkien merkityssisillot eroavat toisistaan. Sanan ’quantum’ [kvantti]
merkitys vaihtelee eri aloilla. Filosofiassa se tarkoittaa darellistd ja madrattya
médrad ja luonnontieteissd se liittyy sellaiseen diskreettiin arvoon tai tdmén
arvon kerrannaisiin, joita jokin energian ilmentymaé vastaa. [Quantum d’action
(toiminnan kvantti) — — Sahkomagneettisen energian kvantti on suhteessa
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sateilyn taajuuteen (se vastaa titd taajuutta kerrottuna Planckin vakiolla, jota
itsedinsd on joskus kutsuttu nimelld kvantti) — ks. Robert électronique]. Tuon
sanakirjan mukaan sanaa [quantum] tavataan myos tietoteknisissd ilmaisuissa
kuten 'Quantum de temps (aikakvantti): ohjelman enimmaéisperuskesto
tietokoneen ’ajallisesti jaetuissa’ jdrjestelmissi’. Le Robert & Collins du
management commercial financier économique juridique (1992) -sanakirjasta
ilmenee lisiksi selkedsti, ettd tuota sanaa kiytetddn oikeudellisella tai
hallinnollisella alalla tarkoitettaessa vahingon mééraa (quantum des dommages
et intéréts; vahingonkorvauksen maéard). Koska timéin sanan kiyttoalat ovat
erityisid, keskivertokuluttajalla ei ole tarkkaa ajatusta mistddn edelld mainituista
merkityksistd, vaikka hin saattaakin, olettaen, ettd hdn on opiskellut ainakin
fysiikan perusteet, ymmartad, ettd kyse on tieteellisestd termisté.

Robert électronique -sanakirjassa méairitellddn sana quantiéme ensinnékin joko
adjektiiviksi tai kysyvidksi adjektiiviksi, joka tarkoittaa kuinka mones tai
monesko kerta (esimerkiksi "Je ne sais a la quantiéme visite ce fut [En tied4,
monesko vierailu se oli] (Furetiére, Roman bourgeois, 1I). Le quantiéme étes-
vous? Le sixiéme’ [Monesko olette? Kuudes.] ja toiseksi substantiiviksi, jolla
ilmaistaan kuukaudenpdivien jarjestyslukuja ensimmadisestd kolmanteenkym-
menenteen ensimmaiiseen piivain [ensimmadisestd, toisesta — — kolmanteen-
kymmenenteen tai kolmanteenkymmenenteen ensimmadiseen]. Le quantiéme,
quel quantiéme sommes-nous? (Pdivimaird, kuinka mones pdivd nyt on?) —
Piivd, (kuukauden)pdivi; ja myos kuinka monta — — Cette montre marque les
quantiémes (Tdmi rannekello ndyttdd paivimadrat)). Tahdn sanaan liittyvistd
tiedoista ja viitteentekijan esittimistd professori Jean-Pierre Lassallen lausun-
nosta ilmenee selvésti, ettd ainoastaan adjektiivi on jadnyt pois kiytosti.
Substantiivin toinen merkitys ei ole jadnyt pois kiytostd, ja silld tarkoitetaan
kuukaudenpiivien osoittamista rannekelloissa. Téstd seikasta huolimatta ja
koska titd termid ei kéytetd péivittdin, keskivertokuluttaja ei valittomasti
ymmarra sitd. Jos keskivertokuluttaja kuitenkin kysyy neuvoa kellomyyjalts, joka
sitd vastoin saattaa tarkkaan ymmaértdd tuolla sanalla tarkoitettavan kuukauden
osoittamista rannekelloissa ja kelloissa, ei ole mahdotonta, ettd kuluttaja saa
tietoonsa tuon sanan tasmaéllisen merkityksen.

Vaikka viitteentekijan esittimisti tiedustelusta ilmenee, etti osa keskivertoku-
luttajista saattaa katsoa, ettd haetulla tavaramerkilla viitataan mairan (quantité)
kasitteeseen, nditd kuluttajia on vihemmin kuin kuluttajia, jotka kisittavit
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aikaisemmalla tavaramerkilld viitattavan tuohon kasitteeseen. Vaikka useat
kuluttajat saattavatkin vaittad tuntevansa sanan 'quantiéme’ merkityksen, vield
useammat kisittdvit sanan 'quantum’ merkityksen. Suhteellinen osuus on
suurempi ensin mainitussa tapauksessa, silld sananjuuri ’quanti-’ aiheuttaa
mielleyhtymédn mairdn késitteeseen. Tama ei [sitd vastoin] ole itsestddn selvaa
silloin kun kyse on hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissd [olevasta]
etuliitteestd 'quant-’, joka aiheuttaa mielleyhtyméin preposition 'quant’ kanssa.

38. Niille kuluttajille, jotka ymmartavit toisen sanan tai molempien sanojen tarkan
merkityksen joko tdsmallisesti tai viitteenomaisesti, tavaramerkit ovat merki-
tyssisilloltidn erilaisia. Niille kuluttajille, jotka eivdt ymmérra niiden merkitysta,
merkityssisaltoon liittyvalld tekijalli on mitd vdhdisin merkitys [vastakkain
asetettuja tavaramerkkeji] vertailtaessa.”

Aluksi on heti huomautettava, ettd valituslautakunta ei ole selvisti paédtynyt siihen,
ettd kohdeyleiso késittdisi tavaramerkkien eroavan merkityssisélloltadn toisistaan.

Sitten on tirkeaa todeta, etti, kuten valituslautakunta on todennut, ranskalainen
keskivertokuluttaja ei vilittomasti ymmarrd vastakkain asetettujen tavaramerkkien
sanaosien merkitystd etenkaddn siitd syystd, ettd naitd sanoja kiytetddn teknisilld
aloilla ja erityisaloilla. Ei tosin ole mahdotonta, ettd, kuten valituslautakunta toteaa,
keskivertokuluttaja kisittdd sanan “quantum” tieteellisend sanana. Téami ei
kuitenkaan tarkoita sitd, ettd han antaisi sille erityismerkityksen.

Tassd yhteydessd on kuitenkin myds, kuten véliintulija on perustellusti istunnossa
todennut, annettava tietty merkitys niille objektiivisille olosuhteille, joissa tavara-
merkit esiintyviat markkinoilla (ks. edelld 74 kohdassa mainittu asia BUDMEN,
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tuomion 57 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. 1I-3471, 47 kohta), etenkin rannekellojen ja kellojen
myyntiolosuhteille. Ndmi tavarat nimittdin myy yleensd myyjé, joka antaa ostajalle
muun muassa tiettyji neuvoja ja esittelee tille todennékéisesti kyseisen tavaran
tekniset yksityiskohdat ja rakenteen. Néin ollen on mahdollista, ettd keskivertoku-
luttaja saa tiedon aikaisemmassa tavaramerkissi olevan, kellotavaroiden valmistuk-
sessa ja kaupassa erityisen tavanomaisen sanaosan “quantiéme ” merkityksesta.

Tamé on myos syynd siihen, miksi edelld mainitun, kantajan esittdmén tiedustelun
tuloksille ei voida merkityssisillén osalta antaa sellaista merkitystd kuin kantaja
viittad. Vaikka tosin onkin totta, ettd niille kahdelle sanalle merkityksen antaneista
haastatelluista henkiloistd yli 69 prosenttia sanan “quantiéme” osalta ja yli 45
prosenttia sanan “quantum” osalta mainitsi miirdn (quantité) kisitteen, tdssi
tiedustelussa, joka toimitettiin haastateltavien kotona, ei otettu huomioon niitd
objektiivisia olosuhteita, joissa vastakkain asetetut tavaramerkit esiintyvit, tai
esiintyisivat, markkinoilla.

Tastd seuraa, ettd vaikka kohdeyleisé ei padsddntoisesti valittomaésti annakaan
tasmallistd merkitystd vastakkain asetettujen tavaramerkkien sanaosille, se saattaa
kuitenkin antaa merkityksen aikaisemman tavaramerkin sanaosalle, kun vastakkain
asetettujen tavaramerkkien suojaamien tavaroiden objektiiviset myyntiolosuhteet
otetaan huomioon. Vastakkain asetettujen tavaramerkkien merkityssisiltGjen vililla
on néin ollen tietty ero.

Kaikesta edelli esitetystd seuraa, ettd vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkoasu
ja lausuntatapa ovat samankaltaisia ja ettd niiden merkityssiséllot eroavat toisistaan.
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Sekaannusvaara

On syytd muistuttaa, ettd nyt esilla olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut,
ettei vastakkain asetettujen tavaramerkkien vililld ole sekaannusvaaraa riidanalaisen
péitoksen 39 ja 40 kohdassa esitetyistd syisti.

Riidanalaisessa paatoksessa esitetddn seuraava analyysi:

”39.— — Vaikka hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkilld merkityt tavarat

40.

ovatkin luonteeltaan ja kéyttotarkoitukseltaan samoja tai samankaltaisia kuin
aikaisemmalla tavaramerkilld merkityt tavarat ja vaikka hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilldi merkityt varusteet tdydentdvitkin luonteeltaan ja
kayttotarkoitukseltaan aikaisemmalla tavaramerkilld merkittyja tavaroita, nyt
esilld olevista asianhaaroista ilmenee, ettd koska aikaisemmalla tavaramerkilla
merkittyja rannekelloja myydéddn yksinomaan E. Leclerc -ostoskeskuksissa ja
koska muilla tavaramerkeilld varustettuja rannekelloja ei ndissi ostoskeskuksissa
myydd, [vastakkain asetetuilla] tavaramerkeilld merkittyja tavaroita ei myyda
toistensa rinnalla tai samoissa kaupoissa.

Kun otetaan huomioon ne olosuhteet, joissa aikaisemmalla tavaramerkilld
merkittyja tavaroita on myyty ja se seikka, ettd talla tavaramerkilld varustettuja
rannekelloja ja rannekellojen hihnoja myydadn kuluttajille yksinomaan E.
Leclercin myymaloissd, valituslautakunta ei pidd vastakkain asetettujen
tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan valistd samankaltaisuutta ja niiden
mahdollista yhteistd maérin kisitteeseen liittyvad merkitysvivahdetta sellaisena,
ettd keskivertokuluttaja, joka sattuisi tapaamaan ’‘rannekelloille, kelloille,
rannekellojen hihnoille ja ketjuille ja rannekellojen ja kellojen koteloille’ haetun
tavaramerkin muissa kaupoissa kuin E. Leclerc -ostoskeskuksissa, ajattelisi, ettd
vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkityt tavarat ovat perdisin samasta
yrityksesta tai toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistd.”
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Naitd lausumia ei voida hyvaksyé.

On syytd muistuttaa, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaaran
arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindisté riippuvuutta
ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa
niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ndma tavaramerkit
on tarkoitettu. Niinpé kyseisten tavaroiden tai palvelujen véihiisen samankaltaisuu-
den saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen merkkien merkittivd samankaltaisuus
(ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507,
17 kohta ja asetuksen N:o 40/94 soveltamisesta edelld 59 kohdassa mainittu asia
GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 32 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa on kiistatonta, ettd vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld
merkityt tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Niin ollen jotta
sekaannusvaara viltettéisiin, merkkien vilisten erojen on oltava merkittivia siten,
ettd ne korvaavat tdimén samanlaisuuden ja samankaltaisuuden. Kuten edelld on
todettu, vastakkain asetetut tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
samankaltaisia ja niiden merkityssisdllot eroavat toisistaan.

Oikeuskaytdnnon mukaan ero merkkien merkityssiséllossé voi tosin olla sellainen,
ettd se suuressa madrin kumoaa ndiden merkkien ulkoasun ja lausuntatavan
samankaltaisuudet (edelld 60 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 54 kohta).
Témén saman oikeuskdytinnén mukaan téllaisen kumoamisen edellytyksend on
kuitenkin se, ettd ainakin toisella ndistd merkeista on kohdeyleisén mielesté selvi ja
madratty merkitys siten, ettd tuo yleiso kisittda sen valittomasti.

Kuten edelld on todettu, nyt esilld olevassa asiassa on mahdotonta, ettd kohdeyleis6
késittaisi vlittémasti joko aikaisemman tavaramerkin sanaosan “quantiéme” tai
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan "quantum” méédrdtyn merki-
tyksen.
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Niin ollen ero vastakkain asetettujen tavaramerkkien merkityssisillossa ei ole
sellainen, ettd se kumoaisi suurelta osin nididen samojen merkkien vililld havaitut
ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet.

Valituslautakunta on kuitenkin katsonut, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld merkit-
tyjen tavaroiden erityiset myyntitavat sulkevat pois sekaannusvaaran vastakkain
asetettujen tavaramerkkien vélilla.

Téltd osin tdmi peruste on kantajan ja SMHV:n viittimin tavoin lihtokohtaisesti
jatettdva huomiotta sekaannusvaaraa tarkasteltaessa.

Oikeuskiytinnossd on katsottu, ettd sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa
kokonaisarvioinnissa vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkoasulle, lausuntata-
valle tai merkityssiséllolle annettava painoarvo voi vaihdella niiden objektiivisten
olosuhteiden mukaan, joissa tavaramerkit voivat esiintyd markkinoilla (ks. edella
74 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 57 kohta ja edelld 89 kohdassa
mainitut yhdistetyt asiat NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection,
tuomion 49 kohta). Tassd suhteessa on tiarkeaa todeta, ettd lihtokohdaksi on
otettava vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkittyjen tavaroiden “normaalit”
myyntitavat, toisin sanoen myyntitavat, joita normaalisti odotetaan kéytettivin
kyseisilld tavaramerkeilld merkittyja tavaroita myytidessd. Nyt esilld olevassa asiassa
timi tarkoittaa rannekellojen ja rannekellojen hihnojen osalta olosuhteita, jotka
padsddntoisesti edellyttavit, ettd tavara ostetaan myyjiltd ilman ettd kuluttaja voisi
suoraan itsepalveluna valita niitd tavaroita.

Vastakkain asetetuilla tavaramerkeilld merkittyjen tavaroiden objektiivisten myyn-
tiolosuhteiden huomioon ottaminen on tdysin perusteltua. On nimittdin syyta
muistuttaa, ettd sekaannusvaaran tarkastelu, joka SMHV:n elinten on toimitettava,
on ennalta tapahtuvaa tutkimista. Koska tavaramerkeilli merkittyjen tavaroiden
erityiset myyntitavat voivat vaihdella ajan myo6td ja ndiden tavaramerkkien
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haltijoiden tahdon mukaisesti, kahden tavaramerkin vilisen sekaannusvaaran
ennalta tapahtuva analysointi, jolla pyritddn yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen,
eli siihen, ettd kohdeyleis64 ei johdettaisi harhaan kyseisten tavaroiden kaupallisen
alkuperin suhteen, ei voi riippua tavaramerkkien haltijoiden toteutuneista tai
toteutumattomista ja subjektiivisista kaupallisista aikomuksista.

Sitd vastoin on syytd korostaa, ettdi SMHV:n elimet ovat toimivaltaisia ottamaan
huomioon tavaroiden objektiiviset myyntitavat, etenkin kun ne selvittdvit, miki
painoarvo vastakkain asetettujen tavaramerkkien ulkoasulle, lausuntatavalle ja
merkityssisillolle on annettava. Néin ollen silloin kun tietylld tavaramerkilld
merkittyd tavaraa myydddn yksinomaan palvelumyymaildissa, kyseisen merkin
lausuntatavalla on kohdeyleison keskuudessa valttiméttd enemméan merkitystd kuin
sen ulkondolla (ks. edelld 89 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion 49 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi yhtyd tdltd osin viliintulijan
viitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta on hyvinkin nyt esilli olevassa asiassa
ottanut huomioon kantajan tavaroiden objektiiviset myyntiolosuhteet, koska nuo
tavarat on merkitty sellaisella merkkiryhmailld, joka on sui generis, eli yksityisilla
tavaramerkeilld tai vidhittdiskaupan tavaramerkeilld. Téssd viitteessd jatetddn
huomiotta se, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld merkittyja tavaroita ei ole E.
Leclerc -ostoskeskuksen valikoimissa vaan sellaisissa erikoismyyntipisteissd, jotka
voivat sijaita niitd ympéaroivissd ostoskeskuksessa, ja se, ettd myos ostoskeskuksissa
vahittdiskaupan tavaramerkit ovat olemassa markkinoilla yhdessd muiden tavara-
merkinhaltijoiden samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin merkittyjen muiden
tavaramerkkien kanssa.

Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on
vastakkain asetettujen tavaramerkkien sekaannusvaaraa arvioidessaan ottanut
huomioon aikaisemmalla tavaramerkilld merkittyjen tavaroiden erityiset myyntita-
vat, jotka ovat valttamatta ajallisesti rajoitettuja ja jotka riippuvat yksinomaan tuon
tavaramerkin haltijan kaupallisesta strategiasta.
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Kaikista naistd syistd valituslautakunta on menetellyt virheellisesti, kun se on
katsonut, ettei vastakkain asetettujen tavaramerkkien vililld ole sekaannusvaaraa
ranskalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa.

Tatd arviointia ei mitdtéi SMHV:n ja viliintulijan viite, jonka mukaan aikaisempi
tavaramerkki voi saada ainoastaan rajoitettua suojaa sen heikon erottamiskyvyn
vuoksi.

Vaikka néet onkin totta, ettd sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd erottamisky-
kyisempi aikaisempi tavaramerkki on (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997,
Kok. 1997, s. 1-6191, 24 kohta), nyt esilld olevassa asiassa vastakkain asetetuilla
tavaramerkeilld merkittyjen tavaroiden samanlaisuus ja samankaltaisuus yhdessd
niihin siséltyvien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden kanssa ja
ilman, ettd kyseisten merkkien merkityserot voisivat suuressa méaérin kumota néita
samankaltaisuuksia, riittavat luomaan asetuksen N:o 40/94 8§ artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran ranskalaisten keskivertokuluttajien kes-
kuudessa. Koska sekaannusvaara on aikaisemmalle tavaramerkille my6nnettévin
suojan erityinen edellytys, titd suojaa annetaan siitd riippumatta, onko aikaisem-
malla tavaramerkilld yksinomaan heikko erottamiskyky.

Viitteestd, jonka mukaan sekaannusvaara ei koske ammattilaisista koostuvaa
kohdeyleison osaa, on syyta todeta, ettd niitéd lisdvarusteita, jotka mainitaan luokassa
14 niiden tavaroiden joukossa, joille tavaramerkkia haetaan rekisteroitaviksi, eivit
kaytd yksinomaan ndméi asiantuntijat, eikd niitd voida erottaa niistd muista
tavaroista, joille yhteison tavaramerkkid haetaan. Niin ollen sen toteaminen, ettéd
ranskalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa on sekaannusvaara, riittda siihen,
ettd katsotaan, ettd vastakkain asetettujen tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara
kohdeyleison keskuudessa.
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toinen
kanneperuste ja kantajan vaatimus riidanalaisen péitoksen kumoamisesta on siis
hyviksyttava ilman ettd kantajan ensimmaistd kanneperustetta olisi tarpeen tutkia.

Kantajan esittimistd, haetun yhteison tavaramerkin rekisterdinnin epddmista
koskevasta toisesta vaatimuksesta ei siis ole tarpeen lausua, koska SMHV:n on joka
tapauksessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla ryhdyttiva yhteison
tuomioistuinten tuomion taytintéonpanon edellyttdmiin toimiin.

Oikeudenlkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Kantaja on nyt esilld olevassa asiassa vaatinut,
etti SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut tissd oikeusasteessa.
Koska SMHV on hivinnyt asian, kantajan vaatimukset on siis hyviksyttidva ja SMHV
velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Kantaja on lisdksi vaatinut, ettd viliintulija velvoitetaan korvaamaan ne kulut, jotka
sille on aiheutunut SMHV:ssa kaydysta hallinnollisesta menettelystd. Taltd osin on
Syytd muistaa, ettd tyojarjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille
valituslautakuntakasittelystd aiheutuneet valttaméttomiat kustannukset katsotaan
korvattaviksi oikeudenkayntikuluiksi. Téma ei kuitenkaan koske viiteosastossa
kéaydystd menettelystd syntyneitd kustannuksia. Néin ollen kantajan vaatimus asian
héavinneen viliintulijan velvoittamisesta korvaamaan SMHV:ssa kaydysta hallinnol-
lisesta menettelystd aiheutuneet oikeudenkiyntikulut voidaan hyviksya vain
kantajalle valituslautakuntakésittelystd aiheutuneiden valttiméattomien oikeuden-
kéyntikulujen osalta.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolman-
nen valituslautakunnan 30.1.2003 (asia R 109/2002-3) tekemia péaitos
kumotaan.

2) Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) vastaa
omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajalle
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkiynti-
kulut.

3) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan kantajalle valituslautakuntalisittelystd aiheutuneet kustan-
nukset.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Julistettiin Luxemburgissa 12 péivand tammikuuta 2006.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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