Asia T-359/02

Chum Ltd
vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Sanamerkki STAR TV — Kansainvilisen kuviomerkin
STAR TV haltijan viite — Rekisterdinnin ep#éminen

Yhteisdjen ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (ncljis jaosto)
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Tuomion tiivistelmé
L. Yiteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelméi ja hankkiminen —

Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettn tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessé olevien
tavaramerkkien samankaltaisuus — Samankaltaisuuden mahdollisuus kuvionterkin ja
sanamerkin vilillé

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
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2, Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmé ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessd olevien
tavaramerkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Moniosainen tavaramerkki

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

3. Yhteisén tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmi ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman lavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli — Sanamerkki STAR TV ja
kuviomerkki, joka sisiltidi maininnan “star TV”

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

Aikaisemman tavaramerkin haltijan
yhteis6n tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla tekemidn viitteen
tutkinnan yhteydessd sanamerkin ja
kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus
voidaan todentaa, koska niilld kahdella
tavaramerkkityypiildi on graafinen
muoto, joka voi luoda visuaalisen vaiku-
telman.

(ks. 43 kohta)

Aikaisemman tavaramerkin haltijan
yhteisén tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla tekemén véitteen tut-
kinnan yhteydessd moniosaisen sana- ja
kuviomerkin voidaan katsoa vastaavan
toista tavaramerkkid, joka on sama tai
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vastaava kuin moniosaisen merkin jokin
osatekiji, vain siind tapauksessa, ettd
kyseinen osatekija on hallitseva osa
kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosai-
nen tavaramerkki luo. Asia on ndin
silloin, kun kyseinen osatekijid pystyy
yksin hallitsemaan asianomaisen yleisén
muistiin jaavis, tavaramerkkid koskevaa
mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki
muut tavaramerkin osatekijat jadvit
merkityksettomiksi tavaramerkin luo-
massa kokonaisvaikutelmassa.

(ks. 44 kohta)

Saksasta, Itidvallasta, Benelux-maista,
Ranskasta ja Italiasta tulevien keskiver-
tokuluttajien parissa on olemassa
sekaannusvaara sanamerkin STAR TV,
jolle on haettu rekisterdintia yhteison
tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen luokkiin 38 ja



CHUM v. SMHV — STAR TV (STAR TV)

41 kuuluville seuraaville palveluille:
“televisiolihetyspalvelut; vuorovaikuttei-
set elektroniset televisiolihetyspalvelut,
mukaan lukien lihettiminen television,
sihkopostin, Internetin ja muiden elek-
tronisten vélineiden kautta” ja "televisio-
ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-
levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokone-
levykkeiden tuotanto, levitys, tallennus
ja kehitys”, ja sellaisen tavaramerkin,
joka muodostuu kuvan ja sanan sisilti-
miistd tunnuksesta, joka koostuu kes-
kelld olevasta viisisakaraisen tihden
vasemmalle kallistuneesta kuvasta, jonka
poikki kulkee teksti “star TV” kahdella
rivilli punaisella isoin kirjaimin; titd
tiydentid kuun kuva, jota ymparséi
kolme pientd tihted, joiden &iriviivat
on hahmoteltu ylés vasemmalle keskelld
olevan tihden kahden sakaran viliin, ja
joka on rekisterdity aikaisemmin kan-
sainviliseksi tavaramerkiksi, joka on
voimassa Salsassa, Itivallassa, Benelux-
maissa, Ranskassa ja Italiassa, seuraaville
samoihin luokkiin kuuluville palveluille:
“televisiolihetykset: elokuvasta ja eloku-
vista kertovien erityisohjelmien ja doku-
menttien lihetykset” ja "televisio-ohjel-
mat, erityisesti elokuvasta ja elokuvista
kertovat erityisohjelmat ja dokumentit”,
vililli, Nidin on siksi, etti yhtialtd
kuvauksissa olevista eroista huolimatta

tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut
palvelut ovat osaksi samoja kuin aikai-
semman tavaramerkin kisittdmit palve-
lut ja osaksi samankaltaisia, ja toisaalta
haettu tavaramerkki ja aikaisempi tava-
ramerkki ovat visuaalisesti, foneettisesti
ja konseptuaalisesti hyvin samankaltaisia
ja joiltakin osin samoja siten, etti on
katsottava vallitsevan konkreettinen
vaara siitd, ettd kohderyhmi saattaa
erehtyd mainittujen palvelujen kaupalli-
sesta alkuperisti,

Téllainen pédtelmd on tehtivd myos
niiden palvelujen osalta, jotka liittyvit
tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu-
jen televisio-ohjelmien levitystoimin-
taan, joiden kohderyhmi koostuu
audiovisuaalisen alan ammattilaisista,
koska merlckien visuaalinen, foneettinen
ja konseptuaalinen samankaltaisuus on
sellaista, ettd tarkkaavaisempikin yleiso
saattaa luulla palvelujen tulevan samalta
yritykseltd tai (aloudellisesti keskeniin
sidoksissa olevilta yrityksilti.

(ks. 40 ja 53-56 kohta)
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