Asia T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001
vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin TDK rekisteroi-
miseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteison kuviomerkki TDK —
Aikaisemmat kansalliset sana- tai kuviomerkit TDK — Suhteellinen hylkdysperuste —
Maine — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epidoikeudenmu-
kainen hyviksikdytto — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta

Yhteisojen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (ensimméinen
jaosto) 6.2.2007 . . . . . . . . o . e e e e e e e e T1-402

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen -
Subnteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on tunnettu

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen -

Subnteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on tunnettu

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen -
Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on tunnettu

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

Jotta aikaisempi yhteison tai kansallinen
tavaramerkki tayttdisi yhteisén tavara-
merkistd annetun asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 5 kohdassa — jossa sdddetddn
aikaisemman rekister6idyn tavaramer-
kin, joka on laajalti tunnettu, suojasta
sellaisten tavaroiden ja palveluiden
osalta, jotka eivdt ole samankaltaisia —
olevan tunnettuutta koskevan edellytyk-
sen, merkittivin osan tdmén tavaramer-
kin kattamien tavaroiden tai palvelujen
kohdeyleisdstd on tunnettava aikaisempi
tavaramerkki. Tutkittaessa timén edelly-
tyksen tdyttymistd on otettava huomioon
kaikki asiassa merkitykselliset seikat,
joita ovat muun muassa tavaramerkin
markkinaosuus, tavaramerkin kiyttami-
sen intensiivisyys, maantieteellinen laa-
juus ja kesto seki se, missi méadrin yritys
on kédyttinyt varoja tavaramerkin tunne-
tuksi tekemiseen.

(ks. 48 ja 49 kohta)
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2.

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdalla —
jossa sdddetddn aikaisemman rekisterdi-
dyn tavaramerkin, joka on laajalti tun-
nettu, suojasta sellaisten tavaroiden ja
palveluiden osalta, jotka eivit ole saman-
kaltaisia — mahdollistetaan muun
muassa se, ettd aikaisemman tunnetun
tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten
tavaramerkkien rekisteréintid, jolla voi-
daan epdoikeudenmubkaisesti hyviksi-
kayttad aikaisemman tavaramerkin erot-
tamiskykyd tai mainetta. Tdmin epa-
oikeudenmukaisen hyviksikdyton on
tulkittava tarkoittavan tilanteita, joissa
kuuluisaa tavaramerkkia selvisti hyvak-
sikdytetddn ja joissa sen kustannuksella
vapaamatkustetaan tai yritetdan hyotyd
sen maineesta. Mitd erottamiskykyi-
sempi ja maineikkaampi aikaisempi tava-
ramerkki on, siti helpommin sille on
katsottava aiheutuvan télti osin haittaa.

(ks. 65 kohta)



AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 v. SMHV - TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

On vaara, joka ei ole hypoteettinen, ettd
sanamerkkid TDK, jonka rekisterdintia
haetaan Nizzan sopimuksessa tarkoitet-
tuun luokkaan 25 kuuluvia “vaatteita,
jalkineita, pddhineitd” varten, kiytetdan
tulevaisuudessa siten, ettd hyviksikayte-
tddn epdoikeudenmukaisesti yhteisén
tavaramerkistd annetun asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla sellaisen kuviomerkin
TDK, joka on rekisteroity aikaisemmin
yhteison tavaramerkiksi, sekd sellaisten
sanamerkin TDK ja sana- ja kuviomer-
kin TDK mainetta, jotka on rekisterdity
aikaisemmin kahdessatoista jasenval-
tiossa mainitun sopimuksen luokkaan 9
kuuluvia tavaroita (etenkin “ddnen ja

kuvan tallennus-, siirto- ja toistolait-
teita”) varten. Koska aikaisemmilla tava-
ramerkeilld ndet oli maineensa takia
kasvanut erottamiskyky, voidaan timéin
tavaramerkin haltijan erityisesti urhei-
luun liittyvan markkinointiyhteistyén
johdosta perustellusti katsoa, ettd se,
ettd haettua tavaramerkkid kaytettéisiin
urheiluvaatteissa, aiheuttaisi mielleyhty-
min siitd, ettd tdllaiset vaatteet ovat
mainitun haltijan valmistamia tai sen
lisenssilld valmistettuja.

(ks. 66 ja 67 kohta)
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