TUOMIO 1.3.2005 — ASIA T-169/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

1 péiviind maaliskuuta 2005

Asiassa T-169/03,

Sergio Rossi SpA, kotipaikka San Mauro Pascoli, Forli-Cesena (Italia), edustajanaan
asianajaja A. Ruo,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehindén P. Bullock ja O. Montalto,

vastaajana,

jossa asian kisittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui ja véliintulijana
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Sissi Rossi Srl, kotipaikka Castenaso di Villanova, Bologna (Italia), edustajinaan
asianajajat S. Verea, M. Bosshard ja K. Muraro,

* QOikeudenkayntikieli: italia.
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ROSSI v. SMHV — SISSI ROSSI (SISSI ROSS1)
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmaiisen valitus-

lautakunnan 28.2.2003 tekemistd ratkaisusta (asia R 569/2002-1), joka koski
Calzaturificio Rossi SpA:n ja Sissi Rossi Srln vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekid tuomarit
A. W. H. Meij ja S. Papasavvas,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.5.2003 toimitetun
kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.9.2003 toimitetun
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.9.2003 toimitetun
véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 14.9.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 1.6.1998 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen sis@amarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavara-
merkisti 20 piivini joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/93
(EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tdma asetus on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, oli sanamerkki SISST ROSSL

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 18, ja ne vastaavat
seuraavaa kuvausta: "Nahat ja nahan jiljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit
sisilly muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot,
paivivarjot ja kivelykepit; raipat, valjaat ja satulavarusteet.”

Tavaramerkkii koskeva hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden 22.2.1999
ilmestyneessd numerossa 12/1999,
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Calzaturificio Rossi SpA -niminen yhtié teki 21.5.1999 viitteen asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekisterointid vastaan seuraavien tavaroiden osalta: "Nahat ja nahan
jaljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisilly muihin luokkiin; eldinten nahat,
vuodat; matka-arkut ja -laukut.”

Viitteen tueksi esitetyt tavaramerkit ovat sanamerkki MISS ROSSI, joka rekistersi-
tiin Italiassa 11.11.1991 (nro 553 016), ja kansainvilinen tavaramerkki MISS ROSSI,
joka rekisterditiin samana péivind Ranskassa voimassa olevaksi (nro 577 643).
Tavarat, joita ndmd aikaisemmat tavaramerkit koskevat, ovat Nizzan sopimukseen
perustuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvat "jalkineet”.

Viliintulijan pyynnostd Calzaturificio Rossi SpA esitti todisteet aikaisempien
tavaramerkkien tosiasiallisesta kiytostd riidanalaista tavaramerkkii koskevan
hakemuksen julkaisua edeltidneiden viiden vuoden aikana.

Calzaturificio Rossin absorptiosulautumisen, joka vahvistettiin 22.11.2000 paivitylli
notaarin asiakirjalla, jilkeen kantajasta, jonka nimi on sittemmin Sergio Rossi SpA,
tuli aikaisempien tavaramerkkien haltija.

Viiteosasto hylkdsi 30.4.2002 tekemilladn ratkaisulla rekisterdintihakemuksen
kaikkien vaitteessd tarkoitettujen tavaroiden osalta. Se katsoi, etti kantaja oli
esittinyt néyttéd aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta kiytésti ainoastaan
"naisten jalkineiden” osalta ja ettd yhtddltd nimi tavarat ja toisaalta tavaramerkki-
hakemuksessa mainitut "nahat ja nahan jiljitelmit ja niisté tehdyt tavarat, jotka eivit
sisilly muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut” ovat
samankaltaiset. Viteosasto katsoi lisiiksi, ettd ranskalaiskuluttajan mielestd merkit
ovat samankaltaiset.
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Viliintulija teki 28.6.2002 SMHV:lle valituksen viiteosaston ratkaisusta.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta kumosi 28.2.2003 tekemélldén ratkaisulla
(jaljempéna riidanalainen ratkaisu) véiteosaston ratkaisun ja hylkdsi viitteen.
Valituslautakunta katsoi, etti kyseessd olevien merkkien samankaltaisuus on
viihiista. Kyseessd olevien tavaroiden jakelukanavien, tehtdvien ja luonteen ver-
tailevan analyysin jilkeen se katsoi lisiksi, ettd tavaroiden viliset erot ovat
huomattavasti merkittivimmit kuin niiden harvat yhteiset tekijat. Se tarkasteli
muun muassa viitettd, jonka mukaan “naisten jalkineet” ja “naisten laukut” ovat
samankaltaisia siksi, ettd ne tiydentivit toisiaan, ja hylkdsi tdmén viéitteen. Sen
mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa ei néin ollen ole,

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— toteaa, ettd kyseessid olevien tavaramerkkien vililli on sekaannusvaara, ja
kumoaa riidanalaisen ratkaisun

— toissijaisesti toteaa, ettd kyseessd olevat tavaramerkit, jotka koskevat “naisten
laukkuja” ja "naisten jalkineita”, ovat "yhteensopimattomat”, ja toteaa, ettd ndma
tavarat ovat samankaltaiset
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Kantaja tdsmensi 12.2.2004 pdivatylla kirjeelld, ettd se vaatii ensisijaisesti riidan-
alaisen ratkaisun kumoamista kokonaisuudessaan ja toissijaisesti sen osittaista
kumoamista sikéli kuin siind todetaan, ettd tavaramerkkien, jotka koskevat "naisten
laukkuja” ja "naisten jalkineita”, vililli ei ole sekaannusvaaraa.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmidiistéd kertaa esitetyt todisteet

Viitteensd tueksi, jonka mukaan naisten jalkineet ja naisten laukut ovat
samankaltaisia tavaroita, kantaja esitti tiettyjd asiakirjoja, joihin kuuluu lehtiartikke-
leja, mainoksia ja valokuvia, jotka ovat periisin muun muassa Internet-sivuilta ja
joissa kuvataan naisten jalkineita tai laukkuja. Viliintulija esitti otteita Internet-
sivuilta tukeakseen kantajan esittimien perustelujen ja todisteiden hylkizimisti.
Niitd asiakirjoja ei esitetty SMHV:ssi kiiydyssi hallinnollisessa menettelyssi.
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Asianosaisten lausumat

SMHV vaittid, ettd kantajan ensimmdistd kertaa ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa esittimia todisteita ei voida ottaa tutkittavaksi.

Kantaja vastasi suullisessa Kisittelyssd, ettd ndmd todisteet on syytd ottaa
tutkittavaksi, koska valituslautakunta oli kantajan mukaan loukannut sen oikeutta
tulla kuulluksi. Viiteosasto oli itse asiassa katsonut, ettd tavarat, joita tavaramerkit
koskevat, ovat samankaltaiset. Koska valituslautakunta aikoi kumota viiteosaston
ratkaisun silld perusteella, ettd kyseessd olevat tavarat eivit ole samankaltaiset, sen
olisi pitéinyt varoittaa kantajaa ja antaa télle mahdollisuus esittdé nidkemyksens ja
arvioida tiydentivien todisteiden esittimisen hyddyllisyyttd. Kantajan mukaan
tdmin kantajan kuulemisoikeuden loukkauksen, johon valituslautakunta syyllistyi,
vuoksi riidanalaisen ratkaisun kumoaminen on perusteltua. Kannekirjelmassd
esitetyt todisteet on siis joka tapauksessa otettava tutkittavaksi.

SMHYV ja viliintulija eivit ole esittineet nikemystdén siitd, onko viliintulijan
esittimit asiakirjat otettava tutkittavaksi.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, etti sikili kuin kantajan suullisessa kisittelyssd esittdmit
huomautukset on ymmirrettivi siten, ettd se esittdd nyt kanneperusteen, joka
perustuu sen kuulemisoikeuden, joka vahvistetaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklan
toisessa virkkeessd, loukkaamiseen, timé kanneperuste on jétettévi tutkimatta.
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 48 artiklan 2 kohdan
ensimmdisen alakohdan mukaan asian kisittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen
perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen kasittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoi-
hin tai oikeudellisiin seikkoihin.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksi, etti kantaja ei viittinyt
kannekirjelmdssddn, ettd valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen
N:o 40/94 73 artiklan toista virketti.

Lisiksi se, ettd valituslautakunta ei ollut varoittanut kantajaa siitd, etti se aikoi
kumota viiteosaston ratkaisun silli perusteella, ettd tavarat, joita tavaramerkit
koskevat, eivit ole samankaltaiset, oli kantajan tiedossa timén toimittaessa
kannekirjelménsd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen, minki vuoksi se ei
voi olla tydjarjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmiisessi alakohdassa tarkoitettu
uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.

Sikdli kuin viitteelld, joka koskee sitd, ettd valituslautakunta loukkasi kantajan
oikeutta tulla kuulluksi, pyritdén tukemaan néikemystd, jonka mukaan kantajan
esittdmit todisteet voidaan ottaa tutkittavaksi, timi viite on tehoton.

Témén osalta on muistutettava, ettd vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan
perusteella nostetulla kanteella pyritiin valvomaan SMHV:n valituslautakuntien
ratkaisujen laillisuutta (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. 11-5301, 49 kohta; asia T-128/01, DaimlerChrysler v.
SMHV (etusileikkd), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. 11-701, 18 kohta ja asia
T-115/03, Samar v. SMHV - Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004,
s. 11-2939, 13 kohta).
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Tosiseikoilla, joihin viitataan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja joita ei
ole toimitettu aikaisemmin SMHV:n yksikoille, ei voida vaikuttaa tillaisen ratkaisun
laillisuuteen, ellei SMHV:n olisi pitinyt ottaa niitd huomion viran puolesta (em. asia
ECOPY, tuomion 46 kohta ja em. asia GAS STATION, tuomion 13 kohta). Kuten
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta, jonka mukaan rekisterdinnin
suhteellisia hylkéysperusteita koskevassa menettelyssa SMHV:n tutkimus rajoittuu
osapuolten esittimiin perusteisiin ja vaatimuksiin, ilmenee, sen ei tarvitse ottaa viran
puolesta huomioon tosiseikkoja, joita osapuolet eivit ole esitténeet. Téllaisilla
tosiseikoilla ei ndin ollen voida asettaa valituslautakunnan ratkaisun laillisuutta
kyseenalaiseksi (em. asia GAS STATION, tuomion 13 kohta).

Jos kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen
virkkeen vastaisesti eviannyt siltd mahdollisuuden esittdd todisteita médréajassa
hallinnollisessa menettelyssa, sen olisi pitinyt esittdd téllainen peruste riidanalaisen
ratkaisun kumoamisvaatimuksensa tueksi. Se, etté valituslautakunta on loukannut
kantajan oikeutta tulla kuulluksi, ei sen sijaan voi johtaa siihen, ettd ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin tarkastelisi tosiseikkoja ja todisteita, joita ei ole esitetty
aikaisemmin SMHV:n yksikoissd, ainakaan sikli kuin tdémén ei tarvinnut ottaa niita
huomioon viran puolesta.

viliintulijan esittimien asiakirjojen osalta sovelletaan edelld 24 ja 25 kohdassa
esitetyn kaltaisia periaatteita. Sikéli kuin niitd ei ole esitetty SMHV:n yksikoissa,
niilli ei voida asettaa kyseenalaiseksi riidanalaisen ratkaisun laillisuutta eiké
oikeuttaa sitd jalkeenpdin.

Téstd seuraa, ettd kantajan ja viliintulijan kirjelmiensi liitteissé esittamid todisteita ei
oteta huomioon.
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Viittaaminen SMHV:n koko asiakivja-aineistoon

Sekd kantaja ettd viliintulija viittaavat kirjelmissddn kaikkiin perusteisiin ja
perusteluihin, jotka esitettiin hallinnollisen menettelyn kuluessa.

Yhteisojen tuomioistuimen perussdénnén 21 artiklan ja tydjarjestyksen 44 artiklan
1 kohdan ¢ alakohdan mukaan kanteessa on mainittava yhteenveto seikoista, joihin
kanne perustuu. Oikeuskéytinnén mukaan niiden tietojen on oltava riittivin selvit
ja tdsmilliset, jotta vastaaja voi valmistella puolustautumistaan ja ensimmiisen
oikeusasteen tuomioistuin ratkaista kanteen mahdollisesti ilman muita sen tueksi
esitettdvid tietoja. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on siti paitsi katsonut,
ettd vaikka kannekirjelmdd voidaan tukea viittaamalla sen liitteend olevien
asiakirjojen tiettyihin kohtiin, viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin jopa kannekir-
jelmén liitteini oleviin asiakirjoihin ei voida korjata sitd, etti kannekirjelmissi ei ole
mainittu olennaisia seikkoja, ja ettd ensimmiisen oikeusasteen tehtivini ei ole
toimia asianosaisten sijasta ja pyrkid yksiléiméin asiaankuuluvia seikkoja liitteisti
(ks. asia T-231/99, Joynson v. komissio, tuomio 21.3.2002, Kok. 2002, s. 11-2085
(vahvistettu yhteis6jen tuomioistuimen asiassa C-204/02 D, Joynson v. komissio,
10.12.2003 antamalla médréykselld, Kok. 2003, s. 11-2085), 154 kohta ja asia T-56/92,
Koelman v. komissio, midrdys 29.11.1993, Kok. 1993, s. 11-1267, 21 ja 23 kohta
oikeuskiytdntoviittauksineen). Titi oikeuskéytintéa voidaan tysjarjestyksen
46 artiklan nojalla, joka soveltuu tygjirjestyksen 135 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan mukaan henkistd omaisuutta koskeviin oikeusriitoihin, soveltaa valitus-
lautakunnassa kiydyn menettelyn toisen osapuolen, joka on viliintulijana ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuimessa, vastineeseen (asia T-115/02, AVEX v. SMHV
- Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. 11-2907, 11 kohta).

Tastd seuraa, ettd sikili kuin kannekirjelmissi ja vastineessa viitataan kantajan ja
viliintulijan SMHV:ssi esittdmiin asiakirjoihin, niiti ei voida ottaa tutkittavaksi,
koska niiden sisiltimad yleisluonteista viittausta ei voida yhdistdd kanneperusteisiin
ja perusteluihin, jotka kannekirjelmissi ja vastineessa esitetiin.
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Vaatimus, jolla pyritddn ensisijaisesti riidanalaisen ratkaisun kumoamiseen
kokonaisuudessaan ja toissijaisesti riidanalaisen ratkaisun osittaiseen kumoamiseen

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja esittd# kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

— Kohdeyleis6

Kantaja ja SMHYV katsovat, ettd kyseessé olevien tavaroiden keskivertokuluttaja on
ranskalainen ja italialainen naiskuluttaja. Viliintulija katsoo puolestaan, ettd
asianmukainen alue tavaramerkkien vertailemiseksi on yksinomaan Ranska.

— Tavaroiden samankaltaisuus

Tavaroiden samankaltaisuuden osalta kantaja katsoo, ettd “naisten jalkineiden”
kaltaiset tavarat, joita aikaisemmilla tavaramerkeilld suojataan, ja tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitetut tavarat, joita ovat esimerkiksi “nahat ja nahan jéljitelmit ja
niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisélly muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat;
matka-arkut ja -laukut” ja ennen kaikkea "naisten laukut”, ovat samankaltaisia.
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Kantaja korostaa, ettd sekid jalkineilla ettd kisilaukuilla on esteettinen ja
koristeellinen tehtdva naisten vaatetuksessa. "Naisten jalkineet” ja “naisten laukut”
ovat samantyyppisid tavaroita, koska ne valmistetaan usein samasta materiaalista.
Néiden tavaroiden loppukuluttajat ja jakelukanavat ovat lisiksi samat. Italialais- ja
ranskalaisnaiskuluttajien nikokulmasta laukku ja kengit muodostavat kokonaisuu-
den. Kantaja paittelee tdstd, ettd tavarat tdydentidvit toisiaan siten, etti niitd on
pidettdvd samankaltaisina. Se tdsmensi suullisessa kisittelyssd, ettd SMHV on myés
omaksunut tdmin nidkemyksen 10.5.2004 antamissaan viitemenettelyd koskevissa
ohjeissa.

Tavaroiden samankaltaisuuden osalta SMHV yhtyy valituslautakunnan analyysiin,
jonka mukaan ”"naisten jalkineet” ja "nahat ja nahan jiljitelmit; eldinten nahat,
vuodat; matka-arkut ja -laukut” eivit ole samankaltaisia.

SMHYV toteaa kuitenkin, etti véiteosastojen omaksuman kéytinnén mulkaan yhtalti
“vaatteet” ja "jalkineet” ja toisaalta "nahat ja nahan jiljitelmit ja laukut” ja erityisesti
"kisilaukut” katsotaan toisiaan tdydentiviksi tavaroiksi. SMHV mainitsee esimerk-
kind véiteosaston 30.6.2000 tekemin ratkaisun nro 1440/2000 (Local Boy'z v. WHG
Westdeutsche Handelsgesellschaft) ja sen 9.8.2000 tekemin ratkaisun
nro 2008/2000 (T. J. Hughes v. T] Investments). SMHYV toteaa, etti muun muassa
edelld 35 kohdassa mainittujen viitemenettelyd koskevien ohjeiden 2 osan 2 luvun
2.6.2 kohdassa tismennetidiin, ettd “kisilaukut”, "jalkineet” ja "vaatteet” ovat
kuluttajan nékokulmasta toisiaan tiydentdvii tavaroita. Se lisdsi vastauksena
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen suullisessa kisittelyssi esittamiin
kysymykseen, ettd tavaramerkkien alalla toimivaltaiset viranomaiset eivit kritisoi-
neet yksimielisesti tatd kohtaa niiden neuvottelujen aikana, jotka kiytiin ennen kuin
SMHYV hyviksyi kyseiset ohjeet, koska jos niin olisi ollut, SMHYV ei tavallisesti olisi
hyvaksynyt kritisoitua kohtaa.

Viliintulija vaittas, ettd tavarat, joita kyseessi olevat tavaramerkit koskevat, eivit ole
samanlkaltaiset. Se huomauttaa timin osalta ensiksi, ettd kantaja ei ole esittinyt
vastaviitteitd valituslautakunnan péitelmésté, jonka mukaan “naisten jalkineet” ja
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muut tavarat kuin “naisten laukut”, joita tavaramerkkihakemus koskee, eivit ole
samankaltaiset. Viliintulija viittds seuraavaksi, ettd pelkéstdén siksi, ettd kuluttaja
pyrkii siihen, ett4 jalkineet ja laukku ovat yhteensopivat, ei voida pditelld, etté tavarat
ovat samankaltaiset.

— Merkkien samankaltaisuus

Kantaja esittid, etti merkkien vilinen samankaltaisuuden aste on luokiteltava
"merkittaviksi eikd heikoksi”. Se korosti suullisessa ksittelyssd, ettd nimen "Rossi”
yleisyys ei esti sit, ettd se olisi erottamiskykyinen, kun on kyse tavaramerkilld MISS
ROSSI varustetuista tavaroista.

SMHYV yhtyy valituslautakunnan paitelméén, jonka mukaan merkkien samankaltai-
suuden aste on heikko.

Viliintulija kiistad valituslautakunnan péételmén, jonka mukaan merkit MISS
ROSSI ja SISSI ROSSI ovat samankaltaiset. Se tismentdd tdmdn osalta, ettd
aikaisemmat tavaramerkit eivit ole erityisen erottamiskykyisid. Koska kantaja ei
kiistéinyt sitd, ettd sukunimi "Rossi” on erittiin yleinen nimi, merkkien analyysiss on
keskityttiavd kummankin merkin ensimmiiseen sanaan ("miss” ja "Sissi”). Viliintu-
lijan mukaan ensimmdiset sanat ovat riittdvin erilaiset, jotta kyseessd olevien
merkkien samankaltaisuus voidaan hyldtd. Se lisdd, ettd niiden merkityssisélté on
erilainen, mikd saattaa riittia niiden erottamiseen (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 ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v.
SMHV - DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. I1-1739, 56
kohta).
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— Sekaannusvaara

Kantaja véittdd, ettd kyseessi olevien tavaramerkkien vililld on vaara mielleyhty-
mistd, joka liittyy siihen, ettd tavaramerkkid SISSI ROSSI kiytetisin nimenomaisesti
naisten laukuissa ja ettd kantaja toimii jo tilld alalla.

SMHYV katsoo, ettd timai viite on tehoton.

Ensimmiaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisterdida jos sen vuoksi,
ettd tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja etti
nédmé tavaramerkit on tarkoitettu samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita
varten, yleison keskuudessa on sekaannusvaara silli maantieteelliselli alueella, jolla
aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

— Oikeudenkdynnin laajuus

Aluksi on todettava, ettd kannekirjelméstd ja muun muassa kantajan vaatimusten
ensimmidisestd kohdasta seki timén lausumista ilmenee, etti kantaja katsoo, etti
laikki viitteessd tarkoitetut tavarat ja aikaisemmilla tavaramerkeilld varustetut
"naisten jalkineet” ovat samankaltaisia.
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On kuitenkin todettava, kuten viliintulija perustellusti huomautti, ettd kannekirjel-
miissd esitetyissd perusteluissa viitataan yksinomaan "naisten laukkuihin” ja "naisten
jalkineisiin”. Koska kannekirjelméssd ei esitetd perusteluja, joilla asetettaisiin
kyseenalaiseksi valituslautakunnan péételma, jonka mukaan “"nahat ja nahan
jaljitelmat; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut” ja "naisten jalkineet”
eivit ole samankaltaisia, ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole syytd
tarkastella kyseisten tavaroiden viitettyd samankaltaisuutta. Kantajan SMHV:ssd
kiydyssi menettelyssd esittdmiin huomautuksiin yleisesti viittaamalla ei myoskaan
voida korjata kannekirjelmastd puuttuvia perusteluja (ks. edelld 31 kohta). Lopuksi
on todettava, etti kantaja viitti yksinomaan suullisessa kisittelyssd ja siis liian
myohiin, ettd kaikilla nailld tavaroilla on samat jakelukanavat ja ne valmistetaan
samasta raaka-aineesta.

Aikaisempien tavaramerkkien osalta valituslautakunnan pégtelmas, jonka mukaan
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen ja 43 artiklan 3 kohdan
perusteella on katsottava, ettd aikaisemmat tavaramerkit on rekisterdity yksinomaan
”naisten jalkineita” varten, ei ole asetettu kyseenalaiseksi.

Edelld esitetyisti kohdista seuraa, ettd ensisijainen vaatimus, jolla pyritéén
riidanalaisen ratkaisun kumoamiseen kokonaisuudessaan, on hylittivd, ja on
tarpeen tarkastella yksinomaan toissijaista vaatimusta, jolla pyritdén riidanalaisen
ratkaisun osittaiseen kumoamiseen. On n#in ollen arvioitava yhtéalta yksinomaan
"naisten laukkujen”, jotka ovat luokkaan 18 kuuluvia ja yhteison tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitettuja “nahkoja ja nahan jéljitelmid ja niistd tehtyjd tavaroita,
jotka eivit sisilly muihin luokkiin”, ja toisaalta luokkaan 25 kuuluvien aikaisemmilla
tavaramerkeilld varustettujen ”naisten jalkineiden” vilistd samankaltaisuutta.
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— Kohdeyleist

Koska “naisten jalkineet” ja “naisten laukut” ovat tavanomaisia kulutustavaroita,
jotka on tarkoitettu naisille, kohdeyleisé muodostuu pagasiallisesti naispuolisista
keskivertokuluttajista.

Koska aikaisemmat tavaramerkit on suojattu Ranskassa ja Italiassa, kyseinen yleiso
muodostuu periaatteessa ranskalais- ja italialaiskuluttajista.

Viliintulija vdittdd kuitenkin, ettd téassi asiassa merkityksellinen alue on yksinomaan
Ranska.

Témin osalta on todettava, ettd ainoastaan siind tapauksessa, ettd ranskalaiskuluttaja
ymmértdd tavarat ja merkit eri tavoin kuin italialaiskuluttaja, ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen on lausuttava siitd, kattaako asiassa kyseessd oleva alue
Italian vai ei. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa kuitenkin, etti yksikiéin
asian osapuolista ei ole tehnyt eroa sen vililli, miten ranskalaisyleis6 ja
italialaisyleis6 ymmartivit tavarat. Tavaroiden samankaltaisuutta kyseisten kulutta-
jien nikokulmasta on ndin ollen arvioitava tarvitsematta tehdd tillaista eroa.
Merkkien samankaltaisuutta puolestaan tutkitaan tarvittaessa ottamalla huomioon,
miten ranskalais- ja italialaiskuluttajat ymmértivit ne.

— Tavaroiden samankaltaisuus

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ilmenee, etti
tissid sddannoksessd tarkoitettu sekaannusvaara edellyttdd, etti tavaramerkeilld
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varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset. Niin ollen jopa siind
tapauksessa, etti hakemuksen Lohteena oleva merkki ja tavaramerkki, jonka
erottamiskyky on erityisen vahva, ovat samat, on tarpeen osoittaa, ettd kyseessd
olevilla tavaramerkeilli varustetut tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset (ks.
vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 22 kohta).

Kyseessa olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon
kailki kyseisten tavaroiden vilistd yhteytt luonnehtivat merkitykselliset tekijét, joita
ovat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, kéyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se,
ovatko ne keskendin kilpailevia vai toisiaan tdydentdvid (ks. jasenvaltioiden
tavaramerkkilainsdidannon lahentimisestd 21 péivdnd joulukuuta 1988 annetun
ensimmisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) sovelta-
misen osalta em. asia Canon, tuomion 23 kohta ja asetuksen N:o 40/94 soveltamisen
osalta asia T-85/02, Diaz v. SMHV - Granjas Castell6 (CASTILLO), tuomio
4.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4835, 32 kohta).

Kasiteltivina olevassa asiassa on todettava ensiksi, ettd se, ettd kyseessd olevat
tavarat valmistetaan usein samasta raaka-aineesta eli nahasta ja tekonahasta, voidaan
ottaa huomioon tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa. Koska nahasta tai
tekonahasta voidaan kuitenkin valmistaa huomattava miiri erilaisia tavaroita, timéa
tekijé ei yksinddn riitd osoittamaan, ettd tavarat ovat samankaltaiset.

Niiden loppukuluttajien osalta, joille kyseessd olevat tavarat on tarkoitettu, on
tasmennettivi, ettd timi seikka ei kuulu edelld mainitussa asiassa Canon annetun
tuomion 23 kohdassa nimenomaisesti mainittuihin merkityksellisiin seikkoihin,
koska yhteisjen tuomioistuin ei maininnut tavaroiden "loppukuluttajia” vaan niiden
Kiyttotarkoituksen ("Verwendungszweck”). Valituslautakunta totesi joka tapauk-
sessa asianmukaisesti riidanalaisen ratkaisun 36 kohdassa, ettd viiteyleiso ei ole
erityisyleiso vaan se muodostuu mahdollisesti kaikista ranskalais- ja italialaisnaisku-
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luttajista. Tassd tilanteessa se, keitd loppukuluttajat ovat, ei voi olla merkitsevi tekija
tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa.

Tavaroiden kiyttotarkoituksen osalta valituslautakunta totesi asianmukaisesti, etti
tamd on eri, koska jalkineilla peitetdén jalat ja laukuilla kuljetetaan tavaroita. Tasti
seuraa, ettd tavarat eivit ole korvattavissa toisillaan, minké vuoksi ne eivit kilpaile
keskenaan.

Kantajan viite, jonka mukaan edellisessé kohdassa kuvaillut tavaroiden ensisijaiset
tehtdvit ovat toissijaisia suhteessa niiden esteettiseen tehtivddn naisten vaatetuk-
sessa ja jonka mukaan naisten laukut ja jalkineet ovat ylellisyystavaroita, ei vakuuta
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta. Vaikka on ensinnikin totta, etti monet
tavarat voivat erityisesti vaatetuksen ja muodin alalla tdyttda sekd ensisijaisen
tehtivinsd ettd esteettisen tehtévin, pelkistédén tdima seikka ei voi saada kuluttajaa
ajattelemaan, ettd kyseiset tavarat ovat periisin samasta yrityksesti tai taloudellisesti
toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistd. Tama kriteeri on liian yleinen, jotta voitaisiin
todeta, ettd tavarat ovat samankaltaiset. Naisten jalkineet ja naisten laukut eivit
toiseksi ole pelkéstidn ylellisyystavaroita, joiden tehtdvi koristeena olisi tirkedmpi
kuin niiden ensisijainen tehtivi, joka jalkineiden tapauksessa on jalkojen
peittiminen ja laukkujen tapauksessa tavaroiden kantaminen.

Kantaja esittdd myos, etti “naisten jalkineet” ja “naisten laukut” ovat toisiaan
tiydentivid ja ndin ollen samankaltaisia tavaroita.

Sen médritelmdn mukaan, jonka SMHV antaa edelli 35 kohdassa mainittujen
vditemenettelyd koskevien ohjeiden 2 osan 2 luvun 2.6.1 kohdassa, toisiaan
taydentivit tavarat ovat tavaroita, joiden vililld on liheinen yhteys siini mieless,
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ettd toinen tavara on vilttdméton tai tdrked toisen tavaran kiyton kannalta, joten
kuluttajat voivat ajatella, ettd sama yritys on vastuussa ndiden kahden tavaran
valmistuksesta.

Késiteltidvdnd olevassa asiassa kantaja ei ole osoittanut, ettd kyseessd olevat tavarat
olisivat talld tavoin toiminnallisesti toisiaan tdydentdvid. Kuten edelld 35 kohdassa
mainittujen ohjeiden 2 osan 2 luvun 2.6.2 kohdasta ilmenee, SMHV nayttda
puolestaan hyviksyvin esteettisen ja siis subjektiivisen tdydentdvyyden, joka
madritellddn kuluttajien tottumuksilla tai mieltymyksilld, jotka voivat perustua
valmistajien markkinointiponnistuksiin ja jopa pelkkiin muoti-ilmi6ihin.

On kuitenkin todettava, ettd kantaja ei osoittanut SMHV:n yksikoissd kidydyn
menettelyn kuluessa tai ensimmiéisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ettd tdmi
esteettinen tai subjektiivinen tdydentdvyys olisi saavuttanut todellisen esteettisen
"tarpeen” asteen siten, ettd kuluttajat katsoisivat, ettd sellaisen laukun kantaminen,
joka ei sovi tdydellisesti yhteen heiddn jalkineidensa kanssa, olisi epétavallista tai
tyrmistyttdvad. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ensiksi, ettd tietyn
esteettisen harmonian tavoittelu vaatetuksessa on yleinen piirre koko muodin ja
vaatetuksen alalla, ja se on liian yleinen tekijd, jotta pelkdstdén sen perusteella
voitaisiin perustella p#dtelmé, jonka mukaan kaikki kyseessd olevat tavarat
tdydentévit toisiaan, minkd vuoksi ne ovat samankaltaiset. Ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin muistuttaa lisiksi, ettd tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja
esitti ensimmdistd kertaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voida
késiteltdvind olevassa asiassa kyseenalaistaa riidanalaisen ratkaisun laillisuutta,
kuten edelld 19 kohdasta ja siti seuraavista kohdista ilmenee.

Lisdksi se, ettd kuluttajat katsovat tavaran tdydentédvén toista tavaraa tai olevan sen
asuste, ei riitd siihen, ettd he kuvittelisivat, ettd nailla tavaroilla on sama kaupallinen
alkuperd. Tamd jalkimmadinen seikka edellyttdd myos, ettd kuluttajien mielestd on
tavanomaista, ettd niitd tavaroita pidetddn kaupan samalla tavaramerkilld varus-
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tettuna, mikd merkitsee tavallisesti, ettd niitd tavaroita valmistavat tai jakelevat
enimmékseen samat tahot.

Valituslautakunta ei tarkastellut sit4, valmistavatko naisten jalkineiden valmistajat
yleisesti ottaen myGs naisten laukkuja. Kantaja ei kuitenkaan esittinyt SMHV:n
yksikéissd kiydyssd menettelyssé yksityiskohtaisia tai todistein tuettuja tosiseikkoja,
joiden perusteella voitaisiin paitelld, ettd kohdeyleisd katsoo, etti jalkineiden ja
laukkujen valmistajat ovat tavanomaisesti samat. Se tyytyi vaittamaan yleisesti, ettd
néitd tavaroita myyvit tuottajat voivat olla samoja. Sekd viitemenettelyi koskevissa
ohjeissa ettd viiteosaston kahdessa ratkaisussa, jotka mainitaan edelld 37 kohdassa,
todetaan, etti perinteisesti on epitavallista, ettd samat valmistajat tai toisiinsa
sidoksissa olevat valmistajat jakelevat kisilaukkuja ja jalkineita. Tillaisessa
tilanteessa tilla seikalla ei voida kyseenalaistaa valituslautakunnan suorittaman
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin tulosta.

Jakelukanavien osalta valituslautakunta totesi seuraavaksi asianmukaisesti, etti
kyseessi olevia tavaroita myydddn joskus, muttei aina eiki vilttiméttd, samoissa
kaupoissa. Se my6nsi myds, ettd vaikka timé todellakin on samankaltainen tekiji
kyseessd olevien tavaroiden vililld, se ei kuitenkaan riiti hivittimiin tavaroiden
vilisid eroja.

Kantaja ei ole osoittanut, ettd kyseessi olevia tavaroita myydidn tavanomaisesti
samoissa paikoissa, eikd edes, ettd kuluttajat vilttimittd odottaisivat Iytiviinsi
kenkékaupoista paitsi jalkineita myés huomattavan valikoiman naisten laukkuja, ja
péinvastoin. Se ei ole mydskddn osoittanut, ettd kuluttajat odottaisivat tavallisesti,
ettd jalkineiden valmistajat myyvit myds samalla tavaramerkilli varustettuja
laukkuja, ja pdinvastoin.
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Tissi tilanteessa valituslautakunnan pistelmd, jonka mukaan tavaroiden véliset erot
ovat merkittdvammat kuin niiden vilinen samankaltaisuus, on hyviksyttiva.

Kuten edella olevista 55 ja 65 kohdasta ilmenee, tavaroilla on myds tiettyja yhteisia
piirteitd, joihin kuuluu se, ettd niitd myydddn joskus samoissa myyntipisteissi.
Todetut erot kyseessd olevien tavaroiden vililld eivdt ndin ollen ole sellaiset, ettd
pelkisti@n niilld suljettaisiin pois sekaannusvaaran mahdollisuus erityisesti tilan-
teessa, jossa hakemuksen kohteena oleva merkki ja aikaisempi tavaramerkki, joka on
erityisen erottamiskykyinen, ovat samat (ks. edelld 53 kohta).

— Merkkien samankaltaisuus

Vakiintuneesta oikeuskéytinnostd ilmenee, ettd kyseessd olevien merkkien visu-
aalisen, foneettisen tai merkityssiséllon samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnin on perustuttava niistd syntyvédn kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. em. asia
BASS, tuomion 47 kohta oikeuskéytintoviittauksineen). Késiteltdvind olevassa
asiassa arviointi tehd4in ottaen huomioon se, miten italialais- ja ranskalaiskuluttajat
ymmartaviat merkit (ks. edelld 49-52 kohta).

Visuaalisella tasolla kyseessd olevien merkkien toinen sana eli "Rossi” on sama.

Ensimmiisilld sanoilla ("Sissi” ja "miss”) on yhteisid osatekijoitd eli kolme kirjainta

"iss”, Hakemuksen kohteena olevan merkin sana "Sissi” on puolestaan pidempi kuin

sana “miss”, jossa on vain nelji kirjainta hakemuksen kohteena olevan merkin viiden
113 2 n_n

kirjaimen sijaan. Ensimmdiset kirjaimet ”s” ja "m” ja viimeiset kirjaimet "i” ja "s” ovat
visuaalisesti erilaiset.

I1-708



72

73

74

ROSSI v. SMHV — SISSI ROSSI (SI1SSI ROSSI)

Foneettisen samankaltaisuuden osalta valituslautakunta totesi perustellusti, ettd
molemmille kyseessa oleville merkeille on tyypillisti se, ettd niissid on kahden “s”:n
vahva &inne ja ainoastaan yksi vokaali "i”. Se totesi myos asianmukaisesti, ettd
kahdessa sanassa on eri mdird tavuja ja ettd ranskassa paino on jilkimmiiselld

tavulla, toisin kuin italiassa. .

Merkityssisallén samankaltaisuuden osalta valituslautakunta katsoi perustellusti,
ettd italialais- ja ranskalaiskuluttajat ymmartivit sanan "Rossi” italialaisperiiseksi
sukunimeksi. Osapuolet ovat myos yksimielisid siitd, ettd sana ”Sissi” tunnistetaan
naisen etunimeksi. On my®os kiistatonta, ettd kohdeyleisé ymmartis, ettd sana “miss”
merkitsee neitiéd englanniksi. Kantaja toteaa kuitenkin perustellusti, etti sekid merkki
MISS ROSSI ettd merkki SISSI ROSSI saavat ajattelemaan naissukupuolen
edustajaa, jonka sukunimi on Rossi. Sanan "miss” (neiti) ja tietyn etunimen, kuten
"Sissi”, merkityssisalté on kuitenkin eri.

Koska merkit siis muistuttavat jossain méirin toisiaan, mutta koska niissi on myos
eroja, samankaltaisuuden aste riippuu siitd, onko yhteinen osatekiji eli sana "Rossi”
niiden erottamiskykyinen ja hallitseva osatekija.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa timin osalta ensiksi, etti sana
"Rossi” esiintyy toisena kyseessi olevissa merkeissi ja etti siti ei korosteta milldin
tavoin kyseisissd merkeissa.

Seuraavaksi on todettava, ettd kantaja ei ole viittinyt, etti sana "Rossi” olisi merkin
hallitseva osatekija, vaan yksinomaan, etti valituslautakunta katsoi virheellisesti, etti
sanat "Sissi” ja "miss” ovat hallitsevia osatekijoiti kyseisten tavaramerkkien
muodostamassa kokonaisvaikutelmassa.
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Jopa olettaen, ettd sanat “miss” aikaisemmissa tavaramerkeissd ja sana "Sissi”
hakemuksen kohteena olevassa merkiss eivit ole ndiden merkkien hallitsevat tekijat
vaan etti niiden vaikutus on sama kuin sanan "Rossi’, edella 70-72 kohdassa
mainitut erot riittdvit kantajan sen viitteen hylkd@miseen, jonka mukaan merkkien
samankaltaisuutta on pidettivi merkittivind. Kyseessd on enintédn keskinkertainen
samankaltaisuuden aste tai periti heikko samankaltaisuus.

— Sekaannusvaara

Vakiintuneen oikeuskiiytinnén mukaan sekaannusvaaran muodosta se, ettd yleisd
saattaa luulla, etti kyseessi olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta
yrityksesti tai mahdollisesti toisiinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksista.
Tavaroiden alkuperid koskevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisvaltaisesti
sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmirtdd kyseiset merkit ja tavarat, ja ottaen
huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa
merkkien samankaltaisuuden ja merkeilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v.
SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003,
Kok. 2003, s. 11-2821, 29-33 kohta 0ikeusl(éiytént('jviittauksineen).

Tamén saman oikeuskiytinnon mukaan sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd
erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (ks. vastaavasti em. asia Canon,
tuomion 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999,
Kok. 1999, s. I-3819, 20 kohta).
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Kasiteltdvind olevassa asiassa on kiistatonta, ettd aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyky ei ole vahva. On siis ainoastaan selvitettivd, riittaako merkkien
vilinen samankaltaisuus kumoamaan kyseisten tavaroiden viliset erot ja aiheutta-
maan sekaannusvaaran kohdeyleison keskuudessa.

Edelld 57 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa mainitut tavaroiden viliset erot ja
70-72 kohdassa esitetyt merkkien erot huomioon ottaen ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoo, ettd kuluttaja ei sekoita kyseessd olevia tavaramerkkejd
keskenaén.

Kantaja katsoo kuitenkin, ettd mielleyhtymiin vaara on olemassa sikili kuin kuluttaja
voi luulla, ettd kyseisilld tavaramerkeilld kaupan pidettivit tavarat ovat periisin
samasta yrityksestd tai toisiinsa taloudellisesti sicoksissa olevista yrityksisti.

Tdmin osalta on todettava ensiksi, ettd kantaja ei ole kyseenalaistanut valitus-
lautakunnan toteamusta, jonka mukaan sukunimi "Rossi” on hyvin tavallinen ja
tyypillinen italialainen sukunimi paitsi italialaiskuluttajien myés ranskalaiskulutta-
jien silmissé.

Vaatetuksen tai muodin kaltaisella alalla, jossa sukunimistd muodostuvien merkkien
kéyttd on tavallista, voidaan yleissadntona olettaa, etti hyvin tavallinen nimi esiintyy
useammin elinkeinotoiminnassa kuin harvinainen nimi. Timin vuoksi kuluttaja ei
luule, ettd kaikki sukunimen "Rossi” sisiltdvin tavaramerkin haltijat ovat talou-
dellisesti sidoksissa toisiinsa. Kuluttaja ei niin ollen katso, etti yritykset, jotka
myyvit tavaramerkilld SISSI ROSSI varustettuja laukkuja, ovat taloudellisesti
sidoksissa yrityksiin, jotka myyvit tavaramerkilld MISS ROSSI varustettuja jalkineita,
tai ettd kyse on samasta yrityksesti.
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Lopuksi silli, ettd kantaja valmistaa myos kisilaukkuja, ei ole merkitystd
aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin vélisen
sekaannusvaaran arvioinnissa. Kyseessé olevilla tavaramerkeilld varustettuja tava-
roita on tarkasteltava sellaisina kuin ne ovat kyseisilli merkeilld suojattuina.
Aikaisempia tavaramerkkeja ei kuitenkaan ole rekisteroity “nahkoja ja nahan
jaljitelmid ja niistd tehtyja tavaroita varten, jotka eivit sisilly muihin luokkiin”, vaan
ne katsotaan rekisterdidyn yksinomaan “naisten jalkineita” varten. Tésté seuraa, ettd
kantaja ei voi tukeutua aikaisempiin tavaramerkkeihin suojatakseen kasilaukkujen
tuotelinjaansa.

Kaikesta edelld esitetystid seuraa, ettd valituslautakunta totesi perustellusti, ettd
kyseessd olevien tavaramerkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa. Ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen ei tarvitse lausua siitd, rajoittuuko asiaankuuluva alue
Ranskaan, eil siitd, kiinnittivitko kyseessi olevat naiskuluttajat erityistd huomiota
tavaramerkkeihin. Kantajan ainoa kanneperuste on niin ollen perusteeton, joten
kanne on hylattéva.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on
SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut.

II-712



ROSSI v. SMHV — SISSI ROSSI (S1SSI ROSST)

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitééin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Meij Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 1 piivind maaliskuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puhecenjohtaja

I1-713




