TUOMIO 12,12.2002 — ASIA T-110/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

12 pdivdnd joulukuuta 2002 *

Asiassa T-110/01,

Vedial SA, kotipaikka Ludres (Ranska), edustajinaan asianajajat T. van Innis ja
G. Glas, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehendin E. Joly,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: ranska.
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sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslauta-
kunnassa kidydyn menettelyn vastapuolena

France Distribution, kotipaikka Emerainville (Ranska),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) ensimmdisen valituslautakunnan 9.3.2001 tekemasti pii-
toksestd (asia R 127/2000-1),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.9.2001 toimittaman vas-
tineen,

ottaen huomioon 10.7.2002 pidetyssé suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

France Distribution on 1.4.1996 esittinyt yhteison tavaramerkin rekister6intii
koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jaljempdnd SMHV) yhteisén tavaramerkisti 20 pdivini joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L. 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna, nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid on haettu, on alla esitetty yhdistetty sana- ja
kuviomerkki:

Tuotteet, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistdi luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan

II - 5280



VEDIAL v. SMHV — FRANCE DISTRIBUTION (HUBERT)

15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 42 ja vastaavat seu-
raavaa kuvausta:

— luokka 29: “Liha, leikkeleet, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; siil6tyt,
kuivatut ja umpioidut hedelmit; hyytelst, hillot; munat, munasta
tehdyt tuotteet yleensd, maito ja maitotuotteet; sdilykkeet, sii-
lotyt tai pakastetut hedelmit ja vihannekset, pikkelsit”.

— luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike,
jauhot ja viljavalmisteet, leipd, leivonnaiset, makeiset, jaiteld;
hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi, etikka, kastik-
keet; mausteet; jai”.

— luokka 42: ”Hotelli- ja ravintolapalvelut”,

Tdmd  hakemus julkaistiin = 6.10.1997  yhteisén  tavaramerkkilehden
numerossa 22/97.

Kantaja teki 6.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen rekiste-
roitdvdksi haettua tavaramerkkiid vastaan tiettyjen tuon tavaramerkin tarkoitta-
mien tavaroiden osalta, nimittdin luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden “maito ja
maitotuotteet” sekd luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden “etikka, kastikkeet”
osalta, Kantaja on viitteensd laatiessaan rastittanut ruudut 95 (tavaramerkit ja
tavarat/palvelut ovat samat), 94 (sekaannusvaara) ja 95 (erottamiskyvyn tai
maineen epdoikeudenmukainen hyviksikiytto/niille aiheutuva haitta), muttei ole
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rastittanut ruutua 69 (aikaisempi rekisterdity tavaramerkki on laajalti tunnettu).
Aikaisempi tavaramerkki on Ranskassa numerolle 1552214 rekisterdity sana-
merkki SAINT-HUBERT 41, joka kattaa luokkaan 29 kuuluvat tavarat ”voit,
ravintorasvat, juustot ja kaikki maitotuotteet”.

SMHV:n viiteosasto hylkisi 1.12.1999 tekemilldin piitokselli viitteen silld
perusteella, ettdi Ranskassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, ei ole
yleison keskuudessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja silli perusteella, etti samaisen artiklan § kohta
ei sovellu, koska kantaja ei ollut osoittanut aikaisemman tavaramerkin olevan
laajalti tunnettu.

Kantaja teki 31.1.2000 viiteosaston pidtoksestd asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
mukaisesti valituksen SMHV:lle. Kanteensa tueksi kantaja liitti esittimiinsi
perusteluihin useita asiakirjoja osoittaakseen tavaramerkkinsi olevan Ranskassa
laajalti tunnettu.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hylkisi valituksen 9.3.2001 tekemil-
lddn padtokselld (jaljempénd riidanalainen pddtds), joka annettiin kantajalle
tiedoksi 16.3.2001.

Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosaston piitds oli perusteltu asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista koskevilta osin. Vali-
tuslautakunta katsoi pddasiassa, ettd vaikka kyseessd olevat tavarat ovat hyvin
samankaltaisia ja vaikka titi sddnnostd sovellettaessa onkin mahdollista ottaa
huomioon se aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, jonka kantaja on
ndyttdnyt toteen valituslautakunnassa, kyseessi olevan yleison keskuudessa ei ole
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sekaannusvaaraa, koska kyseiset merkit eivdt muistuta toisiaan merkittdivisti.
Viiteosaston pddtds kumottiin  kuitenkin siltd osin  kuin se koski
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamista, koska viiteosastolle ei
ollut esitetty mitddn tihin siinnékseen perustuvaa vaatimusta.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitéksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— tdsmentdd, ettd valituslautakunnan ei olisi pitinyt todeta aikaisemman
tavaramerkin olevan laajalti tunnettu

— tutkii, onko olemassa sekaannusvaara ja kumoaa riidanalaisen paitoksen
vain, jos sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa
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— médrdd, ettd kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

SMHV:n vaatimusten ensimmaiisen osan tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

Aluksi SMHYV toteaa, ettd silld ei ole ns. inter partes -menettelyissd (menettelyt,
joille on ominaista kaksiasianosaissuhde) mitdin intressid puolustaa oikeusriidan
jompaakumpaa asianosaista, vaikka se on vastaajana ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

SMHYV katsoo, ettd valituslautakunta on toiminut virheellisesti, kun se on rii-
danalaisessa piditoksessd ottanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamisen yhteydessi huomioon ne todisteet, jotka kantaja esitti
aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta Ranskassa, jotka esitettiin
ensimmadisen kerran valituslautakunnassa kdydyn menettelyn aikana.

SMHV:n mukaan valituslautakunta ei voi hyviksyi tosiseikkoja, todisteita ja
argumentteja, jotka esitetddn vasta valitusmenettelyn aikana, koska viiteosasto
on asettanut tdtd tarkoitusta varten mdiirdajan, eikd titdi miiriaikaa ole nou-
datettu. Esilld olevassa asiassa valituslautakunta ei olisi saanut todeta aikaisem-
man tavaramerkin olevan laajalti tunnettu Ranskassa, koska kantaja ei esittinyt
mitddn todisteita sanotun laajan tunnettuuden olemassaolosta viiteosaston titi
tarkoitusta varten asettamassa mdiidrdajassa. SMHV katsoo, ettd riidanalainen
pddtds on tiltid osin virheellinen. Se kuitenkin katsoo, ettd timi virhe ei ole
riittdvd peruste riidanalaisen pddtksen kumoamiselle.
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Kantaja on suullisen kisittelyn aikana todennut, etti sen mielestd timd SMHV:n
vaatimus on jitettdvd tutkimatta, mistd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
on tehnyt merkinnin suullisen kisittelyn poytikirjaan.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

SMHYV vaatii vaatimustensa ensimmadisessi osassa pidasiassa sitd, ettd ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaa riidanalaista piitosta tismentdmalld,
ettd valituslautakunnan ei olisi pitdnyt todeta aikaisemman tavaramerkin olevan
laajalti tunnettu.

Taltéd osin on syytd muistuttaa ensinnikin, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3
ja 4 kohdassa sdiddetdin, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimella ”on
toimivalta sekd kumota kiistetty p#itds etti muuttaa sitd” ja ettd kannetta
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa “voi ajaa kuka tahansa valituslau-
takunnan menettelyn osapuolista, joille pdités on vastainen”. Niistd sadnnok-
sistd seuraa ndin ollen selvisti, ettd kannetta ei voi ajaa SMHYV, joka ei ole
valituslautakunnissaan kdydyn menettelyn osapuoli.

Toiseksi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 133 artiklan
2 kohdasta kdy ilmi, ettd SMHYV, jonka tekemin toimen laillisuutta valvotaan, on
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ainoastaan vastaajana.

Kolmanneksi on syytd huomata, ettd sen estimittd, ettd valituslautakunnan
jasenilld on asetuksen N:o 40/94 131 artiklan 2 kohdan nojalla riippumaton
asema, valituslautakunnat kuuluvat olennaisena osana SMHV:oon asetuksen
N:o 40/94 125 artiklan e alakohdan ja 130 artiklan mukaisesti (ks. vastaavasti
asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999,
Kok. 1999, s. 1-2383, 37 kohta).
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Neljanneksi tyojdrjestyksen 134 artiklan 1 ja 3 kohdassa miiritddn ns. inter
partes -menettelyjen osalta, ettd ”valituslautakuntakisittelyn asianosaiset, valit-
tajaa lukuun ottamatta, voivat osallistua viliintulijoina asian kisittelyyn yhtei-
sbjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa” ja ettd viliintulija voi
vastineessaan “esittdd vaatimuksia valituslautakunnan pditéksen mitidttémiksi
julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole
esitetty, sekd esittdd perusteita, joita valituksessa ei ole esitetty™.

Niinpa siitd, ettd edelld mainitun artiklan 3 kohdassa annetaan viliintulijalle
mahdollisuus esittdd vaatimuksia valituslautakunnan piitoksen kumoamiseksi
tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty, seki
esittdd perusteita, joita siind ei ole esitetty, on piiteltivi, etti SMHV ei voi
esittdd vaatimuksia téllaisen pddtoksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi. Jos
tybjdrjestyksessd nimittdin olisi tarkoitettu antaa SMHV:lle mahdollisuus toimia
tdlld tavoin, olisi ollut johdonmukaista antaa viliintulijalle my6s mahdollisuus
esittdd vaatimuksia riidanalaisen pditoksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi
my06s sellaisen kohdan osalta, jota ei ole esitetty SMHV:n vastineessa.

Sitd paitsi viliintulijalle tydjirjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa myénnetty
mahdollisuus muodostaa poikkeuksen ty&jirjestyksen 115 ja 116 artiklassa
médrdtystd, viliintuloa koskevasta yleisesti jirjestelmistd. Tillaista mahdolli-
suutta on ndin ollen pidettivi poikkeuksellisena eiki sitd niin muodoin voida
laajentaa koskemaan SMHV:a, joka on vastaajana yhteison tavaramerkkeji
koskevissa menettelyissi.

Lisiksi ns. inter partes -menettelyjd koskevissa erityisissd olosuhteissa on syytd
huomata, ettd jos SMHV:n esittdmi kumoamista tai muuttamista koskeva vaa-
timus katsottaisiin voitavan ottaa tutkittavaksi, loukattaisiin sen asianosaisen
perusteltua luottamusta, joka on voittanut jutun valituslautakunnassa, kun ote-
taan huomioon, etti SMHYV on vastaajana ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa.
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Niin ollen SMHV:lla ei ole asiavaltuutta vaatia valituslautakuntien tekemien
pddtosten kumoamista tai muuttamista.

Tdmin vuoksi on syytd katsoa, ettd siti SMHV:n riidanalaisen piitéksen
muuttamista koskevaa vaatimusta, etti ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
tdsmentdisi, ettd valituslautakunnan ei olisi pitinyt todeta aikaisemman tavara-
merkin olevan laajalti tunnettu, ei ole otettava tutkittavaksi.

Kumoamisvaatimus

Ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd riidanalaisessa pididtoksessi on sovellettu virheellisesti
sekaannusvaaran kisitettd, sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistuin on sitd tul-
kinnut.

Ensinnédkin kantaja esittdd, ettd kuten valituslautakunta on myéntinyt riidan-
alaisen padtoksen 28 kohdassa, aikaisemmalla tavaramerkilld on erittdin hyvi
erottamiskyky. Kantaja kuitenkin katsoo, ettd valituslautakunnan olisi pitfinyt
todeta selvemmin, ettd aikaisempi tavaramerkki on luontaisesti hyvin vahva
kiinnittdmalld huomiota siihen, ettd tavaramerkilld on alun alkaen erittdin hyvi
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kyky yksil6idd Ranskassa maitotuotteita ja vastaavia tuotteita ja se voidaan
havaita, esittdd, ymmirtid ja painaa mieleen hyvin helposti, miki on luontaisesti
vahvan tavaramerkin ominaisuus, varsinkin kun — kuten nyt esilli olevassa
asiassa — ei ole kiistetty sitd, etti se ei ole tavallinen kyseessi olevien tavaroiden
osalta.

Toiseksi kantaja vdittdd, ettd valituslautakunta on tehnyt useita arviointivirheiti
vertaillessaan kyseisid tavaramerkkeji. Kantaja on ulkoasun vertailun osalta sitid
mieltd, ettd sanamerkki ei saa olla ulkoasultaan samankaltainen kuin kuvio-
merkki; ja lausuntatavan vertailun osalta kantaja katsoo, ettd valituslautakunta
ei ole todennut sitd, ettd merkkien vilinen samankaltaisuus koskee kyseisten
tavaramerkkien hallitsevia osia. Lisiksi kantaja oudoksuu niiti kriteereji, joita
valituslautakunta on kayttinyt arvioidessaan, ettd kyseessd olevat tavaramerkit
eivit ole merkityssisilloltddn samankaltaisia. Taltd osin kantaja kritisoi valitus-
lautakunnan riidanalaisen pditoksen 32 kohdassa esittimid perusteluja, jotka
koskevat sitd, ettd Ranskassa Saint-Hubert tuo mieleen metsistdjien suojelu-
pyhimyksen, ja sitd, ettd metsistdjia koskevan mielikuvan ja rekisterditiviksi
haetun tavaramerkin kuvio-osan luoman, kokkia koskevan mielikuvan vililli ei
ole yhteytti.

Kolmanneksi kantaja viittdd, ettd koska useimmat ndiden kahden tavaramerkin
tarkoittamista tavaroista ovat samoja, valituslautakunta ei ole soveltanut oikein
keskindisen riippuvuuden periaatetta tavaramerkkien vilisen vertailun ja tava-
roiden vilisen vertailun kesken.

Neljanneksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on suorittanut kyseessi ole-
vien tavaramerkkien analyyttisen arvioinnin ottamatta huomioon tapauksen
erityisid olosuhteita ja erityisesti sitd, ettd kyseisten tavaramerkkien tarkoittamat
tuotteet ovat pdivittdistavaroita ja ettd kohdeyleisd havaitsee tavaramerkit
kokonaisuutena, eiki paina mieleen tdydellistd mielikuvaa niisti.
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SMHV korostaa ensinndkin, ettd jos aikaisempaa tavaramerkkii voitaisiin
patevisti pitdd laajalti tunnettuna tavaramerkkini, olisi syyti tehdd se johto-
padtos, ettd on olemassa sekaannusvaara rekisterditidviksi haetun tavaramerkin
kanssa. Koska aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta ei kuitenkaan
voida ottaa huomioon, timi nikoékohta on jitettivd asian tarkastelun ulko-
puolelle.

SMHYV ei kiistd sekaannusvaaran osalta niitd yhteisdjen tuomioistuimen oi-
keuskdytinnossd sekaannusvaaran laajasta kisitteestd ilmaistuja periaatteita,
joihin kantaja on vedonnut. SMHYV korostaa kuitenkin siti, ettd sekaannusvaa-
ran olemassaoloa arvioitaessa on tutkittava ainoastaan sitd, onko vaarana, ettd
kuluttaja ensimmadistd kertaa myShemmalld tavaramerkilld varustettuja tavaroita
nahdessddn vilittomaisti ajattelee, ettd ndilld tavaroilla on sama alkuperi kuin
aikaisemmalla tavaramerkilld varustetuilla tavaroilla tai etti ne ainakin ovat
periisin sellaisesta yrityksestd, joka on taloudellisesti sidoksissa aikaisemman
tavaramerkin haltijana olevaan yritykseen.

SMHV Kkatsoo, ettid jos ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaisi, etti
aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on etunimi HUBERT, sekaannusvaaraa
kyseisten tavaramerkkien vililli voitaisiin tuskin kiistdd. Jos ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin sitd vastoin katsoisi, ettd aikaisempi tavaramerkki ei
ole erityisen erottelukykyinen ja muodostaa kokonaisuuden, jonka mikiin osa ei
ole hallitseva, tavaramerkkien vilisten erojen pitiisi riittdd poistamaan sekaan-
nusvaara.

SMHYV jittdd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan timaén sille
esitetyn oikeuskysymyksen ratkaisun.

Yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisterdidd jos ”sen
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vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa
[silld alueella, jossa tavaramerkki on suojattu,] on sekaannusvaara, joka sisdltd
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta”. *
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla
aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityji tavara-
merkkejid, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopaivii.

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnén lihentimisestd 21 piivinid joulu-
kuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan — jonka normatiivinen sisilté on pdiasiassa
sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sisilté —
tulkintaa koskevan yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan
sekaannusvaara on olemassa, jos yleis6 saattaa luulla, ettid kyseiset tavarat tai
palvelut ovat perdisin samasta yrityksesti tai mahdollisesti taloudellisesti keske-
nddn sidoksissa olevista yrityksistd (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. 1-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

Tdmédn saman oikeuskdytinnén mukaan yleisén keskuudessa olevaa sekaan-
nusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijat,
jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 22 kohta; em. asiassa Canon
annetun tuomion 16 kohta; em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuo-
mion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000,
s. 14861, 40 kohta).

Tdmi sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien teki-
joiden tiettyd keskinidistd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien
samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuteen, joita varten ne on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden
tai palvelujen vihidisen samankaltaisuuden saattaa korvata niiti varten tarkoi-

* — Lainausta on korjattu yhteiséjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on puutteellinen.
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tettujen tavaramerkkien merkittdvi samankaltaisuus ja pédinvastoin (em. asiassa
Canon annetun tuomion 17 kohta ja em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer
annetun tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijéiden keskindinen riippuvuus on
ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitseminnessi perustelukappaleessa, jonka
mukaan on vilttimdtontd midritelld samankaltaisuuden kisite suhteessa
sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siiti, kuinka
hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekid samankaltaisuuden asteesta
yhtdéltd tavaramerkin ja merkin vililld ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai pal-
velujen vililla.

Lisdksi silld, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmirtdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa. Yleensd keskivertokuluttaja kisittdd tavaramerkin kokonaisuutena
eikd ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asiassa SABEL annetun
tuomion 23 kohta ja em. asiassa Lloyd Schubfabrik Meyer annetun tuomion
25 kohta). Tdssd kokonaisarvioinnissa kyseisten tuotteiden keskivertokuluttajan
oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen. Lisdksi on otettava huomioon se, etti keskivertokuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkeji, vaan hinen
on turvauduttava siihen epitiydelliseen muistikuvaan, joka hénelld on niistd. On
myds otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi
vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asiassa Lloyd
Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 26 kohta).

Kun nyt esilld olevassa asiassa otetaan huomioon ensinnikin se, ettd ne tavarat,
joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu ja joita kantajan tekemi viite
koskee, nimittdin ”maito ja maitotuotteet” sekd “etikka, kastikkeet”, ovat
jokapdiviiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, ja toiseksi se, etti
aikaisempi tavaramerkki, jonka vuoksi viite tehtiin, on rekistersity ja suojattu
Ranskassa, tdmén jdsenvaltion keskivertokuluttajat muodostavat nyt kisitelts-
vdnd olevassa asiassa kohdeyleisén, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioi-
tava,

Edelld todettujen seikkojen valossa on syyti vertailla yhtidltd kyseessd olevia
tavaroita ja toisaalta kyseisid merkkeji.
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Ensiksi on syytid muistuttaa tavaroiden vertailun osalta, ettd yhteisdjen tuomio-
istuimen oikeuskidytinnon mukaan kyseessid olevien tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden viliseen
suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijat. Niihin tekijoihin kuuluvat erityisesti
ndiden tavaroiden tai palvelujen luonne, niiden kiyttétarkoitus, kiyttotavat seki
se, ovatko ne keskendin kilpailevia vai toisiaan tiydentdvii (em. asiassa Canon

annetun tuomion 23 kohta).

Ensinndkin valituslautakunta on katsonut, etti ”maitotuotteet”, joita varten
aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, ovat samoja kuin maito ja maitotuot-
teet”, joita kiistanalainen tavaramerkkihakemus koskee.

On syytd huomata, ettd ne tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on
tarkoitettu, kdsittidvit ne tavarat, joita tavaramerkkihakemus koskee, joten on
todettava, ettd kyseiset tavarat ovat samoja.

Toiseksi valituslautakunta on katsonut, etti “ravintorasvat”, joita varten aikai-
sempi tavaramerkki on tarkoitettu, ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut
tavarat “etikka, kastikkeet” ovat samankaltaisia, kun otetaan huomioon se, ettd
rasvoja kdytetddn yleisesti kastikkeiden valmistukseen ja ettd 6ljyji, kuten eti-
koitakin, kdytetidn maustamiseen ja niitd tarjotaan kaupaksi samoissa hyllyissi
(riidanalaisen piaitdksen 29 kohta).

On syyti todeta, ettd “ravintorasvojen”, joita varten aikaisempi tavaramerkki on
tarkoitettu, ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden etikka,
kastikkeet” vililld on olemassa yhteys, koska ne ovat elintarvikkeita, koska ne on
tarkoitettu ihmisten nautittavaksi ja erityisesti koska niitd kiytetddn yleisesti
elintarvikkeiden maustamiseen. Tamé kyseisten tavaroiden vilinen liheisyys voi,
jos tavarat on varustettu samalla tai samankaltaisella merkilld, aiheuttaa koh-
deyleisgssd kisityksen, ettd ne on valmistettu yhden ja saman, niiden laadusta
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vastaavan yrityksen valvonnassa (ks. vastaavasti em. asiassa Canon annetun
tuomion 28 kohta).

Valituslautakunta on ndin ollen perustellusti katsonut, ettd tietyt kyseisisti
tavaroista ovat samoja ja toiset ovat samankaltaisia.

Toiseksi merkkien vertailun osalta kiy oikeuskiytinnosta ilmi, ettd sekaannus-
vaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tava-
ramerkeistd syntyvidn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityi-
sesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asiassa SABEL annetun
tuomion 23 kohta ja em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion
25 kohta). Lisdksi yhteistjen tuomioistuin on katsonut, ettd sekaannusvaara voi
syntyé jo pelkédstddn kahden tavaramerkin samankaltaisen lausuntatavan vuoksi
(ks. vastaavasti asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 28 kohta).
Niin ollen on syytd vertailla nyt esilli olevassa tapauksessa kyseessi olevien
merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisiltoa.

Mitd ulkoasun vertailuun tulee, aikaisempi tavaramerkki SAINT-HUBERT 41
muodostuu kahdesta perikkiin olevasta sanasta, jotka on liitetty yhteen yhdys-
viivalla, ja numerosta 41. Kiistanalaisessa yhteison tavaramerkkii koskevassa
hakemuksessa on kyse yhdistetystd merkisti, joka kisittda nimen HUBERT, joka
on kirjoitettu tyylitellyilld mustilla isoilla kirjaimilla, joilla on valkoinen reunus ja
jotka ovat sellaisen rintakuvan péilld, joka esittdd iloisen nikoistd kokkia, joka

nostaa peukalo pystyssi olevaa oikeaa kittddn (riidanalaisen padtoksen
30 kohta).

Aluksi on syytd huomata, ettd kantaja viiteds, ettd kuviomerkki ei saa olla
ulkoasultaan milld4n tavoin samankaltainen sanamerkin kanssa.
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Tétd viitettd ei voida hyviksyd. On nimittdin katsottava, etti on mahdollista
tutkia ja tarkastella sitd, ovatko kuviomerkki ja sanamerkki ulkoasultaan
samankaltaiset, koska niilld kahdella tavaramerkkityypilld on graafinen muoto,
joka voi luoda visuaalisen vaikutelman.

Valituslautakunta katsoo, etti sana HUBERT ei ole rekisterditiviksi haetun
tavaramerkin hallitseva osa ja ettd kyseessi olevat merkit eivdt muistuta toisiaan

millddn tavoin rakenteensa ja rakennelmansa osalta (riidanalaisen pditoksen
30 kohta).

On huomattava, ettd aikaisemman tavaramerkin kuvauksesta kiy ilmi, ettd
numero 41 on sanaliiton SAINT-HUBERT jiljessi ja silld on siten toissijainen
asema merkin muodostamassa kokonaisuudessa. Sanaliittoa SAINT-HUBERT on
ndin ollen pidettivi aikaisemman tavaramerkin hallitsevana osana. Rekisteroi-
tdviksi haetun tavaramerkin osalta on huomattava, kuten valituslautakunta on
todennut (riidanalaisen piidtoksen 30 kohta), etti sanaosalla HUBERT on
samanarvoinen asema kuvio-osaan verrattuna, eiki sitd niin ollen visuaalisesta
nikokulmasta voida pitd4 toissijaisena merkin toiseen osaan nihden.

On my6s huomattava, ettd silld seikalla, ettdi kumpikin merkeisti sisdltdd sanan
HUBERT, on vain vihidinen merkitys ulkoasun vertailussa. Kyseisten merkkien
ulkoasun kokonaisarvioinnissa on nimittiin otettava huomioon seuraavat
kyseisten merkkien muut osatekijit:

— aikaisemmassa tavaramerkissi sanaa HUBERT edeltid adjektiivi SAINT ja
yhdysviiva. Tdmi sanaliitto muodostaa kokonaisuuden, joka luoma visuaa-
linen vaikutelma eroaa pelkdn sanan HUBERT luomasta visuaalisesta vai-
kutelmasta
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— numero 41, joka on sanaliiton SAINT-HUBERT jiljessd aikaisemmassa
tavaramerkissi

— rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kuvio-osa.

Nimi osatekijit saavat aikaan sen, ettd aikaisemman tavaramerkin visnaalinen
kokonaisvaikutelma on erilainen kuin rekisterditiviksi haetun tavaramerkin.
Niinpé kyseisten merkkien viliset erovaisuudet ovat siten riittdvid, ettd voidaan
katsoa, ettd merkit eivit ole ulkoasultaan samankaltaiset.

Lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta toteaa, etti aikaisemmassa
tavaramerkissd on seitsemdn foneemia ja rekistersitiviksi haetussa tavaramer-
kissd kaksi. Lisdksi valituslautakunta toteaa, etti ranskan kielessd paino on
aikaisemmassa tavaramerkissi ensimmaisellii, kolmannella ja viidennelld tavulla,
kun taas rekisteroitdviksi haetussa tavaramerkissi paino on toisella tavulla (rii-
danalaisen pidtéksen 31 kohta).

Valituslautakunnan lausuntatapaa koskevaa analyysid on pidettivi oikeana. On
nimittdin todettava, ettd niille kahdelle merkille yhteinen osa on ainoastaan sen
sanaliiton toinen sana, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin ja joka
koostuu kahdesta sanasta ja yhdestd numerosta. Niin ollen kyseiset tavaramerkit
eroavat toisistaan lausuntatavan osalta.
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Kyseisten tavaramerkkien merkityssisdltod tarkasteltaessa on huomattava, etti
sanojen SAINT-HUBERT ja HUBERT synnyttimit mielikuvat eroavat toisis-
taan. Sanojen SAINT ja HUBERT yhdistiminen yhdysviivalla luo sellaisen
kisitteen ja johdonmukaisen kokonaisuuden, joka eroaa osiensa luomasta mie-
likuvasta. Niinpd sanaliitto SAINT-HUBERT muodostaa erottamattoman
kokonaisuuden, joka voi tuoda kohdeyleisén keskuudessa mieleen katolisen
uskonnon pyhimyksen tai paikkakunnan nimen. Sana HUBERT sitd vastoin
vastaa tavallista ranskalaista miehen etunimei.

Téssd suhteessa ei ole merkitysti silld, tunteeko kohdeyleisé sanaliiton SAINT-
HUBERT sen konkreettisen merkityksen, etti kyseessi on metsistijien suoje-
lupyhimys. Tarkasteltaessa sitd, onko kyseisten tavaramerkkien merkityssisilto
samankaltainen, riittdd ettd todetaan, ettd kohdeyleisé havaitsee eron kunkin
merkin mieleen tuomien kisitteiden vililli. Niin ollen silld, tunteeko kohdeyleiso
sanaliiton SAINT-HUBERT erityiset merkitysvivahteet, ei ole vaikutusta merk-
kien merkityssisidllon tarkastelussa.

Niin ollen kun otetaan huomioon se, ettid aikaisemman tavaramerkin hallitse-
valla osalla, sanaliitolla SAINT-HUBERT, ja rekistersitdviksi haettuun tavara-
merkkiin sisdltyvilld etunimelld HUBERT on eri semanttinen merkitys, ja lisiksi
se, ettd rekisterditdviksi haetun tavaramerkin kuvio-osa eli kuva kokista muo-
dostaa erottavan osatekijin pyhimysti tai paikkakunnan nimed koskevaan mie-
likuvaan verrattuna, on katsottava, etti kyseiset tavaramerkit eivit ole
merkityssisdlloltiin samankaltaisia.

Valituslautakunta on katsonut, ettei ole olemassa mitiin vaaraa siitd, ettd
kyseisen lajisten tavaroiden keskivertokuluttaja Ranskassa voisi luulla, ettd
tavarat, joita tarjotaan kaupaksi rekisteroitiviksi haetulla tavaramerkilld
varustettuina, ovat perdisin siitd yrityksestd, joka myy voita, ravintorasvoja,
juustoja ja kaikkia maitotuotteita” aikaisemmalla tavaramerkilld varustettuna,
tai ettd ndmi kaksi yritystd ovat taloudellisesti keskenddn sidoksissa (riidan-
alaisen padtoksen 33 kohta).
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Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin osalta on paikallaan korostaa,
ettd se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan epitiydellinen muistikuva
tavaramerkistd, tekee kyseessd olevan tavaramerkin hallitsevasta osasta kaikkein
merkityksellisimmaén.

Aikaisemman tavaramerkin hallitsevalla sanallisella osalla SAINT-HUBERT on
siis olennainen merkitys verrattaessa aikaisempaa tavaramerkkii rekisterditi-
viksi haettuun tavaramerkkiin, silld elintarvikkeita tarkasteleva kuluttaja ottaa
huomioon ja muistaa merkin hallitsevan ja nimityksen sisiltdvin osan, jonka
avulla kuluttaja voi myohemmain hankinnan yhteydessi toistaa ostokokemuk-
sensa. Kun kohdeyleisé nikee tavaroita, jotka on varustettu rekisterditéviksi
haetulla tavaramerkilld, joka eroaa ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon
osalta aikaisemmasta tavaramerkistd, sille ei synny kisitysti siitd, ettd kyseessd
olevien tavaroiden kaupallinen alkuperi olisi sama. Niin ollen ei ole vaaraa siiti,
ettd kohdeyleis6 yhdistdd toisiinsa tavarat, joista toiset on varustettu toisella ja
toiset toisella ndistd kahdesta tavaramerkisti, jotka synnyttivit erilaisia mieli-
kuvia.

Niissd olosuhteissa on syytéd katsoa, ettd vaikka kyseisten tavaramerkkien kat-
tamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasuun, lausunta-
tapaan ja merkityssisdltdon liittyvit eroavaisuudet riittividt estdmidn
sekaannusvaaran kohdeyleisén keskuudessa.

Niin ollen silld valituslautakunnan toteamuksella, etti aikaisempi tavaramerkki
on laajalti tunnettu Ranskassa ja silli on tuossa jisenvaltiossa varma maine
(riidanalaisen péditoksen 28 ja 33 kohta), ei ole mitddn vaikutusta asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen esilli olevassa
tapauksessa.

II-5297



65

66

67

68

TUOMIO 12.12.2002 — ASIA T-110/01

Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskidytinnén mukaan sekaannusvaara nimittdin
edellyttdd sitd, ettd sekd merkit ettd tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset
merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia, ja tavaramerkin laaja
tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitd, ovatko merkit tai tavarat ja
palvelut niin samankaltaisia, ettd sekaannusvaara saattaa syntyi (ks. vastaavasti
em. asiassa Canon annetun tuomion 22 ja 24 kohta). Koska esilli olevassa asiassa
kyseessd olevia merkkejd ei ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon osalta
voida millddn tavoin pitdd samoina tai samankaltaisina, se seikka, ettd aikaisempi
tavaramerkki on laajalti tunnettu Ranskassa, ei voi vaikuttaa sekaannusvaaran
kokonaisarviointiin.

Edelld esitetystd seuraa, ettid yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan vilttdmattomistd soveltamisedellytyksisti ei tayty. Tésti seuraa, ettd
valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettid rekisterditdviksi haetun tava-
ramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli ei ole sekaannusvaaraa.

Kanne on néin ollen hylittdva.

Oikeudenkidyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian,
mutta SMHYV on vaatinut oikeudenkiyntikulujen jakamista, on syyti miiriti,
ettd kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylatddn.

2) Kukin asianosainen vastaa omista oikecudenkiyntikuluistaan,

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 piivini joulukuuta 2002.

H. Jung M. Vilaras

kirjaaja neljinnen jaoston puhecnjohtaja
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