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Soffass SpA
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteis6n tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin, jossa on
sanaosa "NICKY”, rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisemmat
kansalliset kuviomerkit, joissa on sanaosa "NOKY” — Viitteen hylkédminen
selaannusvaaran puuttumisen vuoksi — Valituslautakunnan suorittama kumoami-
nen — Asian palauttaminen viiteosastolle tavaroiden samankaltaisuuden ja kaytostd
esitettyjen todisteiden tutkimista varten — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohta
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Tuomion tiivistelmi

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritelind ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
werkin haltija, joka on sama tai samankaltaiven kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilli — Téysin erilaiset merkit —
Heikosti samankaltaiset merkit

(Newuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
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9. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —

Suhteelliset hylkiysperusteet — Viiite, 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 — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld — Kuviomerkki, jossa on
sanaosa "NICKY?, ja kuviomerkit, joissa on sanaosa "NOKY”

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

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen Nio 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdasta ilmenee, etti sekaannus-
vaara edellyttdd yhtd aikaa, ettd aikai-
sempi ja rekisterditavéksi haettu tavara-
merkki ovat samoja tai samankaltaisia
sekd ettd rekisterdintihakemuksessa tar-
koitetut tavarat tai palvelut ovat samoja
tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai
palvelut, joita varten aikaisempi tavara-
merkki on rekisterdity. Edellytysten on
téytyttivi samanaikaisesti. Jos kyseessé
olevat merkit ovat tiysin erilaisia, laht6-
kohtaisesti on siis mahdollista katsoa
kyseisid tavaroita tutkimatta, ettei
sekaannusvaaraa ole. Sitd vastoin silloin
kun kyseessé olevien merkkien osalta ei
voida katsoa, etteivit ne selvistikddn ole
samankaltaisia vaan niissd on tiettyjd
samankaltaisuuksia ja tiettyjd osia, joilla
ne voidaan erottaa, kunkin téllaisen
seikan merkittavyyttd koskevaa arvioin-
tia ei voida suorittaa irrallaan, vaan se on
tehtivé sekaannusvaaraa koskevan koko-
naisarvioinnin yhteydessi sellaiset kaikki
asian kannalta merkitykselliset tekijit
huomioon ottaen, joita on etenkin
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merkkien samankaltaisuuden ja merkilld
varustettujen tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden vilinen keskindinen
riippuvuus.

(ks. 26, 27, 29 ja 39 kohta)

Kuviomerkki, jossa on sanaosa "NICKY”
ja jota on haettu rekisterditiviksi
yhteisén tavaramerkiksi Nizzan sopi-
mukseen pohjautuvan luokituksen luok-
kaan 16 kuuluvia tavaroita varten, ja
kuviomerkit, joissa on sanaosa "NOKY”
ja jotka on rekisterdity aikaisemmin
Ranskassa samaan luokkaan kuuluvia
tavaroita varten, ovat ranskalaisen ylei-
sén mielestd siind méirin ulkoasultaan ja
lausuntatavaltaan samankaltaisia, ettd
tavaroita on vertailtava toisiinsa sekaan-
nusvaaran arvioimiseksi kokonaisuu-
tena.

(ks. 34, 35 ja 38 kohta)



