BUNKER & BKR v. SMVH — MARINE STOCK (BK.R.)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljés jaosto)

5 paivini lokakuuta 2005

Asiassa T-423/04,

Bunker & BKR, SL, kotipaikka Almansa (Espanja), edustajanaan asianajaja J. Astiz
Sudrez,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin J. Garcia Murillo,

vastaajana,
* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Marine Stock Ltd, kotipaikka Tortola, Brittiliiset Neitsytsaaret (Yhdistynyt
kuningaskunta), edustajanaan asianajaja M. de Justo Bailey,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
30.6.2004 tekemdistd pddtoksestd (asia R 0458/2002-4), joka koskee Bunker &
BKR, SL:n ja Marine Stock Ltd:n vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit P. Lindh ja
V. Vadapalas,

kirjagja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzilez,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.10.2004 toimitetun
kannekirjelmén,
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ottaen huomioon kantajan kirjeen, joka on toimitettu ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimeen 15.11.2004 ja jossa kantaja vaatii muun muassa, ettd vastaaja
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

ottaen huomiocon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.2.2005
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.1.2005 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.5.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 16.10.1997 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen yhteison tavaramer-
kistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15 piiviand kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 25 ja 39, ja ne
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Nahat ja nahan jiljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisélly
muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot,
pdivinvarjot ja kivelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”

— luokka 25: "Naisten, miesten ja lasten vaatteet; vy6t, jalkineet (paitsi ortopediset
jalkineet) ja pééhineet”
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— luokka 39: "Kuljetus; naisten, miesten ja lasten vaatteiden, voiden, jalkineiden
(paitsi ortopedisten jalkineiden) sekd péédhineiden pakkaaminen ja varastointi”.

Tdmd hakemus julkaistiin 31.8.1998 yhteison tavaramerkkilehdessd nro 66/98.

Jack Schwartz Shoes, Inc. (josta on tullut Marine Stock Ltd, jiljempénd véliintulija)
teki 30.11.1998 viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan.

Viite kohdistui haetun merkin rekisterdimiseen kaikille rekisterdintihakemuksessa
tarkoitetuille tavaroille ja palveluille, ja se perustui aikaisempiin tavaramerkkeihin,
jotka koskivat tiettyjd luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ja joihin kuului itivaltalainen
sanamerkki BK RODS.

Viliintulija vetosi vditteensd tueksi asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin se on
muutettuna, 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 8 artiklan 4 ja 5 kohdassa
sdddettyihin hylkdysperusteisiin.

SMHV:n viiteosasto hyviksyi 27.3.2002 tekemilldén paétokselld vditteen luokkaan
25 kuuluvien tavaroiden osalta ja katsoi, ettd haetun merkin ja itdvaltalaisen
tavaramerkin BK RODS vililld oli sekaannusvaara, koska kyseisten merkkien
kokonaisarviointi osoitti, ettd ne olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankal-
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taisia. Viiteosasto hylkdsi viitteen luokkiin 18 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja
palvelujen osalta.

Kantaja valitti kyseisestd paitoksestd 24.5.2002.

Valituslautakunta teki 30.6.2004 piatoksen (jiljempénd riidanalainen pditos), jossa
se hylkdsi valituksen ja velvoitti kantajan korvaamaan menettelystd aiheutuneet
kulut. Valituslautakunta katsoi, ettd kun otetaan huomioon se, etti luokkaan 25
kuuluvat, rekisterdintihakemuksen ja viliintulijan aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, ja se, ettd kyseiset merkit ovat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan tietyssi mddrin samankaltaisia, itdvaltalaisen
yleison keskuudessa oli olemassa sekaannusvaara asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kantaja oli vedonnut siihen, ettd
véiteosasto oli verrannut haettua merkkid ainoastaan itévaltalaiseen tavaramerkkiin
BK RODS, ja tiltd osin valituslautakunta totesi, ettd koska kyseisten kahden merkin
vililld oli sekaannusvaara, valituslautakunta ei ollut velvollinen tarkastelemaan
viliintulijan muita merkkejé.

Osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista paétostd kyseisten merkkien ja tavaroiden samankaltai-
suuden osalta siten, ettd se toteaa, ettd véite on hylattavd ja ettd kyseisen merkin
rekisterdintihakemus on hyviksyttdvd kaikkien sellaisten tavaroiden osalta,
joiden osalta sen rekisterdintid on haettu
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— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen pédtoksen, jotta viiteosasto vertailisi kyseisid
merkkejd asianmukaisesti siten, ettd se ottaa huomioon ulkoasuun ja
lausuntatapaan perustuvat erot haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin sanaosien vililld sekd sen, ettei kuluttajien kannalta ole niiden osalta
olemassa vaaraa mielleyhtymaésti.

12 SMHYV vaatii, etti ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

13 Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— vahvistaa riidanalaisen pédtoksen ja hylkdd kantajan tavaramerkin rekisterdinti
koskevan hakemuksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta

— hylkéd kantajan tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen luokkiin 18
ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.
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Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Kantajan vaatimusten ensimméisen osan, jossa vaaditaan kantajan esittdmén
rekisterdintihakemuksen hyviksymistd, tutkittavaksi ottaminen

SMHYV viittdd, ettei kantajan vaatimusta siitd, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen on velvoitettava SMHV hyviksymdan sen rekisterdintihakemus,
voida ottaa tutkittavaksi.

Kantaja vaatii vaatimustensa ensimmadisessd osassa, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hyviksyméddn sen rekisterdintihakemuksen. On
kuitenkin todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n
on toteutettava yhteisGjen tuomioistuinten tuomion tdytdntdonpanosta johtuvat
toimenpiteet. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvini ei niin ollen ole
antaa SMHV:lle tillaista médrdystd. SMHV:n on tehtivd johtopéitokset timédn
tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-163/98, Procter &
Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. 11-2383, 53 kohta;
asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. I1-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja asia T-388/00,
Institut fiir Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4301, 19 kohta).

Tdstd seuraa, ettei kantajan vaatimusten ensimmdistd osaa, jossa vaaditaan, ettd
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n rekister6imain haetun
tavaramerkin, voida ottaa tutkittavaksi.
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Viliintulijan vaatimusten kolmannen osan tutkittavaksi ottaminen

Viliintulija on ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjdrjestyksen 134 artik-
lan 2 kohdan nojalla esittinyt vaatimuksia, joiden mukaan ensimmdiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen olisi hyldttdvd kantajan tekemd rekisterdintihakemus
luokkiin 18 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Viliintulijan mukaan
kyseisten merkkien osalta on olemassa sekaannusvaara sekd luokkaan 25 kuuluvien
tavaroiden ettd luokkiin 18 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, kun
otetaan huomioon, ettd luokkaan 25 kuuluvat tavarat ja luokkaan 39 kuuluvat
palvelut tiydentévit toisiaan ja ettd luokkiin 25 ja 18 kuuluvat tavarat ovat
samankaltaisia.

Kantaja ja SMHYV ovat istunnossa esittdneet, ettei vaatimusten kyseistd osaa voida
ottaa tutkittavaksi, koska valituslautakunnan kaisiteltdviksi ei ollut saatettu
kysymystid siitd, oliko vditeosasto arvioinut oikein kantajan rekisterdintihakemusta,
joka koski luokkiin 18 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Tyojérjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimelle esittdmit kirjelmét eivdt voi muuttaa riidan kohdetta siit,
mikd se on ollut valituslautakunnassa.

Kisiteltdvind olevassa asiassa viiteosasto on 27.3.2002 tekemillddn piatokselld
hylénnyt viliintulijan viitteet, jotka koskevat luokkiin 18 ja 39 kuuluvia tavaroita ja
palveluja, eikd viliintulija ole mitenkédn riitauttanut véiteosaston kyseistd arviointia
valituslautakunnassa.
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Koska viliintulija on vaatimustensa kolmannessa osassa muuttanut riidan kohdetta
siitd, mikd se on ollut valituslautakunnassa, vaatimusten kolmas osa on jétettivd
tutkimatta (ks. vastaavasti asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-449, 13 kohta).

Tdstd seuraa, ettd viliintulijan vaatimusten kolmas osa on jétettdvd tutkimatta.

Pddasia

Osapuolten lausumat

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Kantaja viittaa periaatteisiin, joita yhteisdjen tuomioistuin ja ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin ovat soveltaneet sekaannusvaaran arvioinnin osalta (asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 22 kohta ja asia
T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 11-4359, 26 kohta).

Sellaisen keskivertokuluttajan osalta, jonka tarkkaavaisuusaste voi vaihdella
kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. [-3819, 26 kohta), kantaja viittds, ettd koska
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kisiteltivind olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on itdvaltalainen, sekaannus-
vaaran arvioimisen kannalta merkityksellinen alue on Itévalta, jonka kansalaisille ja
erityisesti nuoremmalle vdestonosalle englanti on tuttu kieli. Kantaja toteaa myds,
ettd erityisesti nuoret ovat hyvin herkkid suhteessa sellaisiin merkkeihin, jotka
yksil6ivit vaatteita tai jalkineita.

Kantaja muistuttaa, ettd sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten
tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden
osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan ja huomioon
on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL,
tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
Késiteltdvind olevassa asiassa haetun merkin sanaosa ei rajoitu osaan "B.K.R.”, koska
ilmaisut "boots & shoes” ja "made in Spain” ovat selvisti esilld kyseisen merkin ylé-
ja alaosassa. Kyseiset sanaosat on lisiksi sijoitettu vinonelickuvioon, joka ympédroi ja
yksiloi ne. Kyseisessd kuviossa on kaksi keskendén sisdkkiistd vinoneliotd sellaista
mustaa taustaa vasten, johon vilittdmisti kiinnittdd huomion ja josta visuaalisesti
ilmenee haettu merkki.

Viliintulijan tavaramerkissd on kantajan mukaan sitd vastoin kaksi erillistd osaa, eli
kirjaimet "bk” ja sana "rods”, jonka englanninkielisen merkityksen, eli "tangot” tai
"riv’'ut’, itdvaltalaiset kuluttajat ymmartavit. Ulkoasultaan tarkasteltuina kirjaimet
’bk” muodostavat sanaa "rods” erittelevén tai tdydentivin osan, joka puuttuu siitd
merkistd, jonka rekister6imistd on haettu.

Aikaisemman sanamerkin synnyttdmi visuaalinen vaikutelma on kantajan mukaan
ndin ollen tdysin erilainen kuin haetun merkin synnyttimé vaikutelma. Ndma erot
ovat helposti kuluttajien havaittavissa, ja lisdksi kyseisten kahden merkin
lausuntatapa on erilainen.
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Kantaja korostaa, etti sen médrittdmiseksi, onko kahden tavaramerkin vililld
olemassa sekaannusvaara tai vaara mielleyhtymidstd, on tarkasteltava sellaista
asiayhteyttd, jossa kuluttajat kohtaavat kyseiset tavaramerkit, ja analysoitava sitd
tietoa, jonka kuluttajat tosiasiallisesti vastaanottavat vilittomasti ja myShemmin.
Kantajan mukaan muistiin jidvd mielikuva on epitdydellinen ja on mahdollista,
etteivit kaikki merkin muodostavat osat jdd mieleen. Kisiteltdvind olevassa asiassa
haetun merkin kuvio-osa on varmasti silmiinpistivi siind kokonaisuudessa, jonka se
muodostaa. Jos oletetaan, ettd kyseinen tavaramerkki kiinnitetddn vaatteeseen tai
jalkineeseen, kuluttajan huomio kiinnittyy ensiksi vinonelidihin ja sitten niiden
sisidpuolelle kirjoitettuihin kirjaimiin. Kantaja huomauttaa aikaisemman tavaramer-
kin osalta, ettd pddasiallinen sanaosa on "rods”, joka on iskevdmpi ja omaperiisempi
kuin pelkit kaksi aakkosten kirjainta.

Kantajan mukaan se, ettd kyseisissd merkeissd on kolme samaa kirjainta, ei riitd
sithen, ettd kuluttaja yhdistdd ne mielessdin toisiinsa. Haetussa tavaramerkissi ei ole
sanaa “rods” liitettynd kirjaimiin "b” ja "k” eivitkd kyseiset kaksi merkkid ole
grafiikaltaan samoja. Ne ovat ndin ollen ulkoasultaan erilaisia. Kantaja toteaa liséksi,
ettd silloin kun erottamiskyky seuraa tavaramerkin graafisesta esitystavasta, sellaiset
tavaramerkit, joissa ei ole muita osia, ovat vihemmin erottuvia ja ne saavat
heikompaa suojaa. Téllaisessa tilanteessa kyseiset tavaramerkit muodostavien
merkkien vélisilld eroilla on suurempi merkitys.

Kyseisiin tavaroihin liittyvien kaupan pitdmisen edellytysten osalta kantaja toteaa,
ettd koska ulkoasuun perustuva nikemys kyseisistd merkeistd syntyy tavallisesti
ennen oston tekemistd, ulkoasuun perustuvilla seikoilla on kisiteltdvinid olevassa
asiassa suurempi merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Kantaja toteaa,
ettd koska kyseiset merkit ovat asian kannalta merkitykselliselld alueella ulkoasul-
taan ja lausuntatavaltaan erilaisia, niiden vililld ei — luokkaan 25 kuuluvat tavarat
mukaan lukien — ole sekaannusvaaraa.

SMHYV ja viliintulija muistuttavat periaatteista, joita yhteisGjen tuomioistuin ja
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ovat soveltaneet sekaannusvaaran osalta
(em. asia SABEL, tuomion 22 ja 23 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. [-5507, 16, 17 ja 29 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 17-19 ja 25 kohta).
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Tavaroiden vertailun osalta SMHYV ja viliintulija vdittivit ensinndkin, ettei kantaja
riitauta viiteosaston tekeméi ja valituslautakunnan vahvistamaa arviota siitd, ettd
aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat joko samoja tai huomattavan
samankaltaisia kuin sellaiset luokkaan 25 kuuluvat tavarat, joiden osalta kantaja
hakee merkkinsé rekisteroimisté.

Merkkien vertailun osalta SMHV toteaa toiseksi, ettd ensin viiteosasto ja sitten
valituslautakunta ovat prosessieckonomiaan liittyvistd syistd verranneet haettua
tavaramerkkid ainoastaan aikaisempaan itdvaltalaiseen tavaramerkkiin BK RODS
eivitkd kuhunkin niistd kansallisista tavaramerkeistd, joihin viliintulija on vedonnut
véitemenettelyssd. Kohdeyleis6 on niin ollen vaatteita ja jalkineita ostava Itdvallan
yleisd.

Sen merkin osalta, jonka rekisterdimistd on haettu, SMHV toteaa viliintulijan
tukemana, ettd sanaosa "B.K.R.” on kokonsa takia ja sen takia, mikd sen sijainti
merkissd on, visuaalisesti se osa, joka ratkaisevalla tavalla kiinnittdd kohdeyleison
huomion, koska yksinkertaisen geometrisen kuvion muodostamaa kuvio-osaa
kiytetddn kyseiselld alalla usein tuotemerkkind.

SMHYV ja viliintulija toteavat yhtéiltd, ettd haetun merkin kirjainyhdistelmd “bkr”
esiintyy my0s aikaisemmassa tavaramerkisséd sijainniltaan ensimmadisend kuitenkin
siten, ettd kirjain ”r” on sijainniltaan kolmantena sanan “rods” ensimmdisend
kirjaimena. Viliintulija ja SMHV toteavat liséiksi, ettd kirjaimet "bkr” on erotettu
toisistaan pisteilld, mikd herdttdd kohdeyleisdssd ajatuksen siitd, ettd kyse on
merkistd, joka on lyhenne pitemmastd merkistd.

SMHYV ja viliintulija toteavat toisaalta, ettd sanaosilla "boots & shoes” ja “made in
Spain” on niiden koon vuoksi ainoastaan toissijainen tehtivd haetun merkin
synnyttdmissd visuaalisessa kokonaisvaikutelmassa. Koska kyseiset osat ovat lisdksi
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kuvailevia eikid niitd voida rekisterdidd erikseen, niiden ei voida katsoa olevan
kyseisen merkin hallitsevia osia. Viliintulija tismentdd téltd osin, ettd Internetissd on
arviolta 2 970 sivua, jotka sisiltivit kyseiset sanat yhdessd, ja ettei kantaja ole
rekisterointihakemuksessaan vaatinut yksinoikeutta kyseisiin sanoihin.

Haetun tavaramerkin hallitsevaa osaa ympyroéivéin vinoneliokuvion osalta SMHYV ja
véliintulija viittavit, ettd vaikka kyseessd on osa, joka on otettava huomioon
tavaramerkin kokonaisuuden antaman visuaalisen vaikutelman osalta, se ei
kuitenkaan ole erityisen erottamiskykyinen, koska se on yksinkertainen ja usein

Kiytetty.

SMHYV ja viliintulija katsovat, ettd kun otetaan huomioon haetun merkin ja
aikaisemman merkin hallitsevien osien samankaltaisuus, kyseiset merkit ovat
ulkoasultaan samankaltaisia.

Lausuntatavan osalta todettakoon, etti aikaisempi tavaramerkki lausutaan asian
kannalta merkitykselliselld alueella SMHV:n mukaan "be-ka-rods” ja viliintulijan
mukaan “be-ka-erods” ja haettu tavaramerkki lausutaan “be-ka-er”. Haetun
tavaramerkin muut sanaosat ovat kooltaan ja sijainniltaan sellaisia, ettei kohdeyleisé
lausu niitd, ja vaikka ne lausuttaisiinkin, ne eivit kuitenkaan olisi merkityksellisid
edelld olevassa 38 kohdassa luetelluista syistd. Kyseiset merkit ovat ndin ollen
rakenteeltaan kolmitavuisia siten, ettd kaksi ensimmadistd tavua ovat samat ja kirjain
"t” on ratkaiseva viimeisen tavun lausuntatavan kannalta. Viliintulija pdéttelee
tdimén perusteella, ettd kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan hyvin samankaltaiset,
ja SMHV katsoo, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kyseiset

merkit todella ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset.

Merkityssiséllon osalta SMHYV toteaa, ettei aikaisemmalla tavaramerkilld tai haetun
tavaramerkin hallitsevalla osalla ole merkityssisdltod asian kannalta merkityk-
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selliselld alueella. Toisin kuin kantaja viittds, aikaisemman tavaramerkin sana "rods”
ei SMHV:n mukaan kuulu sellaiseen englannin kielen tavanomaiseen sanavaran-
toon, jonka kyseisten tavaroiden itdvaltalaiset kuluttajat vilittomdsti tunnistavat.
Haetun tavaramerkin sanaosat "boots & shoes” ja "made in Spain” ovat SMHV:n
mukaan sitd vastoin tavanomaisia ilmaisuja asianomaisella alalla ja itévaltalaiset
kuluttajat ymmartivit ne helposti sellaising, ettd niilld kuvataan kyseisid tavaroita ja
niiden maantieteellistd alkuperai.

Viliintulijan mukaan molemmille kyseisistd merkeistd yhteiselld sanaosalla "B.K.R.”
ei ole erityistd merkitystd keskivertokuluttajalle ja nidin ollen kyseisten merkkien
merkityssisdllon samankaltaisuutta on pidettdvd erityisen huomattavana.

Sekaannusvaaran arvioinnin osalta SMHYV viittaa kolmanneksi yhteisén tuomiois-
tuinten soveltamiin periaatteisiin (ks. edelld 32 kohta) ja muistuttaa tdssd yhteydessd,
ettd silloin, kun kuluttajalle jad tavaramerkistd epétdydellinen muistikuva, tavara-
merkin hallitsevalla osalla on sen muihin osiin verrattuna erityinen merkitys sen
kokonaisvaikutelman osalta, jonka tavaramerkki synnyttdd. SMHYV toistaa téltd osin
ne argumentit, jotka se on esittinyt siitd, ettd sanaosa "B.K.R.” on haetun merkin
hallitseva osa.

SMHYV huomauttaa sekaannusvaaran tutkimisen osalta lisiksi siitd, ettd on otettava
huomioon kuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka vaihtelee kyseisten tavaroiden tai
palvelujen tyypin mukaan. SMHV my6ntdd téltd osin, ettd asianomaisten tavaroiden
kohdalla visuaalisella vaikutelmalla on ensisijainen merkitys kyseisten merkkien
vertailussa, ja korostaa edelleen sitd, etti ne ovat ulkoasultaan samankaltaisia
huolimatta siitd, ettd ainoastaan haetussa merkissi on kuvio-osa.
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SMHV toteaa myds, ettd vaatealalla sama tavaramerkki voi esiintyd erilaisissa
muodoissa sen mukaan, minkilaiseen tavaraan se on kiinnitetty. SMHV:n mukaan ei
ndin ollen voida sulkea pois sitd, ettd kun kohdeyleisé nidkee sanaosan "B.K.R”, se
ajattelee, ettd kyse on pitemmén merkin, kuten merkin "BK RODS”, lyhenteestd, ja
pitdd haettua merkkid merkking, jolla kuvataan aikaisemman tavaramerkin haltijan
tuotteisiin kuuluvaa erityistd tuoteryhméa.

SMHV katsoo lisiksi, ettd vaikka voidaan ajatella, ettd kuluttaja kiinnittdd
suurempaa huomiota merkin valintaan silloin, kun hén ostaa erityisen kalliin
vaatteen, tistd ei kuitenkaan voida pditelld, ettd yleiso olisi asianomaisella alalla
poikkeuksellisen tarkkaavainen asianomaisia tavaroita ostaessaan (yhdistetyt asiat
T-117/03-T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471,
43 kohta). SMHYV on istunnossa viittinyt tdltd osin, ettei voida katsoa, ettd kyseiset
tavarat olisi kantajan esittdmalld tavalla suunnattu erityisesti nuorelle yleisélle.

Kun otetaan huomioon edelld esitetyt seikat ja keskindisen riippuvuuden periaate,
jonka mukaan merkkien vilistd heikkoa samankaltaisuutta kompensoi se, ettd
tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, SMHV katsoo, ettei valituslautakunta ole
tehnyt sellaista virhettd, jolla voitaisiin perustella riidanalaisen pédtoksen kumoa-
minen.

Viliintulija katsoo, ettd kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tasoa
kompensoi kyseisten merkkien suuri samankaltaisuus. Kun keskivertokuluttaja
nékee kyseisilld merkeilld osoitetut tavarat tai palvelut, hin ymmirtda véliintulijan
mukaan suoraan, ettd ne ovat perdisin samasta yrityksestd tai taloudellisesti toisiinsa
sidoksissa olevista yrityksistd, ja olettaa, ettd kyseiset yritykset ovat alun perin
pédttineet kiyttdd rekisteroityd tavaramerkkid BK RODS ja sitten siitd johdettua
merkkid "B.K.R.”.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetdin, ettd aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekistercidd, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara alueella, jossa aikaisempaa tavaramerkkid suojataan. Sekaannusvaara
kisittdd vaaran merkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaéstd.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa sdddetddn
lisiksi, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityjé
tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopéivid.

Vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskendin sidoksissa olevista yrityksisti.

Tdamién saman oikeuskidytinndn mukaan yleison keskuudessa olevaa sekaannusvaa-
raa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, minkalainen ksitys kohdeyleisolld on
kyseisistd merkeistd ja kyseisistd tavaroista tai palveluista ja ottaen huomioon kaikki
tekijit, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, erityisesti merkkien
samankaltaisuuden ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankal-
taisuuden keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s.
1[-2821, 30-33 kohta oikeuskéytintoviittauksineen ja asia T-112/03, L’Oréal v.
SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. [1-949, 57 kohta).
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— Kohdeyleis6

Asianosaiset ja viliintulija ovat yhtd mieltd siitd, ettd viliintulijan aikaisempi
sanamerkki BK RODS, josta kisiteltivind olevassa asiassa on yksinomaan kyse, on
rekisterdity Itdvallassa, joka ndin ollen muodostaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta merkityksellisen alueen.

Valituslautakunnan tavoin on myds katsottava, ettd koska luokkaan 25 kuuluvat
tavarat ovat tavanomaisia kulutustavaroita, kohdeyleisd on keskivertokuluttaja,
jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 29 kohta; asia T-292/01,
Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. I1-4335, 43 kohta ja em. yhdistetyt asiat NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion 25 kohta). Téltd osin on todettava,
ettd huolimatta siitd, mitd kantaja on vdittdnyt, minkdén seikan perusteella ei ole
mahdollista katsoa, ettd kyseiset tavarat olisi suunnattu erityisesti nuorelle yleisolle.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on niin ollen otettava huomioon itdvaltalai-
sista keskivertokuluttajista koostuvan kohdeyleisén nikemys.

— Tuotteiden samankaltaisuus

Koska asianosaiset ja viliintulija eivdt ole riitauttaneet valituslautakunnan arviota
siitd, ettd kyseisilld tavaramerkeilld merkityt tuotteet ovat samoja tai hyvin
samankaltaisia, on todettava, ettd kyseiset tavarat ovat samoja tai hyvin samankal-
taisia.
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— Merkkien samankaltaisuus

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on
kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssiséllon samankaltaisuuden
osalta perustuttava niistd syntyvidn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava
erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (em. asia BASS, tuomion 47 kohta
oikeuskéytdntoviittauksineen ja asia T-33/03, Osotspa v. SMHV — Distribution &
Marketing (Hai), tuomio 9.3.2005, Kok. 2005, s. II-763, 47 kohta). Kuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, ja hénen on
turvauduttava epitiydelliseen muistikuvaan. Yleensi merkin hallitsevat ja erot-
tamiskykyiset ominaisuudet on helpoimmin muistettavissa. Néin ollen tarve arvioida
merkin luomaa kokonaisvaikutelmaa ei sulje pois merkin jokaisen osan tutkimista
sen hallitsevien osien méidrittimiseksi (asia T-185/03, Fusco v. SMHV — Fusco
International (ENZQO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. 1I-715, 46 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Ulkoasun samankaltaisuuden osalta valituslautakunta on kisiteltivind olevassa
asiassa katsonut riidanalaisessa pididtoksessd, ettd haetun merkin hallitseva osa
koostui kolmesta kirjaimesta "bkr”, kun taas sanaosat "boots”, "shoes” ja “made in
Spain” olivat kokonsa takia vihemmién merkityksellisid. Valituslautakunta katsoi,
ettd kyseisen merkin hallitsevassa osassa toistettiin aikaisemman tavaramerkin kaksi
ensimmadistd kirjainta ja lisdttiin niihin kirjain "r”, joka on aikaisemmassa
tavaramerkissd olevan sanan "rods” ensimmadinen kirjain. Se, ettd haetun merkin
kolme kirjainta oli erotettu toisistaan pisteilld, antoi valituslautakunnan mukaan
aihetta olettaa, ettd kyseessi on lyhenne (riidanalaisen pé#dtoksen 16 kohta).
Valituslautakunta on péitellyt tdmén perusteella, ettd kyseiset merkit olivat

ulkoasultaan samankaltaisia.

Téltd osin on aluksi todettava, ettdi SMHV on perustellusti katsonut ulkoasun
samankaltaisuuden osalta, ettd haetun tavaramerkin hallitseva osa oli "B.K.R.” sen
takia, ettd se oli kookas, sen sijainti merkissd oli keskeinen ja se oli lihavoitu.
Oikeuskdytinndssi on nimittdin todettu, ettd vaikka keskivertokuluttaja normaalisti
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kdsittdd tavaramerkin kokonaisuutena eikd ryhdy tutkimaan merkin erilaisia
yksityiskohtia, yleensd merkin hallitsevat ja erottavat ominaisuudet on helpoimmin
muistettavissa (ks. em. yhdistetyt asiat NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection, tuomion 39 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).

Kantaja on esittinyt perusteluna, ettd haettu tavaramerkki sisdltdd myds sanaosat
"boots”, “shoes” ja "made in Spain”, ja tiltd osin on todettava, ettd kyseiset osat ovat
kokonsa ja sijaintinsa takia ulkoasun kannalta vihemmin térkeitd kuin osa "B.IKR.”.
Kuten SMHV toteaa, mainituilla sanoilla kuvataan kyseisid vaatetustuotteita ja
niiden maantieteellistd alkuperdd. Niilld sanaosilla on néin ollen toissijainen asema
haetussa merkissg, ja ne ovat ndin ollen liitdnndisid suhteessa hallitsevaan sanaosaan
"B.K.R.

Haetun tavaramerkin kuvio-osien eli mustalla pohjalla keskendén sisikkdin olevien
kahden vinonelion osalta on todettava, ettei kantaja ole riitauttanut SMHV:n
toteamusta siitd, ettd kyseinen vinonelickuvio on usein kéytetty eikd sitd ndin ollen
voida sellaisenaan pitdd erottamiskykyisend. Myos kyseiset kuvio-osat ovat nédin ollen
liitdnndisid suhteessa haetun tavaramerkin hallitsevaan osaan.

Haetun merkin hallitsevan osan eli "B.K.R.” ja aikaisemman tavaramerkin BK RODS
vertailun osalta on sitd vastoin katsottava, ettei se, ettd kyseisissd kahdessa merkissé
on kolme yhteistd kirjainta, ole omiaan johtamaan siihen, ettd ne ovat ulkoasultaan
samankaltaisia.
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Vaikka kirjaimet "b” ja "k” ovatkin yhteisid molemmille kyseisistd merkeistd ja vaikka
niiden sijainti molempien merkkien alussa vaikuttaa siihen, miten ne mielletdén, se,
ettd molemmissa merkeissi on kirjain "r”, ei ole omiaan tekemddn merkeistd
samankaltaisia. Ei nimittdin voida katsoa, ettd kohdeyleisé mieltdisi aikaisemman
tavaramerkin sanaosassa “rods” olevan kirjain "r” erilldén kyseisen sanan kolmesta
muusta kirjaimesta (“ods”), minkd SMHV on lisdksi istunnossa myontényt
vastauksessaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdiméén kysymykseen.
Sanaosaa "rods” on niin ollen pidettévd kokonaisuutena eiki eri kirjaimista, mukaan
»n_»

lukien ”r”, muodostuvana sanana. SMHV on niin ollen virheellisesti katsonut, ettd
kyseisille kahdelle merkille oli ulkoasua ajatellen yhteistd kirjainyhdistelma "bkr”.

Aikaisemman tavaramerkin sanaosa "rods” kiinnittdd lisiksi kuluttajan huomion sitd
suuremmallakin syylld, koska toisin kuin sitd edeltivit keskenddn yhdistetyt
kirjaimet "b” ja "k” se muodostaa sanan.

Haetun tavaramerkin hallitseva sanaosa on yhtendinen, kun taas aikaisempi
tavaramerkki koostuu kahdesta osasta, joista sanaosa "rods” on pitempi kuin osa
"bk”. Téltd osin ei voida kieltdd sitd, ettd kyseisten merkkien eri pituus korostaa sit,
ettd ne ovat ulkoasultaan erilaisia.

Toiseksi ei voida katsoa, toisin kuin SMHYV viittds, ettd se, ettd kunkin haetun
tavaramerkin hallitsevan osan muodostavan kirjaimen perdssd on piste, aiheuttaisi
sen, ettd kyseiset kaksi merkkid olisivat ulkoasultaan samankaltaisia. Vaikka
kyseisten kolmen pisteen olemassaolo saattaa johtaa siihen, ettd kyseisten tavaroiden
kuluttaja pitdd haettua merkkié lyhenteend, kyseistd merkkid ei kuitenkaan voida
nidhdd BK RODSin lyhenteend. Jos tilanne olisi téillainen, ainoastaan haetun merkin
kirjain "r” vastaisi aikaisemman tavaramerkin sanan "rods” alkukirjainta, koska
kyseisen merkin kirjaimet "b” ja “k” eiviit voi olla aikaisemman tavaramerkin
muodostavien sanojen alkukirjaimia.
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Kolmanneksi kyseisten merkkien kokonaisuuden ulkoasun arvioinnin osalta on
viitattava lopuksi haetun tavaramerkin monimutkaisuuteen, koska kyseessd on
sekamerkki, joka ei muodostu ainoastaan hallitsevista ja liitdnndisistd sanaosista (ks.
edelld 59 ja 60 kohta) vaan my6s kuvio-osista (ks. edelld oleva 61 kohta). Se, ettd
haetussa tavaramerkissi on kuvio-osia, eli vinonelion muotoinen kehys ja hallitsevan
sanaosan "B.ICR.” erityinen typografia, on huolimatta siit4, ettd naimé kuvio-osat ovat
ainoastaan liitinndisid kyseisen tavaramerkin hallitsevaan osaan ndhden, omiaan
korostamaan kyseisten merkkien kokonaisuuden visuaalisessa arvioinnissa sitd, ettéd
ne ovat ulkoasultaan erilaisia. T#ltd osin on todettava, ettid kun otetaan huomioon se,
ettd molemmissa kyseisistd merkeistd on muita osia, sill§, ettd molemmille merkeille
on yhteistd kirjaimet "b” ja ”k”, ei ole ratkaisevaa vaikutusta niiden ulkoasun
vertailun kannalta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd kun otetaan huomioon se, etti riidanalaisen pdétoksen
16 kohdassa olevat arviot ovat virheellisid, valituslautakunta ei voinut lainmukaisesti
padtelld, ettd kyseiset merkit olivat kokonaisuutena tarkasteltuna ulkoasultaan
samankaltaisia.

Lausuntatavan osalta valituslautakunta on katsonut, ettd aikaisempi merkki ja
haetun merkin hallitseva osa ovat samankaltaiset, koska kyseisten merkkien kolme
ensimmdiistd kirjainta ovat samat (riidanalaisen péddtoksen 17 kohta). SMHV:n
mukaan aikaisempi tavaramerkki lausutaan asian kannalta merkitykselliselld alueella
"be-ka-rods” ja viliintulijan mukaan “be-ka-erods”. Sen merkin osalta, jonka
rekisterdimistd on haettu, asianmukainen lausuntatapa on SMHV:n ja viliintulijan
mukaan “be-ka-er”.

Kisiteltdvind olevassa asiassa on tarpeen ottaa huomioon se, kuinka itivaltalainen
keskivertokuluttaja lausuu sanan “rods”, vaikka kyseessd onkin alkuperdltddn
englanninkielinen sana. Sitd, miten keskivertokuluttaja lausuu vieraskielisen sanan,
on kuitenkin vaikeata médrittdd varmasti (asia T-57/03, SPAG v. SMHV — Dann ja
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Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. 11-287, 58 kohta). Vaikka
oletettaisiin, ettd sana "rods” tunnistetaan vieraskieliseksi ja ettd keskivertokuluttaja
tuntee sen merkityksen, sen lausuntatapa ei vilttiméttd ole sama kuin alkukielessd.
Oikea alkukielinen lausuntatapa ei edellyti ainoastaan kyseisen lausuntatavan
tuntemista vaan my0s kykyd lausua kyseinen sana oikealla ddntdmykselld. Kési-
teltdvini olevassa asiassa on todettava, ettd toisin kuin kantaja viittdd, sana "rods”,
joka tarkoittaa “tankoja” tai “riukuja”, on luonteeltaan tekninen siten, ettei voida
katsoa, ettd itdvaltalainen keskivertokuluttaja vilttiméttd tuntee sen merkityksen.

Niin ollen on otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin itdvaltalainen
lausuntatapa, eli "be-ka-rods”, jossa paino sanassa "rods” on kirjaimella "d”.

Taltd osin on hyldttdvda SMHV:n ja viliintulijan véite siitd, etté kyseiset kaksi merkkid
ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset sen takia, etti niiden kolme ensimmadistd
kirjainta ovat samat. Ainoastaan kirjaimet "b” ja "k”, jotka lausutaan "be” ja "ka”, ovat
yhteiset molemmille merkeille. Ei nimittdin voida katsoa, ettd haetun tavaramerkin
kirjain "r”, joka lausutaan "er”, ja sana “"rods”, joka muodostuu kahdesta tavusta ja
joka lausutaan "rodds”, olisivat lausuntatavaltaan samankaltaisia. SMHV ei ndin
ollen voi perustellusti katsoa, etti haetun tavaramerkin hallitseva osa ("B.IKR.”)

sisdltyy lausuntatavan kannalta tarkasteltuna aikaisempaan tavaramerkkiin.

Téstd seuraa, ettd kun otetaan huomioon riidanalaisen piddtoksen 17 kohdassa oleva
virheellinen arviointi, valituslautakunta ei voinut lainmukaisesti péitelld, ettd
kyseiset kaksi merkkid olivat lausuntatavaltaan samankaltaisia.
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Merkityssisillon arvioinnin osalta valituslautakunta on riidanalaisen pdétoksen
19 kohdassa todennut kantajan sitd riitauttamatta, etteivit kyseiset merkit olleet
merkityssisilloltddn selvdsti samankaltaisia.

Toisin kuin véliintulija vittdd, koska haetun merkin hallitseva sanaosa, eli "B.K.R.”,
ja BK RODS eivit vaatetusalan kohdeyleison kannalta tarkoita mitédn, kyseisten
merkkien merkityssisillon vertailulla ei ole merkitystd (ks. vastaavasti asia T-224/01,
Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. I1-1589,
48 kohta ja yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHYV, tuomio
17.3.2004, Kok. 2004, s. 11-965, 93 kohta).

— Sekaannusvaara

Kyseisten merkkien kokonaisarvioinnin osalta kyseisten merkkien ulkoasuun,
lausuntatapaan ja merkityssisiltoon perustuvat erot riittdvit siitd huolimatta, ettd
kyseiset tavarat ovat samoja, estiméén sen, ettd se, ettd kyseiset merkit muistuttavat
toisiaan, merkitsisi sekaannusvaaraa keskivertokuluttajan mielessd (asia T-35/03,
Aventis CropScience v. SMHV — BASF (CARPO), tuomio 12.10.2004, 29 kohta, ei
vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Késiteltdvind olevan asian osalta on todettava, ettd huolimatta siitd, ettd kyseiset
merkit muistuttavat tietyiltd osin toisiaan, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on
otettava huomioon kaikki edelld olevissa 59-75 kohdassa mainitut seikat, Koska
valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja
lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja koska ne eivit mydskddn ole merkityssisillol-
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tidn samankaltaisia, ei voida katsoa, etti ne olisivat kokonaisuutena tarkasteltuna
samankaltaisia. Ndin ollen on todettava, ettd huolimatta siitd, ettd kyseiset tavarat
ovat samoja, kyseisten merkkien osalta ei ole olemassa sekaannusvaaraa.

Niin ollen on hyviksyttivd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista koskeva kanneperuste ilman, ettd olisi aihetta tarkastella kantajan
vditettd, joka koskee sitd merkitystd, joka kyseisten merkkien ulkoasuun perustuvalla
samankaltaisuudella on sekaannusvaaran arvioinnissa (ks. edelld 30 kohta).

Kantaja on pidasiallisesti vaatinut riidanalaisen pddtoksen muuttamista. Asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa sdddetéén toki téllaisesta muuttamismahdollisuu-
desta. Tdmd mahdollisuus koskee kuitenkin lihtokohtaisesti vain tilanteita, joissa
asia on ratkaisukelpoinen (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV (HIPOVI-
TON), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. 11-2787, 63 kohta). Niin ei kuitenkaan ole
kisiteltivind olevassa asiassa, koska valituslautakunta on tarkastelussaan ottanut
huomioon ainoastaan yhden aikaisemmista tavaramerkeistd, joihin on vedottu
vditteen tueksi, eikéd ole lausunut kaikista asetuksen N:o 40/94 sddnnoksistd, joihin
viliintulija on viitannut.

Riidanalainen péétds on ndin ollen kumottava.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Tydjdrjestyksen 87 artiklan 4 kohdan
kolmannen alakohdan mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin voi maarits,
ettd véliintulijan on vastattava omista oikeudenkédyntikuluistaan.

Késiteltdvind olevassa asiassa SMHYV ja viliintulija ovat hdvinneet asian, koska
riidanalainen péitds on kantajan vaatimusten mukaisesti kumottava.

Kantaja on ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.11.2004
saapuneessa kirjeessdén vaatinut, ettd vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut.

SMHYV on tehnyt kyseisti vaatimusta koskevan prosessiviitteen, ja tdltd osin
vakiintuneesta oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd se, ettd asianosainen, joka on
voittanut asian, ei ole vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista istunnossa, ei
estd sen vaatimuksen hyviksymistd (asia 113/77, NTN Toyo Bearing ym. v.
neuvosto, tuomio 29.3.1979, Kok. 1979, s. 1185 ja julkisasiamies Warnerin
ratkaisuehdotus, Kok. 1979, s. 1212, erityisesti s. 1274, Kok. Ep. IV, s. 445; asia
T-64/89, Automec v. komissio, tuomio 10.7.1990, Kok. 1990, s. II-367, 79 kohta ja
asia T-13/92, Moat v. komissio, tuomio 17.3.1993, Kok. 1993, s. 11-287, 50 kohta).
Asia on sitd suuremmallakin syylld ndin, jos oikeudenkdyntikulujen korvaamista
koskeva vaatimus on esitetty — kuten kdsiteltdvind olevassa asiassa — kirjallisen
kisittelyn kuluessa lihetetyssi kirjeessé.
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s Koska SMHV on hidvinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista
oikeudenkdyntikuluistaan ja myds korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut.

s Koska kantaja ei ole vaatinut viliintulijan velvoittamista korvaamaan oikeuden-
kidyntikuluja, viliintulija vastaa omista oikeudenkayntikuluistaan.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
neljinnen valituslautakunnan 30.6.2004 tekemi piitos (asia R 0458/2002-
4) kumotaan.

2) SMHY vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenkiyntikulut.
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3) Viiliintulija vastaa omista oikeudenkiiyntikuluistaan.

Legal Lindh Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 5 péivind lokakuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja

II - 4064



