WASSEN INTERNATIONAL v. SMHV — STROSCHEIN GESUNDKOST (SELENIUM-ACE)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 paivini heindkuuta 2005

Asiassa T-312/03,

Wassen International Ltd, kotipaikka Leatherhead (Yhdistynyt kuningaskunta),
edustajinaan barrister M. Edenborough ja solicitor S. Mayer,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéin S. Laitinen ja M. Capostagno,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssid menettelyssi oli

Stroschein Gesundkost GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa),

ja jossa on nostettu kanne SMHV:n neljinnen valituslautakunnan 18.6.2003
tekemistd paatoksestd (asia R 121/2002-4), joka koskee Wassen International
Ltd:n ja Stroschein Gesundkost GmbH:n vilisti viiitemenettelys,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekdi tuomarit V. Tiili ja
0. Czucz,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.9.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2003
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon 14.3.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Wassen International Ltd teki 16.2.1999 yhteison tavaramerkisti 20 péivénd
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nio 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisén tavaramerkkid koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki SELENIUM-ACE.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd
varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3 ("kosmetiikka;
kasvovoiteet; saippuat; ihon vanhenemista hidastavat voiteet ja emulsiot”), 5
("lisdravintoaineet; vitamiinit ja kivenndisaineet”) ja 42 ("kauneudenhoito ja
kauneushoitolat”).

Hakemus julkaistiin 11.10.1999 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro 81/99.
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Stroschein Gesundkost GmbH (jéljempini viitteentekiji) teki 16.12.1999 asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun tavaramerkin rekisterdintii vastaan

silld perusteella, ettd Saksassa oli 27.9.1995 rekistersity numerolla 39519649

seuraava kuviomerkki:

Selemium Spezial
A-CE ~

.
99
Wi

Tédmé merkki on rekistersity seuraaville tavaroille, jotka kuuluvat sekd luokkaan 5
ettd luokkaan 30: '

"Térkkelykseen, kalsiumin suoloihin, magnesiumstearaattiin ja hiivaan tai niiden
aineiden yhdistelmiin pohjautuvat lisiravintoaineena kiytettivit valmisteet, jotka
eivit ole ladkkeellisid eivitka laakkeita,”

Viite perustui kaikkiin tavaroihin, joille aikaisempi tavaramerkki oli rekistersity, ja
se oli suunnattu yhteisén tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa vaadittuja
luokkiin 3 ja 5 siséltyvid tavaroita vastaan. Tdmin véitteen tueksi esitetty peruste
oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannus-
vaara,

Viiteosasto hyviksyi viitteen 30.11.2001 tekemésséiéin paatoksessd ja episi siten
haetun tavaramerkin rekisterdinnin. Se Latsoi, etti kyseiset merkit olivat ulko-
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asultaan erittdin samankaltaisia ja ettd niiden lausuntatavat olivat samankaltaisia tai
jopa samoja. Kun otettiin huomioon se, ettid yhteison tavaramerkkid koskevassa
hakemuksessa vaaditut luokkaan 5 kuuluvat tavarat olivat samoja kuin aikaisemman
tavaramerkin kattamat tavarat ja ettd luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden ja
aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden vililld oli tiettyja samankaltai-
suuksia, viiteosasto totesi, ettd sekaannusvaara oli olemassa.

Kantaja teki 30.1.2002 SMHV:lle valituksen viiteosaston ratkaisusta.

Neljis valituslautakunta hylkési valituksen 18.6.2003 tekemillddn pédtokselld
(jaljempénd riidanalainen péitds). Se katsoi, ettd sanaosat olivat aikaisemman
tavaramerkin hallitsevia osia ja erityisesti, ettd sana selenium oli kaikkein
erottamiskykyisin osa ja ettd kirjainten a, ¢ ja e erottaminen yhdysmerkein ei
muuttanut niisti syntyvad vaikutelmaa ja ettd kuluttajat ymmirsivit sanan spezial
kuvailevana tietona tiettyyn tuoteryhmédn kuuluvista tavaroista. Se totesi, ettd
viiteosasto oli ollut oikeassa katsoessaan, ettd merkit olivat samankaltaisia ja ettd
tavarat olivat tapauksen mukaan samoja tai samankaltaisia ja ettd viiteosasto oli
perustellusti todennut, ettd kaikkien kyseessd olevien tavaroiden osalta oli
sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyviiksyy kanteen

II - 2903



12

TUOMIO 14.7.2005 — ASIA T-312/03

— palauttaa yhteis6n tavaramerkkié koskevan hakemuksen SMHV:n kisiteltiviksi,
jotta se voi suorittaa rekisteréinnin

— kumoaa viiteosaston ratkaisun

— kumoaa riidanalaisen piitoksen

— velvoittaa viitteentekijin korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut téssd
menettelyssé sekd kantajalle valituslautakunnalle tehdystd valituksesta ja
viiteosastolle tehdystd viitteestd aiheutuneet kulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Sen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen, joka koskee asian palauttamista
SMHV:n kisiteltiviksi, jotta se voi suorittaa rekisteréinnin

/

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian SMHV:n
ksiteltiviksi ja madrad sen rekisterdiméin kyseessa olevan yhteisén tavaramerkin.
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Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla SMHV:n on toteutettava
yhteisojen tuomioistuinten tuomion téytdntéonpanosta johtuvat toimenpiteet. Ndin
ollen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen ei kuulu antaa SMHV:lle mai-
rdystd. Viimeksi mainitun on nimittdin tehtdvd pédtelménsi tdmdn tuomion
tuomiolauselmasta ja perusteluista (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV
(STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723, 18 kohta). Esilld oleva
vaatimus on siten jitettdvé tutkimatta.

Asiakysymys

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

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittis, etti viiteosasto ja valituslautakunta ovat molemmat tehneet virheitd
kyseisten kahden tavaramerkin arvioinnissa. Se Kkorostaa, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid ja yhteisén tavaramerkkid on arvioitava kokonaisuutena siten, ettd
huomioon otetaan koko tavaramerkit ja my6s niiden mahdolliset kuvio-osat.
Kantajan mukaan ei ole mahdollista rajoittaa arviointia tavaramerkin erityisiin osiin
varsinkaan, jos ei ole mit#én viitteiti siitd, ettd asianomainen yleiso luottaa tiettyihin
osiin ja ettii kyseessé olevat tavaramerkit muodostuvat tietyistd osista, joilla erillisind
on vain heikko erottamiskyky, jolloin tavaramerkkien erottamiskyky voi seurata vain
niiden kokonaisarvioinnista.
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se ser

Kantaja katsoo, etti oli virheellisti jittdd huomiotta vaikutukset, joita sanalla spezial,
kirjainten a, c ja e vilissd olevilla yhdysmerkeilld sekd aikaisemman tavaramerkin
kuvio-osalla oli, silld vaikka kullakin néistd osista erillisind voi olla vain rajallinen
vaikutus, niiden yhteisvaikutus ei kokonaisarvioinnissa ole viihiinen.

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on ollut védrdssd katsoessaan, ettd sana
selenium oli aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyisin osa. Seké viiteosasto etti
valituslautakunta ovat sen mukaan jittineet huomiotta tai eivit ole riittivésti
ottaneet huomioon sitd, ettd kyseessi olevien tavaroiden ostaminen ei ole
satunnaista, vaan pdinvastoin ne ostetaan vasta sen jilkeen, kun kyseessi olevien
tavaramerkkien kattamien eri tavaroiden ainesosat on tutkittu huolellisesti. Listksi
ndiden tavaroiden kohdeyleiséé kiinnostaa kantajan mukaan vain se, etti tavarat
siséltivit seleenid, eiki sille ole merkitystd sill4 tai se ei ehki edes tied sité, onko
sana selenium halutun tavaran vieraskielinen tai tieteellinen nimi. Nain ollen
kohdeyleis ei voi pit4 sanaa selenium “riittéivéin erottamiskykyisena”.

Kantaja toteaa, ettd koska kirjainten a, ¢ ja e vililli ei ole vililyéntid eika
yhdysmerkkid, on luontevaa, ettid kuluttaja d4nt4d ne yhtend sanana, vaikka niin
muodostunut sana ei kuuluisikaan kyseessd olevan kuluttajan #idinkieleen. Niin
ollen aikaisempi tavaramerkki muodostuu kantajan mukaan kirjainryhmistd ace,
jotka dénnetddn erikseen, kun taas haettu tavaramerkki sisiltdd sanan ace yhtend
sanana ddnnettyné.

Kantaja katsoo, ettd ndin ollen kyseessd olevia tavaramerkkeji on verrattava
seuraavanlaisina: haettua tavaramerkkid muodossa SELENIUM-ACE ja aikaisempaa
tavaramerkkia muodossa sanaosa Selenium Spezial A-C-E, johon liittyy kuvio-osa.
Sana spezial ja kuvio-osa on otettava huomioon, vaikka niilli olisikin vain heikko
erottamiskyky. Lisdksi sanan selenium erottamiskyky on kantajan mukaan myos
heikko sellaisen kuluttajan kannalta, joka haluaa ostaa seleenii sisiltiviin tavaran.
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Kantaja katsoo sanasta ace ja yhdysmerkein erotetusta kirjainryhmistd ace, ettd
ensimmiinen on keksitty sana, jolla luultavasti ei ole mitidn merkitystd saksalaiselle
keskivertokuluttajalle, ja ettd toinen muodostuu selvisti pelkistdédn aakkosten
kirjaimista,

Kantaja pAittelee tisti, ettd sanaosat, joista kyseiset tavaramerkit muodostuvat, ovat
lausuntatavaltaan erilaisia, koska haettu tavaramerkki késittdd sanan, joka on
erotettu yhdysmerkilld, ja aikaisempi tavaramerkki kaksi sanaa, joihin on liitetty
kolme erillistd kirjainta. Myds tavaramerkkien ulkoasut ovat erilaiset, koska
aikaisempi tavaramerkki kisittdd kuvio-osan ja erillisid kirjaimia eiké vieraskielistd
tai keksittyd sanaa ace. Merkityssisdllon osalta ehdotetulla tavaramerkilld ei kantajan
mukaan ole muuta merkitysti kuin se, joka ilmenee sanasta selenium, joka on
kohdeyleison etsimi osa, kun taas aikaisemmalla tavaramerkilld on lisimerkitys, joka
liittyy kirjainryhméén ace.

Kantaja huomauttaa, etté Saksan tavaramerkki- ja patenttivirasto on tehnyt saman
padtelmin 21.8.2002 tekemissidn pidtoksessd. Viiteosaston ja valituslautakunnan
olisi tullut seurata titi padtostd, jonka mukaan tavaramerkit voitiin erottaa jopa
siiniikin tapauksessa, ettd kyseess# olevat tavarat ovat samoja.

Lopuksi kantaja viitti, ettd seki véiteosasto ettd valituslautakunta ovat epioikeute-
tusti asettaneet kantajalle todistustaakan siité, ettid sekaannusvaaraa ei ole. Kantajan
mukaan viitteentekijin kuuluisi viittdd, ettéd tallainen vaara on olemassa ja esittdd
siitd todisteet. Kasiteltiivind olevassa asiassa viitteentekijd ei ole esittinyt mitdén,
mik voisi tukea sen viitett, jonka mukaan Saksan markkinoilla todella oli olemassa
sekaannus. Kun todisteita ei niin ollen ole suuntaan eikd toiseen, kysymys on
kantajan mukaan tiytynyt ratkaista kyseisten tavaramerkkien hypoteettisen vertailun
perusteella.
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SMHYV viittas, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti sekaannusvaara
oli olemassa, koska kyseessd olevat merkit kokonaisuutena arvioituina olivat
samankaltaisia ja koska kyseessd olevat tavarat olivat samoja ja samankaltaisia.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisterdidd, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, yleisén keskuudessa on sekaannusvaara. Lisiksi asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilld tarkoitetaan sellaisia jésenvaltiossa rekisterdityji tavaramerkkej,
joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdintiha-
kemuksen tekopiivii.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa se, etti yleiso
saattaa olettaa kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen olevan periisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa yhteydessi olevista yrityksisti.

Tdmin saman oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleiso ymmirtia kyseessi olevat merkit seki
tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkityst kyseisessi
tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuus sekd niiden tavaroiden tai
palvelujen, joita varten merkit ovat, 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. 1I-2821, 31-33 kohta oikeus-
kaytantoviittauksineen).
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Kasiteltdvini olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki, johon viite perustuu, on
rekisterdity Saksassa. Lisdksi kyseessd olevat tavarat ovat péivittdistavaroita. Néin
ollen kohdeyleisd, johon nihden sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu
keskivertokuluttajista Saksassa.

Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan sellaista vastaavaa sadnnosti kuin
7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan tavaramerkin rekister6innin epaamiseksi riittds,
ettid ehdoton hylkiysperuste on olemassa ainoastaan osassa yhteisod, on katsottava,
ettd tissh asiassa on sovellettava samaa ratkaisua. Tdsté seuraa, ettd rekisterdinti on
myds evittivi, vaikka suhteellinen hylkdysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa
yhteiso# (asia T-355/02, Miilhens v. SMHV — Zirh International (ZIRH), tuomio
3.3.2004, Kok. 2004, s. 1I-791, 36 kohta).

Vertailua, jonka valituslautakunta on suorittanut, yhtddltd kyseessd olevien
tavaroiden ja toisaalta kyseessd olevien merkkien osalta on tarkasteltava ndiden
nikokohtien valossa.

Tavaroiden vertailu

Ensimméiseksi on todettava, ettii kantaja ei ole esittdnyt mitdéin vaitteitd valitus-
lautakunnan tiltd osin suorittamasta vertailusta. Ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen kysymyksen johdosta kantaja on lisiksi istunnossa selventényt, ettd
se ei ole pyytinyt tavaramerkkihakemuksensa rajoittamista. Seuraavaksi on
todettava, etti viite on perustunut kaikkiin tuotteisiin, joita varten aikaisempi
tavaramerkki oli rekisterdity ja ettd se oli suunnattu niitd luokkiin 3 ja 5 kuuluvia
tavaroita vastaan, joita varten haetun tavaramerkin rekisterdintid haettiin. Valitus-
lautakunta on katsonut, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat
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tavarat ovat osittain samat ja osittain samankaltaiset kuin aikaisemmalla tavara-
merkilld varustetut tavarat. Niin ollen on katsottava, ettd tavarat, joita varten haetun
tavaramerkin rekisterdintia haettiin, ovat osittain samat ja osittain samankaltaiset
kuin aikaisemmalla tavaramerkilld varustetut tavarat,

Merkkien vertailu

Kuten vakiintuneesta oikeuskiytdnnéstd ilmenee, kyseessi olevien merkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisllén samankaltaisuuden osalta sekaannus-
vaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistd syntyviin kokonaisvaikutelmaan,
ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia
T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeuskéyténtoviittauk-
sineen).

Kantajan viitteistd, jotka koskevat sitd, ettd valituslautakunta ei olisi arvioinut
kyseessé olevia tavaramerkkeji kokonaisuutena, on todettava, etti viimeksi mainittu
on analyyttisesti arvioinut jokaista kyseessd olevien merkkien erityisti osaa ja sen
jilkeen tulkinnut oikein saamansa tulokset arvioimalla kaikkien ngiden tietojen
yhteenvetoa kokonaisuutena. '

Niin ollen on todettava ensinnékin, etti toisin kuin kantaja viittad, valituslautakunta
ei ole jittdnyt huomiotta aikaisemmassa tavaramerkissi olevia sanan spezial
vaikutuksia, kirjainten a, ¢ ja e erottamista yhdysmerkein eiki kuvio-osaa.
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Ensinnikin on nimittdin todettava, ettd valituslautakunta on aivan oikein katsonut,
ettdi sana spezial vastaa saksan kielen adjektiivia, joka merkitsee erityistd ja jonka
alueella olevat kuluttajat ymmairtinevit kuvailevaksi tiedoksi tiettyyn tuoteryhméén
kuuluvista tavaroista.

Toiseksi on todettava, ettd valituslautakunta on tutkinut myds kirjainryhman ace
vaikutusta. Se on katsonut, etti kohdeyleis6 ymmartad luultavasti ndmd kirjaimet
viittauksena muihin ravinnelisien tavanomaisesti sisidltdmiin aineisiin kuten
vitamiineihin. Lisiksi se on katsonut, ettd silld seikalla, onko ndma kirjaimet esitetty
yhdysmerkkien kanssa vai ilman niit4, ei ole vaikutusta, koska se, ettd vélimerkkié ei
ole, ei kiisiteltiiviini olevan asian olosuhteissa ole omiaan muuttamaan merkittavésti
tapaa, jolla kuluttaja voi ymmirtdd niimi kolme samassa jarjestyksessd olevaa
kirjainta.

Lopuksi kuvio-osasta valituslautakunta on riidanalaisessa pédtoksessi huomautta-
nut, etti jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on
lahtskohtaisesti pidettivi erottamiskykyisempind kuin toisena mainittuja, koska
keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin
kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa. Se katsoo aivan oikein, etti titd yleis-
luonteista padtelmid voidaan perustellusti soveltaa kisiteltdvind olevassa asiassa.
Valituslautakunnan mukaan on jirkevié katsoa, ettd keskivertokuluttaja ymmértad
sanaosan tavaramerkkini ja kuvio-osan koristeena. Voidaan myds todeta, ettd kuvio-
osa on sanaosien alapuolella eli vihemmin nikyvissd asemassa.

Tastd seuraa, etti kantajan viitteet siitd, ettd valituslautakunta ei ole ottanut
huomioon muita osia kuin sanan selenium, on hyléttava.
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Toiseksi on todettava, ettd riidanalaisessa paitoksessi valituslautakunta on aivan
oikein katsonut, ettii sana selenium oli aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa.

Koska aikaisempi tavaramerkki nimittiin muodostui sanaosista (sanat selenium,
spezial ja kirjainryhmi ace) ja kuvio-osasta, on todettava, etti valituslautakunta on
katsonut aivan oikein, ettd sanoja sisiltivi osa on erottamiskykyisempi kuin kuvion
sisdltdvd osa. On lisittivi, ettd sana selenium on englanninkielinen sana, joka vastaa
saksan kielen sanaa Selen, joka kuvaa kemiallista ainetta. Talti osin on todettava,
ettd vaikka viitekuluttajat eivét pysty ymmartdmain, ettd sana selenium kuvaa sen
tavaran ainesosaa, jonka he haluavat ostaa, tdmi sana on erityisen erottamiskykyi-
nen, koska se ymmirretién tavaran nimeksi eiki sen sisiltoi koskevaksi tiedoksi.
Lisdksi vaikka on mahdollista, kuten valituslautakunta huomauttaa, etti kuluttajat
voivat tunnistaa tdmén osan aikaisemmalla tavaramerkilli markkinoitujen tavaroi-
den ainesosaksi, on kuitenkin niin, etti kun otetaan huomioon sen asema
aikaisemmassa tavaramerkissi ja sitd verrataan muihin aikaisemman merkin osiin,
sanalla selenium on hallitseva asema, kun kohdeyleisé tunnistaa merkin ja muistaa
sen.

On nimittidin todettava, ettd tiltd osin sanalla selenium on tirked merkitys
aikaisemman tavaramerkin ulkoasun ja lausuntatavan arvioinnissa, kun otetaan
huomioon sen alkuperéinen asema eli se, etté silld on nikyvin paikka. Tésté syysti se
havaitaan ensin. Lisaksi on todettava, ettd sana spezial merkitsee saksaksi erityists.
Néin ollen valituslautakunta on aivan oikein voinut katsoa, etti kohdeyleist
ymmértdd sen ainoastaan ylistdvina ja kuvailevana osana. Lopuksi kuluttajat voivat
ymmirtdd kirjainyhdistelmén ace ainoastaan viittauksena ravinnelisien tavallisesti
siséltamiin tiettyihin aineisiin kuten vitamiineihin.
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Téstd seuraa, etti kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen,
siltd osin kuin se on katsonut, etti sana selenium on aikaisemman tavaramerkin
erottamiskykyisin osa, on hyldttavi.

Kolmanneksi on todettava, etti valituslautakunta on arvioinut kaikkien néistd
arvioinneistaan saamien tietojen yhteenvetoa kokonaisuutena. Se on niin ollen
voinut aivan oikein todeta, etti haettu merkki ja aikaisempi merkki olivat erittdin
samankaltaiset, koska haetun merkin sanaosa oli lihes tdysin sama kuin
aikaisemman merkin sanaosa.

Valituslautakunta nimittdin on aivan oikein katsonut, ettd kyseessd olevat merkit
olivat kokonaisuutena tarkasteltuna samankaltaiset, koska niiden samankaltaisuudet
olivat merkittavimpid kuin niiden erot. On todettava, etti aikaisempi merkki on
esitetty yhteison tavaramerkkié koskevassa hakemuksessa ldhes samanlaisena, koska
ndmi kaksi merkkid eroavat toisistaan ainoastaan aikaisemman merkin véhiten
erottamiskykyisten osien osalta eli sanan spezial, kuvio-osan ja niiden kahden
yhdysmerkin osalta, jotka ovat kolmen kirjaimen a, c ja e vilissi, jotka kuitenkin ovat
samassa jarjestyksessd kuin haetussa merkissd. Lisiksi koska haettu merkki on
sanamerkki, hakija voi kdyttdd sitd milld tahansa tavalla kirjoitettuna, myds silld
tavalla, jolla aikaisempi tavaramerkki on kirjoitettu. Niin ollen on katsottava, ettd
kyseessi olevat merkit antavat samankaltaisen kokonaisvaikutelman ulkoasun,
lausuntatavan ja merkityssisillon kannalta,

Tistd seuraa, etti myds vdite, jonka mukaan valituslautakunta ei ole arvioinut
kyseessi olevia tavaramerkkejd kokonaisuutena, on hylittava.
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Silta osin kuin on kyse kantajan viitteests, jonka mukaan valituslautakunta on
jattdnyt huomiotta Saksan tavaramerkki- ja patenttiviraston samoja tavaramerkkeji
ja samoja tavaroita koskevan péitoksen huolimatta siitd, ettd Saksan liittotasavalta
oli se maa, jota viite koski, riittas, kun todetaan, etti oikeuskéytdnnén mukaan
tavaramerkkejd koskeva yhteis6jen lainséiédéntd muodostaa itsendisen jarjestelmiin,
joka koostuu sille ominaisesta sdintSjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista
tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista jirjestelmisti (asia
T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-
3829, 47 kohta). Nain ollen, vaikka valituslautakunta voi ottaa huomioon
kansallisten viranomaisten péétokset, timd mahdollisuus ei voi kuitenkaan johtaa
sithen, ettd valituslautakunta vapautettaisiin velvollisuudestaan arvioida asiaa itse
ainoastaan asian kannalta merkityksellisen yhteisén lainsdiddnnén nojalla. Néin
ollen jésenvaltiossa tehty péétos ei sido SMHV:ti eiki asiaa mahdollisesti ksittelevid
yhteisdjen tuomioistuimia. Téstd seuraa, ettd kantajan viite ei voi menestys.

Kantajan viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta on ep#oikeutetusti asettanut
kantajalle todistustaakan siitd, etti sekaannusvaaraa ei ole, on todettava, ettd
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaan rekisterdinnin
hylkaamisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssi SMHV:n tekemi
tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten
esittdmiin vaatimuksiin. Tistd sddnndksesti seuraa, ettd seki viitteentekijin ettd
kantajan on esitettiivi SMHV:lle perusteita omien vaatimustensa tueksi. Téltd osin
véiteosaston ratkaisusta ilmenee, ettd viitteentekiji on véittinyt, etti kyseessi
olevien tavaramerkkien vililld oli sekaannusvaara, koska niiden erottamiskykyiset
osat olivat samoja ja koska haetun tavaramerkin kattamat tavarat eli luokkiin 5 ja 3
kuuluvat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin
kattamat niihin luokkiin kuuluvat tavarat. Tésti seuraa, ettd viitteentekiji on
esittéinyt viitteensd tueksi perusteen eli sekaannusvaaran olemassaolon ja esittinyt
sen tueksi useita perusteluja, jotka SMHV on sitd paitsi ottanut huomioon, joten
SMHYV ei ole tukeutunut ainoastaan kantajan véitteisiin. Niin ollen kantajan viite on
hylattava,
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Kun edelld esitetty otetaan huomioon, on todettava, ettd valituslautakunta ei ole
tehnyt arviointivirhettd, kun se on katsonut, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa yhtddltd, koska
kyseessa olevat merkit olivat kokonaisuutena arvioituina samankaltaisia, ja toisaalta,
koska tavarat, joita kyseessd olevat tavaramerkit koskevat, olivat samoja ja
samankaltaisia. T#lt4 osin on todettava, ettd tavaramerkkien vihidisen samankaltai-
suuden saattaa korvata tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen
merkittdvi samankaltaisuus ja painvastoin (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 19 kohta). Késiteltivéiné olevassa
asiassa tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Téstd samuudesta ja
samankaltaisuudesta seuraa, ettii erot kyseessd olevien merkkien vililld lievenevit
sekaannusvaaraa kokonaisuutena arvioitaessa.

Niin ollen kantajan ainoa kanneperuste ja koko kanne on hylittivd ilman, ettd
ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tarvitsee lausua kantajan sen vaatimuk-
sen tutkittavaksi ottamisesta, joka koskee viiteosaston p#itoksen kumoamista.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkéyntikulut timéin vaatimusten mukai-
sesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
‘ (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitién,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Jaeger Tiili Czicz
Julistettiin Luxemburgissa 14 pdivini heindkuuta 2005.

H. Jung M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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