KOUBI v. SMHV — FLABESA (CONFORFLEX)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljiis jaosto)

18 péivand helmikuuta 2004 *

Asiassa T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, kotipaikka Marseille (Ranska), edustajanaan asianajaja
K. Manhaeve, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
michindin S. Laitinen ja S. Pétrequin,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikiclis ranska.
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jossa viliintulijana ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), kotipaikka Madrid (Espanja),
edustajanaan asianajaja L. Valdelomar,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljinnen valituslautakunnan 16.10.2002
tekemistd pastoksestd (asia R 542/2001-4), joka koskee M. Koubin ja Fabricas
Lucia Antonio Betere SA:n (Flabesa) vilistid viitemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit V. Tiili ja
M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 20.11.2000, pidetyssd suullisessa
kisittelyssd esitetyn,
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KOUBI v, SMHV — FLABESA (CONFORFLEX)

on antanuft seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 13.5.1999 yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisd-
markkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison
tavaramerkistd 20 pédivind joulukuuta 1993 annectun neuvoston asctuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaiscna kuin se on muutettuna,
perusteella.

Tavaramerkki, jolle rekisterdintid haettiin, on sanamerkki CONFORFLEX.

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten
koskevaan 15 piivini kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 20,
jota vastaa kuvaus “sinkykalusteet”.

Tdmé yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin yhteison tavaramerk-
kilehden 22.11.1999 ilmestyneessi numerossa 93/99.
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Fabricas Lucia Antonio Betere SA (jiljempini viliintulija) teki 21.2.2000
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisen viitteen. Viitteen tueksi
esitettyni perusteena oli se, ettd rekisteritdviksi haetun tavaramerkin ja neljin
aiemman kansallisen tavaramerkin, joiden haltija viliintulija on, vililli on
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannus-
vaara.

Viiteosasto katsoi 23.3.2001 tekemissddn paitoksessd aluksi, ettd neljistd
aiemmasta tavaramerkistd kahden kiyttdmisen osalta ei ollut esitetty vakuuttavaa
niyttdd, joten se otti huomioon ainoastaan seuraavat kaksi tavaramerkkia:

— jiljempéni esitetty kuviomerkki, joka on Espanjassa rekisterity numerolla
1951 681

ELEX

— jiljempéni esitetty kuviomerkki, joka on Espanjassa rekisterdity numerolla
2 147 672

Pamang 092

Panvone 788 ,/E .
Parsw IS
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Tavarat, joita varten aiemmat tavaramerkit on rekisterdity, kuuluvat Nizzan
sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: “sdngyt, villasta, villasta ja oljista, hevosen jouhista tai vastaavista
materiaaleista tehdyt patjat ja tyynyt, jousilla varustetut patjat, kumista,
vaahtomuovista ja kaikentyyppisistd polyuretaanivaahdoista tehdyt tyynyt ja
patjat; kehdot, divaanit; puuta ja rautakehikkojousituksen sisiltivit olkipatjat;
kerrossdngyt, yopOydit, kehdot, retki- ja rantakalusteet, kaikenlaiset kalusteet,
myos metallikalusteet, muunnettavat kalusteet, tydpoydit, metallikierrejousin
varustetut patjat, muuhun kuin hoitokiyttoon tarkoitetut ilmapatjat, sijauspatjat
ja joustinsijauspatjat, (puiset) singynkehykset; muut vuodevaatteet kuin singyn-
peitteet; (muut kuin metalliset) vuodevaatetelineet, muut kuin metalliset sinkyjen
pyorit; joustinpatjat, sairaalasingyt, muuhun kuin hoitokiytté6n tarkoitetut
vesipatjat, huonckalut, peilit, taulunkehykset; puusta, korkista, ruo’osta, rottin-
gista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripih-
kasta, helmiiisestd, merenvahasta tai muovista tehdyt tavarat, jotka eivit kuulu
muihin luokkiin”.

Viiteosasto hylkisi véitteen silld perusteella, ettd sekaannusvaaraa eci ole, koska
kyseessi olevat tavaramerkit eivit ole samankaltaisia.

Viiliintulija teki 18.5.2001 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen,
jossa se vaati viiteosaston pddtoksen kumoamista.

SMHV:n neljds valituslautakunta hyviksyi valituksen 16.10.2002 tckemilldidn
padtokselld (jiljempédna riidanalainen piitds), joka annettiin kantajalle tiedoksi
7.11.2002, ja tdmin seurauksena kumosi viiteosaston piitéksen ja hylkisi
yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen. Valituslautakunta katsoi, etti
molemmat kyseessi olevat kuviot viittaavat joustavuuteen ja ovat merkityssisil-
I6ltddn hyvin samankaltaisia, mitii viitcosasto ci ollut arvioinut. Lisiksi valitus-
lautakunta totesi, cttd vaikka sana “flex” olisi miclikuvia herittivi, kantaja ei ole
osoittanut, cttd Espanjan markkinoilla muut yhtiot kayttdisivit sitd uscin
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kuvaamaan sinkykalusteita. Valituslautakunta otti huomioon myos kyseisten
tavaroiden luonteen ja totesi, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja
aikaisempien tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara.

Oikeudenkiyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja nosti kisiteltivind olevan kanteen ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimeen 13.1.2003 toimittamallaan kannekirjelmalla.

Viliintulija toimitti vastauskirjelminsi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
meen 16.4.2003, ja SMHV toimitti vastineensa ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimeen 12.5.2003.

Kantaja vaatii, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen pditoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan kaikki oikeudenkayntikulut.
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SMHYV vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkd4 kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Viliintulija vaatii, ettd ensimmsisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkid kanteen

— hylkad haetun tavaramerkin

— tekee sitd hyodyttivin pidtksen oikeudenkiyntikulujen osalta.

Oikecudellinen arviointi

Kantaja vetoaa yhteen kanneperustceseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja viittaa aluksi yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL,
11.11.1997 antamaan tuomioon (Kok. 1997, s. 1-6191) ja huomauttaa, ettd
sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon
on otettava kaikki kyseisessd yksittdistapauksessa merkitykselliset tekijdt ja
erityisesti kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan, ulkoasun tai merkityssisillon
samankaltaisuus sekd niiden erottavat osat.

Kantaja viittid ensiksi, etteivit kyseiset kuviot ole samankaltaisia.

Ulkoasun osalta kantaja toteaa, ettd aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat
yhdestd tai useammasta kuvio-osasta sekd yhdesti sanaosasta, kun taas
hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on pelkkid sanamerkki, silli sanaa
flex” ei ole erityisesti korostettu.

Lausuntatavan osalta kantaja katsoo, ettei se, ettd aiempien tavaramerkkien ainoa
tavu on sama kuin hakemuksen kohteena olevan yhteison tavaramerkin kolmas
tavu, ole riittivid, jotta kyseessd olevien tavaramerkkien voitaisiin katsoa olevan
lausuntatavaltaan samankaltaisia. Kantaja viittii, ettd kuten valituslautakunta
totesi tavaramerkkeji INCEL ja LINZEL koskevassa asiassa (Vertex Pharmaceu-
ticals Inc. ci Almirall-Prodesfarma SA, 16.10.2002 tehty pddtos R 793/2001-2),
kuluttaja kiinnittid yleensd enemmin huomiota tavaramerkin alku- kuin
loppuosaan. Lisiksi viitemenettelyn kohteena olevassa tavaramerkissid ensimmdi-
nen tavu korostuu espanjaksi lausuttuna, koska paino on selvisti enemmin
ensimmidiselld kuin toisella tai kolmannella tavulla.
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Merkityssisillon osalta kantaja katsoo, ettd aikaisempien tavaramerkkien sisilts
perustuu sekd joutsenen kuvaan ettdi joustavuuden kisitteeseen, kun taas
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sisilt6 muodostuu kisitteiden
mukavuus ja joustavuus “esiintuomisesta”, jolloin paino on kuitenkin mukavuu-
den kisitteelld, johon viitataan tavaramerkin ensimmdisessd tavussa.

Toiseksi kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on voinut vedota samankaltai-
suuteen ainoastaan sanan “flex” osalta, joka sisiltyy molempiin kyscessi oleviin
tavaramerkkeihin ja jota valituslautakunta pitisi aikaisempien tavaramerkkien
hallitsevana osana. Jos oletetaan, cttd viimeksi mainitun voidaan katsoa pitivin
paikkansa, kantaja viittd4, ettd timén hallitsevan osan on oltava erottamisky-
kyinen, jotta se voi vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin, Edelld mainitussa
asiassa SABEL annetun tuomion mukaan sckaannusvaara on sitd suurempi miti
selvemmin aiempi tavaramerkki on erottamiskykyinen.

Kantaja viittaa yhteistjen tuomioistuimen asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, 22.6.1999 antamaan tuomioon (Kok. 1999, s. 1-3819) ja toteaa, etti
arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyid on otettava huomioon kaikki merki-
tykselliset tekijit, joita ovat muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myos
se, onko siind niitd tavaroita tai palveluja kuvailevia osia, joita varten se on
rekisteroity.

Kantajan mukaan sana ”flex” herittdd selviisti ja spontaanisti mielikuvan
joustavuuden késitteestd tai joustavuudesta ominaisuutena. Sana on lisiksi
espanjalaisten sanojen “flexibilidad” ja *flexible” juuri ja kantajan mukaan
sellaisenaan lyhyin mahdollinen ilmaisu, jolla mielikuva tdstd ominaispiirteesti
voidaan herittia.

Kantaja viittdd, cttd koska joustavuus on kaikkien sinkytuotteiden olennainen
ominaisuus, erittdin monissa yhteisén tavaramerkeissii, kansainvilisissd tavara-
merkeissd ja espanjalaisissa tavaramerkeissi kiytetdisin sanaa *flex” kuvaamaan
taméntyyppistd tuotetta.
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Sana ”flex”, joka herittid mielikuvan joustavuudesta, on kantajan mukaan
tavanomainen, koska se esiintyy monissa tavaramerkeissd. Kantaja viittda, ettd
aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky ei voi perustua tavanomaiseen
seikkaan, vaikka se olisikin hallitseva. Kantaja korostaa, ettd kahden tavara-
merkin vililld ei voida katsoa olevan sekaannusvaaraa, kun niiden tavaramerk-
kien samankaltaisuus rajoittuu siihen, ettd molemmissa esiintyy tavanomainen
sana. Kantaja toteaa, etti koska valituslautakunta ei voinut osoittaa tavaramerk-
kien samankaltaisuutta muutoin kuin sinkytuotteita kuvailtaessa tavanomaisen
sanamerkin ”flex” esiintymisen osalta, aikaisempien tavaramerkkien ja hake-
muksen kohteena olevan tavaramerkin vililli ei ole minkéinlaista sekaannus-
vaaraa.

Kolmanneksi kantaja toteaa, ettei riidanalaisessa padtoksessd kyseenalaisteta
viiteosaston toteamusta, jonka mukaan viliintulija ei ole esittinyt mitddn
todisteita aiempien tavaramerkkien tunnettuudesta, ja ettd ajemmat tavaramerkit
on luovutettu Espanjan oikeuden mukaan perustetulle yritykselle Flex Equipos De
Descanso SA:lle, joka niin ollen on nykydin kyseisten tavaramerkkien haltija.

SMHYV viittd4, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-247/01,
eCopy vastaan SMHV (ECOPY), 12.12.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002,
s. II-5301) esitetyn toteamuksen mukaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
ei voi ottaa huomioon kantajan sille toimittamia uusia asiakirjoja, joilla pyritddn
osoittamaan, ettei sana flex” ole erottamiskykyinen. Lisiksi vaikka oletettaisiin,
ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi ottaa huomioon kyseiset
asiakirjat, ne eivit ole riittivid osoittamaan, etti muut huonekalu- ja erityisesti
sinkykalusteyritykset olisivat kiyttineet Espanjan markkinoilla yhteisén tavara-
merkkid koskevan hakemuksen jittopidivind sanaa “flex” ja ettd tdmdn vuoksi
kuluttajat olisivat katsoneet, ettei se ole lainkaan erottamiskykyinen.

SMHV viittdd myos, ettd valituslautakunta on perustellusti ottanut huomioon
kyseessd olevien tavaroiden samanlaisuuden ja kyseessd olevien tavaramerkkien
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samankaltaisuuden ja todennut, ettd niilli markkinoilla, joilla aikaisemmat
tavaramerkit on suojattu eli Espanjassa oli olemassa sekaannusvaara, johon
sisdltyy samastamisen vaara.

Aluksi viliintulija pyytid, ettei ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ottaisi
huomioon kanteeseen liitettyji asiakirjoja, joilla pyritddn osoittamaan, ettei sana
flex” ole erottamiskykyinen, koska nimi asiakirjat on esitetty ensimmdisti
kertaa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jonka tehtivini ei ole
aloittaa uudelleen viitemenettelyi. Lisiksi viliintulija véittda, ettd sana *flex”
on sellaisenaan erottamiskykyinen.

Viliintulija viitedd, ettd kyseessi olevia tavaramerkkeji on pidettivd samankal-
taisina, koska molemmissa tavaramerkeissi kiytetyt ja tdysin erottamiskykyiset
sanalliset ilmaisut eli sanat “flex” ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja
merkityssisdlloltddn tiysin samanlaiset. Sekaannusvaaraa lisddvit se, etteivit
kyseisct merkit merkitse mitddn, ja aikaisempien tavaramerkkien Espanjassa
saavuttama tunnecttuus, sellaisena kuin se ilmenee viliintulijan vastauskirjelmiin
liitetyistd asiakirjoista.

Viliintulijan mukaan asetuksessa N:o 40/94 tehdyn maininnan, joka koskee
samastamisvaaraa aiempien tavaramerkkien kanssa, perusteclla voidaan todeta,
ettd sckaannusvaaraan voidaan vedota tilanteessa, jossa yleiso ei vilttimdittd
sckoita toisiinsa kahta tavaramerkkii vaan ainoastaan niiden osia. Niin ollen
sekaannusvaara on viliintulijan mukaan olemassa silloin, kun yleis6 mieltii
kahden eri merkin samanlaisen osan viittaavan vanhemman tavaramerkin
haltijaan. Viliintulija viittid, etti yleisd on taipuvainen uskomaan, etti kahden
kyseessd olevan merkin samanlaiscen pifiosaan liitetyn osan tarkoituksena on
erottaa tietty tavara timén pddosan kuvaamasta tavaravalikoimasta ja ctti kaikki
tavarat ovat perdisin samasta yrityksesti. Kisiteltivihi olevassa asiassa yleisd on
viliintulijan mukaan taipuvainen pitimiin sanaa CONFORFLEX tavaramerkilld
FLEX varustettuja tavaroita jakclevan yrityksen toisena tavaramerkkini.
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Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Alustavat huomautukset

Kantaja vitti sekd kanteessaan ettd suullisessa kasittelyssd, ettd viliintulija ei ole
endd niiden aiempien tavaramerkkien haltija, jotka on luovutettu toiselle
Espanjan oikeuden mukaan perustetulle yhtiélle. Sen lisiksi, ettei timén viitteen
tueksi ole esitetty mitddn todisteita eiki SMHYV, jolle ei ole annettu tiedoksi
aiempien tavaramerkkien luovutusta, ole vahvistanut sitd, on todettava, etti
viliintulija pitd4 vastauskirjelméssdin itseddn kyseisten tavaramerkkien haltijana
ja ettd riidanalaisessa padtoksessd mainitaan nimenomaisesti sen nimi. Tdmén
vuoksi ja kun otetaan huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
tyojirjestyksen 134 artiklan 1 kohta, Fabricas Lucia Antonio Betere -nimistd
yhtioti on pidettivd viliintulijana késiteltdvind olevassa asiassa.

Tavaramerkkihakemuksen hylkdimistd koskeva vaatimus

s+ Toisena vaatimuksenaan viliintulija pyyti3 ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-

35

tuinta madrdamain, etti SMHV:n on kieltdydyttiva rekisteroimastd hakemuksen
kohteena olevaa tavaramerkkid.

Tiltd osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
viraston on toteutettava yhteisbjen tuomioistuinten tuomion tdytintoonpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivind ei siis
ole antaa virastolle ma4rdysti. Viraston on tehtivi johtopditokset ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perus-
teella. Viliintulijan toista vaatimusta ei niin ollen voida ottaa tutkittavaksi (asia
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-433, 33 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik
GmbH v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 11-683,
12 kohta).
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Riidanalaisen pidtoksen kumoamista koskeva vaatimus

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisterdidd, “jos sen
vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid vaaran tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymiistd”. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla aikaisemmalla tavaramerkilld
tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityjd tavaramerkkeji, joiden rekisterdintiha-
kemus on tchty ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopii-
vad.

On korostettava, cttd sckaannusvaaraa yleisén keskuudessa, joka on edelld
mainitun artiklan soveltamisedellytys ja joka miiritelmin mukaan on olemassa,
jos yleisd saattaa luulla, ettdi kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityksisti (asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 29 kohta; em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v.
SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4359,
25 kohta), on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit,
jotka ovat merkityksellisii kyseisessd yksittiistapauksessa (em. asia Canon,
tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja em.,
asia Fifties, tuomion 26 kohta).

Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijdiden tiettyd keskinist
riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuoro-
vaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutcen, joita
varten ndmd tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden tai
palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen
tavaramerkkien merkittivi samankaltaisuus ja piinvastoin (em. asia Canon,
tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em.
asia Fifties, tuomion 27 kohta).
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Lisiksi silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen kuluttaja mieltdd
tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Kasi-
teltdvini olevassa asiassa kun otetaan huomioon kyseessi olevien tavaroiden eli
sinkytuotteiden luonne kiyttokulutushyddykkeind ja se, ettd aikaisemmat
sanamerkit on rekisterdity ja suojattu Espanjassa, kyseessd oleva yleiso, jonka
suhteen sekaannusvaaran arviointi on tehtivi, on espanjalainen keskivertoku-
luttaja. Yleensd keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti
valistunut sekéd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, kisittdd tavaramerkin
kokonaisuutena eikd ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia
SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
25 kohta). On toisaalta otettava huomioon se, ettd koska keskivertokuluttajalla
on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, hanen
on turvauduttava siihen epitiydelliseen muistikuvaan, joka hdnelld niistd on, ja
etti keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden
tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
26 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 28 kohta).

Edellid esitetyn perusteella on verrattava yhtidltd kyseessd olevia tavaroita ja
toisaalta kyseessd olevia merkkeji.

Ensiksi tavaroiden vertailun osalta on todettava, etti hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin kattamat, luokkaan 20 kuuluvat tavarat eli ”sinkykalus-
teet” kuuluvat aikaisempien tavaramerkkien kattamien ja samaan luokkaan
kuuluvien tavaroiden erittdin laajaan ryhmiin. Viimeksi mainittu tuoteryhma
kattaa kaikenlaiset kalusteet, mukaan luettuna sinkytuotteet.

Tamin vuoksi on todettava valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen paatoksen
14 kohta), ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kattaa samat tavarat
kuin aikaisemmat tavaramerkit. Lisiksi on todettava, ettei kantaja esitd kanteessa
mitddn viitettd tdtd valituslautakunnan toteamusta vastaan.
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Toiseksi on merkkien vertailun osalta todettava, etti oikeuskiytinndsti ilmenee,
ettd sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta perus-
tuttava tavaramerkeistd syntyvdin 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).

Riidanalaisessa piddtoksessd valituslautakunta korosti aikaisempien tavaramerk-
kien sanaosan miiriivid luonnetta (13 kohta) ja katsoi, etti riidanalaiset merkit
ovat merkityssisdlloltddn hyvin samankaltaisia, miki on merkittivimpad kuin
véiteosaston pditoksessi mainitut ulkoasun ja lausuntatavan erot (19 kohta).

Tiltd osin on todettava, ettd kisiteltédvind olevassa asiassa sana “flex” on
hallitseva osa aikaisempien tavaramerkkien kokonaisvaikutelmassa. On selvi,
ettd sanaosa, joka yleison mielissi on tirkein tavaramerkkicn tunnusosa, on
merkittdvimpi kuin kuvaosa, joka numerolla 1 951 681 rekisterdidyn tavara-
merkin osalta on mititdn tai jopa merkityksetén. On lisiksi huomautettava, etti
keskivertokuluttajalla on tavaramerkistd ainoastaan epitiydellinen muistikuva,
miki kisiteltdvini olevassa asiassa korostaa erityisen nikyvien ja helppotajuisten
osien, kuten sen sanan “flex” merkitystd, joka on espanjalaisten sanojen
*flexibilidad” ja *flexible” juuri.

Vertailu aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan sanaosan ja hakemuksen
kohteena olevan sanamerkin hallitsevan sanaosan vililli tuo esiin tictyn
samankaltaisuuden niiden ulkoasussa (em. asia Fifties, tuomion 37 kohta). Ero,
joka on syntynyt lisdittdessi sana “confor” hakemuksen kohteena olevaan
tavaramerkkiin, ei ole riittdvin merkittéivi, jotta keskeisen osan eli sanan *flex”
yhteneviisyyden luoma samankaltaisuus poistuisi. Kuitenkin se, ettdi aikaisem-
missa tavaramerkeissd on kuvaosia, vaikka ne ovatkin vihimerkityksellisi, tuo
riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasua arvioitaessa esiin niiden erilaisuuden.
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Lausuntatavaltaan riidanalaiset merkit ovat tietylli tavalla samankaltaisia, kun
otetaan huomioon edelld esitetyt aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin hallitsevan osan yhteneviisyyttd koskevat totea-
mukset. Riidanalaisten merkkien kokonaisarvioinnin yhteydessi se, ettd hake-
muksen kohteena olevassa tavaramerkissd sana ”confor” on yhdistetty sanaan
flex”, osoittaa kuitenkin tavaramerkkien erilaisuuden.

Merkityssisillon vertailun osalta on huomautettava, ettd molemmissa riidanalai-
sissa merkeissd esiintyvd sanaosa eli sana “flex” on espanjalaisten sanojen
*flexibilidad” ja ”flexible” juuri. Kyseisilli merkeilli on niin ollen samanlainen
merkityssisiltd siltd osin kuin niissd tuodaan espanjalaisille kuluttajille esiin
joustavuuden kisite. Sanan confor” yhdistiminen sanaan ”flex” hakemuksen
kohteena olevassa tavaramerkissi ainoastaan tiydentdd ja vahvistaa titd
kisitettd. Kuten SMHV oikeutetusti korostaa, sanaosa “confor” tuo esiin
viittauksen mukavuuden kisitteeseen, joka sinkytuotteiden alalla yhdistetddn
joustavuuden kisitteeseen. Tdmidn huomion perusteella voidaan todeta, ettd
kyseiset merkit ovat merkityssisilloltiin huomattavan samankaltaisia.

Edelld esitetystd seuraa, etti kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat
samanlaisia ja ettd kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisdlloltidn huomattavan
samankaltaisia.

Tissd vaiheessa on todettava, ettd sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessd
kantaja ja viliintulija ovat kirjelmissisn pohtineet aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvyn merkitysti viittaamalla edelld mainittuun asiaan SABEL. Tisti
asiasta sekd edelli mainituista asioista Lloyd Schuhfabrik Meyer ja Canon
ilmenee, etti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, joka johtuu timin
merkin ominaispiirteistd tai tunnettuudesta, on otettava huomioon arvioitaessa
sitd, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkid on
tarkoitettu, niin samankaltaisia, etti sekaannusvaara saattaa syntyd (em. asia
Canon, tuomion 18 ja 24 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
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20 kohta). Lisdksi yhteisdjen tuomioistuin katsoi, etti koska sekaannusvaara on
sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi aiempi tavaramerkki on (em. asia
SABEL, tuomion 24 kohta), sellaisia tavaramerkkeji, jotka ovat erittiin
erottamiskykyisid joko ominaispiirteidensd vuoksi tai sen vuoksi, ettd ne
tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitd, joiden erottamiskyky
on heikompi (ks. em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

Kisiteltdvini olevassa asiassa kantaja viittid sen, ettd Espanjan markkinoilla on
useita sdnkytuotteita varten rekisterdityji kansallisia ja yhteisoén tavaramerkkeji,
jotka sisdltivit sanan “flex”, osoittavan, ettid timi sana on tavanomainen eikd
voi ndin ollen taata kaupallista alkuperii. Koska kyseessi olevien tavaramerk-
kien samankaltaisuus rajoittuu siihen, ettd niissi molemmissa esiintyy tavano-
mainen osa, kyseisten merkkien vililli ei kantajan mukaan ole sckaannusvaaraa.
Viliintulija viittdd puolestaan, ettd aikaisemmat tavaramerkit ovat Espanjassa
hyvin tunnettuja.

Todisteina néille véitteilleen kantaja toimittaa asiakirjoja, joista ilmenee tiettyihin
sinkytuotteisiin liittyvid scllaisten tavaramerkkien rekisterdinteji Espanjassa ja
yhteisossd, jotka sisdltdvit sanan “flex”. On kuitenkin riidatonta, cttd nimai
asiakirjat on esitetty ensimmaisti kertaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa ja cttd ndin ollen ne on jitettivd huomioon ottamatta ilman, ettd niiden
todistusvoimaa on tutkittava (ks. vastaavasti asia T-85/02, Diaz v. SMHV —
Granjas Castelld (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. 1-483S,
46 kohta; em. asia ECOPY, tuomion 45-48 kohta ja asia T-237/01, Alcon v.
SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003,
s. II-411, 62 kohta). Sama koskee niitd asiakirjoja, jotka viliintulija on csittinyt
ensimmdistd kertaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa osoittaakseen
tavaramerkkiensd tunnettuuden Espanjassa. Tissd tilanteessa on hyldttivi seka
kantajan viite molemmissa kyseessi olevissa merkeissi kidytetyn sanaosan
tavanomaisuudesta ettd viliintulijan viite aikaisempien tavaramerkkien tunnet-
tuudesta.
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Kantaja on aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyd koskevissa viitteissidn
viitannut vield edelld mainittuun asiaan Lloyd Schuhfabrik Meyer (tuomion 22 ja
23 kohta) ja viittinyt, ettd sana ”flex” kuvaa sidnkytuotteiden olennaista
ominaisuutta eli joustavuutta eiki sitd voida niin ollen pitdd erottamiskykyisend.

Vastauksena tihén kantajan viitteeseen valituslautakunta totesi, ettd vaikka sana
*flex” saattaa herdttdd mielikuvia, tietyn jisenvaltion viranomaiset ovat patevisti
rekisterdineet aikaisemmat tavaramerkit, jotka sisiltivit timdn sanan yhdistet-
tynd kuvioon, ja ettd timdn vuoksi nithin liittyy yksinoikeus, johon voidaan
vedota kolmansia vastaan (riidanalaisen paitoksen 17 kohta).

Vaikka tissi perustelussa myonnetidn, etti sana “flex” herdttdd mielikuvia,
perustelulla ei ole mitdin merkitystd. Sekéd asetuksen N:o 40/94 8 artiklasta ettd
yhteisdjen tuomioistuimen oikeuskdytinndstd, jonka mukaan “rekisteroidyn”
tavaramerkin suoja riippuu sekaannusvaaran olemassaolosta (em. asia Canon,
tuomion 18 kohta), seuraa, ettd aikaisemman kansallisen rekister6idyn tavara-
merkin haltija voi tavaramerkin nojalla tarvittaessa vastustaa sellaisen merkin
rekisterdimistd, joka voi aiheuttaa sekaannusvaaran yleison keskuudessa mutta
jolla ei sellaisenaan ole vaikutusta arviointiin siitd, onko tillainen vaara olemassa.
Muilta osin on todettava, ettei tilli arviolla pyritd kyseenalaistamaan aikai-
sempien tavaramerkkien kansallista rekisterdintid vaan ainoastaan tarkastamaan,
ovatko ne selvisti vai heikosti erottamiskykyisid.

Sanan ”flex” voidaan todellakin katsoa yleison ndkokulmasta heridttivin
mielikuvia kyseessi olevien tavaroiden tietystd ominaisuudesta eli joustavuudesta,
eivitkd aikaisemmat tavaramerkit timin vuoksi ole selvisti erottamiskykyisid,
kuten SMHYV on istunnossa myontinyt.
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Valituslautakunnan riidanalaisen piitdksen 17 kohdassa esittimi virheellinen
arvio ei kuitenkaan vaikuta oikeusriidan ratkaisuun, silli toteamus sekaannus-
vaaran esiintymisestd on tdysin perusteltu (ks. vastaavasti asia T-99/01, Mystery
Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003,
Kok. 2003, s. 1I-43, 36 kohta).

On todettava, ettd kun otetaan huomioon sekaannusvaaran arvioimisen kannalta
merkityksellisten seikkojen riippuvuus toisistaan, se, ettd kyseisten tavaramerk-
kien kattamat tavarat ovat samanlaisia ja ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat
merkityssisalloltddn huomattavan samankaltaisia, on riittdvi4, jotta kisiteltivini
olevassa asiassa voidaan todeta sckaannusvaaran olevan olemassa.

Tiltd osin on korostettava, etti sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin
yhteydessi se, etti keskivertokuluttajalla on ainoastaan epétiydellinen muisti-
kuva tavaramerkisti, tckee kyseessd olevan tavaramerkin hallitsevasta elementisti
kaikkein merkityksellisimmin. Niin ollen aikaisempien tavaramerkkien hallitse-
valla sanaosalla ”flex” on eniten merkitysti kyseisten merkkien kokonaistarkas-
telussa, silld sinkytuotteen nimilappua tarkasteleva kuluttaja ottaa huomioon ja
muistaa merkkien hallitsevan ja nimityksen sisiltivin osan, jonka avulla
kuluttaja voi mychemmin hankinnan yhteydessi toistaa ostokokemuksensa (ks.
vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 47 kohta).

Kun otetaan huomioon se, ettd keskivertokuluttaja muistaa erityisesti aikaisem-
pien tavaramerkkien hallitsevan ja nimityksen sisiltivin osan eli sanan *flex”,
kuluttaja voi ldytdessddin samanlaisia sinkytuotteita, jotka on varustettu
tavaramerkilli CONFORFLEX, mieltisi kyseessi olevien tavaroiden olevan
samaa kaupallista alkuperdd. Sen lisiksi, ettd riidanalaiset merkit ovat
merkityssisilloltddn tdysin yhtencviisid, on todettava erityisesti, ettd sanan
*confor” siinkykalusteiden yhteydessii kiytettynd voidaan objektiivisesti katsoa
kuvaavan kyscessd olevien tavaroiden olennaista ominaisuutta eli mukavuutta
eikd sen nidin ollen voida katsoa olevan crottamiskykyinen. Tissi tilanteessa
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kuluttajat eivit sen perusteella, ettd hakemuksen kohteena olevassa tavaramer-
kissi sana “confor” on yhdistetty sanaan “flex”, voi erottaa riidanalaisia
merkkejd riittdvisti toisistaan. Tdmin vuoksi vaikka keskivertokuluttaja pystyy
ndin ollen ymmirtimidn riidanalaisten merkkien vililld tietyt ulkoasun ja
lausuntatavan erot, jotka suurelta osin neutralisoituvat kyseisten merkkien
merkityssisillon vahvan samankaltaisuuden vuoksi, vaara yhteyden syntymisestd
kyseisten merkkien vilille on hyvin todellinen (ks. vastaavasti em. asia Fifties,
tuomion 48 kohta).

On tiysin mahdollista, ettd sinkytuotteiden markkinoilla toimiva yritys kdyttdd
alatavaramerkkeji eli merkkejd, jotka on johdettu pddtavaramerkisti ja joilla on
sen kanssa yhteinen hallitseva elementti, erottaakseen eri tuotantolinjansa
toisistaan esimerkiksi kyseisten tuotteiden laadun suhteen. Niissd olosuhteissa
on ymmirrettivid, kuten SMHV toteaa kirjelmissdin, ettd kohdeyleiso katsoo,
etti riidanalaisilla tavaramerkeilldi varustetut tuotteet tosin kuuluvat kahteen
erilliseen tuotevalikoimaan mutta ettdi ne ovat kuitenkin perdisin samasta
yrityksestd (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 49 kohta).

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on oikeutetusti katsonut, ettd
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien
vililli on asetuksen N:o 40/94 § artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara. Kanne on niin ollen hyldttava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian ja
SMHV ja viliintulija ovat vaatineet oikeudenkiyntikulujensa korvaamista,
kantaja on velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkéyntikulut.

II-740



KOUBI v. SMHV — FLABESA (CONFORFLEX)

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljis jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1) Kanne hyldtdin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

H. Legal V. Tiili M. Vilaras
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H. Jung H. Legal
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