Asia T-22/04

Reemark Gesellschaft fiir Markenkooperation mbH
vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteistn tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin Westlife
rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen tavaramerkki
West — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus

Yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio {toinen jaosto)
452005 . . .. ... L. L . 1I-1562

Tuomion tiivistelma

L. Yhteison tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisdjen tuomioistuimnissa
— Viraston asema oikeudenkdiynnissi — Oikeutta muuttaa ensimmidisen oikeusasteen
tuontioistuiniessa vireillii olevan riidan sisiltéi ei ole — Viraston mahdollisuus tukea
Jommankumman asianosaisen vaatimuksia ja esittdd tuon asianosaisen esittimii
perusteita tukevia lausumia
(Ensinmndiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 133 artiklan 2 kohta)

IT - 1559



TUVISTELMA — ASIA T-22/04

9, Yhteisin tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessd olevien
tavaramerkkien samankaltaisuus — Toinen haetun merkin kahdesta sanasta on sama
kuin aikaisempi sanamerkki

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

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilld — Sanamerkit Westlife ja
West

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

1. Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston tia, etti miki tahansa tillaisesta paatok-
(tavaramerkit ja mallit) valituslautakun- sesti nostettu kanne on hylédttava.
nan véitemenettelyssi tekeméstd paatok-
sestd nostettua kannetta koskevassa

. oikeudenkiynnissi virastolla ei ole
oikeutta ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimessa omaksumallaan kannalla
muuttaa riidan sis@lt6d siitd, millaisena
se ilmenee tavaramerkin hakijan ja
viitteentekijin viitteistd ja arvioista.
Virastolla ei kuitenkaan ole velvolli-
suutta vaatia valituslautakuntansa paa-
toksestd nostetun kanteen kumoamista.
Vaikka virastolla ei olekaan vaadittavaa
asiavaltuutta kanteen nostamiseen vali-
tuslautakunnan paatoksestd, silld ei ole
velvollisuutta johdonmukaisesti puolus-
taa mitd tahansa riitautettua valituslau-
takunnan paitostd tai velvollisuutta vaa- (ks. 1618 kohta)

Virasto siis voi riidan sisdltod muutta-
matta vaatia, etti jonkun muun sen
valitseman asianosaisen vaatimukset
hyviksyttiisiin, ja esittdd tuon asianosai-
sen esittdmid perusteita tukevia lausu-
mia. Sitd vastoin se ei voi esittdd
itsendisida kumoamisvaateita tai sellaisia
kumoamisperusteita, joita muut asian-
osaiset eivit ole esittineet.
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2.

REEMARK v. SMHV — BLUENET (WESTLIFE)

Sanamerkkejd on lihtskohtaisesti taval-
lisesti pidettivi asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetuin tavoin samankaltaisina sil-
loin, kun toinen haetun merkin kahdesta
sanasta on ulkoasun ja lausuntatavan
perusteella sama kuin aikaisemman
sanamerkin ainoa sana ja kun nidmi
sanat eiviit yhdessi tai erikseen tarkas-
teltuina merkityssisiltéonsd perusteella
tarkoita mitéidn kohdeyleisélle.

(ks. 37 kohta)

Sanamerkin Westlife, jonka rekisterdin-
tid yhteisén tavaramerkiksi on haettu
Nizzan sopimukseen pohjautuvan luoki-
tuksen luokkiin 9, 16, 25 ja 41 kuuluville
tavaroille ja palveluille, ja sanamerkin
West, joka on aikaisemmin rekisterdity

Saksassa samoihin luokkiin kuuluville
samoille tai samankaltaisille tavaroille ja
palveluille, vililli on sekaannusvaara
saksalaisten keskivertokuluttajien kes-
kuudessa, koska kyseisen kahden sana-
merkin ulkoasujen vilinen ainoa ero on
se, ettd niistd toisessa on ensimmiiseen
sanaan liitetty lisisana, ja noiden kahden
tavaramerkin lausuntatapa ja erityisesti
merkityssisilté ovat tietyilti osiltaan
samankaltaisia, ja koska aikaisemman
tavaramerkin West olemassaolosta on
saattanut aiheutua se, etti kohdeyleiss
on mielessidn yhdistinyl toisiinsa timén
sanan ja sen omistajan myymit tavarat,
joten on vaarana, ettd jokainen uusi
tavaramerkki, johon sisiltyy timi sana
yhdistettynd toiseen sanaan, ymmirre-
tidn aikaisemman tavaramerkin muun-
noksena.

(ks. 39, 42 ja 43 kohta)
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