TUOMIO 23.10.2002 — ASIA T-104/01

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

23 péaivind lokakuuta 2002 *

Asiassa T-104/01,

Claudia Oberhauser, kotipaikka Miinchen (Saksa), edustajanaan asianajaja
M. Graf,

kantajana,

vastaan

sisdimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehendin G. Schneider,

vastaajana,

toisena asianosaisena sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssi:

Petit Liberto, SA, kotipaikka Vidreres (Espanja),

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-
varamerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 28.2.2001 tekemaisti padtksesti
(asia R 757/1999-2),

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.5.2001 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 1.10.2001 toimi-
tetun sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon suoritetut prosessinjohtotoimet ja

ottaen huomioon 12.3.2002 pidetyssd suullisessa kisittelyssi esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 14.3.1997 esittdnyt yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteis6n tavaramerkistd 20 pdivini joulukuuta 1993 annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on

muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki Fifties (jdljempini;
haettu tavaramerkki).

Tavarat, joita varten merkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna
ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: farkkuvaatteet.

Hakemus julkaistiin 25.5.1998 yhteison tavaramerkkilehden numerossa 38/98.
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Petit Liberto (jaljempini viitteentekija) teki 24.7.1998 asetuksen N:o 40/94
42 artiklan perusteella viitteen kyseistd yhteisén tavaramerkin rekisterdintii
vastaan. Viitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja
sellaisen aikaisemman tavaramerkin vililld, jonka haltija viitteentekiji on.
Kyseinen aikaisempi tavaramerkki (jaljempani aikaisempi tavaramerkki) on alla
esitetty Espanjassa numerolla 1.723.310 rekisterdity yhdistetty virillinen sana- ja
kuviomerkki, joka on tarkoitettu Nizzan sopimuksen luokkaan 25 kuuluvia
vaatteita, kenkid ja hattuja varten:

SMHV:n viiteosasto on 30.9.1999 tekemillddn padtokselld hyviksynyt viitteen
ja ndin ollen evdnnyt haetun tavaramerkin rekisterdinnin sen takia, etti haettu
tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia ja molemmat
tavaramerkit on tarkoitettu samoja tavaroita varten, miki voi aiheuttaa yleison
keskuudessa sekaannusvaaran Espanjassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on
suojattu.

Kantaja on asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 19.11.1999 hakenut
SMHV:sta muutosta vditeosaston piitdkseen.
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Tdmd valitus on hylitty toisen valituslautakunnan 28.2.2001 tekemilld pas-

tokselld (jaljempdnd riidanalainen p#itds), joka on annettu kantajalle tiedoksi
13.3.2001.

Valituslautakunta on katsonut, etti viiteosaston piitds on perusteltu. Valitus-
lautakunta on pdéasiallisesti katsonut, ettd asianomaisen yleisén keskuudessa
Espanjassa on sekaannusvaara sen takia, etti molemmat tavaramerkit on tar-

koitettu samoja tavaroita varten ja kyseiset merkit ovat kokonaisuuksina ar-
vioituina samankaltaisia.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitéksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut seki viliintulijan
korvaamaan SMHV:ssa pidetysti menettelystd aiheutuneet kulut.

SMHYV vaatii, ettd yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdid kanteen ja
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— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa ainoastaan yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistid soveltamista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd riidanalainen pidtds on perusteeton. Sen mukaan valitus-
lautakunta on virheellisesti katsonut, etti kyseessi olevien tavaramerkkien vililli
on sekaannusvaara.

Ensiksikin sekd tutkijalta ettdi SMHV:n toiselta valituslautakunnalta on jadnyt
ymmartdmattd, ettd aikaisempi tavaramerkki ei muodostu ainoastaan sanoista
miss fifties”, vaan se on yhdistetty merkki, joka muodostuu erilaisista virillisisti
kuvioelementeistd ja erilaisista sanallisista elementeistd, kuten italian kielen
sanoista "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE”, joiden takia ilmaisu ”miss
fifties” saattaa jdidd koko tavaramerkin osalta huomaamatta.

Vaikka valituslautakunta on toiseksi todennut perustellusti, ettd keskivertoku-
luttaja tarkastelee tavaramerkkid kokonaisuutena, silti on kuitenkin jddnyt
ymmirtdmdttd, ettd késiteltdvind olevassa tapauksessa viitteentekijin tavara-
merkin tunnusomainen elementti ei ole erillinen sana *fifties”, vaan nimenomaan
ilmaisu ”miss fifties”.
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Kolmanneksi valituslautakunta ei ole perustellut toteamustaan, jonka mukaan
aikaisemman tavaramerkin ja sanan >fifties” merkityssisilt6jen vililld on yhteys,
joka voi aiheuttaa keskivertokuluttajassa sekaannusvaaran kyseisten kahden
tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden kaupallisen alkuperin osalta. Kantajan
mukaan kohdeyleisé ei pidd Fifties-tavaramerkilld varustettuja farkkuhousuja
tavarana, johon aikaisemman tavaramerkin alatavaramerkki liittyy. Tallainen
merkityssisiltod koskeva yhteys voisi sen sijaan mahdollisesti olla esimerkiksi
nimitysten “misses fifties” ja “miss fifties” vililli tai nimitysten *Mr. fifties” ja
“miss fifties” vililld. Kyseessd oleva merkityssisiltdjen vilinen yhteys voisi vas-
taavasti olla olemassa, jos aikaisempi tavaramerkki olisi ”fifties”. Téllaisessa
tapauksessa voisi olla mahdollista katsoa, ettd aikaisempi tavaramerkki kuuluu
osana tavaramerkkisarjaan, joka on kehitetty yhteisestd *fifties”-rungosta.
Kisiteltdvind olevassa tapauksessa asia on kuitenkin tdysin pdinvastainen, silld
nimenomaan aikaisempi tavaramerkki muodostuu useista elementeisti. Aikai-
semman tavaramerkin yksittdinen elementti ei siis sellaisenaan voi olla pohjana
tavaramerkkisarjalle ja perustaa titen yhteytti kyseessd olevien merkkien mer-
kityssisdltojen vilille.

SMHV huomauttaa ensiksikin, ettd asetuksen N:o 40/94 nojalla on valttima-
tontd mddritelld samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka
arviointi riippuu useista tekijoistd ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki
tunnetaan markkinoilla, kdyt6ssd olevaan tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd
mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden asteesta yhtiiltid tavaramerkin ja mer-
kin sekd toisaalta niilld tarkoitettujen tavaroiden vililli. Asiaan liittyvidn
yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskiytintéon viitaten SMHV lisdd, ettd sekaan-
nusvaaraa arvioidaan kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon tarkasteltavien
tekijoiden tietty keskindinen riippuvuus. Niinpi kyseisten tavaroiden tai palve-
lujen vdhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niiti varten tarkoitettujen
tavaramerkkien merkittdvi samankaltaisuus ja piinvastoin.

Kyseessd olevien tavaroiden vertailun osalta SMHV vetoaa seuraavaksi siihen,
ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja toisaalta tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitetut tavarat (farkkuvaatteet) ovat samoja ja etti kantaja ei ole
kiistinyt kyseistd seikkaa.
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Tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta SMHYV katsoo lopuksi, ettd sen suo-
rittamassa tutkinnassa pitdd ottaa huomioon yleisd siind jisenvaltiossa, jossa
aikaisempi tavaramerkki on suojattu, eli kisiteltivini olevassa tapauksessa
espanjalainen keskivertokuluttaja. Valituslautakunnan nikemys, jonka mukaan
kohdeyleiso ei pysty valittomasti ymmirtimiin englanninkielisen sanan fifties”
liittyvin vuosikymmeneen, jolle on tunnusomaista tietynlainen muoti, ei siten ole
virheellinen. Kohdeyleisé kykenisi sitd vastoin ymmaértdmain sanan “miss” eri-
tyisesti siitd syystd, ettd Espanjassa jirjestetdin useita *Miss”-kilpailuja ja eri-
tyisesti ”Miss Espanja” -kilpailu. Lisdksi SMHV kiistid kantajan viitteen, jonka
mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon aikaisemman tavaramerkin
italiankielistd sanallista elementtia "ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE”.
Riidanalaisen paitoksen 19 kohdasta ilmenee, etti espanjalainen kuluttaja
ymmirtdd kyseisen sanallisen elementin kehuvana tismennykseni.

Erityisesti kyseessd olevien merkkien ulkoasua ja lausuntatapaa koskevan ver-
tailun osalta SMHYV toteaa, etti viiteosasto ja valituslautakunta ovat oikeutetusti
katsoneet sanan “fifties” olevan hallitseva elementti aikaisemmassa tavaramer-
kissd. Tdmidn mukaisesti SMHV katsoo, ettd aikaisemman tavaramerkin ja
haetun tavaramerkin tunnusomainen elementti on ulkoasun ja lausuntatavan
kannalta selviisti sama.

Mitd sitten tulee merkityssisillon vertailuun, SMHV kiistdd kantajan valitus-
lautakunnassa esittimén viitteen, jonka mukaan kohdeyleisé pystyisi ymmarti-
main sanamerkin “fifties” viittauksena 1950-lukuun, silld ainoakaan elementti ei
tue tdllaista viitetti.

Edelld esitettyjen nikemysten perusteella SMHYV katsoo, etti kyseessi olevien
kahden tavaramerkin vililld on vilillinen sekaannusvaara. SMHV katsoo, etti
vaikka kohdeyleiso erottaa kyseisten kahden tavaramerkin viliset erot eiki
viliténtd sekaantumista siten tapahdu, se liittdd molempien tavaramerkkien
yhteiseen peruselementtiin alkuperdn osoittamista koskevan tehtivin, joka on
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tavaramerkin keskeinen tehtivi. SMHYV vetoaa lisiksi siihen, ettd kun otetaan
huomioon, kuinka tirkeind kuluttajat pitdvit tavaramerkkeji muodin alalla,
heiddn huomionsa kohdistuu suoraan aikaisemman tavaramerkin hallitsevaan
sanalliseen elementtiin, eli kisiteltidvini olevassa tapauksessa sanaan *fifties”.

SMHYV toteaa lopuksi, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa pditoksessiin
oikeutetusti katsonut, ettd kisiteltdvini olevassa tapauksessa kohdeyleison kes-
kuudessa on sekaannusvaara sen takia, ettd tavarat ovat samoja ja kysessi olevat
kaksi tavaramerkkid ovat samankaltaisia.

YhteisGjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

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 saman-
kaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa
on sekaannusvaara, joka sisiltii vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin vilisestd mielleyhtymisti”. Lisdksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld tar-
koitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityji tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihake-
mus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopiivia.

Yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskdytinnén mukaan, joka koskee jisenvaltioi-
den tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisesti 21 pidivini joulukuuta 1988
annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1)
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka normisisilté on piddosin sama kuin
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, sekaannusvaara on
olemassa, jos yleis6 saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin
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samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yri-
tyksistd (asiat C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta
ja C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,
17 kohta).

Saman oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on ar-
vioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat
merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, 5. 1-6191, 22 kohta; edelld mainittu asia Canon, tuomion
16 kohta; edelld mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja
asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskinaistd
riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuoro-
vaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita
varten ndmd tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpa kyseisten tavaroiden tai pal-
velujen vihdisen samankaltaisunden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen
tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld mainitut asiat
Canon, tuomion 17 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).
Kyseisten tekijoiden keskindinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94
seitsemdnnessd perustelukappaleessa, jonka mukaan on vilttimaténti mairitelld
samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puoles-
taan riippuu erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla,
sekd samankaltaisuuden asteesta yhtidltd tavaramerkin ja merkin vililli ja toi-
saalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen valilla.

Lisaksi silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmaértdd tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa. Yleensd keskivertokuluttaja kisittfid tavaramerkin kokonaiswutena
eikd ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (edelli mainitut asiat
SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
Tdssd kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan
olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.
On toisaalta otettava huomioon se, etti keskivertokuluttajalla on ainoastaan
harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hinen on tur-
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vauduttava siihen epitiydelliseen muistikuvaan, joka hinelld niistd on. On myos
syytd ottaa huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaih-
della kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edelli mainittu asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Kun otetaan huomioon tissi asiassa kyseessi olevien tavaroiden (farkku-
vaatteiden) luonne tavanomaisina kulutushyédykkeind ja se, ettd aikaisempi
tavaramerkki, johon viite perustui, on rekisterdity ja suojattu Espanjassa, koh-
deyleiso, jonka suhteen sekaannusvaaraa on tarkasteltava, muodostuu kyseisen
jdsenvaltion keskivertokuluttajista.

Edelli esitettyjen ndkemysten valossa on syyti verrata kyseessi olevia tavaroita ja
toisaalta kyseessd olevia merkkeji.

Tavaroiden vertailun osalta on ensiksikin syytd todeta, etti yhteisojen tuo-
mioistuimen oikeuskdytdnnon mukaan kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden viliseen
suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijit. Niihin tekijoihin kuuluvat erityisesti
tavaroiden ja palvelujen luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne
keskenddn kilpailevia vai toisiaan tdydentivid (edelli mainittu asia Canon, tuo-
mion 23 kohta).

Kisiteltdvdnd olevassa asiassa tdytyy todeta, etti tavaramerkkihakemuksessa
tarkoitetut tavarat eli luokkaan 25 kuuluvat farkkuvaatteet kuuluvat siihen
tavararyhmiin, jonka aikaisempi tavaramerkki kattaa, eli samaan luokkaan
kuuluviin vaatteisiin, kenkiin ja hattuihin. Viimeksi mainittu tavararyhmai kattaa
monenlaiset pukeutumiseen liittyvit tavarat, mukaan lukien sellaiset, jotka on
valmistettu farkkukankaasta.
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Valituslautakunnan tavoin (riidanalaisen pédtdksen 12 kohta) on niin ollen syyti
todeta lopuksi, ettd tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja aikaisem-
man tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja. Kuten SMHV perustellusti
korostaa, on lisdksi syytd huomata, etti kantaja ei kanteessaan esiti ainoatakaan
kanneperustetta tai viitettd valituslautakunnan tdtd toteamusta vastaan.

Toiseksi on merkkien vertailun osalta todettava, ettd oikeuskiytinnostd ilmenee,
ettd sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllén samankaltaisuuden osalta perus-
tuttava tavaramerkeistd syntyvdin kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on
otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edelld mainitut
asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).
Lisdksi yhteis6jen tuomioistuin on katsonut, etti ei voida sulkea pois siti, ettd
sekaannusvaara voi syntyid jo sen vuoksi, ettd tavaramerkit lausutaan saman-
kaltaisella tavalla (ks. vastaavasti edelli mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 28 kohta). Niin ollen on syyti verrata kyseessi olevia kahta merkkii
ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillén kannalta.

Ulkoasua koskevan vertailun osalta on ensiksikin syytd todeta, etti aikaisempi
tavaramerkki on perinteinen farkkujen nimilappu sinisen, roosan ja kullan
sdvyissd. Nimilapun yldosa esittdd miesjoukkoa, joka nayttdd riiteleviin farkku-
housuista. Kaikilla miehilldi on farkut ylladn. Nimilapun keskiosa muodostuu
sanoista “miss fifties”, jotka on kirjoitettu roosanviriselle pohjalle valkoisin
tyylitellyin kirjaimin. Kyseisten sanojen alla on sanat "ECCELLENTE NELLA
TRADIZIONE?”, jotka on kirjoitettu mustin isoin kirjaimin pienelld kirjasin-
koolla. Kullanviristen lehtien muodostama koriste ympérsi nimilapun titd osaa
molemmin puolin. Nimilapun alaosa muodostuu nuoresta vaaleasta naisesta,
jolla on yllidn purppuranviriset farkut ja kastanjanruskea paitapusero. Hin
seisoo varpaillaan ja vaikuttaa hdmmastyneeltd. Tausta on vaaleansininen ja
vaakunakilven muotoinen, ja sithen on kirjoitettu punaisella sanat “miss fifties”.
Kaksi kultarahaa on sijoitettu vaakunakilven muotoisen taustan molemmille
puolille. Haettu tavaramerkki puolestaan muodostuu sanamerkisti Fifties.
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Ylld esitetystd kuvauksesta ilmenee, etti sanallisella elementilli *miss fifties”,
joka toistuu nimilapun alaosassa, on miidriivd asema aikaisemmassa merkissi.
Aikaisemman tavaramerkin toisella sanallisella elementilld eli italiankieliselld
ilmaisulla ”JECCELLENTE NELLA TRADIZIONE” on toissijainen asema mer-
kissd, silld se on sijoitettu sanojen “miss fifties” alle ja kirjoitettu pienemmilld
kirjasinkoolla kuin viimeksi mainittu ilmaisu. Se on siis vain tdydentivi elementti
suhteessa hallitsevaan sanalliseen elementtiin ”miss fifties”.

Tdmi vertailu aikaisemman tavaramerkin hallitsevan sanallisen elementin ja
haetun sanamerkin vililld tuo esiin tietyn samankaltaisuuden niiden ulkoasussa.
Ero, joka on syntynyt lisittiessd sana ”miss” aikaisempaan tavaramerkkiin, ei
ole riittdvan merkittava, jotta keskeisen osan eli sanan fifties” yhteneviisyyden
luoma samankaltaisuus poistuisi.

Kyseessd olevien merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa on kuitenkin syyti
korostaa aikaisemman tavaramerkin varsin monitahoista luonnetta, silli kysei-
nen tavaramerkki on yhdistetty merkki, joka ei muodostu ainoastaan edelld
mainituista sanallisista elementeistd, vaan my&s useista hyvin erivirisistd ku-
vioelementeistd. Niin ollen on syyti katsoa valituslautakunnan tavoin (riidan-
alaisen pditdksen 18 kohta), ettd kyseessd olevat merkit eivit kokonaisuuksina
arvioituina ole ulkoasun osalta samankaltaisia.

Lausuntatapaa koskevan vertailun osalta valituslautakunta on katsonut riidan-
alaisen piditoksen 18 kohdassa, etti kyseessid olevat tavaramerkit vaikuttavat
erilaisilta.

On kuitenkin syytd korostaa, ettd kun otetaan huomioon edelli esitetyt nike-
mykset, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin hallitsevan elementin ja
haetun tavaramerkin samankaltaisuutta, kyseessi olevat kaksi merkkid ovat
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samankaltaisia lausuntatavan osalta. Se, etti tavaramerkkihakemuksessa tar-
koitettu merkki sisiltyy kokonaan aikaisemman tavaramerkin tarkoittaman
merkin hallitsevaan elementtiin, oikeuttaa paittelemidn, ettd lausuntatapa on
merkittdvdsti samankaltainen. Se, ettd kuvioelementteji ei oteta huomioon
merkkien lausuntatavan vertailussa, tuo merkkien vilisen yhteneviisyyden sel-
vemmin esiin kuin ulkoasua koskeva vertailu.

Mitd sitten tulee kyseisen kahden tavaramerkin merkityssisillon vertailuun,
valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paitéksen 21 kohdassa, etti kyseessi
olevien tavaramerkkien merkityssisiltd on ilmeisen samankaltainen. Sen mukaan
“tavaramerkkien merkityssisdltdjen vilinen yhteys on niin vahva, etti se har-
hauttaa vaatteiden keskivertokuluttajaa siten, ettd kuluttaja luulee, ettdi vaatteet
tulevat samalta valmistajalta — toisin sanoen, ettd *Fifties’ on farkkuvaatesarja,
jonka aikaisemman vaatetavaramerkin perustajat ovat laskeneet liikkeelle” (rii-
danalaisen piitoksen 20 kohta). Valituslautakunta on lisiksi katsonut, etti
aikaisemman tavaramerkin hallitseva sanallinen elementti tekee mahdolliseksi
sen, ettd espanjalainen vaatteiden keskiverto-ostaja ymmirtid ja muistaa kysei-
sen tavaramerkin. Otettuaan huomioon sen, etti aikaisempi tavaramerkki on
yhdistelmdmerkki ja haettu tavaramerkki on sanamerkki, valituslantakunta on
riidanalaisen pédtoksen 19 kohdassa katsonut, etti espanjalainen vaatteiden
keskiverto-ostaja ei pidd englanninkielistd sanaa *fifties” kuvailevana eli siten
sellaisena merkkind, joka ei jdd kuluttajan mieleen.

Taltd osin on syytd korostaa, ettd kuten SMHV on perustellusti huomauttanut
(ks. edelld 19 kohta), kohdeyleisé pystyy ymmirtimisn englanninkielisen sanan
“miss” merkityksen. Mitd sitten tulee sanaan >fifties”, ei voi olla poissuljettua,
ettd kohdeyleis6 pystyisi yhtd lailla ymmartimaan sen merkityksen, silld vaikka
espanjalainen keskivertokuluttaja ei ole kovin perehtynyt englannin kieleen,
espanjalaisella nuorisolla, joka on farkkuvaatteiden tavanomainen ostajakunta,
on parempi englannin kielen taito kuin aiemmilla sukupolvilla.

Kysymys siitd, pystyykoé kohdeyleisé ymmairtimiin englannin kielen sanan
"fifties” viittauksena vuosikymmeneen eli 1950-lukuun, on kuitenkin merkityk-
setdn kyseessd olevien tavaramerkkien merkityssisillon vertailussa. Jos kyseinen
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yleis6 ymmértdd sanan “fifties” viittauksena 1950-lukuun, se ymmirtdd mielle-
yhtymien kautta, ettd sanat “miss fifties” viittaavat kyseisen vuosikymmenen
naiseen. Jos se ei toisaalta ymmarré sanan “fifties” merkitysti, se yksinkertaisesti
pitdd sanoja “miss fifties” sellaisen englanninkielisen sanan feminiinisend
muunnelmana, jonka merkitysti se ei tunne. Tdmin elementin osalta ei siis voi
olla kysymys tavaramerkkien merkityssisdltéjen vilisestd erosta.

Miti sitten tulee aikaisemman tavaramerkin toiseen sanalliseen elementtiin eli
italiankieliseen ilmaisuun ”ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE?”, valituslau-
takunta on riidanalaisen pidtoksen 19 kohdassa perustellusti katsonut, ettd
espanjalainen keskivertokuluttaja ymmartid sen pelkkini kehuvana suositukse-
na, joka ei jad kuluttajan mieleen. Kun otetaan huomioon kyseisen sanallisen
elementin kehuva ominaisluonne, silli on merkityssisillon kannalta vihiinen

merkitys suhteessa kyseisen tavaramerkin hallitsevaan sanalliseen elementtiin
*miss fifties”.

Ndin ollen kyseessi olevat tavaramerkit ovat merkityssisalloltd4an samankaltaisia,
mikd aiheutuu molempiin merkkeihin sisiltyvistd hallitsevasta sanallisesta ele-
mentistd *fifties”.

Kun otetaan huomioon edelld esitetyt nikemykset ja erityisesti kyseessi olevien
merkkien lausuntatavan ja merkityssisilién samankaltaisuus sekd se, ettd
kyseessd olevien kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja, edelld
mainitut ulkoasuun liittyvit eroavaisuudet merkkien vililli eivit ole sellaisia, ettd
ne poistaisivat sekaannusvaaran kohdeyleisén mielessi.

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin osalta on paikallaan korostaa,
ettd se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan epitiydellinen muistikuva
tavaramerkistd, tekee kyseessi olevan tavaramerkin hallitsevasta elementisti
kaikkein merkityksellisimmin. Siten aikaisemman tavaramerkin hallitsevalla
sanallisella elementilli ”miss fifties” on eniten merkitystd merkin kokonaistar-

I - 4376



OBERHAUSER v. SMHV — PETIT LIBERTO (FIFTIES)

kastelussa, silld farkkujen nimilappua tarkasteleva kuluttaja ottaa huomioon ja
muistaa merkin hallitsevan ja nimityksen sisiltivin elementin, jonka avulla
kuluttaja voi mychemmén hankinnan yhteydessd toistaa ostokokemuksensa.
Téltd osin on paikallaan huomata, ettd kuluttaja ei ymmirrd aikaisemman
tavaramerkin erilaisia kuvioelementtejd, silli se hahmottaa ne nimilapun koris-
teellisina osina, joiden muoto ja osatekijit ovat tavanomaiset farkkualalla, eiki
nimilapun paiasiallisena osatekijini, joka osoittaa tavaran alkuperin.

Kun otetaan huomioon, ettd keskivertokuluttaja pitdd mielessiddn erityisesti
aikaisemman tavaramerkin hallitsevan ja nimityksen sisiltivin elementin eli
sanat “miss fifties”, kuluttaja voi 16ytiessiiin samoja vaatekappaleita, jotka on
varustettu haetulla tavaramerkilld, littdd kyseessd olevat tavarat samaan kau-
palliseen alkuperddn kuuluviksi. Vaikka keskivertokuluttaja pystyy niin ollen
ymmértdmaén tietyt erot kyseisten kahden merkin vililld, vaara yhteyden syn-
tymisestd kyseisten kahden tavaramerkin vilille on hyvin todellinen.

Niiden olosuhteiden osalta, joiden vallitessa kyseesséi olevat tavarat laskettiin
liikkeelle, on lisdksi syytd korostaa, etti vaatetusalalla sama tavaramerkki usein
esitetddn eri muodossa sen mukaan, minki tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki
liittyy. On yhtd lailla tavanomaista, etti sama vaateyritys kiyttdd ala-
tavaramerkkeji eli merkkejd, jotka on johdettu padtavaramerkisti ja joilla on sen
kanssa yhteinen hallitseva elementti, erottaakseen eri tuotantolinjansa toisistaan
(naiset, miehet ja nuoriso). Nissd olosuhteissa on ymmarrettivid, etti kohde-
yleis6 katsoo, ettd kyseiselld kahdella tavaramerkilld varustetut vaatteet tosin
kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan, mutta etti ne ovat kuitenkin
perdisin samasta vaatetusyrityksesti.

Huomioon otettavien eri tekijéiden vilistd riippuvuutta koskevan periaatteen
soveltaminen, jota sekaannusvaaran kokonaisarviointi edellyttid, vahvistaa
timdn johtopadtSksen. Sekaannusvaara voi olla olemassa siitd huolimatta, etti
kyseiset tavaramerkit eivit ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut,
jotka ndma tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia (ks. edelld mainittu
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asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 21 kohta). Kuten on jo todettu, tava-
ramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja aikaisemman tavaramerkin katta-
mat tavarat ovat kisiteltdvind olevassa asiassa samoja. Siitd, ettd tavarat ovat
samoja, mitd kantaja ei toisaalta ole kiistdnyt, on seurauksena, etti kyseessd
olevien merkkien mahdollisten erojen merkitys on pienempi.

Lopuksi on syytid hyldti kantajan viite, joka perustuu siihen, etti aikaisemman
tavaramerkin aikaisempi olemassaolo tekisi mahdottomaksi ”tavaramerkkien
johtamisen” yhteisestd kantasanasta *fifties”. Tiltd osin riittd4, ettd korostetaan,
ettd keskivertokuluttaja ei vélttimittd tiedd, missi aikajarjestyksessi eri tavara-
merkit ovat tulleet markkinoille.

Edelld esitetyn perusteella valituslautakunta on oikeutetusti katsonut, ettd haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli on sekaannusvaara asetuksen

N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Kanne on niin ollen
hylattiva.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hiviii asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt
asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niéilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljés jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylidtdin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 23 piivina lokakuuta 2002.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljinnen jaoston puheenjohtaja
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