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Phillips-Van Heusen Corp.
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Yhteison tavaramerkki — Asetukset N:o 40/94 ja N:o 2868/95 — Viite —
Sekaannusvaara — Valituslautakunnan piitoksen muuttaminen —
Sanamerkki-tyyppistd yhteison tavaramerkkid BASS koskeva hakemus —
Aikaisempi sanamerkki PASH

Yhteisojen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
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Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Valitusmenettely — Viiteosaston pidtoksestd tebty vali-
tus — Viitteen kohteen ylittdvin valituslautakunnan péditéksen lainvastaisuus

(Nkeuluoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan S kohta, 62 artiklan 1 kohta ja 74 artiklan
1 kohta)

I - 4335



TIIVISTELMA — ASIA T-292/01

2. Yhteison tavaramerkki — Yhteisén tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen —
Subteelliset bylkdysperusteet — Viiite, jonka on tebnyt sellaisen aikaisemman tava-
ramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin uusi tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannus-
vaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli — Kyseessi olevien
tavaramerkkien samankaltaisuus — Mahdollisuus kumota semanttisilla eroilla vi-
suaalisia tai foneettisia samankaltaisunksia — Edellytykset

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

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin midritelmd ja hankkiminen —
Subteelliset bylkiysperusteet — Viiite, jonka on tebnyt sellaisen aikaisemman tava-
ramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin uusi tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannus-
vaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli — Sanamerkit BASS
ja PASH

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

4. Yhteison tavaramerkki — Valitusmenettely — Viiteosaston pddtoksestd tebty vali-
tus — Lykkddvi vaikutus — Riidanalaisen péiitoksen voimaantulo valituslautakun-
nan  lopullisen  hylkddmispidtoksen  jilkeen — Ensimmdisen  oikeusasteen
tuomioistuimen muuttamistoimivaltansa perusteella tekeman pddtoksen rinnastaminen
tibin bylkddmispidtokseen
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kobta, 59 artikla ja 63 artiklan 3 kohta)

vaatimukset huomioon ottaen, joihin
viitteen tekijd viittaa tdmin tavara-
merkin rekisterdintid vastaan tehdyssi
viitteessd.

1. Sisimarkkinoiden harmonisointiviras-
ton (tavaramerkit ja mallit) valituslau-
takunta ei voi viraston viiteosaston
paitoksesti tehtyid valitusta ratkaistes-
saan ylittdd viitteen kohdetta, ja tal-
lainen piitds, joka koskee viitteen
ulkopuolista asiaa, on lainvastainen.

(ks. 23 ja 24 kohta)

2. Yhteisoén tavaramerkisti annetun ase-
tuksen N:o 40/94 8§ artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua sekaannus-
vaaraa arvioitaessa kahden sanamerkin
villisilld kasitteellisilld eroilla voidaan

Kuten yhteisén tavaramerkistd annetun
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
5 kohdan ensimmiisestd virkkeesti,

62 artiklan 1 kohdan ensimmaisestd
virkkeesti ja 74 artiklan 1 kohdan
loppuosasta yhdessd ilmenee, valitus-
lautakunta voi hylitd tavaramerkkii
koskevan hakemuksen ainoastaan ne
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suurelta osin kumota kyseessd olevien
tavaramerkkien visuaalisia ja foneetti-
sia  samankaltaisuuksia.  Téllainen
kumoaminen edellyttdd, ettd ainakin
yhdelld tavaramerkeistd on kohdeylei-
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son ndkokulmasta selked ja erityinen
merkitys siten, ettd timi yleisd kyke-
nee ymmartdmain sen vilittdmaisti.

Tamin osalta se, ettd sanamerkki ei
viittaa mihinkdin niiden tavaroiden
ominaispiirteeseen, joita varten
kyseessd olevat tavaramerkit rekiste-
roitiin tai niiden rekisterdintii haettiin,
ei estd kohdeyleis6d ymmairtimastd
vilittémasti tdman sanamerkin merki-
tystd. Tillainen kumoaminen ei myos-
kddn edellytd sitd, ettd myos toisella
merkilli on kohdeyleisén nikékul-
masta tarkasteltuna selkei ja erityinen
merkitys.

(ks. 54 kohta)

Sanamerkin BASS, jonka rekisterdintii
yhteisén tavaramerkiksi haettiin Niz-
zan sopimukseen pohjautuvan luoki-
tuksen luokkaan 25 kuuluvia “vaattei-
ta” varten, ja sanamerkin PASH, joka
on rekisterdity aikaisemmin Saksassa
muun muassa samaan luokkaan kuu-
luvia vaatteita, myos nahkavaatteita,
voitd ja pddhineitd varten, vililld ei
saksalaisyleison  keskuudessa  ole
sekaannusvaaraa, koska kyseessi ole-
vien tavaramerkkien samankaltaisuu-
den aste ei riitd sithen, ettd voitaisiin
katsoa, ettd yleisd saattaa luulla, ettd
kyseessi olevat tavarat ovat periisin

samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskendin sidoksissa
olevista yrityksistd, ja koska titid
nikemystd ei kyseessd olevien tavara-
merkkien viliset erot huomioon ottaen
kumoa se, ettd hakemuksen kohteena
olevalla tavaramerkilli tarkoitetut
tavarat ovat samat kuin tetyt aikai-
semmalla tavaramerkilli varustetur
tavarat.

(ks. 56 ja 57 kohta)

Yhteisén tavaramerkistd annetun ase-
tuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 koh-
dan toinen virke, jonka mukaan sisi-
markkinoiden harmonisointivirastolle
(ravaramerkit ja mallit) tehdylli vali-
tuksella on lykkdava vaikutus, huo-
mioon ottaen pddtds, josta tdllainen
valitus voidaan tehdi ja johon kuuluu
muun muassa viiteosaston paatos,
tulee voimaan, jos virastolle ei ole tehty
valitusta  asetuksen  N:o  40/94
59 artiklan ensimmiisessd virkkeessi
vahvistetussa méiriajassa tai jos vali-
tuslautakunta on hylinnyt tillaisen
valituksen  lopullisella  paatoksella.
Tamidn osalta ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen pdatds, jolla
virastolle tehty valitus hylitiin muut-
tamistoimivallan perusteella, on rin-
nastettava  valituslautakunnan  titi
koskevaan paitékseen.

(ks. 60 kohta)
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