SAINT-GOBAIN PAM v. SMHV - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

22 piiviani maaliskuuta 2007

Asiassa T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, kotipaikka Nancy (Ranska), edustajinaan asianajajat
J. Blanchard ja G. Marchais,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),

asiamiehendin A. Rassat,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Propamsa, SA, kotipaikka Barcelona (Espanja),
* Qikeudenkéyntikieli: ranska.
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ja jossa on kyse SMHV:n neljannen valituslautakunnan 15.4.2005 tekemadsti
paiatoksesta (asia R 414/2004-4), joka koskee sanamerkin PAM PLUVIAL
rekisterdintid ja joka liittyy Propamsa SA:n ja Saint-Gobain Pam SA:n viliseen
viitemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit F.
Dehousse ja D. Svaby,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.9.2005
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.1.2006
toimitetun vastauskirjelmén,

ottaen huomioon, etti suullista kisittely4, joka oli madritty pidettiviksi 7.12.2006, ei
pidetty, koska kukaan osapuolista ei saapunut paikalle,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, Saint-Gobain Pam SA, esitti 27.9.2000 yhteison tavaramerkistd 20.12.1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
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se on muutettuna, nojalla sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekister6intia haettiin (jdljempéana haettu tavaramerkki), on
sanamerkki PAM PLUVIAL.

Kantajan 9.10.2000 tekemin alkuperdisen tavaramerkkihakemuksen tavaraluettelon
rajoituksen, jonka SMHYV hyviksyi 11.10.2000, ja kantajan 29.5.2002 tekemén toisen
tdllaisen rajoituksen, jonka SMHV hyviksyi 4.7.2002, johdosta tavarat, joita varten
rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimista varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopi-
mukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 6 ja 17, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta:

— ’metalliset tai metallipohjaiset putkistot ja putket, valurautaputkistot ja -putket,
metalliliitokset edelld mainittuihin tuotteisiin” (luokka 6)

— Zei-metalliset liitokset ei-metallisiin jaykkiin putkistoihin ja putkiin” (luokka 17).

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden
16.7.2001 ilmestyneessd numerossa 61/2001.
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Propamsa, SA teki 20.9.2001 viitteen haetun tavaramerkin rekisteréintia vastaan
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla.

Viite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— Espanjassa 26.7.1976 numerolla 737992 “rakennusmateriaaleille” (luokka 19)
rekisterdity kuviomerkki, joka on esitetty alla (jiljempénéd aikaisempi tavara-
merkki):

— Espanjassa 26.7.1976 numerolla 120075 "sementeille” (luokka 19) rekisteroity
kuviomerkki, joka on esitetty alla:
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— Ranskaa koskeva jiljempédna esitetty kansainviliseksi tavaramerkiksi rekisterdity
kuviomerkki, joka on rekistersity 2.9.1981 numerolla 463089 ja joka on
voimassa Itdvallassa, Benelux-maissa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa seuraaville
tavaroille: ”Liima-aineet teollisiin tarkoituksiin” (luokka 1) ja "rakennusmate-
riaalit (ei metalliset), jalostamattomat tai jalostetut” (luokka 19):

Viite kohdistui kaikkiin yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa mainit-
tuihin tavaroihin.

Viitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara yhtadltd haetun tavaramerkin ja toisaalta
kolmen edelld 6 kohdassa mainitun tavaramerkin valilla.

SMHV:n viiteosasto hyviksyi 29.3.2004 tekemillddn padtokselld viitteen ja hylkdsi
kantajan yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen. Viiteosasto tésmensi
aluksi, ettid vertailu riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden valilld on
tehtdvda ottaen huomioon yhtdéltd kaikki haetun tavaramerkin kattamat tavarat
riippumatta niiden tosiasiallisesta tai kantajan ilmoittamasta kiytostd ja toisaalta
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kaikki tavarat, joille viitteen tueksi vedotut tavaramerkit on rekisteroity, koska
kantaja ei ole esittinyt asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua
pyynt6d aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisen kidyton todistamisesta. Viite-
osasto katsoi tdmin jilkeen, ettd metalliset ja ei-metalliset putkistot ja putket ja
aikaisempien tavaramerkkien kattamat rakennusmateriaalit ovat samankaltaisia.
Viimeksi mainitut tavarat kisittavit ainakin ei-metalliset putkistot ja putket, joiden
luonne ja kéyttotarkoitus on sama, jotka on suunnattu samoille kayttgjille ja joita
voidaan kayttdda metallisten putkistojen ja putkien yhteydessd tai ne ovat niiden
kanssa kilpailutilanteessa. Vditeosasto katsoi myds, ettd haetun tavaramerkin
kattamat putkistojen ja putkien metalliset tai ei-metalliset liitokset ja rakennusma-
teriaalit, sikili kuin niita tarvitaan metallisten ja ei-metallisten putkistojen ja putkien
yhteenliittdmiseen tai niiden korjaamiseen, ovat samankaltaisia. Lisdksi vditeosasto
katsoi riidanalaisten tavaramerkkien vertailussa, ettd niiden hallitseva osa on sana
“pam” ja ettd ndin ollen tavaramerkit ovat huomattavan samankaltaisia, koska
merkkien hallitsevan osan ulkoasun ja lausuntatavan samuus riittdd kumoamaan
niiden ei-hallitsevien osien viliset ulkoasun ja lausuntatavan erot. Niiden
toteamusten perusteella viiteosasto katsoi, ettd riidanalaisten tavaramerkkien valilld
on kaikkien kyseessd olevien tavaroiden osalta sekaannusvaara Espanjassa ja
Ranskassa.

Kantaja valitti 26.5.2004 viiteosaston paitoksestd asetuksen N:o 40/94 57-62 artik-
lan nojalla.

Neljas valituslautakunta hylkési 15.4.2005 tekemilldan paitokselld, joka annettiin
kantajalle tiedoksi 19.7.2005 (jaljempani riidanalainen paitds), kantajan valituksen
ja vahvisti viiteosaston paidtoksen.

Valituslautakunta hylkési aluksi myohéstyneend kantajan valituksen perusteet
sisdltdvissi kirjelméissddn esittdmédn pyynnon viitteen perustana olevien tavara-
merkkien tosiasiallisen kdyton todistamisesta. Téltd osin valituslautakunta katsoi,
ettd pyyntd olisi pitanyt esittdd vditemenettelyn aikana, eli ennen kuin SMHV

II - 766



13

14

SAINT-GOBAIN PAM v. SMHV - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

ilmoitti osapuolille viitemenettelyn paittamisestd, eikd sitd voida esittdd ensim-
maistd kertaa valitusmenettelyssi valituslautakunnassa.

Sitten valituslautakunta katsoi haettua tavaramerkkié ja aikaisempaa tavaramerkki
vertailtuaan, ettd mainitut tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioiden samankal-
taisia, kun otetaan huomioon hallitsevan sanan pam lausuntatavan ja ulkoasun
samuus, silld sana pam voittaa haetussa tavaramerkissi olevasta toissijaisesta sanasta
"pluvial” johtuvat ulkoasun ja lausuntatavan erot. Valituslautakunta katsoi samoin,
ettd kyseessd olevien kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samankaltaisia ja
toisiaan tdydentévid silla perusteella, ettd niitd jakelevat samat liikeketjut, niitd
myydddn samoissa myyntipisteissd ja ne on suunnattu samoille loppukayttijille.
Valituslautakunta katsoi ndmé seikat huomioon ottaen, ettd kyseessd olevien
tavaramerkkien valilld on kohdeyleison keskuudessa Espanjassa sekaannusvaara ja
ettd nidin ollen ei ole tarpeellista tutkia sekaannusvaaran olemassaoloa haetun
tavaramerkin ja muiden sellaisten tavaramerkkien vililli, joihin Propamsa on
viitteensi tueksi vedonnut.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen pditoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmdinen
koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan rikkomista ja toinen mainitun asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Kannekirjelmdn liitteet 9-15, 17, 18, 22 ja 23

Asianosaisten lausumat

SMHYV huomauttaa, ettd kannekirjelmén liitteet 9-15, 17, 18, 22 ja 23, jotka liittyvit
Saint-Gobain-konsernin vaikutuspiiriin ja riidanalaisten tavaramerkkien kiyttéolo-
suhteisiin, on esitetty ensimmaisen kerran ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa, koska niitd ei ole toimitettu viiteosastolle eikd valituslautakunnalle. Naita
asiakirjoja ei ndin ollen voida ottaa huomioon, ja ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen on vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaisesti jitettivd ne huo-
mioon ottamatta, eikd niiden todistusvoimaa voida tutkia (asia T-10/03, Koubi v.
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SMHYV - Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 52 kohta;
asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004,
Kok. 2004, s. I1-1391, 52 kohta ja asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV - Johnson
& Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. 1I-1401). Ndam4 asiakirjat
eivit kuitenkaan SMHV:n mukaan aseta riidanalaista pdatosta kyseenalaiseksi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Oikeuskiytinnén mukaan SMHV:n valituslautakuntien p#itoksistd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on mainittujen
paiatosten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla
tavalla, joten ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei ole tutkia
uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetddn ensimmadisté kertaa
tdssd tuomioistuimessa (asia T-322/03, Telefon & Buch v. SMHV — Herold Business
Data (Weisse Seiten), tuomio 16.3.2006, Kok. 2006, s. II-835, 65 kohta; ks.
vastaavasti myds edelld 17 kohdassa mainittu asia CONFORFLEX, tuomion
52 kohta).

Kisiteltavini olevassa asiassa on todettava, ettd kannekirjelmén liitteet 9-15, 17, 18,
22 ja 23 on todellakin esitetty ensimmaisen kerran ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa. Néin ollen niitd asiakirjoja ei voida ottaa huomioon ja ne on
jitettdava huomiotta ilman, ettd on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks.
vastaavasti edelld 18 kohdassa mainittu asia Weisse Seiten, tuomion 65 kohta
oikeuskaytintoviittauksineen).

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittaa SMHV:n elinten vilisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatteeseen ja
viittad, ettd valituslautakunta on virheellisesti hylinnyt myohéstyneend viitteen
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perustana olevien aikaisempien tavaramerkkien kidytdon todistamisesta esitetyn
pyynnon, joka tehtiin ensimmadistd kertaa valituksen perusteet sisiltdvissa
kirjelméssd. Kantajan mukaan edelld mainitun periaatteen nojalla osapuoli voi
vedota valituslautakunnassa tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin se ei
ole vedonnut viiteosastossa.

Tama johtopiaitos on sitikin aiheellisempi kisiteltiavini olevassa asiassa sen vuoksi,
ettd kantajalle on teettiminsi tutkimuksen perusteella muodostunut kisitys, etti
Propamsa kiyttaa viitteen tueksi vedottuja tavaramerkkeji vain sementille eiki
muille tavaroille, joille ne on rekisteréity. Kantaja oli néin ollen perustellusti vaatinut
valituslautakunnalle 26.5.2004 toimittamassaan kirjelmissé, ettd Propamsa toimittaa
todisteita mainittujen tavaramerkkien tosiasiallisesta kaytostd yhteison tavaramerk-
kid koskevan hakemuksen julkaisemista edeltivien viiden vuoden ajalta.

Kantajan mukaan toisenlainen péait6s asettaisi vilittomaisti kyseenalaiseksi jasenval-
tioiden tavaramerkkilainsddddnnén lihentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmai-
sen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) johdanto-osan
kahdeksannesta perustelukappaleesta johtuvan ”"perusperiaatteen” sekd asetuksen
N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksdnnen perustelukappaleen, jonka mukaan on
perusteltua suojata kansallisia ja yhteison tavaramerkkejd ja toisaalta niitéd
aikaisempia, rekisteroityjd tavaramerkkeji ainoastaan siltd osin kuin niitd merkkeja
todella kiytetadn.

Kantaja lisdad, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa, johon riidanalaisessa
padtoksessa vedotaan, ei siddetd kuin yhdestd menettelyllisestd médriajasta, josta
saddetddn sen ensimmdisessd kohdassa, nimittdin SMHV:n osapuolille asettamasta
madrdajasta esittdd vaitemenettelyssd toisten osapuolten tai SMHV:n ilmoituksia
koskevia huomautuksia. Kantaja esittdd, ettd vaikka viitteentekija voi toimittaa
todisteita tosiasiallisesta kiytostd vain SMHV:n asettamassa madriajassa, missdén ei
sdadetd erityisestd madraajasta, joka koskisi pyyntoa esittdd todisteet viitemenettelyn
toisen osapuolen tavaramerkin tosiasiallisesta kiytostd. Vastaavasti edellisessé
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kohdassa mainitusta “perusperiaatteesta” johtuvan yhteisén tavaramerkin hakijan
oikeuden pyytaa viitteentekijaa esittdméidn todisteita tavaramerkkinsd kaytostd ei
tulisi olla riippuvainen sellaisen méirdajan noudattamisesta, josta ei ole erikseen

saddetty.

Kantajan mukaan pitii tosin paikkansa, ettd kiyton todistamista koskevan pyynnén
esittdmiselle on asetettu maardaika asetuksen (EY) N:o 40/94 taytintéonpanosta
annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta 29.6.2005 annetulla komission
asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4). Téta asetusta ei kuitenkaan
sovelleta kisiteltdvind olevaan asiaan, koska se tuli voimaan vasta 25.7.2005, eli
riidanalaisen péaidtoksen tekemisen jilkeen.

SMHV toteaa aluksi tdysin tietoisena toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta
koskevasta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskidytinnostd, ettd se
ei vieldkddn jaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ndkemystd tastéd
periaatteesta, kuten sen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-164/02, Kaul v. SMHV - Bayer (ARCOL), 10.11.2004 antamasta tuomiosta
(Kok. 2004, s. I1I-3807) yhteis6jen tuomioistuimelle tekemé valitus (asia C-29/05 P)
osoittaa.

SMHYV muistuttaa timin jalkeen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuun tosiasiallisen kayton todistamista koskevaan pyyntoon liittyvastd
kéytannostadn, joka kuvastuu SMHV:n menettelyllisissd ohjeissa, jotka SMHV:n
padjohtaja hyviksyi 10.5.2004 tekemaillddn paatoksella EX-04-2 neuvoteltuaan
hallintoneuvoston ja intressiryhmien, muun muassa tidrkeimpien SMHV:ssa
esiintyvien asiamiesten yhdistysten, kanssa. Niiden ohjeiden sellaisina kuin ne
olivat voimassa sind piivina, jolloin riidanalainen paétos tehtiin, 1.1 kohdan mukaan
pyynté kéyton todistamisesta voidaan tehdid vain siihen saakka, kunnes SMHV
ilmoittaa osapuolille kirjallisesti, ettei huomautuksia voi enii esittii, ja se on toisin
sanoen valmis tekemédn paatoksen viitteesta.
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SMHV:n mukaan timd ohje kuvastaa viiteosastojen ja valituslautakuntien
vakiintunutta paatoskéaytantod. Riidanalaisen paatoksen 1.1 kohdassa vahvistetaan
siis tdimd kiytdnto, jota ei ole tihdn pidivadn saakka kyseenalaistettu. Taltd osin
SMHV katsoo, ettd vastakkainen padtos muun muassa pidentdisi menettelyjen
kestoa, suosisi viivyttidvid toimenpiteitd ja saattaisi siten kyseenalaiseksi viiteme-
nettelyn tarkoituksen, joka on ratkaista tavaramerkkiriidat yksinkertaisesti ja
nopeasti sekd oikeusvarmuus séilyttien ennen rekisterdintia ja oikeudenkiyntime-
nettelyé.

Kisiteltiavini olevassa asiassa kantaja, joka on oman esityksensd mukaan maailman
johtavia alan yrityksid ja tottunut menettelyihin SMHV:ssd, koska silldi on
huomattava tavaramerkkisalkku, ei ole kiyttinyt mahdollisuuttaan pyytda viite-
osastossa kdydyssd menettelyssd Propamsaa todistamaan viitteen tueksi vedottujen
tavaramerkkien tosiasiallinen kiytto. Kantaja esitti vain epadmadrdisid toteamuksia
Propamsan valmistamista tavaroista ja niiden kaytostd rakennusalalla yhdessd
muiden tuotteiden kanssa. Viiteosasto on ndin ollen perustellusti jattinyt namd
véitteet huomioon ottamatta.

SMHYV esittad lisdksi, ettd kantaja on esittidnyt asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun pyynnon tosiasiallisen kayton todistamisesta valituslauta-
kunnalle ensimmaiisen kerran valituksen perusteet sisdltavassd kirjelméssaan
20.7.2004, eikd 26.5.2004, jolloin tdmi valitus tehtiin, kuten kantaja virheellisesti
ilmoitti kannekirjelménsda 43 kohdassa. Kantajan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa esittimd viite, ettd sen pyynto aikaisempien tavaramerkkien
kéyton todistamisesta perustuu kannekirjelmin liitteessd 23 olevasta tutkimusra-
portista saatuun kisitykseen, jonka mukaan Propamsa kéytti tavaramerkkejdan vain
sementille, ei SMHV:n mukaan voi menestyd ja on véhintddnkin kyseenalainen.
Yhtéalta tatd asiakirjaa ei voida ottaa huomioon, koska sité ei ole esitetty eika siihen
ole edes vedottu valituslautakunnassa. Toisaalta ja etenkin, jos ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin paittiisi poikkeuksellisesti ottaa tidmin asiakirjan huo-
mioon, se toteaisi, ettd asiakirjaa ei ole péivitty ja ettd vain sen liitteessd 6 on péiviys
13.8.2004. Mainittu asiakirja ei voi ndin ollen olla perusteena kisitykselle, jonka
kantaja viittdd muodostuneen 26.5.2004 tai jopa 20.7.2004.
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SMHYV kiinnittda ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen huomiota myos
asetuksen N:o 1041/2005 uusiin sadnnoksiin (ks. edelld 24 kohta), joissa — vaikka
niitd ei sovelletakaan kisiteltdvind olevassa asiassa — kuitenkin tdsmennetdin
lainsdétdjan tahto. Asetuksen N:o 2868/95 22 uusi sdéntd, sellaisena kuin se on
muutettuna, ei ole edes niin salliva kuin SMHV:n aikaisempi paatoskiytinto, koska
siind sdddetddn, ettd pyynto viitteen perustana olevan tavaramerkin tosiasiallisen
kéyton todistamisesta hyviksytddn vain, jos se on jitetty tavaramerkin hakijalle
huomautusten esittdmiseksi viitteesti asetetussa miairéajassa.

SMHYV katsoo, ettd vaikka viite riidanalaisen péadtoksen lainvastaisuudesta
hyviaksyttéisiin, se ei voi missddn tapauksessa johtaa paatoksen kumoamiseen.
Vaikka aikaisempaa tavaramerkkii ei olisi kiytetty kuin sementeille ja vaikka vertailu
pitdisi rajoittaa sementteihin, espanjalaisten kuluttajien keskuudessa on samoilla
perusteilla, jotka on esitetty riidanalaisessa padtoksessd, sekaannusvaara, joka on
omiaan johtamaan yleis6d harhaan kyseessé olevien tavaroiden alkuperédn suhteen.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tutkittaessa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehtyd viitettd aikaisempaa
tavaramerkkid oletetaan kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
kéytetyn tosiasiallisesti, ja tdmé olettama on voimassa niin kauan kuin hakija ei ole
esittanyt pyyntoa tallaista kayttod koskevien todisteiden esittdmisestd (yhdistetyt
asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV — Gonzélez Cabello ja Iberia
Lineas Aéreas de Espana (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. 1I-965,
38 kohta).

Kasiteltdvand olevassa asiassa on selvad, ettd kantaja esitti tdllaisen pyynnén
ensimmaistd kertaa vasta valituslautakunnassa. Kantaja katsoo kuitenkin, ettd timi
pyyntd oli otettava tutkittavaksi. Se viittdd télta osin yhtadltd, ettd asetuksessa
N:o 40/94 ei saddetd mitddn mainitunlaisen pyynnon esittimisen méériajasta ja ettd
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tdmén vuoksi mddrdajan asettaminen sitd varten olisi vastoin mainitun asetuksen
johdanto-osan yhdeksiannestd perustelukappaleesta johtuvaa periaatetta, josta on
muistutettu edelld 22 kohdassa. Kantaja katsoo toisaalta, ettd pyynnén esittiminen
ensimmadisti kertaa valituslautakunnassa oli mahdollista, kun sovelletaan SMHV:n
alempien elinten ja valituslautakuntien vilisen toiminnallisen jatkuvuuden peri-
aatetta.

On muistutettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan pyynto aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisen kiyton todistamisesta on esitettivi SMHV:lle nimenomaisesti ja
hyvissé ajoin (edelld 32 kohdassa mainittu asia. MUNDICOR, tuomion 38 kohta;
asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV - Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005,
Kok. 2005, s. I1-949, 24 kohta ja asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-
Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 77 kohta). Téssa yhteydessi
on katsottu, ettd lahtokohtaisesti ja ilman, ettd se olisi vastoin asetuksen N:o 40/94
johdanto-osan yhdeksittd perustelukappaletta, pyynt6 aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisen kidyton todistamisesta on tehtéivi siind méériajassa, jonka viiteosasto
on asettanut yhteison tavaramerkin hakijalle huomautusten esittimiseksi vastauk-
sena viitteeseen (em. asia FLEXI AIR, tuomion 25-28 kohta).

Kysymys siitd, onko tavaramerkin hakijan esitettivd pyynto aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallisen kéiytén todistamisesta siind médrdajassa, jonka viiteosasto
asettaa hakijalle huomautusten esittimiseksi vastauksena viitteeseen, vai onko
mainittu pyynto esitettivd viiteosaston tavaramerkin hakijalle mahdollisesti
asettamassa erityisessd méadrdajassa, jonka paddttymisen jalkeen viiteosastolla olisi
oikeus olla ottamatta huomioon mainitunkaltaista pyynt6d, ei ole kuitenkaan
merkityksellinen kisiteltdvand olevassa asiassa. Kantaja ei ole nimittdin tehnyt
pyyntod aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kéyton todistamisesta sille
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomautusten esittdmiseksi
Propamsan viitteestd asetetussa médrdajassa. Lisdksi SMHV vahvistaa, ettei viite-
osasto ole asettanut kantajalle mitdén erityistd midraaikaa titd tarkoitusta varten.
SMHYV viittad kuitenkin, ettd SMHV:n péadjohtajan edelld mainittujen ohjeiden (ks.
edelld 26 kohta), jotka kuvastavat vakiintunutta paitoskiytintod tissd suhteessa,
1.1 kohdan mukaan kantajan olisi pitinyt esittdd pyyntonsd aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kdyton todistamisesta vaitemenettelyn aikana ja ennen
kuin viiteosasto ilmoitti osapuolille, ettid se on valmis tekeméin paatoksen viitteesta.
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Nain ollen kisiteltivind olevassa asiassa ei ole kyse mistddn timéin pyynnédn
esittimiselle asetetun méirdajan noudattamisesta vaan pikemminkin siitd, missi
SMHV:n elimessd timé pyyntd on esitettivi, ja tarkemmin sanottuna siitd, onko
tamd pyynto esitettivi ehdottomasti viiteosastossa vai voidaanko se esittdd
ensimmadisti kertaa vield valituslautakunnan kasittelyn aikana.

Téltd osin on todettava, ettd pyynnolld aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen
kayton todistamisesta asetetaan viitteentekijille todistustaakka tavaramerkkinsi
tosiasiallisen kiytén — tai sen kiyttimiattomyydelle olevien perusteltujen syiden —
suhteen silld uhalla, ettd sen viite hyldtdan (edelld 32 kohdassa mainittu asia
MUNDICOR, tuomion 38 kohta; edelld 34 kohdassa mainittu asia FLEXI AIR,
tuomion 24 kohta ja edelld 34 kohdassa mainittu asia Salvita, tuomion 77 kohta).
Kun tavaramerkin hakija siis on esittinyt kysymyksen aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kéytostd, tdméd kysymys on ratkaistava, ennen kuin varsinaisesta
viitteestd tehdddn paitos (edelld 34 kohdassa mainittu asia FLEXI AIR, tuomion
26 kohta). Pyynto aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kayton todistamisesta
lisdd ndin ollen viitemenettelyyn erityisen ja ennakollisen kysymyksen ja siten
muuttaa viitemenettelyn sisiltoa.

On sitd paitsi muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 127 artiklan 1 kohdan mukaan
viiteosasto on toimivaltainen yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemusta koske-
via viitteitd kasittelevissd paatoksissd, kun taas saman asetuksen 130 artiklan
1 kohdan mukaan valituslautakunnat ovat toimivaltaisia ratkaisemaan muun muassa
viiteosastojen paitoksista tehdyt valitukset.

Edelld mainituista sadnnoksistd ja huomautuksista johtuu, ettd viiteosaston on
tehtivd ensimmdisend oikeusasteena p#dtds viitteestd osapuolten menettelyssi
esittdmien eri asiakirjojen ja viitteiden perusteella, mahdollinen pyynt6 aikaisem-
man tavaramerkin tosiasiallisen kiyton todistamisesta mukaan lukien. Tamén vuoksi
téllaista pyyntoa ei voida tehdd ensimmaistd kertaa valituslautakunnassa. Vastak-
kaisessa tilanteessa valituslautakunnan olisi tutkittava aivan erityinen oikeudellisia
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seikkoja ja tosiseikkoja koskeviin uusiin toteamuksiin liittyvd pyynto ja poikettava
viitemenettelyn kohteesta, sellaisena kuin viiteosasto sita kasitteli. Valituslautakunta
on kuitenkin toimivaltainen padttimédn vain viiteosastojen péitoksistd tehdyistd
valituksista eikd padttimién itse ensimmaéisend asteena uudesta viitteesta.

Toiminnallinen jatkuvuus, joka on noussut esiin ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskiytdnnossa (asia T-308/01, Henkel v. SMHV - LHS (UK)
(KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 25 ja 26 kohta; asia
T-57/03, SPAG v. SMHV — Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005,
Kok. 2005, s. I1-287, 18 kohta ja asia T-323/03, La Baronia de Turis v. SMHV -
Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), tuomio 10.7.2006, Kok. 2006,
s. 1I-2085, 57 ja 58 kohta), ei voi missddn tapauksessa olla perusteena pyynnén
esittimiselle ensimmadistd kertaa valituslautakunnassa, koska toiminnallisella jatku-
vuudella ei millddn tavoin tarkoiteta, ettd valituslautakunnan tulisi tutkia eri asiaa
kuin sité, jota on kisitelty viiteosastossa, eli asiaa, jota olisi laajennettu lisdamalld
sithen ennakollinen kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kiytosta.

Tistd seuraa, ettd kisiteltiviand olevassa asiassa riidanalaisessa pidtoksessd on
perustellusti katsottu, ettd kantajalla ei ollut oikeutta pyytid ensimmadistd kertaa
valituslautakunnassa kiytdvissd valitusmenettelyssd, ettd viitteentekija toimittaa
todisteita viitteen tueksi vedottujen aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta
kéytostd. Ensimmaiinen kanneperuste on néin ollen hyléttava.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artikian 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja kiistdd ensinnikin riidanalaisessa paitoksessd tehdyn toteamuksen, jonka
mukaan haetun tavaramerkin kattamat tavarat, joita voidaan kayttdd rakennusten
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rakentamisessa, vastaavat tai tdydentdvat aikaisemman tavaramerkin kattamia
rakennusmateriaaleja.

Kantaja viittad, ettd Propamsan tavaramerkin nro 737992 kattama kisite ja
"rakennusmateriaalit” ja Propamsan tavaramerkin nro 463089 kattama kisite "ei-
metalliset rakennusmateriaalit” ovat siind méadrin epdmadraisia ja laajoja, ettd niihin
on mahdollista sisdllyttdd loputon méadra toisiinsa liittyméttomid tavaroita, ja titen
kyseessd olevien tavaramerkkien haltijalle luodaan perusteeton ja kyseenalainen
monopoli. Kantaja huomauttaa tiltd osin, ettd Ranskan tuomioistuimet ovat jo
paittineet tavaramerkkien mitattdmyydestd tilanteissa, joissa niiden kattamat
tavarat tai palvelut on kuvattu epitarkasti, esimerkiksi kun tavaramerkki koskee
"liike-eldmian palveluita”.

Kantaja esittad, ettd kaikenlainen ihmisen toiminta, riippumatta sen luonteesta tai
tavoitteesta, edellyttdd enemmaén tai vihemmé&n monimutkaista rakennustoimintaa,
joka edellyttad monenlaisten tavaroiden kéytt6d tavanomaisista pitkalle kehiteltyihin
tavaroihin. Tam4 ei kuitenkaan missdin tapauksessa merkitse sitd, ettd kaikki namé
tavarat tai palvelut olisi katsottava rakennusmateriaaleja vastaaviksi tai niitd
tidydentaviksi.

Kantaja myontdd, ettd kun vertaillaan kyseessd olevia tavaroita ja palveluita, on
viitattava niiden yleisiin piirteisiin, mutta korostaa, ettd nyt kyseessd olevien
tavaroiden tai palvelujen vilistd samankaltaisuutta tai tiydentavyytti ei voida johtaa
vain siitd seikasta, ettd niitd voidaan kdyttdd rakennustoiminnassa, koska silloin
samankaltaisiksi olisi katsottava tavaroita ja palveluita, joiden ominaisuudet ovat
hyvin erilaisia.

Niin ollen kantajan mukaan ei esimerkiksi voida katsoa, ettd betoni ja sihkéjohto
ovat samankaltaisia tai tdydentdvid ainoastaan silld perusteella, ettd niitd kiytetddn
rakennustoiminnassa. Nama tavarat ovat nimittain luonteeltaan erilaisia, niilla on
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erilainen kéyttotarkoitus ja niitd valmistetaan padsadntoisesti eri yrityksissa.
Myoskaan luokkaan 42 kuuluvia arkkitehtipalveluita ja luokkaan 19 kuuluvia ei-
metallisia putkia ei voida katsoa samankaltaisiksi vain silld perusteella, ettd niitd
kéytetddn rakennustoiminnassa.

Kantaja viittdd samassa yhteydessd, ettd riidanalaisen paatoksen 20 kohdassa on
virheellisesti johdettu siitd, ettd rakennusten ja infrastruktuurien rakentaminen
sisdltdd valttimattd erilaisia jarjestelmid, kuten vieméarointi-, jitevesien puhdistus-,
paloturvallisuus- ja juoma- tai kasteluveden johtojarjestelmit, joissa kiytetddn
riidanalaisia tuotteita, ettd ndamé kahdentyyppiset tuotteet ovat samankaltaisia.

Vastaavasti kantaja katsoo, ettd kisiteltdvini olevassa asiassa ei voida katsoa, ettd
haetun tavaramerkin kattamat tavarat, eli metalliset putkistot seké niiden liitokset ja
rakennusmateriaalit ovat samankaltaisia ainoastaan siitd syystd, ettd nditd tuotteita
kéytetadn, kuten useita muita hyvin erilaisia tuotteita, rakennusten rakentamiseen.
Haetun tavaramerkin kattamilla tavaroilla on nimittdin hyvin erilaisia tehtévia kuin
rakennusmateriaaleilla, eika niitd voida mitenkiian korvata viimeksi mainituilla.

Kantaja toteaa tiltd osin, ettd sen myymid jéirjestelmid ei kéytetd rakennusten
rakentamisvaiheessa vaan vesijohtojérjestelmien toteuttamisessa. Kantajan asiak-
kaita ovat siis lahinnd alueelliset yhdyskunnat eiviatkd rakennuksia rakentavat
yritykset.

Kantaja kiistdd toiseksi riidanalaisen paitoksen toteamuksen (13 kohta), jonka
mukaan kohdeyleisé koostuu seké erikoistuneesta yleisosté ettd suuresta yleisosta.
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Kantajan mukaan pallografiittivaluraudasta valmistettujen metallisten putkistojen,
erityisesti sadevesien késittelyyn tarkoitettujen putkistojen, markkinat koostuvat
hyvin pienestd mééristd toimijoita ja ne kohdistuvat vain hyvin erikoistuneeseen
yleis66n, joka osallistuu sadevesien ja jdteveden viemdrointiverkon toteuttamiseen.
Tdma vyleis6 koostuu liahinné ranskalaisista ja ulkomaisista alueellisista yhdyskun-
nista, jotka tuntevat taydellisesti kantajan tavarat. Néin ollen kisiteltdvana olevan
asian kohdeyleis6 koostuu hyvin erikoistuneista ja ammattitaitoisista ihmisista.

Kantaja vetoaa tdmdn véitteen tueksi SMHV:n ensimmadisen valituslautakunnan
asiassa R 411/2004-1 10.2.2005 tekeméidn paéatokseen, jonka kohdeyleis6d koskevia
toteamuksia voidaan soveltaa suoraan késiteltavini olevassa asiassa.

Kantaja ilmoittaa olevansa johtavassa asemassa sadevesien viemarointimarkkinoilla,
kuten kanteen liitteind olevat PAM PLUVIAL -tuotevalikoiman esittelylehtinen ja
ote kantajan Internet-sivulta kantajan mukaan osoittavat.

Propamsa ei kantajan mukaan siti vastoin mitenkddn toimi talld alalla ja kayttaa
aikaisempaa tavaramerkkiddn PAM vain sementille, kuten kantajan teettimésti
tutkimuksesta ilmenee.

Propamsa myy mainittua tuotetta lahistolla toimiville asiakkaille, jotka ovat
yksityishenkil6ita ja pienid rakennusyrityksid ja jotka eivdt tunne kantajaa eivitka
sen tuotteita.
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Kantaja moittii kolmanneksi ja viimeiseksi sitd, ettd riidanalaisessa péadtoksessi
(15 kohta) on hylatty sen viite, jonka mukaan erikoistunut kohdeyleisé katsoo
viistamatti, ettd merkki PAM liittyy sen toiminimeen (Saint-Gobain Pam).

4

Kantaja sai Internetissi suorittamissaan hauissa, joissa kiytettiin hakusanoja "Pam’
ja “putkistot” ranskaksi, espanjaksi ja englanniksi, vain itsedidn koskevia tuloksia eika
yhtddn Propamsaa koskevaa tulosta. Kantaja on liittdnyt hakutuloksensa kannekir-
jelménsa liitteeksi.

Tama seikka osoittaa, ettd kantaja on maailmanlaajuisesti tunnettu viemérgintialalla,
jolla Propamsa ei lainkaan toimi. Kohdeyleis6 ei kantajan mukaan voi niin ollen
missédn tapauksessa katsoa, ettd haetun tavaramerkin kattamat tavarat voisivat olla
periisin Propamsalta tai siihen taloudellisessa etuyhteydessd olevasta yrityksesti.
Tétd toteamusta vahvistaa se seikka, ettd kaikki kantajan tuotteet on systemaattisesti
varustettu tavaramerkilli PAM tai siitd johdetuilla tavaramerkeilld, kuten PAM
PLUVIAL, PAM NATURAL tai PAM GLOBAL.

Lisdksi kisiteltavind olevassa asiassa riidanalaisten tavaramerkkien kattamien
tavaroiden jakelutiet ovat kantajan mukaan tdysin erilaisia, koska kantaja myy
tavaroitaan kantajan mukaan suoraan tai vain Ranskan ulkopuolella olevista
toimipaikoistaan kisin.

Niin ollen riidanalaisen p#itoksen toteamus sekaannusvaaran olemassaolosta on
virheellinen, koska sekaannusvaara on tdysin poissuljettu kisiteltivinid olevassa
asiassa.

II - 780



61

62

63

64

SAINT-GOBAIN PAM v. SMHV - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

SMHYV toteaa aluksi, ettd riidanalaisessa paitoksessd on sovellettu asianmukaisesti
oikeuskaytintod (asia T-286/03, Gillette v. SMHV - Wilkinson Sword (RIGHT
GUARD XTREME sport), tuomio 13.4.2005, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapaus-
kokoelmassa), jonka mukaan tavaroita on viitemenettelyssd vertailtava ottaen
huomioon tavaramerkkii koskevan hakemuksen sanamuoto, sellaisena kuin se on
alkuperiisend tai rajoitettuna, silld haetun tavaramerkin kéyttoolosuhteet tai aiottu
kéytto ovat téltd osin merkityksettomia.

Tama pitad kisiteltivind olevassa asiassa paikkansa etenkin siksi, ettd kantaja ei
SMHV:n 4.7.2002 hyviksymin tavaraluettelon muutoksen jilkeen ole tehnyt mitdén
muuta rajoitusta tamén hakemuksen sanamuotoon, minkd se olisi voinut tehda
asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 13 saannén
nojalla mind hetkend tahansa.

SMHYV katsoo toiseksi sen yleison osalta, jonka nikékulmasta kisiteltdvind olevassa
asiassa on arvioitava sekaannusvaaraa riidanalaisten tavaramerkkien vililld, ettd
ndiden tavaramerkkien kattamat tavarat kiinnostavat mahdollisesti niiden yleisten
piirteiden vuoksi sekd suurta yleis6d ja erityisesti harrastelijarakentajia etté
erikoistuneempaa ja siten vilttdmattd tarkkaavaisempaa ja valistuneempaa yleis6a,
joka koostuu etenkin rakennusalan ammattilaisista. Ndin ollen riidanalaisessa
paiatoksessd on, toisin kuin kantaja vaittidd, médritelty oikein kyseessd oleva
kohdeyleiso.

SMHYV katsoo joka tapauksessa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ei
tarvitse ratkaista tdtd kysymystd sikili kuin sekaannusvaaran arvioiminen keski-
vertokuluttajien keskuudessa on riittavaa. Oikeuskaytinnosti seuraa nimittdin, ettd
jos sekaannusvaaraa ei voi syntyi keskivertokuluttajien keskuudessa, kanne voidaan
hylidtd pelkéstddn talld perusteella, silld taméa arviointi patee a fortiori kohdeyleisén
ammattilaisosaan, jonka tarkkaavaisuusaste on mééritelmdn mukaan korkeampi
kuin keskivertokuluttajan (asia T-147/03, Devinlec v. SMHV - TIME ART
(QUANTUM), tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I1I-11, 62 kohta).
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Lisdaksi SMHYV katsoo, ettd koska aikaisempi tavaramerkki on rekisterity ja suojattu
Espanjassa, késiteltdvin asian kohdeyleis6 on tdmén jasenvaltion keskivertokuluttaja.

Kolmanneksi SMHV katsoo, etté riidanalaisessa padtoksessid on aluksi perustellusti
todettu, ettd kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat samankaltai-
sia, kun otetaan huomioon niiden sama kiyttotarkoitus ja kiyttotapa. Vastoin
kantajan esitystd aikaisemman tavaramerkin kattamat “rakennusmateriaalit” muo-
dostavat taysin madritellyn ryhmén. Tamén ryhmén méaritelmasta elektronisessa Le
Robert -sanakirjassa ilmenee, ettd kohdeyleisolla ei ole kisiteltavini olevassa asiassa
minkéénlaisia vaikeuksia kuvitella, minkétyyppisia tavaroita tihdn ryhméén sisaltyy.
Kyse on jalostamattomista ja puolijalostetuista rakennustuotteista sekd niistd
tehdyistd suhteellisen yksinkertaisista tuotteista. Néin ollen riidanalaisessa paatok-
sessd on perustellusti liitetty ilmaisuun “rakennusmateriaalit” kaikki sen sanamuo-
dosta, joka muodostaa merkityssisilloltddn maéritellyn ryhmén, johtuvat oikeudet.

Kantaja ei SMHV:n mukaan myoskadn voi késiteltavina olevassa asiassa vaittaa
menestyksellisesti, ettd rakennustoiminnassa tarvitaan monenlaisia tavaroita. Kési-
teltdvini olevassa asiassa ei nimittdin ole tarpeellista verrata kaikkia rakennustoi-
minnassa tarpeellisia tavaroita ja palveluja, kuten sidhkojohtoja tai arkkitehtipalve-
luja, haetun tavaramerkin kattamiin tavaroihin. Kuten valituslautakunta totesi
riidanalaisessa pdatoksessd, vertailun pitdd koskea riidanalaisten tavaramerkkien
kattamien tavaroiden vyleisid piirteiti. SMHV:n mukaan on kiistatonta, ettd niilld
tavaroilla on kaikilla sama kéyttotarkoitus ja kiyttotapa rakennusten tai infra-
struktuurien rakentamisessa.

SMHV:n mukaan kantaja vahvisti edeltivin toteamuksen itse, kun se myonsi
viiteosastossa, ettd sen tavarat on tarkoitettu kiytettiviksi useilla aloilla, kun taas
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa se totesi, ettd niitd voidaan kayttada
rakennustoiminnan liséksi vesijohtojirjestelmien toteuttamisessa. Néin on siis tdysin
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vahvistettu, ettd kaikilla kyseessd olevilla tavaroilla on sama kiyttotarkoitus ja
kéyttotapa.

SMHYV katsoo my®0s, ettd riidanalaisessa padtoksessd on perustellusti katsottu, ettid
riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat toisiaan tiydentdvii. Rakennus-
ten ja infrastruktuurien rakentaminen sisaltdd nimittdin véistimatta eri jarjestelmien
rakentamisen, kuten viemirdinti-, jatevesien puhdistus-, paloturvallisuus- ja
juomaveden tai kasteluveden johtojérjestelmien rakentamisen, johon on kiytettiva
haetun tavaramerkin kattamia tavaroita. Olisi niin ollen kisittdmatonti, ettd putkia
ja putkistoja ja niiden osia ja rakenteita voitaisiin kdyttdd rakennusten ja
infrastruktuurien rakentamiseen, kiyttamétta rakennusmateriaaleja, joihin sementti
kuuluu.

SMHYV esittdda muun muassa, ettd kuten riidanalaisen paitoksen 22 kohdassa
todetaan, riidanalaisten tavaramerkkien kattamille tavaroille kaytetddn tavallisesti
samoja jakeluteitd, niitd myydddn samoissa myyntipisteissd ja ne on tarkoitettu
samoille loppukuluttajille, eli yhtddltd yksityishenkiloille, nimittdin harrastelijara-
kentajille, ja toisaalta rakennusalan ammattilaisille, kuten rakentajille, putkimiehille
ja lammityslaitteiden asentajille. Vastaavasti kohdeyleison vaikutelma on luonnolli-
sesti se, ettd kaikilla riidanalaisten tavaramerkkien kattamilla tavaroilla voi olla sama
kaupallinen alkupera.

SMHV:n mukaan kantajan timén riidanalaisen padtoksen kohdan riitauttamiseksi
esittdmat viitteet perustuvat ainoastaan haetun tavaramerkin aiottuun kayttoon,
jolla ei kuitenkaan ole merkitysta.

SMHYV viittaa neljanneksi, ettd riidanalaisessa paatoksessd katsottiin perustellusti,
ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, kun otetaan huomioon niiden
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ulkoasun ja lausuntatavan hallitsevat samankaltaisuudet. Kantaja ei sitd paitsi ole
esittdnyt kannekirjelmissddn mitddn muuta viitettd, joka voisi asettaa tdmén
johtopaitoksen kyseenalaiseksi.

SMHYV katsoo, ettd sanalta pam puuttuu merkityssisalté espanjan kielelld. Sitd
vastoin haetun tavaramerkin sana pluvial tarkoittaa espanjaksi “sateeseen liittyvaa”.
Riidanalaisessa padtoksessd on ndin ollen perustellusti todettu, etti kyseessé oleva
yleis6 katsoo tdmin viimeksi mainitun sanan viittaukseksi haetun tavaramerkin
kattamien tavaroiden tiettyihin ominaisuuksiin tai kiyttotarkoituksiin, nimittéin ettd
ndmi tavarat on tarkoitettu kiytettdviksi sadeolosuhteissa tai etti ne soveltuvat
erityisesti sadeolosuhteisiin.

Néiden toteamusten perusteella ja, kun otetaan huomioon oikeuskiytanté (asia
C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 23 kohta ja asia
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819,
25 kohta; asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany
(MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4335, 33 ja 35 kohta), SMHV
esittis, ettd sanalla pam, joka on sekd aikaisemman tavaramerkin ainoa sana ettd
toinen haetun tavaramerkin kahdesta sanasta, on hallitseva luonne tista viimeksi
mainitusta tavaramerkistd muodostuvassa kokonaisvaikutelmassa, eikéd kantaja kiista
tata.

SMHYV toteaa ulkoasun ja lausuntatavan osalta, ettd sana pam on paitsi aikaisemman
tavaramerkin ainoa sana, my6s haetun tavaramerkin ensimmdiinen sana. Tdmén
paikan vuoksi tilld sanalla on erityinen merkitys, koska yleisolld on taipumus
kiinnittdd ensin huomiota tavaramerkin alkuun sen lopun sijasta, ja timi taipumus
on luonnollisempi, jos kyseessd olevan tavaramerkin alku koostuu, kuten kasi-
teltdvina olevassa asiassa, sellaisenaan erottamiskykyisestd ja iskevéstd sanasta sekd
sen kirjoitusasun ettd lausuntatavan kannalta. Valituslautakunta on niin ollen
perustellusti katsonut, etté riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausunta-
tavaltaan samankaltaisia.
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Merkityssisallon osalta sanalla pam ei ole SMHV:n mukaan merkityssisaltoa
espanjan kielelld, kun taas sanalla pluvial on merkitys (sateeseen liittyva), mika
tekee siitd toissijaisen. Kantajan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa
esittdma viite, jonka mukaan kohdeyleiso katsoo sanan pam liittyvin kantajan
nykyiseen toiminimeen, ja valituslautakunnassa esittdmé viite, jonka mukaan tama
sana on katsottava lyhennykseksi sen aikaisemmasta toiminimestd (Pont-a-
Mousson), eivit ole lainkaan ilmeisid, eikd niita ole tuettu néytolla. Valitus-
lautakunnan tavoin (riidanalaisen paatoksen 15 kohdan toinen virke) ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen on ndin ollen hylittivd naméa kantajan viitteet
perusteettomina.

SMHY toteaa viidenneksi ja viimeiseksi, etti ne eri tekijat, jotka on oikeuskidytannon
mukaan otettava huomioon, kun sekaannusvaaraa arvioidaan kokonaisvaltaisesti,
vahvistavat kisiteltdvind olevassa asiassa sekaannusvaaran olemassaolon. Riidan-
alaisten tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden samankaltaisuus on
nimittdin todettu. Lisiksi on selvad, ettd aikaisempi tavaramerkki on sellaisenaan
erottamiskykyinen ainakin niiden tavaroiden osalta, jotka se kattaa. Riidanalaisessa
péitoksessd on ndin ollen perustellusti todettu, ettd kohdeyleis6, jonka mieleen jai
aikaisemman tavaramerkin sana pam, on havaitessaan haetun tavaramerkin kattamia
tavaroita taipuvainen katsomaan, ettd niilli on sama kaupallinen alkuperd kuin
aikaisemman tavaramerkin kattamilla tavaroilla, etenkin kun kyseessi olevia
tavaroita voidaan tarjota yhdessé ja samoja jakeluteitd kayttden.

Riidanalaisen paitoksen 27 kohdassa on SMHV:n mukaan my6s perustellusti
todettu, ettd keskivertokuluttaja voi kohtuudella olettaa, etti aikaisempi tavara-
merkki on johdettu pdatavaramerkistd pam ja ettd se kattaa samaan tavaramerkki-
perheeseen kuuluvan tavaroiden sarjan. Toisin sanoen on olemassa vaara, ettd
kohdeyleist katsoo riidanalaisten tavaramerkkien viittaavan tosin kahteen erilliseen
tavaravalikoimaan, jotka kuitenkin ovat perdisin samasta yrityksestd tai keskendén
taloudellisessa etuyhteydessa olevista yrityksista.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, "jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita ja palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltid
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymastd”.
Lisdksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan
aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan jasenvaltiossa rekisteréityjd tavaramerk-
kejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekiste-
rointihakemuksen tekopaivia.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti keskenin taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksista.

Tamén saman oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena siltd kannalta, miten kohdeyleis6 ymmartda kyseessé olevat merkit ja tavarat
tai palvelut ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessi
yksittiistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai
palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, keskindisen riippuvuuden (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 oikeuskaytantoviit-
tauksineen).

Kisiteltdvind olevassa asiassa on aluksi muistutettava, ettd riidanalaisessa paatok-
sessé katsottiin, ettd haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld on
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sekaannusvaara. Riidanalaisessa péétoksessd ei ole ndin ollen vertailtu haettua
tavaramerkkid ja muita tavaramerkkeji, joihin Propamsa vetosi viitteensd tueksi
(riidanalaisen pédatoksen 14 ja 29 kohta).

Taltd osin on palautettava mieliin, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa
nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakunnan péaitéksen laillisuuden
valvonta. Tamé valvonta koskee ndin ollen valituslautakunnalle esitettyja oikeus-
kysymyksia (asia T-133/05, Meric v. SMHV — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S
BABY-PROP, tuomio 7.9.2006, Kok. 2006, s. 1I-2737, 22 kohta). On siis tutkittava,
onko valituslautakunta katsonut perustellusti, ettd haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vililli on sekaannusvaara, eikd muita tavaramerkkeji,
joihin Propamsa vetoaa viitteensd tueksi, tarvitse ottaa huomioon.

Niiden kantajan véitteiden johdosta, jotka liittyviat haetun tavaramerkin kattamiin
tavaroihin ja yleis66n, joiden johdosta ndmé tavarat on suunnattu, on toiseksi
tutkittava, onko valituslautakunta mééritellyt oikein riidanalaisten tavaramerkkien
vilistd sekaannusvaaraa tutkiessaan yhtddltd mainittujen tavaramerkkien kattamat
tavarat ja toisaalta kohdeyleison.

— Tavarat, jotka on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa

Téltd osin on palautettava mieliin, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa edellytetyn tavaroiden vertailun on koskettava viitteen tueksi vedotun
aikaisemman tavaramerkin sanamuodon mubkaisia tavaroita eiki tavaroita, joille tatd
tavaramerkkié tosiasiallisesti kédytetddn, ellei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kayton todistamista
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koskevan pyynnén johdosta ilmene, ettd todisteita on esitetty vain osalle niistd
tavaroista tai palveluista, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteréity (edelld
83 kohdassa mainittu asia PAM-PIM’S BABY-PROP, tuomion 30 kohta).

Kuten kisiteltivand olevassa asiassa on ensimmadisen kanneperusteen tutkimisen
yhteydessé todettu, kantaja teki pyynnon aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen
kéyton todistamisesta ensimmaisté kertaa valituslautakunnassa ja viimeksi mainittu
hylkdsi sen perustellusti, koska pyynté oli tehty lilan myoh&én. Niin ollen
valituslautakunta otti riidanalaisessa paiatoksessd perustellusti huomioon vertailussa
haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden kanssa kaikki tavarat, joille aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, eli “rakennusmateriaalit”.

Toisin kuin kantaja vaittdd (edelld 43 kohta), tim4 tavararyhma on riittévalla tavalla
madritelty, ja kun otetaan huomioon kiytettyjen sanojen merkitys, sen on katsottava
sisdltdvan kaikki sellaiset aineet, jalostamattomat ja puolijalostetut, jotka ovat
tarpeellisia tai hyodyllisia rakentamisessa, sekd suhteellisen yksinkertaiset naista
aineista valmistetut tuotteet.

Joka tapauksessa on palautettava mieliin, ettd aikaisempi tavaramerkki on
kansallinen espanjalainen tavaramerkki, jonka rekisterdinnin pétevyyttd ei voida
riitauttaa yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssa vaan ainoastaan mitétto-
myyttd koskevassa menettelyssd, johon ryhdytddn kyseessd olevassa jasenvaltiossa
(edelld 74 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 55 kohta ja asia T-269/02,
PepsiCo v. SMHV — Intersnack Knabber-Gebick (RUFFLES), tuomio 21.4.2005,
Kok. 2005, s. 11-1341, 25 kohta). Niin ollen kisiteltavana olevassa asiassa SMHV:n
elinten oli otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin tavaraluettelo sellaisena
kuin se oli rekisterditdessi tamé tavaramerkki kansalliseksi tavaramerkiksi.
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Haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta on palautettava mieliin, ettd
viitemenettelyn aikana SMHYV voi ottaa huomioon vain sen tavaraluettelon, joka
sisdltyy kyseiseen tavaramerkkihakemukseen, ellei sithen ole tehty muutoksia (edelld
61 kohdassa mainittu asia RIGHT GUARD XTREME sport, tuomion 33 kohta).
Tdmian vuoksi kantajan viitteet, jotka liittyvit erityisiin tavaroihin, joille se aikoo
kéyttaa haettua tavaramerkkid, ovat késiteltdvana olevassa asiassa merkityksettomis,
koska kantaja ei ole tehnyt viitettyjen aikomustensa mukaisia muutoksia yhteisén
tavaramerkkid koskevan hakemuksensa tavaraluetteloon. Riidanalaisessa pdatok-
sessd on ndin ollen perustellusti otettu huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa
kasiteltavind olevassa asiassa kaikki kantajan tekemissd yhteison tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna (ks. edella 3 kohta),
mainitut tavarat.

— Kohdeyleiso

Sen vyleison osalta, jonka suhteen sekaannusvaaraa riidanalaisten tavaramerkkien
vililld on kasiteltdvinéd olevassa asiassa arvioitava, on hyldttivd kantajan viitteet,
joiden mukaan haetun tavaramerkin kohdeyleiséni on yksinomaan hyvin erikoistu-
nut yleisd, joka koostuu ldhinnd alueellisista yhdyskunnista (ks. edelld 49 ja
51 kohta). Ndma viitteet, jotka perustuvat kantajan aikomuksiin kiyttdd haettua
tavaramerkkié, ovat jo todetulla tavalla merkityksettomié.

Riidanalaisen péadtoksen 13 kohdassa on niin ollen perustellusti todettu, ettd kun
otetaan huomioon riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden luonne ja
kéyttotarkoitus, on katsottava, ettd kohdeyleisé koostuu sekd erikoistuneesta
yleisostd, eli rakennus- ja korjausalan ammattilaisista, ettd suuresta yleisostd, joka
sisaltdd keskivertokuluttajan, joka SMHV:n toteamuksen mukaisesti saattaa hankkia
kyseessé olevia tavaroita remontoidakseen.
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— Tavaroiden vertailu

Riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimi-
seksi on oikeuskdytinnon mukaan otettava huomioon kaikki niiden viliseen
suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijit, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden
luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne keskenididn kilpailevia tai
toisiaan tdydentavia (asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas Castell6 (CASTILLO),
tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. I1-4835, 32 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV —
LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. 11-4891,
33 kohta).

Kisiteltdvind olevassa asiassa riidanalaisesta paatoksestd (20 ja 22 kohta) ilmenee,
ettd valituslautakunta on ottanut huomioon kyseessé olevien tavaroiden vertailussa
sen seikan, ettd seka aikaisemman tavaramerkin ettd haetun tavaramerkin kattamat
tavarat ovat tavaroita, joita voidaan kéyttdd rakennusten ja infrastruktuurien
rakentamisessa, joka siséltdd erilaisten sellaisten jérjestelmien rakentamisen, joissa
kéytetddn niité tavaroita, kuten vieméarointi-, jateveden puhdistus-, paloturvallisuus-
ja juoma- tai kasteluveden johtojirjestelmit. Koska niilld tavaroilla on néin ollen
sama kayttotarkoitus ja kdyttotapa rakennusten ja infrastruktuurien rakentamisessa,
riidanalaisessa paatoksessid on perustellusti todettu, ettd ne ovat samankaltaisia.

Riidanalaisessa padtoksessa tehty johtopaitos, jonka mukaan riidanalaisten tavara-
merkkien kattamat tavarat ovat toisiaan taydentéivid, on myo6s oikea. Téltd osin on
palautettava mieliin, etté toisiaan tdydentévit tavarat ovat tavaroita, joiden vélilld on
laheinen vhteys siind mielessd, ettd toinen tavara on vilttdmaton tai tirked toisen
tavaran kdyttimisen kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, ettd sama yritys on
vastuussa ndiden kahden tavaran valmistuksesta (asia T-169/03, Sergio Rossi v.
SMHYV - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-685, 60 kohta,
pysytetty valitusasiassa C-214/05 P, Rossi v. SMHYV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s.
[-7057). Kuten SMHV on kisiteltdviand olevassa asiassa perustellusti todennut,
edellisessd kohdassa mainittujen jirjestelmien rakentamisessa ei ole mahdollista
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kéyttdaa haetun tavaramerkin kattamia putkistoja ja putkistojen liitoksia kayttamatta
aikaisemman tavaramerkin kattamia rakennusmateriaaleja.

Riidanalaisessa paatoksessd on myos perustellusti otettu huomioon riidanalaisia
tavaramerkkejd vertailtaessa se seikka, ettd ndité tavaroita myydéén yleensi samoissa
myyntipisteissa ja samojen liikeketjujen kautta kuin rakennusmateriaaleja. Télta osin
on palautettava mieliin, ettd oikeuskdytinnostéd ilmenee, ettd mikali riidanalaisten
tavaramerkkien kattamilla tavaroilla on tiettyjd yhteisid piirteitd, joihin kuuluu se,
ettd niitd myydaén joskus samoissa myyntipisteissd, mahdolliset erot niiden vililla
eivat yksindan voi sulkea pois sekaannusvaaran mahdollisuutta (ks. vastaavasti edelld
94 kohdassa mainittu asia SISSI ROSSI, tuomion 68 kohta).

Niin ollen riidanalaisessa padtoksessi tehty johtopditos, jonka mukaan riidanalais-
ten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samankaltaisia ja toisiaan tdydentdvid, on
hyviksyttavd. Kantajan vastakkainen viite, joka koskee muita tavaroita kuin
mainittujen tavaramerkkien kattamia tavaroita, ei ole merkityksellinen, ja se on
hylattava.

— Merkkien vertailu

On syytda todeta, ettd oikeuskdytinnén mukaan samankaltaisina voidaan pitaa
moniosaista tavaramerlkkii ja toista tavaramerkkid, joka on sama tai samankaltainen
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kuin moniosaisen merkin jokin osatekiji, jos kyseinen osatekija on hallitseva osa
kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on niin silloin,
kun kyseinen osatekijia pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisén muistiin
jaavad, tavaramerkkida koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut
tavaramerkin osatekijit jaavit merkityksettomiksi tavaramerkin luomassa kokonais-
vaikutelmassa (edelld 74 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta ja
asia T-153/03, Inex v. SMHV — Wiseman (lehménnahkan esitys), tuomio 13.6.2006,
Kok. 2006, s. 1I-1677, 27 kohta). Moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman
tietyn osatekijian hallitsevan luonteen arvioinnissa taytyy erityisesti ottaa huomioon
jokaisen osatekijan ominaisuudet vertaamalla niitdi muiden osatekijéiden ominai-
suuksiin. Lisdksi voidaan tdydentdvisti ottaa huomioon eri osatekijoiden suhteelli-
nen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (edelld 74 kohdassa mainittu asia
MATRATZEN, tuomion 35 kohta).

Kisiteltavini olevassa asiassa riidanalaisen péaidtoksen 14 kohdassa on perustellusti
todettu, ettd sana pam, joka on aikaisemman tavaramerkin ainoa sana ja joka on
kirjoitettu seka vasemmalta oikealle ettd ylhaalté alas, on aikaisemman tavaramerkin
keskeinen ja hallitseva osatekija. Talld osatekijilli on nimittdin keskeinen asema
aikaisemmassa tavaramerkissd, ja se kiinnittid tdtd tavaramerkkid tarkastelevan
kuluttajan huomion ja sulkee pois saman tavaramerkin muut osatekijit, eli kirjainten
vidrin ja soikion muotoisen kehyksen, joilla on selvisti toissijainen ja toisarvoinen
merkitys.

Koska aikaisemman tavaramerkin hallitseva osatekija pam on sama kuin haetun
tavaramerkin PAM PLUVIAL ensimmiinen osa, riidanalaisessa paiatoksessi
katsottiin, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan ja
lausuntatavaltaan. Kuitenkin ne eroavat toisistaan paatoksen mukaan sen vuoksi,
ettd haetussa tavaramerkissé on sana pluvial. Tdm&d sana on kuitenkin timin
viimeksi mainitun tavaramerkin toissijainen ja toisarvoinen osatekiji sen espanjan-
kielisen merkityksen vuoksi, joka on sama kuin ranskaksi. Taméin merkityksen
vuoksi yleisé katsoo tdmén sanan ilmoitukseksi, joka liittyy aikaisemman
tavaramerkin kattamiin tavaroihin, eli ettd ne on tarkoitettu kaytettaviksi sadevesille
tai sadeolosuhteissa. Nailld perusteilla riidanalaisen padtoksen 17 kohdassa on
todettu, ettd riidanalaisten tavaramerkkien hallitsevien sanallisten osatekijoiden
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ulkoasun ja lausuntatavan samuus voittaa niiden ulkoasun ja lausuntatavan
erilaisuudet, jotka johtuvat siitd, ettd haetussa tavaramerkissié on toissijainen
osatekija pluvial.

Myé6s timéa johtop#adtds on hyviksyttivd. Nimittdin sana pam muodostaa myos
haetun tavaramerkin hallitsevan osatekijin, koska se on lyhyt ja helppo muistaa,
koska silla ei ole erityistd merkitysta espanjan kielelld (kuten riidanalaisessa
paatoksessi todettiin kantajan sitd kiistimattd) ja koska se on haetun tavaramerkin
alussa, eli paikassa, johon keskivertokuluttaja kiinnittdd yleensd eniten huomiota
(edella 83 kohdassa mainittu asia PAM-PIM’S BABY-PROP, tuomion 51 kohta).

Kun otetaan huomioon se, ettd sanalta pam puuttuu merkitys espanjan kielellg,
riidanalaisen péaatoksen 15 kohdassa on perustellusti todettu, ettd riidanalaisten
tavaramerkkien merkityssisdltod ei voida vertailla kisiteltivina olevassa asiassa.
Kuten riidanalaisessa paatoksessi todettiin, se seikka, ettd sanalla pluvial on merkitys
espanjan kieless4, ei riitd liittiméadn haettua tavaramerkkia tiettyyn yhteyteen, koska
haetun tavaramerkin timi osa on toissijainen ja toisarvoinen.

Tatd viimeistd toteamusta ei voida asettaa kyseenalaiseksi kantajan véitteelld, jonka
mukaan sana pam katsotaan viittaukseksi sen toiminimeen (ks. edella 56 kohta).
Kuten riidanalaisessa paitoksessd on perustellusti katsottu, vaitetty yhteys kantajan
vanhan ja uuden toiminimen ja sanan pam vililld ei ole ilmeinen eikd kantaja ole
milldén tavoin todistanut sitd. Vaikka myoénnettéisiinkin, ettd sanan pam voidaan
katsoa viittaavan kantajaan, tilld perusteella ei kuitenkaan voitaisi todeta mitddn
eroa ndiden kahden tavaramerkin merkityssisallon vélilld, koska tdmé sana on myos
aikaisemmassa tavaramerkissa.
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Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti todennut
riidanalaisen pdatoksen 18 kohdassa, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat kokonais-
vaikutelmaltaan samankaltaisia.

— Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kun otetaan huomioon riidanalaisten tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden
samankaltaisuus seké sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettavien tekijéiden
keskindinen riippuvuus, on todettava samoin kuin valituslautakunta riidanalaisessa
paiatoksessd (28 kohta), ettd kasiteltdvini olevassa asiassa on olemassa asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Haetun tavaramerkin sana pluvial ei poista titd vaaraa, koska timia osatekija voi
riidanalaisen paatoksen 27 kohdassa perustellusti todetulla tavalla aiheuttaa sen, etté
keskivertokuluttaja olettaa, ettd haettu tavaramerkki on péitavaramerkistd pam
johdettu tavaramerkki, joka kattaa PAM-tavaramerkkiperheeseen kuuluvan erityisen
tuotevalikoiman. Kantajan viite, jonka mukaan se kayttaa eri tavaroille jarjestel-
mallisesti yhteisestd osasta pam johdettuja tavaramerkkeja (ks. edella 58 kohta),
nimittiin tukee titd johtopadtosti.

Lopuksi viite siité, ettd kohdeyleis6 yhdistad sanan pam kantajaan kantajan véitetyn
tunnettuuden vuoksi, ei voi missddn tapauksessa menestyd. Nimittdin sen liséksi,
ettd kannekirjelmén liitteet 13—15, joihin kantaja on vedonnut osoittaakseen timin
viitetyn yhdistdmisen, on jatetty huomiotta edelld 18 ja 19 kohdassa esitetyilla
perusteilla, tuollainen yhdistiminen ei toteutuessaan millddn tavalla poistaisi
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sekaannusvaaraa késiteltdvani olevassa asiassa, koska kohdeyleiso voisi uskoa, etté
aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat perdisin kantajalta.

Edelld esitetystd johtuu, ettd kantajan esittimi toinen kanneperuste on perusteeton
ja se on hylattdvd, kuten myos koko kanne.

Oikeudenlkiyntikulut

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on havinnyt asian ja SMHV on
vaatinut oikeudenkiyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitadn.,
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2) Kantaja, Saint-Gobain Pam SA, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut.

Vilaras Dehousse Svaby

Julistettiin Luxemburgissa 22 péivand maaliskuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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