TUOMIO 16.3.2005 — ASIA T-112/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIQ (toinen jaosto)

16 piivind maaliskuuta 2005 "

Asiassa T-112/03,

L’Oréal SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja X. Buffet Delmas
d’Autane,

valittajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéén B. Filtenborg, S. Laitinen ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valitus-
lautakunnassa kdydyn menettelyn toisena osapuolena on ollut

Revlon (Suisse) SA, kotipaikka Schlieren (Sveitsi),
* QOikeudenkdyntikieli: englanti.
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ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) neljannen valituslautakunnan 15.1.2003 tekemisti padtok-
sestéd (asia R 396/2001-4), joka koskee L’Oréal SA:n ja Revlon (Suisse) SA:n vilisti
vditemenettelyi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja ]. Pirrung sekid tuomarit
A. W. H. Meij ja 1. Pelikdanova,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.3.2003
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2003
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon kanteeseen liitetyn, ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
kirjaamoon 8.9.2003 toimitetun lisdasiakirjan eli jiljennoksen sisimarkkinoiden
harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 11.7.2003
tekemdistd padtoksestd asiassa R 831/2002-2, joka koskee Revlon (Suisse) SA:n ja
Lancome Parfums et Beauté & Cien vilistd viitemenettelys,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.10.2003
toimitetun vastauskirjelman,

ottaen huomioon 28.9.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 9.12.1998 yhteisén tavaramerkkia koskevan hakemuksen sisamarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jaljempané virasto) yhteisén
tavaramerkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin timéd asetus on
muutettuna.

Merkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki FLEXI AIR.

Tuotteet ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintié on haettu, kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista
varten koskevaan, 15 piivand kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen
pohjautuvan luokituksen fuokkaan 3, sellaisena kuin timé sopimus on tarkistettuna
ja muutettuna, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "sampoot; geelit, vaahdot ja
balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; vériaineet ja
tuotteet hiusten valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodos-
tukseen; eteeriset oljyt”.

Tavaramerkin rekistersintihakemus julkaistiin 30.8.1999 Yhteison tavaramerkkileh-
dessd nro 69/99.
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Revlon (Suisse) SA (jiljempana viitteentekiji) esitti hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin rekisterdintia vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan
mukaisen viitteen.

Viite perustui sanamerkkiin FLEX (jiljemp#né aikaisempi tavaramerkki), joka on
rekisterdity

— Ranskassa luokkiin 3 ja 34 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta
“valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa kiytettivit aineet; puhdistus-,
kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat, hajuvedet, eteeriset éljyt,
kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet; tupakka (raakatu-
pakka ja jalostettu tupakka); tupakointivilineet; tulitilut”

— Ruotsissa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”sampoot;
hiusbalsamit, muotovaahdot, hiuslakat ja geelit”

— Yhdistyneessd Lkuningaskunnassa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka
vastaavat kuvausta "hiuksille tarkoitetut sampoot ja hoitotuotteet”.

Viitteensd tueksi viitteentekiji vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun hylkdimisperusteeseen.
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Kantajalle ilmoitettiin 7.12.1999, etti sen tavaramerkkihakemusta vastaan on esitetty
viite. Viiteosasto pyysi 23.3.2000 viitteentekijid toimittamaan uusia todisteita
viitteensd tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittimdin huomautuksensa
vastauksena véitteeseen ennen 2.3.9.2000.

Asian osapuolet eivit toimittaneet virastolle huomautuksia maériajassa.

Virasto ilmoitti osapuolille 27.11.2000, ettd jos uusia huomautuksia ei esitetd, se
tekee patoksen hallussaan olevien todisteiden perusteella.

Virasto vastaanotti 28. ja 29.11.2000 kantajan huomautukset, joissa todettiin, ettd
"sen tahdosta riippumattomista syistd” se sai viitteen tietoonsa vasta nyt. Kantaja
vaati myés todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd ja totesi
varaavansa itselleen oikeuden nostaa restitutio in integrum -kanne. Kantaja liitti
huomautuksiinsa liséksi jiljennéksen liitinniisessd vditemenettelyssd esittdmistiin
huomautuksista.

Viiteosasto vastasi 26.3.2001, ettei se ota huomioon edeltévissd kohdassa mainittuja
huomautuksia, silli ne oli annettu tiedoksi edelld mainitun 27.11.2000 tehdyn
ilmoituksen jélkeen.

Viiteosasto hylkisi tavaramerkkihakemuksen 27.3.2001 tekemdlldén paatokselld sillé
perusteella, ettd hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman
Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekisterdidyn tavaramerkin vililld on sekaannus-
vaara.
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Kantaja nosti 20.4.2001 kanteen téstd pditoksestd asetuksen N:o 40/94 59 artiklan
nojalla.

Neljds valituslautakunta hylkési kanteen 15.1.2003 ja velvoitti kantajan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta

— kumoamaan riidanalaisen piitéksen

— velvoittamaan viraston korvaamaan tistd menettelysti ja valituslautakunnassa
kdydystd menettelystd aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuinta

— hylkdaméan kanteen

— velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja esittid kolme kanneperustetta, joiden mukaan olennaisia
menettelymairiyksia on rikottu liittyen pyyntoon aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallista kiyttéd koskevien todisteiden toimittamisesta, asetuksen N:o 40/94 8

artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu ja saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a
alakohdan ii alakohtaa on rikottu.

Ensimmdinen kanneperuste, jonka mukaan olennaisia menettelymddréyksid on
rikottu liittyen pyyntéon aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttéd koskevien
todisteiden toimittamisesta

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd ensinnikin, etti kun valituslautakunta vahvisti viiteosaston
piatoksen hylata pyyntd aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttoa koskevien
todisteiden toimittamisesta, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa ja
yhteisén tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tiytint66n-
panosta 13 paivini joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) 22 sainnon 1 kohtaa. Kantaja toteaa, ettd koska missddn niisti
saannoksistd ei aseteta madrdaikaa pyynnén esittdmiselle tosiasiallista kéyttod
koskevien todisteiden toimittamisesta, téllainen pyynt6 voidaan esittda vditemenet-
telyn paittimiseen asti, mikd kantajan mukaan tapahtui késiteltivind olevassa
asiassa vasta 27.3.2001, jolloin viiteosasto teki paatoksensa.

Kantaja viittdd toiseksi, ettd kun valituslautakunta vahvisti viiteosaston paitoksen
hylitd pyynto tosiasiallista kiyttod koskevien todisteiden toimittamisesta, se loukkasi
toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, sellaisena kuin se on esitetty ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV
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(BABY-DRY), 8.7.1999 antamassa tuomiossa (Kok. 1999, s. 1I-2383), asiassa
T-122/99, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 16.2.2000
antamassa tuomiossa (Kok. 2000, s. I1I-265), asiassa T-198/00, Hershey Foods
vastaan SMHYV (Kiss Device with plume), 5.6.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002,
s. 11-2567), asiassa T-63/01, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto),
12.12.2002 antamassa tuomiossa (IKok. 2002, s. [1-5255) ja asiassa T-308/01, Henkel
vastaan SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), 23.9.2003 antamassa tuomiossa
(Kok. 2003, s. 11-3253).

Virasto kiistda tdmén kanneperusteen pitevyyden.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, etti asetuksen N:o 2868/95 22 siinnén 1 kohdalla ei ole
kisiteltdviind olevassa asiassa merkitystd. Siind nimittdin siddetddn, etti jos
viitteentekijin on todistettava aikaisemman tavaramerkin Lkiyttd, virasto pyytid
viitteentekijad toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman médrdajan
kuluessa. Kisiteltivina olevassa asiassa ei ole kyse siitd, miten pitkiin todisteita
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kiytostd voidaan toimittaa, vaan miten
pitkidn todisteita voidaan pyyta.

Tamén jilkeen on todettava, ettd riidanalaisen paitéksen 16 perustelukappaleessa
valituslautakunta totesi, ettd kantajan pyynt6é aikaisemman tavaramerkin tosiasial-
lista kéyttdd koskevien todisteiden toimittamisesta ei ollut esitetty asetetussa
maérdajassa ja ettd sitd ei ole otettava huomioon lausuttaessa viitteesti.

Tamin toteamuksen pitevyyden tutkimiseksi on aluksi huomautettava, etti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan saman asetuksen 42 artiklan
nojalla tehtyd vaitettd tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkid oletetaan kéytetyn
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tosiasiallisesti niin kauan kuin hakija ei ole esittinyt pyyntod tillaista kéyttod
koskevien todisteiden toimittamisesta. Tallaisen pyynnon esittimisestd on siis
seurauksena se, etté viitteentekijalle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta kiytostd
(tai kéyttimitta jattimisen perustelluista syistd) silld uhalla, ettd hinen vitteensd
hylatadn. Jotta vaikutus olisi téllainen, pyyntd on esitettavé virastolle nimenomaisesti
ja hyvissé ajoin (yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV —
Gonzilez Cabello ja Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), tuomio
17.3.2004, Kok. 2004, s. 11-965, 38 kohta).

Taltd osin on todettava, ettdi asetuksen N:o 40/94 yhdeksinnessd perustelukappa-
leessa todetaan, ettd "on perusteltua suojata yhteisén tavaramerkkeji ja toisaalta
niitd aikaisempia, rekisterdityji tavaramerkkeji ainoastaan siltd osin kuin niitd
merkkeji todella kiytetdan”. Tdssd valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta
pyytii todisteita sellaisen tavaramerkin kiytdstd, johon on vedottu hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin rekisterdimistd vastaan, ei ole rajoitettava perus-
teettomasti.

Kun tavaramerkin rekisterinnin hakija on esittinyt kysymyksen aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd, tima kysymys on kuitenkin ratkaistava ennen
kuin varsinaisesta viitteestd tehddén paatos.

Koska véitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjd, virasto
pyytai, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittéméén sen itsensd niille osoittamia
ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia (ks.
vastaavasti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan 2 kohta).
Menettelyn sujuvuuden takaamiseksi ndméd huomautukset on ldhtokohtaisesti
esitettiiva viraston asettamassa maériajassa.
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Késiteltdvand olevassa asiassa viiteosasto on 23.3.2000 piivatylld kirjeelldin
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti pyytanyt viitteentekijaa
toimittamaan uusia todisteita viitteensd tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa
esittdmidn huomautuksensa vastauksena viitteeseen ennen 23.9.2000. Kantajan
olisi niin ollen lahtokohtaisesti pitdnyt pyytdi todisteita aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kiytostd asetetussa maériajassa eli ennen 23.9.2000.

Asiakirjoista ei ilmene mitéén seikkaa, milld voitaisiin perustella poikkeamista téstd
periaatteesta. Tallaisia seikkoja eivit ole varsinkaan edelli 11 kohdassa mainitut
kantajan esittdmat "sen tahdosta riippumattomat syyt”. Vastauksessaan ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen suulliseen kysymykseen kantaja vahvisti, etti kyseessi
oli hallinnollinen virhe, josta se oli vastuussa.

Niin ollen viiteosasto on katsonut oikeutetusti, etti kantajan 28. ja 29.11.2000
péivatyissd ilmoituksissa esittdmi pyynt6 tosiasiallista kiyttod koskevien todisteiden
toimittamisesta on esitetty lilan my6hdan ja ettd tdmin vuoksi se hyldtin.

Téstd seuraa, ettd kun valituslautakunta totesi riidanalaisen piitéksen 16 perus-
telukappaleessa, etti kyseistd pyyntod ei ollut esitetty asetetussa midriajassa, se ei
rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa.

Toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta koskevan viitteen osalta on todettava, etti
kantajan valituslautakunnalle tekemin valituksen merkitykselliset kohdat kuuluvat
seuraavasti (ks. valituksen 2.2.9 ja 3.10 kohta):

— — kantaja vaatii toissijaisesti, ettd valituslautakunta kiyttid [asetuksen
N:o 40/94] 62 artiklan mukaisesti véiteosaston toimivaltaa ja hyviksyy kantajan
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pyynnén Yhdistyneessi kuningaskunnassa rekisterdidyn aikaisemman tavaramerkin
kiyttod Lkoskevien todisteiden toimittamisesta tai palauttaa asian véiteosastolle
kantajan pyynnon toteuttamiseksi” (“the appellant asks, subsidiarily, that, in
accordance with Article 62 CMTR, the Board exercise the power within the
competence of the Opposition Division and accept the appellant’s request for
evidence of use of the earlier opposing UK. trademark or remit the case to the
Opposition Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of
use.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunnassa kantaja toissijaisesti toisti pyyntdnsd
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttod koskevien todisteiden toimittami-
sesta.

Riidanalaisessa piaitoksessd valituslautakunta ei kuitenkaan maininnut tité toissi-
jaista vaatimusta, vaikka se hylkisi sekaannusvaaraa koskevan ensisijaisen vaati-
muksen.

Témad virhe ei ole kuitenkaan peruste riidanalaisen péitoksen kumoamiselle, koska
valituslautakunta saattoi oikeutetusti hyliti timén toissijaisen pyynnon tosiasiallista
Kiiyttod koskevien todisteiden toimittamisesta, loukkaamatta toiminnallisen jatku-
vuuden periaatetta.

Viraston valituslautakuntien toimivalta kisittdd nimittdin ensimmdisend yksikkond
asian ratkaisseiden viraston yksikéiden tekemien p#étdsten uudelleen tutkimisen.
Valituksen ratkaiseminen tim#n uudelleen tutkimisen puitteissa riippuu siité,
voidaanko hetkelld, jona valitus ratkaistaan, tehdi laillisesti uusi paitos, joka on
sisallollisesti sama kuin valituksen kohteena ollut pdités. Néin ollen valitus-
lautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa esitetyin varauksin
hyviiksya valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen
tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittdmien uusien todisteiden perusteella
(em. asia KLEENCARE, tuomion 26 kohta). Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on
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velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan p#itoksen osalta, ei lihts-
kohtaisesti madrdydy valituksen tehneen osapuolen esittimien oikeudellisten
perusteiden nojalla. Niin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan
esittdnyt erityistd oikeudellista perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin
velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikko-
jen valossa sitd, voidaanko hetkelld, jona valitus ratkaistaan, tehdi laillisesti uusi
paatos, joka on sisillollisesti sama kuin valituksen kohteena ollut piitds (em. asia
KLEENCARE, tuomion 29 kohta).

Kasiteltdavdnd olevassa asiassa kysymykseen siitd, saattoiko valituslautakunta
hetkelld, jona valitus ratkaistiin, tehdd laillisesti péaatoksen, jossa — kuten
viliteosaston pidtdksessi — hylattiin pyynté tavaramerkin tosiasiallista kiyttod
koskevien todisteiden toimittamisesta, on vastattava myontivisti. Kantaja ei
nimittdin esittinyt valituslautakunnassa mitdén uutta seikkaa, jolla olisi voitu
perustella sitd, ettei se esittdnyt titd pyyntod viiteosaston asettamassa miiriajassa.
Koska tosiseikat pysyivit tiltd osin samoina kuin mitki olivat viiteosaston tiedossa,
valituslautakunta saattoi ndin ollen laillisesti todeta, samoin kuin edelld 28-
31 kohdassa todetaan viitemenettelyn osalta, ettd toissijainen vaatimus oli esitetty
lifan my6héén.

Nain ollen ensimméistd kanneperustetta ei voida hyviksy.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa on rikottu

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaa, kun se totesi sekaannusvaaran olevan olemassa.
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Taltd osin se viittdd ensiksi, ettd koska riidanalainen pditds perustuu aikaisemman
tavaramerkin rekisterdintiin Yhdistyneessd kuningaskunnassa, sekaannusvaaraa on
arvioitava kyseisen maan suhteen.

Lisiksi kantaja yhtyy valituslautakunnan nikemykseen siitd, ettd aikaisempi
tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen.

Timin jalkeen se viittdd valituslautakunnan todenneen virheellisesti, ettd kyseessé
olevat tavaramerkit ovat niin samankaltaiset, etti ne voidaan sekoittaa keskendan.

Yhtidltd valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitinyt aikaisemman tavaramer-
kin heikon erottamiskyvyn vuoksi arvioida, ettd ainoastaan tdmén tavaramerkin
tiydellinen toisinto voisi aiheuttaa sekaannusvaaran.

Toisaalta vastakkain olevat tavaramerkit eivit kantajan mukaan ole riittivén
samankaltaisia, jotta ne voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran.

Ulkoasun osalta kantaja viittdé ensiksi, ettd kahden osan yhdistelmistd muodostu-
vaa merkki# ei voida pitdd ulkoasultaan samankaltaisena kuin yhdestd ainoasta
osasta muodostuvaa merkkid, varsinkaan kun kumpikaan néiistd osista ei ole
samanlainen kuin aikaisempi tavaramerkki, joka on lyhyempi. Taltd osin kantaja
tukeutuu asiassa T-110/01, Vedial vastaan SMHV — France Distribution
(HUBERT), 12.12.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. I-5275), joka on sitikin
merkityksellisempi, kun — toisin kuin verbi "flex” (taipua) ja kantasana "flexi” —
kyseisessi asiassa kyseessd olleiden merkkien yhteinen osa kirjoitetaan samalla
tavoin ja on erittiin erottamiskykyinen. Lisiksi kantaja tukeutuu valituslautakuntien
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asioissa SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILES-
TONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY tekemiin
paatoksiin.

Toiseksi kantajan mukaan valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kuluttajan
huomio kiinnittyy automaattisesti tavaramerkkien ensimmaiiseen osaan, joka on
niille yhteinen, ei ole perusteltu milldéin erityisilld syilld, ja se on ristiriidassa
valituslautakunnan asiassa ORANGEX/ORANGE X-PRESS tekemin paitoksen
kanssa.

Adintamistavan osalta kantaja viittid, ettd i-kirjaimen lisddminen sanaan "flex” saa
aikaan ylimédrdisen tavun. Lisiksi aikaisempi tavaramerkki muodostuu kantajan
mukaan ennen kaikkea konsonanteista, kun taas hakemuksen kohteena oleva
merkki sisiltdd enemmin vokaaleja ja ddnnetdén Yhdistyneessi kuningaskunnassa
laulavalla nuotilla.

Merkityssisillon osalta kantaja viittidd ensiksi, etti viitteentekiji on itsekin tietoinen
sanan "flex” kuvailevuudesta, koska tavaramerkki FLEX on rekistersity Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Irlannin rekistereiden sellaisiin osiin, jotka on varattu
heikommin erottamiskykyisille tavaramerkeille, ja koska viitteentekiji ei ole
perustellut viitettddn aikaisemman tavaramerkin tunnettuudella Yhdistyneessi
kuningaskunnassa. Kantaja toteaa timin perusteella, etti englanninkielisissi maissa
sana "flex” ei ole tavaramerkin FLEXI AIR hallitseva osa. Piinvastoin kieliopillisesti
sana "air” on sen tirkein osa, ja sana "flexi”, joka voi olla adjektiivin "flexible”
(taipuisa) lyhenne, on substantiivin "air” méire.

Kantaja tismentid, ettd englannin kielessi ei ole sanaa "flexi” ja ettd hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki on kuvitteellinen nimike. Kantaja tukeutuu otteeseen
englannin sanakirjasta ja toteaa, etti valituslautakunta on valinnut sanan “air”
useiden merkitysten joukosta erdén harvinaisimmista. Sanalla "flex” on sen sijaan
itsendinen merkitys englannin kielessé, joten se ei kantajan mukaan ole lainkaan
erottamiskykyinen.
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Kantaja toteaa tavaramerkkien vertailun osalta, ettd riidanalaisen padtoksen perus-
telut ovat ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-6/01, Matratzen
Concord vastaan SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 antaman
tuomion (Kok. 2002, s. 1I-4335) vastaiset, koska osa “flex” ei ole hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa ja koska muut osat eivit ole
merkityksettomid.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja toteaa olevan riidatonta, ettd
toisin kuin tuotteita, joista oli kyse ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
15.1.2003 antamassaan tuomiossa (ICok. 2003, s. 11-43), késiteltdvina olevassa asiassa
kyseess# olevia tuotteita ei tilata suullisesti, vaan ne ovat esilld hyllyissd, joten
mahdollisella lausuntatavan samankaltaisuudella ei ole merkitysts, ja tdmén vuoksi
sekaannusvaara on merkitykseton.

Kantaja vetoaa Yhdistyneessi kuningaskunnassa toteutettujen rekisterdintien
jaljennoksiin ja viittas, ettd tuon maan keskivertokuluttaja ei sekoittaisi vastalkain
olevia merkkeji toisiinsa, silli se kohtaa jo lukuisia muita samankaltaisille tai
samanlaisille tuotteille rekisterdityja tavaramerkkejd, jotka sisiltivit sanan "flex”.

Kantaja véittda myos, ettd kisiteltdvind olevassa asiassa voidaan kéyttdd suoraan
perusteluja, joilla toinen valituslautakunta perusteli edelld mainitussa 11.7.2003
tekemissdin padtoksessd, jonka kantaja toimitti ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuimeen 8.9.2003, toteamustaan, jonka mukaan tavaramerkkien FLEX ja
FLEXIUM vilill ei ole sekaannusvaaraa. Niin ollen sanan "flex” kaltaista yleissanaa
ei pidd monopolisoida. Kantajan mukaan tdmi paatds on sitikin merkittdvampi, kun
se koskee kahta yhdestd sanasta muodostuvaa tavaramerkkid, vaikka kasiteltavini
olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kahdesta
sanasta eikd kumpikaan niistd tai yksikddn niiden tavuista ole samanlainen kuin
aikaisempi tavaramerkki ("fle-xi-air”).

Virasto kiistdd timin kanneperusteen pitevyyden.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekistersidi, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisén keskuudessa,
jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, on sekaannusvaara.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisé
saattaa luulla, ettd Lyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksesti tai
mahdollisesti taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksisti.

Tdmin saman oikeuskiytinnén mukaan yleisén keskuudessa olevaa sekaannusvaa-
raa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on
merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, erityisesti tavaramerkkien samankaltai-
suuden ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
keskindinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821,
31-33 kohta oikeuskiytintoviittauksineen).

— Kohdeyleiso

Kantaja ei ole riitauttanut sitd, etti valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa
Yhdistyneessd kuningaskunnassa. Se ei ole riitauttanut myoskisn valituslautakun-
nan toteamusta, jonka mukaan kohdeyleisé6 muodostuu keskivertokuluttajista, jotka
eivit ole erityisen tarkkaavaisia. Niiin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoo, etté titd kanneperustetta tutkittaessa on ldhdettivi niistd oletuksista.
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— Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky

Kuten valituslautakunta on todennut, asianosaisten kesken on riidatonta, ettd
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko.

Kantaja viittda kuitenkin, ettd valituslautakunnan olisi tdémén heikon erottamiskyvyn
vuoksi pitanyt katsoa, etti ainoastaan aikaisemman tavaramerkin téydellinen
toisinto voi aiheuttaa selaannusvaaran.

Tami viite on hylattiva, Vailka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on
otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks. vastaavasti asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin
yhteydessia huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa
silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja hakemuk-
sen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin téydellinen
toisinto, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden vuoksi.

— Kiyseessi olevien tavaroiden vertailu

Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kyseessé
olevat tuotteet ovat osittain samanlaisia ja osittain erittdin samankaltaisia. Niin ollen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd titd kanneperustetta tutkit-
taessa on lihdettivi tdsta toteamuksesta.
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— Kyseessd olevat tavaramerkit

Kuten vakiintuneesta oikeuskiytdnnostd ilmenee, vastakkain olevien tavaramerkkien
ulkoasun, ddntdmistavan tai merkityssisillén samankaltaisuuden osalta sekaannus-
vaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niista syntyviian kokonaisvaikutelmaan,
ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01,
Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeuskiytintéviittauksineen).

Ulkoasun osalta valituslautakunta katsoi, ettid tavaramerkki FLEXI AIR muodostuu
lahinnid sanasta "flex”. Koska sana "flex” esiintyy merkin alussa, sen huomioarvo on
suurempi kuin hakemuksen kohteena olevan merkin muiden osien huomioarvo.
Termi "air” on valituslautakunnan mukaan toisarvoisessa asemassa, ja se on
lyhyempi. Sen mukaan kuluttajat muistavat paremmin tavaramerkin alun kuin
lopun. Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen liséiminen ei muuta merkittivésti
osan “flex” hallitsevaa luonnetta. Valituslautakunta totesi timin perusteella, etti

tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.

Némé toteamukset eivit ole millddn tavalla virheellisid, ja edelld 45 ja 46 kohdassa
tarkoitetut kantajan tilta osin esittimit viitteet on hylittavi.

Ensimmdisten viitteiden osalta on todettava yht#iltd, ettd kahdesta sanasta
muodostuva tavaramerlki ja yhdestd ainoasta sanasta muodostuva merkki voivat
hyvinkin olla ulkoasultaan samankaltaiset. Toisaalta kisiteltivina olevassa asiassa se,
ettd kumpikaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavista sanoista
ei ole sama kuin aikaisempi tavaramerkki, tai se, etti aikaisempi tavaramerkki on
lyhyt, eivit voi horjuttaa ulkoasun samankaltaisuutta, joka aiheutuu siits, etti
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kahdeksasta kirjaimesta nelji on samoja
kuin aikaisemmassa tavaramerkissi ja ettd ne esiintyviat molemmissa tavaramer-
keissit samassa jérjestyksessi ja niiden alussa.
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Edelld mainittua asiaa HUBERT koskevan viitteen osalta on riittdvad todeta, ettd
kyseisessd asiassa annetussa tuomiossa esitetty toteamus, jonka mukaan kolkonais-
vaikutelmat kyseessi olevien merkkien ulkoasuista ovat erilaiset, perustuu erityisesti
niistd tavaramerkeisti toisen sisaltiméidn kuvioon (54 kohta), kun taas ksiteltdvind
olevassa asiassa molemmat kyseessd olevat merkit ovat sanamerkkej.

Edelld 45 ja 46 kohdassa tarkoitettujen valituslautakuntien aikaisempien padtosten
osalta on huomautettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan merkin
rekistersinti yhteisén tavaramerkiksi koskevien valiokuntien paatdsten laillisuutta
on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisdjen
tuomioistuin on sitd tulkinnut, eikid niiden aiemman paatoksentekokdytinnon
pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio
27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723, 66 kohta, johon ei puututtu asiassa C-150/02 P,
Streamserve v. SMHV, méardys 5.2.2004, Kok. 2004, s. 1-1461). Vaikka aikaisem-
massa pédtoksessi olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia seilkoja koskevat perustelut
voivat tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 jonkin sé&nnoksen
rikkomista (asia T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit pro ja Kit Super Pro),
tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. 11-4881, 33 kohta), on todettava, ettd edelld 45 ja
46 kohdassa tarkoitetut aikaisemmat padtdkset koskevat tavaramerkkejd, joiden
ulkoasujen vastaavuutta ei voida verrata Lisiteltivind olevassa asiassa kyseessd
olevien ulkoasujen vastaavuuteen.

Edelld 46 kohdassa mainitun viitetyn perustelujen puutteellisuuden osalta on
todettava, etti valituslautakunta on katsonut, etti Lkuluttajat muistavat yleensd
paremmin tavaramerkin alun kuin lopun (riidanalaisen p#dtoksen 33 perus-
telukappale). Valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettei se selvittinyt kantaansa
taltd osin enemman.

Asntamistavan vertailun osalta valituslautakunta katsoi, ettd tavaramerkin alulla on
tissikin suhteessa olennainen merkitys. A#ntdmistavan erilaisuuden aiheuttaa
yksinomaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin loppu, ja tima erilaisuus
on vihiinen. Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen pehmei sointi ja sanan "air”
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englanninkielisen ddntimistavan avoimuus viistyvit molemmille tavaramerkeille
yhteisen sanan "flex” #intdmistavan ja erityisesti kirjaimen "x” &intimisen
hallitsevuuden tieltd. Valituslautakunnan mukaan tavaramerkit ovat niin ollen

dantdmistavaltaan samankaltaiset.

Nimai toteamukset eiviat myoskiin ole virheellisia.

Edelld 47 kohdassa mainitut kantajan viitteet, jotka koskevat kirjainta "i” ja sanaa
“air” tavaramerkissa FLEXI AIR, on hylittivi. Kyseisen tavaramerkin muodostavasta
kahdeksasta kirjaimesta nelja ensimmaisti d4nnetién tosiaankin tismilleen samalla
tavalla kuin tavaramerkki FLEX, kirjain "i” muodostaa ainoastaan dintimistavan
kannalta vihiisen lisiyksen ndihin neljadn ensimmiiseen kirjaimeen eiki termin
"air” lisaaminenkddn poista tdtd dantdmistapojen osittaista samanlaisuutta.

Merkityssisillon osalta valituslautakunta katsoi, ettd sanat "flex” ja "flexi” liittyvit
ldheisesti toisiinsa, koska molemmat herittdvit mielikuvan hiusten taipuisuudesta ja
niin ollen niiden elinvoimasta. Sanan "air” lisiiminen ei muuta titi merkityssisillon
samanlaisuutta. Nain ollen tavaramerkkien merkityssisalté on valituslautakunnan
mukaan englannin kieless# sama.

Némikéén toteamukset eivit ole virheellisid, ja edellid 48 ja 49 kohdassa mainitut
kantajan téltd osin esittamit viitteet on hylittiva.

Viitteestd, jonka mukaan viitteentekiji on itsekin tietoinen sanan "flex” kuvaile-
vuudesta, on riittdvia todeta, ettd vaikka se pitiisi paikkansa, silld ei ole merkitystéd
arvioitaessa kyseessd olevien tavaramerkkien merkityssisiltoa.
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Sama koskee viitettd, jonka mukaan sana "air” on kieliopillisesti hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin tirkein osa, koska keskivertokuluttaja, joka ei ole
erityisen tarkkaavainen, ei ryhdy tarkastelemaan kyseessd olevia tavaramerkkejd
kieliopillisesti.

Viitteestd, joka koskee sanan “air” merkitysté, on riittdvéa todeta, ettd olipa timé
merkitys miki hyvinsi, se ei voi poistaa osan “flexi” merkitysta eiké ndin ollen timén
osan aiheuttamaa merkityssisillon samankaltaisuutta.

Viitteet, joiden mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen,
englannin kielessi ei ole sanaa "flexi” ja tavaramerkki FLEXI AIR on kuvitteellinen
nimike, on mybs hylittavi, koska niilld ei voida kumota siti, ettd sanat "flex” ja "flexi”
viittaavat molemmat englannin kielelld taipuisuuteen (ks. espanjan kielen osalta asia
T-10/03, Koubi v. SMHV — Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004,
s. [1-719, 48 kohta).

Téaman jilkeen edelld 50 kohdassa mainitun véitteen osalta on todettava, ettd edelld
mainitussa asiassa MATRATZEN annetussa tuomiossa todetaan, ettd moniosainen
tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on
sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijd, ainoastaan siina
tapauksessa, ettd kyseinen osatekiji on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka
moniosainen tavaramerlkki luo. Téssi toteamuksessa tarkoitettua tavaramerkkid ei
kuitenkaan voida lainkaan verrata kasiteltivind olevassa asiassa hakemuksen
kohteena olevaan tavaramerkkiin erityisesti, koska se sisaltdd kuvio-osan.

Niin ollen on todettava, ettd valituslautakunta on katsonut oikeutetusti, etté
kyseessi olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, dintémistavaltaan ja merkityssisil-
[6ltddan samankaltaiset.
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— Sekaannusvaara

Valituslautakunnan mukaan on olemassa vaara, etti kuluttajat olettavat, etti
tavaramerkkien hienoinen eroavaisuus heijastaa tuotteiden luonteen vaihtelua tai
johtuu markkinointiin liittyvistd tekijdistd, sen sijaan, ettd he olettaisivat timin
eroavaisuuden osoittavan eri kaupallista alkuperia. Valituslautakunta on niin ollen
todennut, ettd Yhdistyneessi kuningaskunnassa on olemassa sekaannusvaara.

Taltd osin on todettava, etti aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskyky ei
ole kiistetty, ettd kyseessi olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, ddntimistavaltaan
ja merkityssisilloltidn samankaltaiset ja ettd tavarat ovat osittain samanlaisia ja
osittain erittdin samankaltaisia.

Niissé olosuhteissa on todettava, ettd sekaannusvaara on olemassa.

Edella 51 kohdassa mainittu kantajan viite, jonka mukaan tavaramerkkien
ddntamistavan samankaltaisuus on merkitykseton, on hylittivi. Koska tavaramerkit
ovat samankaltaiset ja koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittiin
samankaltaisia, merkitysté ei ole silld, missd méarin tavaramerkkien #intimistavan
samankaltaisuus vaikuttaa sekaannusvaaraan.

Myds edelld 52 kohdassa mainittu viite, jonka mukaan Yhdistyneessi kuningas-
kunnassa on muita sanan “flex” sisiltivid tavaramerkkeji, on hylittavd. On
huomautettava, ettd nimenomaan tdmén vuoksi valituslautakunta on riidanalaisen
pidtdksen 27 perustelukappaleessa katsonut, etti aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyky on heikko, ja timan jilkeen todennut, etti Yhdistyneessi kuningas-
kunnassa on olemassa sekaannusvaara (ks. edelld 81 kohta). Tami toteamus on
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hyviksytty (ks. edelli 83 kohta). Kantaja on lisiksi nimenomaisesti yhtynyt
toteamukseen, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko
(ks. edelld 41 ja 59 kohta).

Lopuksi niiden edelld 53 kohdassa mainittujen viitteiden osalta, jotka koskevat
toisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemii p#dtostd, on vield muistutettava siité,
ettii merkin rekisterintia yhteison tavaramerkiksi koskevien valiokuntien pddtosten
laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin
yhteisgjen tuomioistuin on sitd tulkinnut, eikd niiden aiemman padtoksentekokdy-
tannon pohjalta, jolloin aikaisemmassa pidtoksessi olevat tosiseikkoja tai oikeu-
dellisia seikkoja koskevat perustelut voivat kuitenkin tukea kanneperustetta, joka
koskee timén asetuksen jonkin sifinnoksen rikkomista (ks. edelld 68 kohta). On
kuitenkin huomautettava, ettd edelld mainitun toisen valituslautakunnan padtoksen
kohteena olevien tavaramerkkien vilistd suhdetta ei voida verrata kisiteltdviind
olevassa asiassa kyseessi olevien tavaramerkkien viliseen suhteeseen. Tavaramerkki
FLEXIUM muodostuu nimittiin yhdestd ainoasta sanasta, josta ei voida erottaa
sanaa “"flex”, kun taas sanat "flex” ja "flexi” voidaan helposti erottaa tavaramerkistd
FLEXI AIR. On huomautettava, ettd toteamuksen, jonka mukaan kisiteltdvani
olevassa asiassa kyseessé olevien tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara, ei voida
katsoa johtavan sanan "flex” monopolisoimiseen.

Edelld esitetyn valossa on todettava, ettd valituslautakunta ei rikkonut asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se katsoi, ettd kyseessd olevien
tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara.

Niin ollen toinen kanneperuste on hylattéva.
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Kolmas kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdan ii alakohtaa on rikotiu

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdan ii alakohtaa, kun se ei analysoinut sitd, voitiinko aikaisempaan
tavaramerkkiin perustuva viite esittdd pitevisti Yhdistyneen kuningaskunnan
lainsddddnnon nojalla, eiké arvioinut timén lainsdéidinnén mukaista sekaannusvaa-
raa. Kantaja toteaa, etti tilld sadnnokselld ei voida myontai kansallisen tavaramerkin
haltijalle yhteison tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin miti
silld on kansallisen lainsdéddnnon nojalla. Valituslautakunnan laiminlyénnin vuoksi
aikaisempi tavaramerkki saa kantajan mukaan laajempaa suojaa yhteisén tasolla kuin
kansallisella tasolla.

Virasto kiistdd tdméan kanneperusteen pitevyyden.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd yhteison tavaramerkkihakemukseen sovelletaan asetuksessa
N:o 40/94 siadettyja menettelyja. Tdmén asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan
ii alakohdan nojalla hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on vilttimattd
jatettdvd rekisterdimittd, jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara jossakin jisenvaltiossa aikaisemmin rekisterdidyn
tavaramerkin kanssa. Asetuksessa N:o 40/94 ei sdéidetd sen tutkimisesta etulciteen,
voidaanko tdhin aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva viite esittii
pétevasti sen kansallisen lainsadddnnon nojalla, jota siihen sovelletaan, eiki kyseessi
olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioimisesta timin kansallisen lainsii-
ddnnén mukaisesti.
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Lisiksi on todettava, etti kisiteltdvéina oleva kanne perustuu olettamaan, jonka
mukaan asetuksella N:o 40/94 my6nnetiin aikaisemman kansallisen tavaramerkin
haltijalle yhteisén tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin tdhén
aikaisempaan tavaramerkkiin sovellettavalla kansallisella lainsaddénnolla. Jasenval-
tioiden tavaramerkkilainsaddannon lihentimisestd 21 péivind joulukuuta 1988
annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan
nojalla jisenvaltioiden kansalliset lainsdddannot, jotka koskevat hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin vilistd
sekaannusvaaraa, on yhdenmukaistettu tiysin. Nami direktiivin 89/104 séd&nndkset
ovat oikeudelliselta sisilloltaén samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan sd&nnokset. Niissd
olosuhteissa kantajan esittdmi olettama ei toteudu.

Kolmas kanneperuste on néin ollen hylattava.

Koska kaikki kanneperusteet on hyléttiva, kanne on siten hylattava.

Oikeudenléyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
nojalla asianosainen, joka hévidé asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntiku-
lut, jos vastapuoli on siti vaatinut. Késiteltiviina olevassa asiassa kantaja on hévinnyt
asian, ja virasto on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
Niin ollen kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdan,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiiyntikulut.

Pirrung Meij Pelikanova

Julistettiin Luxemburgissa 16 péivinid maaliskuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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