TUOMIO 13.6.2006 — ASIA T-153/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIOQ (toinen jaosto)

13 piivani kesikuuta 2006

Asiassa T-153/03,

Inex SA, kotipaikka Bavegem (Belgia), edustajanaan asianajaja T. van Innis,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),

asiamiehindédn aluksi U. Pfleghar ja G. Schneider, sittemmin G. Schneider ja
A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) valituslautakunnassa oli ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimessa on

* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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Robert Wiseman & Sons Ltd, kotipaikka Glasgow (Yhdistynyt kuningaskunta),
edustajanaan barrister A. Roughton,

ja jossa on kyse sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
toisen valituslautakunnan 4.2.2003 tekemaé paitosta (asia R 106/2001-2), joka liittyy
Inex SA:n ja Robert Wiseman & Sons Ltd:n viliseen viitemenettelyyn, vastaan
nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit A. W. H.
Meij ja 1. Pelikdnova,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon viliintulijan 4.9.2003 ja sisémarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit} 12.9.2003 ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen
jattamat vastineet,
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ottaen huomioon 7.9.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 1.4.1996 yhteison tavaramerkistda 20 piivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, nojalla yhteisén tavaramerkkid koskevan hakemuksen sisa-
markkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jaliempénd SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:

.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 32 ja 39, ja ne vastaavat kunkin
luokan osalta seuraavaa kuvausta:
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— luokka 29: "Maito, maitojuomat, maitotuotteet, meijerituotteet, kerma ja
jogurtti”

—  luokka 32: "Oluet; kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelmédjuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmis-
tusaineet”

—  luokka 39: "Teitse tapahtuva tavaroiden kerddminen, toimittaminen, jakelu ja
kuljetus”.

Rekisterdintihakemus julkaistiin 27.10.1997 Yhteison tavaramerkkilehdessi nro
25/97.

Viliintulija teki 22.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen tdmén
yhteison tavaramerkin rekister6intid vastaan ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaan.

Viite perustui alla olevaan aikaisempaan kuviomerkkiin nro 580 538, joka on
rekisterdity Benelux-maissa 17.10.1995 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuihin luok-
kiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita varten:
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Viite koski osaa aikaisemman tavaramerkin kattamista tavaroista eli "Maitoa ja
maitotuotteita”, ja se oli tehty tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita
“Maito, maitojuomat ja maitotuotteet” vastaan. Vastauksena viliintulijan huomau-
tuksiin kantaja tdsmensi, ettd viite oli tehty kaikkia tavaramerkkihakemuksessa
nimettyja luokkaan 29 kuuluvia tavaroita vastaan, myds “kermaa ja jogurttia”.

Viiteosasto hylkisi vditteen 29.11.2000 tehdylla paatokselld siita syystd, ettd kyseiset
tavaramerkit olivat siind mairin erilaisia, ettd sekaannusvaaraa ei aiheutunut.

Kantaja valitti 22.1.2001 asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla SMHV:n sisalla
viiteosaston paatoksesti.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkasi valituksen 4.2.2003 tekemallaan paatok-
sella (jaljempédnd riidanalainen paitos). Valituslautakunta totesi, ettd kyseisten
tavaramerkkien vililld oli ulkoasuun liittyvia merkittavid eroja. Se katsoi kuitenkin,
ettd kilpailevat tavaramerkit olivat merkityssisillon osalta samankaltaisia, koska
molemmat toivat mieleen ajatuksen lehmistd. Koska timéd samankaltaisuus koski
kyseesséd olevien tuotteiden osalta heikosti erottamiskykyistd osaa, sen ei katsottu
mahdollistavan sekaannusvaaran olemassaolon toteamista. Siten huolimatta siita,
ettd nami kaksi tavaramerkkid yhdistettiin samoihin tavaroihin, valituslautakunta
katsoi, ettd sekaannusvaaraa ei ole.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen péditoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylk&a kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkd4 kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan véliintulijan oikeudenkayntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

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

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittas, ettd valituslautakunta on rikkonut yhteis6jen tuomioistuimen asiassa
C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamasta tuomiosta (Kok. 1998, s. 1-5507) ja asiassa
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 antamasta tuomiosta (Kok. 1999, s. I-
3819) ilmenevaa tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaroiden ja palvelujen
samankaltaisuuden vilista keskinéistd riippuvuutta koskevaa siént6d, jonka mukaan
kyseisten tavaroiden tai palvelujen vdhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata
tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja pdinvastoin.

Lisdksi kantajan mukaan valituslautakunta on rikkonut saint6d, jonka mukaan
kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnin on perustuttava niiden synnytta-
méin kokonaisvaikutelmaan, kun otetaan huomioon niiden erottavat ja hallitsevat
osat, ja siihen, ettd keskivertokuluttajan on vain harvoin mahdollista verrata suoraan
tavaramerkkejd, joista hidnelld on vain epitiydellinen muistikuva. Kantaja vaittaa
tdltd osin, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa huomioon, ettd kyseisten
tavaramerkkien vilistd sekaannusvaaraa lisidd se, ettd kyseiset tuotteet oli osoitettu
suurelle yleisolle.

Kantaja esittdd lisiksi, ettd valituslautakunta on antanut keskendin ristiriitaisia
lausuntoja yhtdiltd toteamalla, ettd haetun tavaramerkin kuvio-osa, joka esitti
lehménnahkaa, oli sama kuin aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa, ja toisaalta
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katsomalla, ettd kyseisillda tavaramerkeilld oli merkittavia ulkoasuun liittyvia eroja.
Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitinyt todeta ndiden kahden tavara-
merkin olevan ulkoasultaan samankaltaisia, koska toinen muodostui pelkistidn
toisen hallitsevasta osasta.

Lopuksi kantaja vaittda, ettd aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on valttdmatta
erottava, koska yksi tavaramerkeistd muodostuu pelkéstadn siitd. Téltd osin Benelux-
maissa aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on erottava, koska sen pakkaus on
ndissd maissa ainoa, jossa on hallitsevana osana mustavalkoinen lehmannahkan
esitys. Vastauksena ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen esittéimiin kirjallisiin
kysymyksiin sekd istunnossa kantaja on tiasmentényt, ettd sikéli kuin viliintulija ei
kiista sitéd, ettd aikaisempi tavaramerkki oli Benelux-maissa ainoa, jossa kéytettiin
hallitsevana osana piirrosta mustavalkoisesta lehméinnahkasta, se on hiljaisesti
myontianyt, ettd timé osa oli erottava. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
rikkoisi maaraamisperiaatetta, jos se kyseenalaistaisi timén toteamuksen. Kantaja
korostaa myos, ettd sen tavaramerkin hallitseva osa voi ainoastaan olla erottava, kun
otetaan huomioon markkinoiden erittdin voimakas kilpailutilanne.

Sekd SMHYV etté viliintulija kiistdvit kantajan viitteet.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekister6ida, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi
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tavaramerkki on suojattu, yleison keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara
sisaltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.
Lisdksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan
"aikaisemmalla tavaramerkilld” tarkoitetaan jasenvaltiossa rekisterdityjd tavaramerk-
kejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekiste-
rointihakemuksen tekopiivia.

Vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitd, ettd
yleis6 saattaa luulla, etti kyseessé olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessé olevista yrityksistd (asia
T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 23 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV -
Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. I[-2251, 37 kohta).

Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleiso
ymmartad kyseessd olevat merkit sekd tavarat tai palvelut, ja ottamalla huomioon
kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa (asia T-185/02,
Ruiz-Picasso ym. v. SMHV - DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004,
Kok. 2004, s. 11-1739, 50 kohta).

Tasséd kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon muun muassa tavaramerkin tunnet-
tuus markkinoilla sekd tavaramerkkien ja tavaroiden tai palvelujen, joihin ne on
yhdistetty, samankaltaisuuden aste. Taltd osin kokonaisarviointi merkitsee huo-
mioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd riippuvuutta, joten kyseisten
tavaroiden tai palvelujen vihidisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten
tarkoitettujen tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (em. asia
Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).
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Lisdksi silla, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltda
kyseessé olevat tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltaa tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eika
tarkastele sen osia erikseen (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s.
[-6191, 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tassa
kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan
tavanomaisesti valistunut seka kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On my®6s
syyta ottaa huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella
kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomion 26 kohta).

Tassd asiassa asianosaiset eivit kiistd tavaroiden, joihin tavaramerkit on yhdistetty,
samankaltaisuutta. Erimielisyys koskee ainoastaan sitd, onko valituslautakunnalla
ollut perusteet katsoa, ettd kyseiset tavaramerkit olivat riittivin erilaiset, jotta
sekaannusvaaraa ei ole.

Merkkien samankaltaisuus

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeista
syntyvaan kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden
erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV -
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-
4335, 47 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).
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Lisaksi vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan samankaltaisina voidaan pitd
moniosaista tavaramerlkkii ja toista tavaramerkkid, joka on sama tai samankaltainen
kuin moniosaisen merkin jokin osatekiji, jos kyseinen osatekiji on hallitseva osa
kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on niin silloin,
kun kyseinen osatekijia pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisén muistiin
jaavaa, tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut
tavaramerkin osatekijat jaavit merkityksettomiksi tavaramerkin [luomassa kokonais-
vaikutelmassa (em. asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta ja asia T-359/02, Chum v.
SMHYV — Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005, s. II-1515, 44 kohta).
Téhén lahestymistapaan ei kuitenkaan kuulu se, ettd otetaan huomioon ainoastaan
yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoisté ja verrataan sitd toiseen tavaramerkkiin.
Pdinvastoin téllainen vertailu on tehtdvid tutkimalla kyseisid tavaramerkkeji, joita
kutakin tarkastellaan kokonaisuutena (em. asia MATRATZEN, tuomion 34 kohta).

Téssd asiassa kyseessd ovat yhtdéltd tavaramerkki, joka muodostuu yhdesti osasta,
joka, kun otetaan huomioon tavarat, joihin se yhdistetdin, mielletddn esitykseksi
lehménnahkasta, ja toisaalta aikaisempi moniosainen tavaramerkki, jossa on kuvio-
osia ja sanaosia. Aikaisemman tavaramerkin kuvio-osa muodostuu mustavalkoisesta
lehméinnahkan esityksestd, joka peittdd pakkauksen, tyylitellystd ruohosta tolkin
alaosassa, maatilasta, jossa on pieni punainen riihi tolkin yldosassa, ja vakiomuo-
toisesta viivakoodista ldhelld tolkin alaosaa. Aikaisemman tavaramerkin sanaosat
ovat ilmaisut "inex”, "halfvolle melk” ja lyhenne "UHT - e 1L".

Koska kilpailevien tavaramerkkien lausuntatapaan liittyvdd samankaltaisuutta ei
kyseenalaisteta tdssd asiassa, tutkitaan ainoastaan ulkoasuun ja merkityssisaltoon
liittyvéd samankaltaisuutta.
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— Ulkoasuun liittyvd samankaltaisuus

On aluksi todettava, ettd aihe, joka on miellettivid lehméannahkaksi, on haetun
tavaramerkin ainoa osa.

Ajkaisemman tavaramerkin osalta lehminnahka-aihe peittid kokonaan tavaran
pakkauksen ja hallitsee tavaramerkin tuottamaa ulkoasullista vaikutelmaa, kuten
valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 21 kohdassa todennut. Téma aihe on
néet aikaisemman tavaramerkin silmiinpistava osa.

Taltd osin SMHV:n viitettd, jonka mukaan lehménnahka-aiheen heikko erottamis-
kyky estdd sen, ettd sitd voidaan pitdd hallitsevana osana, ei missddn olosuhteissa
voida hyvaksyd. Vaikka vakiintuneesta oikeuskiytinnostd seuraa, ettd yleiso ei
padsddntdisesti mielldi moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa
tavaramerkin synnyttimin kokonaisvaikutelman erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi
(em. asia BUDMEN, tuomion 53 kohta ja yhdistetyt asiat T-117/03—T-119/03 ja
T-171/03, New Look v. SMHV - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. 1I-3471, 34 kohta), tavaramerkin
osatekijan heikko erottamiskyky ei vilttamatta merkitse sitd, ettd se ei voi olla
hallitseva osa, jos se muun muassa merkissi sijaintinsa tai kokonsa vuoksi voi hallita
kuluttajan mieltdmistapaa ja jaadi tdman muistiin (ks. vastaavasti asia T-115/02,
AVEX v. SMHV - Abhlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. 1I-2907, 20 kohta).

On kuitenkin huomattava, ettd koska tavaramerkkien vertailun on perustuttava
niiden synnyttdméin kokonaisvaikutelmaan, kun otetaan huomioon muun muassa
niiden osatekijoiden erottamiskyky kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen
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kannalta, tavaramerkkien vilisen samankaltaisuuden toteamiseksi ei riita, ettad
moniosaisen merkin ulkoasua hallitseva osatekijd ja toisen merkin ainoa osatekiji
ovat samoja tai samankaltaisia. Sitd vastoin samankaltaisuus on todettava, kun yksi
moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd kokonaisuutena arvioituna hallitsee kyseisen
tavaramerkin synnyttdméi vaikutelmaa siten, ettd ilmenee, ettd muut tdmin
tavaramerkin osat ovat merkityksettémid sen muistikuvan kannalta, joka kohde-
yleis6lla on tistd tavaramerkistd, kun otetaan huomioon tavarat ja palvelut, joihin se
yhdistetaan.

Vaikka tassi tapauksessa lehméinnahka-aihe on aikaisemman tavaramerkin hallitseva
osa, on kuitenkin todettava, ettd sillaA on tidssd asiassa ainoastaan heikko
erottamiskyky.

Jotta tavaramerkin osatekijin erottamiskyky voidaan arvioida, on arvioitava siti,
missd méadrin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekistersity, voidaan
tdmén osatekijin perusteella tunnistaa tietystd yrityksestd perdisin oleviksi ja siis
erottaa namd tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tassé
arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osatekijan ominaispiirteet sen
kysymyksen osalta, onko se milldén tavalla kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen
kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteréity (ks. vastaavasti em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 ja 23 kohta).

Téssd asiassa on todettava, ettd kun otetaan huomioon kyseessi olevat tuotteet, ei
voida katsoa, ettdi lehminnahka-aihe olisi hyvin erottamiskykyinen, koska timi
osatekijd on kyseisten tavaroiden osalta voimakkaasti vihjaileva. Talld aiheella néet
viitataan ajatukseen lehmdstd, maidontuotannostaan tunnetusta eldimestd, ja se ei
osatekijand ole erityisen mielikuvituksellinen yhdistettynd maitoon ja maitotuottei-
siin.
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Taltd osin on hylattdvd kantajan perustelu, jonka mukaan timéa aikaisemman
tavaramerkin osatekiji olisi erottava Benelux-maissa, koska timé tavaramerkki on
ndissd maissa ainoa, jossa esitetaan mustavalkoinen lehménnahka hallitsevana osana.
Tdma seikka ei nédet voi muuttaa edellisessd kohdassa tarkoitettua toteamusta, joka
koskee lehménnahka-aiheen heikkoa erottamiskykya. Lisdksi sikdli kuin talld
perustelulla pyritddn véittdmaéin, ettd aikaisemman tavaramerkin lehménnahka-aihe
on hyvin erottamiskykyinen, koska tim& tavaramerkki on mahdollisesti hyvin
tunnettu Benelux-maissa, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, etti
kantaja ei ole esittinyt mitddn seikkaa, joka osoittaisi, ettd mainittu tavaramerkki
olisi ndin tunnettu yleisén keskuudessa.

Lisdksi on hylittavd kantajan viite, jonka mukaan lehménnahka-aiheen erottamis-
kyvyn kyseenalaistamisella loukattaisiin méadraamisperiaatetta. Sen perusteella, ettd
viliintulija ei ole kiistanyt viitettd, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki olisi
Benelux-maissa ainoa, jossa tamé aihe on hallitsevana osana, ei voida katsoa, ettd
viliintulija myOntiisi, ettd timia osatekija olisi erityisen erottamiskykyinen. Kuten
edellisessd kohdassa ndet on katsottu, kantajan viite, jonka mukaan aikaisempi
tavaramerkki olisi Benelux-maissa ainoa, jossa lehméinnahka-aihe on hallitsevana, ei
mitenkéén voi itsessddn tehdi titd osatekijaa erityisen erottamiskykyiseksi.

Ei mydskédn ole syytd hyviksyd kantajan viitettd, jonka mukaan sen tavaramerkissi
oleva lehménnahka-aihe olisi erottamiskykyinen, koska kilpailu kyseisten tavaroiden
markkinoilla on erittidin voimakasta. Kantaja ei niet esitd mitddn, minkd perusteella
olisi mahdollista katsoa, ettda tami seikka voisi itsessddn tehda aikaisemman
tavaramerkin lehménnahka-aiheen hyvin erottamiskykyiseksi.

Lopuksi sikédli kuin kantaja yrittdd vaittdd, ettd aikaisemman tavaramerkin
lehménnahka-aihe on erottamiskykyinen, kun otetaan huomioon se, ettdi SMHV
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on hyviksynyt haetun tavaramerkin, joka muodostuu pelkistdadn tastd aiheesta,
rekisterdinnin, on todettava, etti ei ole kiistetty sité, ettd kyseiset tavaramerkit ovat
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla
erottamiskykyisid ja ettd ne ndin ollen voivat olla rekisteréinnin kohteena. Tassa
asiassa kyseisten merkkien erottamiskyvyn arviointi ei kuulu ehdottomien hylkiys-
perusteiden arviointiin vaan sekaannusvaaran kokonaisarviointiin. Kyse ei siis ole,
kuten SMHV perustellusti toteaa, sen médrittimisestd, puuttuuko lehménnahka-
aiheilta kokonaan erottamiskyky, vaan néiden aiheiden erottamiskyvyn arvioinnista
suhteessa kyseisiin tuotteisiin sen médrittamiseksi, onko kokonaisuutena arvioitujen
kilpailevien tavaramerkkien vililld sekaannusvaara kohdeyleison keskuudessa.

Kilpailevien tavaramerkkien ulkoasuun liittyvésti vertailusta ilmenee, ettd kunkin
tavaramerkin synnyttdmi kokonaisvaikutelma on merkittavisti erilainen. Vaikka
haettu tavaramerkki ndet muodostuu pelkistién esityksestd, joka on miellettiva, kun
otetaan huomioon tavarat, joihin se on yhdistetty, lehmidnnahkaksi, aikaisempi
tavaramerkki muodostuu, kuten SMHYV toteaa, useista muista kuvio- ja sanaosista,
jotka vaikuttavat merkittdviasti merkin kokonaisvaikutelmaan, kuin pelkisti
lehménnahkan esityksestd. Naistd osista on huomioitava erityisesti tolkin alaosassa
oleva tyylitelty ruoho, sen yldosassa oleva kuva maatilasta, jossa on pieni punainen
riihi, ja sanaosa "inex”. Kuten SMHV toteaa, mainittu osa on sana, jolla ei ole
ilmeistda merkitysta ja jonka paljon lehmdnnahkaa suurempi erottamiskyky on
tunnustettava. Koska sanaosa "inex” vaikuttaa merkittdvasti aikaisemman tavara-
merkin synnyttimédin kokonaisvaikutelmaan, timén sanaosan esiintyminen ei
mahdollista sitd, ettd voitaisiin katsoa, ettd aikaisemman tavaramerkin lehmén-
nahka-aihe pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisén muistiin jadvaa tavaramerkkid
koskevaa mielikuvaa.

Lisdksi on todettava, etti tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva aihe on eri
piirros kuin aikaisemman tavaramerkin lehménnahka-aihe. Riidanalaisesta padatok-
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sestd ndet ilmenee, ettd haettu tavaramerkki ei ole tdysin selked lehmédnnahkan
esitys, koska valituslautakunta on katsonut, etti se mielletddn lehméannahkaksi
niiden tavaroiden vuoksi, joihin se yhdistetdn.

Téstd samasta syystd on myos hylattava kantajan perustelu, jonka mukaan SMHV
olisi antanut kesken#in ristiriitaisia lausuntoja yhtdalti toteamalla, ettd tavara-
merkki, josta viite on tehty, oli sama kuin aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa
ja toisaalta katsomalla, ettd kyseisilld tavaramerkeilld oli merkittdvid eroja. Yhtaalta,
kuten edellisessé kohdassa on esitetty, riidanalaisessa padtoksessi ei todeta haetun
tavaramerkin aiheen olevan sama kuin aikaisempi tavaramerkki. Toisaalta, kuten
edellda 33 kohdassa on todettu, koska tavaramerkkien vertailu perustuu niiden
synnyttimain kokonaisvaikutelmaan, kun otetaan huomioon muun muassa niiden
osatekijoiden erottamiskyky suhteessa kyseessd oleviin tavaroihin ja palveluihin,
samankaltaisuuden toteamiseen ei riitd, ettd moniosaisen merkin ulkoasua hallitseva
osatekijd on sama tai samankaltainen kuin toisen merkin ainoa osatekija.

Naiin ollen on katsottava, ettid valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd, kun se on
katsonut, ettd kyseisten tavaramerkkien ulkoasut olivat merkittévésti erilaisia.

— Merkityssisaltoon liittyva samankaltaisuus

On todettava, kuten valituslautakunta on todennut, ettd kyseiset tavaramerkit ovat
merkityssisallon osalta samankaltaisia, koska ne tuovat mieleen ajatuksen lehmaista,

II - 1695



46

47

48

TUOMIO 13.6.2006 — ASIA T-153/03

joka tunnetaan maidontuotannostaan. On kuitenkin todettava, kuten ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on edelld 36 kohdassa tehnyt, ettd tilld ajatuksella on
ainoastaan heikko erottamiskyky, kun otetaan huomioon kyseessd olevat tavarat.
Kun aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen tunnettu ja kun se muodostuu kuvasta,
joka ei ole erityisen mielikuvituksellinen, pelkkd merkityssisaltoon liittyvd saman-
kaltaisuus ei riitd synnyttdmdin sekaannusvaaraa (em. asia SABEL, tuomion
25 kohta).

Niin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, etté kilpailevien tavaramerk-
kien vilinen merkityssisaltoon liittyvda samankaltaisuus ei tissd tapauksessa voinut
johtaa sekaannusvaaraan.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Edelld esitetystd seuraa, ettd vaikka lehminnahka-aihe hallitsee aikaisemman
tavaramerkin synnyttimdd ulkoasuun ja merkityssisiltéon liittyvaa vaikutelmaa,
yhtdélta kilpailevien merkkien vilisten merkittivien ulkoasuun liittyvit erojen ja
toisaalta lehménnahka-aiheen heikon erottamiskyvyn vuoksi ei ole mahdollista
todeta, ettd kilpailevien tavaramerkkien vililld olisi sekaannusvaara.

Lisdksi on todettava, ettd valituslautakunta ei ole jattanyt huomioimatta huomioon
otettavien tekijéiden keskindisté riippuvuutta. Se, ettd tavarat ovat samat, ei néet voi
korvata kyseisten tavaramerkkien ulkoasuun liittyvid merkittdvid eroja tai lehméan-
nahka-aiheen heikkoa erottamiskyky4 téssa asiassa.
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Lisaksi kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitanyt todeta, etti se,
ettd kyseessd olevat tuotteet on osoitettu suurelle yleisolle, liséd sekaannusvaaraa, on
hylattava. Sen seikan, ettd kuluttajien tarkkaavaisuusaste on suhteellisen matala,
perusteella ei voida péitelld sekaannusvaaran olemassaoloa, kun kyseiset tavara-
merkit eivit ole riittdvin samankaltaisia ja kun otetaan huomioon lehménnahka-
aiheen heikko erottamiskyky kyseessé olevien tavaroiden osalta.

Niin ollen on katsottava, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhetti katsomalla, ettd
kilpailevien merkkien kokonaisarvioinnista ei ilmene sekaannusvaaraa.

Edellé esitetysti seuraa, ettd kanne on hyléattavi.

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 SMHYV ja
viliintulija ovat vaatineet oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoi-
tettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitadn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenlkiyntikulut.

Pirrung Meij Pelikanova

Julistettiin Luxemburgissa 13 péivind kesakuuta 2006.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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