TUOMIO 24.11.2005 — ASIA T-346/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

24 piivind marraskuuta 2005 *

Asiassa T-346/04,

Sadas SA, kotipaikka Tourcoing (Ranska), edustajanaan asianajaja A. Bertrand,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinign A. Folliard-Monguiral ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéydyssé menettelyssi oli
ja valiintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* QOikeudenkayntikieli: ranska,
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LT] Diffusion SA, kotipaikka Colombes (Ranska), edustajinaan asianajajat
F. Fajgenbaum ja S. Lederman,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmiisen valitus-
lautakunnan 7.6.2004 tekeméstd paatoksesti (asia R 393/2003-1), joka koski Sadas
SAmn ja LT] Diffusion SA:n vilistd viitemenettelys,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger seki tuomarit V. Tiili ja
0. Czicz,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.8.2004
jatetyn kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.1.2005
jatetyn vastauskirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.1.2005
jitetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 6.7.2005 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja on 9.9.1996 esittényt yhteisén tavaramerkistd 20 péivina joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, 5. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, perusteella sisaimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuk-
sen.

Tavaramerkki, jonka rekisteréintié haettiin, on sanamerkki ARTHUR ET FELICIE,

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisté varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn ja sittemmin tarkistettuun ja muutettuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen Iuokkiin 16, 24 ja 25 ja vastaavat kantajan vaitemenettelyn kuluessa
tekemin rajoituksen jalkeen seuraavia kuvauksia:

— luokka 16: "Postimyyntiluettelot”
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— luokka 24: "Kankaat tekstiilikdyttdon; singynpeitteet ja poytiliinat”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet (paitsi ortopediset jalkineet); pédhineet; nima
kaikki tuotteet on tarkoitettu lapsille ja niitdi myydiin postimyynnissi ja
myymildissd, jotka ovat erikoistuneet luetteloissa esitettyjen tavaroiden
jakeluun”.

Kyseinen hakemus julkaistiin 6.4.1998 Yhteison tavaramerkkilehden numerossa
24/98.

Viliintulija teki 2.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun
tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Se vetosi viitteen tueksi yhtidltd 16.6.1983
péivittyyn ja 14.6.1993 uudistettuun ranskalaiseen rekistersintiin nro 17 731 ja
toisaalta 31.5.1989 piivittyyn kansainviliseen rekistersintiin nro 539 689, joka on
voimassa Saksassa, Itdvallassa, Espanjassa ja Benelux-maissa. Aikaisemmat kaksi
kuviomerkkii on esitetty seuraavalla tavalla:

Viite tehtiin erditd yhteison tavaramerkkiéi koskevassa hakemulksessa tarkoitettuja
tavaroita eli luokkiin 24 ja 25 kuuluvia tavaroita vastaan. Se perustui kaikkiin
aikaisempien tavaramerkkien kattamiin tavaroihin eli luokkaan 25 kuuluviin
“valmis- ja mittatilausvaatteisiin, mukaan lukien saappaat, kengit ja tohvelit”.

I1 - 4897



10

TUOMIO 24.11.2005 — ASIA T-346/04

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettuihin perusteisiin,

Viiteosasto hylkdsi viitteen 8.10.1999 tekeméllaén padtokselld (jaljempédnd viite-
osaston 8.10.1999 tekemd paatos). Se katsoi, ettd ristiriidassa olevat merkit eivét
olleet samanlaisia tai samankaltaisia ja ettd koska viliintulija ei ollut esittényt mitdén
sekaannusvaaran arviointiin vaikuttavia seikkoja, kuten asiakirjoja, joiden avulla
voidaan arvioida aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta kyseessd olevissa
maissa, asiassa ei voinut olla kyseessd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, olipa Lyseessi olevien tavaramerkkien
kattamien tavaroiden vilinen samanlaisuus tai samankaltaisuus minkd asteista
tahansa, eiki kyseisten tavaroiden vertailu niin ollen oltut tarpeen.

Viliintulija valitti viiteosaston 8.10.1999 tekemistd padtoksestd 7.12.1999 SMHV:lle
asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla.

Kolmas valituslautakunta hylkdsi 19.6.2002 tekemallaén paatokselld valituksen siltd
osin kuin se koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista
ja kumosi viiteosaston 8.10.1999 tekemén paitoksen sikali kuin siini oli hylatty vdite
silld perusteella, etti kyseessi olevien tavaramerkkien vélilld ei ollut sekaannusvaa-
raa. Valituslautakunta katsoi, ettd tavaramerkkien vililld oli huomattavia samankal-
taisuuksia, ja palautti asian viiteosastoon, jotta tdmi ratkaisee kysymyksen
sekaannusvaaran olemassaolosta ja ottaa huomioon erityisesti tavaroiden vertailun,
kantajan tavaramerkin kattamiin tavaroihin telemin rajoituksen sekd sen, mika
merkitys asian kannalta on molempien osapuolten esittémilld uusilla asiakirjoilla,
jotka valituslautakunnan mukaan voidaan ottaa asiassa huomioon.
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Viiteosasto hyviksyi 22.4.2003 tekemilladn padtokselld (jaljempini viiteosaston
22.4.2003 tekemd p#dtds) vaitteen osittain. Se katsoi ensinnikin, etti kyseessd olevat
tavaramerkit eivit olleet samanlaisia ja etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa ei voitu soveltaa asiaan. Toiseksi se katsoi, etti luokkaan 25 kuuluvien
tavaroiden osalta oli olemassa sekaannusvaara, johon sisiltyi vaara tavaroiden
vilisestd mielleyhtymistd. Viiteosasto katsoi myos, etti aikaisempi ranskalainen
tavaramerkki oli tietyssd méérin tunnettu Ranskan markkinoilla.

Kantaja valitti 18.6.2003 SMHV:lle viiteosaston piitéksestd asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan perusteella.

Ensimmiinen valituslautakunta hylkisi valituksen 7.6.2004 tekemillaéin padtokselld
(jdljempédna riidanalainen p#itds). Se katsoi, ettii kun otetaan huomioon kyseessa
olevien tavaramerkkien viliset huomattavat samankaltaisuudet ja se, etti kyseiset
tavarat ovat samoja, sekd aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva
vahva erottamiskyky ja sen tunnettuus markkinoilla, rekisterditiviksi haetussa
tavaramerkissi olevista sanoista "et” ja "Félicie” aiheutuvat eroavaisuudet ulkoasussa
ja lausuntatavassa eivit olleet seikkoja, joilla olisi voitu eliminoida sekaannusvaara,
joka ranskalaisille kuluttajille syntyi luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista paatosti
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— kumoaa viiteosaston péitoksen

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— vahvistaa riidanalaisen péatoksen

— vahvistaa viiteosaston péaitoksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut asetuksen N:o 40/94
81 artiklan mukaisesti.
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Niiden asiakirjojen huomioon ottaminen, jotka on esitetty ensimmiisti kertaa
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa

Viliintulija vaittad, ettd kanteen liitteet 15 ja 21-30 ovat uusia asiakirjoja, koska niiti
ei ole esitetty SMHV:ssa. Niin ollen niitd ei viliintulijan mukaan voida ottaa
oikeudenkiynnissi huomioon.

Liitteet 22-24, 26 ja 27 ovat Internet-sivujen osia, jotka on tulostettu SMHV:ssa
kiydyn hallinnollisen menettelyn jilkeen. Liitteessi 25 esitetdéin tulokset Ipsos-
nimisen mielipidetutkimuslaitoksen 22.-28.7.2003 suorittamasta mielipidetutki-
muksesta (jiljempédna Ipsoksen mielipidetutkimus), joka ei myéskian sisélly
hallinnolliseen asiakirja-aineistoon. Lisiksi liitettd 16, jossa esitetdiéin Internetissi
17.6.2003 suoritetun haun tulokset, ei myoskiin ole esitetty SMHV:ssa.

Kyseisid vasta ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjd asiakirjoja ei
ndin ollen voida ottaa huomioon. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa
nostetun kanteen tarkoituksena on nimittiin SMHV:n valituslautakuntien p#tésten
laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivind ei ole tutkia uudelleen
tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetdéin ensimmaisti kertaa tissd
tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jitettivi huomiotta ilman, ettd on
tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (asia T-10/03, Koubi v. SMHV — Flabesa
(CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. 11-719, 52 kohta; asia T-399/02,
Eurocermex v. SMHYV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. 11-1391,
52 kohta; asia T-396/02, Storck v. SMHV (makeisen muoto), tuomio 10.11.2004,
Kok. 2004, s. 11-3821, 24 kohta ja asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV — Johnson &
Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. 11-1401, 29 kohta).

Liitteiss 15 ja 21 esitetddn ensimmiisen valituslautakunnan 25.7.2001 tekems
péétds ja tribunal de grande instance de Paris’n (Pariisin alioikeus) 23.1.2004 antama
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tuomio. Vaikka ndmi asiakirjat onkin esitetty ensimmaistd kertaa ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimessa, ne eivit ole varsinaisia todisteita, vaan niissé on kyse
SMHV:n ja kansallisten tuomioistuinten ratkaisukdytdnndstd, johon, vaikka se olisi
SMHV:ssa kiytyd hallinnollista menettelyd myohempéd, osapuolella on oikeus
vedota.

Koska liitteisiin 28-30 sisdltyvit ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tybjirjestyksessd edellytetyt asiakirjat, eli kantajan kaupparekisteriote, tdmén
edustajan henkil6llisyystodistuksen kopio ja hénen valtuutuksensa, nma asiakirjat
voidaan ottaa huomioon.

Asiakysymys

Kantaja esittid kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Kantaja vdittdd pédpiirteissddn, ettd valituslautakunta on jittdnyt ottamatta
huomioon useita seikkoja, joiden perusteella sen olisi tullut katsoa, ettei kyseessd
olevien tavaramerkkien vililli ollut sekaannusvaaraa. Mainittuihin seikkoihin
sisiltyvit erityisesti aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva heikko
erottamiskyky, mik johtuu useista kymmenisté vaatemerkeistd, joihin sisdltyy sana
» Arthur”, rekisterditiviksi haetun tavaramerkin tunnettuus markkinoilla jo ennen
viitemenettelyn alkua, kyseessi olevien tavaramerkkien rinnakkainen esiintyminen
Ranskan markkinoilla, jakelurakenteiden ja jakelukanavien sekd kantajan ja
viliintulijan myytévaksi tarjoamien tavaroiden eroavuudet sekd Ipsoksen mielipide-
tutkimus, joka osoittaa, ettd sekaannusvaaraa ei voinut mitenkadn olla olemassa.

II - 4902



24

25

26

27

SADAS v. SMHV — LT] DIFFUSION (ARTHUR ET FELICIE)

SMHYV ja viliintulija véittavit, ettd valituslautakunta on arvioinut sekaannusvaaran
olemassaoloa asianmukaisesti.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, etti asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistersidi, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,
yleisdn keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisiltdd vaaran tavaramer-
kin ja aikaisemman tavaramerkin vilisesti mielleyhtymaistd. Lisiksi asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan mukaan aikaisemmalla
tavaramerkilld tarkoitetaan sellaisia jisenvaltiossa rekisterdityja tavaramerkkejs,
joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekistersintiha-
kemuksen tekopiivid, ja sellaisia tavaramerkkejs, joiden kansainvilinen rekistersinti
on voimassa jésenvaltiossa ja joiden rekistersintihakemus on tehty ennen kyseisté
tekopdivaa.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskenidn sidoksissa olevista yrityksisti.

Saman oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, mika kisitys kohdeyleisélld on merkeisti ja kyseessd olevista tavaroista tai
palveluista, kun otetaan huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitysti esilld olevan
asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkilla varustettujen
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vilinen keskindinen riippuvuus (ks. 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 oikeus-
kéytintoviittauksineen),
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Kohdeyleiso

Nyt esilli olevassa asiassa aikaisempia tavaramerkkejd ovat ranskalainen kansallinen
tavaramerkki ja kansainvilinen tavaramerkli, joka on voimassa Saksassa, Itavallassa,
Espanjassa ja Benelux-maissa. Riidanalainen p&ités perustuu ainoastaan aikaisem-
paan ranskalaiseen tavaramerlkiin, eivitkd osapuolet ole titi seikkaa riitauttaneet.
Taten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tutkinnan on rajoituttava
rekistersitiviksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin
(jljempéini Arthur-tavaramerkki) viliseen sekaannusvaaraan ja ndin ollen Ranskan
alueelle.

Kantaja arvostelee tapaa, jolla kohdeyleisé on médritelty, silld viliintulijan myymien
tavaroiden kohdeyleiso ei kantajan mukaan ole sama kuin sen myymien tavaroiden,
silld ainoastaan viimeksi mainitut ovat tarkoitettuja 2—12-vuotiaille lapsille. Tatd
viitettd ei voida hyviiksyd. Koska lapsille tarkoitettujen vaatteiden ostamisesta
vastaavat aikuiset, rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat on
kohdistettu yhti lailla aikuisille kuin lapsillekin. Sama pétee viliintulijan tavaroihin,
koska niihin voi sisiltya lapsille tarkoitettuja vaatteita.

Koska kyseessd olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyddykkeitd, niiden
kohdeyleiséni on ranskalainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavan-
omaisesti valistunut seké kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.

Tavaroiden vertailu

Valituslautakunta on katsonut, etti aikaisemman tavaramerkin kohteena olevat
tavarat olivat samanlaisia kuin kantajan hakemuksessa tarkoitetut tavarat.
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Kantaja arvostelee tdt4 toteamusta ja korostaa, etti vaikka molempien tavaramerk-
kien Lkohteena olivat vaatteet, viliintulijan myymit tavarat muodostuvat lihes
yksinomaan miehille, naisille ja lapsille tarkoitetuista sisivaatteista (alushousut,
pyjamat, jne.), kun taas kantaja myy ulkovaatteita ja kenkis, jotka on tarkoitettu
yksinomaan 2-12-vuotiaille lapsille. Titen kantajan ja viliintulijan tarjoamien
vaatteiden Léyttotarkoitukset eivdt ole samat. Lisiksi kantajan ja viliintulijan
kdyttdmat myyntitavat eivit mydskain ole samanlaiset, silld kantajan tavaroita
jaellaan postimyynnin ja etdmyynnin vilitykselld, kun taas viliintulijan tavaroiden
jakelu toteutetaan pédosin tavarataloissa ja pienmyymaldissi. Viliintulijan posti-
myynnistd perdisin olevien myyntien vihdinen miiri (5 prosenttia) samoin kuin
kantajan pienmyymildisti perdisin olevien myyntien vihdinen mairi (5 prosenttia)
eiviit kantajan mukaan ole riittivid seikkoja, jotta myyntitapojen voitaisiin katsoa
olevan samat.

Kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on
otettava huomioon kaikki niiden viliseen suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijit,
Niihin tekijéihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, kayttotarkoi-
tus, kilyttotavat sekd se, ovatko ne keskenééin kilpailevia tai toisiaan téydentévia (ks.
vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 23 kohta).

Lisdksi kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat sisiltivit tavaramerkkiha-
kemuksessa tarkoitetut tavarat, kyseisten tavaroiden katsotaan olevan samoja (ks.
vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4359, 32 ja 33 kohta).

On muistutettava, ettd tavaroiden vertailun on koskettava kyseessd olevien
tavaramerkkien rekisterinnin kattamia tavaroita eiki tavaroita, joissa tavaramerkkii
on tosiasiallisesti kéytetty, ellei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
puitteissa esitetyn hakemuksen johdosta ilmene, etti aikaisempaa tavaramerkkia on
kilytetty ainoastaan osassa niistd tavaroista, joita varten se on rekisterdity. Tassi
tilanteessa aikaisempaa merkki pidetiin viitteen tutkimisen kannalta rekisterdityni
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ainoastaan mainittujen tavaroiden osalta. Nyt esilld olevassa asiassa ei kuitenkaan ole
esitetty tillaista hakemusta. Néin ollen tavaroiden vertailussa huomioon otettavia
aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ovat kaikki ne tavarat, joita varten
kyseinen tavaramerkki on rekisterdity.

Nyt esilli olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity seuraavia
luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten: "valmis- ja mittatilausvaatteet, mukaan
lukien saappaat, kengit ja tohvelit”. Tdmin oikeudenkdynnin kohteena ovat niin
ikdin luokkaan 25 kuuluvat seuraavat tavarat, joita varten kantaja vaatii
rekistersintis: “vaatteet, jalkineet (paitsi ortopediset jalkineet); padhineet; némd
kaikki tuotteet on tarkoitettu lapsille ja niitd myydddn postimyynnissé ja
myymilissd, jotka ovat erikoistuneet luetteloissa esitettyjen tavaroiden jakeluun”.

On todettava, ettd viimeksi mainitut tavarat siséltyvit ensin mainittuihin, Tavarat,
joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, eivit nimittdin rajoitu tiettyyn
ikdryhméén tai myyntitapaan.

Kuten SMHV on asianmukaisesti todennut, koska aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat voivat myos olla tarkoitettuja lapsille, yhteison tavaramerkkid
koskevassa hakemuksessa olleella viittauksella tihén erityisyleisoon ei ole vaikutusta
esilld olevien tavaroiden samanlaisuuteen. Liséksi koska aikaisemman tavaramerkin
rekisterointiasiakirjan sanamuodossa ei tismennetd mitddn tiettyd myyntitapaa, sen
kattamia tavaroita voidaan jaella myds postimyyntiverkoston vilitykselld —
esimerkiksi postimyyntikuvastoa kiyttden — samalla tavoin kuin rekisterditdvéksi
haetun tavaramerkin kattamia tavaroita.

Téten on todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt mitédén virhettd katsoessaan,
ettd kyseessi olevien tavaramerkkien kattamat tavarat olivat samoja.
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Merkkien vertailu

s Kuten vakiintuneesta oikeuskdytinnéstd ilmenee, ristiriidassa olevien merkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon samankaltaisuuden osalta sekaannus-
vaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niisti syntyviin 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. 11-4335, 47 kohta oikeuskéytintoviittauk-
sineen).

a1 Kantajan mukaan kyseessd olevat merkit eivit muistuta toisiaan, kun taas SMHV:n
ja viliintulijan mukaan ne ovat samankaltaisia.

42 Verrattavina olevat merkit ovat seuraavanlaiset:

ARTHUR ET FELICIE

aikaisempi tavaramerkki rekisteroitdviiksi haettu tavaramerkkki

13 On todettava, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa pédtoksessd tuonut esiin
ainoastaan “tavaramerkkien viliset huomattavat samankaltaisuudet”. Valituslauta-
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kunnan arvioinnin taustalla olevat perustelut esitetiéin viiteosaston padtSksessd
seuraavasti:

On selvid, etti molemmille tavaramerkeille on yhteistd sana "[A]rthur’. Kyseinen
sana on aikaisemman tavaramerkin ainoa sana ja muodostaa yhteison tavaramerk-
kihakemuksen [kohteena olevan tavaramerkin] ulkoasun ja lausuntatavan ensim-
méisen osan. Vaikka aikaisemmassa tavaramerkissi kaytetty kalligrafia on
erityislaatuinen, kyseisen tavaramerkin kuvallisen ulottuvuuden merkitysté ei tule
yliarvioida. Sana '[A]rthur’ on téstd huolimatta kyseisessa tavaramerkissd taysin
luettavissa. Se jopa muodostaa hallitsevan ja erottuvan osan tavaramerkkid. Vaiklka
sanan ’[F]élicie’ lisddminen yhteison tavaramerkkihakemuksen [kohteena olevaan
tavaramerkkiin] muodostaakin erottavan tekijin, sen vaikutusta heikentdd sen
sijainti tavaramerkin lopussa. Kohtuullisen tarkkaavaisen keskivertokuluttajan
huomio kiinnittyy ensimmdiseksi ja pédasiallisesti ensimmdiseen osatekijadn eli
sanaan "[A]rthur’. Arvioitaessa asiaa merkityssiséllén tasolla valituslautakunta ei voi
sulkea pois mahdollisuutta, etti yhteisén tavaramerkkihakemus voi yleistn mielessi
johtaa Arthur-tavaramerkin kattaman tuoteryhmén ulottuvuuden laajenemiseen.
Yhteison tavaramerkkihakemus voitaisiin kisittdd aikaisemman tavaramerkin
muunnelmaksi, jolla ilmaistaan, ettd tavaramerkin kattamia tavaroita on vastedes
tarkoitettu my®s naispuolisille asiakkaille. Témén johdosta valituslautakunta katsoo,
etti tavaramerkkien vililla on huomattavaa yhdenmukaisuutta.”

Kantaja viittad, ettd tavaramerkki, jonka rekisterdimistd se hakee, on moniosainen
merkki, joka koostuu kolmesta sanasta, jotka on esitetty vaakasuoraan painettuina
niin sanotuin “tikkukirjaimin”, kun taas aikaisempi tavaramerkki koostuu yhdesta
ainoasta Kkisinkirjoitetuin kaunokirjaimin esitetysté sanasta, jossa “a’-kirjaimen
kahden sakaran vilissd on piste. Sanan "Arthur” erilainen esittdmistapa rekisterdi-
tiviksi haetussa tavaramerkissé ja sen ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn
heikkous seki sanan "Félicie” esiintyminen rekisterditivaksi haetussa tavaramerkissi
muodostavat olennaiset erottavat tekijat. Lisdksi sen merkitystd, ettd sana ? Arthur”
esiintyy rekisterditiviksi haetussa tavaramerkissd ensimmdisend sanana, heikentdd
huomattavasti sanojen "et” ja “Félicie” voimakas esiintyminen, vaikka ndma ovatkin
tavaramerkin lopussa.

Naitd viitteitd ei voida hyviksya.
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Sanaosaa "Arthur” on pidettévi aikaisemman tavaramerkin hallitsevana osana, koska
kuvio-osat ovat siini miirin toissijaisia, ettd ne voidaan jopa jattdd huomiotta, ja
koska erityinen kalligrafia ei mahdollista merkin kattamien tavaroiden alkuperin
tunnistamista ilman sanaa ”Arthur”. Rekisterditiviksi haettu tavaramerkki koostuu
rinnastuskonjunktiosta "et” sekd kahdesta sanasta “Arthur” ja ”Félicie”, joita
lihtokohtaisesti ei voida erottaa toisistaan niiden sijainnista riippumatta. Koska
kyseinen tavaramerkki alkaa kuitenkin sanalla ”Arthur”, titi voidaan pitda

rekisterditiviksi haetun tavaramerkin hallitsevana osana.

Koska aikaisemman tavaramerkin kuvio-osat ovat toissijaisia sen sanaosaan nihden,
merkkien ulkoasujen vertailu voidaan suorittaa ainoastaan sanaosiin perustuen,
noudattaen kuitenkin periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaaran arvioinnin on
merkkien samankaltaisuuden osalta perustuttava merkkien kokonaisuudesta synty-
vdidn vaikutelmaan. Néin ollen, koska aikaisempi tavaramerkki Arthur sisiltyy
kokonaisuudessaan rekistergitiviksi haettuun tavaramerkkiin ARTHUR ET FELI-
CIE, ero, joka syntyy sanojen "et” ja "Félicie” lisidmisesti rekisterdidyksi haetun
tavaramerkin loppuun, ei ole riittivin merkittivi poistamaan sitd samankaltaisuutta,
joka syntyy rekisterditivéksi haetun tavaramerkin hallitsevan osan eli sanan "Arthur”
samanlaisuudesta. Lisiksi koska tavaramerkkia ARTHUT ET FELICIE haettiin
rekisterditiviksi sanamerkking, mikéén ei estd sen kiyttimisti eri kirjoitustyylein,
kuten esimerkiksi aikaisempaan tavaramerkkiin verrattavassa muodossa. Tistd
seuraa, ettd kyseessd olevia merkkeji on pidettivi ulkoasultaan samankaltaisina.

Lausuntatavan osalta kantaja viitti4, ettd kuudesta tavusta koostuvan tavaramerkin
ARTHUR ET FELICIE lausuminen on "huomattavasti merkittivimpi ja pitkikes-
toisempi” kuin kahdesta tavusta koostuvan tavaramerkin Arthur lausuminen. Titen
tavaramerkit eroavat toisistaan huomattavasti seki jaksotusten ja rytmitysten ettd
niiden sisiltamien sanaosien lukuméirin osalta.

Niita viitteitd ei voida hyviksyd. Se, ettd aikaisemman tavaramerkin muodostava
merkki sisiltyy kokonaisuudessaan rekistersitéviksi haetun tavaramerkin hallitse-
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vaan osaan, oikeuttaa padttelemiiin, ettd lausuntatapa on merkittivisti samankal-
tainen (ks. vastaavasti 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. 11-3471, 37 kohta).

Merkityssisallon osalta kantaja viittdd, ettd toisin kuin tavaramerkki Arthur,
tavaramerkki ARTHUR ET FELICIE kuvaa eri sukupuolta olevista henkildistd
koostuvaa paria.

On todettava, etti aikaisempi tavaramerkki koostuu miehen etunimestd Arthur, kun
taas rekisterditiviksi haettu tavaramerkki koostuu samasta miehen etunimestd,
rinnastuskonjunktiosta sekd naisen etunimestd. Koska merkit sisdltdviit saman
miehen etunimen, tietynasteista merkityssisillén samankaltaisuutta ei voida pitda
mahdottomana, vaikka rekistersitiviksi haettu tavaramerkki vaikuttaa kuvaavan
paria. Naisen etunimen lisddminen etunimeen Arthur voi itse asiassa johtaa siihen
kisitykseen, ettd kyseessd on pelkistién etunimestd Arthur muodostuvan tavara-
merkin laajennus tai muunnelma,

Tam#n johdosta on todettava, ettei valituslautakunta toiminut virheellisesti
katsoessaan, ettii kyseessd olevien tavaramerkkien vélilld oli huomattavaa saman-
kaltaisuutta.

Kyseessi olevia merkkeji on vield arvioitava kokonaisuudessaan sen méadrittimi-
seksi, onko niiden vililld sekaannusvaaraa.

Sekaannusvaara

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on sitd suurempi, mitd
erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (ks. vastaavasti asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. -6191, 24 kohta). Sellaisia tavaramerkkeji,

II - 4910



56

57

SADAS v. SMHV — LT] DIFFUSION (ARTHUR ET FELICIE)

joiden erottamiskyky on vahva joko ominaispiirteidensi vuoksi tai sen vuoksi, etti
ne tunnetaan markkinoilla, suojataan siis laajemmin kuin niit, joiden erottamiskylky
on heikompi (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 20 kohta).

Tavaramerkin erottamiskykyd madritettdess, ja niin ollen myés tutkittaessa, onko
sen erottamiskyky vahva, on arvioitava kokonaisuutena sit4, missi méirin ne tavarat
tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekistersity, voidaan timin
tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja
erottaa ndin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti yhdistetyt
asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-
2779, 49 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 kohta).

Téssd arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiir-
teet mukaan luettuna se seikka, onko siind niité tavaroita tai palveluja, joita varten se
on rekisterdity, kuvailevia osia, tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin kayttd-
misen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missi midrin yritys on
kéyttinyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa
asianomaisessa kohderyhmissid tunnistetaan tdmin merkin perusteella kyseiset
tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, seki kauppakamarien
tai muiden liike-eldmén yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. vastaavasti em. asia
Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 23 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskylky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on siis
otettava huomioon arvioitaessa sitd, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin
samankaltaisia, etti sekaannusvaara saattaa syntyé (ks. vastaavasti em. asia Canon,
tuomion 24 kohta; asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix),
tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. I1-4625, 61 kohta ja asia T-66/03, Drie Mollen sinds
1818 v. SMHV — Manuel Nabeiro Silveira (Galéxia), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004,
s. [I-1765, 30 kohta).
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Nyt esilli olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, ettd aikaisemman Arthur-
tavaramerkin erottamiskyky oli vahva sekd itse merkkind ettd sen huomattavan
kayton johdosta. Asiassa ei ole osoitettu, ettd kyseisen tavaramerkkihakemuksen
jattdajankohtana eli vuonna 1983 Ranskassa olisi ollut olemassa muita etunimesti
Arthur — joko yksindén tai yhdessd jonkin toisen sanan kanssa — muodostuvia
tavaramerkkejs, jotka kattoivat luokkaan 25 kuuluvat tavarat, koska kaikki kantajan
mainitsemia tavaramerkkejd koskevat hakemukset on jitetty mainittua ajankohtaa
mydhemmin. Ei ole mydskddn osoitettu, ettd kyseinen etunimi kuului muotialalla
yleisesti Liytettyjen etunimien joukkoon. Valituslautakunta totesi, ettd koska
aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja etunimen Arthur vililla ei voida
osoittaa olevan mitiin merkityssisillollistd yhteyttd, kyseisen tavaramerkin ei
itsessdéin voida luonnehtia olevan heikosti erottamiskykyinen. Valituslautakunta
katsoi lisiksi, ettd sen kiyttotavan johdosta, miten kyseistd tavaramerkkid oli kytetty
sen rekisterdinnistd lihtien, mainittu tavaramerkki oli riidattomasti saavuttanut
tietyn tunnettuuden erityisesti seld aikuisille ettd lapsille suunnattujen alusasujen ja
sisdvaatteiden osalta.

Kantaja riitauttaa aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvan vahvan
erottamiskyvyn. Se ei sitd vastoin kiistd itse kyseisen merkin tunnettuutta
markkinoilla vaan ainoastaan sen seikan, etti tunnettuus yksindén riittdisi luomaan
sekaannusvaaran.

On muistutettava, etti tavaramerkin erottamiskyky voi olla vahva johtuen joko sen
ominaispiirteisti tai sen tunnettuudesta marlkinoilla. Ndin ollen, koska kantaja ei
ole Liistinyt aikaisemman tavaramerkin tunnettuutta markkinoilla, minkid SMHV on
todennut tutkittuaan viliintulijan oma-aloitteisesti tiltd osin esittdmén ndyton, titd
seikkaa on pidettivd toteenniytettynd ja aikaisempaan tavaramerkkiin sovelletaan
siten laajempaa suojelua kuin tavaramerkkeihin, joiden erottamiskyky on heikompi,
vaikkei sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky olisi vahva. Téssd tilanteessa
ei ole tarpeen selvittid, onko aikaisemmalla tavaramerkilld ominaispiirteisiin
perustuva heikko erottamiskyky johtuen viitetysti rinnakkain olemassa olevista
useista kymmenisti vaatemerkeistd, joihin sisiltyy sana "Arthur”, kuten kantaja
esittdd.
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Joka tapauksessa, vailka aiemman tavaramerkin erottamiskyky onkin otettava
huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion
24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessi huomioon otettavista seikoista.
Sekaannusvaara voi siten olla olemassa silloinkin, kun aiempi tavaramerkki on
heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroi-
den tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia T-112/03, L'’Oréal
v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. 11-949, 61 kohta).

On vield tutkittava kantajan viite, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin ja
kantajan ranskalaisen tavaramerkin ARTHUR ET FELICIE rinnakkainen olemas-
saolo estdd sekaannusvaaran nyt esilld olevassa asiassa.

Ei tosin ole téysin poissuljettua, ettd mainitunlainen rinnakkainen olemassaolo voi
mahdollisesti pienentid sekaannusvaaraa, jonka SMHV:n toimielimet ovat toden-
neet ndiden kahden ristiriidassa olevan tavaramerkin vililld. Téllainen mahdollisuus
voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain, jos yhteisén tavaramerkin hakija on
asiaankuuluvalla tavalla néyttinyt ainakin suhteellisia hylkiiysperusteita koskevassa
menettelyssi SMHV:ssa toteen, ettd mainittu rinnakkainen olemassaolo perustuu
sithen, ettd kohdeyleison mielessd ei synny sekaannusvaaraa ranskalaisen tavara-
merkin ARTHUR ET FELICIE ja vaitteen perustana olevan véliintulijan aikai-
semman tavaramerkin vilille, ja jos ranskalainen tavaramerkki ARTHUR ET
FELICIE ja riidanalaiset tavaramerkit ovat samanlaisia (ks. vastaavasti asia
T-31/03, Grupo Sada v. SMHV — Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok.
2005, s. 11-1667, 86 kohta).

Nyt esilli olevassa asiassa riittdd, kun todetaan, etti kantajan ranskalainen
tavaramerkki ja viliintulijan aikaisempi tavaramerkki eivit ole samanlaisia. Kantaja
ei mydskién ole osoittanut, ettdi mainittu rinnakkainen olemassaolo perustui
sekaannusvaaran puuttumiseen. Asiakirja-aineistosta ilmenee, etti ranskalainen
tavaramerkki rekisterditiin 1994 ja ettd viliintulija saattoi tavaramerkin loukkausta
koskevan asian vireille tribunal de grande instance de Paris’ssa ranskalaista
tavaramerkkid ARTHUR ET FELICIE vastaan vuonna 1998. Mainittu tuomioistuin
kumosi kyseisen tavaramerkin 23.1.2004 antamallaan tuomiolla. Timi tuomio
vahvistettiin cour d’appel de Paris'n (Pariisin valitustuomioistuin) 11.5.2005
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antamalla tuomiolla. Tami seikka osoittaa selkedsti, ettd viitetty rinnakkainen
olemassaolo ei ollut ongelmatonta. Titd arviointia ei aseteta Lyseenalaiseksi silld
seikalla, ettd tavaramerkin loulkkaukseen perustuva kanne nostettiin vasta nelja
vuotta ranskalaisen tavaramerkin ARTHUR ET FELICIE rekister6innin jélkeen,
koska kantaja ei ole niyttinyt, ettd viliintulija oli ollut tosiasiallisesti tietoinen
kyseisesta tavaramerkisti sitd koskevan rekisterdintihakemuksen jattamisestd lahtien
eli ennen vuotta 1998.

Riittimattomind on pidettivd myos kantajan viitteitd, jotka koskevat rekisteroitd-
viksi haetun tavaramerkin tunnettuutta ja joiden mukaan kantaja on kiyttényt
tavaramerkkifiin ongelmitta ilman mitddn vélikohtauksia siitd lihtien, kun
tavaramerkin ARTHUR ET FELICIE ranskalainen rekisterdintihakemus jétettiin ja
kyseiselld merkilld varustettuja vaatteita markkinoitiin postimyyntiluettelossa
vuodesta 1994 alkaen, ja tismillisemmin ilmaistuna ilman, ettd mikain ulkopuo-
linen yhtio olisi esittdnyt jonkinlaisia vaatimuksia kyseisen kiyton estamiseksi.
Vuosien 1994 ja 1998 vililli Ranskassa jaettiin kantajan mukaan yli 11 miljoonaa
postimyyntiluetteloa ja téstd syntyi yli 35 miljoonan euron liikkevaihto ARTHUR ET
FELICIE -tavaramerkille, josta tuli titen kantajan mukaan todella tunnettu
tavaramerkki, jonka yleiso yhdistad Vertbaudet-postimyyntiluetteloon ja kantajaan,
ja titen timi osoittaa sekaannusvaaran puuttumisen.

Talts osin kantaja vetoaa Ipsoksen mielipidetutkimukseen, josta ilmenee, ettei
yleison mielessi ollut sekaannusvaaraa ristiriidassa olevien merkkien valilla.
Kantajan mukaan timé vahvistetaan Internet-haulla, koska ainoatakaan tulosta,
jossa molemmat tavaramerkit esiintyvét, ei 16ydy. Koska nidmé asiakirjat esitettiin
ensimmaisti kertaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ne on kuten edelld
kuitenkin todettiin, jatettdvd huomiotta.

Mitd tulee olosuhteisiin, joissa kyseessd olevia tavaroita on tarjottu myytévaksi,
kantajan viite, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita on
myyty lihes yksinomaan pienmyyméldissd ja tavarataloissa, kun taas rekisteroitd-
viiksi haettu tavaramerkki liittyy ainoastaan tavaroihin, joita myyd##n postimyyntind,
on perusteeton. Kuten tavaroiden vertailun yhteydessd jo todettiin, sille, ettd
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aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita myydain myés postimyynnin vilityk-
selld, ei ole mitddn estettd. Asiakirja-aineistosta kiy lisiksi ilmi, ettd viliintulijan
myynneistd ldhes 5 prosenttia syntyy postimyynnisti. On myo6s muistutettava, ettd
kyseessd olevien tavaroiden vertailu on suoritettava aikaisemmassa tavaramerkki-
hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden kuvauksen perusteella. Mainitussa kuvauk-
sessa ei rajoiteta mitenkéén niité tapoja, joita kiyttimall4 aikaisemman tavaramerkin
kattamia tavaroita voidaan tarjota myytiviksi.

On mybs todettava, ettd vaatetusalalla on yleists, ettd sama tavaramerkki esitetisin
eri ilmenemismuodossa sen mukaan, minki tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki
liittyy. Télld toimialalla on yhtd lailla tavanomaista, ettdi sama yritys kayttda
alatavaramerkkeji eli merkkej, jotka on johdettu paatavaramerkisti ja joilla on sen
kanssa yhteinen hallitseva osa, erottaakseen eri tuotelinjansa (miehet, naiset, nuoret)
toisistaan (em. asia Fifties, tuomion 49 kohta; asia T-129/01, Alejandro v. SMHV —
Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. 1I-2251, 57 kohta ja
em. asia NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion 51 kohta).
Niissd olosuhteissa on ajateltavissa, ettii kohdeyleiso katsoo, etti kyseisilli kahdella
tavaramerkilld varustetut vaatteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan
mutta ettd ne ovat kuitenkin perdisin samasta yrityksesti (ks. vastaavasti em. asia
Fifties, tuomion 49 kohta). Valituslautakunta on niin ollen perustellusti todennut,
ettd kohdeyleis6 saattoi ajatella, etté tavaramerkilli ARTHUR ET FELICIE varustetut
tavarat olivat osa uutta tuotevalikoimaa, jonka tavaramerkin Arthur haltija tai siihen
taloudellisesti yhteydessi oleva yritys oli saattanut markkinoille (ks. vastaavasti em.
asia BUDMEN, tuomio 57 kohta). On nimittdin kiistatonta, ettd viliintulija on
johtanut tavaramerkistaan kuvamerkin, johon sisiltyy sanaosa "La fiancée d’Arthur”,
erditd naisten alusasutuotteita varten.

Kun tdssi tilanteessa otetaan huomioon kyseessi olevien tavaroiden samanlaisuus,
niitd vastaavien merkkien tietynasteinen samankaltaisuus ja aikaisemman tavara-
merkin vahva erottamiskyky, joka perustuu ainakin sen tunnettuuteen markkinoilla,
on todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhetti todetessaan, etti ristiriidassa
olevien tavaramerkkien vililli oli sekaannusvaara. Lisiksi vastoin kantajan
istunnossa esittimad, ja kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
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alakohdasta sekd vakiintuneesta oikeuskiytinnostd selkedsti ilmenee, niyttod ei ole
esitettivi todellisen sekaannuksen olemassaolosta vaan sekaannusvaaran olemas-
saolosta.

Osapuolten esittimien kansallisten tuomioistuinten ratkaisujen osalta riittad, kun
todetaan, ettd tavaramerkkeji koskeva yhteison lainsdddédntd muodostaa itsendisen
jarjestelmin, joka koostuu sille ominaisesta sddntojen kokonaisuudesta ja sille
ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista
jarjestelmistd (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHV (electronica), tuomio
5.12.2000, Kok. 2000, s. 11-3829, 47 kohta). Niin ollen sitd, voidaanko merkki
rekisterodidd yhteison tavaramerkiksi, on arvioitava ainoastaan asian kannalta
merkityksellisen yhteisén lainsiéddannon perusteella.

SMHV:n kiytannén osalta vakiintuneesta oikeuskéytanndsti ilmenee, ettd merkin
rekistersintid yhteison tavaramerkiksi koskevat péatokset, jotka valituslautakuntien
on tehtivi asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivétkd
vapaan harkinnan piiriin. Tamén vuoksi sité,, voidaanko merkki rekisterdidd yhteison
tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tdmén asetuksen perusteella, sellaisena
kuin yhteiséjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien
aikaisemman kiytinnon perusteella (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV
(STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 11-723, 66 kohta; yhdistetyt
asiat 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, 32 kohta ja asia T-33/03, Osotspa v. SMHV —
Distribution & Marketing (Hai), tuomio 9.3.2005, Kok. 2005, s. II-763, 69 kohta).

Tamin johdosta kantajan ainoa kanneperuste on hyldttévé ilman, ettd ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen on tarpeen lausua niiden vaatimusten tutkittavaksi
ottamisesta, joissa vaadittiin véiteosaston péaatoksen kumoamista ja vahvistamista.

II - 4916



73

SADAS v. SMHV — LT] DIFFUSION (ARTHUR ET FELICIE)

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt asian ja SMHV on
vaatinut oikeudenkayntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan
tdmén oikeudenkdyntikulut. Viliintulijan oikeudenkiyntikuluvaatimus koskee
ainoastaan SMHV:ssa syntyneitd kuluja. Se vastaa siten omista oikeudenkiyntiku-
luistaan.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hyldtdin,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut lukuun ottamatta
viiliintulijan oikeudenkiyntikuluja.
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3) Viiliintulija vastaa omista oikeudenlkiyntikuluistaan.

Jaeger Tiili Czicz

Julistettiin Luxemburgissa 24 pdivind marraskuuta 2005.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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