RUIZ-PICASSO YM. v. SMHV — DAIMLERCHRYSLER (PICARO)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 piivini kesikuuta 2004”

Asiassa T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi (Ranska),

Paloma Ruiz-Picasso, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta),

Maya Widmaier-Picasso, kotipaikka Pariisi,

Marina Ruiz-Picasso, kotipaikka Geneve (Sveitsi), ja

Bernard Ruiz-Picasso, kotipaikka Pariisi,

edustajanaan asianajaja C. Gielen,

kantajina,
* Oikeudenkiyntikicli: saksa,

II - 1743



TUOMIO 22.6.2004 — ASIA T-185/02

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéin G. Schneider ja U. Pfleghar,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssd ja
viliintulijana ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

DaimlerChrysler AG, kotipaikka Stuttgart (Saksa), edustajanaan asianajaja
S. Volker, prosessiosoite Luxemburgissa,

ja jossa kantajat ovat nostaneet kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
18.3.2002 tekemistd paitoksestd (asia R 0247/2001-3), joka koskee ”Picasson
perikunnan” ja DaimlerChrysler AG:n vilistd viitemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekd tuomarit
]. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa ksittelyssé ja 11.11.2003 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 11.9.1998 yhteisén tavaramerkistd 20 piivani joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, perusteella sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavara-
merkit ja mallit) (SMHV) saksan kielelld laaditun yhteisén tavaramerkkii koskevan
hakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki PICARO.

Tavarat ja palvelut, joita varten merkin rekisterdinti haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekistersimistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
"Moottoriajoneuvot ja niiden osat, linja-autot”.

Tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 25.5.1999 yhteison tavaramerkkileh-
dessi.
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Picasson perikunta — code civil francais’n (Ranskan siviililaki) 815 §:ssé ja sitd
seuraavissa pykilissa tarkoitettu jakamaton kuolinpesd, jonka osakkaita kantajat ovat
— teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella viitteen haetun merkin
rekistersintis vastaan kaikkien tavaramerkkia koskevassa hakemuksessa tarkoitettu-
jen tavararyhmien osalta. Vditteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan, Viite perustui yhteison
tavaramerkkiin nro 614 867, jonka haltija Picasson perikunta on (jiljempini
aikaisempi tavaramerkki). Aikaisempaa tavaramerkkii eli sanamerkkid PICASSO on
haettu 1.8.1997 ja se on rekisterdity 26.4.1999 Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa
kuvausta: ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot, autot, linja-autot, kuorma-
autot, pakettiautot, asuntovaunut, perdvaunut”.

Viiteosasto hylkiisi viitteen 11.1.2001 tekeméllddn padtokselld silld perusteella, ettei
kyseessi olevien tavaramerkkien vililld ollut sekaannusvaaraa.

Picasson perikunta teki 7.3.2001 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella
SMHV:lle valituksen ja vaati viiteosaston paitoksen kumoamista ja tavaramerkki-
hakemuksen hylkaamistd.

SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkdsi valituksen 18.3.2002 tekemélldén
paatokselld, joka annettiin kantajalle tiedoksi 17.4.2002 (asia R 247/2001-3;
jiljempéini riidanalainen paatds). Valituslautakunta katsoi ldhinnd, ettd kohdeyleison
korkea tarkkaavaisuusaste huomioon ottaen kyseessi olevat tavaramerkit eivit olleet
foneettisesti eivitkd visuaalisesti samankaltaisia. Se totesi liséksi, ettd aikaisemman
tavaramerkin kisitteellinen vaikutus oli omiaan kumoamaan kaiken kyseessé olevien
tavaramerkkien foneettisen ja/tai visuaalisen samankaltaisuuden.
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Menettely ja asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantajat nostivat nimitykselld "Picasson perikunta” nyt késiteltdvini olevan kanteen
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.6.2002 jittimilliin englannin
kielelld laaditulla kannekirjelmalla.

Koska viliintulija vastusti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajan tétd
tarkoitusta varten asettamassa ma#riajassa sitd, etti englanti on oikeudenkiyntikieli,
oikeudenkiyntikieleksi vahvistettiin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tydjdrjestyksen 131 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti saksa,
koska se on kieli, jolla yhteison tavaramerkkié koskeva hakemus on tehty.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto) péitti esitteleviin tuomarin
kertomuksen perusteella aloittaa suullisen Kkisittelyn ja esittid tyojérjestyksen
64 artiklan mukaisina prosessinjohtotoimenpiteini kantajille ja SMHV:lle kysymyk-
sid, joihin ndmi vastasivat titi tarkoitusta varten asetetussa mitdrdajassa.

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat ja vastaukset ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen esittdmiin kysymyksiin kuultiin 11.11.2003 pidetyssi istunnossa.

Kantajat vaativat, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitéksen
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— hyviksyy viitteen ja hylkdd tavaramerkkid koskevan hakemuksen
— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimméiiseﬁ oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Viliintulija vaittds, ettd kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska Picasson
perikunta ei ole luonnollinen henkild eikd oikeushenkil6. Kanteessa ei mainita sité,
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minki tyyppiseksi oikeushenkiloksi kyseinen yksikké olisi katsottava, eiki kyseinen
yksikké ole, toisin kuin mitd tySjarjestyksen 44 artiklan 5 kohdassa edellytetin,
liittdnyt kanteeseen mitidn selvitysti siitd, etti se on oikeushenkiléni olemassa.

Kantajat ovat vastauksena ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen esittimiin
kirjallisiin kysymyksiin todenneet, ettéi vaikka Ranskan siviililain 815 §:ssi ja sitd
seuraavissa pykilissa tarkoitetulla jakamattomalla kuolinpesilli ei olekaan oikeus-
henkilollisyyttd, se on kuitenkin jisenistdan riippumaton yksikks, joka voi olla
velkoja tai velallinen ja jolla on oikeus osallistua oikeudenkiyntiin. Kantajat ovat
toissijaisesti todenneet, ettd on katsottava, ettd kanne on tehty viiden osakkaan
nimissd. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimelle on lisiksi toimitettu ilmoi-
tukset, joilla Claude Ruiz-Picassolle annetaan valtuus ryhtyi neljin muun perijin
nimissi kaikkiin sellaisiin toimiin, joilla on tarkoitus suojella heidéin oikeuksiaan
Pablo Picasson tuotannon ja nimen osalta.

SMHYV on todennut, ettd Picasson perikunta on rekisterdity yhteisén tavaramerkki-
rekisteriin aikaisemman tavaramerkin haltijana ja ettd tisti syyst silli oli kelpoisuus
olla asianosaisena viitemenettelyssi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan
a alakohdan ii alakohdan ja 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Osoittaakseen sen, ettd Picasson perikunnalla on asianosaiskelpoisuus jisenistisn
riippumattomana yksikkoné, kantajat ovat vedonneet ainoastaan Ranskan siviililain
815 §:ddn ja sitd seuraaviin pykdliin. Sen jilkeen kun ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin pyysi heitd tiydentimain titd asiaa koskevia selvityksid ja toimitta-
maan tydjérjestyksen 44 artiklan 5 kohdan mukaisesti selvityksen siiti, etti kyseinen
yksikké on oikeushenkiloni olemassa, he ovat tyytyneet vain viittaamaan uudestaan
Ranskan siviililain 815 §:dén ja siti seuraaviin pykiliin. Sen sijaan, ettd osakkaat
olisivat toimittaneet lisitictoja, joilla voitaisiin osoittaa tydjirjestyksen 44 artiklan
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5 artiklan vaatimukset tiyttien Picasson perikunnan itsendisyys ja edes rajoitettu
vastuu, ja esittineet selvityksen siitd, ettd heiddn asianajajalleen annetun valtuu-
tuksen timin yksikon puolesta allekirjoittaneella on ollut siihen kelpoisuus,
osakkaat ovat toissijaisesti toimittaneet osoitteensa, valtakirjat, jotka neljd heistd
on antanut Claude Ruiz-Picassolle, sekd viimeksi mainitun allekirjoittaman
valtuutuksen. :

Néiin ollen pelkistiéin sen perusteella, etti Picasson perikunta on rekisterdity
aikaisemman tavaramerkin haltijaksi ja ettd se on tissd ominaisuudessa osallistunut
vilitemenettelyyn ja valituslautakunnassa vireilld olleeseen menettelyyn, ei voida
katsoa, etti Picasson perikunnan nimissi nostettu kanne tiyttdd tyGjérjestyksen
44 artiklassa asetetut vaatimukset, :

Toisin kuin viliintulija viitti4, timé ei merkitse sité, etteiko kannetta voitaisi ottaa
tutkittavaksi. Késitteelld "Picasson perikunta” tarkoitetaan yhteisesti viittd osakasta,
joita tyjirjestyksen 44 artiklan 5 kohdan mukaiset velvollisuudet eivét luonnollisina
henkil6ind koske. Niin ollen on katsottava, etti kanteen ovat nostaneet viisi
osakasta.

Sillii, ettd osakkaat ovat katsoneet parhaaksi nostaa tdmin kanteen kéyttimilld
yhteistd nimitysti “Picasson perikunta”, ei ole merkitystd kanteen tutkittavaksi
ottamisen kannalta. Tdmén yhteisen nimityksen takana toimivien henkildiden
henkil6llisyydests ei niet ole epiilystikidn. Lisiksi nyt késiteltdvind olevan asian
olosuhteissa mikéén oikeudenkiynnin muiden asianosaisten oikeudellisesti suojattu
intressi ei esti sitd, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin korjaa viran
puolesta kantajasta kiytettyd nimitystd timén tuomion antamista varten.
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Asiakysymys

Kantajat esittdvét kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat yhtiltd
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toisaalta
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa vahvistettujen prosessuaalisten
periaatteiden loukkaamista siltd osin kuin valituslautakunta on ylittinyt viiteme-
nettelyn asianosaisten vilisen riidan rajat. Aluksi on tutkittava toinen kanneperuste.

Toinen kanneperuste, joka koskee prosessuaalisten periaatteiden loukkaamista silti
osin kuin valituslautakunta on ylittéinyt viitemenettelyn asianosaisten vélisen riidan
rajat

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantajat vdittéviit, ettd kohdeyleison tarkkaavaisuusastetta koskeva olettama, joka on
esitetty riidanalaisen paitoksen 15 kohdassa, ja kyseisen piitoksen 19-21 kohtaan
sisiltyvit arvelut, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin vaikutusta markkinoi-
hin ja sitd, miten kohdeyleisé ymmiirtdd kyseisen tavaramerkin, eivit perustu
viiitemenettelyn asianosaisten esittéimiin seikkoihin. Kantajien mukaan valitus-
lautakunnalla ei ollut oikeutta nojautua pidtéksessiéin sellaisiin olettamiin ja
arveluihin, joihin asianosaiset eivit olleet vedonneet.

SMHV viittida puolestaan, etti valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen
N:0 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppua nojautuessaan péitoksessiin tosiseikkoihin,
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jotka se on viitetysti ottanut menettelyssd viran puolesta huomioon. SMHV:n
mukaan valituslautakunta on sitd vastoin asiaankuuluvasti arvioinut oikeudellisesti
notorisia seikkoja, joihin viiteosasto oli jo nojautunut péatoksessadn.

Viliintulija katsoo, ettd SMHV:lld on oikeus nojautua p#itSksissdin notorisiin
seikkoihin, vaikka menettelyn asianosainen ei olisikaan vedonnut kyseisiin
seikkoihin. Sen mukaan notorisena seikkana on pidettivd sitd, ettd autot ovat
tavaroita, joita myydéén kalliiseen hintaan, ja sitd, ettd autoa ostettaessa kuluttajan
paatokseen vaikuttaa erityisen suuri joukko tekijoitd.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan “rekisterdinnin hylkié@misen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssi [SMHV:n] tutkimus rajataan seikkoihin, joihin
osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin”.

Kyseisess# sadnnoksessd rajoitetaan SMHV:n suorittamaa tutkimusta kaksinkertai-
sesti. Siing tarkoitetaan toisaalta SMHV:n p#itosten tosiasiallista perustaa, toisin
sanoen niiti tosiseikkoja ja todisteita, joihin tillaiset padtokset voidaan pétevisti
perustaa (ks. vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué
Marin (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. 1I-2749, 45 kohta), ja toisaalta
kyseisten paatosten oikeudellista perustaa eli niité saannoksid, joita asiaa késittelevd
elin on velvollinen soveltamaan. Kun valituslautakunta nidin ollen ratkaisee
valituksen péitoksests, jolla viitemenettely on lopetettu, se voi perustaa padtoksensa
vain asianomaisen osapuolen esittimiin suhteellisiin hylkdysperusteisiin sekd sen
esittamiin niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin (asia T-308/01, Henkel v.
SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253,
32 kohta).
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Valituslautakunnan suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei
merkitse sitd, etteikd valituslautakunta voisi niiden tosiseikkojen lisiksi, jotka
véitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittineet, ottaa huomioon myos
notorisia seikkoja eli seikkoja, joiden kaikkien voidaan olettaa tuntevan, tai joista
voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista ldhteisti.

Aluksi on niet otettava huomioon, ettii asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan
lopussa vahvistettu oikeussiéinté on poikkeus sithen periaatteeseen, joka koskee
asiasisillon tutkimista viran puolesta ja joka on vahvistettu aikaisemmin samassa
sddnndksessd. Niin ollen kyseistd poikkeusta on tulkittava tiukasti siten, ettd sen
ulottuvuus médritellddn tavalla, joka ei ylitd sitd, mikd on tarpeen sen tavoitteen
saavuttamiseksi.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa vahvistetun oikeussiinnon osalta
on kuitenkin todettava, ettd sdéinnén tarkoituksena on vapauttaa viranomaiset
tehtiviistd selvittdd itse tosiseikat osapuolten vilisissi menettelyissi, Kyseisti
tavoitetta ei vaaranneta silld, ettd SMHV ottaa huomioon notorisia seikkoja.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopun tarkoituksena ei siti vastoin voi
olla pakottaa viiteosasto tai valituslautakunta tekeméin tietoisesti paitos sellaisten
tosiseikkoja koskevien oletusten perusteella, jotka ovat selvisti epitiydellisid tai
todellisuuden vastaisia. Siind ei mydskdén edellytetd sitd, ettd viitemenettelyn
asianosaiset esittdvit SMHV:ssi kaikki sellaiset notoriset seikat, jotka voivat
mahdollisesti olla merkityksellisii tulevan paatoksen kannalta. Kyseisen sidnnéksen
tulkinta, jonka mukaan notorisia seikkoja ei voida ottaa viran puolesta huomioon,
kannustaisi asianosaisia liittdmién kirjelmiins# kaiken varalta yksityiskohtaisen
esityksen tosiseikoista, jotka ovat yleisesti tiedossa, ja se voi niiin ollen johtaa siihen,
ettd viitemenettelystd tulee huomattavan raskas.
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Edelld esitetyn perusteella on tutkittava, onko valituslautakunta ylittényt asian-
osaisten vilisen riidan rajat ottaessaan huomioon nyt késiteltivind olevassa
kanneperusteessa tarkoitetut eri seikat.

Ensinnikin kantajat arvostelevat riidanalaisen péitoksen 15 kohtaa, jossa koroste-
taan, etti keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessd olevien
tavaroiden ryhmin mukaan ja ettd "on mahdollista olettaa, ettd tissd tapauksessa
asianomainen kuluttaja on erityisen tarkkaavainen ostaessaan kyseisid tavaroita” (eli
autoja ja niiden osia ja linja-autoja). Toiseksi kantajat moittivat valituslautakuntaa
siitd, ettd se on ottanut riidanalaisen paitoksen 19 kohdassa huomioon nimen
"Picasso” kisitteellisen vaikutuksen kyseessi oleviin markkinoihin ja ettd se on
todennut, "etti on mahdollista olettaa, etti suurin osa eurooppalaisista kuluttajista
yhdistii sanan "Picasso’ mielessddn maailman kuuluisimpaan 1900-luvun maalariin
eli Pablo Picassoon”. Kolmanneksi kantajat ovat sitd mielté, etté valituslautakunta ei
voinut nojautua riidanalaisen paatéksen 20 ja 21 kohdassa oleviin toteamuksiin,
joiden mukaan “merkin PICASSO luontainen erottamiskyky on niin korkea, ettd
mikd tahansa havaittava ero voi riittdd poistamaan minké tahansa asianomaisten
kuluttajien keskuudessa olevan sekaannusvaaran” ja ettd "kohdatessaan nimen
PICASSO ja sitd merkitsevin tavaramerkin, asianomainen kuluttaja ei yhdistiisi
mielessiddn milloinkaan tavaramerkkii PICARO tavaramerkissid PICASSO kyseessi
olevaan espanjalaiseen taiteilijaan”.

Niissd riidanalaisen paitoksen kohdissa, joita edelld on lainattu, valituslautakunta ei
ole maininnut uusia seikkoja — notorisia eikd muita seikkoja — vaan se on
voidakseen arvioida kyseessd olevien tavaramerkkien vilistd sekaannusvaaraa
tarkentanut ja soveltanut vakiintuneen oikeuskiytdnnoén mukaista merkityksellistd
arviointiperustetta eli sit4, miten kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keski-
vertokuluttajan oletetaan ymmartivin kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen
ryhmin (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta;
asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657,
31 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999,
s. 1-3819, 25 ja 26 kohta). Kyse on niin ollen yhdestd valituslautakunnan pattelyn
olennaisesta seikasta. Kantajat eivit kuitenkaan voi viittdd, ettd valituslautakunta
olisi ylittinyt asianosaisten vilisen riidan rajat, kun se on kiyttényt kyseistd
sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa kannalta vélttimétontd perustetta.
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Toisen edelld mainitun seikan osalta on lisittévi, ettd Picasson perikunta on itse
todennut sen kirjelménsd sivulla kolme, jossa mainitaan sen SMHV:n valitus-
lautakunnassa esittdmit valitusperusteet, seuraavaa:

"SMHYV huomauttaa aluksi eurooppalaisten kuluttajien tuntevan Picasson kuului-
sana espanjalaisena maalarina. Kantaja on tisti asiasta samaa mieltd.” ("The Office
firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a
famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.”)

Kantajat eivit niin ollen voi arvostella valituslautakuntaa siitd, ettd se on ottanut
riidanalaisessa padtoksessi huomioon timén yleisén oletetun kisityksen, jonka
Picasson kuolinpesi on edelld mainitussa kirjelmissaén nimenomaisesti vahvistanut.
Kanneperusteella ei tiltd kannalta katsottuna ole néin ollen my&skiin tosiasiapoh-
jaa.

Téstd seuraa, ettd toinen kanneperuste on perusteeton.

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

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantajat esittdvit timén kanneperusteensa tueksi kuusi viitetti,
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Ensinnikin kantajat arvostelevat valituslautakuntaa siitd, ettd se on nojautunut
piitoksessddn olettamaan, jonka mukaan keskivertokuluttaja on autoja ja nithin
liittyvid osia ostaessaan erityisen huolellinen ja tarkkaavainen. He katsovat, etté
kyseinen olettama koskee ainoastaan ostohetked, kun taas nihdessdén asianomaiset
tavarat, joihin kyseessa oleva tavaramerkki on liitetty, muussa kuin myyntitilanteessa
eli esimerkiksi nihdessién autoja tielld, myés tarkkaavaiset kuluttajat voidaan saada
uskomaan, ettd kyseiset tavarat ovat tietylld tavalla samoja tai etti niiden
kaupallisten alkuperien vililld on taloudellisia tai muita liittymia. Valituslautakunta
ei siten ole ottanut huomioon niin kutsuttua “myynnin jilkeistd sekaannusvaaraa”
koskevaa teoriaa, vaikka kyseinen teoria on yleisesti hyviksytty tavaramerkkioikeu-
dessa etenkin yhteis6jen tuomioistuimen asiassa C-206/01, Arsenal Football Club,
12.11.2001 antamassa tuomiossa (Kok. 2002, s. I-10273). Kantajat korostavat téssid
yhteydessd sitd, etti sekaannusvaaran kisite sisaltdd vilillisen sekaannusvaaran.
Lisiksi ne arvostelevat valituslautakuntaa siité, ettei se ole esittinyt niit4 syit, joihin
se on perustanut oletuksensa kohdeyleisén erityisesté huolellisuudesta ja tarkkaa-
vaisuudesta.

Toiseksi kantajat toteavat, ettd kyseessid olevat tavaramerkit ovat visuaalisesti ja
foneettisesti samankaltaisia, He huomauttavat, etti kahden tavaramerkin visuaalista,
foneettista ja kisitteellistd samankaltaisuutta on arvioitava vertailemalla kyseisid
tavaramerkkeji toisiinsa ilman, etti otetaan huomioon se, keistd kohdeyleist
muodostuu, koska viimeksi mainituila tekijalli on merkitystd ainoastaan silloin kun
sekaannusvaaraa arvioidaan kokonaisuutena.

2

Kolmanneksi kantajat kiistdvit nikemyksen, jonka mukaan nimen "Picasso’
késitteellinen vaikutus voittaa kyseessi olevien tavaramerkkien foneettisen ja
visuaalisen samankaltaisuuden. He tarkentavat, ettd sanamerkilli PICASSO ei ole
mitiin merkitystd asianomaisten tavaroiden eli moottoriajoneuvojen kannalta.
Heidén mielestitin valituslautakunnan olisi pitdnyt tutkia sekaannusvaaraa yksin-
omaan kyseisiin tavaroihin nihden ja etti ei ole asiaankuuluvaa ottaa huomioon
sellaisia merkityksig, joita merkilld voi olla silloin kun kyse ei ole moottoriajoneu-
voista. Kantajat ovat suullisessa kisittelyssd todenneet vield, ettd lahestymistapa,
jonka mukaan sanan "Picasso” merkitys tajutaan sellaisenaan ja sen ymmérretddn
viittaavan aina maalariin eiki autoihin, voi johtaa siihen, etti kyseiseltd tavaramer-
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kiltd Lielletddn kyky mahdollistaa ndiden tuotteiden erottaminen siitd huolimatta,
ettd SMHYV on rekisterdinyt sen. Lisiksi kyseinen lihestymistapa rajoittaa PICASSO
tavaramerkin suojaa siltd osin kuin siihen voidaan vedota ainoastaan suhteessa téysin
samanlaisiin merkkeihin, koska sanan semanttinen sisilté kumoaa aina ne
visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet, joita kyseiselld sanamerkilld voi olla
hieman erilaisten merkkien kanssa.

Lisksi kantajat vaittdvit, ettd se, ettd kaksi tavaramerkkis ovat samankaltaisia yhden
visuaalisten tai foneettisten kriteerien kaltaisten merkityksellisten kriteerien
kannalta, voi riittd4 osoittamaan sen, etti sekaannusvaara on olemassa.

Neljinneksi kantajat viittdvit, ettd riidanalaisessa paitoksessd ei ole otettu
huomioon siént64, jonka mukaan sekaannusvaaran on katsottava olevan olemassa
sitd helpommin, mité erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. He viittivit,
ettd sanamerkin PICASSO mybtisyntyinen erottamiskyky on korkea, ja silld, ettd
merkki on my6s kuuluisan taitelijan nimi, ei heidin mukaansa ole tiltd kannalta
merkitysté,

Viidenneksi kantajat katsovat, ettd valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen
21 kohdassa pohtinut pelkistddn sitd, ajatteleeko kohdeyleiss aikaisemman
tavaramerkin néhdesséiin hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkis, Kantajien
mukaan olisi pdinvastoin ollut vélttimétontd tutkia sitd, saattoiko kyseinen yleisé
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin nihdessian yhdistia sen aikaisempaan
tavaramerkkiin. Kantajat viittivit tilanteen olevan kuitenkin tillainen esilld olevassa
asiassa, kun otetaan huomioon kyseess# olevien tavaramerkkien samankaltaisuus.

Kuudenneksi ja lopuksi kantajat viittivit, ettd valituslautakunta ei ole ymmirtinyt
hyvin viitettd, jonka mukaan viliintulijalla oli aikomus hyétyd aikaisemmasta
tavaramerkistd ja luoda tahallaan sekaannusta kyseessi olevien merkkien vilille, He
myontivit, ettd viite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan

II - 1757




47

48

49

50

TUOMIO 22.6.2004 — ASIA T-185/02

eikii kyseisen artiklan 5 kohtaan, mutta tarkentavat, ettd kyseinen véite kuuluu
asiayhteyteen, jossa Picasson perikunta oli valitusmenettelyssd vedonnut sithen, ettd
vilintulija oli tavaramerkkid koskevaa hakemusta tehdessdén tietoinen siitd, ettd

‘aikaisemmalla tavaramerkilld alettaisiin laskea liikkeelle tuotteita.

SMHYV ja viliintulija katsovat, etti kanneperuste on perusteeton, koska kyseessd
olevien tavaramerkkien vilinen ero riittid siihen, etti voidaan katsoa, ettei
sekaannusvaaraa ole olemassa.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisilti vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd
mielleyhtymast.

Vakiintuneen oikeuskiytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisd
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai

2200 .

mahdollisesti taloudellisesti kesken##in sidoksissa olevista yrityksisté.

Saman oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, miki kisitys kohdeyleistlld on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai
palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitysta esilld olevan asian
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kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkilli varustettujen
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vélinen 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-
kiytantoviittauksineen),

Esilld olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki on yhteison tavaramerkki. Niin ollen arvioi-
taessa edelld mainitussa kohdassa tarkoitettuja edellytyksié on otettava huomioon
yleisén nékemys koko yhteisdssd. Aikaisemmalla tavaramerkilli varustettujen
tavaroiden luonne huomioon ottaen kohdeyleisé muodostuu loppukuluttajista.

On selvdd, ettd tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja
tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, ovat osittain samoja ja
osittain samankaltaisia,

Niin ollen on tutkittava, onko kyseessd olevien merkkien samankaltaisuuden aste
riittévéin korkea, jotta voitaisiin katsoa, ettd tavaramerkkien vililli on sekaannus-
vaara. Kuten vakiintuneesta oikeuskiytinnésti ilmenee, sekaannusvaaran kokonai-
sarvioinnin on merkkien visuaalisen, foneettisen tai kiisitteellisen samankaltaisuuden
osalta perustuttava niistd syntyviin kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava
erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v.
SMHV — Pash Textilvertrieb und Einxelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok.
2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeuskiytintoviittauksineen). Téltd osin on hylattivi
kantajien viite, jonka mukaan kahden merkin samankaltaisuutta on arvioitava
ottamatta huomioon sit#, keisti kohdeyleisé muodostuu, koska viimeksi mainitulla
tekijalld on merkitystd ainoastaan silloin kun arvioidaan sekaannusvaaraa kokonai-
suutena. Kyseessd olevien merkkien samankaltaisuuden tarkastelu on niet
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta olennainen seikka. Se on niin ollen
suoritettava viimeksi mainitun tavoin suhteessa siihen, miten kohdeyleisé mieltis
merkin.
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Kantajat ovat asiaankuuluvasti korostaneet visuaalisen ja foneettisen samankaltai-
suuden osalta, ettd kyseess# olevat merkit muodostuvat kumpikin kolmesta tavusta,
ettd niissi on samat vokaalit, jotka ovat samanlaisissa paikoissa ja samassa
jirjestyksessd, ja ettd kirjaimia "ss” ja "r” lukuun ottamatta niissi on myds samat
konsonantit, jotka lisiksi ovat samanlaisissa paikoissa. Lopuksi silld, ettd kaksi
ensimmiisti tavua sekd viimeinen kirjain ovat samat, on erityistd merkitystd. Sitd
vastoin kaksoiskonsonantti ”ss” lausutaan selvisti eri tavalla kuin konsonantti "r”.
Tastd seuraa, etti kaksi merkkid ovat visuaalisesti ja foneettisesti samankaltaisia
mutta ettd samankaltaisuuden aste viimeksi mainitulla tasolla on matala.

Kasitteellisesti kohdeyleisd tuntee sanamerkin PICASSO erityisen hyvin kuuluisan
maalarin Pablo Picasson nimeni. Espanjankieliset henkilét voivat ymmértéd
sanamerkin PICARO osoittavan etenkin yhtd Espanjan kirjallisuuden hahmoa,
mutta silli ei sen sijaan ole semanttista sisiltod kohdeyleison sille osalle
(enemmistélle), joka muodostuu muista kuin espanjankielisistd henkildistd, Merkit
eivit néin ollen ole kisitteellisesti samankaltaisia. '

Tallaisilla kisitteellisilld eroilla voidaan tietyissi olosuhteissa kumota kyseessd
olevien merkkien visuaaliset ja foneettiset samankaltaisuudet. Téllainen kumoami-
nen edellyttis, ettd ainakin yhdelld kyseessd olevista merkeistd on kohdeyleisén
nikokulmasta selked ja erityinen merkitys siten, ettd tdmd yleis6 kykenee
ymmirtiméin sen vilittémasti (asia BASS, edelld 52 kohta, tuomion 54 kohta).

Sanamerkilli PICASSO on kohdeyleisén kannalta selked ja erityinen semanttinen
sisiltd, Toisin kuin kantajat véittdvdt, merkin merkityksen merkityksellisyyteen
sekaannusvaaran arvioinnin kannalta ei vaikuta esilli olevassa asiassa se, ettd
kyseinen merkitys ei liity kyseessé oleviin tavaroihin, Maalari Pablo Picasson maine
on niet sellainen, ettei vastakkaisten konkreettisten todisteiden puuttuessa ole
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mahdollista katsoa, etti merkki PICASSO voisi ajoneuvojen tavaramerkkini ohittaa
keskivertokuluttajan mielessd maalarin nimen silté osin kuin nidhdessdin merkin
PICASSO kyseessi olevien tavaroiden yhteydessi kyseinen kuluttaja ei tulevaisuu-
dessa endd ota huomioon merkin merkitystd maalarin nimens vaan ymmértéé sen
lahinnd yhtend ajoneuvon tavaramerkkin.

Téstd seuraa, ettd kyseessid olevien merkkien vililla olevat kisitteelliset erot ovat
esilld olevassa asiassa omiaan kumoamaan edelld 54 kohdassa esitetyt visuaaliset ja
foneettiset samankaltaisuudet.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on lisiksi otettava huomioon se, etti
kyseisten tavaroiden luonteeseen ja etenkin niiden hintaan ja niiden vahvaan
teknologisuuteen nihden kohdeyleisén tarkkaavaisuusaste ostohetkell on erityisen
korkea. Kantajien vetoama mahdollisuus siihen, etti kohdeyleiséén kuuluvat
henkildt saattavat nihdi kyseiset tavarat myds tilanteissa, joissa he eivit ole talla
tavalla tarkkaavaisia, ei estd ottamasta kyseisti tarkkaavaisuusastetta huomioon.
Tavaramerkin rekister6innin epééiminen sen vuoksi, etti on olemassa sekaannus-
vaara aikaisemman tavaramerkin kanssa, on perusteltu silld perusteella, etti téllainen
sekaannus voi vaikuttaa ep#asianmukaisesti asianomaisiin kuluttajiin silloin kun he
valitsevat kyseessi olevia tavaroita tai palveluita, Tistd seuraa, ettii sekaannusvaaran
arvioimiseksi on otettava huomioon keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustaso silli
hetkelld kun hén valmistautuu tekeméén valintaansa ja kun héin tekee valintansa
niiden eri tavaroiden tai palveluiden vililli, jotka kuuluvat siihen ryhmin, jota
varten tavaramerkki on rekisteroity.

On vield todettava, ettd kohdeyleisén tarkkaavaisuusastetta koskeva kysymys, joka
on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa, eroaa siiti kysymyksests, joka
koskee sité, voiko ostotilanteen jilkeisilli seikoilla olla merkitystii arvioitaessa sitd,
onko tavaramerkkioikeutta rikottu, mihin kysymykseen vastattiin myontivisti
tavaramerkin kanssa tiysin samanlaisen merkin kiyton osalta asiassa Arsenal
Football Club annetussa tuomiossa (edelld 40 kohta), johon kantajat ovat vedonneet.
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Lisiksi kantajat vetoavat esilli olevassa asiassa virheellisesti oikeuskéytént6on, jonka
mukaan tavaramerkkeji, jotka ovat erittdin erottamiskykyisid joko ominaispiirtei-
den’sd vuoksi tai sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin
kuin niit#, joiden erottamiskyky on heikompi (asia SABEL, edelld 35 kohta, tuomion
24 kohta ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 18 kohta).
Se, ettd sanamerkki PICASSO tunnetaan laajalti kuuluisan maalarin Pablo Picasson
nimend, ei voi olla omiaan lisd&misin sekaannusvaaraa kahden kyseessd olevia
tavaroita koskevan tavaramerkin valilla.

Kaikki ndmé seikat huomioon ottaen kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden
aste ei ole riittaviin korkea, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohdeyleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat ovat periisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti
keskeniin sidoksissa olevista yrityksistd. Valituslautakunta on niin ollen perus-
tellusti katsonut, ettei niiden vililld ollut sekaannusvaaraa.

Siltd osin kuin lopuksi on kyse siiné kirjelméssd, jossa on lueteltu SMHV:ssa kiytetyt
valitusperusteet, esitetystd viitteests, jonka mukaan viliintulijan valitsemaa rekiste-
réitiviksi haettua tavaramerkki voitiin kiyttdd ainoastaan vilpillisesti aiheettoman
hy6dyn saamiseen aikaisemman tavaramerkin kaupallisesta menestyksestd, valitus-
lautakunta on perustellusti katsonut, etté kyseiselld véitteelld olisi ollut merkitysté
ainoastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan yhteydessd, johon viitettd ei
ollut kuitenkaan perustettu.

Niin ollen myos ensimméinen kanneperuste on hylattavi.

Téstd seuraa, ettd kanne on hylattivd kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyéjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hivid4 asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sité vaatinut. Koska kantajat ovat héivinneet asian, heidt on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan oikeudenkiyntikulut ndiden
vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavaksi:

1) Kanne hylitiiin,

2) Kantajat velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut,

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 22 piivini kesikuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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