Asia T-364/05

Saint-Gobain Pam SA
vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteison tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus sanamerkin PAM PLUVIAL

rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit

PAM - Suhteellinen hylkaysperuste — Sekaannusvaara — Kayton todistaminen —
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 43 artikla

Yhteistjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto)
2232007 . . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e, =761

Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja vdite — Vditteen tutkiminen —
Todisteet aikaisemman tavaramerkin kdyttamisestd

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)
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2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen -
Subnteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3. Yhteison tavaramerkki - Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen -
Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

4. Yhteison tavaramerkki - Yhteison tavaramerkin middritelmd ja hankkiminen -
Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin
haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisterdity

samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaan tutkittaessa tdmin asetuksen
42 artiklan nojalla tehtya vaitettd aikai-
sempaa tavaramerkkid oletetaan kiyte-
tyn tosiasiallisesti, ja timd olettama on
voimassa niin kauan kuin hakija ei ole
esittdnyt pyyntod tillaista kédytta koske-
vien todisteiden esittimisestd sisamark-
kinoiden harmonisointivirastolle (tava-
ramerkit ja mallit).

Tallaista pyynt6d, joka on esitettdva
nimenomaisesti ja hyvissé ajoin, ei voida
tehdd ensimmadistd kertaa valituslauta-
kunnassa.
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Nimittdin mainitulla pyynnolld, jolla
asetetaan viitteentekijélle todistustaakka
tavaramerkkinsd tosiasiallisen kéyton
(tai sen kiayttimittomyydelle olevien
perusteltujen syiden) suhteen silld
uhalla, ettd sen viite hylitddn, muuttaa
vditemenettelyn sisdltéd lisadmailld siihen
erityisen ja ennakollisen kysymyksen,
joka on ratkaistava, ennen kuin varsinai-
sesta viitteestd tehdddn paatds. Viite-
osaston on kuitenkin tehtavd ensimmdi-
send oikeusasteena padtds viitteestd
osapuolten menettelyssd esittimien eri
asiakirjojen ja viitteiden perusteella,
mahdollinen pyynto aikaisemman tava-
ramerkin tosiasiallisen kdyton todistami-
sesta mukaan lukien. Se, ettd hyviksyt-
tiisiin tuollaisen pyynnén esittiminen
ensimmadistd kertaa valituslautakun-
nassa, joka on toimivaltainen paitta-
midn vain viiteosastojen paatoksista
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tehdyistd valituksista eikd padttimidn
itse ensimmadisend asteena uudesta viit-
teestd, tarkoittaisi sitd, ettd sen olisi
tutkittava aivan erityinen oikeudellisia
seikkoja ja tosiseikkoja koskeviin uusiin
toteamuksiin liittyvd pyynté ja poiket-
tava viitemenettelyn kohteesta, sellai-
sena kuin viiteosasto sitd kisitteli.

Viraston eri elinten vilinen toiminnalli-
nen jatkuvuus ei voi olla perusteena
pyynnon esittimiselle ensimmaistd ker-
taa valituslautakunnassa, koska toimin-
nallisella jatkuvuudella ei milldén tavoin
tarkoiteta, ettd valituslautakunnan tulisi
tutkia eri asiaa kuin sit4, jota on ksitelty
viiteosastossa, eli asiaa, jota olisi laajen-
nettu lisdamilld siihen ennakollinen
kysymys aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kiytostd.

(ks. 32, 34-37 ja 39-41 kohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovellettaessa riidanalaisten
tavaramerkkien kattamien tavaroiden
samankaltaisuutta on arvioitava ottaen
huomioon kaikki niiden viliseen suhtee-
seen liittyvat merkitykselliset tekijit,
joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden
luonne, kiyttotarkoitus, kayttotavat seka
se, ettd niitd myyddédn yleensd samoissa
myyntipisteissd, sekd ovatko ne keske-

néddn kilpailevia tai toisiaan taydentdvia.
Téltd osin toisiaan tdydentdvdt tavarat
ovat tavaroita, joiden vililli on liheinen
yhteys siind mielessd, ettd toinen tavara
on vilttdmiton tai tirkeé toisen tavaran
kiayttamisen kannalta, joten kuluttajat
voivat ajatella, ettd sama yritys on
vastuussa niiden kahden tavaran valmis-
tuksesta.

(ks. 92, 94 ja 95 kohta)

Yhteison tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovellettaessa samankaltaisina
voidaan pitdd moniosaista tavaramerkkié
ja toista tavaramerkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin moniosaisen tava-
ramerkin jokin osatekijd, jos kyseinen
osatekijd on hallitseva osa kokonaisvai-
kutelmassa, jonka moniosainen tavara-
merkki luo. Asia on niin silloin, kun
kyseinen osatekiji pystyy yksin hallitse-
maan asianomaisen yleisobn muistiin
jadvag, tavaramerkkid koskevaa mieliku-
vaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut
tavaramerkin osatekijit jadvat merkityk-
settomiksi tavaramerkin luomassa koko-
naisvaikutelmassa. Moniosaisen tavara-
merkin yhden tai useamman tietyn
osatekijan hallitsevan luonteen arvioin-
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nissa tdytyy erityisesti ottaa huomioon
jokaisen osatekijin ominaisuudet vertaa-
malla niitdi muiden osatekijéiden omi-
naisuuksiin. Lisdksi voidaan tdydenta-
visti ottaa huomioon eri osatekijoiden
suhteellinen asema moniosaisen merkin
ulkomuodossa.

(ks. 97 kohta)

Espanjalaisten keskivertokuluttajien kes-
kuudessa on sekaannusvaara sanamerkin
PAM PLUVIAL, jonka rekisterdimista
yhteison tavaramerkiksi on haettu
"metallisille putkistoille ja putkille”, jotka
kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen
luokkaan 6, ja "ei-metallisille liitoksille
ei-metallisiin jaykkiin putkistoihin ja
putkiin”, jotka kuuluvat Nizzan sopi-
muksen mukaiseen luokkaan 17, ja
aikaisemmin Espanjassa luokkaan 19
kuuluville ”"rakennusmateriaaleille”
rekisterdidyn kuviomerkin valills, jonka
sanaosa "PAM” muodostaa sen keskei-
sen ja hallitsevan osatekijan.

II - 760

Nimittédin sikali kuin yhtaéltd riidanalai-
set tavaramerkit ovat samankaltaisia
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, kun
aikaisemman tavaramerkin hallitseva
osatekija "PAM” muodostaa myds hae-
tun tavaramerkin PAM PLUVIAL hallit-
sevan osatekijin, koska se on lyhyt ja
helppo muistaa, koska silld ei ole eri-
tyistd merkitystd espanjan kielelld ja
koska se sijaitsee haetun tavaramerkin
alussa, ja toisaalta riidanalaisten tavara-
merkkien kattamat tavarat ovat saman-
kaltaisia ja toisiaan tdydentivid, haetun
tavaramerkin sana “pluvial” ei poista
sekaannusvaaraa, koska timé osatekija
voi aiheuttaa sen, ettd keskivertokulut-
taja olettaa, ettd haettu tavaramerkki on
pdatavaramerkistd "pam” johdettu tava-
ramerkki, joka kattaa "PAM-tavaramerk-
kiperheeseen” kuuluvan erityisen tuote-
valikoiman.

(ks. 98—100 ja 105 kohta)



