MULHENS v. SMHV

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
10 péivind marraskuuta 2005 '

1. Nyt esilld olevassa asiassa on kyse vali-
tuksesta, joka on tehty ensimmaisen oikeus-
asteen tuomioistuimen (neljis jaosto)
3.3.2004 antamasta tuomiosta,” jolla on
hylatty vaatimus sisdimarkkinoiden harmoni-
sointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jal-
jempéind SMHYV) toisen valituslautakunnan
sellaisen péadtoksen kumoamisesta, jolla
hylattiin  Muelhens GmbH & Co. KG:n
(jaljempénd Muelhens), joka on yhteison
kuvamerkin "Sir” haltija ja valittajana tdssi
oikeusasteessa, hajusteita ja kosmetiikkaa
varten olevaa sanamerkkid “Zirh” vastaan
tekemd viite.

2. Jalleen kerran on kyse yhteisén tavara-
merkistd annetun asetuksen 8 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannus-
vaarasta. > Muutoksenhaku nojautuu yhteen
ainoaan perusteeseen, joka jakautuu kahteen
osaan, joista ensimmiinen liittyy kyseisen
vaaran olemassaolon arviointiin, kun otetaan
huomioon niiden tavaroiden tietyt markki-

1 — Alkuperidinen kieli: espanja.
2 — Asia T-355/02, Muelhens GmbH & Co. KG v. SMHYV, tuomio
3.3.2004 (Kok. 2004, s. I1-791).

3 — Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jota
on muutettu yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen (EY)
N:o 40/94 muuttamisesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen
sopimusten taytant66n panemiseksi 22 paivana joulukuuta
1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL
L 349, s. 83) ja 19 piivind helmikuuta 2004 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EYVL L 70, s. 1).

noillesaattamistavat, joita riidanalaiset tava-
ramerkit koskevat, ja ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen aiemmissa tuomiois-
saan esittdmé sddntd, jonka mukaan tavara-
merkkien merkityssisdllon erot ovat
merkittdvimpid kuin niiden lausuntatavan
samankaltaisuus.

3. Mielenkiinnon kohteena on myds erds
6.5.2004 yhteisén tavaramerkkituomioistui-
mena toimineen Landgericht Hamburgin
(Saksa) antama tuomio, joka koski teollisoi-
keuden loukkaamista sellaisen kahden yri-
tyksen vililld, joilla molemmilla oli sama
toiminimi, ja jossa hyviksyttiin tavaramerkin
”Sir” haltijan tavaramerkin "Zirh” omistajaa
vastaan nostama kanne, koska niiden vilisen
sekaannusvaaran katsottiin tulleen todiste-
tuksi. Vaikka tuo asia ei olekaan vilttiméton
timan asian ratkaisemisen kannalta katsoen,
se ansaitsee tulla tarkastelluksi suhteessa
yhteisén tavaramerkkijarjestelmaén.
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I Yhteison tavaramerkkiasetus

4. Asetus N:o 40/94 on perussiados ratkais-
taessa nyt esilli olevassa asiassa kyseessd
olevia ongelmia.

5. Sen 4 artiklan mukaan yhteisén tavara-
merkkini voi olla “miki tahansa merkki, joka
voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat,
henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjai-
met, numerot taikka tavaroiden tai niiden
paillyksen muoto, jos sellaisella merkilla
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

6. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa sidade-
tadn suhteellisista hylkdysperusteista, ja tuon
artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetdan
seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vas-
tustuksesta tavaramerkkii ei rekisteroida:

a - -
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b) jos sen vuoksi, etti se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, yleisén kes-
kuudessa on sekaannusvaara, joka sisal-
tdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin viélisestd mielleyhtymasti.

7. Vaikka sen enempii teollisoikeuksien
haltijoille annettujen oikeuksien loukkaami-
seen sovellettavat asetuksen N:o 40/94 sdin-
nékset kuin sen yhteisoén tavaramerkkituo-
mioistuimia koskevat sddnnokset eivit suo-
raan vaikutakaan timén asian aineelliseen
puoleen, ne on kuitenkin syytd ottaa tarkas-
teltaviksi.

8. Asetuksen N:o 40/94 14 artiklassa sddde-
tadn ensiksi mainitusta seuraavaa:

”1. Yhteisoén tavaramerkin vaikutukset méai-
ritellddn yksinomaan tilld asetuksella. Muu-
toin yhteisén tavaramerkkiin kohdistuviin
loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavara-
merkin loukkauksia koskevaa kansallista
lainsdddantod X osaston sddnndsten mukai-
sesti.
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3. Sovellettavat menettelysddnnot médritel-
ladn X osaston sddnnosten mukaisesti.”

9. Talta osin X osaston, jonka otsikko on
“toimivalta ja menettely yhteisén tavara-
merkkeji koskevissa oikeudellisissa toimen-
piteissd”, toiseen jaksoon, “loukkausta ja
yhteison tavaramerkkien voimassaoloa kos-
kevat riidat”, kuuluvassa 91 artiklan 1 koh-
dassa jdsenvaltiot velvoitetaan nimedmién
"alueellaan mahdollisimman rajoitetun méa-
rin kansallisia ensimmaisen ja toisen oikeus-
asteen tuomioistuimia, jiljempédnd 'yhteison
tavaramerkkituomioistuimet’, joiden tehti-
vind on hoitaa niille tdlld asetuksella osoit-
etut tehtavit”.

10. Saman osaston samaan jaksoon kuulu-
vassa 92 artiklassa sdfidetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkkituomioistuimilla on
yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja — jos
kansallinen laki ne sallli — yhteisén
tavaramerkin loukkauksen uhkaa kos-
kevissa kanteissa;

b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitd,
ettd loukkausta ei ole tapahtunut, jos
kansallinen laki ne sallii;

II Muutoksenhakua edeltineet vaiheet

A Riidan taustalla olevat tosiseikat

11. Zirh International Corp. teki 21.9.1999
SMHVile hakemuksen sanamerkin ”Zirh”
rekister6imiseksi yhteisén tavaramerkiksi, ja
tamd hakemus julkaistiin 3.4.2000 Yhteison
tavaramerkkilehdessd nro 27/2000.

12. Tavarat ja palvelut, joita varten tavara-
merkin rekisteréintid haettiin, kuuluvat tava-
roiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteréimistd varten kos-
kevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimuk-
seen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luok-
kiin 3, 5 ja 42.

13. Muelhens teki 24.5.2000 asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan mukaisen viitteen tita
tavaramerkkia koskevaa hakemusta vastaan
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kaikkien hakemuksessa mainittujen tavaroi-
den ja palvelujen osalta, ja timi viite perus-
tui yhteisén tavaramerkkind aikaisemmin
rekisterdidyn sellaisen kuviomerkin olemas-
saoloon, joka sisiltdd sanaosan “sir” ja joka
kuvaa Nizzan luokituksen luokkaan 3 kuu-
luvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa
kuvausta: “hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kauneu-
denhoitotuotteet, hiusvedet, hampaiden
puhdistustuotteet ja saippuat”.

14. Zirh-yhti6 rajasi 2.10.2000 tavaramerk-
kihakemuksensa kattamien tavaroiden ja
palvelujen luokat seuraavasti:

—  7saippuat; hajusteet; eteeriset 6ljyt; kos-
metiikka; hiusvedet; partavedet; vauvan-
hoito-, vartalo- ja kasvopuuterit; lasten-
ja hiussampoot; hiustenhoitoaineet; par-
tabalsami, -voide, -geeli ja -emulsio;
huulirasva- ja kiilto; kylpy- ja suihku-
geelit; ihovoiteet ja -emulsiot; deodo-
rantit ja antiperspirantit; kasvojen kuo-
rinta-aineet; hiustenmuotoilutuotteet;
vartalooljyt; parfyymit; ihonpuhdistus-
voiteet ja -emulsiot; kosteusvoiteet; iho-,
deodorantti- ja toilettisaippuat; aurin-
gonsuojavalmisteet ja aurinkovoiteet”,
jotka kuuluvat luokkaan 3

—  Tterveyden- ja kauneudenhoitopalvelut;
kampaamopalvelut; kauneushoitolapal-
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velut; kosmetiikan tutkimus ja kehitys;
hajuvesien tutkimus ja kehitys”, jotka
kuuluvat luokkaan 42.

15. Muelhens pysyi tdstd huolimatta alun
perin esittdméssédn kannassa.

16. SMHV:n toimivaltainen osasto hylkasi
viitteen 29.6.2001 tekemailldan padtoksella
ensisijaisesti silld perusteella, ettd merkkien
ulkoasun ja merkityssisillon erot olivat
merkittdvimpid kuin niiden lausuntatavan
samankaltaisuus, joten nédiden kahden tava-
ramerkin vililld ei ollut sekaannusvaaraa.

17. Kyseinen yhti6 teki 10.7.2001 SMHV:lle
asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen
valituksen, jossa vaadittiin viiteosaston pai-
toksen kumoamista.

18. SMHV:n toinen valituslautakunta hyl-
kisi 1.10.2002 valituksen ja vahvisti viite-
osaston paiatoksen katsoen, ettd vaikka
kyseessd olevia tavaroita ja palveluja myy-
déén samoja jakelukanavia tai samoja myyn-
tipisteita kéyttden, tavaramerkkien viliset
erot ovat selvisti merkittdvimpid kuin niiden
lausuntatavan mahdolliset samankaltaisuu-
det tietyilldi Euroopan unionin virallisilla
kielilla.



MULHENS v. SMHV

19. Muelhens nosti tidtd padtostd vastaan
kumoamiskanteen ensimméisen oikeusas-
teen tuomioistuimen kirjaamossa 4.12.2002
rekisterdidylld asiakirjalla.

B Valituksenalainen tuomio

20. Kanne perustui yhteen ainoaan perus-
teeseen, jonka mukaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
on rikottu. Kantaja korosti merkkien "Sir” ja
”Zirh” lausuntatavan samankaltaisuutta,
miké sen mukaan aiheuttaa niiden samanlai-
suuden etenkin kun otetaan huomioon, ettid
hajuvesien ja kosmetiikan myynti ei tapahdu
yksinomaan silld tavoin, ettd kuluttajat
havaitsisivat kyseisten tuotteiden ulkondén.

21. Vaikka SMHV myénsikin osittain, ettd
riidanalaiset tavaramerkit ovat lausuntataval-
taan samankaltaiset, se kiisti sen, ettd timé
yhteneviisyys aiheuttaisi sekaannusvaaran,
koska ne eroavat merkityssisilloltdan toisis-
taan suuresti sen vuoksi, ettd aikaisemmalla
merkilld on selvi englanninkielinen merkitys,
kun taas toinen on pelkki keksitty sana.

22. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
palautti ensin mieliin sekaannusvaaralle
oikeuskaytinnossi asetetut kriteerit* ja tutki
tamén jilkeen, oliko riidanalaisten merkkien

4 — Valituksenalaisen tuomion 34-42 kohta.

samankaltaisuuden aste riittdva aiheutta-
maan tillaisen vaaran.

23. Sitten se vertaili niiden ulkoasua, lau-
suntatapaa ja merkityssisaltéd tullen siihen
tulokseen, etti ne olivat lausuntatavaltaan
samankaltaiset tietyissd maissa.

24. Ottaen huomioon yhteiséjen tuomiois-
tuimen oikeuskdytdnnon, jossa on katsottu
pelkidn lausuntatavan samankaltaisuuden
saattavan aiheuttaa sekaannusvaaran,® se
arvioi kokonaisuutena kaikki tuon asian
kannalta merkitykselliset seikat, perustaen
timén kokonaisarvioinnin kyseessd olevista
tavaramerkeistd syntyvidn kokonaisvaikutel-
maan ja ottaen erityisesti huomioon tavara-
merkkien erottavat ja hallitsevat osat.

25. Tamén tutkimisen péitteeksi se totesi,
ettd sanalla "Sir” on kohdeyleisén nakokul-
masta selked ja erityinen merkitys siten, ettd
timé vleisé kykenee ymmairtiméidn sen
vilittomisti,” vaikkei timi sanamerkki viit-
taakaan tavaroiden mihinkddn ominaispiir-
teeseen. Tistd seikasta se péitteli, ettd koska
merkityssisiltjen ja ulkoasujen erot voivat

5 — Valituksenalaisen tuomion 44—47 kohta.

6 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999
(Kok. 1999, s. 13819, 28 kohta).

7 — Maissa, joissa puhutaan slaavilaista kielti, kuluttajat olisivat
tosin havainneet timén merkin nopeasti, vaikkakin tietylla
hammistykselld, koska se liittyy hajuvesiin, silla kyseinen sana,
joka lausutaan esim. tSekiksi "syr”, puolaksi "ser” (lahempanéa
brittilaista lausuntatapaa), slovakiksi "syr” ja sloveniaksi “sir”,
tarkoittaa “juustoa”.
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kumota lausuntatapojen samankaltaisuudet
ja koska tavaramerkki “Sir” sisdltid myos
heraldisen kuvion, ® asiassa voidaan soveltaa
jo aiemmin vahvistettua siintod,” jonka
mukaan merkityssisiltéjen erot kumoavat
lausuntatapojen samankaltaisuudet.

26. Valituksenalaisessa tuomiossa pannaan
vain vdhén painoa riidanalaisten merkkien
samankaltaisuudelle, silld siind katsotaan,
etti kyseiset tavarat saatetaan markkinoille
normaalisti siten, ettd kuluttajat havaitsevat
merkit silmillaan, eiki siten, ettid he havaitsi-
sivat ne yksinomaan, tai pédasiallisesti, kor-
villaan, toisin kuin kantaja ja valittaja oli
min&(éé’mlaista ndytto6d esittimattd vaittd-

nyt. 0

27. Niin ollen ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, etteivit kyseessd olevat
tavaramerkit ole riittivin samankaltaisia,
jotta ne aiheuttaisivat sekaannusvaaran sen
suhteen, mistd yrityksestéd kyseiset tavarat ja
palvelut ovat periisin, eikd niitd niin voida
pitdd osittain samanlaisina tai samankaltai-
sina, "' ja hylkisi kumoamiskanteen.

8 — Valituksenalaisen tuomion 49-51 kohta.

9 — Tami sddnto ilmeni asiassa T-292/01, Phillips-Van Heusen
Corp v. SMHYV, 14.10.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s.
11-4335), ja sitd on sittemmin sovellettu yhdistetyissé asioissa
T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV, 17.3.2004
annetussa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-965, 93 kohta) ja asiassa
T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHYV, 22.6.2004 annetussa
tuomiossa (Kok. 2004, s. II-1739, 56 kohta), jota koskeva
muutoksenhaku on vireillad.

10 — Valituksenalaisen tuomion 51-54 kohta.

11 — Valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohta.
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III Oikeudenkiynti yhteisbjen tuomiois-
tuimessa ja asianosaisten vaatimukset

28. Muelhens-yhtion muutoksenhakukir-
jelmd on rekisterdity yhteisdjen tuomioistui-
men kirjaamossa 6.5.2004 ja SMHV:n vastine
27.7.2004.

29. Asianosaiset ovat jattineet vastauskirjel-
miénsa 20.10.2004 ja 28.1.2005.

30. Suullinen Kkésittely, johon osallistuivat
Muelhensin, SMHV:n ja Zirh International
Corp:n edustajat, pidettiin 6.10.2005.

31. Valittaja vaatii, ettd yhteis6jen tuomiois-
tuin

—  kumoaa ensimmiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen asiassa T-355/02 3.3.2004
antaman tuomion

—  kumoaa SMHV:n toisen valituslauta-
kunnan 1.10.2002 tekemin péaiatéksen
(asia R 657/2001-2), joka liittyy Muel-
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hensin ja Zirh International Corp:n
viliseen viitemenettelyyn

—  velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeu-
denkdyntikulut.

32. SMHYV vaatii ensimmdisessd oikeusas-
teessa esiintyneen viliintulijan tukemana,
ettd yhteiséjen tuomioistuin

—  hylkad valituksen

—  velvoittaa valittajan korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut.

IV Valitusperusteen tutkiminen

33. Muelhens vetoaa yhteen ainoaan valitus-
perusteeseen, jonka mukaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua kisitettd sekaannusvaara on
rikottu. Mainittu lainkohta jakaantuu seu-
raaviin kahteen osaan: sekaannusvaaran ole-
massaolon ja etenkin sen vaikutuksen osoit-
tamiseen, joka tavaroiden ja palvelujen
markkinoillesaattamistavalla on niiden lau-
suntatavan, ulkoasun ja merkityssisillon

arviointiin; toisessa asetetaan sddntd, jonka
mukaan merkityssisiltéjen erot kumoavat
tietyissi olosuhteissa lausuntatapojen saman-
kaltaisuudet.

A Valitusperusteen ensimmdinen osa

34. Aluksi on todettava, ettd valitusperus-
teen timi osa saattaa vaikuttaa sellaiselta,
ettei sitd pitdisi ottaa tutkittavaksi, koska
siind vaaditaan, ettd yhteisGjen tuomioistuin
korvaisi ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen esittdmén, tosiseikkoja koske-
van arvioinnin, jossa sekaannusvaaraa ei
katsottu olevan olemassa, omallaan, ja koska
tdméntyyppinen arviointi ei yhteiséjen tuo-
mioistuimen perussddnnén 58 artiklan
mukaan kuulu sen toimivaltaan, '

35. Tistd huolimatta katson, ettd asiassa on
sovellettava periaatetta in dubio pro actione
tulkintakriteering, jolla pyritddn edistiméiin
oikeudenkdynnin jatkumista aina padasiassa
annettavaan ratkaisuun asti ja joka on
johdettu tosiasiallista oikeusturvaa koske-
vasta oikeudesta, ja ettd tarkempi silmiys
valittajan esittdmiin eri véitteisiin ja sen
vastineeseen tulee tuomaan esille sen todel-
lisen tarkoituksen.

12 — Yhteis6jen tuomioistuimen kassaatiovallasta ks. asiassa
C-104/00, DKV, annetun ratkaisuehdotuksen 58—60 kohta,
tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7651).
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36. Muelhensin mukaan asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
on rikottu siksi, ettd ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei ole soveltanut yhtei-
séjen tuomioistuimen oikeuskiytintod,
jonka mukaan tavaramerkkien pelkin lau-
suntatavan samankaltaisuus voi aiheuttaa
sekaannusvaaran. '* Tuon yrityksen mukaan
tallainen samankaltaisuus aiheuttaa auto-
maattisesti tillaisen vaaran, eikd asiassa ole
merkityksellistd tutkia ulkondkoéon ja merki-
tyssiséltéon liittyvid seikkoja.

37. Sen mukaan lausuntatavan samankaltai-
suuden merkitystd vahvistaa se, ettei asiakas
aina nde tavaraa ostohetkelld, koska tavarat
myydéddn usein kuluttajalle tavoilla, joissa
merkin lausuntatavalla on jo itsessdin mer-
kitystd, kuten lahjana, posti- tai puhelin-
myyntind ja erikoisliikkeissd, esimerkiksi
kauneushoitoloissa ja kampaamoissa tai
hajuvesimyymaéloissa.

38. Tamin osoittaakseen valittaja on liittd-
nyt asiakirjoissa olevaan vastineeseensa liit-
teend jiljennoksen Landgericht Hamburgin
(Saksa) 6.5.2004 antamasta tavaramerkkioi-
keuden loukkaamista koskevasta tuomiosta
asiassa, jossa asianosaiset ja riidanalaiset
merkit olivat samat kuin nyt esilld olevassa
asiassa. Tuossa tuomiossaan saksalainen
tuomioistuin katsoi sekaannusvaaran olevan
olemassa riidanalaisten merkkien valilla,
mikéd on selvisti ristiriidassa nyt riitautetun
tuomion kanssa, joka on annettu aikaisem-
min.

13 — Em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer 22.6.1999 annetun
tuomion 28 kohta.
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39. SMHYV ei kiistd merkkien lausuntatavan
samankaltaisuutta koskevia valittajan lausu-
mia, mutta se ei ole valittajan tavoin valmis
antamaan ratkaisevaa merkitystd tille
samankaltaisuudelle. Se katsoo, etti edelld
mainitussa asiassa Lloyd annetun tuomion
28 kohdassa todetaan ainoastaan olevan
mahdollista, etti lausuntatavan samankaltai-
suus aiheuttaa sekaannusvaaran, ja ettd
ennen tdllaisen péidtelmin tekemistd on
vilttdmatontd suorittaa kaikkia asian kan-
nalta merkityksellisid seikkoja ja riidanalaisia
tavaroita koskeva kokonaisarviointi.

40. Tama védhentdd sen mukaan merkkien
ddntdmistavan vaikutuksen merkitystd tava-
roita myytdessd, ja se pitdd valittajan esittd-
mid esimerkkeji riittdméttominé ja epadedus-
tavina. Se katsoo, ettei sddntéd voida perus-
taa mainitun kaltaisiin tilanteisiin, silld yhtei-
séjen tuomioistuimen kiyttéén ottamilla
muuttujilla pyritddn nimenomaan tyypillis-
ten tai keskimdirdisten asianhaarojen mia-
rittdmiseen.

41. SMHV ei myoskiddan nde Landgericht
Hamburgin ratkaisussa mitdan huonoja puo-
lia, silla se ei ole kasitellyt samoja asioita kuin
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin; se
toteaa toisaalta olevansa huolestunut tallai-
sella ratkaisulla luodun tilanteen vuoksi,
koska asianosaiset asetetaan silla arkaluon-
toiseen, ldhes kestimittomiin asemaan,
koska kansalliset tavaramerkkituomioistui-
met soveltavat sekaannusvaaraa arvioides-
saan sddntojd, jotka eroavat yhteiséjen tuo-
mioistuimen, joka yhdessi ensimmaiisen
oikeusasteen tuomioistuimen kanssa kayttdd
perustavanlaatuista toimivaltaa Euroopan
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unionissa, osoittamista sdannoista. Talld vii-
meksi mainitulla seikalla ei varmaankaan ole
vilitonté vaikutusta valitusta ratkaistaessa, ja
timdn vuoksi sitd kisitellddin myShemmin
sen jilkeen, kun valitusperuste on tutkittu. '*

42. Valittajan esittdmin véitteen tutkitta-
vaksi ottamisen tultua siis tutkituksi valitus-
perusteen timén osan tutkimisessa on keski-
tyttivi kommenttiin, jonka yhteisdjen tuo-
mioistuin on esittinyt edelld mainitussa
asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetussa
tuomiossa, tarkemmin ottaen sen 28 koh-
dassa, jossa todetaan, ettd "— — sekaannus-
vaara voi syntyd jo sen vuoksi, ettd tavara-
merkit lausutaan samankaltaisella tavalla

»

43. Timin lausuman merkitys ei tarkkaan
ottaen ole absoluuttinen, kuten valittaja
vaittad, koska tuomiossa katsotaan lausunta-
tavan samankaltaisuuden riittdvin perus-
teeksi sille, ettd asiaa kisitteleva tuomioistuin
katsoo tillaisen vaaran olevan olemassa, jos
tavarat ovat samanlaisia. Niiden sanojen
kieliopillinen tulkinta osoittaa, ettd yhtei-
sbjen tuomioistuin e kiistd sitd, ettd timé
samanlaisuus riittdd perusteeksi sille, ettd
sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa,
mutta pelkkéd ddnneasun samankaltaisuus ei
sitd vilttimattd edellyta.

44. Kun asiaa tarkastellaan loogis-kielitie-
teellisestd nikokulmasta, niin havaitaan, ettd
kun jokin asia "voi syntyd”, talloin implisiitti-
sesti mydnnetdén tillaisen syntymisen olevan

14 — Ks. jaljempénd 58 kohta ja sitd seuraavat kohdat.

epiatodenndkoisté ja viitataan sen poikkeuk-
selliseen luonteeseen. Tietylld tavalla téllai-
sesta ilmaisusta ei voida johtaa yleisohjetta,
jolla asetettaisiin kyseenalaiseksi se, ettd
tillainen sekaannusvaara voi esiintyé.

45. Yhteiséjen tuomioistuimen tuon tuo-
mion muiden kieliversioiden vertailu tukee
esitettyd ndkemystd. Tdmid ilmenee niin
saksankielisestd (saksa oli tuolloin oikeuden-
kayntikieli) versiosta, jossa todetaan, ettd
"sich nicht ausschliessen lasst, dass allein
die klangliche Ahnlichkeit der Marken eine
Verwechslungsgefahr — — hervorrufen kann”,
kuin ranskankielisestd versiosta, jonka
mukaan “qu’il ne saurait étre exclu que la
seule similitude auditive des marques puisse
créer un risque de confusion”, ja englannin-
kielisestakin, jonka mukaan it is possible
that mere aural similarity between trade
marks may create a likelihood of confusion”;
tarkoituksenani ei ole olla tyhjentivi, mutta
koska haluan poistaa kaikki epdilyt, siteeraan
my6s hollanninkielistd versiota, jonka
mukaan “niet valt uit te sluiten, dat de
enkele auditieve gelijkenis tussen de merken
verwarring —— kan doen ontstaan”, ja
italiankielistd, jonka mukaan "non si pué
escludere che la somiglianza fonetica dei
marchi possa creare un rischio di confu-
sione”.

46. Viitteestd, joka liittyy tiettyjen sellaisten
markkinointikanavien merkitykseen, joita
kiytettiessd yleiso el nde nyt kyseessi olevia
tavaroita lainkaan, mikid vahvistaa lausunta-
tavan samankaltaisuuden merkitystd, on
todettava ongelman ytimeen menematti, etti
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
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valituksenalaisen tuomionsa 53 kohdassa vii-
tannut sithen vain siitd syysti, ettei kantaja
ollut ndyttinyt sitd asianmulkaisesti toteen.
Tasta syystd se kritiikki, jota Muelhens on
kohdistanut tdhdn ratkaisuun, kun se on
katsonut, ettei tille jakelumuodolle ole
annettu sille kuuluvaa véitettyd arvoa, on
vaikutukseton, koska se koskee 54 kohdassa
esitettyd laajempaa toteamusta, jolla ei tehty
tyhjiksi edellisessd kohdassa esitettyi.

47. Nayton arvioinnin osalta on lisdksi
todettava, ettd EY 225 artiklan ja EY:n
tuomioistuimen perussdénnén 58 artiklan
mukaan valitus voi koskea vain oikeuskysy-
myksid, joten yksinomaan ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen
madrittdimadn merkitykselliset tosiseikat ja
arvioimaan niitd sekd punnitsemaan todis-
tustosiseikkoja, védristelytapauksia lukuun
ottamatta, "> Niin ollen yhteiséjen tuomiois-
tuin ei ole toimivaltainen valvomaan ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuinta sen suo-
rittaessa naitd tehtivii.

48. Edelld esitetyn nojalla valitusperusteen
ensimmaiinen osa on perusteettomana hylat-
tdvd siitd syystd, etteli asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
ole todettu rikotun.

15 — Asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio
1.6.1994 (Kok. 1994, s. I-1981, 49 ja 66 kohta); yhdistetyt asiat
C-238/99 P, C-244/99 P, C-244/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P—
C-252/99 P ja C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij ym.
v. komissio, tuomio 15.10.2002 (Kok. 2002, s. 1-8375,
194 kohta) ja asia C-312/00 P, komissio v. Camar ja Tico,
tuomio 10.12.2002 (Kok. 2002, s. I-11355, 69 kohta).
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B Valitusperusteen toinen osa

49. Valittaja riitauttaa valitusperusteensa toi-
sessa osassa sddnnén, jonka mukaan merki-
tyssisiltdjen erot “kumoavat” lausuntatapo-
jen samankaltaisuudet ja jota ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut
useissa eri tuomioissaan.'® Se arvostelee
yhtddltd sen perusteltavuutta pitden sitéd
yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskéytinnén
vastaisena. Toisaalta se viittad, ettd nyt esilla
olevassa asiassa englanninkieliselld sanalla
"sir” on lausuntatapansa vuoksi sellainen
merkitys, jonka kohdeyleisé ymmartia.

50. Ensimmaiisessd viitteessddn se kiistd,
ettd kaikkien seikkojen kokonaisarvioinnissa
merkkejid tarkasteltaisiin lausuntatapaan,
ulkoasuun ja merkityssisidltéon liittyvit
perusteet huomioiden, koska se katsoo, ettd
vaikka samankaltaisuus yhden aistimallin
mukaan olisikin selvisti olemassa, se voi
aiheuttaa sekaannusvaaran, silld edelld mai-
nitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer.
annetussa tuomiossa, tarkemmin ottaen sen
28 kohdassa, on tihédn uusi ja selvé viittaus.

51. Jotta tuosta tuomiosta esitettyd tulkintaa
voitaisiin oikaista ja jotta sille voitaisiin antaa
asianmukainen sisdltd, on syytd palauttaa
mieleen tdmién ratkaisuehdotuksen 43 ja
45 kohta.

16 — Mainittu timén ratkaisuehdotuksen alaviitteessa 8.
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52. Toisesta viitteestd, joka liittyy sanan ”sir”
merkitykseen, on todettava ennen kaikkea,
ettd kyseessd on ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen kumoamiskannetta tutkies-
saan esittdmd, tosiseikkoja koskeva arviointi,
jonka valvonta on kielletty yhteiséjen tuo-
mioistuimelta sen perussidnnén 58 artiklan
nojalla, kuten jo on selitetty. Jos viite tistd
huolimatta ymmérretddn siten, ettd silla
tarkoitetaan kyseenalaistaa kyseisen kumoa-
missadnnon laillisuus, muutamia tdsmennyk-
sid on syyti esittaa.

53. Témé ei ole ensimmiinen kerta, kun
yhteiséjen tuomioistuimeen valitetaan tdimén
sekaannusvaaran arvioinnissa sovellettavan
sddnnon patevyydestd, eiki myoskiadn ensim-
miinen kerta, kun lausun tistd aiheesta.'”
Perustavanlaatuinen ratkaisu on asiassa
SABEL annettu tuomio,'® jossa yhteisdjen
tuomioistuin vaati, ettd kaikki konkreettisen
olettaman kannalta merkittdvat tekijit oli
punnittava, ja totesi, ettd arvioitaessa riidan-
alaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja
merkityssisillon samankaltaisuutta kokonai-
sarvioinnin on perustuttava niiden antamaan
kokonaisvaikutelmaan '* ja etti erityista huo-
miota on kiinnitettdvd niiden vilisiin erot-
taviin ja madraaviin piirteisiin. *°

17 — Ks. asiassa C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. 8.9.2005 esittaméni
ratkaisuehdotuksen 27 kohta ja siti seuraavat kohdat (asia on
vireilld).

18 — Asia C-251/95, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191,
22 kohta).

19 — Asia SABEL, tuomion 23 kohta.

20 — Ks. myés em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion
25 kohta.

54. Ratkaisevan tirkeind pidettivien ulko-
asun, lausuntatavan tai merkityssisallon
muodostavien osatekijoiden arviointi kuuluu
asiaa kussakin tapauksessa kisitteleville tuo-
mioistuimelle, eikd yhteisGjen tuomioistui-
men kassaatiovalvonta tilld alalla ulotu
seikkoihin, jotka liittyvit puhtaisiin tosiseik-
koihin.

55. Olen toisissa ratkaisuehdotuksissa esit-
tinyt, >' ettd timi valvonta on asianmukaista
vain silloin kun riidanalaista sdint6é sovelle-
taan absoluuttisesti ja ldhtokohtaisesti seka
ilman, ettd eri osatekijit tutkitaan ensin
yksittdin, ja kun se johtaa yhteisGjen tuo-
mioistuimen edelld mainitun oikeuskaytin-
nén vastaiseen automaattiseen soveltami-
seen. Tdssd suhteessa valittaja saattaa myos
vedota siihen, ettd tosiseikkoja on vidris-
telty, > miti mahdollisuutta nyt ei kuiten-
kaan ole, silli se ei ole vedonnut siihen
kanteessaan.

56. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
on valituksenalaisen tuomionsa 44—47 koh-
dassa esittanyt kaikki timin oikeuskiytin-
nén mukaiset seikat ja on sitten 50 kohdassa
kasitellyt ratkaisevan tirkead merkityssisil-
tod, eli tavaramerkin ”Sir” sanaosan merki-

tysta.

21 — Em. asiassa Ruiz-Picasso ym. 8.9.2005 esittimani ratkaisueh-
dotus, 35 kohta.

22 - Asia C-53/92 P, Hilti v. komissio, tuomio 2.3.1994 (Kok. 1994,
s. 1-667, 42 kohta).
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57. Mukautuessaan tdhdn oppiin ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuin ei ndin ollen
ole millddn tavoin rikkonut asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
joten valitusperusteen toinen osa on perus-
teettomana hylédttava.

C Landgericht Hamburgin antama tuomio

58. Kuten jo olen timin ratkaisuehdotuksen
38 kohdassa todennut, Landgericht Ham-
burg on 6.5.2004 antanut tuomion, jossa se
on katsonut sekaannusvaaran olevan ole-
massa sellaisessa tavaramerkin loukkaamista
koskevassa oikeudenkdynnissd, jossa asian-
osaisina olivat nyt esilld olevan asian valittaja
ja ensimmiisessd oikeusasteessa asian kisit-
telyyn osallistunut Zirh ja jossa oli kyse
niistd samoista tavaramerkeisti.

59. Tami seikka ei ihmetytd, kun tutkitaan
tavaramerkkien suojaa koskevaa yhteison
jarjestelmad, vaikkakaan ei ole normaalia
eikéd varsinkaan toivottavaa, ettd niin tapah-
tuu.

60. Yhteison ja kansalliset tavaramerkit eivit
ole voimassa erillisissd lokeroissa ilman
mitddn keskindistd yhteyttd, vaan ne ovat
voimassa samassa tilassa; vaikka ne eivit
avusta toisiaan, ne toisiinsa liittyessddn
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muuttuvat toinen toisensa lipaiseviksi, >
koska asetuksen N:o 40/94 perustelukappa-
leista ilmenee, ettd tavaramerkkeji koskeva
yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkeja
koskevaa jisenvaltioiden oikeutta. **

61. Tamé yhteys kansalliseen oikeuteen
ilmenee yhteisén tavaramerkkien loukkaa-
mista koskevista asioista, joissa sovelletaan
yhteisén oikeutta 2ja, liitdnniisesti, jisenval-
tioiden oikeutta, = aivan kuin kyse olisi
subsidiariteettiperiaatteen kiédnteisestd ver-
siosta. % Asetuksen N:o 40/94 14 artiklassa
sdddetédn, ettd yhteisén tavaramerkin vaiku-
tukset médritellddn yksinomaan talla asetuk-
sella ja ettd timén teollisoikeuksiin kuuluvan
oikeuden loukkauksiin sovelletaan kansalli-
sen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kan-
sallista lainsdddantod, eli jarjestelmastd, jota
osassa oikeuskirjallisuutta on perustellusti
pidetty sekavana,*’

62. Yhteisén tavaramerkkituomioistuimilla
on tuon asetuksen 92 artiklan a kohdan
nojalla yksinomainen toimivalta yhteisén

23 — Alvarez, J., "Marca comunitaria y marcas nacionales”, joka
sisiltyy Alberto Bercovitz Rodriguez-Canon toimittamaan
teokseen Marca v Diseno Comunitarios, Ed. Aranzadi,
Pamplona, 1996, s. 191 ja sitd seuraavat sivut, erityisesti
s. 195 ja sitd seuraavat sivut.

24 — Tuon asetuksen viides perustelukappale.

25 — Asetuksen N:o 40/94 14 artiklan 1 kohta.

26 — Tamén kadnteisen kuvauksen tunnetusta yhteisén oikeuden
periaatteesta on esittinyt Gastinel, E., La marque commit-
nautaire, L. G. D. ]., Paris, 1998, s. 197.

27 — Bender, A., "Artikel 14", teoksessa Ekey, F. L./Klippel, D.,
Heidelberger Kommenterzum Markenrecht, C. F. Miiller,
Heidelberg, 2003, s. 953; vastaavasti Gastinel, E., op. cit.,
s. 197.
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tavaramerkin tuottamien oikeuksien louk-
kaamista koskevissa kanteissa.”® Asetus tar-
joaa horjuvan maaperin, silld sen termino-
logia on epiyhteniisti. > Yhteenvedonomai-
sesti ja sellaista tyhjentivéd tutkimusta suo-
rittamatta, joka menisi pidemmalle kuin
tissd asiassa on tarpeen, voidaan esittda
seuraavat nakékulmat.

63. Prosessuaaliselta kannalta katsoen sen
jalkeen kun ndmé tuomioistuimet ovat ase-
tuksen N:o 40/94 93 ja 94 artiklan mukaisesti
viran guolesta tutkineet toimivaltaisuu-
tensa, > niilld on saman asetuksen 97 artiklan
3 kohdan nojalla velvollisuus soveltaa sen
jasenvaltion kansallista tavaramerkkia koske-
viin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia
menettelysddntéjd, jonka alueella kyseinen
tuomioistuin sijaitsee, jollei tuon asetuksen
epdmaddriisissd ja hajanaisissa sddnnoksissa
toisin sdddetd, siitd nimenomaisesta ja auto-

28 — Asetuksen N:o 40/94 91 artiklan 1 kohdan mukaan jisenval-
tiot nimedvit kansallisia ensimmiisen ja toisen oikeusasteen
tuomioistuimia, joiden tehtivind on hoitaa niille talld
asetuksella osoitetut tehtdviat. Témén vuoksi yhteisojen
tuomioistuin ei — toisin kuin SMHV:n paatoksid ja toimenpi-
teitd vastaan kaytivissi oikeudenkdynneissd — ole viimeinen
muutoksenhakuaste, vaikka asiaa kasiteltdisiin EY 234 artik-
lassa madratyssa tuomioistuinten vilisessd yhteistoimintame-
nettelyssa. Ks. tiltd osin von Kapff, P., "Artikel 91", em.
teoksessa Ekey, F. L./Klippel, D., s. 1248.

29 — Arvostelu on yksimielistd, Desantes Real, M., "La marca
comunitaria y el Derecho international privado”, Alberto
Bercovitz Rodriguez-Canon toimittamassa em. teoksessa,
s. 247, jossa annetaan ohjeita asetuksen N:o 40/94 14 artiklan
1 kohdan ja 97 sekd 98 artiklan sddnndsten tulkinnasta
selvitettdessd, mikd pohjimmiltaan on sovellettavan oikeuden
sisalto.

30 — Asetuksen N:o 40/94 aiheuttamista kansainvilis-yksityisoi-
keudellisista ongelmista ks. Desantes Real, M., s. 225 ja sitd
seuraavat sivut; von Kapff, P., "Artikel 93” ja "Artikel 94” em.
teoksessa Ekey., F. L/Klippel, D., 5. 1249 ja sitd seuraavat sivut;
ja Lobato Garcia-Mijén, M., La marca comunitaria — Aspectos
procesales y de Derecho Inter al Privado del R
sobre la marca comunitaria, Publicaciones del Real Colegio
de Espaiia, Bolonia, 1997.

nomisesta tarkoituksesta huolimatta, jonka
lainséitaja on halunnut sille antaa. *'

64. Aineellisesti ottaen kyseisen asetuksen
N:o 40/94 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa
sdddetddn ainoastaan tavaramerkin haltijan
kielto-oikeudesta ja yhteisén tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen jélkeisisté sellaisista
toimista vaadittavasta “kohtuullisesta” (sic)
korvauksesta, jotka yvhteisén tavaramerkin
rekister6innin julkaisemisen jilkeen ovat
kiellettyja. Lisdksi silla on oikeus pyytas, ettd
sanakirjassa, tietosanakirjassa tai vastaavassa
hakuteoksessa esitettyyn tavaramerkkiin lii-
tetddn tieto siitd, ettd kyseessd on rekisterdity
tavaramerkki. >* Tillaisissa tilanteissa ei kisi-
telld sovellettavaa oikeutta, silld yhteison
tavaramerkin patevyyttd ja loukkaamista
koskevat kanteet perustuvat sovellettavan
lainsdddédnnén ja oikeuspaikan viliseen yksi-
16intiin, joten toimivaltainen tuomioistuin
soveltaa omaa oikeuttaan, joka tuossa
tapauksessa saa yhteison sddnnén aseman.

65. Muissa oikeudenkéynneissd, erityisesti
vahingonkorvausoikeudenkaynneissd, sovel-
letaan asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 2 koh-
dan mukaan sitd vastoin sen valtion lakia,

31 — Morenilla Allard, P., La proteccion jurisdiccional de la marca
comunitaria, COLEX, Madrid, 1999, s. 141, josta on
padteltavissi ajatus, ettd jasenvaltioiden prosessisdannoksiin
turvautuminen olisi pikemminkin valttimdtonta kuin vapaa-
chtoista. Vastaavasti Gastinel, E., mainittu teos, s. 198.

32 — Asetuksen N:o 40/94 10 artikla.

33 — Lobato Garcia-Mijan, mainittu teos, s. 183.
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jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet (lex
loci commissi delictii), misti seuraa, etti
yhteison tavaramerkkituomioistuimet joutu-
vat yhid enenevdssi médrin turvautumaan
ulkomaisiin oikeusjarjestelmiin loukaten
ndin sitd unitaarista luonnetta, jolla timin
tyyppiset teollisoikeudet on hahmoteltu. >
Lisaksi korvausvastuuta koskevat sddnndkset
ja oikeuskdytint6 vaihtelevat jisenvaltioiden
vililld, mikd vaikuttaa sen korvauksen mié-
radn, jonka yhteison tavaramerkin haltija,
jonka oikeutta on loukattu, voi saada tuomi-
tuksi eri tuomioistuimissa,® aina sen
mukaan, millaisia perusteita sovelletaan
arvioitaessa kirsittyd vahinkoa ja korvauksen
mAAraa.

66. Yhteison tavaramerkkituomioistuinten
kéytettivissi oleviin valiaikaisiin ja suojaaviin
toimenpiteisiin sovelletaan puolestaan ase-
tuksen N:o 40/94 99 artiklan mukaan lex fori
-periaatetta. Sen ulottuvuus riippuu epéilyk-
settd sen toimivallan perustasta: jos perus-
tana on 93 artiklan 1, 2, 3 tai 4 kohta,
toimenpiteet ovat tiytintoénpantavissa kai-
kissa jasenvaltioissa; jos ne sitd vastoin on
toteuttanut loukkaustoimen tapahtumapai-
kan vhteisén tavaramerkkituomioistuin,
niilld on vaikutuksia vain siini jasenvaltiossa,
jossa tdmd tuomioistuin sijaitsee. 36

34 — Von Miihlendahl, A./Ohlgart, D. C., Die Gemeinschaftsmarke,
C. H. Beck ja Stampfli + Cie AG, Miinchen, 1998, s. 213 ja
214.

35 — Lobato Garcia-Mijan, M., mainittu teos, s. 187.

36 — Bumiller, U., Durch ng der G haftsmarke in der
Europdischen Union, C. H. Beck, Miinchen, 1997, s. 21.
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67. Lopuksi on todettava, ettd tdhén
yhteisén tavaramerkkituomioistuinten toimi-
valtaa koskevaan yhteisén oikeuden hahmo-
telmaan siséltyy erés erittdin mielenkiintoi-
nen seikka, eli pyrkimys keskenddn ristirii-
taisten tuomioiden antamisen ehkiisemi-
seen.

68. Koska yhteison lainsdatdja tiedosti sen
vaaran, jonka tillaisten prosessuaalisten ja
aineellisten sdénnésten antaminen aiheuttaa,
se otti muutettuun asetukseen N:o 40/94
muutamia timan estdmiseen tihtddvid meka-
nismeja. Téltd osin on mainittava sen kuu-
destoista perustelukappale® kuten myos
samanaikaisesti vireilld olevia asioita koske-
vat erityiset sadnnét (100 artikla) ja samanai-
kaisia ja toisiaan seuraavia siviilikanteita
koskeva olettama (105 artikla).?® Tahin
ryhméin kuuluu myés 96 artiklan 7 kohta,
joka koskee yhteisén tavaramerkkituomiois-
tuimen toimivaltaa tilanteessa, jossa on
nostettu vastakanne.

69. Kaikkien nédiden sdédnndsten mukaan
sekd yhteisén tavaramerkkituomioistuimen
ettdi muun kansallisen tuomioistuimen on
siis lykittava oikeudenkdyntid tai jitettiva
sen vireille paneva kanne tutkimatta, ja ainoa

37 — Siind todetaan, ettd "olisi ehkiistivd keskenddn ristiriitaisten
tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osa-
puolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteison tavaramerkkid
ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkeji koskevat kysymyk-
set; ——."

38 — Lobato Garcia-Mijan, M., mainittu teos, s. 219.
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perustelu tille on keskenddn ristiriitaisten
tuomioiden antamisen ehkiiseminen, kuten
tuon asetuksen kuudennessatoista peruste-
lukappaleessa todetaan.

70. Kaikesta huolimatta en aio yksityiskoh-
taisesti kisitelld nditd sddnnoksid, silld ne
koskevat tilanteita, joista Landgericht Ham-
burgissa kisitellyssé asiassa ei ollut kyse, silla
se ei koskenut vastakannetta eikd samanai-
kaisten ja toisiaan seuraavien siviilikanteiden
taikka samanaikaisesti vireilld olevien, kan-
sallisen tavaramerkin loukkaamista koske-
vien asioiden ajheuttamia ongelmia. Tuossa
asiassa oli kyse erdédn yhteisén tavaramerkin
antamien oikeuksien loukkaamisesta, josta
vaadittiin vahingonkorvausta, kun samanai-
kaisesti ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa oli vireilld kanne, jossa vaadittiin
kumoamaan SMHV:n toisen valituslauta-
kunnan péitss, joka liittyi Muelhens-yhtién
tavaramerkkid "Zirh” vastaan tekem#én viit-
teeseen. On todettava, ettei tillaista tilan-
netta nimenomaisesti séddnnelld asetuksella
N:o 40/94 eikd millddn muullakaan lainsda-
dintotoimella. >

71. Téastd huolimatta se, ettel nimenomaista
sddnnosti ole, el estd soveltamasta yhteisén

39 — Landgericht Hamburgissa kasiteltyyn riita-asiaan ei anna
asianmukaista ratkaisua teollis- ja tekijinoikeuksien noudat-
tamisen varmistamisesta 29 paiving huhtikuuta 2004 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY
(EYVL L 157, s. 16), jota sen 1 artiklan perusteella sovelletaan
tavaramerkkeihin ja jonka tavoitteena on sen kymmenennen
perustelukappaleen mukaan “lihentdd lainsdadantoja, jotta
voidaan varmistaa teollis- ja tekijinoikeuksien suojan korkea,
yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso sisimarkkinoilla”.

oikeusjarjestyksen yleisid periaatteita, eten-
kddn niitd, jotka liittyvat kansallisten tuo-
mioistuinten ja yhteisdjen tuomioistuimen
viliseen yhteistyohon, eikd yhteison oikeu-
den tehokkuusperiaatetta ja EY 10 artiklassa
midrattyd lojaalin yhteistyovelvollisuuden
periaatetta.

72. Vaikka kansallinen tuomioistuin lihet-
tiisikin EY 234 artiklaan perustuvan ennak-
koratkaisupyynnon esittadkseen tai peruut-
taakseen omalla vastuullaan tulkintakysy-
mykseni, * ei ole syyti epiill, ettd timin
tuomioistuinten vélisen apukeinon ensisijai-
sena tarkoituksena on yhteisén oikeuden
yhdeillmukaisen soveltamisen varmistami-
nen.

73. Lisiksi EY 10 artiklalla, jolla maédrataan
jasenvaltioilla olevasta lojaalin yhteistyon
velvoitteesta, asetetaan kansallisille tuomiois-
tuimille velvollisuuksia, ** kuten velvollisuus
tulkita kansallista oikeutta yhteisén oikeuden
ja erityisesti direktiivien valossa, **

40 - Kaikilla kansallisilla tuomioistuimilla on sitd vastoin velvolli-
suus esittdd patevyyttd koskeva ennakkoratkaisukysymys (asia
314/85, Foto-Frost, tuomio 22.10.1987, Kok. 1987, s. 4199,
Kok. Ep. IX, s. 235). Taman velvollisuuden ulottuvuudesta ks.
kuitenkin asiassa C-461/03, Gaston Schul, 30.6.2005 esitetyn
ratkaisuehdotuksen 60 kohta ja sitd seuraavat kohdat (asiassa
ei vield ole annettu tuomiota).

41 - Asia 13/61, De Geus en Uitdenbogerd, tuomio 6.4.1962
(Kok. 1962, s. 89, Kok. Ep. I, s. 121) ja asia 107/76, Hoffmann-
La Roche, tuomio 24.5.1977 (Kok. 1977, s. 957, Kok. Ep. III,
s. 401, 5 kohta).

42 — Ks. tiltd osin Von Bogdandy, A, "Artikel 10", teoksessa
Grabitz, E. /Hilf, M., Das Recht der Europdischen Union, C. H.
Beck, Miinchen, 2005, s. 19, 53 kohta ja siti seuraavat kohdat.

43 — Asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994 (Kok. 1994, s. I-
3325, Kok. Ep. XVIL, s. I-1, 22 kohta ja sitd seuraavat kohdat).
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74. Tastad seuraa, ettd kun kansallinen tuo-
mioistuin ratkaisee asian, jossa esiintyvi,
suoraan sovellettavassa yhteison sddnnok-
sessd mainittu médrittelematén kisite, kuten
yhteison tavaramerkkioikeudessa esiintyva
sekaannusvaaraa koskeva kisite, on avoi-
messa ristiriidassa Euroopan yhteis6jen
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen
oikeuskédytinnon kanssa, mainittujen velvol-
lisuuksien noudattaminen ja ennakkoratkai-
sukysymysten syvillinen tarkoitus edellytti-
vit, ettd sen on kiytettiva EY 234 artiklassa
viitoitettua tietd vélttddkseen oikeudellisessa
ratkaisutoiminnassa sellaisen oikeudellisen
epdvarmuuden, joka seuraa unionissa anne-
tuista eridvista tuomioista.

75. Saksan tuomioistuimen paiatoksessi on
hylatty se ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen esittiméd ndkemys, jonka
mukaan kyseisten kahden tavaramerkin lau-
suntatapojen samankaltaisuus on siind méa-
rin védhdinen, ettei se riitd sekaannusvaaran
perustaksi, silldi merkkien vilinen samanlai-
suuden aste ei ole riittdvd. Perustellakseen
paatostadn Landgericht Hamburg nojautui
Bundesgerichtshofin (Saksan korkein oikeus
siviili- ja rikosoikeuden alalla) oikeuskaytan-
t60n, jossa omaksutulla tavalla olla ottamatta
huomioon lausuntatavan samankaltaisuutta
sekaannusvaaraa arvioitaessa tavaramerkin
haltijalta evitddn perusteettomasti osa sille
kuuluvasta suojasta.

76. Vaikka katsottaisiinkin, ettd Landgericht
Hamburgin kaltaisella EY 234 artiklan 2 koh-
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dan soveltamisalaan kuuluvalla tuomioistui-
mella on ennakkoratkaisukysymyksen esitté-
mistd koskeva tietty harkintavalta, ** tarve
soveltaa yhdenmukaisesti yhteisén oikeutta
edellyttda EY 234 artiklaan turvautumista
nimenomaan silloin kun kansallisen korkean
tuomioistuimen oikeuskidytinté on ristirii-
dassa yhteisbjen tuomioistuinten oikeuskay-
tinnén kanssa, etenkin kun otetaan huo-
mioon, ettd tillainen pyynté saattaa olla
ratkaisevan tirked riita-asiassa annettavan
ratkaisun kannalta.

77. Se seikka, ettd saksalaisen ensimmdiisen
asteen tuomioistuimen péitokseen voitiin
hakea muutosta, el olennaisesti vihenni
oikeusvarmuudelle aiheutettua vahinkoa,
kuten komissio perustellusti toteaa. Tilan-
teessa, jossa yhteison sddnnodksen tulkinta-
ristiriita on néin selvd, ainoa keino on
soveltaa EY 234 artiklaa;®® kaikesta huoli-
matta on toivottava, ettdi muutoksenhaku-
tuomioistuin korjaa aiheutetun tilanteen
sellaisella hermeneuttisella tarkkuudella ja
sellaisessa eurooppalaisessa hengessd, joka
on johdattanut tuon maan tuomioistuinten
toimintaa. Ne ovat aina olleet ensimmiisten
joukossa soveltamassa perustamissopimuk-
sissa madrittyd yhteisdjen tuomioistuimen ja
kansallisten tuomioistuinten vilistd lojaalin
yhteistyon periaatetta.

44 — Annand, R, ja Norman, H,, Guide to the Community trade
mark, Blackstone Press Limited, London, 1998, s. 210.

45 — Ndma yhteis6jen tuomioistuimen arvovallan loukkaukset
saattavat aiheuttaa sen, etti jisenvaltio joutuu vastuuseen
tuomioistuimensa syyksi luettavasta yhteison oikeuden rikko-
misesta, vaikka kyse ei olisikaan korkeimmanasteisesta
tuomioistuimesta; nidin asiassa C-224/01, Kébler, tuomio
30.9.2003 (Kok. 2003, s. 1-10239).
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78. Kaiken kaikkiaan pahoittelen, enki luul-
tavasti yksin, Landgericht Hamburgin toi-
mintaa tdssd asiassa; on syytd toivoa, ettd
tillaiset vadrinkdytokset loppuvat ja ettad
lainsddtdjd tulee tietoiseksi tim#in monita-
hoisen sdédntelyn parantamisen kiireellisyy-
destd, silld timén sddntelyn kiaytté6noton
tarkoituksena on ollut edistia taloudellisten
toimintojen sopusointuista kehittymista
koko yhteistssd ja saada sisdmarkkinat toi-
mimaan asianmukaisesti Euroopan unio-
nissa, aina vakuuttuneempana sen oleelli-
sesta annista paremman maanosan rakenta-
miselle.

VI Ratkaisuehdotus

V Oikeudenkiyntikulut

79. Koska Muelhensin valitusperustetta ei
perusteettomana ole hyviksytty, minun on
hylattivi valitus ja ehdotettava, ettd kyseinen
yhti6 velvoitetaan korvaamaan tidstdi muu-
toksenhausta aiheutuneet oikeudenkayntiku-
lut.

80. Edelld esitetyt seikat huomioiden ehdotan néin ollen, ettd yhteisdjen tuomiois-
tuin hylkdd Muelhens GmbH & Co. KG:n ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistui-
men asiassa T-355/02, 3.3.2004 antamasta tuomiosta tekemidn valituksen ja
velvoittaa valittajan korvaamaan tdstd oikeudenkédynnistd aiheutuneet oikeuden-

kayntikulut.
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