TUOMIO 23.3.2006 — ASIA C-206/04 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmiinen jaosto)

23 péivini maaliskuuta 2006

Asiassa C-206/04 P,

jossa on kyse yhteisdjen tuomioistuimen perussiinndn 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta, joka on pantu vireille 6.5.2004,

Miilhens GmbH & Co. KG, kotipaikka Kéln (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt
T. Schulte-Beckhausen ja Rechtsanwalt C. Musiol,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindén S. Laitinen ja A. von Miihlendahl,

vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa,
* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ja Zirh International Corp., kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajanaan
Rechtsanwalt L. Kouker,

viliintulijana ensimmaéisessé oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekéd tuomarit N. Colneric,
J. N. Cunha Rodrigues, M. llesi¢ (esittelevd tuomari) ja E. Levits,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjagja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 6.10.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.11.2005 pidetyssd istunnossa esittimén ratkaisueh-
dotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Miilhens GmbH & Co. KG vaatii valituksessaan, ettd vhteisdjen tuomioistuin
kumoaa yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-355/02,
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Miilhens vastaan SMHV — Zirh International (ZIRH), 3.3.2004 antaman tuomion
(Kok. 2004, s. II-791; jiljempénd valituksenalainen tuomio), jolla ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi Miilhensin kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan
sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen
valituslautakunnan 1.10.2002 tekemi pdétos (asia R 247/2001-3), jolla se oli hyldnnyt
sanamerkin ZIRH rekisterdintihakemusta koskevan valittajan viitteen (jdljempénd
riidanalainen péitos).

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa siddetddn seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisteroidi:

b) jos sen vuoksi, etti se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannus-
vaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd
mielleyhtyméstd.”
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Tamain asetuksen 8§ artiklan 2 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

“Edelld 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavara-
merkin rekisteréintihakemuksen tekopdivdd, ottaen tarvittaessa huomioon
vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteison tavaramerkit

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta on sisdlloltidn pédasiallisesti
sama kuin jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon ldhentimisestd 21 pdivdnd
joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Asian tausta

Zirh International Corp. (jdljempdnd Zirh Corp.) teki 21.9.1999 SMHV:lle
hakemuksen sanamerkin ZIRH rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi tavaroille
ja palveluille, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
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tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jiljempédnd Nizzan
sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 42.

Valittaja teki 24.5.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun
tavaramerkin rekisterdimistd vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoi-
tettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Tdmi vdite perustui siihen, ettd olemassa on
aikaisempi yhteison tavaramerkki eli sekamerkki, jossa on seké sanaosa ettd kuvio-
osa ja jonka sanaosa on SIR, johon liittyy vaakunakuvio, ja ettd timd tavaramerkki on
rekisterdity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 ja ettd se
vastaa seuraavaa kuvausta: “hajuvedet, eteeriset 6ljyt, kauneudenhoitotuotteet,
hiusvedet, hampaiden puhdistustuotteet ja saippuat” (jdljempdnd aikaisempi
tavaramerkki).

SMHV:n viiteosasto hylkisi tdimén viitteen 29.6.2001 tekemillddn padtokselld koska
se katsoi muun muassa, ettd vaikka kyseisid tavaroita ja palveluja myyddidn samoja
jakelukanavia tai samoja myyntipisteiti kdyttden, ndiden kahden tavaramerkin
viliset eroavuudet ovat selvisti merkittdvimpia kuin niiden lausuntatavan
mahdolliset samankaltaisuudet tietyilldi Euroopan unionin virallisilla kielilld, joten
kyseisten tavaramerkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Valittaja teki 10.7.2001 valituksen tdstd padtoksesti SMHV:n toiseen valitus-
lautakuntaan, joka hylkési valituksen riidanalaisella pdédtokselld ja pysytti viite-
osaston pddtoksen voimassa ja yhtyi tdimén perusteluihin.
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Oikeudenkiiynti ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksen-
alainen tuomio

Miilhens nosti 4.12.2002 ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamal-
laan kannekirjelmilld kanteen, jossa se vaati riidanalaisen pdidtoksen kumoamista, ja
esitti kumoamisen perusteeksi yhden ainoan kanneperusteen, jonka mukaan
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaa-
ran kisitettd oli sovellettu virheellisesti.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin palautti valituksenalaisen tuomion 33—
43 kohdassa ensiksi mieliin sovellettavat sddnnokset ja oikeuskédytdnnon, joka koskee
sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin kanssa.

Sitten ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin suoritti kaikkien asian kannalta
merkityksellisten tekijoiden kokonaisarvioinnin ottaen huomioon erityisesti tavara-
merkkien erottavat ja hallitsevat osat, minkéd jédlkeen se katsoi, etti kyseisten
tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus neutralisoitun suuressa méérin,
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa:

744 Riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta on todettava ensinni-
kin, ettd vaikka molempien tavaramerkkien sanaosien toisena ja kolmantena
kirjaimena ovat kirjaimet ir, tavaramerkit ovat ulkoasultaan huomattavan
erilaiset. Tavaramerkkien ensimmdiset kirjaimet, jotka ovat s ja z, ovat erilaiset.
Lisiksi kyseiset sanaosat muodostuvat eri médrdstd kirjaimia, ja hakemuksen
kohteena olevassa tavaramerkissd kirjaimia ir seuraa kirjain h. Aikaisemman
tavaramerkin sanaosaan on yhdistetty vaakunakuvio, kun taas hakemuksen
kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yksinomaan sanamerkistd, joka
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kirjoitetaan tavallisilla kirjaimilla. Néin ollen kyseisten tavaramerkkien ulkoasun
kokonaisarvioinnissa kullekin merkille ominaiset osat saavat aikaan sen, etti
kunkin merkin kokonaisvaikutelma on erilainen.

Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta SMHV ei ole kiistdnyt sitd, ettd
tavaramerkkien sisiltimien sanaosien lausuntatavat ovat tietyilli Euroopan
unionin kielilli samankaltaiset. Kuten SMHYV viittdd perustellusti vastineensa
26 kohdassa, useissa jisenvaltioissa aikaisempi tavaramerkki lausutaan hyvin
todennékoisesti englantilaisittain, koska sana sir on tunnettu englantilainen
sana, jonka jopa muu kuin englanninkielinen yleisé voi tunnistaa. Vaikka
hakemuksen kohteena oleva yhteisén tavaramerkki voidaan lausua eri tavoin eri
kielilld, on todettava, kuten SMHV myontdd, ettd kyseessd olevat tavaramerkit
ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset ainakin englanninkielisissd maissa ja
Espanjassa, koska erot englannin ja espanjan kielen lausuntatapojen vélilld eivit
ole erityisen selvid. Niin ollen tavaramerkkien on katsottava olevan lausunta-
tavaltaan samankaltaiset ndissd maissa.

Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisdllon vertailun osalta kantaja ei
riitauta SMHV:n titd koskevia arvioita. Kuten SMHYV viitti perustellusti,
tavaramerkit eivit ole merkityssisdlloltddn samankaltaiset, koska vaikuttaa
todennikoiseltd, ettd jiasenvaltioiden keskivertokuluttaja ajattelisi englanninkie-
listd sanaa sir, silld sana on laajalti tunnettu Euroopassa. Koska sanalla zirh ei ole
ilmeistd merkitystd millddn Euroopan unionin virallisella kielell§, yleisé mieltdisi
sanan zirh ndin ollen uudissanaksi. Ndin ollen on todettava, etteivit
tavaramerkit ole merkityssisilloltdén samankaltaiset.

Tdmaén vuoksi on todettava, etteivit tavaramerkit SIR ja ZIRH ole ulkoasultaan
tai merkityssisélloltdén samankaltaiset. Kyseessd olevat tavaramerkit ovat
lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissd maissa. Taltd osin on huomautettava,
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ettd oikeuskdytinnon mukaan ei voida sulkea pois sitd, ettd sekaannusvaara voi
syntyd jo sen vuoksi, ettd tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (asia
[C-342/97,] Lloyd Schuhfabrik Meyer, [tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. [-3819,]
28 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. I1-43, 42 kohta).

Kuten edelld 39 ja 42 kohdassa todetaan, kaikkia tekijoitd, jotka ovat
merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa, on arvioitava kokonaisuutena,
jolloin kokonaisarvioinnin on perustuttava kyseessd olevista tavaramerkeistd
syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavara-
merkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytdnnon mukaan kyseessd
olevien tavaramerkkien merkityssisiltGjen erot voivat kumota niiden lausunta-
tapojen samankaltaisuudet. Téllainen kumoaminen edellyttdd, ettd ainakin
yhdelld kyseessd olevista tavaramerkeistd on kohdeyleison nikckulmasta selkeéd
ja erityinen merkitys siten, ettd tdmd yleisd6 kykenee ymmértimidén sen
vilittomdsti (asia [T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilver-
trieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335,]
54 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa tilanne on tdmé aikaisemman tavaramerkin SIR
sanaosan osalta, kuten 46 kohdassa todetaan. T4td analyysid ei kumoa se, ettei
tdimd sanamerkki viittaa mihinkédn niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita
varten tdméd tavaramerkki rekisterditiin. Tdmé seikka ei estd kohdeyleisod
ymmartimistd vélittdmisti timén aikaisemman tavaramerkin sanaosan merki-
tystd. Riittdd, ettd yhdelld kyseessd olevista tavaramerkeistd on téllainen
merkitys, kun toisella tavaramerkilld ei ole tillaista merkitystd tai kun silld on
yksinomaan tdysin toisenlainen merkitys, jotta ndiden tavaramerkkien véliset
lausuntatapojen samankaltaisuudet kumotaan suurelta osin (ks. vastaavasti
[em.] asia BASS, tuomion 54 kohta).
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Kisiteltdvind olevassa asiassa titd kumoamista tukee se, ettd tavaramerkit SIR ja
ZIRH ovat myos ulkoasultaan erilaiset. Téssd yhteydessd on todettava, kuten
SMHYV asianmukaisesti esitti, ettd kahden tavaramerkin vilisen lausuntatavan
samankaltaisuuden asteen merkitys on vihdinen, kun kyseessd ovat tavarat,
jotka myydddn siten, ettd kohdeyleisé tavallisesti tavaroita ostaessaan myds
nikee tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu (ks. vastaavasti [em.] asia BASS,
tuomion 55 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa kyseessd olevien tavaroiden osalta on niin, toisin
kuin kantaja vdittdd. Kantajan vditteet, joiden mukaan aikaisemman tavaramer-
kin kattamien tavaroiden myynti ei perustu yksinomaan niiden ulkoasuun ja
joiden mukaan kantajan tavaroiden merkittivin jakelukanavan muodostavat
hajuvesimyyméldt, kampaamot ja kauneushoitolat, eivit nimittdin kumoa titd
toteamusta.

Tdltd osin on huomautettava, ettei kantaja ole mitenkdén osoittanut, ettd sen
tuotteita myvytdisiin tavanomaisesti siten, ettei yleisé nde tavaramerkkid
lainkaan. Kantaja viittid ainoastaan, ettd tuotteita myyddén perinteisesti paljon
hajuvesimyyméloissd, kampaamoissa ja kauneushoitoloissa, joissa kuluttaja ei
voi valita tuotetta suoraan vaan ainoastaan myyjén vélitykselld.

Vaikka oletettaisiin, ettd hajuvesimyyméldt, kampaamot ja kauneushoitolat
voisivat muodostaa kantajan tavaroiden merkittivin jakelukanavan, on
kiistatonta, ettd ndissikin tiloissa tavarat ovat yleensd esilld hyllyilld, joilta
kuluttajat voivat néhdd ne. Tamén vuoksi, vaikkei ole poissuljettua, ettd kyseessd
olevia tavaroita voidaan myydd myds suullisen pyynnon perusteella, titéd
myyntitapaa ei voida pitdd ndiden tavaroiden tavanomaisena myyntitapana.”
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Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin paitti valituksenalaisen tuomion
55 kohdassa, ettei kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ole
riittivd, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohdeyleisé voisi uskoa, ettd kyseessd olevat
tavarat ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa
sidoksissa olevista yrityksistd, ja hylkési téstd syystd kanteen.

Valitus

Valittaja vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja
riidanalaisen pddtoksen sekd velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
Valituksensa tueksi se vetoaa yhteen ainoaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaan valitusperusteeseen, joka jakautuu
kahteen osaan. Kummassakin osassa esitetddn kaksi erillistd véitettd.

SMHYV ja Zirh Corp. vaativat, ettd valitus hyldtddn ja ettd valittaja velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Valitusperusteen ensimmdinen osa (sekaannusvaara)

Ensimmadinen vdite

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja vdittdd, ettd yhtdéltd kyseisten tavaroiden ja palvelujen vilinen osittainen
samankaltaisuus ja osittainen samuus sekd toisaalta kyseisten tavaramerkkien
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lausuntatavan samankaltaisuus johtavat pddttelemién, ettd ndiden tavaramerkkien
vélilld on sekaannusvaara. Valittaja vetoaa téltd osin edelld mainitussa asiassa Lloyd
Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 28 kohtaan ja vdittdd, ettd asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetédn, ettd jo yhden aistein
havaittavissa olevan perusteen selvd samankaltaisuus osoittaa sekaannusvaaran
olevan olemassa. Nyt esilld olevassa asiassa sekaannusvaara aiheutuu lausuntatavan
samankaltaisuudesta.

SMHYV ei kiistd tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevia valittajan lausumia. Se
katsoo kuitenkin, ettd edelld mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun
tuomion merkitys on ainoastaan siind, ettd siind todetaan olevan mahdollista, ettd
lausuntatavan samankaltaisuus on riittivi osoitus sekaannusvaaran olemassaolosta.

— Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on syytd muistuttaa, ettd asetuksen N:o 40/94 seitseménnen perus-
telukappaleen mukaan sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijéistd ja
erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen
tai rekisterityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd samankaltaisuuden
asteesta tavaramerkin ja merkin sekd niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen
valilla.

Sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on siis arvioitava kokonaisuutena, ja huo-
mioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittdista-
pauksessa (ks. vastaavasti direktiivistd 89/104 asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 22 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio
22.6.2000, Kok. 2000, s. 1-4861, 40 kohta).
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Tamédn kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvién
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat
ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti direktiivistd 89/104 em. asia SABEL, tuomion
23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

Arvioituaan kyseisten kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, etteivit
nuo merkit ole ulkoasultaan tai merkityssisélloltddn samankaltaisia mutta ettd ne sitd
vastoin ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissd maissa, eikd se sulkenut pois
sitd, ettd sekaannusvaara voi syntyd jo pelkéstddn tdémdn samankaltaisuuden vuoksi.

Pois ei voida sulkea sité, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara voi syntyd jo sen vuoksi, ettd tavaramerkit lausutaan
samankaltaisella tavalla (ks. direktiivistd 89/104 em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 28 kohta). On kuitenkin syytd muistuttaa, ettd téillaisen vaaran
olemassaolon toteamisen on perustuttava kyseisten merkkien merkityssiséllon,
ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden kokonaisarviointiin. Lausuntatavan
mahdollisen samankaltaisuuden arviointi on tdssd suhteessa vain yksi kokonaisar-
viointiin liittyvistd merkityksellisistd tekijoistd.

Edelld mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetun tuomion 28 kohdasta ei
ndin ollen voida péételld, ettd sekaannusvaara on vilttimattd olemassa joka kerta,
kun kahden merkin pelkdn lausuntatavan samankaltaisuus on osoitettu.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on siis menetellyt perustellusti arvioides-
saan kyseisen kahden merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa niiden merkityssiséllon,
ulkoasun ja lausumistavan mahdollisen samankaltaisuuden osalta, kun se on
suorittanut sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin.
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Tédstd seuraa, etti valitusperusteen ensimmdiisen osan ensimmdinen vdite on
perusteettomana hylattavi.

Toinen viite

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittajan mukaan lausuntatavan samankaltaisuus riittdd osoittamaan sekaannus-
vaaran olemassaolon, jos kyseisilld tavaramerkeilld merkittyji tavaroita ei osteta
yksinomaan nékohavainnon perusteella. Kuluttajilla ei ole mahdollisuutta ostaa
kyseisid tavaroita itsepalveluna monessakaan liikkeessd, joten heiddn on siis
kysyttdvd niitd nimenomaisesti, Liséksi on hyvin tavallista, ettd nditd tavaroita
ostetaan puhelimitse. Valittajan mukaan kuluttaja, joka kaikissa ndissd tilanteissa
havaitsee tavaramerkistd SIR vain sen lausuntatavan, ei tunne tilla tavaramerkilld
merkittyjen tavaroiden ulkoasun ominaispiirteitd.

SMHV:n mukaan timd lausuntatavan samankaltaisuus ei ole ratkaisevan tirkeédd nyt
esilld olevassa asiassa, silld ndmd tavarat ostetaan yleensd nidkéhavainnon perusteella.
Se nimittdin katsoo, ettd nditd tavaroita myydédén siten, ettd kun kohdeyleis6 ostaa
niitd, se ymmartdd tavaramerkin siten, ettd se kuvaa kyseisid tavaroita visuaalisesti.
Niin ollen vaikka kyseisiin tavaroihin onkin mahdollista viitata sanallisesti, SMHV
katsoo, ettei jakelukanava, joka edellyttdd suullista pyyntod, ole nédiden tavaroiden
osalta tyypillinen tai keskimaérédinen ostotapa. Néin ollen se pddttelee, ettei nyt esilla
olevassa asiassa ole minkdédnlaista asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
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— Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Valittajan toisesta vditteestd, joka koskee kyseisten tavaroiden myyntitapojen
vaikutuksia, on syytd todeta, ettd valituksella pyritddn todellisuudessa siihen, etté
yhteisojen tuomioistuin korvaisi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen suo-
rittaman tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 52—54 koh-
dassa tekemd padtos, jonka mukaan kyseisid tavaroita myydddn yleensd siten, ettd
kohdeyleiso voi ne nihds, on tosiseikkoja koskeva arviointi, jonka valvonta ei kuulu
yhteisojen tuomioistuimen toimivaltaan, kun se kisittelee valitusta. EY 225 artiklan
1 kohdan toisen alakohdan ja yhteisdjen tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan
ensimmdisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksid
koskevilta osin. Ndin ollen ainoastaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on
toimivaltainen médrittdmédn merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitd sekd
arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitd tapausta, ettd nimi tosiseikat ja
todistusaineisto on otettu huomioon védristyneelld tavalla, tosiseikaston ja todis-
tusaineiston arviointi ei nidin ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd
kuuluisi yhteisdjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan
piiriin (ks, asia C-37/03 P, BiolD v. SMHY, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975,
43 kohta oikeuskdytintoviittauksineen).

Koska valittaja ei ole viittinyt, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimelle
esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huomioon védristyneelld tavalla,
valitusperusteen ensimmadisen osan toinen viite on jtettivd tutkittavaksi ottamatta.

Valitusperusteen ensimmaisestd osasta on ndin ollen syyté todeta, ettei ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa.
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Edelld esitetyistd seikoista seuraa, ettd valitusperusteen ensimmdinen osa on
hylédttivd, koska se on osittain perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen
edellytykset osittain puuttuvat.

Valitusperusteen toinen osa (lausuntatavan samankaltaisuuden neutralisoituminen)

Ensimmadinen vdite

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja vdittad, ettd ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen ajatuksenkulun
lihtokohta, sellaisena kuin se on ilmaistu valituksenalaisen tuomion 48 ja
49 kohdassa, on virheellinen. Valittajan mukaan ulkoasun ja merkityssiséllon
eroavuudet eivit nidet voi neutralisoida lausuntatavan samankaltaisuutta.

SMHYV viittdd, ettd jos yhteisdjen tuomioistuin hyviksyy ensimmaisen oikeusasteen

tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Phillips-Van Heusen vastaan SMHV -
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (tuomion 54 kohta) esittimin
nikemyksen, jonka mukaan kahden tavaramerkin viliset merkityssisdllon ja
ulkoasun eroavuudet ovat omiaan neutralisoimaan lausuntatapojen samankaltai-
suudet silloin, kun ainakin toisella kyseessd olevista merkeistd on kohdeyleison
nidkokulmasta selked ja erityinen merkitys siten, etti timé yleisé kykenee
ymmartimdin sen vilittdmisti, sen pitdd soveltaa sitd nyt esilld olevassa asiassa.
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— Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten timin tuomion 19 kohdassa on muistutettu, sekaannusvaaraa koskevan
kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvién
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat
ja hallitsevat osat.

Kyseisestd kokonaisarvioinnista voi seurata, ettd ndiden kahden merkin merkityssi-
siltojen ja ulkoasujen viliset eroavuudet neutralisoivat niiden lausuntatapojen
viliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella kyseessd olevista merkeistd on
kohdeyleison ndkokulmasta selked ja erityinen merkitys siten, ettd tdmd yleiso
kykenee ymmirtimdén sen vélittomésti (ks. vastaavasti asia C-361/04 P, Ruiz-
Picasso ym. v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. [-643, 20 kohta).

Nédin ollen todettuaan ensin perustellusti valituksenalaisen tuomion 48 ja
49 kohdassa, ettd kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myds kyseisten
merkkien erottavat ja hallitsevat osat ja ettd kyseisten merkkien merkityssisdllon
eroavuudet voivat neutralisoida niiden lausuntatapojen samankaltaisuudet, ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa rikkomatta katsoa, ettei kyseessd olevien merkkien samankaltaisuuden
aste ole riittdvd, jotta voitaisiin katsoa, ettd kohdeyleisé voisi uskoa, ettd kyseessd
olevat tavarat ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti
toisiinsa sidoksissa olevista yrityksisti.

Tédstd seuraa, ettd valitusperusteen toisen osan ensimmdinen viite on perus-
teettomana hyléttiva.
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Toinen viite

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja viittdd, ettd tavaramerkin SIR olennainen merkitys tulee selvisti esille vain
silloin, kun timid tavaramerkki lausutaan englannin kielelli. Muilla Euroopan
unionin virallisilla kielilld lausuttuna se ei merkitse mitédn, ja se on niiden kannalta
puhdas mielikuvitusmerkki. Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei
olisi saanut katsoa, ettd nyt esilld olevassa asiassa toisella tavaramerkeistd on selked
ja erityinen merkitys, ja pdittdd, ettd ndiden tavaramerkkien merkityssiséllon ja
ulkoasun viliset eroavuudet neutralisoivat lausuntatavan samankaltaisuuden.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tistd syystd tehnyt oikeudellisen virheen
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkitessaan.

SMHYV katsoo, ettd kuviomerkilld SIR on selked ja erityinen merkitys siten kuin
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut edelli mainitussa asiassa
Phillips-Van Heusen vastaan SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)
antamassaan tuomiossa (tuomion 54 kohta). Ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuin ei ndin ollen ole tehnyt oikeudellista virhettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaa tulkitessaan.

— Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Valittajan toisesta viitteestd, joka koskee kyseisten merkkien merkityssisiltdjen ja
ulkoasujen vilisten eroavuuksien arviointia, on syytd todeta, ettd valituksella
pyritddn todellisuudessa siihen, ettd yhteisdjen tuomioistuin korvaisi ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla
arvioinnillaan.
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Taltd osin on riittivad todeta, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
valituksenalaisen tuomion 50 ja 51 kohdassa tekemi pdétos, jonka mukaan kyseisten
merkkien merkityssiséltdjen ja ulkoasujen viliset eroavuudet neutralisoivat niiden
lausuntatavan samankaltaisuuden, on tosiseikkoja koskeva arviointi, jonka valvonta
ei kuulu yhteisjen tuomioistuimen toimivaltaan, kun se kisittelee valitusta. EY
225 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja yhteisdjen tuomioistuimen perussiddnnon
58 artiklan ensimmiisen kohdan mukaan muutosta voidaan nédet hakea vain
oikeuskysymyksid koskevilta osin. Ndin ollen ainoastaan ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on toimivaltainen miérittdimaén merkityksellisen tosiseikaston ja
arvioimaan sitd sekd arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta siti tapausta,
ettd ndmai tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vééristyneelld tavalla,
tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei ndin ollen ole sellainen oikeuskysymys,
ettd se sindnsd kuuluisi yhteisojen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoit-
taman valvonnan piiriin (ks. em. asia BiolD v. SMHYV, tuomion 43 kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Koska valittaja ei ole viittinyt, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelle
esitetyt tosiseikat tai todistusaineisto olisi otettu huomioon védristyneelld tavalla,
valitusperusteen toisen osan toinen vdite on jtettdvd tutkittavaksi ottamatta.

Valitusperusteen toisesta osasta on niin ollen on syyti todeta, ettei ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa.

Edelld esitetyistd seikoista seuraa, ettd valitusperusteen toinen osa on hyldttéva,
koska se on osittain perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset
osittain puuttuvat.

Koska yksikddn valittajan muutoksenhakunsa tueksi esittdmistd valitusperusteen
osista ei ole perusteltu, valitusperuste on syytd hylatd.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteisojen tuomioistuimen tydjirjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sen
118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, asianosainen, joka hévidd asian,
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sité vaatinut. Koska
SMHYV ja Zirh Corp. ovat vaatineet valittajan velvoittamista korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut ja koska tdmd on hdvinnyt asian, valittaja on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Niilld perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (ensimmdiinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitidn,

2) Miilhens GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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