MULHENS v. SMHV — MINORONZONI (TOSCA BLU)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

11 piivini heinakuuta 2007 *

Asiassa T-150/04,

Miilhens GmbH & Co. KG, kotipaikka Koln (Saksa), edustajanaan asianajaja
T. Schulte-Beckhausen,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenédn aluksi M. Capostagno, sittemmin O. Montalto,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssa oli ja viliintulijana ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: italia.
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Minoronzoni Srl, kotipaikka Ponte San Pietro (Italia), edustajinaan asianajajat
G. Floridia, F. Polettini ja R. Floridia,

ja jossa on kyse sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
ensimmaisen valituslautakunnan 18.2.2004 tekemén paitoksen (asia R 949/2001-1),
joka koski Miillhens GmbH & Co. KG:n ja Minoronzoni Srl:n vélistd vditemenettelys,
kumoamisesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A.W. H. Meij ja L. Pelikdnov4,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.4.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.10.2004 toimitetun
sisiamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.10.2004 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 14.12.2005 suoritetut prosessinjohtotoimet,
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ottaen huomioon 6.9.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 2.12.1998 yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen sisamarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jaljempédnd SMHV) yhteison
tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tdmé asetus on muutettuna.

Tavaramerkkia koskeva hakemus koski seuraavan kuviomerkin rekisterointia:
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Rekisterointid haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerk-
kien rekister6imistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellai-
sena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja
25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Laukut; késilaukut; matkalaukut; reput; lompakot; kukkarot; salkut;
nahasta ja nahan jiljitelmistd valmistetut asiakirjasalkut; kassit; matka-arkut;
nahka; nahkatavarat; nahat ja nahkatavarat; nahan jéljitelmét ja nahat seké niisté
tehdyt tavarat; pdivanvarjot; aurinkovarjot; sateenvarjot; kéavelykepit; valjaat ja
muut satulavarusteet”

— luokka 25: "Kaikenlaiset miesten, naisten ja nuorten vaatteet, mukaan lukien:
nahkavaatteet; paidat; paitapuserot; hameet; kivelypuvut; jakut; housut; sortsit;
neuleet; t-paidat; pyjamat; sukat; aluspaidat; liivit; sukkanauhat; alushousut; rinta-
liivit; alushameet; pddhineet; huivit; solmiot; sadetakit; péallystakit; takit, uima-
puvut; verryttelypuvut; tuulitakit; hithtohousut; vyot; turkit; kaulahuivit; kisineet;
aamutakit; kaikenlaiset jalkineet, mukaan lukien: tohvelit, kengit, urheilukengit,
saappaat ja sandaalit”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 22.7.1999 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
59/1999.

Kantaja teki 14.10.1999 viitteen yhteison tavaramerkiksi rekisterdintia koskevasta
hakemuksesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
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Tdmin viitteen tueksi kantaja vetosi sanamerkkiin TOSCA, jota ei ole rekisteroity
tavaramerkiksi ja jonka kantaja vdittdd olevan yleisesti tunnettu Saksassa seuraavia
tavaroita varten: “parfyymi, eau de toilette, kolninvesi, vartalovoiteet, saippuat, suih-
kugeelit, ym.”.

Viite perustui kaikkiin aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin, ja se koski
kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.

Viiteosasto katsoi 17.9.2001 tekemissddn padatoksessd, ettd kantaja oli osoittanut,
ettd aikaisempi tavaramerkki oli yleisesti tunnettu Saksassa seuraavia tavaroita
varten: “hajuvedet: kolninvedet, parfyymit”. Viitejaosto hylkdsi kuitenkin viitteen,
koska yhtaaltd asetuksen N:o 40/49 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
edellytykset eiviit tayttyneet kyseessé olevien tavaroiden erilaisuuden vuoksi ja koska
toisaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua suojaa ei ollut aiheel-
lista soveltaa, koska viite perustui merkkiin, jota ei ollut rekisteroity tavaramerkiksi.

Kantaja teki 6.11.2001 valituksen véiteosaston paatoksesta.

Valituslautakunta teki 18.2.2004 péatoksen (jaljempénd riidanalainen paitds), jossa se
hylkasi valituksen ja velvoitti kantajan korvaamaan menettelystd aiheutuneet kulut.
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Valituslautakunta katsoi, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa edellytetddn ndyttod siitd, ettd tavaramerkit ovat samat tai samankaltaiset, ja
siitd, ettd tavaramerkeilld varustetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankal-
taiset. Vaikka valituslautakunta katsoi, ettd riidanalaiset merkit ovat kiistatta saman-
kaltaiset, se kuitenkin totesi, ettd kyseessd olevat tavarat ovat hyvin erilaiset. Lisdksi
valituslautakunta katsoi, ettd sen perusteella, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu,
ei kuitenkaan voitu olettaa, ettd sekaannusvaara on olemassa pelkistdén siksi, ettd
on olemassa mielleyhtymén vaara ilmaisun suppeassa merkityksessd. Asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta valituslautakunta katsoi, etta vaitetta ei voitu
hyvaksyd tdimdn sddnnoksen perusteella, koska téssd viimeksi mainitussa edellyte-
tddn, ettd aikaisempi merkki on rekisterdity tavaramerkiksi.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkai kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan
rikkomista.

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

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittdd, ettd riidanalaisten tavaramerkkien vililld on olemassa asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Kantajan
mukaan riidanalaiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaiset niin visuaalisesti kuin
foneettisesti. Tdmé samankaltaisuus johtuu kantajan mukaan huomion herattavésta
sanasta “tosca”, jota erityisesti korostetaan, koska kuvailevuutensa vuoksi kyseinen
tdydentdvd sana "blu” ei ole omiaan kerddmadn kuluttajan huomiota. Liséksi aikai-
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sempi tavaramerkki TOSCA on kantajan mukaan hyvin erottamiskykyinen sen
vuoksi, ettd se on yleisesti tunnettu, mika edellyttés, ettd rekisterdintihakemuksessa
mainittujen tavaroiden on oltava hyvin erilaisia kuin ne tavarat, joiden osalta yleisesti
tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Kantaja vaittas, ettd tavaroiden on katsottava olevan samankaltaisia, kun yleiso luulee,
ettd kyseessd olevat tavarat ovat peréisin samasta yrityksesta tai yrityksistg, jotka ovat
taloudellisesti kytkoksissa toisiinsa. Kantajan mukaan yhteiséjen tuomioistuimen
asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamassa tuomiossa (Kok. 1998, s. I-5507) esit-
tdmien kriteerien perusteella olisi katsottava, ettd kyseessd olevat tavarat tiydentéivét
toisiaan ja ettd niiden on katsottava olevan melko samankaltaiset. Kantajan mukaan
niitd ei voida missddn tapauksessa pitad tédysin erilaisina.

Kantaja viittdd, ettd useat muoti- tai asustealan yritykset myontévit lisensseji tava-
ramerkeilleen hajuvesien valmistusta ja kaupan pitdmistéd varten. Jotkut néistd alun
perin muodin parissa toimintaansa harjoittaneista yrityksistd, kuten Gucci, Chanel
tai Rochas, tunnetaan kantajan mukaan enéd vain hajuvesien valmistajina. Yleiso
on siis tottunut siihen, ettd muotialan tuotteita ja nahkatavaroita tarjotaan ja saate-
taan markkinoille hajuvesimerkeilld. Lisdksi kantaja vaittdd, ettd on olemassa paljon
muotisuunnittelijoita, jotka harjoittavat toimintaansa sekd hajuvesialalla ettd muoti-
alalla ja jotka liittdvdt nimensd kummankin tyyppisiin tavaroihin. Koska asianomai-
nen yleisd ei yleensd ole tietoinen myonnetyistd lisensseistd, se liittdd kantajan
mukaan samanmerkkiset tavarat samaan yritykseen.

Kantaja vidittdd huomautuksissaan, jotka se esitti vastauksena ensimmdisen oi-
keusasteen tuomioistuimen esittdmiin kysymyksiin, ettd useat tavaramerkit kattavat
erilaisia ylellisyystavaroita, kuten nahkalaukkuja, kenkid, vaatteita ja hajuvesid. Taltd
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osin kantaja viittaa tavaramerkkeihin Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci,
Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner
ja Adidas.

Taydentdvand huomautuksena kantaja viittaa Oberlandesgericht Kolnin (Saksa)
28.3.2003 antamaan tuomioon (asia 6 U 113/02). Kantaja mainitsee huomautuksis-
saan, jotka se esitti vastauksena ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kysy-
myksiin, myos muita kansallisten tuomioistuinten péaatoksid, joissa pyritddn hyvak-
symadn, ettd aineellisesti ja toiminnallisesti erilaisiin tavaroihin, kuten hajuvesiin ja
vaatteisiin, voi kuitenkin liittyd tietynlaista samankaltaisuutta sen vuoksi, ettd niité
pidetdédn kaupan samoilla tavaramerkeilld lisenssikdytainnon vuoksi.

Kantaja lisdd, ettd kyseessd oleville tavaroille on yhteistd se, ettd ne ovat térkeitd
henkilon imagolle, mika kantajan mukaan kuvastuu siité seikasta, ettd Voguen kaltai-
sissa muotilehdissd olevat mainokset liittyvdt miltei yksinomaan muotiin, muoti-
asusteisiin ja hajuvesiin. Ndma4 tavarat tdydentavét titen toisiaan ja liittyvit ldheisesti
toisiinsa, mikd herattdd kuluttajassa ajatuksen, ettd sama taho on niisté vastuussa.

Vastauksena ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdmiin kysymyk-
siin kantaja viittad lopuksi, ettd aikaisemman tavaramerkin ja uudemman tavara-
merkin vilisen sekaannusvaaran arvioimista varten ei ole aiheellista ottaa huomioon
sitd, milld tavoin valmistajat laajentavat tuotevalikoimiaan. Asetuksen N:o 40/94 8
artiklalla tai muilla sddnnoksilld ei voida perustella sitd, ettd sekaannusvaaraa ar-
vioidaan ottamalla huomioon se, missi jérjestyksessd tavaramerkin haltija luo oman
tuotevalikoimansa.

Virasto ja véliintulija pitdvét tata kanneperustetta perusteettomana.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisterdid4, jos sen vuoksi, ettd
tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja ettd nama
tavaramerkit on tarkoitettu samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten,
yleison keskuudessa on sekaannusvaara silldi maantieteelliselld alueella, jolla aikai-
sempi tavaramerkki on suojattu. Tdmin asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan
mukaisesti aikaisempina tavaramerkkeind pidetddn tavaramerkkejd, jotka yhteison
tavaramerkin hakemispdivéné ovat jossakin jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja teol-
lisoikeuksien suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen,
sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettuna
28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nro 11847, s. 108; jdljem-
pénd Pariisin yleissopimus), 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessé.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai
mahdollisesti taloudellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityksisté.

Saman oikeuskédytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, mika kasitys kohdeyleisolld on merkeisté ja kyseessé olevista tavaroista tai
palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysté esilld olevan asian
kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkilld varustettujen tava-
roiden tai palvelujen samankaltaisuuden vilinen keskindinen riippuvuus (ks. asia
T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. I1-2821, 31-33 kohta oikeuskéyténtoviittauk-
sineen ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV — DaimlerChrysler (PICARO),
tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 49 ja 50 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta kdy ilmi, ettd
tédssd sddnnoksessd tarkoitettu sekaannusvaara edellyttds, ettd kyseiset tavarat tai
palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Néin ollen siindkin tapauksessa, ettd haettu
tavaramerkki on sama kuin tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen, on
valttdiméatontd ndyttdd toteen niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus, joita
varten kyseiset kaksi tavaramerkkid on tarkoitettu (asia T-296/02, Lidl Stiftung v.
SMHYV — REWE-Zentral (LINDENHOF), tuomio 15.2.2005, Kok. 2005, s. 11-563, 48
kohta; ks. myds analogisesti em. asia Canon, tuomion 22 kohta).

Koska riidanalaisessa paatoksessd hylattiin sekaannusvaaran olemassaolon mahdol-
lisuus silld perusteella, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden
samankaltaisuudesta ei esitetty ndyttod, sen tarkastelemista varten, onko ensim-
méinen kanneperuste perusteltu, riittdd, kun tarkastellaan kysymystd, joka koskee
kyseessa olevien tavaroiden samankaltaisuutta.

Kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon
kaikki merkitykselliset seikat, jotka ovat ominaisia kyseisten tavaroiden viliselle
suhteelle. Naitd seikkoja ovat erityisesti tavaroiden luonne, kayttotarkoitus, kiyt-
totavat sekd se, ovatko ne keskendidn Kkilpailevia tai toisiaan tdydentdvid (em. asia
LINDENHOF, tuomion 49 kohta; ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa riidanalaisesta padtoksesti, jota ei téltd osin ole riitautettu,
kéy ilmi, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat vastaavat seuraavaa ku-
vausta: “hajuvedet: kolninvedet, parfyymit”. Haetun tavaramerkin kattamat tavarat,
jotka on lueteltu edelld 3 kohdassa, kuuluvat luokkiin 18 ja 25.

On todettava, ettd hajuvesid ja luokkaan 18 kuuluvia nahkatavaroita ei sellaise-
naan voida pitdd samankaltaisina. Hajuvedet ja nahkatavarat ovat nimittdin selvésti
erilaiset sekd niiden luonteen ettd niiden kéyttotarkoituksen tai kéyton kannalta.
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Lisdksi minkéddn seikan perusteella ei voida katsoa, ettd kyseiset tavarat kilpailevat
keskenddn tai tdydentévit toisiaan toiminnallisesti.

Sama padtelma on esitettdava hajuvesien ja luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden vertailun
osalta. Myos ndma tavarat ovat sellaisenaan erilaiset seké niiden luonteen ettd niiden
kéyttotarkoituksen tai kdyton kannalta. Yhdenkdédn seikan perusteella ei myoskaan
voida katsoa, ettd kyseiset tuotteet kilpailevat keskendén tai tdydentdvit toisiaan.

Kantaja vaittaa kuitenkin, ettd riidanalaisten tavaramerkkien kattamille tavaroille on
yhteistd tietynasteinen samankaltaisuus, koska sen vuoksi, ettd muotialan yritykset
myontivit lisensseja merkeilleen hajuvesien kaupan pitdmistd varten, yleiso on
tottunut siihen, ettd muotituotteita myydddn hajuvesimerkeilld, ja yhdistdd namé
tavarat samaan yritykseen.

Talta osin on korostettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dasta seuraa, etta kahden samanlaisen tai samankaltaisen merkin sekaannusvaara
voidaan hyviksyé vain tavaralajisddnnon rajoissa, toisin sanoen kun kyseessé olevat
tavarat tai palvelut ovat kohdeyleison silmissd samat tai samankaltaiset, ja kuten
edelld 27 kohdassa muistutetaan, asia on téten, oli se erottamiskyky miké hyvénsa,
joka aikaisemmalla tavaramerkilld on sen mukaan, miten hyvin asianomainen yleiso
tuntee sen.
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Tastd huolimatta ei voida sulkea pois sitd, ettd muun muassa muotialalla ja ulkond6én
hoitamiseen tarkoitettujen tuotteiden alalla tilanne voi olla sellainen, ettd toimin-
nallisen tdydentdvyyden lisiksi esteettinen tdydentdvyys voi kohdeyleison silmissd
tulla esiin sellaisten tuotteiden vilill, joiden luonne, kiyttotarkoitus ja kédytto ovat
erilaiset.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun samankal-
taisuuden syntymiseksi tdllaisen esteettisen tdydentdvyyden on vastattava todel-
lista esteettistid tarvetta siind mielessd, ettd tavara on valttimaton tai tarkea toisen
tavaran kayttdmistd varten ja ettd kuluttajat pitdvat tavanomaisena ja normaalina,
ettd kyseisid tavaroita kiytetddn yhdessd (ks. téltd osin asia T-169/03, Sergio Rossi
v. SMHYV - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-685, 60 ja 62
kohta).

On kuitenkin korostettava, ettd kyseessd olevien tavaroiden esteettisen tdydentd-
vyyden olemassaolo edellisessd kohdassa tarkoitetussa merkityksessi ei ole riittdva
peruste padtelmalle, ettd tavarat ovat samankaltaiset. Se edellyttdd myds, ettd kulut-
tajien mielestd on yleistd, ettd nditd tavaroita pidetddn kaupan samalla tavaramerkilld
varustettuna, mikd merkitsee tavallisesti, ettd nédité tavaroita valmistavat tai jakelevat
enimmaikseen samat tahot (em. asia SISSI ROSSI, tuomion 63 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa kantaja viittdd vain, ettd yleis6 on tottunut siihen, ettd
muotialan tuotteita pidetddn kaupan hajuvesimerkeilld varustettuina lisenssikaytan-
tojen vuoksi. Vaikka tdmé seikka olisi néytetty toteen, se ei yksin ole riittéva korvaa-
maan kyseessd olevien tuotteiden puuttuvaa samankaltaisuutta. Tamén seikan avulla
ei erityisesti voida osoittaa, ettd yhtddltd hajuvedet ja toisaalta edelld 3 kohdassa
tarkoitetut nahkatavarat ja vaatteet tdydentévit toisiaan esteettisesti siind mielesss,
ettd yhden ryhmaén tavarat ovat valttdmattomia tai térkeitéd toisen ryhmén tavaroiden
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kéyttod varten ja ettd kuluttajien mielestd on tavanomaista ja normaalia kéyttad néitd
tavaroita yhdessa.

Kantaja vaittad kuitenkin, ettd kyseessa oleville tavaroille on yhteista se, ettd ne ovat
tiarkeitd henkilon imagolle ja ettd ne esiintyvdt muotilehdissd yhdessd. Télta osin on
todettava, ettd sen lisdksi, ettd tdma viite on esitetty myohéssd, koska sité ei esitetty
SMHV:n elimissd kédytyjen menettelyiden yhteydessd, tillainen seikka ei missddn
tapauksessa ole riittdvd osoittamaan luonteeltaan sellaisen esteettisen tdydenta-
vyyden olemassaoloa, johon edelld 36 kohdassa viitataan.

Kantajan sen viitteen osalta, joka koskee Oberlandesgericht Koélnin 28.3.2003
tekemdd paatostd (ks. edelld 20 kohta), on todettava, ettd Bundesgerichtshof (Saksa)
kumosi tdmén péédtoksen 30.3.2006 antamallaan tuomiolla (asia I ZR 96/03) ja ettd
joka tapauksessa kansallisen tuomioistuimen péétos ei sido SMHV:n elimi tai yhtei-
sOjen tuomioistuinta. Tavaramerkkeja koskeva yhteison lainsddddnté muodostaa
itsendisen jérjestelmén, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista jarjestel-
misté (asia T-32/00, Messe Miinchen v. SMHYV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok.
2000, s. 11-3829, 47 kohta).

Edelld todetusta seuraa, ettd valituslautakunta on voinut perustellusti todeta, etté
kyseessd olevat tavarat eivit ole samankaltaisia. Téméa kanneperuste on néin ollen
hylittava.
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Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittis, ettd véite on hyviksyttava myos siltd osin kuin se perustuu asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 5 kohtaan. Kantajan mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen
virheen katsoessaan, ettd 8 artiklan 5 kohtaan voidaan vedota vain rekisterdityjen
tavaramerkkien osalta.

Kantajan mukaan valituslautakunnan omaksuma kanta on asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 5 kohdan sanamuodon ja tarkoituksen vastainen, koska tésséd sdédnnoksessi
viitataan tdmdn 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin
ja siis muun muassa 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tavaramerk-
keihin, jotka ovat yleisesti tunnettuja. Kantaja kuitenkin katsoo, ettd jos 8 artiklan 5
kohdassa tarkoitettaisiin vain rekisteroityja tavaramerkkejd, siind viitattaisiin vain 2
kohdan a ja b alakohtaan.

Lisdksi kantaja vaittds, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa oleva virk-
keen osa ”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity” on seurausta kirjoi-
tusvirheestd. Kantajan mukaan téssa sdidnnoksessa pitdisi olla toteamus ”joita varten
aikaisempaa tavaramerkkié suojataan”, jotta siind katettaisiin myos Pariisin yleissopi-
muksen 6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti tunnetut tavaramerkit.

Sen viitteen tueksi, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voidaan
tulkita laajasti ja sen sanamuodon vastaisesti kantaja viittaa yhteiséjen tuomio-
istuimen asiassa C-292/00, Davidoff, 9.1.2003 antamaan tuomioon (Kok. 2003,
s. 1-389, 24 kohta), jossa yhteis6jen tuomioistuin ei kantajan mukaan tulkinnut jasen-
valtioiden tavaramerkkilainsddaddnnon ldhentdmisestd 21.12.1988 annetun ensim-
maiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohtaa
yksinomaan sen sanamuodon perusteella vaan myos sen jarjestelméin yleisen raken-
teen ja tavoitteiden perusteella, johon sdénnos kuuluu. Kantaja korostaa, ettéd vaikka
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tarkoitus on direktiivin 89/104 5 artiklan
2 kohdan tarkoituksen tavoin laajalti tunnetun tavaramerkin kattava suojaaminen,
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tdstd seuraa, ettd tdtd laajennettua suojaa olisi sovellettava paitsi rekisteroityihin
tavaramerkkeihin, myo6s aikaisempiin tavaramerkkeihin, joita suojataan sen vuoksi,
ettd ne ovat laajalti tunnettuja.

Vastauksena ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen esittdmiin kysymyksiin
kantaja huomauttaa myos, ettd Saksan lainsddddnnossd taataan laaja suoja Pariisin
yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetuille yleisesti tunnetuille tavaramerkeille.

Nyt esilld olevassa asiassa kantaja katsoo, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5
kohdassa asetetut edellytykset tayttyvat. Ensimmaéiseksi kantaja katsoo, ettd tavara-
merkki TOSCA on laajalti tunnettu tdssd sdidnnoksessd tarkoitetulla tavalla. Seuraa-
vaksi kantaja katsoo, ettdi hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muistuttaa
aikaisempaa tavaramerkkia huomattavasti. Lisdksi hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin kaytolla hyviksikédytetddn perusteettomasti yleisesti tunnetun tava-
ramerkin TOSCA erottamiskykyé ja mainetta ja siitd aiheutuu télle tavaramerkille
vahinkoa. On mahdollista, ettd aikaisemman tavaramerkin maine hajuvesien osalta
siirtyisi tuotteisiin, joiden osalta hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid halu-
taan suojata. Lisdksi kantaja viittdd, ettd tavaramerkin hakijan puolesta ei voida
esittdd minkddnlaisia perusteluita.

SMHYV ja viliintulija vdittavét, ettd toinen kanneperuste on perusteeton.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c¢ alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin késite kattaa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti
tunnetut tavaramerKkit.
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Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

"[Teollisoikeuden suojelemisliiton] liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan
lainsdddédnto sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epdamaéddn tai julistamaan
mitdttomaksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisterdinnin ja kieltimdan sen
kéyton, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jaljitelma tai kddnnos toisesta
merkistd, jonka asianomainen rekisterointi- tai kdyttomaan viranomainen katsoo
olevan siind maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkil6lle, jolla on oikeus saada
hyvikseen téstd yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitd kdytettdvin samoissa tai
samankaltaisissa tavaroissa. — —”

Tastd madrdayksestd seuraa, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetut
yleisesti tunnetut tavaramerkit ovat tavaramerkkejé, joita suojataan sekaannusvaa-
ralta sen perusteella, ettd ne ovat yleisesti tunnettuja kyseessa olevalla maantieteel-
lisella alueella, ja siitd riippumatta, onko ndiden tavaramerkkien rekister6innista
esitetty nayttoa vai ei.

Siltd osin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan sddnnoksid sovelletaan
aikaisempiin tavaramerkkeihin, sellaisena kuin ne on mééritelty 8 artiklan 2 kohdassa,
Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettuihin yleisesti tunnettuihin tavara-
merkkeihin sovelletaan ndissd sadnnoksissé toteutettuja suojajérjestelmid. Jotta viite
voidaan hyviksya asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 tai 5 kohdan perusteella, néissa
sdadnnoksissa asetettujen edellytysten on kuitenkin téytyttava.
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Taltd osin on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa sédddetddn
yhteison tavaramerkin rekisterointid koskevista suhteellisista hylkédysperusteista,
jotka ovat toisistaan erillisid. Yhtaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa suojataan aikaisempaa tavaramerkkié sekaannusvaaralta. Tdstd suojasta
sdddetddn vain tavaralajisddnnon rajoissa, toisin sanoen kun riidanalaisilla tavara-
merkeilld tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samat tai samankaltaiset. Asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdassa ei tdsmennetd, edellytetddnko aikaisemmalta tavara-
merkiltd, ettd se on rekisterdity.

Toisaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa suojataan aikaisempaa laajalti
tunnettua tavaramerkkid sellaisilta tavaramerkeiltd, jotka saattaisivat joko kiyttad
epdoikeudenmukaisesti hyviksi sen mainetta tai erottamiskykyé tai olla haitaksi télle
maineelle tai télle erottamiskyvylle. Vaikka tdtd suojaa voidaan soveltaa silloin, kun
riidanalaisten tavaramerkkien yksiloimdt tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, se
on ensisijaisesti luotu sovellettavaksi sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka
eivit ole samankaltaisia (ks. timénsuuntaisesti ja analogisesti asia C-408/01, Adidas-
Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12537, 22 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta, jossa kdytetddn ilmausta
”joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity”, seuraa, ettd titd sadnnosta
sovelletaan taimén asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisiin aikaisempiin tavaramerk-
keihin vain siltd osin kuin ne on rekisteroity (ks. timénsuuntaisesti ja analogisesti
asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. [-5421, 23 kohta;
em. asia Davidoff, tuomion 20 kohta ja em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux,
tuomion 22 kohta).
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Niin ollen toisin kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jossa
mahdollistetaan viitteet, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluita ja jotka perustuvat tavaramerkeille, joiden rekisterdinnisté ei ole esitetty
mink&énlaista ndyttod, mutta jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen
6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessd, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
suojataan sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivit ole samankaltaisia,
vain tavaramerkkejd, jotka ovat yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis
artiklassa tarkoitetussa merkityksessd ja joiden rekisterdinnista on esitetty nayttoa.

Taltd osin on todettava, ettd se, ettd yleisesti tunnetut tavaramerkit, joiden rekis-
terdinnistd ei ole esitetty ndyttod, on suljettu pois asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5
kohdan soveltamisalasta, on johdonmukaista Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan
kanssa, jossa ei maarédta minkédédnlaisesta suojasta sellaisia tavaroita varten, jotka eivét
ole samankaltaisia, koska sitd sovelletaan vain tavaralajisddannon rajoissa.

Edelld esitetyn perusteella kantajan viite, joka koskee sitd, ettd asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 5 kohdan sanamuoto on seurausta kirjoitusvirheestd, on hyléttéava.

Kantaja ei myoskddn voi perustellusti viittad, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
5 kohdan tulkinnan, jossa otetaan huomioon sen yleinen rakenne, olisi johdet-
tava siihen, ettd sitd sovelletaan my0s laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin, joita
ei ole rekisteroity. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan yleisestd rakenteesta johtuu
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nimenomaan, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettua yleisesti
tunnettua tavaramerkkig, jonka rekisteroinnistd ei ole esitetty minkddnlaista néaytto4,
suojataan vain vaaralta sekoittaa ne samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palve-
luihin, samalla tavoin kuin Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa méaratddn tava-
roiden osalta.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisiksi, ettd asetus N:o 40/94 vastaa
téltd osin teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokohdista 15.4.1994
tehdyn sopimuksen (Maailman kauppajérjeston perustamissopimuksen liite 1 C)
(EYVL L 336, s. 214) 16 artiklan 3 kohtaa, jossa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaa
sovelletaan myo0s tilanteisiin, joissa kyseessd olevat tavarat tai palvelut eivdt ole
samankaltaisia, edellyttden kuitenkin, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity.

Seikka, johon kantaja on vedonnut ja jonka mukaan Saksan lainsdédddnndssa taataan
laaja suoja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetuille yleisesti tunne-
tuille tavaramerkeille, joita ei ole rekisterdity, ei ole omiaan muuttamaan toteamusta,
jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta yleisesti tunnet-
tuihin tavaramerkkeihin, kun niitd ei ole rekisterdity. Kuten edelld 40 kohdassa
muistutetaan, tavaramerkkejd koskeva yhteison lainsdddédnté muodostaa itsendisen
jarjestelmén, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista jarjestelmistd (em. asia
electronica, tuomion 47 kohta).

Edelld todetusta seuraa, ettd valituslautakunta on perustellusti hyldnnyt kantajan
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla esittdmén véitteen.
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Toinen kanneperuste on tdimén johdosta hyldttédva perusteettomana.

Koska kumpaakaan tdmédn kanteen yhteydessd esitettyd kanneperustetta ei voida
hyviksy4, kanne hyldtadn.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeuden-
kayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se
on SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan
oikeudenkayntikulut.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiin.
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2) Miilhens GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéiyntikulut.

Pirrung Meij Pelikanova

Julistettiin Luxemburgissa 11 péivanéd heindkuuta 2007.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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