VEDIAL v. SMHV

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
12 paivéina lokakuuta 2004

Asiassa C-106/03 P,

jossa on kyse yhteisdjen tuomioistuimen perussi@nnén 56 artiklaan perustuvasta
valituksesta,

joka on jitetty yhteis6jen tuomioistuimeen 27.2.2003,

Vedial SA, kotipaikka Ludres (Ranska), edustajinaan avocat T. van Innis, avocat
G. Glas ja avocat F. Herbert, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehindén O. Montalto ja P. Geroulakos,

vastaajana ensimmiéisessi oikeusasteessa,
* Oikeudenkiyntikieli: ranska,
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans seké
tuomarit C. Gulmann, R. Schintgen, F. Macken (esittelevd tuomari) ja N. Colneric,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.7.2004 pidetyssi istunnossa esittdmén ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Muutoksenhaussaan Vedial SA (jaljempénd Vedial) vaatii kumottavaksi Euroopan
yhteisdjen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-110/01, Vedial
vastaan SMHV — France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 antamaa tuomiota
(Kok. 2002, s. 1I-5275; jaljempénd valituksenalainen tuomio), jossa tdméa hylkési
Vedialin kumoamisvaatimuksen, joka koski sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) (jdljempdnd SMHV) ensimmadisen valituslautakunnan
9.3.2001 tekemdd paitostd (asia R 127/2000-1), jolla hyldttiin Vedialin viite, joka
koski sana- ja kuvamerkin HUBERT rekisterdintid, jota oli hakenut France
Distribution (jaljempéné riidanalainen paitos).
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Asiaa koskevat oikeussainnot

Yhteison tavaramerkistd 20 paivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan
a alakohdan ii alakohdassa sdiddetiin seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltidd vaaran tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin viélisestd mielleyhtymastd.

2. Edelld 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

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

n

ii) jdsenvaltiossa rekistersidyt tavaramerkit — —
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Riidan tausta

France Distribution jatti SMHV:lle 1.4.1996 rekisterdintihakemuksen, joka koski
tavaramerkkié, joka on yhdistetty sana- ja kuvamerkki sisiltdien nimen HUBERT
isoilla mustilla kirjaimilla, joiden ympérilld on valkoinen reunus ja péalld rintakuva
iloisen nikoisesti kokista, joka kohottaa oikeaa kittddn peukalo pystyssa.

Tuotteet, joita varten rekisterdintid on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 42.

Vedial teki 6.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla véitteen rekisterditaviksi
haettua tavaramerkkii vastaan tiettyjen tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen
tavaroiden eli luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden (maito ja maitotuotteet) seka
luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden (etikka, kastikkeet) osalta.

I-9594



VEDIAL v. SMHV

Aikaisempi tavaramerkki, jonka haltija Vedial on, on kansallinen sanamerkki
SAINT-HUBERT 41, joka on Ranskassa rekisterdity luokkaan 29 kuuluville
tavaroille (voi, ravintorasvat, juustot ja kaikki meijerituotteet). Merkki muodostuu
kahdesta sanasta, jotka on yhdistetty yhdysviivalla, ja luvusta 41.

Kun Vedialin viite oli SMHV:n viiteosaston p#étokselld 1.12.1999 hyldtty, se teki
asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:lle valituksen, jonka liitteend oli
useita asiakirjoja sen osoittamiseksi, ettd tavaramerkki on Ranskassa laajalti
tunnettu.

Tuo valitus hyldttiin riidanalaisella p#étokselli. SMHV:n ensimméinen valitus-
lautakunta katsoi, ettd vaikka kyseessi olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia ja
vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa onkin
mahdollista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, jonka
Vedial on néyttinyt toteen valituslautakunnassa, kyseessd olevan yleisén keskuu-
dessa ei ole sekaannusvaaraa, koska kyseiset merkit eivit muistuta toisiaan
merkittavisti.

Oikeudenkiiynti ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksen-
alainen tuomio

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2001 jattdmallddn kirjelmalla
Vedial nosti kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen p#dtoksen kumoamista silld
ainoalla kanneperusteella, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua "sekaannusvaaran” kisitettd on sovellettu virheellisesti.
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SMHV myénsi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ettd jos aikaisempaa

merkkid voitaisiin aiheellisesti pitéd laajalti tunnettuna, olisi katsottava sekaannus-

vaaran rekisterditiviksi haetun merkin kanssa olevan olemassa. Koska aikaisemman
merkin laajaa tunnettuutta ei kuitenkaan SMHV:n mukaan voida ottaa huomioon,
kun Vedial ei viiteosaston antamassa miiridajassa ole esittédnyt todisteita téstd
tunnettuudesta, on asiaa arvioitava ottamatta kyseistd seikkaa huomioon.

Téltd osin SMHV katsoi, ettd jos ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin toteaisi
aikaisemman tavaramerkin hallitsevaksi osaksi etunimen HUBERT, sekaannusvaaraa
kyseisten tavaramerkkien vililld voitaisiin tuskin kiistdd. Mikéli ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin sitd vastoin katsoisi, ettd aikaisempi tavaramerkki ei ole
erityisen erottamiskykyinen ja muodostaa kokonaisuuden, jonka mikéén osa ei ole
hallitseva, tavaramerkkien vilisten erojen pitéisi riittdd poistamaan sekaannusvaara.
SMHYV luotti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen pystyvén ratkaisemaan
tdmaén sen kasiteltdviksi tulleen oikeuskysymyksen.

France Distribution, joka oli oikeudellisesti asianosainen asian kisittelyssa
viiteosastossa ja valituslautakunnassa, ei ollut véliintulijana oikeudenkdynnissi
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi aluksi valituksenalaisen tuomion
35-39 kohdassa yhteisGjen tuomioistuimen oikeuskéytdntoon sekaannusvaarasta
aikaisemman ja rekisterditavaksi haetun tavaramerkin valilla.

Témaén jalkeen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion
40-59 kohdassa vertaili yhtaéltd asianomaisia tuotteita ja toisaalta kyseessd olevia
tavaramerkkeji. Se katsoi, ettd niistd tuotteista, joille aikaisempi tavaramerkki oli
rekisterdity, “meijerituotteet” vastasivat tdysin hakemuksessa tarkoitettuja tuotteita
ryhmissd “maito ja maitotuotteet” ja "ravintorasvat” olivat samankaltaisia tuotteita
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kuin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut ryhmin “etikka, kastikkeet” tuotteet.
Sitd vastoin se arvioi, etti aikaisempi tavaramerkki ja rekisterditdviksi haettu
tavaramerkki “eivit ole ulkoasultaan samankaltaiset”, ettdi ne “eroavat toisistaan
lausuntatavan osalta” ja ettd ne “eivit ole merkityssisdlloltddn samankaltaisia”.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi valituksenalaisen tuomion
60—66 kohdassa, ettei aikaisemman ja rekistersitdviksi haetun tavaramerkin valilld
ole sekaannusvaaraa. Se totesi 63 kohdassa, ettd "vaikka kyseisten tavaramerkkien
kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasuun, lausuntata-
paan ja merkityssisdltoon liittyvit eroavaisuudet riittavét estdmaén sekaannusvaaran
kohdeyleison keskuudessa”, ja 65 ja 66 kohdassa, ettd “esilld olevassa asiassa kyseess#
olevia merkkeji ei ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssiséllon osalta voida milldéin
tavoin pitdd samoina tai samankaltaisina” selkd ettd tdmén johdosta "yksi asetuksen
N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vélttdmattomistd soveltamisedellytyksista

el tayty”.

Tamin vuoksi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi vaatimuksen
riidanalaisen padtoksen kumoamisesta.

Valitus

Vedial esittdd valituksessaan kolme valitusperustetta vaatien, ettd yhteisojen
tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion
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— ensisijaisena vaihtoehtona ratkaisee asian lopullisesti niin, ettd ensimmdisessa
oikeusasteessa esitetyt vaatimukset hyviksytidn, tai toissijaisena vaihtoehtona
palauttaa asian ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kisiteltdvaksi, ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

SMHYV vaatii yhteiséjen tuomioistuinta hylkddméidn valituksen ja velvoittamaan
Vedialin korvaamaan oikeudenkéayntikulut.

Ensimmidinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Ensimmdisend valitusperusteenaan Vedial viittds, ettd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa loukannut yhteison oikeuden yleistd
periaatetta eli ns. médrddmisperiaatetta, jonka yhteisojen tuomioistuin on vahvista-
nut yhdistetyissid asioissa C-430/93 ja C-431/93, van Schijndel ja van Veen,
14.12.1995 antamassaan tuomiossa (Kok. 1995, s, 1-4705).

Vedial esittdd, ettd timén periaatteen mukaan ainoastaan asianosaiset ldhtokohtai-
sesti ovat kanteessa madrddvind tahoina ja méadrittavit riidan kohteen. Periaate estda
tuomioistuinta asettamasta kyseenalaiseksi seikkaa, jota asianosaiset eivit ole
vaatimuksissaan riitauttaneet. Niinpé kun asianosaiset eivit asiassa ole riitauttaneet
tietty4 seikkaa tai kun ne myontévit nimenomaisesti jonkin asiassa merkityksellisen
ja tasmallisen oikeudellisen seikan, tuomioistuin ei voi toimia oma-aloitteisesti, ellei
asianosaisten yhteisymmirrys tietystd seikasta ole vastoin oikeusjérjestyksen perus-
teita,
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Esilli olevassa tapauksessa asian kisittelyssd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa Vedial ja SMHYV olivat ensin mainitun mukaan samaa mielta siitd, ettd
aikaisempi tavaramerkki ja rekisterditdvaksi haettu tavaramerkki olivat samankal-
taisia, olkoonkin etti vain lausuntatavan osalta, sekd sekaannusvaarasta siind
tapauksessa, ettei valituslautakuntaan voida kohdistaa moitteita siitd, ettd se on
katsonut aiemmalla merkilld olleen voimakas erottamiskyky, olkoonkin ettd vain
Ranskassa saavutetun laajan tunnettuuden osalta. Vedialin mielestd téllainen riidan
rajaaminen ei ole vastoin oikeusjirjestyksen perusteita.

Tamin vuoksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi Vedialin kisityksen
mukaan midridmisperiaatetta, kun se katsoi vastoin asianosaisten asiasta vallitsevaa
yksimielisyyttd, ettd kyseessd olevat tavaramerkit eivit olleet samankaltaisia.

SMHYV pitdd ensimmiisté valitusperustetta perusteettomana. Sen mielestd méaaras-
misperiaatetta sovelletaan yksityisoikeuden alalla, kun taas tavaramerkkiriidat ovat
luonteeltaan p#dasiallisesti hallinnollisia. SMHV:Il4 ei mydskédn ole omaa asiaval-
tuutta, koska se ei ole asianosaisena asian kisittelyssd valituslautakunnassa. Kun
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kisiteltivind on kanne, sen on
tutkittava, onko SMHYV eli valituslautakunta soveltanut oikein asetusta N:o 40/94
ja — jos se katsoo SMHV:n toimineen tdmén asetuksen vastaisesti — kumottava
paitos.

SMHV huomauttaa, ettd kanteessaan ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa
Vedial viitti riidanalaisen piddtoksen olevan sekaannusvaaran kisitteen vastainen
sekd vaati nimenomaisesti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta tutkimaan
kyseessi olevat tavaramerkit ja toteamaan sekaannusvaaran. Néin ollen ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin SMHV:n mielestd perustellusti tutki kyseisen késitteen
sisdllon ja sovelsi asetusta N:o 40/94. Sen ei siis voida sanoa loukanneen
maééradmisperiaatetta.

Tamin ohella SMHYV viittéd, ettei esilld olevassa tapauksessa sen ja Vedialin valilld
ollut mitéén yhteisymmarrystd. SMHV:n mukaan sen ohella, ettd SMHV:n kanta on
ilmaistuna valituslautakunnan arviossa, kuten ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
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tuin on valituksenalaisessa tuomiossa katsonut, France Distribution, joka olisi voinut
vaatia paéstd viliintulijaksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen, ei miten-
kéén ilmaissut yhtymistidn Vedialin tulkintaan sekaannusvaarasta. Immateriaali-
oikeuksia koskevissa riidoissa kuitenkin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen
tydjirjestyksessi annetaan viliintulijalle l&hes sama asema kuin muille osapuolille.

YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vaikka katsottaisiinkin maérddmisperiaatetta sovellettavan ensimmadisessé oikeus-
asteessa kiiydyn kaltaisessa oikeudenkéiynnissd, jossa on kyse SMHV:n valitus-
lautakunnan piitéksen kumoamisesta, kun paitoksessi on ratkaistu tavaramerkin
rekisterdintid koskeva sekaannusvaaraan aikaisemman tavaramerkin kanssa perus-
tuva viite, SMHV:Ild ei missééin tapauksessa ole oikeutta muuttaa ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimessa riidan siséltod sellaisena kuin se ilmenee rekiste-
r6innin hakijan vaatimuksista ja vditteen esittdjin viitteisti.

Silld vaikka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 133 artiklan
2 kohdan mukaan SMHV on vastaajana oikeudenkéynnissd ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa, viimeksi mainitussa nostetun kanteen tarkoituksena on
saada ratkaisu riitaan, jossa vastapuolina ovat rekisterinnin hakija ja aikaisemman
tavaramerkin haltija, kuten asetuksen N:o 40/94 seuraavista sddnnoksistd ja
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksestd kiy ilmi.

Ensinnikin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kyseiselld
kanteella on tarkoitus tutkia rekisteréitdviksi haetun tavaramerkin rekisterdintid
koskevan riidan ratkaisseen valituslautakunnan péiitoksen lainmukaisuus ja saada
péitos mahdollisesti muotoilluksi uudelleen tai kumotuksi.
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Kuitenkin sekd viiteosaston kisittelyssd ettd valituslautakunnassa riidassa ovat
vastapuolina rekisterdinnin hakija ja viitteen tekija, eikd SMHV ole asianosaisena
tassd riidassa.

Erityisesti on huomattava, ettd asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan
a alakohdan mukaan ainoastaan aikaisemman tavaramerkin haltijat voivat tehdd
viitteen tavaramerkin rekisterdintid vastaan saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa siidetyn suhteellisen hylkéysperusteen nojalla. Niinpd SMHV:ll4 ei
ole oikeutta vastustaa merkin rekisterdintia tillaisella perusteella.

Toiseksi viitettd koskevan valituslautakunnan péitoksen johdosta nostettu kanne
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei sekddn ole SMHV:n ajettavissa.
Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan mukaan nimittdin téllaista kannetta "voi
ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille p#dtés on
vastainen”.

Kolmanneksi SMHV:lle annettu vastaajan asema on oikeusvaikutuksiltaan rajallinen,
kun sitd vastoin muut valituslautakuntamenettelyn osapuolet kuin kantaja eli
osapuolet, jotka ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen
134 artiklan 1 kohdan mukaan voivat osallistua oikeudenkiyntiin ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimessa viliintulijoina, saavat niin laajat oikeudet, joiden
kautta ne rinnastuvat todellisiin vastaajiin.

Niinpd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 134 artiklan
2 kohdan mukaan "— — viliintulijoilla on samat menettelylliset oikeudet kuin
varsinaisilla asianosaisilla”.
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Lisiksi ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 116 artiklan
4 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa ilmaistusta yleisestd sd@nnostd poiketen
tuon saman tydjirjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa médritddn, ettd "— —
véliintulija voi — — vastineessa esittdd vaatimuksia valituslautakunnan pditoksen
mitittdméksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota
valituksessa ei ole esitetty”. Viimeksi mainitusta méédrdyksestd seuraa a contrario

myds, ettei SMHV voi omalta osaltaan esittia tallaisia vaatimuksia.

Samaisen tydjirjestyksen 134 artiklan 4 kohdasta kdy vield lopuksi ilmi, ettd —
poiketen siitd, mité tydjirjestyksen 122 artiklassa médritddn — vaikka SMHV ei
vastaakaan kannekirjelméin méadrittyjen menettelytapojen mukaisesti ja maérétyssid
ajassa, yksipuolista tuomiota koskevia midrdyksid ei sovelleta, jos jokin muu
valituslautakuntamenettelyn osapuoli kuin kantaja on viliintulijana ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuimessa.

Tamin vuoksi SMHV:lle ei voida antaa oikeutta muuttaa — yhtymalld mahdollisesti
osittain kantajan arvioon tai jopa hyviaksymalld tdmén vaatimukset — ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimessa vireilld olevan riidan sisdltod. Muunlainen kanta
loukkaisi asian valituslautakunnassa voittaneen osapuolen perusteltua luottamusta
siihen, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireille pannun oikeuden-
kdynnin tarkoituksena on tutkia tuon lautakunnan pé#idtéksen lainmukaisuus
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Esilld olevassa tapauksessa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ollut
sidottu Vedialin ja SMHV:n vililld vallinneeksi viitettyyn yhteisymmarrykseen
kyseessd olevien tavaramerkkien samankaltaisuudesta tai sekaannusvaarasta. Se
onkin téysin aiheellisesti tutkinut valituksenalaisessa tuomiossa, onko riidanalainen
péitos sekaannusvaaran kisitteen vastainen, kuten Vedial kanteessaan viitti, ja
soveltanut asetusta N:o 40/94.

Tdmén johdosta ensimméinen valitusperuste on hylattava.
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Toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Toisena valitusperusteenaan Vedial esittdd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin on loukannut sen puolustautumisoikeuksia kiyttdessdin vddrin sen
perusteltua luottamusta riidan rajaukseen, sellaisena kuin tdmé ilmeni osapuolten
yhteisymmarryksestd. SMHV:n vastauskirjelméssdédn ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa esittdimin kannan seurauksena Vedial oli nimittdin luopunut
vaatimasta oikeutta jittdd vastaus ja rajoittanut lausumansa SMHV:n kannan
rajaamiin puitteisiin.

Vedial on sitd mieltd, ettd vaikka katsottaisiinkin, ettei méadridmisperiaate sido
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta, timin olisi ollut mésrdttavd ksittely
aloitettavaksi uudestaan ilmoittamalla osapuolille, ettei se yhtynyt niiden yhteis-
ymmirrykseen kyseessd olevien merkkien samankaltaisuudesta ainakin lausumista-
van osalta.

SMHV katsoo toisen valitusperusteen edellyttédvin ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuimen loukanneen midrddmisperiaatetta, miti ei sen mielestd ole
tapahtunut. Se toteaa lisiksi, etti niin kanteessa kuin istunnossakin Vedial on
seikkaperiisesti esittényt mielipiteensi seké tulkintansa oikeussddnnoista ja oikeus-
kiytdnnosta.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Toisen valitusperusteen osalta on todettava, ettid vaikka katsottaisiinkin Vedialin ja
SMHV:n olleen yhtd mieltd siité, ettd kyseessd olevat tavaramerkit olivat jollakin
tavoin samankaltaisia tai ettd jopa sekaannusvaara oli olemassa, on huomattava, etti
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kuten ensimmiisti valitusperustetta tutkittaessa ilmeni, ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei ollut sidottu tuohon seikkaan vaan oli velvollinen tutkimaan, oliko
valituslautakunta toiminut asetuksen N:o 40/94 vastaisesti, kun se katsoi
riidanalaisessa p#dtoksessd, etteivit kyseessd olevat merkit olleet samankaltaisia.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei mydskéddn perustanut padtostddn
kasittelyn ulkopuolisiin seikkoihin tai argumentteihin.

Tamén vuoksi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole loukannut Vedialin
perusteltua luottamusta eikéd sen ollut aloitettava kisittelyd uudestaan ilmoittaak-
seen, ettei se jakanut késitystd, jonka mukaan aiempi ja rekisterditdviksi haettu
tavaramerkki ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Toinen valitusperuste on niin ollen hylattdva.

Kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

Kolmantena valitusperusteenaan, joka esitetdén toissijaisena vaihtoehtona, Vedial
esittdd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen soveltaneen virheellisesti asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua "sekaannusvaaran”
kisitetta.

Valitusperusteen ensimmdiisend osana Vedial viittdd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen erehtyneen, kun timéa on valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa
katsonut, ettei sekaannusvaaraa aiemman ja rekisteroitévéksi haetun tavaramerkin
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valilld ole, tutkimatta — kuten sen olisi pitdnyt tehdd — oliko olemassa vaara siit3,
ettd yleisd saattaa luulla kyseessé olevien tavaroiden tai palvelujen olevan perdisin
yrityksistd, jotka ovat vain taloudellisesti sidoksissa keskendn.

Valitusperusteen toisena osana Vedial viittdd ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen katsoneen valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa virheellisesti, ettd
merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisiltoon liittyvit eroavaisuudet
riittivat estimiin sekaannusvaaran. Vedialin mukaan kyse ei ole siitd, onko
kyseisten tavaramerkkien vililld eroavuuksia, vaan siitd, ovatko merkit samoja tai
samankaltaisia, seki siitd, aiheuttavatko tillaiset samankaltaisuudet — kun niitéd
tarkastellaan kokonaisuutena kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen samuuden
tai samankaltaisuuden kanssa — sekaannusvaaran.

Valitusperusteen kolmantena osana Vedial viittdd, ettei ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin ole selkedlld tavalla soveltanut keskindistd riippuvuutta koskevaa
siintod. Tamd on niet virheellisesti jittdnyt huomiotta, ettd viitetty vihéinen
samankaltaisuus aiemman ja rekisterditdviksi haetun tavaramerkin vililld kompen-
soitui kyseessd olevien tuotteiden suurella samankaltaisuudella ja aikaisemman
tavaramerkin voimakkaalla erottamiskyvylld.

Kolmannen valitusperusteen viimeisend osana Vedial viittdd ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa virheellisesti
rajoittaneen yleison “kohdeyleis66n” eli pelkéstddn kuluttajiin, jotka saattavat
hankkia tavaramerkilli varustettuja tuotteita. Vedialin mielestd sekaannusvaaraa
arvioitaessa huomioon otettava yleisé koostuu kaikista niistd, jotka voivat kohdata
tavaramerkin.

SMHYV vaatii kolmannen valitusperusteen hylkddmistd kaikilta osin perusteetto-
mana.
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Yhteisojen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaara
edellyttdd yhtd aikaa, ettd aikaisempi ja rekisterditivaksi haettu tavaramerkki ovat
samoja tai samankaltaisia sekd ettd rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai
palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity. Edellytysten on téytyttdvd samanaikaisesti (ks.
vastaavasti jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddédnnon ldhentdmisestd 21 péivind
joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tdysin samanlaisten
sddnndsten osalta asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507,
22 kohta).

Toisin kuin Vedial viittdd, ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
sekaannusvaaran puuttumisen todetessaan kiinnittdnyt huomiota pelkéstddn merk-
kien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisaltoon liittyviin eroavuuksiin.

Vertailtuaan valituksenalaisen tuomion 48-59 kohdassa kumpaakin merkkia
ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisillon osalta ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin on pédtynyt tuomion 65 kohdassa siihen, ettei néitd merkkejé voida
pitdd samoina tai samankaltaisina asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Todettuaan, etteivit aikaisempi tavaramerkki ja rekisteroitdvaksi haettu tavara-
merkki ole samankaltaisia, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein
katsonut, ettei sekaannusvaaraa ole, oli aikaisemman tavaramerkin tunnettuus
taikka kyseisten tavaroiden tai palvelujen samanlaisuuden aste millainen tahansa.
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Niin muodoin kolmas valitusperuste on kaikilta osiltaan ilmeisen tehoton ja se on
siten hyléttiva.

Valitus on tdmén vuoksi hyl4ttdva kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteistjen tuomioistuimen tyjarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan — jota saman
tydjirjestyksen nojalla sovelletaan my6s valitusasian kisittelyyn — mukaan
asianosainen, joka hividi asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos
vastapuoli on titi vaatinut. Koska Vedial on hévinnyt valitusasian, se on SMHV:n
vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

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

1) Valitus hylatdén.

2) Vedial SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Allekirjoitukset
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