TUOMIO 25.3.2009 — ASIA T-402/07

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

25 péivana maaliskuuta 2009 *

Asiassa T-402/07,

Kaul GmbH, kotipaikka Elmshorn (Saksa), edustajinaan asianajajat G. Wiirtenberger
ja R. Kunze,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenadin G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kéiydyssd menettelyssd oli

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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Bayer AG, kotipaikka Leverkusen (Saksa),

jajossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.8.2007
tekemastd paatoksesta (asia R 782/2000-2), joka koskee Kaul GmbH:n ja Bayer AG:n
vilistd vaitemenettelyd,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras (esittelevd tuomari) seké
tuomarit M. Prek ja V. M. Ciucg,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.11.2007
toimitetun kannekirjelman,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.2.2008
jatetyn vastineen,

ottaen huomioon 20.11.2008 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Atlantic Richfield Co. teki 3.4.1996 yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison
tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L
11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin asetus on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintiad haettiin, oli sanamerkki ARCOL.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 17 ja 20, sellaisena
kuin tdmi sopimus on tarkistettuna ja muutettuna. Rekisterdintihakemuksessa
tarkoitettujen luokkaan 1 kuuluvien tavaroiden joukkoon lukeutuvat “kemialliset
aineet elintarvikkeiden sdilontdan”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 20.7.1998 Yhteison tavaramerkkilehdessé.

1I - 744



KAUL v. SMHV — BAYER (ARCOL)

Kantaja Kaul GmbH teki 20.10.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan
perusteella véitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan luokkaan 1 kuuluvien
tavaroiden "kemialliset aineet elintarvikkeiden séilontddn” osalta. Viite perustui siihen,
ettd on olemassa aikaisempi yhteison tavaramerkki, joka oli rekisteroity 24.2.1998
numerolla 49106. Tama4 aikaisempi tavaramerkki muodostuu sanamerkistda CAPOL, ja
se koskee seuraavia luokkaan 1 kuuluvia tavaroita: “kemikaalit elintarvikkeiden
sdilontddn, nimittdin raaka-aineet valmiselintarvikkeiden, erityisesti makeisten siilon-
tddn”. Kantaja vetosi viitteensd tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkédysperusteeseen.

Viiteosasto hylkisi vditteen 30.6.2000 tehdylla paatokselld silld perusteella, ettd vaikka
tavaroiden samanlaisuus myonnettiisiin, kyseessd olevien merkkien vélilld ei ole
sekaannusvaaraa niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvien erojen vuoksi.

Bayer AG ilmoitti SMHV:lle 17.7.2000 péivitylld kirjeelld, joka saatiin 24.7.2000,
Atlantic Richfieldin tekemin, tavaramerkin ARCOL rekisteroimistid koskevan hake-
muksen siirrosta timén yhtion nimiin. Siirto kirjattiin yhteison tavaramerkkirekisteriin
17.11.2000 asetuksen N:o 40/94 17 artiklan 5 kohdan ja 24 artiklan mukaisesti.

Kantaja haki 24.7.2000 muutosta vditeosaston paatokseen asetuksen N:o 40/94
57-62 artiklan nojalla.

Kantaja vetosi valituksensa tueksi — kuten viiteosastolle aiemmin esittdmissddn
huomautuksissa — muun muassa siihen, ettd aikaisemmalla tavaramerkilla oli vahva
erottamiskyky, minka vuoksi sitd on oikeuskédytdnnon mukaan suojattava vahvemmin.
Kantaja totesi téltd osin kuitenkin, ettei tavaramerkin vahva erottamiskyky johtunut
ainoastaan siit4, ettei sana "capol” kuvaillut kyseessé olevia tuotteita — niin kuin se oli jo
esittdnyt viiteosastolle —, vaan my0s siit4, ettd tavaramerkisté oli sen kéyton perusteella
tullut yleisesti tunnettu. Esittddkseen ndyttoa tasté yleisestd tunnettuudesta kantaja oli
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toimittanut véiteosastolle jattaménsa kirjelmén liitteend pédjohtajansa valaehtoisen
todistuksen seka luettelon asiakkaistaan.

SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkési valituksen 4.3.2002 tehdylld p&aatokselld
(jaljempdand vuoden 2002 padtos), joka annettiin kantajalle tiedoksi 25.3.2002. Sen
jalkeen kun kolmas valituslautakunta oli todennut rekisterditaviksi haetulla tavara-
merkilld ja aikaisemmalla tavaramerkilld katettavien tuotteiden samuuden ja vertaillut
kyseisen kahden merkin ulkoasuja, lausuntatapoja ja merkityssisilt6jd, se suoritti
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin, jonka yhteydessd se muun muassa katsoi, ettei se
voinut ottaa huomioon sitd, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld saattoi olla vahva
erottamiskyky yleisen tunnettuutensa vuoksi, koska tdhdn seikkaan ja sen tueksi
tarkoitettuihin, edelld mainittuihin todisteisiin oli vedottu ensimmaisen kerran vasta
valituslautakunnan késiteltavaksi saatetussa valituksessa.

Kantaja nosti vuoden 2002 péaitoksestd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
24.5.2002 kanteen, joka kirjattiin numerolla T-164/02. Kantaja esitti kanteensa tueksi
nelja kanneperustetta, joista ensimmaéinen koski sit4, ettéd velvollisuutta tutkia kantajan
valituslautakunnassa esittdmia seikkoja on laiminly6ty; toinen sit4, ettd asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu; kolmas sit4, ettd jasenvaltioissa
hyvaksyttyja prosessioikeudellisia periaatteita ja SMHV:ssd sovellettavia menettelyta-
pasddntojd on rikottu; ja neljds sité, ettd perusteluvelvollisuutta on laiminlydty.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi ensimmadisen kanneperusteen ja
kumosi vuoden 2002 péaitoksen asiassa T-164/02, Kaul vastaan SMHV - Bayer
(ARCOL), 10.11.2004 antamallaan tuomiolla lausumatta muista kanneperusteista.
Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lahinna, etta kolmas valituslautakunta
rikkoi vuoden 2002 paitoksella asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, kun se kieltaytyi
tutkimasta kantajan ensimmaéistd kertaa valituslautakunnassa esittdmia tosiseikkoja,
joilla oli tarkoitus néyttéd toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka
oli seurausta tdmdn tavaramerkin markkinoilla tapahtuneesta kéytostd, johon kantaja
on asiassa vedonnut.
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SMHYV teki 25.1.2005 valituksen yhteisGjen tuomioistuimeen edelld 12 kohdassa
mainitussa asiassa ARCOL annetusta tuomiosta. Asiassa C-29/05 P, SMHYV vastaan
Kaul, 13.3.2007 antamallaan tuomiolla (Kok., s. I-2213) yhteisdjen tuomioistuin
hyvaksyi valituksen ja kumosi edelld 12 kohdassa mainitussa asiassa ARCOL annetun
tuomion. Témin jélkeen yhteistjen tuomioistuin ratkaisi asian lopullisesti ja kumosi
vuoden 2002 péitoksen.

Yhteis6jen tuomioistuin totesi, ettd kolmas valituslautakunta oli vuoden 2002
paitoksessa kieltdaytynyt ottamasta huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka kantaja
oli esittdnyt valituksensa tueksi, kun kyseinen valituslautakunta katsoi ldhinn4, ettd sen
oli viran puolesta sivuutettava ne, koska niitd tosiseikkoja ja todisteita ei ollut esitetty
alemmin viiteosastossa timén osaston asettamassa médrdajassa. Yhteisojen tuomiois-
tuimen mukaan tdm4 ndkemys on vastoin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa,
jossa valituslautakunnalle, jolle tosiseikat ja todisteet on téiten esitetty liian my6héan,
annetaan harkintavaltaa, kun se péittdd, ottaako se ne huomioon sen péidtoksen
tekemisessd, joka sen on tehtdvd, vai jattddko se ne huomiotta. Koska kolmas
valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei silld ole lainkaan harkintavaltaa kyseessa
olevien tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottamisessa, sen sijaan, ettd se olisi
kayttdnyt sille ndin annettua harkintavaltaa, yhteisdjen tuomioistuin totesi, ettd vuoden
2002 paatos on kumottava (edelld 13 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion
67-70 kohta).

SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi 19.6.2007 tehdylla paatokselld,
joka lahetettiin 22.6.2007 SMHV:ssd kéytdvdn menettelyn osapuolille, asian toisen
valituslautakunnan késiteltavéksi.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési kantajan valituksen 1.8.2007 tehdylld
padtokselld (jaljempand riidanalainen pa&tos), joka annettiin kantajalle tiedoksi
6.9.2007, ja vahvisti sen viiteosaston p&adtoksen, joka oli hylinnyt viitteen. Sen
jalkeen kun toinen valituslautakunta oli katsonut, ettei kyseisid tavaramerkkeja voitu
pitdd millddn tavoin samankaltaisina siind kohdeyleisossd, joka koostui elintarvike-
tuotteiden ja makeisten tuottajista, se padtteli ldhinnd, ettd yksi asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vélttaméttomistd soveltamisedellytyksisti ei tayttynyt
ja ettd vaiteosasto oli perustellusti hyldnnyt viitteen. Toinen valituslautakunta katsoi
tdmdn padtelmin perusteella, ettd tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja esitti
ensimmadistd kertaa valitusmenettelyssd valituslautakunnassa sen viitteensé tueksi,
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jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki oli tullut vahvasti erottamiskykyiseksi
markkinoilla kdyton vuoksi, ei ollut asian kannalta merkitystd, koska tillainen viite,
vaikka se olisi nédytetty toteen, ei voi vaikuttaa milldén tavoin asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen nyt kisiteltdvand olevassa asiassa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péatoksen

- hyviksyy viitteen ja

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkaa kanteen ja
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- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan ja
74 artiklan 2 kohdan rikkomista

Kantaja vaittdd, ettei valituslautakunta noudattanut edelld 13 kohdassa mainitussa
asiassa SMHYV vastaan Kaul annetun tuomion tuomiolauselmaa eiké perusteluja, kun se
ei kayttinyt ollenkaan tai ainakaan asianmukaisella tavalla asetuksen N:o 40/94
74 artiklan 2 kohtaan perustuvaa harkintavaltaansa, jotta tosiseikat ja todisteet, joihin
kantaja vetosi ensimmdistd kertaa valituslautakunnassa, otettaisiin mahdollisesti
huomioon. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitanyt tehda sille myonteinen
péitos, jos valituslautakunta olisi soveltanut asianmukaisesti yhteisdjen tuomiois-
tuimen kyseisessd tuomiossa esittdmié toteamuksia.

SMHYV kiistad kantajan viitteet.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnén mukaan kumoamistuomion, kuten edelld 13 kohdassa
mainitussa asiassa SMHYV vastaan Kaul annetun tuomion, vaikutukset ovat takautuvia,
ja kumottu toimi poistetaan silld titen takautuvasti oikeusjérjestyksestd (yhdistetyt
asiat 97/86, 99/86, 193/86 ja 215/86, Asteris ym. v. komissio, tuomio 26.4.1988, Kok., s.
2181, 30 kohta; yhdistetyt asiat T-481/93 ja T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens
ym. v. komissio, tuomio 13.12.1995, Kok, s. II-2941, 46 kohta ja asia T-171/99, Corus
UK v. komissio, tuomio 10.10.2001, Kok., s. II-2967, 50 kohta).
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Téstd samasta oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd kumotun toimen toteuttaneen
toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin
tdytdntoon paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myds otettava huomioon
silhen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki, silld perustelut ovat
vélttdiméattomid tuomiolauselman tdsméllisen sisdllon méérittamiseksi. Juuri peruste-
luissa yksiloiddédn nimenomainen toimen kohta, jota pidetddn lainvastaisena, ja juuri
niistd kayvat tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka
asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen
toisella toimella (asia C-8/99 P, Gémez de Enterrfa y Sanchez v. parlamentti, méaréys
13.7.2000, Kok., s. I-6031, 19 ja 20 kohta; ks. asia T-324/02, McAuley v. neuvosto,
tuomio 17.12.2003, Kok. H., s. I-A-337 ja 1I-1657, 56 kohta oikeuskaytdntoviittauk-
sineen).

Nyt késiteltdvand olevassa asiassa kantajan valituslautakuntaan tekemd valitus tuli
vuoden 2002 paiatoksen kumoamisen johdosta uudelleen vireille. Noudattaakseen
asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohtaan perustuvaa velvollisuuttaan toteuttaa
yhteis6jen tuomioistuimen tuomion tdytantéonpanon edellyttimét toimenpiteet
SMHV:n oli varmistettava, ettd valitus johti siihen, ettd valituslautakunta tekee
uuden péatoksen. Ndin todella meneteltiin asiassa, koska asia siirrettiin késiteltavéksi
toiselle valituslautakunnalle, joka teki riidanalaisen paatoksen.

Kantaja ei kiistd sen laillisuutta, ettd asia siirrettiin toisen valituslautakunnan
kasiteltaviksi. Se vdittad kuitenkin, ettéd kyseinen valituslautakunta rajoittui toteamaan,
ettd vuoden 2002 pditos oli perusteltu ja ettd tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja oli
esittdnyt ensimmaiisen kerran valitusmenettelyssé valituslautakunnassa, ei ollut asian
kannalta merkitystd ja ettd ne jdtettiin titen tutkimatta, ilman ettd kyseinen
valituslautakunta kaytti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaan perustuvaa
harkintavaltaansa, kun se p&itti, oliko mainitut tosiseikat ja todisteet syytd ottaa
huomioon.

Taman viitteen kasittelemiseksi on todettava, etti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta
tavaramerkkid, jonka rekisterointid haetaan, ei rekisteroidd, ”jos sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on
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suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisaltdé vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta”.

Vakiintuneen oikeuskaytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa
luulla, ettéd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perisin samasta yrityksestd tai tilanteen
mukaan taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd. Tdstd samasta
oikeuskéytdnnosté ilmenee, ettd sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, mika kasitys kohdeyleis6lla on merkeisté ja kyseesséd olevista tavaroista tai
palveluista, kun otetaan huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitysta asian kannalta,
mukaan lukien merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, vélinen keskindinen riippuvuus (asia C-131/06 P,
Castellblanch v. SMHV, miéréys 24.4.2007, 55 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoel-
massa; ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. 1I-2821, 30-33 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Sekaannusvaara on lisdksi sitd suurempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi
tavaramerkki on. Téten sellaisia tavaramerkkejd, joilla on vahva erottamiskyky joko
ominaispiirteidensd vuoksi tai sen vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan
laagjemmin kuin niitd, joiden erottamiskyky on heikompi. Aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyky ja erityisesti sen maine on siis otettava huomioon arvioitaessa sitd, onko
sekaannusvaara olemassa (ks. asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV ja Cornu,
tuomio 17.4.2008, 32 ja 33 kohta oikeuskaytantoviittauksineen, ei julkaistu oikeusta-
pauskokoelmassa).

Vaikka kuitenkin on selvéd, ettd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon
otettavien tekijoiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niilld
varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskindisen riippuvuuden
periaatteen mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen samankaltaisuuden
saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja péinvastoin (asia
C-171/06 P, TIM.E. ART v. SMHV, tuomio 15.3.2007, 35 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa), yhteisdjen tuomioistuin on katsonut, ettd asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttdd yhté
aikaa, ettd aikaisempi ja rekisterditdaviksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai
samankaltaisia sekd ettd rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut
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ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity. Edellytysten on tdytyttdvd samanaikaisesti (asia
C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, tuomio 12.10.2004, Kok., s. I-9573, 51 kohta ja asia
C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHYV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 48 kohta).

Téstd seuraa, ettd silloin kun kyseisilld tavaramerkeilld varustetut tavarat ja palvelut
ovat samoja, vdite on hylattdvd — keskindisen riippuvuuden periaatteen estamatta
tillaista ratkaisua sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessd — jos kyseiset
tavaramerkit eivit erikseen tarkasteltuina ole riittdvin samankaltaisia, jotta voitaisiin
katsoa, ettd on olemassa sekaannusvaara pelkéstiin aikaisemman tavaramerkin vahvan
erottamiskyvyn tai viimeksi mainitun ja rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin
kattamien tavaroiden samuuden vuoksi (ks. vastaavasti edelld 28 kohdassa mainittu
asia Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomion 50 ja 51 kohta).

Nyt kasiteltdavdnd olevassa asiassa kolmas valituslautakunta suoritti vuoden 2002
padtoksen 30-35 kohdassa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin ja totesi, ettd
“tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta, kun otetaan huomioon tavaramerkkien
vililld todetut merkittavit ulkondkoon ja lausuntatapaan liittyvdt erot (jotka ovat
ilmiselvasti tairkedmpid kuin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvat samankaltaisuudet,
joita [kantaja] vaittdd tavaramerkeilldi olevan) ja se, ettd markkinat ovat hyvin
erikoistuneet, sekd se asiantuntemus, joka tyypilliselld kuluttajalla todennikoisesti
on”, nyt kisiteltidvand olevassa asiassa kyseessd olevien tavaramerkkien vililld ei ole
mitédn sekaannusvaaraa.

Kuten edelld 26 ja 27 kohdassa esitetysté oikeuskaytinnosta kay ilmi, kyseisen kahden
tavaramerkin sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee kuitenkin kaikkien
kyseesséd olevan tapauksen merkityksellisten tekijéiden, joihin kuuluu aikaisemman
tavaramerkin mahdollinen vahva erottamiskyky, huomioon ottamista. Péaatettydan
suorittaa vuoden 2002 paatoksessd kyseisten tavaramerkkien vilisen sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnin kolmannen valituslautakunnan oli, kuten edelli 13 kohdassa
mainitussa asiassa SMHYV vastaan Kaul annetun tuomion 67-70 kohdasta ilmenee,
tutkittava ensin se, otetaanko kantajan esittdmi sellainen uusi véite aikaisemman
tavaramerkin yleisestd tunnettuudesta tutkittavaksi, johon kantaja vetosi ensimmaéisen
kerran valitusmenettelyssa valituslautakunnassa, sekd tité véitetta tukevat todisteet.
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Kolmas valituslautakunta teki nimenomaan tdmén alustavan tutkimuksen yhteydessd
oikeudellisen virheen, jonka seurauksena vuoden 2002 p&diatés kumottiin edelld
13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetulla tuomiolla. Kuten
yhteis6jen tuomioistuin totesi kyseisessd tuomiossa, kolmas valituslautakunta totesi
virheellisesti vuoden 2002 péaiatoksen 10—12 kohdassa, etti silld ei ole harkintavaltaa,
minkd johdosta se jatti tutkimatta tosiseikat ja todisteet, joihin kantaja vetosi
ensimmaisen kerran valituslautakunnassa viiteosaston paidtoksestd tehdyn valituksen
yhteydessé, sen sijaan, etté se olisi kdyttdnyt asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa
sille annettua harkintavaltaa aikaisemman tavaramerkin viitettyé yleistd tunnettuutta
koskevien tosiseikkojen ja todisteiden mahdolliseksi huomioon ottamiseksi.

Toinen valituslautakunta, jolle asian kasittely siirrettiin vuoden 2002 péatoksen
kumoamisen jilkeen, tutki asian uudelleen ja hylkdsi silti kantajan valituksen
viiteosaston padtoksestd silla perusteella, ettd aikaisempaa tavaramerkkié ja rekiste-
roitédvaksi haettua tavaramerkkia ei voitu millaén tavoin pitdd kohdeyleisossd samoina
tai samankaltaisina ja ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusvaaraa ei téiten ollut olemassa nyt késiteltdvéina olevassa asiassa
(riidanalaisen paitoksen 26—28 kohta).

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta toisen valituslautakunnan péaatelméan tutkimista sen
osalta, etteivit kyseiset tavaramerkit ole millddn tavoin samankaltaisia, minké kantaja
on kiistdnyt jaljempéna tutkittavassa kolmannessa kanneperusteessa, on todettava, ettd
toinen valituslautakunta sovelsi asianmukaisesti edelld 28 kohdassa mainittua
oikeuskéytantod, johon se viittaa myos riidanalaisen padtoksen 26 kohdassa, kun se
hylkési viiteosaston padtoksestd tehdyn kantajan valituksen ja vahvisti kyseisen
paiatoksen silld perusteella, etteivdt kyseiset tavaramerkit olleet samoja eivitka
samankaltaisia.

Toisin kuin kantaja viittdd, toinen valituslautakunta ei myo6skddn rajoittunut
toteamaan riidanalaisessa padtoksessd, ettei vuoden 2002 péitds siséltinyt lainkaan
virheita.
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Téltd osin on todettava aluksi, ettd toinen valituslautakunta katsoi riidanalaisen
péitoksen 24 kohdassa, ettd ainoastaan vuoden 2002 padtoksen perusteluihin, jotka
koskivat kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon
vertailua ja jotka toistettiin riidanalaisen padtoksen 23 kohdassa, ei liittynyt mitddn
virheellisyyksid ja ettd niilld voitiin tdten perustella riidanalaisen padtoksen 25—
28 kohdassa esitetty paatelmd, jonka mukaan mainitut tavaramerkit eivét olleet milldén
tavoin samankaltaisia.

Seuraavaksi on todettava, etti kolmas valituslautakunta ei ollut vuoden 2002
péitoksessa esittinyt selkedsti ja yksiselitteisesti téllaista padtelmdd, minké vahvistaa
se, ettd se suoritti saman péatoksen 30-35 kohdassa sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin, joka ei olisi ollut edelld 29 kohdassa esitetyn oikeuskédytinnén mukaan
tarpeen, jos tdmé valituslautakunta olisi todennut, ettd kyseiset tavaramerkit
kokonaisvaltaisesti vertailtuna olivat erilaiset.

Toinen valituslautakunta esitti sen sijaan selkedsti riidanalaisen paitoksen 26—
28 kohdassa padtelmén, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivdt olleet samoja
eivitka samankaltaisia. Koska toisen valituslautakunnan oli vuoden 2002 paitoksen
kumoamisen seurauksena téten tutkittava uudelleen kantajan vditeosaston paiatoksesté
tekemd valitus, sen oli my6s tutkittava kyseisten tavaramerkkien samuus tai
samankaltaisuus, minka perusteella se pystyi tekemdén oman péaédtelménsa kolmannen
valituslautakunnan omaksumasta nakemyksesté riippumatta.

Edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion
tuomiolauselma ja perustelut eivit tiltd osin myoskddn sitoneet toista valituslauta-
kuntaa, koska mainitussa asiassa annetussa tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin ei ollut
ottanut lainkaan kantaa siihen, ovatko kyseiset tavaramerkit samankaltaisia. Téta
kysymysté olisi voitu tarvittaessa tutkia vain sellaisen valitusperusteen yhteydesss, joka
koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Yhteisojen
tuomioistuin hyviksyi valituksen — kuten my6s ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin hyviksyi kanteen sitd ennen — tutkimatta tdtd perustetta.
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Toinen valituslautakunta katsoi paédtelménsd, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivat
olleet millddn tavoin samankaltaisia, perusteella riidanalaisen péaiatoksen 25 kohdassa,
ettd aikaisemman tavaramerkin viitettyd yleistd tunnettuutta koskevat tosiseikat ja
todisteet, jotka kantaja esitti ensimmaéisen kerran valitusmenettelyssé valituslautakun-
nassa, “[eivit olleet] merkityksellisid vaitteestd annettavan ratkaisun kannalta, ja ne
[jatettiin] tdten tutkimatta, koska vaikka tosiseikat, joihin oli vedottu, olisi néytetty
tdysin toteen, niilld ei olisi voinut olla vaikutusta [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan
1 kohdan b [alakohdan] soveltamiseen nyt kisiteltavdnd olevassa asiassa”.

Kantaja viittad, ettd toinen valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohtaa sellaisena kuin sita on tulkittu edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV
vastaan Kaul annetussa tuomiossa, kun se ndin kieltdytyi ottamasta huomioon
mainittuja tosiseikkoja ja todisteita.

Tosiseikkojen ja todisteiden, jotka vditemenettelyn osapuolet esittdvit SMHV:ssd
niiden esittdmiselle asetetun méaérdajan padttymisen jalkeen, merkittavyys on kuitenkin
yksi niistd edellytyksistd, joka SMHV:n on otettava huomioon, kun se paéttad asetuksen
N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa sdddettyd harkintavaltaa kayttdessddn siitd, onko
mainitut tosiseikat ja todisteet otettava huomioon (ks. vastaavasti edelld 13 kohdassa
mainittu asia SMHYV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

Toista valituslautakuntaa ei ndin ollen voida moittia siité, ettd se on rikkonut viimeksi
mainittua sddnnost ja ettei se ole noudattanut edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa
SMHYV vastaan Kaul annettua tuomiota, sen perusteella, ett se otti huomioon sen, etté
tosiseikoilla ja todisteilla, jotka kantaja esitti ensimmadisen kerran véiteosaston
padtoksestd tekemdnsd valituksen yhteydessd, ei ollut lainkaan merkitystd oikeuden-
kéynnissd annettavaan ratkaisuun, kun se jatti tutkimatta mainitut tosiseikat ja
todisteet.

Kantajan viite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan viitettya
rikkomista, on joka tapauksessa tehoton. Sen jélkeen kun toinen valituslautakunta oli
todennut, ettd rekisterditaviksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki eivét
olleet samankaltaisia, se ei nimittdin ollut velvollinen ottamaan huomioon aikai-
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semman tavaramerkin véitettyd yleistd tunnettuutta, koska se pystyi perustellusti
toteamaan, ettei sekaannusvaaraa ollut olemassa, olipa aikaisemman tavaramerkin
lisadntyneeksi viitetty erottamiskyky millainen tahansa (ks. vastaavasti asia T-224/06,
Otto v. SMHV - L'Altra Moda (I'Altra Moda), tuomio 25.6.2008, 50 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Vaikka sitd, ettd toinen valituslautakunta kieltdytyi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdassa sdddettyd harkintavaltaa kéyttdessddn ottamasta huomioon aikaisemman
tavaramerkin viéitettyd yleistd tunnettuutta seka siihen liittyvié todisteita, rasittaa ndin
ollen oikeudellinen virhe, téllaisella virheelld ei ole minkdénlaista vaikutusta sen
riidanalaisen pédidtoksen pédtososaan, joka oikeudellisella tavalla riittavésti perustuu
padtelmadn siitd, etté rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki
eivit ole samoja eivitka samankaltaisia.

Kantaja viittdd lopuksi, ettd toisen valituslautakunnan riidanalaisen padtoksen
30 kohdassa esittdméd toteamus, jonka mukaan “kolmannen valituslautakunnan
tekema oikeudellinen virhe eli [asetuksen N:o 40/94] 74 artiklan 2 kohdan rikkominen
ei ole riittdavd [vuoden 2002 péidtoksen] kumoamiseksi”, osoittaa, ettei toinen
valituslautakunta ottanut huomioon edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV
vastaan Kaul annetussa tuomiossa esitettyja toteamubksia.

Tatd véitettd ei voida hyviksyd. Riidanalaisen paatoksen 30 kohta tosin vaikuttaa olevan
ristiriidassa sen seikan kanssa, ettei yhteis6jen tuomioistuin saanut sen jalkeen, kun se
oli todennut, ettd vuoden 2002 paidtoksen perusteluja rasitti asetuksen N:o 40/94
74 artiklan 2 kohdan soveltamista koskeva oikeudellinen virhe, itse hylata viitettd
perusteella, joka koskee sitd, etteivit kyseiset tavaramerkit ole millddn tavoin
samankaltaisia, ja jota ei ollut esitetty vuoden 2002 péatoksessé.
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Vaikka asetuksen 63 artiklan 3 kohdassa nimittdin lausutaan, ettd yhteisojen
tuomioistuimilla "on toimivalta sekd kumota kiistetty pddtos ettd muuttaa sitd”, tdmé
kohta on ymmarrettéva edellisen kohdan, jonka mukaan “kanteen perusteena voi olla
puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymédrdyksen rikkominen, perustamissopi-
muksen, [asetuksen N:o 40/94] tai niiden soveltamista koskevan oikeussaannon
rikkominen taikka harkintavallan véaarinkaytt6”, sekd EY 229 ja EY 230 artiklan valossa
(asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok, s.
11-2383, 50 ja 51 kohta ja asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV - Nuova Sala
(PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 25 kohta).

Téstd seuraa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin sekd yhteis6jen tuomiois-
tuin silloin, kun se kumoaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion ja
ratkaisee itse valituksen, suorittavat SMHV:n eri instanssien péaatosten laillisuusval-
vontaa. Jos ne toteavat, ettd téllaista paatostd, joka on kyseenalaistettu niissé kanteella
tai valituksella, rasittaa lainvastaisuus, niiden on kumottava se. Ne eivdt voi hylita
kannetta tai valitusta ja korvata riidanalaisen toimen toteuttaneen SMHV:n
toimivaltaisen instanssin perusteluja omillaan (ks. vastaavasti ja analogisesti asia
C-164/98 P, DIR International Film ym. v. komissio, tuomio 27.1.2000, Kok., s. I-447,
38 kohta).

On kuitenkin todettava, ettd toista valituslautakuntaa ei pyydetty ratkaisemaan sit4,
onko se vuoden 2002 paitos perusteltu, joka taannehtivasti poistui oikeusjérjestyksestd
sen jalkeen, kun yhteis6jen tuomioistuin kumosi sen, eika sit4, oliko tdméa kumoaminen
perusteltu. Toista valituslautakuntaa pyydettiin vain ratkaisemaan kantajan vaite-
osaston padtoksestd tekemd valitus. Ainoastaan riidanalaisen pédtoksen perustelut,
jotka liittyvdt kantajan esittdmadn viitteeseen, muodostavat tdten padtoksen sen
paitososan tarpeellisen tuen, jolla toinen valituslautakunta hylkési kantajan valituksen.

Sitd vastoin toteamuksilla, jotka liittyvat siihen, oliko yhteiséjen tuomioistuimen
toteuttama vuoden 2002 paitoksen kumoaminen perusteltu, sellaisina kuin ne on
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esitetty riidanalaisen péitoksen 30 kohdassa, ei ole vaikutusta mainitun padtoksen
paitososaan. Vaikka néitd toteamuksia rasittaisi oikeudellinen virhe, ne eivit ndin ollen
voisi johtaa riidanalaisen paatoksen kumoamiseen.

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetty, ensimmaéinen kanneperuste on hylattava.

Toinen kanneperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista

Kantaja viittdd, ettei toinen valituslautakunta antanut kantajalle asetuksen N:o 40/94
61 artiklan 2 kohdan ja 73 artiklan toisen virkkeen vastaisesti mahdollisuutta esittda
huomautuksiaan erityisesti edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHYV vastaan Kaul
annetun tuomion ulottuvuudesta ja tulkinnasta ennen riidanalaisen padtoksen
tekemistd.

SMHYV kiistda kantajan viitteet.

On todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n
padtokset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet
ottaa kantaa. Talld sddnnokselld vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua
koskeva yleinen periaate yhteison tavaramerkkioikeudessa. Tamén yhteison oikeuden
yleisen periaatteen mukaan henkiléille, joihin kohdistetaan heidén etuihinsa huomat-
tavasti vaikuttavia viranomaispéétoksid, on varattava tilaisuus esittdd asianmukaisesti
kantansa. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin
seikkoihin, jotka muodostavat paidtosluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen
hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. asia T-317/05, Kustom
Musical Amplification v. SMHYV (Kitaran muoto), tuomio 7.2.2007, Kok., s. [1-427, 24,
26 ja 27 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).
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Nyt kasiteltavind olevassa asiassa on kiistatonta, ettd menettelyssa, joka johti vuoden
2002 padtoksen tekemiseen, kantajalla oli mahdollisuus esittdd kolmannessa valitus-
lautakunnassa huomautuksensa, jotka liittyivit sen esittdmén viitteen kaikkiin
nikokohtiin, mukaan lukien kyseisten tavaramerkkien viitetty samankaltaisuus.
Vuoden 2002 paatoksen 6 kohtaan nimittéin sisiltyy yhteenveto néistd huomautuk-
sista.

Sen jilkeen kun yhteisGjen tuomioistuin kumosi vuoden 2002 péditoksen, asia siirrettiin
toiseen valituslautakuntaan, jota pyydettiin sen jilkeen, kun se oli tutkinut asian
uudelleen, ratkaisemaan valitus, jonka kantaja oli tehnyt véiteosaston, joka oli hyldnnyt
viitteen, padtoksest.

Kuten ensimmaisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessa todettiin, toinen valitus-
lautakunta hylkési kantajan valituksen riidanalaisella paitokselld silld perusteella, ettéd
toisin kuin kantaja véittdd, rekisteroitdviksi haettu tavaramerkki ja aikaisempi
tavaramerkki eivét olleet samoja eivitkd samankaltaisia.

Riidanalaisesta padtoksestd ei millddn tavalla kdy ilmi, ettd toinen valituslautakunta olisi
perustanut tekeménsd riidanalaisen péaidtoksen eri tosiseikkoihin tai oikeudellisiin
seikkoihin kuin niihin, jotka kolmannella valituslautakunnalla oli tiedossaan, kun se
teki vuoden 2002 pédtoksen, ja joista kantaja oli voinut esittdd huomauksensa. Tété
vahvistaa edelleen se, ettd toinen valituslautakunta toisti suuren osan vuoden 2002
péitoksen perusteluja, jotka koskevat kyseisten merkkien ulkoasujen, lausuntatapojen
ja merkityssisaltojen vertailua.
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Vaikka tosin pitddkin paikkansa, ettd toinen valituslautakunta teki vuoden 2002
pédtoksen perusteluista, jotka se toisti omassa paatoksesséddn, padtelman siitd, etteivit
kyseiset kaksi tavaramerkkié ole samankaltaisia, miké ei sellaisenaan esiinny vuoden
2002 paatoksessd, on kuitenkin niin, ettd toisella lautakunnalla ei ollut edelld
55 kohdassa esitetyn oikeuskdytannon perusteella minkéénlaista velvollisuutta kuulla
ennen péitoksensd tekemistd kantajaa uudelleen siitd lopullisesta kannasta, joka
mainitulla valituslautakunnalla oli aikomus omaksua.

Kantaja viittdd kuitenkin ldhtokohtaisesti, ettd edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa
SMHYV vastaan Kaul annettu tuomio on uusi oikeudellinen peruste, josta sitd olisi
pitdnyt kuulla ennen riidanalaisen pa&dtoksen tekemisté.

Kantaja viittdd samassa yhteydessd, ettd on olemassa olettama, jonka mukaan
kumoamistuomion, kuten edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHYV vastaan Kaul
annetun tuomion, mahdollisista eri tulkintavaihtoehdoista on valittava se, joka on
kantajalle edullisin.

Vastauksena tdhén viimeiseen viitteeseen on todettava, ettd yhteisojen tuomioistuimen
perussdannon 43 artiklassa madritadn, ettd jos tuomio on epéselvd sisdllykseltddn tai
ulottuvuudeltaan, yhteisdjen tuomioistuin tulkitsee sitd. Ndin ollen mitéédn sellaista
olettamaa, johon kantaja on vedonnut, ei ole olemassa, eiké toisen valituslautakunnan
ollut kuultava kantajaa edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul
annetun tuomion tulkitsemisesta. Jos kantaja tai SMHYV, jotka olivat kumpikin
yhteisjen tuomioistuimessa kaytédvian oikeudenkéynnin osapuolia, havaitsevat maini-
tun tuomion tulkintaa koskevan epéselvyyden, niiden on saatettava asia yhteisdjen
tuomioistuimen késiteltavaksi.
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Siitd kysymyksestd, oliko toisen valituslautakunnan kuultava kantajaa uudelleen
asetuksen N:0 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamisesta ennen riidanalaisen padtoksen
tekemistd sen johdosta, ettd edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul
annetussa tuomiossa oli selvennetty kyseisen saédnnoksen tulkintaa ja soveltamista, on
riittdvad todeta, ettd vaikka sité, ettd toinen valituslautakunta kieltdytyi asetuksen N:o
40/94 74 artiklan 2 kohdassa sdddettyd harkintavaltaa kéyttdessddn ottamasta
huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka liittyivat aikaisemman tavaramerkin
viitettyyn yleiseen tunnettuuteen, rasittaa oikeudellinen virhe, téllaisella virheelld ei
ole minkéénlaista vaikutusta riidanalaisessa paatoksessda omaksuttuun ratkaisuun.

Koska edelld 55 kohdassa esitetyn oikeuskédytinnon mukaan asetuksen N:o 40/94
73 artiklassa vahvistettu oikeus tulla kuulluksi ulottuu erityisesti oikeudellisiin
seikkoihin, jotka muodostavat paatosluonteisen toimen perustan, toisella valituslau-
takunnalla ei ollut velvollisuutta kuulla kantajaa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
2 kohdan soveltamisesta, silld aikaisemman tavaramerkin yleistd tunnettuutta koskevat
tosiseikat ja todisteet, joihin oli vedottu viimeksi mainitun sddnnoksen perusteella, eivit
olleet osa riidanalaisen pdatoksen perustaa.

Kaikesta edelld mainitusta seuraa, ettd toinen kanneperuste on hylédttava.

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

Kantaja viitta, etté valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa. Kantaja viittda téltd osin ensimmaiseksi, ettd valituslautakunta ei tutkinut
tosiseikkoja ja vaitteitd, joihin kantaja vetosi, mukaan lukien ne, jotka esitettiin
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteistjen tuomioistuimessa kéydyssa
oikeudenkdynnissd. Valituslautakunta ei ottanut mydskddn huomioon ensimmaiisen
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oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisojen tuomioistuimessa kidydyssd oikeuden-
kdynnissd, joka johti edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul
annettuun tuomioon, pidetyissa istunnoissa SMHV:n edustajan antamaa lausuntoa,
jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat riittavin samankaltaisia nayttddkseen toteen
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran
olemassaolon, jos aikaisemman tavaramerkin véitetty yleinen tunnettuus naytettdisiin
toteen.

Toiseksi riidanalaisen pddtoksen padtelmd, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivit
olleet ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan milldén tavoin samankaltaisia, on virheellinen
sekd vastoin sitd oikeuskaytintod, joka koskee tavaramerkkien, joilla on vahva
erottamiskyky, nauttimaa laajennettua suojaa.

Kolmanneksi ja viimeiseksi valituslautakunta ei ottanut riittavasti huomioon tavara-
merkin “suojaamistehtdvdd” eikd sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettavien
eri tekijoiden keskindistd vuorovaikutusta.

SMHYV Kkiistdd kantajan viitteet.

SMHV:n mukaan on aluksi hyldttéva tehottomina kantajan véitteet, jotka koskevat sita,
ettd valituslautakunta ei yhtdéltd noudattanut oikeuskdytdntod, joka koskee tavara-
merkkien, joilla on vahva erottamiskyky, nauttimaa laajennettua suojaa, eikd toisaalta
huomioinut sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien eri tekijéiden
keskindistd vuorovaikutusta.
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Kuten ensimmaisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessa todettiin, nyt késiteltdvana
olevassa asiassa viitteen hylkddminen perustettiin nimittdin siihen, etteivat kyseiset
tavaramerkit olleet millddn tavoin samankaltaisia, eikd sekaannusvaaran kokonaisar-
viointiin.

Jos ndin ollen katsottaisiin, ettd riidanalaisen paatoksen perusteluista, mukaan lukien
vuoden 2002 paatoksen perustelut, jotka on toistettu riidanalaisen paitoksen
23 kohdassa, ilmenisi jonkinlainen oikeudellinen virhe, joka koskee sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien eri tekijéiden keskindistd vuorovaikutusta,
tillaisesta virheestd ei voi seurata sen riidanalaisen pédtoksen kumoaminen, joka
oikeudellisella tavalla riittavéasti perustuu paatelmaén siit4, etté rekisteroitiviksi haettu
tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki eivit ole samoja eivitka samankaltaisia.

Viitteestd, joka koskee sitd, ettd valituslautakunnan viitetddn jattineen ottamatta
huomioon tavaramerkin “suojaamistehtdvin”, on todettava, ettd kantaja vaittaa tdssa
yhteydessd, ettd sen lisdksi, ettd tavaramerkilld on tehtdvidnsd tavaran tai palvelun
kaupallista alkuperia koskevana merkinténa ja laatumerkinténa sekd mainosvélineend,
silld on my®os kilpailua koskeva tehtévi siltéd osin kuin se takaa haltijalleen kilpailuedun.

Vaikka ndmé toteamukset pitdisivitkin paikkansa, ne eivit kuitenkaan voi vaikuttaa
arviointiin siitd, ovatko ndmaé kaksi tavaramerkkid samankaltaisia. Myos tdma véite on
ndin ollen tehoton.

Sen viitteen osalta, joka koskee viitettyd virhettd sen kohdeyleison méarittelyssd, joka
on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa nyt kisiteltdviana olevassa asiassa,
kantaja ei riitauta vuoden 2002 paitoksen paidtelmis, joka toistettiin riidanalaisessa
pédtoksessd ja jonka mukaan mainittu yleis6 koostuu elintarvikkeiden ja makeisten
tuottajista. Kantaja katsoo pikemminkin, ettd vuoden 2002 péitoksen 34 kohdassa
esitetyt ne toteamukset ovat virheelliset, jotka toistettiin riidanalaisen péa&dtoksen
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23 kohdassa ja joiden mukaan kyseisen erityisyleison tekemién valintaan kyseisilld
tavaramerkeilld tarkoitettujen tuotelajien valilld “ei juuri vaikuta merkit, jotka
yhdistetddn sen tehtaissa kéytettéviin tuotteisiin ja raaka-aineisiin”, ja "tdménkaltai-
sessa tilanteessa sekaannusvaaran olemassaolo edellyttda valttamétta tavaramerkkien
merkittdvda samankaltaisuutta”.

Nidin ollen timi viite on myds tehoton. On nimittdin riittdvdd todeta, ettéd
valituslautakunta totesi, etteivat mainitut tavaramerkit olleet milladn tavoin saman-
kaltaisia ja ettd ne olivat erilaisia, ilman ettd on tarpeen méadrittdd, mika kyseisten
tavaramerkkien samankaltaisuuden aste riittdisi aiheuttamaan nyt kisiteltdvand
olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
sekaannusvaaran.

Niin ollen kyseiseen kanneperusteeseen vastaamiseksi on riittavéa tutkia riidanalaisen
péaitoksen viimeksi mainittu pditelmé ja ottaa huomioon yhtéélta edelld mainitun
yleison, jonka valituslautakunta mééritteli asianmukaisesti riidanalaisessa pdatoksessd,
nidkemys kyseisistd tavaramerkeistd ja toisaalta kantajan viitteet, jotka koskevat
valituslautakunnan tekemiksi viitettyjd virheitd mainittujen tavaramerkkien ulko-
asyjen ja lausuntatapojen vertailussa.

Vuoden 2002 pédtoksen 27 kohdassa, joka toistettiin riidanalaisen paiatoksen
23 kohdassa, valituslautakunta suoritti ensiksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasujen
vertailun. Valituslautakunta totesi tiltd osin, etti se seikka, ettd molemmat mainitut
tavaramerkit koostuivat viidestd kirjaimesta, oli vain "todennikéinen yhteensattuma”.
Valituslautakunta lisési lisdksi, ettd vaikka ndissd tavaramerkeissd oli molemmissa

»_»

kirjain "a” ja paéte "ol”, ne ovat ulkoasuiltaan ”selvisti erilaisia”.
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Kantaja kiistdad ndma toteamukset, joita se luonnehtii epdmaéraisiksi ja merkityksetto-
miksi. Kantajan mukaan valituslautakunta ei oikeuskéytinnon vastaisesti selittinyt,
miksi silld, ettd kyseiset tavaramerkit sisalsivdt saman lukuméérén kirjaimia, ei ollut
lainkaan merkitysté niiden samankaltaisuuden arvioinnissa.

Tatd vaitettd ei voida hyviksya. Silld, ettd kaksi sanamerkkid koostuvat samasta
lukumaérasti kirjaimia, ei nimittéin ole sellaisenaan erityistd merkitystd kohdeyleisolle,
joille ndmé tavaramerkit on tarkoitettu, vaikka kyseessé olisi erityisyleisd, kuten nyt
ksiteltavdna olevassa tapauksessa. Koska aakkoset sisiltavit rajoitetun lukumédrin
kirjaimia, joita kaikkia ei sité paitsi kéyteta yhtéd usein, on vdistimatonti, ettd useat sanat
siséltdvat saman lukumaéérdn kirjaimia ja jopa samoja kirjaimia, ilman etté niitd voidaan
pelkistadn sen perusteella luonnehtia ulkoasuiltaan samankaltaisiksi.

Kohdeyleiso ei myoskddn ole yleensd tietoinen niiden Kkirjainten tdsmallisesté
lukumaéréstd, jotka muodostavat sanamerkin, eiké se ndin ollen suurimmassa osassa
tapauksista huomioi sitd, ettd kaksi tavaramerkkid sisdltavat saman lukuméiran
kirjaimia.

Kahden sanamerkin ulkoasujen samankaltaisuuden arvioinnissa merkittavdd on
pikemminkin se, ettd kummassakin sanamerkissi on useita kirjaimia samassa
jarjestyksessd. Tdaten on perusteltua, ettei valituslautakunta korostanut erityisesti sit,
ettd kummassakin kyseisessd tavaramerkissdé on kirjain “a” siten, ettd se on
rekisteroitdviksi haetussa tavaramerkissd ensimmadisend ja sitd seuraa kirjainyhdis-
telmd "rc”, kun taas aikaisemmassa tavaramerkissé kyseinen kirjain on toisena ja sitd

ymparoi kaksi eri kirjainta eli kirjain ”"c” ja kirjain "p”.

Kyseisten tavaramerkkien padte “ol” on sitd vastoin ndiden tavaramerkkien yhteinen
tekijd, minka valituslautakunta my6nsi. Koska tdma kirjainyhdistelmé on mainittujen
tavaramerkkien lopussa ja koska sitd edeltdvat kummassakin tavaramerkissi aivan eri
kirjainyhdistelmait (toisessa kirjainyhdistelma "arc” ja toisessa kirjainyhdistelmé "cap”),
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valituslautakunta pystyi kuitenkin perustellusti toteamaan, ettei tima pédte voinut
kyseenalaistaa padtelmaa siitd, etteivdt mainitut tavaramerkit kokonaisuutena olleet
ulkoasultaan samankaltaisia.

Tétd vahvistaa edelleen se, ettd kuluttaja kiinnittdd yleensd suurempaa huomiota
tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun, minké ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin
on useaan otteeseen todennut (ks. asia T-133/05, Meric v. SMHV — Arbora & Ausonia
(PAM-PIM’S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006, Kok., s. 1I-2737, 51 kohta ja edelld
44 kohdassa mainittu asia ’Altra Moda, tuomion 43 kohta).

Seuraavaksi vuoden 2002 paatoksen 28 kohdassa olevasta kyseisen kahden tavaramer-
kin lausuntatapojen vertailusta, joka toistettiin riidanalaisen padtoksen 23 kohdassa, on
todettava, ettd valituslautakunta laski rekisteroitédvaksi haetun tavaramerkin erilaiset
todenndkoiset ddntdmistavat ennen kuin se totesi, ettd kyseisten tavaramerkkien
adntdmistapa olisi erilainen eri jdsenvaltioissa ja ettd ndin olisi, vaikka kyseisissd
tavaramerkeissd on molemmissa kaksi tavua.

Nama4 toteamukset on hyviksyttavéd. Toisin kuin kantaja viittad, valituslautakuntaa ei
voida moittia siité, ettd se perusti paitoksensd rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin
"todenndkoisiin” ddntdmistapoihin. Koska tdma tavaramerkki on mielikuvituksellinen
sana, joka ei vastaa yhdessdkddn yhteison kielessd olemassa olevaa sanaa, kyse voi
nimittdin olla vain siitd, miten kohdeyleis6 todennékoisesti lausuu tdimén sanan niin
kauan kuin sité ei ole rekisterdity ja kdytetty kuvailemaan tuotteita.

Vaikka kantaja moittii SMHV:n toimivaltaisia instansseja siit4, etteivit ne ole tutkineet
kyseisen kahden tavaramerkin ddntdmistapaa kaikilla yhteison jasenvaltioiden kielilla,
se ei kuitenkaan tdsmentényt, mika on kieli tai mitka ovat ne kielet, jonka tai jotka
valituslautakunnan véitetddn jéttineen ottamatta huomioon ja jossa tai joissa ndmé
kaksi tavaramerkkid lausutaan tavalla, jolla voidaan perustella tai vahvistaa ndiden
kahden tavaramerkin lausuntatapojen samankaltaisuus.
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Sillé seikalla, johon kantaja myos vetosi, etté kyseisissé tavaramerkeissd on molemmissa
sama lukuméard tavuja eli kaksi, ei ole mitddn erityistd merkitystd sen kasityksen
kannalta, joka suurella yleisolld ja erityisesti merkitykselliselld erityisyleisolld on
kyseisistd tavaramerkeistd, eikd se voi sellaisenaan johtaa pédtelméén, jonka mukaan
kyseiset tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Niin ollen se, ettd molemmat tavaramerkit péaattyvit kirjainyhdistelméan ”ol”, joka
todennékoisesti lausutaan samalla tavalla molemmissa tapauksissa, ei riité siihen, ettd
mainitut tavaramerkit kokonaisuutena olisivat 4antimistavaltaan samankaltaisia, kun
otetaan vield huomioon se, ettd olipa rekisteroitidviksi haetussa tavaramerkissi
ensimmaisend esiintyvén erottavan kirjainyhdistelmén “arc” tdsmallinen déntédmistapa
millainen tahansa, tdimé &dntdmistapa on joka tapauksessa hyvin erilainen kuin
aikaisemmassa tavaramerkissd ensimmadisend esiintyvdn kirjainyhdistelmén “cap”
ddntamistapa.

Kuten vuoden 2002 paitoksen 29 kohdassa on todettu ja riidanalaisessa paatoksessa
toistettu, kummallakaan tavaramerkilld ei lopuksi ole sellaista merkitystd, joka
yhdistdisi ne erityiseen késitteeseen, eikd niilld ndin ollen voi olla minkéaénlaista
kasitteellistd samankaltaisuutta. Kantaja ei sitd paitsi ole kiistianyt titd padtelmaa.

Edelld esitettyjen toteamusten ja nikemysten perusteella on todettava, ettei toinen
valituslautakunta rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se
totesi riidanalaisen péddtoksen 26—28 kohdassa, etteivit kyseiset tavaramerkit olleet
milldén tavoin samoja eivitkd samankaltaisia ja ettd titen tdmd sddnnos ei tullut
sovellettavaksi, vaikka mainittujen tavaramerkkien kattamat tuotteet olisivat samoja.

Kantajan viitteestd, joka koskee sitd, ettd valituslautakunta ei vastannut kantajan
viitteisiin, mukaan lukien viitteet, jotka kantaja esitti yhteis6jen tuomioistuimissa
kéydyssd oikeudenkdynnissé, joka johti edelld 13 kohdassa mainitussa asiassa SMHV
vastaan Kaul annettuun tuomioon, on todettava, etté kantaja ei mitenkéan tdasmentanyt
véitteitd, joihin toisen valituslautakunnan véitetéén jattdneen vastaamatta.
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Téltd osin on todettava, ettéd toisen valituslautakunnan téytyi joka tapauksessa ottaa
riidanalaisen pédtoksen teossa huomioon vain ne viitteet, jotka ilmenevit kantajan
SMHV:n eri instansseissa kidydyn menettelyn aikana esittdmistd huomautuksista. Sitd
vastoin viitteitd, jotka kantaja esitti yhteis6jen tuomioistuimissa kaydyssé oikeuden-
kéynnissd, ei ollut osoitettu SMHV:lle, eiké valituslautakunnalla ollut velvollisuutta
ottaa niitd huomioon eiké antaa niihin erityistd vastausta.

Viitteistd, jotka kantaja esitti SMHV:n instansseissa, on todettava, etti valituslauta-
kunnassa kdydyn menettelyn asiakirja-aineistosta, joka ldhetettiin ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimeen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjes-
tyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kdy ilmi, ettd kantaja on esittanyt
viiteasiakirjassaan, vditemenettelyssd esittdmissdédn huomautuksissa sekd muistiossa,
joka sisdltdad kantajan valituslautakuntaan tekemén valituksen perustelut, perusteita,
jotka liittyvit kohdeyleisoon, kyseisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden samuu-
teen tai samankaltaisuuteen, mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuuteen sekd
aikaisemman tavaramerkin vahvaksi vditettyyn erottamiskykyyn.

Valituslautakunta kuitenkin tutki ndma kysymykset ja néihin liittyvit kantajan véitteet
riildanalaisessa péadtoksessd. Néin ollen nyt késiteltavind oleva kantajan viite on
hyléttédva perusteettomana.

Kantajan viite siitd, ettei valituslautakunta noudattanut SMHV:n asiamiehen
yhteiséjen tuomioistuimissa kédydyssé oikeudenkdynnissd esittimaéksi viitettyd nike-
mystd, on myos hylattava.

Ratkaisut, jotka koskevat merkin rekisterdintia yhteison tavaramerkiksi ja jotka
valituslautakunnat tekevit asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat nimittéin sidotun
toimivallan eiviatkd vapaan harkintavallan piiriin. Néin ollen sitd, voidaanko merkki
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rekister6idd yhteison tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tidmén asetuksen,
sellaisena kuin yhteis6jen tuomioistuimet sité tulkitsevat, eikd SMHV:n aikaisemman
kaytdnnon perusteella (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV — Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 45 kohta oikeuskéytéintoviittauk-
sineen).

90  Néami ndkokohdat patevit sitd suuremmalla syylla SMHV:n asiamiehen yhteisdjen
tuomioistuimissa véitetysti esittdméén lausuntoon, ja ndin on varsinkin siksi, ettd kun
otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 131 artiklan 4 kohdassa vahvistettu SMHV:n
valituslautakuntien puheenjohtajien ja jésenien riippumattomuus, ndma kun eivit ole
sidottuja SMHV:n yhteis6jen tuomioistuimissa kaytédvissa oikeudenkdynnissa esitté-
maéén kantaan.

wo Vaikka katsottaisiin, ettd SMHV:n asiamies todella antoi kantajan viittdmén
lausunnon, valituslautakunta ei néin ollen ollut sidottu kyseiseen lausuntoon eiké sen
taytynyt riidanalaisessa padtoksessd esittdd perusteluja sille, miksi se sivuutti sen.

11 Kaiken edelld esitetyn perusteella esilld oleva kanneperuste on perusteeton ja se on
tdten hylattdvd, ja ndin ollen kanne on hylattédva kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidad asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on havinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiadn.,

2) Kaul GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 25 paivand maaliskuuta 2009.
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