Yhdistetyt asiat T-117/03—T-119/03 ja T-171/03

New Look Ltd
vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteistn tavaramerkki — Viitemenettely — Aikaisempi yhteisén tavaramerkiksi
rekisterdity kuviomerkki, joka sisalti4 kirjainyhdistelmén NL — Yhteisén tavara-
merkkié koskevat hakemukset kuviomerkeille, jotka siséltévit sanat NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection — Suhteellinen hylkéysperuste —
Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY)

N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

YhteisGjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
6102004 . . . . L L L e e e 11 - 3475

Tuomion tiivistelmé

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmdi ja hankkininen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltaiven kuin haettu tavaramerkki Jja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Moniosaisesta
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tavaramerkistd muodostuva hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki — Kohdeyleisi ei
mielli kuvailevia osia erottaviksi ja hallitseviksi osiksi — Yhteisin tavaramerkisti
muodostuva aikaisempi tavaramerkki — Rekisterdimisen epddminen, vaikka suhteellinen
hylkéysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisod

(Neuvoston asetiksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmé ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkdysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin viililli — Kohdeyleison tarkkaavai-
suusaste — Tavaramerkkid koskevan rekisteréinnin hakijan vdite siitd, ettd tietylld alalla
tarkkaavaisuusaste on erityisen korkea — Todistustaakka

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen — Merki,
joista tavaramerkit voivat muodostua — Kirjaimesta tai kirjainyhdistelmistd koostuvat
merkit — Subteelliset hylkdysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman
tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka
on rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannus-
vaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilld — Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 4 artikla ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohia)

4. Yhteison tavaramerkki — Yhteisin tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiiysperusteet — Viiite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld — Merkkien samankaltaisten
tai erilaisten osien merkityksen harkinta — Merkkeihin itseensd liittyvien ominaisuuksien
tai tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteiden huomioon ottaminen — Vaate-
tusala

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5. Yhteison tavaramerkki — Yhteisin tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Suhteelliset hylkiysperusteet — Viite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavara-
merkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on
rekisterdity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli — Kuviomerkit NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE, NLCollection ja kuviomerkki NL

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

ettd kohdeyleiso ei yleensd mielld moni-
osaisen tavaramerkin osana olevaa

1. Arvioitaessa sitd, onko moniosainen
tavaramerkki yhteisén tavaramerkistd

annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla samankaltainen aikaisemman
tavaramerkin kanssa, on huomioitava,
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kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman
kokonaiskuvan eroitavaksi ja hallitse-
vaksi osaksi. Téhin liittyen rekisterdimi-
sen mahdolliseksi epdimiseksi riittds,



NEW LOOK v. SMHV — NAULOVER (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE JA NLCOLLECT ION)

etté silloin kun viite perustuu olemassa
olevaan yhteisén tavaramerkkiin, til-
laista osaa pidetdéin erottamiskykyiseni
yhdessi yhteisén alueen osassa. Vaikka
nimittdin asetuksen N:o 40/94 8 artikla
ei sisiilld vastaavaa siéinndsti kuin saman
asetuksen 7 artiklan 2 kohta, timin
asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa vahviste-
tusta yhteison tavaramerkin yhteniisyy-
den periaatteesta johtuu, etti rekistersi-
minen on evittivé, vaikka suhteellinen
hylkiysperuste olisi olemassa ainoastaan
osassa yhteisé.

(ks. 34 kohta)

Jos onkin totta, ettd yhteisén tavaramer-
kistd annetun asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitetun sekaannusvaaran arvioinnissa
kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaih-
della kyseisten tavaroiden tai palvelujen
luokan mukaan, tavaramerkkiz koskevan
rekisterdinnin hakijan vakuutus siits,
ettd tietylld alalla kuluitaja on tavara-
merkkien suhteen erityisen tarkkaavai-
nen, ei kuitenkaan riitd, jos se ei tue titi
vilitettd milldin tosiasioilla tai todisteilla.

(ks. 43 kohta)

3. Yhteistn tavaramerkisti annetun asetuk-

sen N:o 40/94 4 artiklan sanamuodosta
ilmenee, ettd lainsddtiji on nimenomai-
sesti sisillyttdnyt kirjaimesta tai kirjain-
yhdistelmistd koostuvat merkit esimerk-
kilistaan merkeists, jotka voivat olla
yhteisén tavaramerkkeini silli varauk-
sella, ettd niiden rekisterdintia ei esti
ehdoton tai suhteellinen hylkiysperuste,

Tiltd osin rekisterdinnin hylkiysperus-
teita koskevat asetuksen N:o 40/94 7 ja
8 artikla eivit sisilld erityisid sadntoji
kirjainyhdistelmisti koostuvista mer-
keistd, jotka eivit muodosta sanaa.
Témin johdosta tillaisten merkkien
vililli kyseisen asetuksen 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisessa
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa
noudatetaan periaatteessa samoja sdén-
t6jd kuin sellaisten sanamerkkien
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa,
jotka pitdvit sisélldin sanan, nimen tai
fantasiatermin.

(ks. 47 ja 48 kohta)

Yhteis6n tavaramerkistd annetun asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaa-
ran kokonaisarvioinnissa kyseisten
merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai
merkityssisillolli ei aina ole samaa
painoarvoa, ja on syyti analysoida objek-
tiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit
voivat esiintyd markkinoilla. Merkkien
samankaltaisten tai erilaisten osien mer-
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kitys voi riippua erityisesti merkkeihin
itseensd liittyvistd ominaisuuksista tai
kyseisten tavaramerkkien kattamien
tavaroiden tai palveluiden markkinoin-
tiolosuhteista.

Vaatetusalan osalta on todettava, ettd jos
kyseisid tavaroita myydddn normaalisti
itsepalvelukaupoissa, joissa kuluttaja
valitsee tuotteen itse, jolloin hénen
tdytyy ndin ollen pi#osin luottaa tuot-
teeseen merkityn tavaramerkin kuvaan,
merkkien ulkoasun samankaltaisuuden
merkitys on passadntdisesti suurempi.
Jos puolestaan kyseistii tavaraa myydéién
etenkin suulliseen ilmaukseen perustu-
vin argumentein, merkkien lausunta-
tavan samankaltaisuudella on
normaalisti enemmén painoarvoa.

(ks. 49 kohta)

Euroopan vhteisdjen keskivertokulutta-
jan osalta on olemassa sekaannusvaara
yhtailtd sellaisten kuviomerkkien
NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection, joista kolmen ensimméi-
sen merkin osalta yhteisén tavaramerkin
rekisterdintid haettiin "naisten ja tytt6jen
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vaatteille, jalkineille ja p#ghineille” ja
neljannen merkin osalta "yaatteille, jalki-
neille ja pihineilie”, jotka kailcki kuulu-
vat Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokkaan 25, ja toisaalta
sellaisen kuviomerkin NL vililld, joka
on rekisterdity aikaisemmin yhteisén
tavaramerkiksi “neulepuseroille, villapai-
doille, liiveille, pikkutakeille, hameille,
housuille, paidoille, puseroille, aamuta-
keille, kotitakeille, alusvaatteille, kylpy-
takeille, uimapuvuille, sadetakeille,
leningeille, pitkille ja lyhyille sukille,
kaulahuiveille, solmioille, pééhineille ja
hansikkaille (vaatteille)”, jotka kuuluvat
myds kyseiseen sopimukseen pohjautu-
van luokituksen Iuokkaan 25.

Ottaen niet huomioon tavaroiden ident-
tisyys ja markkinointiolosuhteet, joissa ei
ole suljettu pois, ettd kuluttaja mieltdisi
hakemuksen kohteena olevat tavaramer-
kit aikaisemman tavaramerkin haltijalta
perdisin oleviksi eri tuotelinjoiksi,
kyseessd olevien merkkien lausuntatavan
ja merkityssisdllon samankaltaisuuden
aste riittdd sekaannusvaaran toteami-
seen,

(ks. 40, 51 ja 52 kohta)



