Asia T-434/07

Volvo Trademark Holding AB
vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)

Yhteison tavaramerkki — Vaitemenettely — Hakemus kuviomerkin SOLVO
rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Aikaisemmat yhteison tavaramerkeiksi ja
kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteroidyt sanamerkit ja kuviomerkit VOLVO —
Suhteellinen hylkdysperuste — Asetuksen (EY) N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:0 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja
5 kohta)
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Tuomion tiivistelma

1. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen — Suhteelliset
hylkdysperusteet — Vdite, 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 — Monitahoisen kuviomerkin ja sanamerkin
ulkoasun samankaltaisuus — Arviointiperusteet

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

2. Yhteison tavaramerkki — Menettelysddnnokset — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 74 artikian 1 kohta)
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3. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen — Suhteelliset
hylkdysperusteet — Viite, 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 — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vélilld

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

4. Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen — Suhteelliset
hylkdysperusteet — Vdite, 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 — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja

aikaisemman tavaramerkin vililld

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

. Monitahoisen kuviomerkin ja aikai-
semman sanamerkin yhteison tavaramer-
kistd annetun asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tettua samankaltaisuutta tutkittaessa on
otettava huomioon ndmé tavaramerkit
kokonaisuudessaan sellaisina kuin ne on
rekister6ity tai sellaisina kuin niitd on
haettu rekisteroitaviksi. Sanamerkki on
kuitenkin tavaramerkki, joka koostuu
yksinomaan kirjaimista, sanoista tai
sanojen yhdistelmistd, jotka on kirjoitettu
painokirjaimin tavanomaisella kirjasinla-
jilla ilman erityisid kuvio-osia. Suoja, joka
johtuu  sanamerkin  rekisterinnistd,
koskee rekisterdintihakemuksessa mainit-
tua sanaa eikd erityisid kuvio-osia tai
tyylillisia seikkoja, joita tdma tavaramerkki
voi mahdollisesti siséltdd. Monitahoisen
kuviomerkin ja aikaisemman sanamerkin
samankaltaisuutta tutkittaessa ei ole ndin
ollen syytd ottaa huomioon graafista
muotoa, jossa aikaisempaa sanamerkkia
mahdollisesti kédytetdédn tulevaisuudessa.

(ks. 37 kohta)
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2. Yhteison toimenpiteen lainmukaisuutta on

arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudel-
listen seikkojen perusteella, jotka olivat
olemassa toimenpiteen toteuttamisen
ajankohtana. Téssd suhteessa ei voida
katsoa, ettd kyseisten merkkien yhteison
tavaramerkistd annetun asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun samankaltaisuuden arvioin-
nissa kohdeyleison maérittamistd koskeva
kysymys olisi sellainen oikeudellinen edel-
lytys, joka voidaan tutkia viran puolesta ja
ensimmdistd kertaa unionin yleisessd
tuomioistuimessa. Kohdeyleison mééritta-
minen perustuu nimittdin tosiseikkoihin,
jotka sisdmarkkinoiden harmonisointivi-
raston (tavaramerkit ja mallit) on kyseisen
asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti
ensi kidessd arvioitava ja joiden osalta
unionin tuomioistuimet voivat tarvittaessa
harjoittaa laillisuusvalvontaa ottamalla
huomioon asianosaisten esittamat
lausumat ja todisteet.

(ks. 46 ja 47 kohta)
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3. Vaikka yhteison tavaramerkistd annetun

asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetun kyseisten tava-
ramerkkien samankaltaisuuden tarkastelu,
joka on sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin kannalta olennainen seikka, on
suoritettava viimeksi mainitun tavoin
suhteessa sithen, miten kohdeyleiso
mieltdd asian, ndin on ldhinné vain silloin,
kun kyseisten kuluttajien ominaispiirteet
saattavat vaikuttaa siihen, miten he miel-
tavat kyseisten merkkien samankaltai-
suuden. Tamé koskee etenkin samankal-
taisuuden asteen mieltamistd, kun merk-
keja tarkastellaan lausuntatavan ja merki-
tyssisallon kannalta katsoen, sillé se saattaa
vaihdella nédiden kuluttajien kielen ja kult-
tuuritaustan ja jopa sen mukaan, miten
hyvin he tuntevat tietyt -erityistermit,
minkd kannalta on joskus ratkaisevaa se,
onko kyse ammattiyleisosta.

Sitd vastoin on todettava, ettd siltd osin
kuin se, miten kohdeyleis6 mieltda asian,
vaikuttaa sekaannusvaaran olemassaoloon
eli siihen, luullaanko kyseisten tavaroiden
tai palvelujen olevan periisin samasta
yrityksestd tai keskenddn taloudellisesti
sidoksissa olevista yrityksistd, se on otet-
tava huomioon sekaannusvaaraa koske-
vassa kokonaisarvioinnissa. Né&in on
varsinkin silloin, kun kyse on ammatti-
yleison yleensd osoittamasta korkeam-
masta tarkkaavaisuuden tasosta.

(ks. 48 ja 49 kohta)

4. Kuviomerkki SOLVO, jonka rekisterointia

yhteison tavaramerkiksi haetaan Nizzan
sopimuksen luokkaan 9 kuuluville, varas-
tonhallintajdrjestelmissda ja konttitermi-
naaleissa kytettaville tietokoneohjelmille,
ja aikaisemmin Yhdistyneessd kuningas-
kunnassa muiden tavaroiden ja palvelujen
muassa kyseisen sopimuksen luokkaan 9
kuuluville tietokoneohjelmistoille, ja siis
my0s tavaroille, jotka ovat samoja kuin
tavarat, joita varten tavaramerkkié haetaan
rekisteroitdvaksi, ja rekisterdity sana-
merkki VOLVO ovat lausuntatavaltaan
samankaltaisia.

Vaikka kyseisten merkkien eri alkukir-
jaimet aiheuttavat sen, etteivit ne ole
lausuntatavaltaan samankaltaisia, niitd
seuraavan neljan kirjaimen ryhmé, “olvo”,
ddnnetdén tdysin samalla tavoin, mikd ndin
ylldpitad vélttaméttd tietynasteista saman-
kaltaisuutta.

Vaikka on totta, ettd merkin alku on tarkea
merkin aiheuttamassa kokonaisvaikutel-
massa, tietyn samankaltaisuuden olemas-
saoloa ei voida tdssd asiassa kiistdd, kun
huomioon otetaan se, ettd erittdin suuri osa
kummastakin merkistd, eli nelja niiden
viidestd kirjaimesta, lausutaan samalla
tavalla.

Se, ettd kyseiset merkit ovat jossain méarin
samankaltaisia yhden tutkitun merkittédvan
osatekijin, nimittdin lausuntatavan, osalta,
estdd sen, ettd yhteison tavaramerkistd
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annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan yhden olennaisen
soveltamisedellytyksen voitaisiin katsoa
jddneen tayttyméttd. Ndin ollen sekaan-
nusvaaraa on syytéd arvioida kokonaisval-
taisesti padtettdessd, saattaako se yleiso,
jolle kyseiset tavarat on suunnattu, uskoa,
ettd ne ovat perédisin samasta yrityksestd tai
keskenddn  taloudellisesti  sidoksissa
olevista  yrityksistd, kun huomioon
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otetaan kyseisten merkkien lausuntata-
pojen vililld todetun samankaltaisuuden
aste, se, millaisia kyseiset tavarat ovat, ja se,
ettd aikaisempi merkki on yleisesti
tunnettu.

(ks. 28, 39, 40 ja 50 kohta)



