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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 pdivanad lokakuuta 2014 *

Yhteison tavaramerkki — Vaitemenettely — Hakemus ympyrésséd olevaa téhted esittdvan kuviomerkin
rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi — Ympyréssé oleva téhted esittavé aikaisempi yhteison
tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki ja kansallinen kuviomerkki — Suhteellinen hylkdysperuste —
Sekaannusvaara — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky — Asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman yhteison tavaramerkin
menettiminen — Oikeussuojan tarpeen sdilyminen — Lausunnon antaminen ei raukea osittain

Asiassa T-342/12,
Max Fuchs, kotipaikka Freyung (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Onken,
kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin J. Crespo
Carrillo,

vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli
Les Complices SA, kotipaikka Montreuil-sous-Bois (Ranska),
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n viidennen valituslautakunnan 8.5.2012 tekemésta
paatoksestd (asia R-2040/2011-5), joka koskee Les Complices SA:n ja Max Fuchsin vilistd
vditemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M.E. Martins Ribeiro sekd tuomarit S. Gervasoni
(esittelevd tuomari) ja L. Madise,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzélez,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.8.2012 jatetyn kannekirjelmaén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.11.2012 jétetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.3.2013 jatetyn kantajan
vastauskirjelman,

* Oikeudenkayntikieli: englanti.
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ottaen huomioon 4.6.2014 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan
tuomion

Asian tausta

Kantaja eli Max Fuchs teki 28.12.2006 sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994,
L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla yhteisén tavaramerkin
rekisterdintia koskevan hakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

A

St

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 24, 25 ja 26, ja ne
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Urheilu- ja vapaa-ajan vilineet, nimittdin laukut, olkalaukut, reput”

— luokka 24: "Kankaat ja tekstiilit, nimittédin etiketit edelld mainituista tavaroista”

— luokka 25: ”"Vaatteet, erityisesti péadllysvaatteet, housut, takit, paidat, t-paidat, liivit, anorakit,
villapaidat, collegepuserot, paallystakit, sukat, alusvaatteet, kaulahuivit, huivit ja kdsineet, padhineet,
kengit, saappaat, vyot”

— luokka 26: Napit, vetoketjut, merkit, nauhat, vyonsoljet”.

Yhteison  tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin = 23.7.2007 ilmestyneessd  Yhteison
tavaramerkkilehdessa nro 36/2007.

Les Complices SA teki 22.10.2007 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 41 artikla) nojalla vditteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdintia
vastaan kaikkien edelld 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

2 ECLL:EU:T:2014:858



TUOMIO 8.10.2014 — ASIA T-342/12 )
FUCHS v. SMHV - LES COMPLICES (YMPYRASSA OLEVA TAHTI)

6 Viite perustui ensiksi jaljempéna esitettyyn yhteison tavaramerkiksi rekisteroityyn kuviomerkkiin, joka
koskee muun muassa luokkiin 18 ja 24 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: ”Nahat ja nahan jdljitelmat, kasilaukut, iltalaukut, urheilukassit, matkakassit,
asiakirjasalkut, kukkarot, lompakot, luottokorttikotelot, shekkikotelot, rahapussit, koululaukut,
matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, pdivianvarjot, nahkaiset talutushihnat

— luokka 24: Kankaat ja tekstiilit; verhot ja tekstiilistd valmistetut seindverhoilut; kylpyhuonetekstiilit,
pyyheliinat, tekstiilistd valmistetut kasvokintaat ja -pyyhkeet; vuodeliinavaatteet, siangynpeitteet,
lakanat, tyynynpéilliset, untuvapeitteet, matkahuovat, untuvatikit; ei-paperiset poytiliinat,
ei-paperiset poydansuojukset, ei-paperiset alusliinat ja tekstiilistd valmistetut lautasliinat”.

7 Viite perustui toiseksi jdljempédnd esitettyyn ranskalaiseen kuviomerkkiin, joka koskee muun muassa
luokkaan 25 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Vaatteet, jalkineet ja padhineet”.

8 Viitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) mainitut perusteet.

9 Kantaja rajasi 17.2.2011 rekisterdintihakemuksensa seuraaviin tavaroihin:

— luokka 18: ”"Urheilu- ja vapaa-ajan vilineet, nimittdin laukut, olkalaukut ja reput urheilukasseja
lukuun ottamatta”

— luokka 24: "Kankaat ja tekstiilit, nimittédin etiketit edelld mainituista tavaroista”
— luokka 25: "Armeijavaatteet ja paéllysvaatteet, jotka on valmistettu teknisistd kankaista ja muista
teknisistd aineksista, mukaan lukien housut, takit, paidat, t-paidat, liivit, anorakit, villapaidat,

collegepuserot, paillystakit, sukat, alusvaatteet, kaulahuivit, huivit ja kisineet; padhineet, vyot”.

10 Viiteosasto hylkidsi 30.6.2011 viitteen luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden osalta ja hyviksyi sen kaikkien
muiden tavaroiden osalta.
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Kantaja valitti 9.8.2011 SMHV:ssd asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen
N:o 207/2009 58—64 artikla) nojalla vditeosaston paatoksestd siltd osin kuin se oli sille vastainen.

SMHV:n viides valituslautakunta hylkési valituksen 8.5.2012 tekemaélladn paatoksellda (jaljempéna
riidanalainen p&itds). Katsottuaan, ettd kohdeyleis6 muodostui unionin kaikkien jésenvaltioiden
keskivertokuluttajasta luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta ja ranskalaisesta keskivertokuluttajasta
luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, se totesi erityisesti, ettd asianomaisten merkkien valilla oli
sekaannusvaara, kun oli kyse luokkiin 18 ja 25 kuuluvista tavaroista, koska tavarat olivat samanlaisia
tai samankaltaisia ja merkit ulkoasultaan samankaltaisia ja merkityssisalloltddn samanlaisia, ja vaikka
lausuntatavan osalta minkdanlaista vertailua ei lahtokohtaisesti voitu tehdd, kuluttajat saattaisivat
viitata asianomaisiin merkkeihin kayttamaélld niistda nimitysta “tdhti”. Aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvystd se katsoi, ettd viisisakarainen tdhti on toki yleisimmin kaytetty merkki esittdmaén
tahted. Se katsoi kuitenkin, ettd véhdiset ulkoasuun liittyvat erot merkkien vélilld sekd niiden
merkityssisdllon samanlaisuus aiheuttivat sekaannusvaaran sellaisen yleison keskuudessa, jonka
tarkkavaisuustaso on keskinkertainen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— hylkaa vaitteen kokonaisuudessaan

— velvoittaa SMHV:n ja toisen asianosaisen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkayntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.11.2013 jattdmalldan kirjeelld kantaja yhtaaltd ilmoitti
unionin yleiselle tuomioistuimelle 24.10.2013 tehdystd p&aatoksestd, jolla SMHV:n mitdttomyysosasto
julisti aikaisemman yhteison tavaramerkin menetetyksi 24.6.2013 lahtien, ja toisaalta totesi, ettd oli
katsottava, ettd viite oli tarkoitukseton siltd osin kuin se perustui aikaisempaan yhteison
tavaramerkkiin. Unionin yleinen tuomioistuin pyysi SMHV:td esittdimddn huomautuksena tastd
lausunnon antamisen raukeamista koskevasta vaatimuksesta.

Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2013 jattamallaan asiakirjalla SMHV totesi, ettd
mitidttomyysosaston 24.10.2013 tekemdstd padtoksestd voitiin edelleen valittaa valituslautakuntaan eika
se ollut vield lopullinen. SMHV korosti, ettd unionin yleisen tuomioistuimen oli joka tapauksessa
lausuttava riidanalaisesta paiatoksestd siltd osin kuin viite perustui aikaisempaan ranskalaiseen
tavaramerkkiin.

Vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen SMHYV totesi lisdksi kirjaamoon 13.1.2014
jattamalladan asiakirjalla, ettd SMHV:n mitdttomyysosaston 24.10.2013 tekemd péadatos oli tullut
lopulliseksi, koska toinen asianosainen SMHV:n valituslautakunnassa ei ollut valittanut kyseisestd
paatoksestd asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan sdadnnoksissd sdddetyssdé madadrdajassa. SMHV ei
tdsmentdnyt, mitd menettelyyn liittyvid pdatelmid unionin yleisen tuomioistuimen oli tehtdva kyseisen
paatoksen lopullisesta luonteesta.
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Unionin yleinen tuomioistuin paatti 9.1.2014 antamallaan mdaardykselld kasitelld tdmén
oikeudenkéyntiviitteen pddasian yhteydessa.

Oikeudellinen arviointi

Oikeudenkdynnin kohde

SMHV:n mitdttomyysosaston 24.10.2013 tekemalld paatoksella aikaisempi yhteison tavaramerkki
julistettiin menetetyksi 24.6.2013 ldhtien asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
perusteella. Kyseisestd paatoksestd tuli lopullinen, koska Les Complices -yhtio, joka oli toisena
asianosaisena valituslautakunnassa, ei valittanut siitd asetuksen N:o 207/2009 60 artiklan sadannoksissa
sdddetyssd maddraajassa. On lisdksi muistutettava, ettd kyseinen aikaisempi tavaramerkki oli sen
vditteen ainoa perusta, jonka toinen asianosainen valituslautakunnassa oli esittdnyt luokkaan 18
kuuluvien tavaroiden osalta.

Unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.11.2013 toimittamallaan kirjeelld kantaja totesi, ettd
vditteen oli katsottava tulleen tarkoituksettomaksi siltd osin kuin se perustui aikaisempaan yhteison
tavaramerkkiin. Suullisessa kasittelyssd se tdsmensi, ettd se pysytti kuitenkin kaikki riidanalaisen
paitoksen kumoamista koskevat vaatimuksensa myos siltd osin kuin kumoaminen perustui
aikaisempaan yhteison tavaramerkkiin.

SMHYV totesi suullisessa kasittelyssd myds, ettd aikaisemman yhteison tavaramerkin menettiminen oli
tapahtunut riidanalaisen paatoksen tekemisen jdlkeen ja ettd ndin ollen wunionin yleisen
tuomioistuimen oli edelleen syytéd lausua kanteesta kokonaisuudessaan.

Unionin yleisen tuomioistuimen on kuitenkin tutkittava omasta aloitteestaan, onko kantajan
oikeussuojan tarve edelleen olemassa siltd osin kuin riidanalaisessa péaatoksessd lausutaan viitteests,
joka perustuu aikaisempaan yhteison tavaramerkkiin, luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta.
Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset, joihin kuuluu muun muassa oikeussuojan tarpeen
puuttuminen, kuuluvat nimittdin ehdottomiin prosessinedellytyksiin (madrdys 7.10.1987, d. M. v.
neuvosto ja talous- ja sosiaalikomitea, 108/86, Kok., EU:C:1987:426, 10 kohta ja maardys 10.3.2005,
Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia ym. v. komissio, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00,
T-245/00-T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00-T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00,
T-271/00, T-274/00-T-276/00, T-281/00, T-287/00 ja T-296/00, Kok., EU:T:2005:90, 22 kohta), joten
unionin yleisen tuomioistuimen tehtdvdnd on tutkia omasta aloitteestaan, onko kantajalla intressi
saada riidanalainen paatos kumotuksi.

On ndin ollen madritettdvd, voiko riidanalaisen péaédtoksen kumoaminen aikaisemman yhteison
tavaramerkin menettimisen jilkeen — sikdli kuin p&ditos perustuu kyseiseen tavaramerkkiin — vield
tuottaa kantajalle etua. Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan kantajan oikeussuojan tarpeen on
kanteen kohteen kannalta oltava olemassa kannetta nostettaessa silld uhalla, ettd kanne jétetddn
muuten tutkimatta. Tdmén oikeudenkéynnin kohteen on oikeussuojan tarpeen tavoin oltava olemassa
tuomioistuimen ratkaisun julistamiseen saakka silla uhalla, ettd lausunnon antaminen asiassa raukeaa,
mikéd edellyttdaa sitd, ettd kanteen lopputulos voi tuottaa kantajalle etua (méirdys 9.2.2007, Wilfer v.
SMHYV, C-301/05 P, EU:C:2007:91, 19 kohta ja tuomio 7.6.2007, Wunenburger v. komissio,
C-362/05 P, Kok. EU:C:2007:322, 42 kohta). Jos kuitenkin kantajan oikeussuojan tarve katoaa
menettelyn aikana, unionin yleisen tuomioistuimen pédasian osalta antama ratkaisu ei voi tuottaa
kantajalle etua (em. tuomio Wunenburger v. komissio, EU:C:2007:322, 43 kohta). Se, etti riidanalainen
padtdos menettdd merkityksensd kanteen nostamisen jédlkeen, ei kuitenkaan sellaisenaan merkitse
unionin yleisen tuomioistuimen velvollisuutta todeta, ettd lausunnon antaminen asiassa raukeaa, koska
kanteen kohde tai oikeussuojan tarve puuttuvat tuomion julistamispédivind (em. tuomio Wunenburger
v. komissio, EU:C:2007:322, 47 kohta).
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Ensiksi on muistutettava, ettd tavaramerkin, johon viite perustuu, menettiminen valituslautakunnan
sellaisen paatoksen tekemisen jilkeen, jolla hyviksytdadn kyseiseen tavaramerkkiin perustuva viite, ei
merkitse kyseisen péddtoksen peruuttamista tai kumoamista. Kuten SMHV muistutti suullisessa
kasittelyssd, asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimittdin menettdmistapauksessa
katsotaan, ettei yhteison tavaramerkillda ole ollut kyseisellda asetuksella tarkoitettuja vaikutuksia
menettdmisvaatimuksen tekemispdivastd lahtien. Kyseiseen pdivadn saakka yhteison tavaramerkilld
puolestaan on kaikki tdhdn suojaan liittyvdt vaikutukset, joista sdddetddn asetuksen 2 jaksossa.
Riidanalaisen péatoksen tekemispédivdana aikaisemmalla yhteison tavaramerkilld ndin ollen oli kaikki
kyseisissd sddnnoksissd tarkoitetut vaikutukset. Jos katsottaisiin, ettd oikeudenkdynnin kohde havida,
kun sen aikana tehdddn paitos tavaramerkin menettimisestd, unionin yleisen tuomioistuimen olisi
otettava huomioon syitd, jotka ilmenevit riidanalaisen paatoksen tekemisen jédlkeen ja joilla ei ole
vaikutusta kyseisen péaatoksen perusteltavuuteen eiké vaikutuksia vditemenettelyyn, jonka seuraus tdma
oikeusaste on.

Unionin yleinen tuomioistuin on jo katsonut, ettei sen tehtdvdnd ole kanteen, joka on nostettu
vditemenettelyd koskevasta valituslautakunnan paatoksestd, yhteydessd ottaa huomioon mychempéa
menettimispaatostd, joka koskee tavaramerkkid, johon viite perustui, koska menettdmispaétokselld ei
voi olla vaikutuksia aikaisempaan ajanjaksoon (tuomio 4.11.2008, Group Lottuss v. SMHV - Ugly
(COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, 47-50 kohta). Toisessa tuomiossa, jossa aikaisemman
tavaramerkin rekisteréinnin voimassaolo oli paattynyt valituslautakunnan péatoksen jilkeen (tuomio
15.3.2012, Cadila Healthcare v. SMHV — Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, 21-23 kohta) ja
jonka unionin tuomioistuin pysytti (méérdys 8.5.2013, Cadila Healthcare v. SMHV, C-268/12 P,
EU:C:2013:296, 33 kohta), unionin yleinen tuomioistuin katsoi niin ikddn, ettd vaatimus lausunnon
antamisen raukeamisesta oli hylattava.

Toiseksi on todettava, ettd jos unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen paatoksen, sen
havidminen ex tunc voi tuottaa kantajalle etua, jota toteamus lausunnon antamisen raukeamisesta ei
tuottaisi. Jos unionin yleinen tuomioistuin nimittdin katsoo, ettd lausunnon antaminen raukeaa
osittain luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta, kantaja voi esittdd SMHV:ssa tavaramerkkinsd uuden
rekisterointihakemuksen ilman, ettd titd hakemusta koskeva viite voi tdmidn jilkeen perustua
menetetyksi katsottuun aikaisempaan tavaramerkkiin. Jos unionin yleinen tuomioistuin puolestaan
lausuu asiakysymyksestd, hyviksyy kanteen asianomaisten tavaroiden osalta ja katsoo, ettei
asianomaisten tavaramerkkien valilld ole sekaannusvaaraa, mikddn ei estd hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin rekisterointia.

Kolmanneksi on tehtdvé ero viitteen peruuttamisen, joka tapahtuu viitteen tekijan aloitteesta ja joka
mahdollistaa  kaikkien esteiden poistamisen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
rekisteroinniltd, ja tavaramerkin menettdmisen, jota kolmas vaatii ja jonka vaikutuksia rajataan
asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdalla, vélilld. Oikeuskdytinnossa hyviksyttyd ratkaisua
tilanteessa, jossa viite peruutetaan unionin yleisessd tuomioistuimessa kdydyn oikeudenkdynnin aikana
ja jossa vditteestd lausuneen valituslautakunnan paatoksen kumoamisvaatimukselta katsotaan
puuttuvan kohde (méadrdys 3.7.2003, Lichtwer Pharma v. SMHV - Biofarma (Sedonium), T-10/01,
Kok., EU:T:2003:182, 14-17 kohta), ei niin ollen voida siirtaa kasiteltiviana olevaan asiaan.

Lopuksi on todettava, ettd pelkéstddn se, ettd muutoksenhauilla, jotka koskevat viiteosaston ja
valituslautakunnan paatoksid, on lykkaava vaikutus asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan 1 kohdan
toisen virkkeen ja 64 artiklan 3 kohdan sddannosten nojalla, ei voi riittdd kyseenalaistamaan kantajan
oikeussuojan tarvetta Kkésiteltdvdssd asiassa. On nimittdin muistutettava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 45 artiklan mukaan ainoastaan tilanteessa, jossa viite on hylatty lopullisella paatokselld,
tavaramerkki rekister6idaan yhteison tavaramerkiksi. Kun viiteosasto tai valituslautakunta siis hyvéiksyy
viitteen, tillainen péaatos merkitsee sitd, ettd hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkid ei rekisteroida
niin kauan kuin kyseistd paatostd koskevasta muutoksenhausta ei ole lausuttu.
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Huolimatta viitteen perustana olevan aikaisemman yhteison tavaramerkin menettimistd koskevasta
lopullisesta paatoksestd kantajalla on ndin ollen intressi riidanalaisen péatoksen riitauttamiseen myos
sen osalta kuin siind lausutaan kyseiseen tavaramerkkiin perustuvasta véitteestd luokkaan 18 kuuluvien
tavaroiden osalta.

Pddasia

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b  alakohdan (josta on  tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen.

Kantaja katsoo, ettd asianomaisten tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta asianomaiset merkit eivat
aiheuta sekaannusvaaraa. Se viittda ensiksi, ettd koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on
hyvin heikko, véhdinenkin ero aikaisempien tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin vililld riittdd sulkemaan pois kaikenlaisen sekaannusvaaran. Ulkoasun tasolla se viittaa,
ettd asianomaiset merkit eroavat toisistaan varsinkin, koska kyseiset eroavaisuudet eivit koske
aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvytonta osatekijad. Se katsoo, ettei merkkeja voida milldén
tavalla vertailla lausuntatavan tasolla, koska kyse on puhtaasti kuviomerkeistd. Merkityssisdllon tasolla
asianomaiset merkit eivit sen mukaan ole samanlaisia, koska niiden ainoat yhteiset osatekijit eivit ole
erottamiskykyisia.

SMHYV kiistad kantajan vaitteet.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei rekisteroidd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen
yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymasta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd
kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai taloudellisesti keskendén sidoksissa
olevista yrityksistd. Saman oikeuskédytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen
mukaan, kuinka kohdeyleiso mieltda kyseessd olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon
kaikki tekijat, joilla on merkitystd kyseisessd  yksittdistapauksessa, erityisesti merkkien
samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten merkkeja
kaytetddn, vélinen keskindinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Kok., EU:T:2003:199, 30-33 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Valituslautakunnan arviointia kyseessd olevien merkkien sekaannusvaarasta on tarkasteltava edelld
esitetyt periaatteet huomioiden.

Kohdeyleiso

Oikeuskdytdinnon mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen
tavararyhmédn  tavanomaisesti  valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja  huolellinen
keskivertokuluttaja. On my0s otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuustaso voi
vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmédn mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v
SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Kok, EU:T:2007:46, 42 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).
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Valituslautakunta totesi kasiteltdavissé asiassa perustellusti riidanalaisen padtoksen 14 kohdassa kantajan
sitd tdltd osin kiistamattd, ettd koska asianomaisilla merkeilld varustetut tavarat olivat yleisesti kéytettyja
muotitavaroita, kohdeyleis6 muodostui keskivertokuluttajasta, jonka katsotaan olevan tavanomaisesti
valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Kuten valituslautakunta perustellusti
kyseisessd kohdassa totesi, koska aikaisempi tavaramerkki oli yhteison tavaramerkki, sekaannusvaaraa
oli arvioitava ottaen huomioon kohdeyleiso kaikissa jdasenvaltioissa, kun oli kyse luokkaan 18 kuuluvista
tavaroista. Kun oli kyse luokkaan 25 kuuluvista tavaroista, valituslautakunta totesi niin ikédédn
perustellusti, ettd koska aikaisempi tavaramerkki oli ranskalainen kansallinen tavaramerkki,
sekaannusvaaraa oli arvioitava ottaen huomioon kohdeyleisé6 Ranskan alueella.

Tavaroiden vertailu

Riidanalaisen paatoksen 15 kohdassa valituslautakunta katsoi myos perustellusti ja kantajan sitd talta
osin kiistdmattd, ettd luokkiin 18 ja 25 kuuluvat asianomaiset tavarat olivat samanlaisia tai
samankaltaisia.

Merkkien vertailu

Aluksi on muistutettava, ettd sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien
ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava asianomaisista
merkeistd syntyvdadan kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja
hallitsevat osat. Silld, miten asianomaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltda kyseiset
tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mielta&
tavaramerkin tavallisesti yhtend kokonaisuutena eikéd tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio
12.6.2007, SMHYV v. Shaker, C-334/05 P, Kok., EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Riidanalaisen péaiatoksen 17-19 kohdassa valituslautakunta katsoi, ettd koska asianomaiset merkit olivat
samankaltaisia ulkoasun tasolla ja samanlaisia merkityssisillon tasolla ja vaikka lausuntatavan tasolla
minkddnlaista vertailua ei lahtokohtaisesti voitu tehdd, kuluttajat saattaisivat viitata asianomaisiin
merkkeihin kdyttimalld niistd nimitystd "tahti”.

— Ulkoasun samankaltaisuus

Riidanalaisen paatoksen 17 kohdassa valituslautakunta totesi, ettd asianomaiset merkit muodostuivat
tdhden, jossa oli viisi muodoltaan identtistd sakaraa ympyrassd, kuvallisesta esityksestd, ja tihden ja
ympyran koon viliset suhteet olivat identtiset. Ainoat erot kyseisten merkkien vililld ovat tahden viri,
joka on valkoinen aikaisemmissa tavaramerkeissdé ja musta hakemuksen kohteena olevassa
tavaramerkissd, se, ettd ympyrédn tausta on virjatty mustaksi aikaisemmissa tavaramerkeissg, ja se, ettd
hakemuksen kohteena olevan merkin ympyrd muodostuu katkonaisesta mustasta viivasta eiké
aikaisempien tavaramerkkien tavoin jatkuvasta viivasta. Naméd samankaltaisuudet ovat sen mukaan
vastapainona kokonaisuutena tarkasteltuna samankaltaisten merkkien vilisille eroille.

Kantaja viittdd, ettd asianomaiset merkit eivit ole ulkoasultaan samankaltaiset. Se vetoaa muun muassa
SMHV:n viiteosaston 18.12.2002 tekemédén pddtokseen, joka koski menettelyd, jossa osapuolina olivat
toinen asianosainen valituslautakunnassa ja kolmas ja jossa viiteosasto katsoi, ettd asiassa, joka oli
kyseisen padtoksen taustalla, kyseessé olleet merkit eivit olleet ulkoasultaan samankaltaiset.

Tarvitsematta todeta eroja asianomaisten merkkien ja kantajan mainitseman viiteosaston paiatoksen
taustalla olleessa asiassa kyseessd olleiden merkkien vililla on muistutettava, ettd padtokset, jotka
SMHV:n valituslautakuntien on tehtdvéa asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin
rekisterointid yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivitkd vapaan harkinnan piiriin.
Valituslautakuntien pédtosten laillisuutta on ndin ollen arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen
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perusteella eiké valituslautakuntien aikaisemman pédtoskaytannon perusteella (tuomio 26.4.2007, Alcon
v. SMHYV, C-412/05 P, Kok., EU:C:2007:252, 65 kohta ja tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV - LT]
Diffusion (ARTHUR JA FELICIE), T-346/04, Kok., EU:T:2005:420, 71 kohta).

Asianomaisten merkkien ulkoasun vertailusta on todettava, ettd on totta, ettd kyseiset merkit ovat
kokonaisuutena tarkasteltuina ulkoasultaan samankaltaiset, koska ne esittdvdt ympyréddn sijoitettua
viisisakaraista tdhted ja koska kummakin kahden osatekijan suhde on niissd samankaltainen. Se, ettd
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ympyrdda edustaa katkonainen viiva, ei voi riittdd
toteamukseen siitd, ettd kyseessd ei ole ympyré. Se, ettd hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on
musta téhti, jonka tausta on valkoinen, kun taas aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat valkoisesta
tahdestd, jonka tausta on musta, on lisdksi pelkkd védhdinen ero, jonka perusteella ei voida katsoa,
etteivit kaksi kuvio-osaa ole samankaltaisia.

Edella esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti, ettd kokonaisuutena tarkasteltuina
asianomaiset merkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.

— Lausuntatavan samankaltaisuus

Kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd tdma vertaili kyseessd olevia merkkeja lausuntatavan tasolla,
mika kantajan mukaan on kuitenkin mahdotonta, kun on kyse kuviomerkeista.

Oikeuskdytinnén mukaan lausuntatavan vertailulla ei ldhtokohtaisesti ole merkitystd tarkasteltaessa
sitd, ovatko kuviomerkit, jotka eivit sisdlli sanaosia, samankaltaisia (tuomio 25.3.2010, Nestlé v.
SMHV — Master Beverage Industries (Golden Eagle ja Golden Eagle Deluxe), T-5/08-T-7/08, Kok.,
EU:T:2010:123, 67 kohta ja tuomio 7.2.2012, Dosenbach-Ochsner v. SMHV — Sisma (elefanttien esitys
suorakulmiossa), T-424/10, Kok., EU:T:2012:58, 45 ja 46 kohta).

Kasiteltdvissd asiassa riidanalaisen paddtoksen 18 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta katsoi
perustellusti, ettei lausuntatavan minkéénlainen vertailu ole mahdollinen, kun on kyse kuviomerkeista.
Vaikka se katsoi samassa kohdassa myos, ettd koska asianomaiset merkit esittdvat tahted, on
mahdollista, ettd kuluttajat puhuvat niistd téhtind, tdtd ndkemystd ei seurannut minkddnlainen
paidtelmd, jonka perusteella voitaisiin katsoa, ettd valituslautakunta totesi kyseisten merkkien olevan
lausuntatavaltaan samankaltaisia. Sekaannusvaaran olemassaolon kokonaisarvioinnissa
valituslautakunta ei myoskéén viitannut minkéénlaiseen kyseisten merkkien lausuntatavan vertailuun.

Kantajan viite ei siis pidd paikkansa.

— Merkityssisédllon samankaltaisuus

Kantaja vaittdd, ettd asianomaiset merkit eivdt ole merkityssisalloltdan samanlaisia, koska niiden ainoat
yhteiset osatekijit ovat erottamiskyvyttomid. Se vetoaa tdstd valituslautakunnan 15.4.2011 tekemdin
paiatokseen, jossa tdmd sen mukaan katsoi, ettd yhteisen kaupallisen alkuperdn olemassaolon paittely
geometrisista kuvioista kasin oli mahdotonta.

Tarvitsematta tutkia, onko valituslautakunnan ratkaisulla, johon kantaja vetoaa, merkitystd
kasiteltdvdssd asiassa, on muistutettava, ettd valituslautakuntien paitosten laillisuutta on arvioitava
yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 eikd niiden aikaisemman paatoskaytainnon perusteella (ks. edella
43 kohta).

ECLIL:EU:T:2014:858 9



52

53

54

55

56

57

58

59

TUOMIO 8.10.2014 — ASIA T-342/12
FUCHS v. SMHV — LES COMPLICES (YMPYRASSA OLEVA TAHTI)

Vaikka kantajan argumentti, jonka mukaan viisisakarainen tihti ei ole erottamiskykyinen, néytettiisiin
toteen, se ei missddn tapauksessa riitd sen toteamiseen, ettd asianomaisilla merkeilld, jotka kumpikin
esittavat ympyrdssd olevaa tdhted vihdisin graafisin eroavaisuuksin, olisi erilaiset merkitykset.
Valituslautakunta katsoi siis perustellusti riidanalaisen péddtoksen 19 kohdassa, ettd kyseiset merkit
ovat merkityssisalloltdan samanlaiset.

Edella esitetyn perusteella on hyviksyttiva valituslautakunnan péételmd, jonka mukaan asianomaiset
merkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset ja merkityssisalloltadn samanlaiset ja jonka mukaan kyseisten
merkkien lausuntatavan vertailulla ei ole merkitysta.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindista
riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ndmé tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpa
kyseisten tavaroiden tai palvelujen vidhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten
tarkoitettujen tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon,
C-39/97, Kok., EU:C:1998:442, 17 kohta ja tuomio 14.12.2006, Mast-Jagermeister v. SMHV — Licorera
Zacapaneca (VENADO kehyksessd ym.), T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Kok., EU:T:2006:397,
74 kohta).

Valituslautakunta katsoi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista riidanalaisen paatoksen 22 kohdassa,
ettd viisisakarainen tdhti on toki yleisimmin kaytetty merkki tdhden esitykseen, mutta vdhiiset
ulkoasuun liittyvdt erot asianomaisten merkkien valilla sekd niiden merkityssisdllon samanlaisuus
olivat sekaannusvaaran ldhde yleisolle, jonka tarkkaavaisuustaso on keskinkertainen.

Kantaja katsoo, ettd aikaisemmat tavaramerkit eivét ole erottamiskykyisid, mutta myontdd, ettd koska
ne on jo rekisteroity, viitemenettelyssi on katsottava, ettd niilld on vdhimmaiserottamiskyky.
Vastineen 16 ja 17 kohdassa olevien argumenttien riitauttamiseksi kantaja viittds, ettd SMHV on jo
katsonut, etteivat tallaiset tavaramerkit ole erottamiskykyisia.

Tastd on ensin muistutettava, ettd unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava riidanalaisen
paatoksen laillisuutta eikd lausuttava vastineen perusteltavuudesta.

Seuraavaksi — ja kuten kantaja itse myontda — on todettava, ettd kantaja ei voi vditemenettelyssa esittaa
ehdotonta hylkdysperustetta kansallisen tavaramerkkiviranomaisen tai SMHV:n suorittamaa merkin
patevad rekisterdintid vastaan. On nimittdin muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa
tarkoitettuja ehdottomia hylkdysperusteita ei ole tutkittava vditemenettelyssa ja ettd kyseinen artikla ei
ole sdénnds, jonka valossa riidanalaisen paatoksen laillisuutta on arvioitava (tuomio 9.4.2003, Durferrit
v. SMHV - Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Kok., EU:T:2003:107, 72 ja 75 kohta ja tuomio 30.6.2004,
BMI Bertollo v. SMHV — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Kok., EU:T:2004:197, 71 kohta). Jos kantaja
katsoi, ettd aikaisempi yhteison tavaramerkki oli rekisterdity kyseisen artiklan sédénndsten vastaisesti,
sen oli esitettdvd mitdttdmyysvaatimus kyseisen asetuksen 51 artiklan perusteella. Aikaisemmasta
ranskalaisesta tavaramerkistd on lisaksi muistutettava, ettei merkin kansalliseksi tavaramerkiksi
rekister6innin patevyyttd voida asettaa kyseenalaiseksi yhteison tavaramerkin rekisterdintimenettelyssa
(ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C-196/11 P, Kok., EU:C:2012:314,
40-47 kohta) vaan ainoastaan mitdttomyyttd koskevassa menettelyssd, johon ryhdytddn kyseessd
olevassa jasenvaltiossa (em. tuomio DIESELIT, EU:T:2004:197, 71 kohta).

Kantaja katsoo liséksi, ettd koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on hyvin heikko — kuten
SMHV on sen mukaan itse muissa tapauksissa todennut -, jopa vidhdinen ero aikaisempien
tavaramerkkien ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin vélilld riittdd kaikenlaisen
sekaannusvaaran poissulkemiseen.
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Téstd on muistutettava, ettd aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei
sindllddn estd sitd, ettd sekaannusvaaran olemassaolo todetaan (ks. vastaavasti médrdys 27.4.2006,
L’Oréal v. SMHV, C-235/05 P, EU:C:2006:271, 42-45 kohta). Vaikka aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyky on nimittdin otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin
yhteydessd huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi ndin ollen olla olemassa silloinkin, kun
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, erityisesti kyseessd olevien merkkien
samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. tuomio
16.3.2005, L’Oréal v. SMHV - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Kok. EU:T:2005:102, 61 kohta
oikeuskdytdntoviittauksineen ja tuomio 13.12.2007, Xentral v. SMHV - DPages jaunes
(PAGESJAUNES.COM), T-134/06, 70 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Lopuksi on hylattdva kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta ei antanut riittdvasti arvoa
sille, ettd aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky oli erittdin heikko. Kantajan puoltama ndkemys
johtaisi  nimittdin = tavaramerkkien = samankaltaisuuteen  perustuvan  tekijan  vaikutuksen
neutralisoimiseen sen tekijan hyviksi, joka perustuu aikaisempien yhteison tavaramerkkien
erottamiskykyyn, jolle annettaisiin liiallinen merkitys. Téstd seuraisi, ettd kun aikaisemmat yhteison
tavaramerkit ovat vain heikosti erottamiskykyisid, sekaannusvaara olisi olemassa vain siind tapauksessa,
ettd viimeksi mainittu toistettaisiin tdydellisesti rekisterdintihakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkilld asianomaisten merkkien samankaltaisuuden asteesta riippumatta (médardys L'Oréal v.
SMHYV, edelld 60 kohta, EU:C:2006:271, 45 kohta). Téllainen lopputulos ei kuitenkaan olisi sen
kokonaisarvioinnin luonteen mukainen, joka toimivaltaisten viranomaisten on tehtdvd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (tuomio 15.3.2007, T.I.M.E. ART v. SMHYV,
C-171/06 P, EU:C:2007:171, 41 kohta).

On ndin ollen todettava, ettd kisiteltdvdssd asiassa on olemassa sekaannusvaara, koska asianomaiset
tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja asianomaiset merkit ovat samankaltaisia. Kuten
valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen paatoksen 22 kohdassa, kohdeyleis, jonka
tarkkaavaisuustaso on keskikertainen, jolla ei ole tilaisuutta tarkastella tavaramerkkejd rinnakkain ja
jonka mielikuva tavaramerkeistd on ndin ollen epétdydellinen, ei nimittdin todennékoisesti muista
vahdisia eroja kyseisten merkkien vélilla.

Edelld  esitetyn  perusteella  valituslautakunta ei  soveltanut  virheellisesti ~ asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b  alakohtaa (josta on  tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta), kun se katsoi, ettd asianomaisten merkkien vililli on
sekaannusvaara.

Kaikista edelld esitetyista syistd kanne on hyldttdvd kokonaisuudessaan tarvitsematta lausua kantajan
toisen vaatimuksen, jolla unionin yleistd tuomioistuinta vaaditaan hylkddméddn  viite
kokonaisuudessaan, tutkittavaksi ottamisesta (ks. vastaavasti tuomio 22.5.2008, NewSoft Technology v.
SMHV - Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, 70 kohta ja tuomio 22.1.20009,
Commercy v. SMHV - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Kok., EU:T:2009:14, 35
ja 67 kohta).

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka havida
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on
havinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkéyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava
korvaamaan SMHV:n oikeudenkayntikulut.
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Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitain.

2) Max Fuchs velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Martins Ribeiro Gervasoni
Julistettiin Luxemburgissa 8 paivina lokakuuta 2014.
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