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YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljis jaosto)

11 paivind toukokuuta 2005

Asiassa T-31/03,

Grupo Sada, pa, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan asianajajat
A. Aguilar De Armas ja J. Marrero Ortega,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
‘asiamiehindén J. Garcia Murillo ja G. Schneider,

vastaajana,
* QOikeudenkayntikieli: espanja.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssi oli
ja véliintulijana ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Sadia, SA, kotipaikka Concordia (Brasilia), edustajinaan asianajajat J. Garcfa del
Santo ja P. Garcia Cabrerizo,

véliintulijana,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan Sadia, SA:n ja Grupo
Sada, pa, SA:mn vilisestd viitemenettelystd 20.11.2002 tekemisti pédtoksestd (asia
R 567/2001-1) nostetusta kumoaimiskanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal seki tuomarit P. Mengozzi
ja L. Wiszniewska-Biatecka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.1.2003
toimitetun kannekirjelmin,
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ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6.2003
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2003
toimitetun véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 16.12.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Grupo Sada, pa, SA -niminen yhtio teki 1.4.1996 sisamarkkinoiden harmonisointi-
virastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteisén tavaramerkistd 20 péivina
joulukuuta 1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perustuvan yhteison tavaramerkkii koskevan
hakemuksen.
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Merkki, jonka rekistersinti on haettu, on seuraava:

2

Tuotteet, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevan, 15.6.1957
tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
luokkiin 29, 31 ja 35 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; siilotyt, kuivatut ja
umpioidut hedelmit ja vihannekset; hillot, hyytel6t, hedelmihillokkeet; munat,
maito ja maitotuotteet; ravintosljyt ja -rasvat”

— luokka 31: "Maatalous-, puutarha- ja metsitaloustuotteet ja viljat, jotka eivit
sisilly muihin luokkiin; elivit eldimet; tuoreet hedelmit ja vihannekset;
siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eldinten ravintoaineet, maltaat”

— luokka 35: "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtivit”.
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Hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehdessi nro 32/97 8.12.1997.

Sadia Concordia, SA, Industria e Comercio -niminen yhtid, josta on tullut Sadia, SA,
teki 6.3.1998 viitteen merkin rekisterdintida vastaan vedoten asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan sellaisen
aikaisemmin rekisterdidyn kuviomerkin kanssa, jonka haltija se on. Téma
tavaramerkki, joka on esitetty jiljempind, on rekistersity Espanjassa numerolla
1 919 773 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten:

Ne luokkaan 29 kuuluvat tavarat, joita varten vliintulijan aikaisempi tavaramerkki
on rekisterdity, vastaavat seuraavaa kuvausta: "Liha, kala, siipikarja ja riista;
lihauutteet; siilétyt, kuivatut ja umpioidut hedelmét ja vihannekset; hillot, hyyteldt,
hedelmibhillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintodljyt ja -rasvat”.

Viité on tehty niiti luokkiin 29, 31 ja 35 kuuluvia tuotteita vastaan, jotka
rekisterdintihakemuksessa on yksiloity.

Viiteosasto hyviksyi viitteen 3.4.2001 tekemillaén pédtokselld siltd osin kuin viite
koski luokkaan 29 kuuluvia tavaroita, mutta se hyviksyi rekisterdinnin luokkiin 31 ja
35 kuuluvia tuotteita varten, Luokkaan 29 kuuluvista tavaroista vditeosasto totesi,
ettii kyseisten merkkien ulkoasu ja lausuntatapa olivat hyvin samankaltaiset ja ettd
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tavarat olivat samoja tai samankaltaisia, mikéi saattoi aiheuttaa sekaannusvaaran
espanjalaisen kuluttajan mielessi.

Kantaja teki 30.5.2001 viiteosaston péitoksestd valituksen SMHV:lle ja vaati
yhtadltd, ettd timéd pddtds kumotaan silti osin kuin siind evittiin rekistersinti
luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, ja toisaalta, ettd haettu tavaramerkki
rekisterdididn néille tavaroille.

SMHV:n ensimmiinen valituslautakunta hylkisi timin valituksen 20.11.2002
tekemillddn paatoksella (jaljempénid riidanalainen p#itds). Valituslautakunta katsoi,
ettd se, etld tavarat olivat samoja, ja se, ettd kyseisten merkkien hallitsevien osien
lausuntatapa oli samankaltainen ja ulkoasu jossain méirin samankaltainen, oli
riittivid sen toteamiseksi, ettd espanjalaisen kuluttajan mielessid oli olemassa
sekaannusvaara, joka oli omiaan saamaan espanjalaisen kuluttajan luulemaan, etti
kyseisten tavaramerkkien kattamat tuotteet olivat perdisin samasta yrityksesti tai
mahdollisesti yrityksistd, joiden vililld oli taloudellinen yhteys.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd yhteis6jen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen silti osin kuin siind evitiin haetun tavara-
merkin rekisterdinti luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten
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— hyviksyy timin tavaramerkin rekisteréinnin luokkaan 29 kuuluvia tavaroita
varten

—  velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut

— hankkii asiantuntijalausunnon sekaannusvaarasta kyseisten tavaramerkkien
valilla.

On todettava, ettd istunnossa kantaja luopui vaatimustensa toisesta ja neljinnesta
kohdasta, minki ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi istuntopdytikirjaan.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Riidanalaisen paitoksen kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi kantaja vetoaa
yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.
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Tédma kanneperuste jakautuu kolmeen osaan. Ensimmaiinen osa perustuu siihen, etti
valituslautakunta ei ole ottanut huomioon siti, etti haettu tavaramerkki on
Espanjassa hyvin tunnettu. Toinen osa perustuu siihen, etti vaatimusta kyseisten
tavaramerkkien arvioimisesta kokonaisuutena ei ole noudatettu. Kolmas osa
perustuu siihen, ettd Espanjan markkinoilla on samanaikaisesti ollut voimassa
kolme kantajan ennen yhteisdn tavaramerkkii koskevan hakemuksen tekemisti
tekem&4 rekisterdintid seki viliintulijan aikaisemmin rekisterity tavaramerkki.

Ensimmdinen osa, joka perustuu siihen, ettd valituslautakunta ei ole ottanut
huomioon sitd, ettd haettu tavaramerkki on Espanjassa hyvin tunnettu

Asianosaisten lausumat

Kantaja korostaa, ettii jo ennen kuin se jatti rekisterdintihakemuksensa SMHV:lle, se
oli kéiyttinyt liike-eldmissd useiden vuosien ajan tiysin samaa merkkid kuin merkki,
jonka rekisterdintid tavaramerkiksi se on hakenut. Se vaittid, etti Lkuten
kannekirjelmin liitteend olevasta todistusaineistosta ilmenee, se kokoaa yhteen
kahdeksan yhti6td, jotka ovat jakautuneet koko Espanjan alucelle ja jotka jakelevat
kaikkia tuotteitaan GRUPO SADA -merkilld. Se lisiii, ettd timi merkki on sen
tydntekijoiden kulkukorteissa, kirjekuorissa, viestilehtivissd, laskuissa, lihetteissi ja
tilauslomalkeissa, yhti6n kotipaikassa olevissa kylteissi seki eri julkaisuissa. Kantaja
pdittelee tdstd, ettd haettu tavaramerkki on Espanjan markkinoilla ilmeisen
tunnettu, koska sitd on kiytetty sielli ja koska sen mainostamiseen sielli on
sijoitettu. Liséksi kantaja toteaa, etti timd sanaosan GRUPO SADA sisiltivi
tavaramerkki on sama kuin sen toiminimi: timén seikan johdosta kuluttajan on siis
paljon helpompi yhdisti#i timé yritys niihin tuotteisiin, jotka timi tavaramerkki
kattaa.
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Taltd osin kantaja vaittds, ettd kannekirjelmiin liitteend olevasta todistusaineistosta
ilmenee, etti kaksi sen kaupan pitimien tuotteiden kohderyhméd eli yhtdalta
Espanjan alueella toimivat tukkukaupat ja suuret véhittdisliikkeet, jotka tekevit
tilaukset suoraan siltd, ja toisaalta loppukuluttajat eli suurten vihittaisliikkeiden
asiakkaat tunsivat sen tavaramerkin hyvin.

Niin ollen kantaja viittad, ettd valitusosasto on ollut vidrdssd siind, ettd se ei ole

ottanut huomioon sité, ettd kohdeyleiso tunsi haetun tavaramerkin hyvin. Se viittaa

talts osin asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 annettuun tuomioon (Kok. 1998, s. I-
5507) ja asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok, 1997, s. I-
6191), joista ilmenee sen mukaan, ettd tavaramerkin suuri tunnettuus poistaa kaiken
sekaannusvaaran.

SMHYV vastaa, ettd koska viite, joka perustuu siihen, ettd haettu tavaramerkki
tunnettiin Espanjassa hyvin, on esitetty ensimmdisen kerran ensimméisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa, silli muutetaan riidan kohdetta, mikd on kielletty
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa.
Niin ollen SMHV kehottaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuinta jéttdmadn
tutkimatta viitteen, joka perustuu siihen, ettd valituslautakunta ei ole arvioinut sit§,
ettd haettu tavaramerkki viitetidin tunnetun hyvin. Lisiksi SMHV:n mukaan
kannekirjelmin liitteend olevan todistusaineiston tutkittavaksi ottamisen edellytyk-
set eivit tiyty.

Kantajan esittimin viitteen ja todistusaineiston tutkittavaksi ottamisen osalta
viliintulija yhtyy SMHV:n kantaan. Se lisdd asiakysymyksen osalta, ettd haetun
tavaramerkin tunnettuus ei yksindén sulje pois sekaannusvaaran olemassaoloa.
Viliintulijan tavaramerkki on nimittdin sekin espanjalaisten kuluttajien hyvin
tuntema. Tiltd osin viliintulija toteaa, ettd se on suurin Brasiliasta perdisin olevien
lihatuotteiden maahantuoja ja etti se toimii useilla kansallisilla markkinoilla, muun
muassa Yhdistyneessid kuningaskunnassa ja Italiassa. Viliintulija on toimittanut
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néyttdnd kaupallisen toimintansa laajuudesta vastauskirjelménsi liitteend useita eri
esitteitd ja aikakauslehtid sekd kiyttamiaén pakkausmateriaaleja ja pusseja, joiden se
katsoo osoittavan, ettd se kiiyttdd tavaramerkkizzin jatkuvasti.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa tismennetiin, ettid "rekiste-
réinnin hylkddmisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssi [SMHV:n
suorittama] tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja
osapuolten esittimiin vaatimuksiin”. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on
katsonut, ettd tdmi s#éinnds velvoittaa valituslautakuntaa, joka ratkaisee vditeme-
nettelyn p#itteeksi tehdystd pédtoksestd tehdyn valituksen, kiyttamiin paatoksensd
perusteina ainoastaan niitd suhteellisia hylkéysperusteita, joihin kyseessi oleva
osapuoli on vedonnut, sekd niité niihin perusteisiin liittyvid tosiseikkoja ja todisteita,
jotka tdmi osapuoli on esittinyt (asia T-308/01, Henkel v. SMHV — LHS (UK)
(KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. 11-3253, 32 kohta).

Késiteltdviind olevassa asiassa on selvdd, etti siihen, ettd haettu tavaramerkki
véitetddn tunnetun hyvin, mikd kantajan mukaan on saatu aikaan kiyttimilli samaa
merkkid Espanjassa elinkeinotoiminnassa, on vedottu ensimmdisti kertaa oikeu-
denkdynnissi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Viiteosaston eikd valituslautakunnan tehtéivéng ei sitd paitsi ollut viran puolesta
ottaa huomioon haetun merkin saavuttamaa viitetysti suurta tunnettuutta. Tsti
seuraa, ettd tdmiin viitteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat.

Samoista syistd on my®6s jitettivi huomiotta niistd todisteista kiyty keskustelu, jotka
véliintulija on esittinyt ensimmaistd kertaa oikeudenlkiiynnissi ensimmiisen oikeus-
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asteen tuomioistuimessa ja joilla pyrittiin osoittamaan sen aikaisemmin rekisteroi-
dyn merkin viitetty tunnettuus, ilman etté olisi tarpeen arvioida niiden todistus-
voimaa (asia T-247/01, eCOPY v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s.
11-5301, 49 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch
(BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta).

Néin ollen kanneperusteen ensimmainen osa jitetdén tutkimatta.

Toinen osa, joka perustuu siihen, ettd vaatimusta Kyseisten tavaramerkkien
arvioimisesta kokonaisuutena ei ole noudatettu

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettd valituslautakunta on rikkonut oikeuskiytinnossid asetettua

vaatimusta arvioida kokonaisuutena kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausunta-
tavan ja merkityssisillén samankaltaisuutta useissa suhteissa.

Ensinnikin se viittad, etti valituslautakunta on rikkonut velvollisuutta arvioida
tavaramerkkeji kokonaisuutena, koska se on arvioinut riidanalaisen padtoksen
27 kohdassa kyseisia tavaramerkkeji ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon
kannalta erikseen vertaamatta naiden eri arviointien lopputuloksia keskendén.

Toiseksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on myds jittinyt huomiotta
yaatimuksen arvioida kyseisia tavaramerkkejid kokonaisuutena, koska se on
analysoinut ainoastaan haetun tavaramerkin osaa sada, jonka se on katsonut
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hallitsevaksi, ja jdttdnyt huomiotta osan grupo. Ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV — Hukla
Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. 11-4335)
viitaten kantaja katsoo, ettd arviointi kokonaisuutena edellyttdd tavaramerkkien
kaikkien osatekijoiden huomioon ottamista eiki ainoastaan niiden hallitsevan osan
huomioon ottamista. Tilté osin kantaja ilmoittaa, etti se ei ymmérrs, mista Syystd
riidanalaisessa padtoksessi katsotaan sana grupo heikosti erottavaksi, vaikka siini ei
oteta kantaa viliintulijan aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin osan sadia
erottamiskykyyn, joka kuitenkin on selviisti heikompi. Valituslautakunta on kantajan
mukaan siis kohdellut kyseisié tavaramerkkeji eri tavalla.

Kantajan mukaan haetun tavaramerkin keinotekoinen jakaminen osiin on mahdol-
listanut sen, ettd valituslautakunta on todennut sekaannusvaaran olemassaolon.
Kuluttajan on sen mukaan nimittdin mahdotonta niissi muutamassa sekunnin
kymmenesosassa, jotka se tihéin uhraa, riisua kyseiset tavaramerkit niiden kuvio-
osista, olla ottamatta huomioon haetun tavaramerkin osaa grupo ja viliintulijan
aikaisemmin rekisterSityyn tavaramerkkiin sisiltyvis i:td ja tulkita kaksi erilaista
kirjasinlajia yhdeksi ja samaksi kirjasinlajiksi ja todeta tilli perusteella kyseisten
tavaramerkkien muistuttavan toisiaan. Kuluttajaa, joka tekisi nima toimenpiteet, ei
voida sen mukaan pitéd keskivertokuluttajana, eikéi haettu tavaramerkki johda hénté
harhaan, koska hin viistimitti on tietoinen siiti alyllisesti pidttelystd, joka on
saanut hénet toteamaan, ettd kyseiset tavaramerkit muistuttavat toisiaan.

Muutoinkin kantaja katsoo, ettd haetun tavaramerkin hallitseva osa ei ole sanaosa
sada, vaan kuvio, jossa neljin ympyrin yli kulkee kuusi vinoviivaa ja joka on
huomattavasti suurempi kuin sanaosa ja joka kantajan mukaan kiinnittis alitajuisesti
katseen. Viliintulijan tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee kantajan
mulaan suwri §, jolla on sen mukaan lihes hypnoottinen vaikutus. Kantajan mukaan
haetun merkin arviointi kokonaisuutena, jossa kokonaisvaikutelmaa hallitsee kuvio-
osa, ja viliintulijan aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin, jossa kokonaisvaiku-
telmaa hallitsee tyylitelty alkukirjain S, mahdollistaa néin ollen kaikenlaisen
kuluttajan mielessé olevan sekaannusvaaran sulkemisen pois.
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Kolmanneksi kantaja vittis, etta valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen, koska
se ei ole ottanut huomioon sit, ettd sanaosa sadia on tavallinen portugalin kielen
sana, joka merkitsee terveyttd, miké kantajan mukaan véhentdd sekaannusvaaraa
kyseisten merkkien vililla.

SMHYV katsoo, etti valituslautakunta ei ole tehnyt mitdn arviointivirhettd sen
suhteen, ettii kyseisten merkkien valilla on sekaannusvaara.

Ensinnikin SMHV toteaa, ettd on selvéd, ettd tuotteet, joita kyseiset merkit
suojaavat, ovat samoja.

Toiseksi SMHV toteaa kantajan viitteests, jonka mukaan haetun tavaramerkin

‘kattamat tuotteet on tarkoitettu suurille véhittiisliikkeille ja loppukuluttajille, etté

haetun tavaramerkin kattamia tuotteita eivit ole pelkdstdén kananliha ja kananli-
havalmisteet vaan myds muut tuotteet, kuten maito, maitotuotteet, oljy ja
ravintorasvat. Nami viimeksi mainitut on kuitenkin tarkoitettu suoraan loppuku-
luttajille eiki padasiassa supermarketeille ja jakeluketjuille. Niiden tuotteiden
kuluttaja, jotka haettu tavaramerkki kattaa, ei siis valttimittd ole erikoistunut
kuluttaja. Lisaksi SMHV toteaa, ettd koska kyseessd olevat tuotteet ovat
elintarvikkeita, ne ovat pdivittdistavaroita, joita ostetaan kiinnittimitta asiaan
erityistd huomiota.

Kolmanneksi siltd osin kuin on kyse kyseisten tavaramerkkien vertailemisesta,
SMHV toteaa ensinnikin, ettd tietyisti eroista huolimatta kyseisten merkkien
ulkoasu on samankaltainen, koska osalla sada on suuri merkitys haetun
tavaramerkin antamassa kokonaisvaikutelmassa, kun otetaan huomioon, ettd tdssé
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osassa i:td lukuun ottamatta on samat kirjaimet samassa jirjestyksessid kuin
valiintulijan aikaisemmin rekisterdidyssi merkissi. SMHV:n mukaan on siis
hyviksyttdvi valituslautakunnan tekemi patelma “tietyn ulkoasun samankaltaisuu-
den” olemassaolosta.

Témén jilkeen SMHV toteaa riidanalaisen piitoksen tapaan, ettd kyseisten
merkkien lausuntatavat ovat samankaltaiset.

Lopuksi SMHV  hyviksyy valituslautakunnan piitelmin kyseisten merkkien
merkityssisillon vertailusta ja katsoo, ettd on mahdotonta tehdi tillaista vertailua,
koska sanaosilla sada ja sadia ei ole espanjan kieless# mitiidn merkityssisiltéd. Talta
osin SMHYV toteaa, ettd kantajan viite, joka perustuu siihen, ettd sanaosa sadia
tarkoittaa portugaliksi terveyttd, on uusi. Asiakysymyksesti SMHV toteaa, etti
portugalin kielen terveyttd tarkoittava sana on sana satide ja ettd sadia on portugalin
kielessd adjektiivi, joka tarkoittaa tervetts, jos kyse on henkildstd, ja terveellistd, jos
kyse on tuotteesta. SMHYV toteaa vield, ettd sanaosalla sadia ei ole mitiin merkitysti
kohdeyleisolle, joka koostuu espanjalaisista lkuluttajista, koska se ei merkitse
espanjaksi mitéidn, koska titd osaa ei tavanomaisesti kiytetd Espanjassa kuvaamaan
luokkaan 29 kuuluvia tuotteita ja koska ei ole niytetty, etti espanjalaiset kuluttajat
hallitsisivat portugalin kielen riittédvin hyvin ymmirtaakseen merkityksen, joka tilli
sanalla on tissi kielessi.

Lisiksi kun on kyse haetussa tavaramerkissi olevasta sanasta grupo, vaikka SMHV
myontdd, ettd timd sana on olemassa espanjan kielessi ja ettd se tarkoittaa yhtididen
muodostamaa kokonaisuutta, se katsoo kuitenkin, ettd timan osan merkityssisallslla
ja silld, ettd sitd ei ole valiintulijan aikaisemmin rekisterdidyssi merkissd, ei ole
merkitystd, koska sanaa grupo kiytetisin Espanjassa tavanomaisesti elintarvikealalla
kuvaamaan konsernia, minké lukuisat muut esimerkit sen mukaan osoittavat.
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Neljinneksi ja viimeiseksi SMHV hyviksyy valituslautakunnan nékemyksen, joka
koskee sekaannusvaaraa tavaramerkkien vililld ja jonka mukaan tillainen vaara on
olemassa. SMHV toteaa, ettd se, ettdi tavarat ovat samoja, se, ettd niitd ostetaan
kiinnittimattd asiaan erityistd huomiota, ja se, ettd kuluttajalle mieleen jddvd
epitiydellinen kuva haetusta tavaramerkisté on sen hallitseva osa sada, joka on hyvin
samankaltainen kuin viliintulijan tavaramerkki, johtavat lopputulokseen, ettd
sekaannusvaara on olemassa. Tatd lisdd sitd paitsi SMHV:n mukaan se, ettd sana
grupo, joka sisiltyy haettuun tavaramerkkiin, viittaa yhteyteen yritysten vililla ja voi
saada kuluttajat ajattelemaan, ettd yritykset Sadia ja Grupo Sada kuuluvat samaan
konserniin.

Viliintulija yhtyy SMHV:n esittdmiin nakemyksiin.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkid ei
rekistersidd aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos sen vaoksi, ettd
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on
suojattu, yleison keskuudessa on sekaannusvaara.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaara on vaara siitd, ettd yleisd
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessé olevista yrityksisté.
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Témén saman oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmirtid kyseessd olevat merkit seki
tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijat, joilla on merkitysti kyseisessi
yksittéistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekd niiden kattamien
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskindinen riippuvuus (ks. asia
T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeus-
kiytintoviittauksineen).

Kuten oikeuskiytinnostd myds ilmenee, kyseessi olevien merkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisillén samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnin on perustuttava merkeistd syntyviin kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia
T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeuskéytintoviittauk-
sineen).

Késiteltdvinid olevassa asiassa riita koskee kyseisten merkkien vertailua. Sitd, etti
kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja, ei ole kiistetty.

Koska aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity Espanjassa, merkityksellinen
kohdeyleis6 on espanjalainen keskivertokuluttaja.

Téltd osin on hylattivi kantajan viite, joka on mainittu kanneperusteen ensimmiaisti
osaa koskevassa tarkastelussa ja jonka mukaan kohdeyleison muodostavat seki
suurten véhittiisliikkeiden asiakkaat ettd tukkukaupat ja suuret vihittaisliikkeet itse.
Kuten SMHYV on nimittdin aiheellisesti todennut, vaikka oletettaisiin, kuten kantaja
viittdd, ettd se myy kananlihaa haetulla tavaramerkilli ainoastaan suurille
vihittéisliikkeille, on kuitenkin niin, ettd muita luokkaan 29 kuuluvia tavaroita,
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jotka tdmi merkki kattaa, kuten maitoa ja maitotuotteita, myydaén loppukuluttajille.
Tistd seuraa, ettd kun on kyse sekaannusvaaran arvioimisesta kyseisten merkkien
vililli, on otettava huomioon normaalisti huolellinen ja tarkkaavainen espanjalainen
keskivertokuluttaja, kuten riidanalaisessa péitoksessd aivan oikein on todettu.

Kyseisten merkkien vertailusta on ensinnikin hyléttivé kantajan viite, jonka mukaan
valituslautakunta on jattanyt edelld 28 kohdassa mainitussa asiassa MATRATZEN
annetun tuomion huomiotta ja vertaillut ainoastaan haetun tavaramerkin hallitsevaa
osaa eli sanaosaa sada viliintulijan aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin kanssa.

Kuten tissd asiassa annetusta tuomiosta ilmenee, on todettava, ettd moniosaisella
tavaramerkilld voidaan katsoa olevan samankaltaisia piirteitd kuin toisella tavara-
merkill4, joka on sama tai jossa on samankaltaisia piirteitd kuin moniosaisen merkin
jossain osatekijissd, ainoastaan siind tapauksessa, etti kyseinen osatekiji on
hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia
on niin silloin, kun kyseinen osatekiji pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen
yleisén muistiin jédvad tavaramerkkia koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd
muut tavaramerkin osatekijat jaavit merkityksettomiksi tavaramerkin luomassa
kokonaisvaikutelmassa. Témi lihestymistapa ei tarkoita sitd, ettd huomioon otetaan
ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoisté ja ettd sitd verrataan toiseen
tavaramerkkiin. Sen sijaan on syyti suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla
kyseessd olevia tavaramerkkeji kumpaakin kokonaisuutena. Tama ei kuitenkaan
sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistd jad
asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi
tavaramerkin osatekijoistd. Lisiksi kun on kyse moniosaisen tavaramerkin yhden tai
useamman tietyn osatekijin hallitsevan luonteen arvioinnista, téytyy erityisesti ottaa
huomioon jokaisen osatekijin ominaisuudet vertaamalla niitd muiden osatekijoiden
ominaisuuksiin, Lisiksi voidaan tiydentivisti ottaa huomioon eri osatekijéiden
suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (edelld 28 kohdassa mainittu
asia MATRATZEN, tuomion 33-35 kohta, pysytetty voimassa asiassa C-3/03 P,
Matratzen Concord v. SMHV, miirdys 28.4.2004, Kok. 2004, s. 1-3657, 32 ja
33 kohta).
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Kisiteltdvind olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut silti osin kuin oli kyse
véliintulijan aikaisemmin rekisterdidystd tavaramerkistd, etti s-kirjaimen graafisella
esitykselld tdssd tavaramerkissi ei ollut merkitysti.

Tédma nékemys on hyviksyttavd, Nimittdin toisin kuin kantaja vittad, véliintulijan
aikaisemmin rekisteroidyssd tavaramerkissa olevalla s-kirjaimen graafisella esityk-
selld, jossa yldkaari oli hieman alakaarta suurempi, ei ole merkitysti eiki se siis ole
tdmén tavaramerkin hallitseva osa. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo,
ettd espanjalaisen keskivertokuluttajan muistiin jééivad mielikuvaa hallitsee siti
vastoin kokonaisuudessaan aikaisemmin rekisterdidyn merkin sanaosa eli sadia.

Siltd osin kuin on kyse haetusta tavaramerkistd, on todettava, ettd valituslautakunta
on katsonut, ettii sanaosa sada oli sen hallitseva osa.

Haetun tavaramerkin sanaosista valituslautakunta on todennut riidanalaisen
pditdksen 27 kohdassa, ettd sana grupo, joka merkitsee yritysten muodostamaa
kokonaisuutta, oli kirjoitettu pienemmilld ja ohuemmilla kirjasimilla kuin osa sada ja
ettd kuluttaja katsoo sen toissijaiseksi.

Tdméd nikemys on oikea. Ulkoasusta on todettava, etti sekii sanaosan sada
kirjasinlaji ja kirjasinten paksuus etti timin osan asema keskelld hacttua merkkii
korostavat titi osaa sanaosan ulkomuodossa suhteessa osaan grupo. Liséiksi on aivan
oikein katsoa, ettd kuluttaja ei paina mieleensé viimeksi mainittua sanaa. Kuluttaja
antaa télle sanalle nimittiin ainoastaan sen yleiskielisen merkityksen eli sen, etti se
on yritysten muodostama kokonaisuus. Kuluttaja ei siis pidi mielessééin sanaa grupo
haetun tavaramerkin péfasiallisena osatekijini ja seilkana, josta ilmenisi niiden
tuotteiden alkuperd, jotka tami merkki kattaa.
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Sitd paitsi toisin kuin kantaja viittad, valituslautakunta ei ole rajoittanut kyseisten
merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityksen arviointiaan haetun tavaramerkin
hallitsevan osan sada vertaamiseen viliintulijan aikaisemmin rekisterdityyn tavara-
merkkiin siten, ettd se olisi jattinyt sanan grupo huomiotta. Riidanalaisen péétéksen
27 kohdasta ilmenee nimittiin selvésti, ettd valituslautakunta on ottanut huomioon
sen, etti haetussa tavaramerkissd on sana grupo, verratessaan tatéd tavaramerkkia
kokonaisuutena viliintulijan aikaisemmin rekisterdityyn tavaramerkkiin.

Haetun tavaramerkin kuvio-osasta, joka koostuu neljastd tummasdvyisesta ympy-
réistd, joiden yli kulkee kuusi vaaleaa vinoviivaa, jotka vaikuttavat lihestyvén toisiaan,
on todettava, etti kuten riidanalaisen paatoksen 13 ja 26 kohdasta yhdessi luettuina
ilmenee, valituslautakunta on hyviksynyt viiteosaston nikemyksen, jonka mukaan
kuvio-osa oli luonteeltaan ainoastaan koriste eiki sitd ndin ollen voida katsoa haetun
tavaramerkin hallitsevaksi osaksi.

Tatd nikemystd ei voida katsoa védrdksi. On tosin todettava, ettd haetun
tavaramerkin kuvio-osa kiinnittaa huomiota kokonsa johdosta. Sen graafista esitystd
on kuitenkin vaikea painaa mieleen, ja niin ollen se ei hallitse kohdeyleisén muistiin
jaivid mielikuvaa. On nimittdin tismennettdvd ensinnékin, ettd tima kuvio on
geometrisesti melko monimutkainen, erityisesti siitd syystd, ettd siind on kuusi
vinoviivaa, jotka kulkevat neljin ympyrén yli, mutta nédmé viivat eivét kuitenkaan
kaikki yhdy toisiinsa ylimman ympyrdn yldosassa, vaikka kaksi ndistd viivoista
sulautuu yhdeksi ylimman ympyrén sisilli. Toiseksi haetun tavaramerkin utko-
muodossa kuvio-osa on sijoitettu hieman vasemmalle suhteessa kahden sanaosan
grupo ja sada muodostamaan pystysuoraan linjaan, mikd viittaa siihen, ettd sen
merkitys on vidhéinen ja luonteeltaan koristava timén tavaramerkin luomassa
kokonaisvaikutelmassa.
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Niin ollen valituslautakunta on ollut oikeassa todetessaan, etti sanaosa sada on
haetun tavaramerkin hallitseva osa, joka ji# kohdeyleisén mieleen.

Ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyy myés valituslautakunnan nike-
myksen merkkien samankaltaisuudesta.

Valituslautakunta on todennut ulkoasun vertailusta, ettd huolimatta kyseisten
merkkien eroista — eli haetussa tavaramerkissi olevasta kuviosta, jossa on nelja
ympyréd, ja sanasta grupo — aikaisemmin rekisterdity tavaramerkki ja haetun
tavaramerkin hallitseva osa eli sada olivat tietyssi méérin samankaltaisia, miké johtui
tdman osan asemasta ja siitd, ettd niissd kahdessa merkissd oli samat kirjaimet
samassa jirjestyksessd lukuun ottamatta i:ti aikaisemmassa tavaramerkissi.

On tosiaan todettava, ettéi vaikka merkkien ulkoasun samankaltaisuus ei olekaan
erityisen voimakas, kuten valituslautakunta muuten on myéntinyt, se on kuitenkin
riittdva jittddkseen varjoon kyseisten merkkien viliset erot, jotka on mainittu
riidanalaisessa paitoksessi,

Lausuntatavasta on todettava samoin kuin riidanalaisessa paitoksessd, ettd kyseiset
merkit ovat samankaltaisia. Vaikka haettuun tavaramerkkiin sisiltyykin sana grupo,
tdmé osa ei ole riittédvin tirked kompensoimaan haetun tavaramerkin hallitsevan
osan eli sada-sanan selviié lausuntatavan samankaltaisuutta aikaisemmin rekisteroi-
dyn tavaramerkin kanssa. Toisaalta valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, etti
kun otetaan huomioon espanjan kielen sanan painoa koskevat siinnot, i-kirjain,
joka muodostaa diftongin vahvan a-vokaalin kanssa sanaosassa sadia, #finnetiin
heikosti espanjan kielessi. Niin ollen haetun tavaramerkin sanaosa sada ja
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viliintulijan aikaisemmin rekisteréity tavaramerkki dénnetéén kohdeyleison kannalta
samankaltaisella tavalla. Téstd syysti ja kun otetaan huomioon, ettd sanaosa sada on
haetussa tavaramerkissi hallitsevassa asemassa, on todettava, ettd kyseisten
tavaramerkkien luoma kokonaisvaikutelma on kyseisten merkkien lausuntatavan
osalta samankaltainen,

Valituslautakunta on my6s aivan oikein katsonut merkityssisdllon vertailussa, ettd
talli vertailulla ei ollut merkitystd, koska haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla ja
aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin hallitsevalla osalla ei kummallakaan ollut
merkityssisiltod espanjan kielessd.

Ensinnikdin kantajan viite, joka perustuu siihen, ettd valituslautakunta on sen
mukaan virheellisesti jittéinyt huomiotta sen seikan, ettéd sanaosa sadia merkitsee
portugaliksi terveyttd, ei voi menestyd. On nimittdin riittdvaa todeta, ettd vaikka
oletettaisiin, ettii yksi sanaosan sadia merkityksistd olisi se, minké kantaja véittaa sen
olevan, kantaja ei ole néyttinyt, ettd kohdeyleisd, eli espanjalaiset kuluttajat, hallitsisi
portugalin kielen riittivin hyvin yhdistdkseen sanaosan sadia valittomasti téllaiseen
merkitykseen. Niin ollen kuten valituslautakunta on aiheellisesti todennut
riidanalaisen paitéksen 28 kohdassa, kohdeyleis6 pitéé titd sanaosaa mielikuvitul-
sellisena osana. :

Toiseksi siité, etti sanaosalla grupo on merkitys espanjan kieless, ei voida katsoa
seuraavan, etti haetulla tavaramerkilld olisi tunnistettava merkitys tai merkityssi-
sillén ero kohdeyleison mielessd véliintulijan aikaisemmin rekisterdityyn tavara-
merkkiin nihden. Kuten edelld 54 kohdassa on nimittdin jo todettu, kohdeyleisd
antaa sanalle grupo sen yleiskielisen merkityksen eli yritysten muodostama
kokonaisuus. Néin ollen sanalla grupo on merkityssiséllossd vdhéinen painoarvo
haetun tavaramerkin hallitsevaan osaan sada nihden.
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Lopuksi kantaja ei voi perustellusti moittia valituslautakuntaa siits, etti se olisi
rikkonut oikeuskdytinnossd asetettua vaatimusta arvioida kyseisid merkkeji
kokonaisuutena siiti syystd, ettd valituslautakunnan nikemykset ovat liian
analyyttisid ja ettd ne eivit sen mielestd vastaa sitid toimenpidettd, jonka
keskivertokuluttaja olisi kyseiset kaksi merkkid nahdessaén tehnyt,

On nimittdin todettava, ettd vaikka keskivertokuluttaja normaalisti havaitsee
tavaramerkin kokonaisuutena eilkd ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia (ks.
vastaavasti edelld 18 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta), yleens#
merkin hallitsevat ja sen muista erottavat piirteet jidvit helpoiten micleen (ks.
vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4359, 47 ja 48 kohta). Niin ollen valituslautakuntaa ei
voida moittia sen arvioimisesta, mitkd kuluttajan néikékulmasta ovat tavaramerkkien
ne muista erottavat ja hallitsevat osat eli osat, jotka jidvit kuluttajan mieleen.

Lisiksi riidanalaisen pédtoksen 26 kohdassa valituslautakunta on johdantona
kyseisten tavaramerkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisiltd koskeville
erityisille pohdinnoille katsonut, ettd kyseisten tavaramerkkien erot eivit olleet
riittdvin merkittdvid kompensoimaan niiden hallitsevien osien samankaltaisuutta.
Téstd seuraa, ettd valituslautakunta on hyvinkin arvioinut Lyseisii merkkeja
kokonaisuutena.

Néin ollen, ja kun otetaan huomioon se, etti kyseisten tavaramerkkien kattamat
tavarat ovat samoja ja haetun tavaramerkin ja aikaisemmin rekistersidyn
tavaramerkin hallitsevien osien ulkoasut ja lausuntatavat ovat samankaltaisia,
kyseisten tavaramerkkien luoma kokonaisvaikutelma saa kohdeyleison katsomaan,
ettd niliden merkkien kattamat tavarat ovat perdisin samasta yrityksesti tai ainakin
yrityksistd, joiden vililli on taloudellinen yhteys. Lisiksi haetun tavaramerkin
sanaosa grupo, joka kuvaa yritysten muodostamaa kokonaisuutta, vaikka se ei
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olekaan hallitseva, on kuitenkin omiaan luomaan mielikuvan kyseessd olevien
yritysten yhteenliittymistd konsernin muodossa ja lisédmaan siten sekaannusvaaraa
kyseisten tavaramerkkien valilla.

Néistd kaikista syistd kanneperusteen toinen osa on hylattivé.

Kolmas osa, joka perustuu siihen, etid Espanjan markkinoilla on samanaikaisesti
ollut voimassa kolme kantajan ennen yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen
tekemisti tekemdid rekisterdintid sekd véliintulijan aikaisemmin rekisterdity
tavaramerkki

Asianosaisten lausumat

Kantaja toteaa, etti se on kolmen Espanjassa luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten
rekisterdidyn tavaramerkin haltija eli sanamerkin SADA SOCIEDAD ANONIMA
PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA, joka on rekisterdity 5.4.1991
numerolla 1311019, sanamerkin LA DESPENSA DE SADA, joka on rekisterdity
1.5.1994 numerolla 1807310, ja kuviomerkin, joka muodostuu neljéstd ympyrastd,
joiden yli kulkee kuusi vinoviivaa, ja joka on rekisterdity 5.7.1990 numerolla
1311021.

Kantaja korostaa kuitenkin, ettd haettu tavaramerkki kokoaa yhteen ainoaan
merkkiin niiden kolmen kansallisen tavaramerkin peruselementit, joiden haltija se
on, eli numeroilla 1311019 ja 1807310 rekisterdityjen tavaramerkkien sanaosan sada
ja kuvio-osan, joka muodostuu neljistid ympyréstd, joiden yli kulkee kuusi vinoviivaa,
ja joka on rekisterdity numerolla 1311021. Haetun tavaramerkin ei siis kantajan
mukaan pitdisi himmentdd Lkuluttajaa, joka sen mukaan liittdd tdmén merkin
kantajan aikaisemmin rekisterdityihin kansallisiin tavaramerkkeihin eikd véliintulijan
tavaramerkkiin. Kantajan mukaan haetun tavaramerkin ja véliintulijan tavaramerkin
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vélilld ei siis ole mitddn sekaannusvaaraa kuluttajan mielessi. Siti paitsi kansallisten
tavaramerkkien rauhanomainen rinnakkaiselo ennen yhteison tavaramerkin rekiste-
rdintid koskevan hakemuksen jittimistd voidaan kantajan mielesti todeta myds
ndiden kahden yhtién Internet-sivuilta.

Niin ollen kantaja viittid, ettd valituslautakunta on virheellisesti jattinyt huomiotta
niiden kolmen kansallisen tavaramerkin, joiden haltija se on, ja véliintulijan
aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin, joka sitd paitsi on rekisterdity Espanjassa
niiden kolmen kansallisen tavaramerkin jilkeen, joihin kantaja on vedonnut,
rauhanomaisen rinnakkaiselon Espanjan markkinoilla ennen yhteisén tavaramerkin
rekisterdintid koskevan hakemuksen jittamisti.,

Téltd osin kantaja toteaa, ettd kun viliintulija on jittanyt kansallista tavaramerkki
koskevan hakemuksensa Espanjassa, kukaan ei ole viittinyt, etti tima rekisterdinti
voisi aiheuttaa sekaannusvaaran espanjalaisen kuluttajan mielessi: Espanjan
patentti- ja tavaramerkkivirasto ei ole viran puolesta tutkinut tita kysymysti, ja
kantaja ei itse ole nostanut sitd esiin. Lisiksi sind péiviing, jona nyt kisiteltdvini
oleva kanne on nostettu, ei ollut vireilld mitiin oikeudenkiynti, jossa kantajan
kilpailijat, kuluttajajirjestot tai yksityishenkilot olisivat vaatineet korvausta vahin-
gosta, jota olisi aiheutunut siit, etti kantajan tuotteet olisivat sekoittuneet jonkin
muun yrityksen tuotteisiin, muun muassa viliintulijan tuotteisiin.

SMHYV Liistdd ndmi perustelut. SMHV toteaa ensinnikin, etti riidanalaisen
padtoksen 29 kohdassa valituslautakunta toteaa, etti "pelkkd viite oletetusta
rinnakkaiselosta kolmannen tavaramerkkien kanssa ei osoita sitd, etti kisiteltivini
olevassa asiassa ei ole sekaannusvaaraa, kun otetaan huomioon, etti on kyse
tavaramerkeistd, jotka eivit ole samoja kuin ne, joita nyt kisiteltivind olevassa
asiassa tutkitaan ja ettd ne eivit kata tavaroita, jotka ovat samankaltaisia kuin
kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat”,
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SMHYV toteaa kuitenkin, etti kantaja, vaikka se tosin on SMHV:ssd kiydyssd
menettelyssi maininnut Espanjassa numerolla 1 807 310 rekister6idyn tavaramerkin
LA DESPENSA DE SADA ja numerolla 1 311 019 rekistersidyn tavaramerkin SADA
SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA, ei ole
koskaan viittinyt, etti se oli niiden rekisterdintien haltija, eikd ole koskaan
toimittanut todisteita niiden olemassaolosta. Liséksi kantaja ei ole koskaan véittédnyt,
ettd nimi kaksi kansallista tavaramerkkia tosiasiassa ja varteen otettavalla tavalla
olivat samaan aikaan kiytossa kuin viliintulijan tavaramerkki, ja kantaja ei SMHV:n
mukaan ole toimittanut mitdin todisteita timdn rinnakkaiselon ndyttimiseksi
toteen.

Sen jilkeen SMHV korostaa, ettd kuten valituslautakunta on todennut, kahdella
kansallisella tavaramerkills, jotka kantaja on maininnut SMHV:n kisittelyn aikana,
on vhteistd haetun merkin kanssa ainoastaan sanaosa sada. Niin ollen, vaikka
oletettaisiin, etti ndamd kaksi kansallista tavaramerkkid viettdvit rauhanomaista
rinnakkaiseloa Espanjan markkinoilla véliintulijan tavaramerkin kanssa, siiti ei voida
johtaa haetun tavaramerkin ja viliintulijan tavaramerkin rauhanomaista rinnakkai-
seloa. SMHYV katsoo siis, ettd viite, joka perustuu siihen, ettd valituslautakunta ei ole
arvioinut kyseisten tavaramerkkien rauhanomaista rinnakkaiseloa, on hyléttava.

SMHYV myontad tosin, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on katsonut,
etti kaksi kansallista tavaramerkkis, joihin sisiltyy osa sada, eivit kattaneet samoja
tuotteita kuin tavaramerkit, joihin nyt kasiteltiviind oleva kanne liittyy, vaikka
kantaja oli ilmoittanut SMHV:ssi kilydyssd menettelyssd, ettd nimé kaksi kansallista
tavaramerkkia oli rekisterdity luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten. SMHV:n
mukaan tilld virheelld ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen lopputulokseen, johon
valituslautakunta on tullut riidanalaisen padtoksen 29 kohdassa.

Lopuksi SMHYV katsoo, etté todistusaineiston, joka on esitetty ensimmdistd kertaa
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa kantajan aikaisemmin rekisterdityjen
kansallisten tavaramerkkien ja viliintulijan aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin
rauhanomaista rinnakkaiseloa koskevan viitteen tueksi, tutkittavaksi ottamisen
edellytykset eivit tayty.

1I - 1694



80

81

82

83

GRUPO SADA v. SMHV — SADIA (GRUPO SADA)

Viliintulija yhtyy SMHV:n esittimiin viitteisiin.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensinniikin on todettava, ettd sekii viiteosastossa etti valituslautakunnassa kantaja
on viittdnyt, ettd "tavaramerkki SADIA oli ollut useiden vuosien ajan kiytossi
samaan aikaan Espanjan markkinoilla eri merkkien, joihin kuului sanaosa sada,
kanssa” ja maininnut tavaramerkit LA DESPENSA DE SADA ja SADA SOCIEDAD
ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA, jotka kattavat luokkaan
29 kuuluvat tavarat.

Koska mistidn SMHV:ssi kiydyn menettelyn asiakirjavihkoon sisaltyviisti asiakir-
jasta ei kuitenkaan ilmene, etti kantaja olisi maininnut timin menettelyn kuluessa
Espanjassa numerolla 1311021 rekisterdidyn kuviomerkin olemassaolon — saati
sitten osoittanut olevansa sen haltija — titd rekisterdintis, johon on ensimméisti
kertaa vedottu ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa kéytdvidssi menette-
lyssé, ei voida ottaa huomioon (ks. asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granias Castellé
(CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4835, 46 kohta).

Toiseksi kun on kyse kansallisista tavaramerkeistdi LA DESPENSA DE SADA ja
SADA SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALIMENTARIA, on
todettava, etti valituslautakunta on sen jilkeen, kun se on todennut sekaannusvaa-
ran olemassaolon haetun tavaramerkin ja viliintulijan tavaramerkin vililld, todennut
riidanalaisen pédtéksen 29 kohdassa, ettd viliintulijan aikaisemmin rekisterdidyn
tavaramerkin ja kolmansien hallussa olevien Espanjassa rekisterdityjen tavaramerk-
kien, joihin kuului sanaosa sada, viitetyn rinnakkaiselon perusteella ei ollut
mahdollista sulkea pois sekaannusvaaraa, koska nidmi tavaramerkit eivit olleet
samoja kuin kisiteltdvingd olleet tavaramerkit civiitki kattaneet samankaltaisia
tuotteita.

II - 1695



84

85

86

87

TUOMIO 11.5.2005 — ASIA T-31/03

Yleisesti on todettava yhtsaltd, ettd yhteison tavaramerkkilainsiédantd muodostaa
siannoskokonaisuudesta koostuvan itsendisen jirjestelmén, jolla pyritdin omiin
tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista jarjestelmistd riippumatta (asia T-106/00,
Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. 1I-723,
47 kohta), ja toisaalta, ettd valituslautakuntien p#itosten lainmukaisuutta on
arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisdjen
tuomioistuimet sitd ovat tulkinneet (edelld 82 kohdassa mainittu asia CASTILLO,
tuomion 37 kohta).

Tastd seuraa, etti toisin kuin kantaja viitta, silld seikalla, ettd Espanjan patentti- ja
tavaramerkkivirasto on hyviksynyt kantajan edelld mainitsemien kahden aikaisem-
min rekisterdidyn tavaramerkin ja viliintulijan aikaisemmin rekisterdidyn tavara-
merkin rekisterdinnin, ei ole merkitystd sen kannalta, onko kyseisten
tavaramerkkien vililli asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettu sekaannusvaara. Erityisesti
kantaja ei voi vedota siihen seikkaan, ettd se ei ole aikanaan vastustanut viliintulijan
aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin rekisterdintié Espanjassa omien aikaisem-
min rekisterdityjen tavaramerkkiensi perusteella. Témd seikka ei nimittdin merkitse
sitd, ettd nyt kisiteltivind olevien tavaramerkkien vililld ei olisi minkéénlaista
selcaannusvaaraa.

Ei tosin ole tiysin poissuljettua, ettd tietyissi tapauksissa se, ettd aikaisemmin
rekisterdityji tavaramerkkeji on samaan aikaan kiytetty tietyilli markkinoilla, voi
mahdollisesti pienentéd sekaannusvaaraa, jonka SMHV:n toimielimet toteavat
kahden tavaramerkin vililli. Tillainen mahdollisuus voidaan kuitenkin ottaa
huomioon vain, jos yhteisén tavaramerkin hakija on asiaankuuluvalla tavalla
suhteellisia hylkéysperusteita koskevassa menettelyssa SMHV:ssd néyttényt toteen,
ettd mainitusta rinnakkaiselosta johtuen sekaannusvaaraa ei kohdeyleisén mielessé
ole niiden aikaisemmin rekisterdityjen tavaramerkkien, joihin se vetoaa, ja
vilintulijan aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin, johon viite perustuu, valilla,
ja jos kyseessi olevat aikaisemmin rekisterdidyt tavaramerkit ja kyseiset tavaramerkit
ovat samoja.

Kasiteltdvana olevassa asiassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut,
ettd kantaja ei ole hallinnollisen menettelyn aikana toimittanut véitteensd, jonka
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mukaan ndmi rekisterdinnit olivat samaan aikaan voimassa markkinoilla viliintu-
lijan aikaisemmin rekisterdidyn merkin kanssa, tueksi mitéin muuta kuin luettelon,
jossa ndmd kaksi edelld mainittua aikaisemmin rekisterdityi tavaramerkkii ovat.
Néméi tiedot eivit kuitenkaan riitd osoittamaan, etti sekaannusvaara nyt kisi-
teltdvéind olevien tavaramerkkien vililld on pienentynyt saati sitten poistunut, Ne
asiakirjat, joihin kantaja vetoaa ja joiden tarkoitus on kantajan mukaan osoittaa
mainittu rinnakkaiselo, on taas esitetty ensimmiisti kertaa oikeudenkiynnissi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja ne on jitettivi tutkimatta (edelld
24 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 67 kohta).

Lisiksi valituslautakunta on aiheellisesti todennut, etti aikaisemmin rekisterdidyt
tavaramerkit, joihin kantaja vetoaa — ja joiden osalta se ei siti paitsi ole SMHV:ss#
kdydyssd menettelyssi toimittanut todisteita siit, ettd se on niiden haltija —, eivit
olleet samoja kuin haettu tavaramerkki.

Lisiksi on selvid, ettd kantaja ei ole koskaan viittanyt saati sitten ndyttinyt, ettd
tavaramerkit SADA SOCIEDAD ANONIMA PARA LA DISTRIBUCION ALI-
MENTARIA ja LA DESPENSA DE SADA olivat erittdin erottamiskykyisii sellaisella
tavalla, joka voisi mahdollisesti pienenti sekaannusvaaraa viliintulijan aikaisemmin
rekisterdidyn tavaramerkin ja haetun tavaramerkin vélill.

Valituslautakunta on siis aivan oikein todennut, etti kisiteltivini olleiden merkkien
vililld oli sekaannusvaara, ja pitiytynyt tissi péitelmissd muiden tavaramerkkien
suhteen, joihin valituslautakunnan kisittelyn aikana on vedottu.

Niin ollen kanneperusteen kolmas osa sekd koko kanne hylitin.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian ja SMHYV ja
viliintulija ovat vaatineet oikeudenkayntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoi-
tettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljés jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitdan,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Julistettiin Luxemburgissa 11 péivénd toukokuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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