MAST-JAGERMEISTER v. SMHV - LICORERA ZACAPANECA (VENADO KEHYKSESSA)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

14 piivini joulukuuta 2006

Yhdistetyissd asioissa T-81/03, T-82/03 ja T-103/03,

Mast-Jigermeister AG, kotipaikka Wolfenbiittel (Saksa), edustajanaan asianajaja
C. Drzymalla,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenidin J. Garcia Murillo,

vastaajana,

joissa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssi oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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Licorera Zacapaneca SA, kotipaikka Santa Cruz (Guatemala), edustajinaan
asianajajat L. Corno Caparrés ja B. Uriarte Valiente,

ja joissa on nostettu kolme kannetta SMHV:n ensimmdisen valituslautakunnan
19.12.2002 (asia R 412/2002-1 ja asia R 382/2002-1) ja 14.1.2003 (asia R 407/2002-1)
tekemistéd pddtoksistd, jotka liittyvit Licorera Zacapaneca SA:n ja Mast-Jagermeister
AG:n vilisiin vditemenettelyihin,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit
M. E. Martins Ribeiro ja K. Jiirimée,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andovs,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.3.2003
(asiat T-81/03 ja T-82/03) ja 19.3.2003 (asia T-103/03) toimitetut kannekirjelmit,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.12.2004
(asiat T-81/03 ja T-82/03) ja 15.12.2004 (asia T-103/03) toimitetut SMHV:n
vastineet,

ottaen huomioon viliintulijan ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaa-
moon 15.12.2004 toimitetut vastineet,
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ottaen huomioon lykkéykset, joista on pédtetty 16.6.2003, 5.12.2003 ja 22.4.2004,

ottaen huomioon asioiden yhdistimisen 1.6.2006,

ottaen huomioon suullisessa késittelyssd ja 13.7.2006 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Licorera Zacapaneca SA esitti 13.11.1998 kolme yhteisén tavaramerkin rekiste-
rointid koskevaa hakemusta sisimarkkinoiden 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, nojalla.

Kolme tavaramerkki, joille rekisterointid haettiin (jaljempand kaikki yhdessd "haetut
tavaramerkit”), ovat alla esitetyt kuviomerkit, joille nimetyt virit olivat musta, kulta
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ja valkoinen, sekd ainoastaan asioissa T-81/03 ja T-103/03 haettujen tavaramerkkien
osalta punainen:

(asia T-81/03) (asia T-82/03) (asia T-103/03)

Tavarat, joita varten tavaramerkkien rekisterointid haettiin, ovat samat ndissd
kolmessa asiassa ja kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan 15.7.1957 tehtyyn Nizzan sopi-
mukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
luokkiin 32 ja 33. Tavaroiden luettelo, jolle rekisterdintid on haettu, sellaisena kuin
se on viliintulijan 7.2.2000 tekemin rajoituksen jilkeen, sisiltdd seuraavat tavarat:

— luokka 32: "Kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelmijuomat ja hedelmétuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmis-
tusaineet”

—  luokka 33: "Rommit, rommilikéorit ja viinat”.

Asioiden T-81/03 ja T-82/03 kohteena olevat kaksi yhteison tavaramerkkihakemusta
julkaistiin 8.11.1999 Yhteisoén tavaramerkkilehdessd nro 88/99.
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Mast-Jagermeister AG esitti 24.11.1999 kaksi viitettd niditd hakemuksia vastaan
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla. Viitteet perustuivat kantajan
aikaisempaan yhteison kuviomerkkiin, joka on rekisterdity 16.10.1998 numerolla
337 337 (jiljempénd aikaisempi tavaramerkki) ja joka on esitetty alla:

Tavarat, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, kuuluvat Nizzan sopimuksen
mukaisiin luokkiin 18, 25, 32 ja 33, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Sateenvarjot, pdivinvarjot”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”

— luokka 32: "Alkoholittomat juomat”

—  luokka 33: ”Viinit, kuohuviinit, hedelmaiviinit, hedelmikuohuviinit, vikevit
alkoholijuomat”.
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7 Kummankin viitteen tueksi esitettiin, ettd haettu tavaramerkki ja aikaisempi
tavaramerkki ovat samankaltaisia ja ettd niiden vélilli on asetuksen N:o
40/49 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

s  Viliintulijan kolmas yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus, joka on asian
T-103/03 kohteena, julkaistiin 15.5.2000 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
38/2000.

o Kantaja teki 31.52000 titd hakemusta vastaan viitteen, joka perustui edelld
5 kohdassa mainittuun aikaisempaan tavaramerkkiin ja aikaisempaan yhteison
kuviomerkkiin, joka on rekisterdity 15.10.1998 numerolla 135 228 (jiljempénd
“toinen aikaisempi tavaramerkki”) ja joka on esitetty alla:

g LmSTmEﬁMI.Ib n.us g
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1 ‘Tavarat, joille toinen aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, kuuluvat Nizzan
sopimuksen mukaiseen luokkaan 33, ja ne ovat seuraavat: “alkoholijuomat (paitsi
oluet)”.
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Viitteen tueksi vedottiin siihen, ettd haettu tavaramerkki on samankaltainen kuin
kaksi aikaisempaa tavaramerkkid ja ettd niiden vililld on asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Kantaja vetosi 2.6.2000 (asia T-81/03), 27.4.2000 (asia T-82/03) ja 3.11.2000 (asia
T-103/03) esittimissddn kolmen viitteensd perusteluja koskevissa lausunnoissa sekd
27.9.2000 pdivityissd kirjelmissddn (asiat T-81/03 ja T-82/03) kahden sellaisen
mielipidetutkimuksen tuloksiin, jotka oli tehty Saksassa vuosina 1994 ja 1999.
Vuoden 1994 mielipidetutkimuksessa todettiin, ettd 88 prosenttia Saksan aikuis-
viestostd yhdistdd tavaramerkin Jdgermeister alkoholijuomiin. Vuoden 1999
mielipidetutkimuksen mukaan 70 prosenttia Saksan véestostd yhdistdd nimen
“Jégermeister” ja mustavalkoisen saksanhirven pddn kuvan toisiinsa.

Viiteosastot hyviksyivit viitteet 25.3.2002 (asia T-81/03), 27.2.2002 (asia T-82/03)
ja 14.3.2002 (asia T-103/03) tehdyilld kolmella péddtoksellddn ja hylkisivit kolme
rekisterdintihakemusta kokonaisuudessaan silld perusteella, ettd riidanalaisten
merkkien vililli on Espanjassa sekaannusvaara niiden samankaltaisuudesta ja siitd
tosiseikasta johtuen, ettd kyseessd olevat tavarat ovat osittain samoja ja osittain
samankaltaisia. Vditeosastot katsoivat kantajan jdttimien mielipidetutkimusten
osalta, ettd vuoden 1994 tutkimus ei ole merkityksellinen, koska se koskee
tavaramerkin Jdgermeister eikd aikaisemman tavaramerkin tunnistettavuutta
markkinoilla, Toisen, vuoden 1999 mielipidetutkimuksen osalta viiteosasto totesi
asioissa T-81/03 ja T-82/03 tehtyjd viitteitd koskevissa padtoksissd, ettd kantaja ei ole
esittdnyt viitteidensd tdydentdmiseksi asetetussa médrdajassa piirrosta, joka
ndytettiin tutkimukseen osallistuneille henkiléille. Viiteosasto ei ole asiassa
T-103/03, jonka osalta kaikki seikat esitettiin médréajassa, tehtyd vditettd koskevassa
paidtoksessddn ottanut sen enempdd huomioon tdtd mielipidetutkimusta, koska
yhtdéltd ei ollut osoitettu, ettd sanoilla "venado especial” olisi muilla merkityk-
sellisilld alueilla Espanjan ulkopuolella sama vaikutus kuin timén maan yleisén
keskuudessa, eikd toisaalta, ettd sekaannusvaaran olemassaolo Espanjassa riittéisi
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riitautetun tavaramerkkihakemuksen hylkddmiseen kokonaisuudessaan. Lopuksi
vditeosasto keskitti samassa piddtoksessd sekaannusvaaran arviointinsa tissi asiassa
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilille eikd ole vertaillut haettua
tavaramerkkid ja toista aikaisempaa tavaramerkkid toisiinsa.

Viliintulija teki 25.4.2002 (asia T-82/03) ja 10.5.2002 (asiat T-81/03 ja T-103/03)
kolme valitusta asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla edelld mainituista
viiteosastojen pédtoksistd.

SMHV:n ensimmaéinen valituslautakunta hyviksyi véliintulijan valitukset 19.12.2002
(asia R 412/2002-1, joka on kanteen T-81/03 kohteena, ja asia R 382/2002-1, joka on
kanteen T-82/03 kohteena) ja 14.1.2003 (asia R 407/2002-1, joka on kanteen
T-103/03 kohteena) (jdljempénd kaikki yhdessd "riidanalaiset padtokset”), ja hylkési
ndin ollen kantajan véitteet. Riidanalaiset pditokset annettiin kantajalle tiedoksi
2.1.2003 (asiat T-81/03 ja T-82/03) ja 20.1.2003 (asia T-103/03).

Valituslautakunta katsoi, ettd tiettyjen luokkiin 32 ja 33 kuuluvien riidanalaisten
tavaroiden samuudesta huolimatta ei ole mitddn pakottavaa syytd katsoa, ettd
haettujen tavaramerkkien ja aikaisemman tavaramerkin vélilld olisi sekaannusvaara
suuren yleison keskuudessa jossakin osassa yhteisod, koska mainitut tavaramerkit
ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan erilaisia, eiviitkd ne ole merkityssisdlloltdan
kovinkaan samankaltaisia. Tédtd johtopditostd, joka perustuu pédosin valitus-
lautakunnan tekemaiin riidanalaisten merkkien vertailuun, tukee se, etti saksanhir-
ven tai saksanhirven pdén piirros on yleinen juomavalikoiman tunnus, minki
osoittavat kahdeksan yhteison tavaramerkkirekisteréintid ja valintalautakunnan
itsensd (motu proprio) Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisterissi
suorittama tutkimus.

II - 5418



17

18

MAST-JAGERMEISTER v. SMHV - LICORERA ZACAPANECA (VENADO KEHYKSESSA)

Kantajan jdttimien kahden mielipidetutkimuksen osalta valituslautakunta on
vahvistanut 19.12.2002 (asiat T-81/03 ja T-82/03) tekemissdén pddtoksissi
vditeosastojen nikokannan péddosin ja samoilla perusteilla kuin ne. Valituslautakunta
on myds 14.1.2003 (asia T-103/03) tekemissddn péddtoksessd vahvistanut viite-
osaston johtopddtoksen vuoden 1994 tutkimuksen merkityksettomyydestd. Valitus-
lautakunta katsoi vuoden 1999 tutkimuksen osalta, etti sen tulokset eivit kerro
mitddn saksalaisen kuluttajan késityksestd siind tapauksessa, ettd hdn havaitsee
erilaisen saksanhirven pdén kuvan kuin se, joka on kantajan tavaramerkissi, ja jossa
on lisdksi vieraskieliset sanat "venado especial”. Valituslautakunnan mukaan tissi
tapauksessa on vaikea uskoa, ettd kuluttajat jatkuvasti yhdistdisivit kyseessd olevan
kuvion kantajan tuotteeseen (Mast-Jagermeister). Néin ollen vaikka valituslauta-
kunta myontéisi, ettd aikaisemmalla tavaramerkilli on Saksassa suurempi erot-
tamiskyky, ei tdmi lainkaan osoittaisi, ettd saksalainen yleisd sekoittaisi haetun
tavaramerkin kantajan tavaroiden tunnuksena kiytettivddn saksanhirven péddhin.
Lopuksi valituslautakunta on samassa pidtoksessd vahvistanut viiteosaston perus-
telut, joiden mukaan tissd asiassa otetaan sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon
ainoastaan edelli 5 kohdassa mainittu aikaisempi tavaramerkki, koska se on
ldhempédnd haettua tavaramerkkid. Nimittdin siind tapauksessa, ettd haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililli on sekaannusvaara, on hyody-
tontd arvioida toista aikaisempaa tavaramerkkid. Kédidnteisesti silloin, kun haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld ei ole sekaannusvaaraa, mainittua
vaaraa ei a fortiori olisi haetun tavaramerkin ja toisen aikaisemman tavaramerkin
valilla.

Osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaiset paatokset

— velvoittaa vastagjan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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1 SMHYV vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— ensisijaisesti

— kumoaa riidanalaiset piditokset

— velvoittaa viliintulijan korvaamaan oikeudenkdyntikulut tai velvoittaa
kunkin osapuolen vastaamaan omista kuluistaan

— toissijaisesti

— hylkdd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

2 Viliintulija vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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SMHY luopui istunnossa vaatimuksestaan viliintulijan velvoittamisesta korvaamaan
oikeudenkdyntikulut siind tapauksessa, ettd kanne hyviksytdin, ja tarkensi, ettd
tuossa tapauksessa jokainen osapuoli tulisi velvoittaa vastaamaan omista oikeuden-
kdyntikuluistaan. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on kirjannut tdmén
muutoksen suullisen kisittelyn poytikirjaan.

Viliintulija esitti istunnossa lisdksi kuluista toisen vaatimuksen, jonka mukaan
SMHYV tulisi velvoittaa korvaamaan viliintulijan kulut siind tapauksessa, ettd
riidanalaiset pdidtokset kumotaan. Viliintulija perusteli titd vaatimusta vetoamalla
siihen tosiseikkaan, ettd SMHV vyhtyi pédasiallisessa vaatimuksessaan kantajan
vaatimukseen riidanalaisten péddtosten kumoamisesta. YhteisGjen tuomioistuimen
asiassa C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, 12.10.2004 antamasta tuomiosta (Kok. 2004, s.
[-9573, 26 kohta) johtuu kuitenkin, ettd timd SMHV:n kanta loukkaa viliintulijan
perusteltua luottamusta, koska se saattoi odottaa, ettdi SMHV puolustaa ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimessa sen omien valituslautakuntien péitoksid.
Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on kirjannut timén muutoksen suullisen
kasittelyn poytikirjaan.

SMHYV:n pidiasiallisten vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

SMHYV katsoo, ettd sen pédasialliset vaatimukset, jotka koskevat riidanalaisten
pddtosten kumoamista, on otettava tutkittavaksi. Se vetoaa tiltd osin oikeus-
kidytdntéon, jonka mukaan sen ei voida jérjestelmillisesti edellyttdd puolustavan
kaikkia valituslautakunnan péitoksid, vaan se voi yhtyd kantajan vaatimukseen tai
jittdd ratkaisun sisdllon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan (asia
T-107/02, Betz v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004,
Kok. 2004, s. 11-1845, 34 ja 36 kohta).
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Eunsimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd SMHYV vaatii péddasiallisissa vaatimuksissaan ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan riidanalaiset piitokset. SMHV esittdd
vaatimustensa tueksi viitteitd, joilla pyritdén osoittamaan, ettd valituslautakunta on
tehnyt virheen katsoessaan, ettd kisiteltdvind olevissa asioissa ei ole sekaannusvaa-
raa.

Taltd osin on muistutettava, ettd SMHV:la ei ole viitemenettelyn johdosta
annettuun valituslautakunnan péétokseen liittyvdssd kannemenettelyssi valtaa
muuttaa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa omaksumallaan kannalla
riidan sisdltod siitd, mitd se on rekisterdinnin hakijan ja véitteentekijin vaatimusten
seurauksena (edelld 22 kohdassa mainittu asia Vedial v. SMHYV, tuomion 26 kohta;
yhdistetyt asiat T-466/04 ja T-467/04, Dami v. SMHV - Stilton Cheese Makers
(GERONIMO STILTON), tuomio 1.2.2006, Kok. 2006, s. I1-183, 29 kohta oikeus-
kiytidntoviittauksineen).

Tastd oikeuskdytinnostd el kuitenkaan seuraa, ettd SMHV:n tulisi vaatia sen
valituslautakunnan péitoksestd nostetun kanteen hylkddmistd. Vaikka SMHV:lla ei
ole vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan
ratkaisusta, sen ei kddnteisesti tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valitus-
lautakunnan tekemid kanteen kohteeksi joutuneita pddtoksid tai vaatia tdllaisesta
pddtoksestd nostetun kanteen hylkddmistd (edelld 23 kohdassa mainittu asia
BIOMATE, tuomion 34 kohta ja edelld 25 kohdassa mainittu asia GERONIMO
STILTON, tuomion 30 kohta).

Mikéin ei siis estd sitd, ettd SMHV yhtyy kantajan vaatimukseen tai jattdd asian
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittid
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittimisen kannalta
asianmukaisina pitdminsid perustelut (edelld 23 kohdassa mainittu asia BIOMATE,
tuomion 36 kohta; asia T- 379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg),
tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. 11-4633, 22 kohta ja edelld 25 kohdassa mainittu
asia GERONIMO STILTON, tuomion 31 kohta).
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SMHYV ei sitd vastoin voi esittdd vaatimuksia valituslautakunnan péaitéksen
kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kanteessa ei ole
esitetty, tai esittdd kanneperusteita, joita ei ole esitetty kanteessa (edelld 22 kohdassa
mainittu asia Vedial v. SMHYV, tuomion 34 kohta; edelld 27 kohdassa mainittu asia
Cloppenburg, tuomion 22 kohta ja edelld 25 kohdassa mainittu asia GERONIMO
STILTON, tuomion 32 kohta).

Esilld olevassa asiassa on todettava, ettd SMHV on esittinyt ainoastaan kantajan,
jonka mukaan valituslautakunta teki virheen, kun se katsoi, ettd riidanalaisten
tavaramerkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa ainakaan Espanjassa, vaatimuksia
tukevia perusteluja. Niin ollen SMHV:n esittdimien ensisijaisten vaatimusten ja
niiden tueksi esitettyjen perustelujen tutkittavaksi ottamisen edellytykset téyttyvit,
koska ne ovat kantajan esittimien vaatimusten ja perustelujen mukaisia.

Péddasia

Kantaja vetoaa kussakin asiassa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat ensiksi
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toiseksi saman asetuksen
73 artiklan rikkomista. Aluksi on tutkittava ensimmdistd kanneperustetta.

Osapuolten lausumat

Kantaja esittdd sekaannusvaaran arviointia koskevaan oikeuskéytdnton viitaten, ettd
kun aikaisempi tavaramerkki on yhteison tavaramerkki, mainitun vaaran arvioimi-
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sen lihtckohdaksi on otettava kohdeyleis6 koko Euroopan unionissa. Kuten
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdasta seuraa, riittdd kuitenkin, ettd
sekaannusvaara on olemassa vihintdén yhdessd merkityksellisessd osassa Euroopan
unionia, kuten jdsenvaltion koko alueella.

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on perustellusti todennut, ettd kyseessé olevat
tavarat ovat samoja tai samankaltaisia. Sen sijaan se arvostelee valituslautakunnan
tekemdd merkkien vertailua.

Taltd osin kantaja esittdd aluksi, ettd valituslautakunta on antanut liian suuren
merkityksen sanalle "venado” tai asiassa T-103/03 sanoille "venado especial”. Kun
otetaan huomioon sanan "venado” merkitys espanjan kielelld (saksanhirvi), se vain
kuvailee espanjankieliselle kuluttajalle haettuihin tavaramerkkeihin siséltyvda kuvaa.
Tamd kuva hallitsee jo pelkdn kokonsa vuoksi haettuja tavaramerkkejd. Koska sana
"venado” ndin ollen pelkéstddn kuvailee kuviota, se ei voi olla erityisen merkityk-
sellinen espanjankieliselle yleisolle. Sanalla "especial”, joka esiintyy ainoastaan asian
T-103/03 kohteena olevassa haetussa tavaramerkissg, ei ole muuta merkitystd kuin
“erikoinen”, joten kohdeyleiso kisittdd sen ilmaisevan, ettd silld varustettu tuote on
saman valmistajan paranneltu tai muunneltu tuote. Samanlaisia ksitteitd kiytetdan
yleisesti, eivitkd ne ole erottamiskykyisid.

Myoskiin espanjankielisen yleisén ulkopuolella riidanalaisten merkkien samankal-
taisuutta ei voida kieltdd silld perusteella, ettd haetuissa tavaramerkeissd on sana
"venado”. Kantaja katsoo, ettd kun aikaisempi tavaramerkki koostuu vain yhdestd
kuviosta, myohemman moniosaisen, eli sana- ja kuvio-osan sisiltdvin tavaramerkin
kuvio on se osa, joka saattaa aiheuttaa sekaannuksen. Tdmin viimeksi mainitun
tavaramerkin sanaosa saattaa kuitenkin vieli suurentaa sekaannusvaaraa, kuten
késiteltdvind olevissa asioissa, joissa tuo osa vastaa merkitykseltdén haettujen
tavaramerkkien kuvio-osaa. Kantaja katsoo sitd vastoin, ettd myohemmén moni-
osaisen merkin sanaosa ei missddn tapauksessa voi korostaa timdn merkin ja
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aikaisemman tavaramerkin, joka ei sisilli sanaosaa, vilistd eroa, koska tdmin
sanaosan vertailu aikaisemman kuviomerkin kanssa on heti alkuun suljettu pois.
Kantajan mukaan yleis6 nimittdin vertaa muistissaan olevaa aikaisemman kuvio-
merkin kuvaa my6hemmaén tavaramerkin kuvio-osaan. Témén kysymyksen erilainen
arviointi johtaisi pelkéstdén ja yksinkertaisesti sithen, ettd my6hempdén merkkiin
olisi mahdollista ottaa sama tai lihes sama aikaisempi kuviomerkki, jos siihen
liitetddn jokin sana, mukaan lukien sellainen, joka pelkéstddn kuvailee sanallisesti
kuviomerkkid.

Kantajan mukaan kisiteltivind olevat asiat eroavat tapauksesta, jossa sekd aikaisempi
tavaramerkki ettd haettu tavaramerkki muodostuvat sana- ja kuvio-osien yhdistel-
méstd. Tdssd tapauksessa voisi joskus olla mahdollista, ettd aikaisemman
tavaramerkin sanaosa on niin leimallinen, ettd kohdeyleisé muistaa tdmén
tavaramerkin vain sen sanaosan ansiosta ja myShemmin sana- ja kuviomerkin
havaitessaan kiinnittdd erityistd huomiota vain riidanalaisten merkkien sisiltdmiin
sanoihin.

Téstd seuraa, ettd riidanalaisia merkkejd vertailtaessa haettujen tavaramerkkien
kuvio-osat on katsottava niiden hallitseviksi osiksi etenkin sen vuoksi, ettd niilld
tavaramerkeilld varustetut tavarat ovat pdivittdiskulutustavaroita, joita ostetaan
etupédssd ulkondon perusteella, miké tekee kuvioelementistd erityisen tirkedn.

Toiseksi kantaja esittdd, ettd valituslautakunta on tdssd yhteydessd ottanut
virheellisesti huomioon haettujen tavaramerkkien viriyhdistelmét. Aikaisemman
tavaramerkin rekisterdinti mustavalkoisena kattaa nimittdin kaikki vériyhdistelmét,
mukaan luettuna kullan vérin kiyttd ympyrdn reunuksessa ja saksanhirven pdin
ddriviivoissa. Se seikka, ettd asiassa T-103/03 haettu tavaramerkki on sijoitettu
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mustien ja punaisten viivojen sisdlle ja voi ndin ollen vaikuttaa etiketiltd, on samoin
merkityksetontd. Koska tdméd kehys on geometrinen perusmuoto, kohdeyleisé ei
anna sille mitdén merkitystd. Lisdksi myos toinen aikaisempi tavaramerkki koostuu
etiketistd, ja myos aikaisempi tavaramerkki siséltyy usein etikettiin.

Kolmanneksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on antanut lilan suuren
merkityksen haettujen tavaramerkkien ja aikaisemman tavaramerkin yksityiskohtien
vilisille eroille niiden vililld oleviin hyvin suuriin samankaltaisuuksiin ndhden.
Kohdeyleis6 muistaa ainoastaan summittaisen vaikutelman kuviomerkeistd eiké
niiden vyksityiskohtia, kuten sellaisia, ettd aikaisemmassa tavaramerkissi on
hahmoteltu saksanhirven turkkia ja piirretty sen pdd kaiverruksenomaisesti, kun
taas haetuissa tavaramerkeissi ei ole tuollaisia piirteitd. Sama koskee saksanhirven
sarvia, jotka on leikattu haetuissa tavaramerkeissd, kun taas aikaisemmassa
tavaramerkissd ne on esitetty kokonaisuudessaan, ja sitd, ettd haetuista tavaramer-
keistd puuttuu aikaisempaan tavaramerkkiin siséltyvé sidekehéssd oleva risti.

Kantaja katsoo, ettd aikaisemman tavaramerkin kokonaisvaikutelmalle on ominaista
muotokuvan kaltainen saksanhirven pédd, joka on ympyrén sisdlld ja suoraan
vastapddtd sitd tarkastelevaa henkildd. Kuvitteellinen viiva, joka kulkee kantajan
mukaan otsasta nendn ohi saksanhirven turpaan, riippuu vertikaalisesti eldgimen
kaulan ylld. Korvat sijaitsevat noin 45 astetta téstd vertikaalisesta viivasta, ja sarvet
alkavat heti korvien takaa.

Myos haetuille tavaramerkeille on luonteenomaista tuollainen kuvitteellinen suora
viiva, joka riippuu kaulan yll4 ja kulkee otsasta nenén kautta saksanhirven turpaan.
Liséksi saksanhirven korvat sijaitsevat myos noin 45 astetta tdstd vertikaalisesta
viivasta ja sarvet alkavat samoin heti korvien takaa. Lopuksi, sekd haetuissa
tavaramerkeissd ettd aikaisemmassa tavaramerkissd ympyrén kehd leikkaa saksan-
hirven pddn kaulan tasolla, ja ndille kahdelle piirrokselle on tunnusomaista vahva
symmetrisyys ja ne esittivit molemmat tyyliteltyd saksanhirven piitd, jonka
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abstraktisuuden aste on vain hiukan suurempi haetuissa tavaramerkeissd. Vastoin
valituslautakunnan kantaa, ympyrdt, joihin ndmé kaksi saksanhirven pditd on
piirretty, eivit ole pelkkd koristeellinen seikka, vaan ne rajoittavat nditd kahta kuvaa
ja antavat niille niiden muodon. Tdmi seikka vahvistaa riidanalaisten merkkien
kokonaisvaikutelmien samankaltaisuutta. Sitd vastoin kahteen haettuun tavaramerk-
kiin siséltyvd suorakulmainen kehys (asiat T-81/03 ja T-103/03) on wvain
koristeellinen seikka, jota kohdeyleiso ei havaitse.

Lisiksi on silmiinpistévdd, ettd haettuihin tavaramerkkeihin siséltyvd saksanhirven
péd ndyttdd aikaisempiin tavaramerkkeihin siséltyvin saksanhirven pdaltd ldhempaé
kuvattuna. Nimittdin mikéli aikaisempaan tavaramerkkiin sisdltyvd saksanhirven
pédn kuva suurennettaisiin "zoomaamalla”, my6s tuossa merkisséd saksanhirven pédin
sarvet hdvidisivit ympyrdstd. Tdmé vaikutus lisid sekaannusvaaraa riidanalaisten
merkkien vililli sen vuoksi, ettd kohdeyleisé muistaa epitdydellisen kuvan
mainituista merkeistd.

Kantaja katsoo myos, ettd se, ettd haetuista tavaramerkeistd sidekehdssé oleva risti,
ei tee merkeistd riittivin erilaisia. Yhtdiltd sdteiden vaikutelma on haetuissa
tavaramerkeissd ldsnd erityisesti ympyrissd, joka on osa ndiden tavaramerkkien
kuvio-osaa. Toisaalta haetut tavaramerkit saatetaan katsoa modernisoiduksi
versioksi aikaisemmasta tavaramerkistd. Valituslautakunta on virheellisesti hylénnyt
timédn viimeksi mainitun véitteen silld perusteella, ettd erot merkkien vililld olisivat
liian selvit. Kantajan mukaan niilld eroilla on sen esittimét seikat huomioon ottaen
vain vihdn painoarvoa merkkien samankaltaisuuteen nihden. Liséksi véliintulijan
aikaisemmat tavaramerkit osoittavat, ettd se on itse modernisoinut merkkidan.

Kaiken lisiksi kisiteltdvind olevat asiat eroavat asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997
annetusta tuomiosta (Kok. 1997, s. I-6191). Ensiksi tdssd viimeksi mainitussa asiassa
yhteisdjen tuomioistuin vastasi ennakkoratkaisukysymykseen, eikd se arvioinut
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vastakkain asetettujen merkkien vilistd sekaannusvaaraa. Toiseksi vastoin sanan
"sabel” asemaa tuossa asiassa, espanjankielinen yleiso6 ymmairtdd kisiteltdvind
olevissa asioissa sanan "venado” tarkoittavan ”"saksanhirved”, eikd silld ndin ollen
ole itsendistd merkitystd vertailtaessa kyseessd olevia tavaramerkkejd, koska se
kuvailee haettuihin tavaramerkkeihin siséltyvdd kuviota. Kolmanneksi sana ”sabel”
sisdltyy tavaramerkin kuvio-osaan, kun taas sana “venado” esiintyy haetuissa
tavaramerkeissd erilldédn kuviosta. Neljdnneksi ja ennen kaikkea kisiteltdvini olevissa
asioissa tavaramerkkien samankaltaisuus ei rajoitu kyseessd olevien kuvioiden
samankaltaisuuteen vaan mainitut kuviot on myos esitetty hyvin samankaltaisesti.

Lisdksi se seikka, etti SMHV:n kolme eri viiteosastoa eri kokoonpanoissa ovat
toisistaan riippumatta tulleet siihen tulokseen, ettd haetut tavaramerkit ja aikaisempi
tavaramerkki ovat samankaltaisia, osoittaa, ettd parhaimmat vditteet on esitetty
sekaannusvaaran olemassaolon puolesta. Liséksi viditeosaston kolmannen jaoston
12.12.2002 tekemissid padtoksessd nro 3006/2000 on tehty samanlainen johtopéitos.

Viimeiseksi kantaja katsoo, ettd riidanalaisten merkkien samankaltaisuus huomioon
ottaen ei ole tarpeellista osoittaa aikaisemman tavaramerkin erityistd erottamisky-
kya.

Kantaja esittdd, ettd se ei tosin ole toimittanut asioissa T-81/03 ja T-82/03
madrdajassa vuonna 1999 tehdyn toisen mielipidetutkimuksen kohteena ollutta
kuviomerkkid mutta ettd se on kuitenkin kuvaillut sitd 27.9.2000 viiteosastoissa
tekemissddin huomautuksissa siten, ettd osapuolten vililld ei ollut episelvyyksid téistd
kysymyksestd. Viliintulija on liséksi tdysin ymmairtényt tdimén tutkimuksen sisédllon
ja perustan eikd ole kiistényt sen tulosta, vaan on tyytynyt vetoamaan vain siihen
seikkaan, etti se rajoittuu Saksaan. Kantaja katsoo asiassa T-103/03, jossa
tutkimuksen kohteena oleva merkki esitettiin mééréajassa, ettd valituslautakunta
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on soveltanut virheellisesti lakia kieltdytyessddn ottamasta mainitun tutkimuksen
tulosta huomioon silli perusteella, ettd se ei koske yleisén reaktiota sanaosan
"venado especial” sisdltivistd merkistd. Kantaja esittdad lopuksi, ettd se on
rekisteroinyt tutkimuksen perustana olevan, saksanhirven pédstd ilman ristid
koostuvan merkin kansallisena tavaramerkkind Saksassa ja kansainvilisend tavara-
merkkind.

SMHV Kkatsoo, ettd kisiteltdvind olevissa asioissa viiteosastojen péddtoksissd ja
kolmannen valituslautakunnan asiassa R 213/2001-3 tekemissd pédtoksessd on
tulkittu oikein riidanalaisten kuviomerkkien vilisen sekaannusvaaran médrittdmi-
seen sovellettavia oikeuskidytinnon mukaisia arviointiperusteita.

SMHYV esittdd aluksi, ettd kohdeyleisé koostuu Kkisiteltdvind olevissa asioissa
yhteiséon kuluttajista, kun otetaan huomioon se tosiseikka, ettd aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity yhteison tavaramerkkind. Oikeuskdytinnon mukaan
hakemuksen epddmiseksi on kuitenkin riittivid, ettd sekaannusvaara on olemassa
osassa yhteis6d yhteison tavaramerkin yhtendisyyden periaatteesta johtuen. Niin
ollen sekaannusvaaran olemassaolo Espanjan alueella riittdd riitautettujen rekiste-
rointihakemusten hylkddmiseen kokonaisuudessaan.

SMHYV vertailee toiseksi riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita ja yhtyy
kantajan SMHV:n menettelyssi esittimédn kantaan, jonka mukaan viliintulijan
osoittamia kiyttderoja ei voida ottaa huomioon, koska haettujen tavaramerkkien
kattamat luokkaan 33 sisdltyvit tavarat, nimittdin “rommit, likorit ja viinat”
sisdltyvit yleisempdén ilmaukseen “alkoholijuomat”, joille aikaisempi tavaramerkki
on rekisterdity. Samoin haettujen tavaramerkkien kattamat luokkaan 32 kuuluvat
’kivenndis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméijuomat ja
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hedelmétuoremehut” voisivat siséltyd yleisempéédn aikaisemman tavaramerkin
kattamaan ryhmién "alkoholittomat juomat”. Niin ollen nidissd tapauksissa on kyse
samoista tavaroista.

Haettujen tavaramerkkien kattamat luokkaan 32 kuuluvat "mehutiivisteet ja muut
juomien valmistusaineet” ovat hyvin samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin
kattamien alkoholittomien juomien kanssa, koska ndilld kahdella tavararyhmélld on
sama kéyttotarkoitus ja ne ovat markkinoilla suorassa kilpailusuhteessa keskendén.
Taltd osin SMHYV esittdd, ettd alkoholittomien juomien valmistajat voivat myydd
tuotteitaan kahdessa muodossa, nautintavalmiina lopputuotteina tai jauheina tai
nesteind (mehutiivisteet ja juomien valmistusaineet), joihin on liséttivé hiilihapol-
lista tai hiilihapotonta vettd. Téssd viimeksi mainitussa tapauksessa tuloksena oleva
tuote on alkoholiton juoma, joka ei suurimmassa osassa tapauksia eroa lainkaan
nautintavalmiista tuotteesta.

SMHYV katsoo, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut tietyt riidanalaiset
tavarat samoiksi ja lisdd, ettd muut tavarat, joita valituslautakunta ei ole katsonut
samoiksi, ovat hyvin samankaltaisia. Se toteaa lisiksi, ettd riidanalaiset tavarat ovat
péivittdiskulutustavaroita.

Kolmanneksi SMHYV esittdd riistanalaisten merkkien vertailusta, ettd sekd aikai-
semman tavaramerkin ettd haettujen tavaramerkkien ulkoasussa on kuvio-osia, jotka
koostuvat pddosin ympyréin sisille sijoitetusta edestdpdin kuvatusta saksanhirven
pédstd. Ne eroavat toisistaan esitystyylin osalta, ndkyvissd olevan pdédn osan osalta,
sekd siltd osin, ettd aikaisemmassa tavaramerkissd on sarvien vilissd sddekehdn
sisdlld risti, ettd haettuihin tavaramerkkeihin on lisétty sanaosa "venado” tai "venado
especial” ja ettd asioissa T-81/03 ja T-103/03 haetuissa tavaramerkeissd on
suorakulmainen kehys, jonka sisdlle haetut tavaramerkit sijoittuvat.
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SMHYV katsoo, ettd haettujen tavaramerkkien sanoista "venado” tai "venado especial”
huolimatta niiden kuvio-osan on katsottava hallitsevan ulkoasua sen sijainnin,
nékyvyyden ja koon vuoksi. Lisdksi tavaramerkin siséllyttiminen suorakulmioon
etiketin kaltaisesti, kuten on tehty asioiden T-81/03 ja T-103/03 kohteena olevien
haettujen tavaramerkkien osalta, on yleinen tapa juoma-alalla. SMHV katsoo
aikaisemman tavaramerkin osalta, etti siddekehin sisdllda oleva risti ei ole
hallitsevassa asemassa eldimen péddhdn nihden, vaikka se nikyykin selvisti.

Lausuntatavan osalta SMHYV esittdd, ettd aikaisemmat tavaramerkit ovat pelkistddn
kuviomerkkejid. Tdmén vuoksi niitd mahdollisesti suullisesti muisteltaessa kuvaillaan
piirrosta kuulijalle, jotta timé voisi tunnistaa kyseessd olevan merkin. Néin ollen ei
voida sulkea pois sitd, ettd espanjalainen yleis6 viittaa merkkiin sithen piirretyn
eldimen, eli "venadon” (saksanhirvi), vilitykselldi. Haettuihin tavaramerkkeihin
viitataan osaltaan suullisesti niilld sanoilla, jotka ne sisdltdvit, eli "venado” ja
"venado especial”.

Merkityssiséllon osalta SMHV katsoo, ettd espanjalainen kuluttaja katsoo sanan
"venado” tarkoittavan eldintd, jonka tunnuspiirteet vastaavat niitd, jotka ilmenevit
kuviosta. Haettujen tavaramerkkien kokonaisvaikutelman osalta espanjalainen yleisé
ei katso, ettd timi sana on itsendinen osa, vaan etti se on selvisti sidoksissa kuvio-
osaan, jolla on tirked rooli sen vuoksi, ettd haettujen tavaramerkkien ainoat sanat
madrittavit esitettyd eldintd. Tdstd seuraa, ettd haettujen tavaramerkkien kuvio-
osalla on ratkaiseva merkitys espanjalaisen kuluttajan késitykseen niisté.

Niiden lausumien perusteella SMHV katsoo, ettd sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin yhteydessd on késiteltdvind olevissa asioissa otettava huomioon seuraavat
seikat: ensiksi haettujen tavaramerkkien kuvio-osa, joka on katsottava kuluttajan
huomion kiinnittéviksi osaksi, ja se, ettd aikaisemmassa tavaramerkissd sidekehédn
sisdlli oleva risti ei ole hallitseva elementti timin tavaramerkin luomassa
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kokonaisvaikutelmassa; toiseksi haetuissa tavaramerkeissi olevat sanat "venado” tai
"venado especial”, joiden espanjalainen yleisd katsoo liittyvin ldheisesti ndiden
tavaramerkkien kuvio-osaan, koska on kyse kuvatun eldimen nimeévistd sanasta;
kolmanneksi se tosiseikka, ettd riidanalaisille merkeille on yhteistd kuluttajan
huomion kiinnittdvd kuvio-osa eli ympyrin sisélle sijoitettu edestdpdin kuvattu
saksanhirven pd4, jolla on sellaisenaan tavanomainen erottamiskyky; neljanneksi se
seikka, ettd riidanalaiset tavarat ovat samoja tai huomattavan samankaltaisia ja
lisiksi se, ettd keskivertokuluttaja ei ole erityisen tarkkaavainen péivittdistavaroita
ostaessaan.

SMHYV katsoo niilld perusteilla véiteosastojen tavoin ja vastoin valituslautakunnan
riidanalaisissa pdétoksissid tekeméd arviointia, ettd siind tapauksessa, ettd kohdeyleisé
ei anna haettujen tavaramerkkien kuvio-osaa tarkastellessaan erityistd merkitystd
sanalle "venado”, riidanalaisten merkkien vélilld on olemassa sekaannusvaara, koska
haetut tavaramerkit ovat merkityssisilloltddn selvisti samankaltaisia.

SMHYV vaatii vasta toissijaisesti kanteiden hylkddmistd siind tapauksessa, ettd
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa valituslautakunnan perustelut
sekaannusvaaran puuttumisesta riidanalaisten merkkien vililla.

Lopuksi, mitd tulee kantajan toimittamaan kahteen mielipidetutkimukseen, joilla
pyritdén aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden osoittamiseen Saksassa, SMHV
yhtyy valituslautakunnan ja véiteosastojen asioissa T-81/03 ja T-82/03 omaksumaan
kantaan, jonka mukaan ensimmadinen asiakirja ei ole merkityksellinen, eikd toinen
ole pitevi sen vuoksi, ettd sitd ei ole toimitettu tdydellisesti asetetussa médréajassa.
Sitd vastoin asiassa T-103/03 SMHV katsoo, etti ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuimen on otettava huomioon Saksassa vuonna 1999 tehty tutkimus (ks.
edelld 12 kohta), joka on toimitettu kokonaisuudessaan asetetussa méaérdajassa, jos
se katsoo, etti kiistanalaisten tavaramerkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa Espanjan
alueella.
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Viliintulija kiistdd ensiksi kantajan véitteen, jonka mukaan haettujen tavaramerkkien
sanaosaa ei pitdisi ottaa vertailussa huomioon, koska aikaisemmat tavaramerkit ovat
pelkkid kuviomerkkejd. Viliintulijan mukaan tuollainen lihestymistapa, jossa ei
oteta lainkaan huomioon sanaosia, olisi tavaramerkkien kokonaisvertailun aliar-
vioimista, koska oikeuskdytinnossd edellytetdéin merkkien erottamiskykyisten ja
hallitsevien osien huomioon ottamista.

Viliintulija ei katso, ettd valituslautakunta olisi antanut liikaa merkitystd sanoille
"venado” ja "venado especial”. Yhtddltd ndmé osat, jotka kisittavit kolmanneksen
haetuista tavaramerkeisti ja jotka on kirjoitettu suurilla kirjaimilla ja lihavoituna, ja
asioiden T-81/03 ja T-103/03 kohteena olevissa haetuissa tavaramerkeissa
punaisella, korostuvat silld tavoin, ettd ne herdttdvit kuluttajan huomion
ratkaisevalla tavalla. Toisaalta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko
sen vuoksi, ettd on olemassa useita juomille tarkoitettuja tavaramerkkejd, jotka
sisdltidvit kuvia saksanhirven péistd tai saksanhirven kehosta. Saksanhirven kuvan
pitdisi ndin ollen katsoa olevan yleisesti kéytossd, eikd sitd pitdisi monopolisoida
yhdelle yritykselle, joka tdlld tavoin saisi itselleen epétavallisen etuoikeuden. Télla
kuviolla on niilld perusteilla vihdinen merkitys vertailussa, eikd sitd voida katsoa
haettujen tavaramerkkien hallitsevaksi elementiksi.

Viliintulija kieltdd myos kiistanalaisten tavaramerkkien lausuntatavan samuuden. Se
esittdd tiltd osin, ettd keskivertokuluttaja kéyttdd aina sanoja “venado” tai "venado
especial” pyytiessddn tavaroitaan, riippumatta pulloissa olevista kuvista. Kantajan
tavaroiden osalta viliintulija katsoo, ettd saksalainen kuluttaja pyytdd niitd aina
kiyttdmalld sanaa "Mast-Jdgermeister”, kun otetaan huomioon saksanhirven péin
sisdltdvin kantajan tavaramerkin tunnettuus, joka osoitetaan kantajan SMHV:le
toimittamalla tutkimuksella. Viliintulija ei tiedd, kuinka espanjalaiset kuluttajat
kutsuisivat kantajan tavaramerkkid, mutta katsoo, etti todennikoisesti myds he
kayttdisivit nimed "Mast-Jagermeister”, tai jos he kutsuisivat sitd piirroksen mukaan,
he kéyttdisivit ilmaisua "cabeza de ciervo”, koska sana “ciervo” on espanjan kielessi
yleisempi kuin sana "venado”.
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Muiden maiden kuin Espanjan osalta viliintulija katsoo, ettd keskivertokuluttaja ei
ymmairrd sanoja "venado” tai "venado especial” eikd yhdistd niitd saksanhirven
kuvaan. Néin ollen haetut tavaramerkit katsotaan ndissd maissa fantasiamerkeiksi.
Liséksi viliintulija esittdd, ettd se on rekisterinyt SMHV:ssa sanamerkin VENADO,
eikd kantaja ole tehnyt sitd vastaan viitettd. Kantaja ei myoskédn ole tehnyt viitteitd
useista saman sanan ja saksanhirven pédn sisdltdvistd sana- ja kuviomerkeisti, jotka
viliintulija on rekisterdinyt Espanjassa, kuten sen olisi tullut tehd4, jos mahdollinen
sekaannusvaara olisi rajoitettu timén jésenvaltion alueelle.

Ulkoasun osalta viliintulija katsoo, ettd aikaisemman tavaramerkin ja haettujen
tavaramerkkien vililldi on kiistattomia eroja, jotka on esitetty riidanalaisissa
péddtoksissd. Lisdksi viliintulija esittdd, ettd haettujen tavaramerkkien sanaosa on
merkityksellinen vertailussa, kun otetaan huomioon saksanhirven pdén rajoitettu
erottamiskyky. Sanaosa "venado” tai "venado especial” korostuu suurten kirjainten ja
vdrin ansiosta siten, ettd se todenndkoisesti heréttid kuluttajan huomion jopa
suuremmassa madrin kuin piirros.

Viliintulijan mukaan on poissuljettua, ettd kuluttajat katsoisivat haetut tavaramerkit
moderneiksi versioiksi aikaisemmasta tavaramerkistd, koska haetut tavaramerkit
eivit sisdlld Pyhdn Hubertuksen ristid, jonka kantaja katsoo selvisti aikaisemman
tavaramerkin korostuneeksi osaksi, mutta ne sisédltivit uuden ja tunnusomaisen
osan eli sanat "venado” tai "venado especial”. Viliintulija huomauttaa, ettd yleensd
tavaramerkkien modernisoidut versiot siséltivit niiden tunnusomaisimmat piirteet
ja mahdollisesti lisdtyt uudet elementit eiviit yleensé ole erityisen silmiinpistavid.
Lopuksi kantajan vditteelld siitd, ettd viliintulija olisi itse modernisoinut tavara-
merkkejddn, ei ole mitédédn merkitystd riidanalaisten merkkien vilisen sekaannusvaa-
ran arvioinnin kannalta.
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Merkityssiséllon osalta véliintulija katsoo valituslautakunnan tavoin, ettd merkitys-
sisélto ei ole sama, kun otetaan huomioon etenkin se, ettd aikaisempi tavaramerkki
sisdltdd lisdelementin, eli Pyhdn Hubertuksen ristin, kun taas haetut tavaramerkit
sisdltivit sitd vastoin sanat "venado” tai "venado especial”.

Viliintulija esittdd, ettd vaikka riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisilto olisi
jollakin tavalla samankaltainen, edelld 43 kohdassa mainitussa asiassa SABEL
annetusta tuomiosta johtuu, ettd timd samankaltaisuus voisi luoda sekaannusvaaran
vain siind tapauksessa, etti vditteen kohteena oleva tavaramerkki olisi erityisen
erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensd vuoksi tai siksi, ettd se on laajalti
tunnettu yleisén keskuudessa. Aikaisemmalla tavaramerkilld ei kuitenkaan ole
tuollaista ominaisuutta. Yhtddltd ominaispiirteistd johtuvaa erottamiskykyd rajoittaa
se tosiseikka, ettd kuten viliintulija on osoittanut valituslautakunnassa, on olemassa
muita samat tavarat kattavia tavaramerkkejd, joissa on hirvieldimen tai saksanhirven
kuvia, mitd kantaja ei ole kiistinyt. Toisaalta aikaisemman tavaramerkin tunnet-
tuutta ei ole niytetty toteen, koska kantajan toimittamat mielipidetutkimukset
hyléttiin.

Viliintulija muistuttaa, ettd vuonna 1999 tehty tutkimus perustui saksanhirven
pddhén ilman ristid, eikd aikaisempaan tavaramerkkiin. On merkityksetontd, ettéd
myds mainittu kuva on rekisterdity tavaramerkkind kantajan nimiin, koska tihédn
tavaramerkkiin, jota ei ole esitetty kantajan viitteiden tueksi tai johon ei ole vedottu
valituslautakunnassa, ei voida oikeuskdytinnon mukaan vedota ensimmadistd kertaa
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Viliintulija katsoo, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisten
tavaramerkkien vilisten erojen ja aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn
puuttumisen perusteella, ettd ei ole olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
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Eunsimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkid ei
rekisterdidd aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, ”jos sen vuoksi, etté
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, joka siséltdd vaaran tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtyméstd”.

Vakiintuneen oikeuskidytdinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd (asia T-104/01,
Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s.
11-4359,25 kohta; ks. samoin analogisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. [-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta).

Tdmén saman oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaaraa yleisén keskuudessa on
arvioitava kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki kyseisessd asiassa merkityk-
selliset seikat (ks. analogisesti edelld 43 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion
22 kohta; edelli 71 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edelld
71 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edelld
71 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 26 kohta).

Tdamén kokonaisarvioinnin on tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merki-
tyssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkkien synnyttdméén
kokonaisvaikutelmaan, ja siind on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat. Nidin ollen ei voida sulkea pois sitd, ettd merkityssisillon
samankaltaisuus, joka perustuu siihen, ettd kahdessa tavaramerkissé kéytetdén kuvia,
joiden merkityssisdltd6 on yhdenmukainen, saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran
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tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko
ominaispiirteidensé vuoksi tai siksi, ettd se on laajalti tunnettu yleison keskuudessa
(ks. vastaavasti edelld 43 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 ja 24 kohta).

Kokonaisarviointi merkitsee lisiksi huomioon otettavien tekijoiden ja erityisesti
tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltai-
suuden, joita varten ndmid tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyd keskindistd
riippuvuutta. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihdisen samankaltaisuuden
saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittivd samankaltai-
suus ja pdinvastoin (ks. analogisesti edelli 71 kohdassa mainittu asia Canon,
tuomion 17 kohta; edelld 71 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomion 19 kohta ja edelld 71 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

On myds todettava, ettd silld, miten kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen
keskivertokuluttaja ymmartdd tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnissa. Yleensd keskivertokuluttaja kisittdd tavaramerkin kokonai-
suutena eikd ryhdy tutkimaan tavaramerkin erilaisia yksityiskohtia (edelld 71 koh-
dassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta; asia T-355/02, Miilhens v. SMVH —
Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s, 1I-791, 41 kohta; ks.
analogisesti edelld 43 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edelld
71 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tédssd
kokonaisarvioinnissa kyseessd olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan
olevan tavanomaisen valistunut seké kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On
kuitenkin otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin
mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd, ja hinen on turvauduttava siihen
epétdydelliseen muistikuvaan, joka hénelld on tavaramerkeistd. On myds syytd ottaa
huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. analogisesti edelld 71 kohdassa mainittu
asia Lloyd Schuhfabrik Mevyer, tuomion 26 kohta ja edelld 71 kohdassa mainittu asia
Fifties, tuomion 28 kohta).

Liséksi asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan mukaisesta yhteisén tavaramerkin
yhtendisestd luonteesta johtuu, ettd aikaisempi yhteison tavaramerkki on suojattu
samalla tavoin kaikissa jdsenvaltioissa. Aikaisemmat yhteisén tavaramerkit muo-
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dostavat ndin ollen esteen kaikille myohemmille tavaramerkkihakemuksille, jotka
vahingoittavat niiden suojaa, vaikka ndin olisikin vain tietyn yvhteison alueen
kuluttajien kisityksen perusteella. Tdstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
2 kohdan mukaista periaatetta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteréinnin
hylkdédmiseen riittdd, ettd ehdoton hylkdysperuste on voimassa ainoastaan osassa
yhteisod, sovelletaan analogisesti myos silloin, kun kyse on asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta suhteellisesta hylkédysperusteesta
(asia 'T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN),
tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. [1-4335, 59 kohta; edelld 75 kohdassa mainittu asia
ZIRH, tuomion 35 ja 36 kohta; yhdistetyt asiat T-117/03—T-119/03 ja T-171/03,
New Look v. SMHV - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta ja asia T-185/03,
Fusco v. SMHV — Fusco International (ENZQ FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005,
s. [I-715, 33 kohta).

Lopuksi on syytd todeta, ettd valituslautakuntien pddtosten lainmukaisuutta on
arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteiséjen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eiki SMHV:n aiemman ratkaisukéytinnon
pohjalta (asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. [1-5179, 31 kohta; asia T-129/01,
Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s.
I1-2251, 61 kohta ja asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV — Héritiers
Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. 11-2073, 57 kohta).

Edelld esitetyn perusteella on syytd vertailla yhtddltd kyseessd olevia tavaroita seké
toisaalta riidanalaisia merkkejd. Taltd osin on tarkennettava, ettd viiteosaston ja
valituslautakunnan péatdkset, joihin kantaja ja SMHV ovat vedonneet (ks. edelld 45
ja 47 kohta) ja jotka koskevat sekaannusvaaraa viliintulijan hakemien muiden
tavaramerkkien ja aikaisemman tavaramerkin vélilld, eivdt ole merkityksellisid tdssé
arvioinnissa, koska ne ovat korkeintaan osoitus SMHV:n tietynlaisesta paatoskay-
tinndstd, jota ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen ei tarvitse ottaa huomioon
edellisessd kohdassa mainitun oikeuskiytinnon perusteella.
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Aikaisemmat tavaramerkit asiassa T-103/03

Kantaja on vedonnut asiassa T-103/03 tekeménsd viitteen tueksi kahteen yhteisén
tavaramerkkiinsg, jotka on mainittu edelld 5 ja 9 kohdassa. On kuitenkin todettava,
ettd toinen aikaisempi tavaramerkki muistuttaa etikettid, jonka pédasiallinen
elementti on sama kuva saksanhirven péistd kuin se, joka on aikaisemmassa
tavaramerkissd. Tdmén liséksi tulevat muut osat, nimittdin kyseessd olevan tuotteen
nimi “jigermeister”, kantajan nimi ja osoite sekd tuotteen nauttimista koskevat
ohjeet englannin kielelld (serve cold — keep on ice).

Niin ollen sekd viiteosasto ettd valituslautakunta ovat tissd asiassa perustellusti
keskittineet sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa haetun tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilille. Jos nimittdin katsotaan, etti samassa asiassa
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilld on sekaannusvaara, ei ole
tarpeellista ottaa huomioon toista aikaisempaa tavaramerkkid. Tdmé johtopddtds
pitee toisen aikaisemman tavaramerkin, joka siséltdd aikaisemmassa tavaramerkissé
olevan saksanhirven péidn kuvan lisdksi edellisessi kohdassa mainittuja lisdosia,
joiden vuoksi se eroaa enemmén tdssd asiassa haetusta tavaramerkistd, osalta myos
silloin, jos katsotaan, ettei tuollaista vaaraa ole. Téltd osin on myds todettava, ettd
kantaja on itse keskittinyt arvionsa asiassa T-103/03 nostamassaan kanteessa
samankaltaisuuksiin haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin valilla.

Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin keskittdd arvionsa myos asiassa
T-103/03 viitteen kohteena olevan merkin osalta sekaannusvaaraan tédssd asiassa
haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililla.
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Merkityksellinen kohdeyleiso

On syytd todeta, ettd haetut tavaramerkit on tarkoitettu alkoholijuomille tai
alkoholittomille juomille. Ndmi tavarat kuuluvat my6s aikaisemman tavaramerkin
kattamiin tuotteisiin. Koska alkoholijuomat tai alkoholittomat juomat ovat
péivittdiskulutustavaroita, riidanalaisissa pdétoksissd on perustellusti katsottu, ettd
merkityksellinen kohdeyleis6 koostuu suuresta yleisosté eli keskivertokuluttajista.

Lisdksi koska aikaisempi tavaramerkki on yhteison tavaramerkki, merkityksellinen
alue sekaannusvaaran arvioimisen kannalta on koko Euroopan unionin alue. On
kuitenkin selvid, ettd sanat "venado” ja "venado especial”, jotka ovat osa haettuja
tavaramerkkejd, ovat espanjan kielen sanoja, joiden merkityksen tuntee vain
espanjankielinen keskivertokuluttaja. Sekaannusvaaran arviointi haettujen tavara-
merkkien ja aikaisemman tavaramerkin vililld Espanjassa on ndin ollen erityisen
merkityksellistd kisiteltdvind olevissa asioissa. Nimittdin jos osoittautuu, ettd
haettujen tavaramerkkien ja aikaisemman tavaramerkin vélilld ei ole sekaannusvaa-
raa Espanjassa, tdmd johtopdédtds on a fortiori pitevd muiden jisenvaltioiden
keskivertokuluttajien osalta, jotka eivit ymmarrd haettujen tavaramerkkien sana-
osien merkitystd. Sitd vastoin edelld 76 kohdassa mainitun oikeuskéytdnnén mukaan
riidanalaisten merkkien vilisen sekaannusvaaran olemassaolo Espanjassa olisi
riittdvd peruste hyldtd kyseessd olevat rekisterdintihakemukset ilman ettd olisi
tarvetta tutkia, onko tuollainen riski olemassa my6s muissa osissa Euroopan unionia.

Téstd seuraa, ettd sekaannusvaaran arvioinnin tulee alkaa tutkimalla espanjalaisen
yleison késitystd riidanalaisista tavaramerkeisté.

Tavaroiden vertailu

Valituslautakunta on katsonut, ettd tietyt riidanalaisten tavaramerkkien kattamat
tavarat ovat samoja, eivitkd osapuolet ole kiistineet titd. Nédin on haettujen
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tavaramerkkien kattamien luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden “kivenniis- ja
hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmijuomat ja
hedelmituoremehut” osalta, jotka ovat alkoholittomia juomia ja ndin ollen samoja
kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat samaan luokkaan kuuluvat ”alkoholitto-
mat juomat”. Samoin haettujen tavaramerkkien kattamat luokkaan 33 kuuluvat
tavarat “rommit, rommilikoorit ja viinat” ovat samoja kuin aikaisemman tavara-
merkin kattamat samaan luokkaan kuuluvat "vikevit alkoholijuomat” (riidanalaiset
pédtokset asioissa T-81/03 ja T-103/03, 23 kohta ja riidanalainen péditds asiassa
T-82/03, 20 kohta).

Valituslautakunta ei ole lausunut nimenomaisesti muiden haettujen tavaramerkkien
kattamien luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden "mehutiivisteet ja muut juomien
valmistusaineet” vertailusta aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin. Vali-
tuslautakunta ei ole kuitenkaan asettanut kyseenalaiseksi vditeosastojen arviointeja,
joiden mukaan haettujen tavaramerkkien kattamat mainitut tavarat ja aikaisemman
tavaramerkin kattamat samaan luokkaan 32 kuuluvat alkoholittomat juomat ovat
samankaltaisia. Kantaja ja SMHV ovat yhtd mieltd siitd seikasta, ettd tavarat ovat
hyvin samankaltaisia, kun taas viliintulija ei ole ilmaissut kantaansa kysymykseen
vastauskirjelmdssiddn. Se on kuitenkin myoOntényt suullisessa kisittelyssd, ettd
mainitut tavarat ovat samankaltaisia. On todettava, ettd kyseessd olevat tavarat ovat
huomattavan samankaltaisia, koska SMHV:n perustellun kannan mukaisesti riittds,
ettd haettujen tavaramerkkien kattamiin tuotteisiin lisitdén hiilihapollista tai
hiilihapotonta vettd, jotta niistd tulee nautintavalmiita alkoholittomia juomia, ja
ndin ollen mainituilla tavaroilla on sama kéyttotarkoitus ja ne ovat markkinoilla
suorassa kilpailusuhteessa.

Niin ollen on syytd todeta, etté kiistanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat
suureksi osaksi samoja ja muilta osin hyvin samankaltaisia.

Merkkien vertailu

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisissa pditoksissd, ettei haettujen tavara-
merkkien ja aikaisemman tavaramerkin vililld ole sekaannusvaaraa missdén osassa
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yhteisod kyseessd olevien tavaramerkkien kattamien tiettyjen tavaroiden samuudesta
ja niiden vélisistd "ilmeisistd samankaltaisuuksista” huolimatta. Tdéméd johtopditds
perustuu tiettyihin selviin ja silmiinpistéviin eroihin kiistanalaisten kuviomerkkien
vililli, kuten siihen, ettd haetuista tavaramerkeistid puuttuu sddekehin sisilld oleva
Pyhién Hubertuksen risti, joka kilpailee itse saksanhirven pddn kanssa ja kiinnittdd
kuluttajan huomion, saksanhirven pdén kuvien erot sekd haetuissa tavaramerkeissé
oleva tyylitelty ja virillinen sanaosa ("venado” tai "venado especial”). Valitus-
lautakunta on ndmé erot huomioon ottaen katsonut, ettd riidanalaiset tavaramerkit
on katsottava ulkoasultaan erottamiskykyisiksi (riidanalainen p&itds asiassa T-81/03,
25, 26, 28 ja 34 kohta; riidanalainen péétds asiassa T-82/03, 22, 23, 25 ja 30 kohta ja
riidanalainen péitos asiassa T-103/03, 25, 26 ja 31 kohta).

Kyseessd olevat tavaramerkit ovat valituslautakunnan mukaan erottamiskykyisid
myds lausuntatavaltaan, koska vain haetut tavaramerkit sisdltivit sanoja. Riidan-
alaisissa pdédtoksissd asioissa T-81/03 ja T-82/03 valituslautakunta on muun muassa
katsonut, ettd viiteosastot katsoivat virheellisesti, ettd haettujen tavaramerkkien
sanaosa yhdistetddn Espanjassa merkkien kuvio-osaan. Tiltd osin valituslautakunta
on katsonut kantajan itsensd viiteosastoissa esittimin viitteen perusteella, ettd on
todennikoisempidd, ettd aikaisemman tavaramerkin katsottaisiin lausuntatavaltaan
viittaavan sanaan, ja ndin ollen tavaramerkkiin Jigermeister, "eikd tavaramerkkiin
‘saksanhirvi’ tai "'VENADO (riidanalainen péditos asiassa T-81/03, 28 ja 34 kohta;
riidanalainen pééitds asiassa T-82/03, 25 ja 30 kohta ja riidanalainen pditos asiassa
T-103/03, 26 ja 31 kohta).

Valituslautakunta on samoin arvioinut, etti riidanalaiset tavaramerkit eivit ole
merkityssisélloltddn suuressa médrin samankaltaisia. Nimittdin vaikka saksanhirven
péddtd voidaan pitdd niitd yhdistivind tekijind, muiden elementtien olemassaolo,
kuten Pyhdn Hubertuksen risti aikaisemmassa tavaramerkissé ja sanaosa "venado”
tai “venado especial” haetuissa tavaramerkeissd, erottaa ne merkityssisélloltdan
toisistaan (riidanalainen pdités asiassa T-81/03, 34 kohta; riidanalainen p#itos
asiassa T-82/03, 30 kohta ja riidanalainen pditos asiassa T-103/03, 31 kohta).
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Néiden vertailujen lisdksi valituslautakunta katsoi, ettd saksanhirven tai saksanhir-
ven pddn kuvan erottamiskyky on heikko, koska sitd kdytetddn usein juomavalikoi-
mia varten, kuten viliintulijan esittimit kahdeksan yhteison tavaramerkkirekiste-
rointid ja valituslautakunnan itsensd Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkire-
kisterisséd suorittama tutkimus osoittavat (riidanalainen péitds asiassa T-81/03, 27 ja
34 kohta; riidanalainen péétos asiassa T-82/03, 24 ja 30 kohta ja riildanalainen péitds
asiassa T-103/03, 32 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin esittdd ulkoasun vertailun osalta, ettd sekd
haetuissa tavaramerkeissd ettd aikaisemmassa tavaramerkissd on kuvio-osia, jotka
koostuvat etenkin ympyrén sisille sijoitetusta edestépédin kuvatusta saksanhirven
péddstd. Tdmad yhteinen kuvio-osa on hallitsevalla paikalla riidanalaisissa merkeissé
sen nikyvyyden ja koon vuoksi. Tdtd toteamusta ei voida kyseenalaistaa mydskddn
sen vuoksi, ettd haettujen tavaramerkkien kuvio-osa on abstraktimpi ja vérillisempi
tai ettd ympyrin, jonka sisélle mainittu osa on sijoitettu, dériviivat on hammastettu.
Haettujen tavaramerkkien sana-osat, kahden haetun merkin sisdllyttiminen
suorakulmaiseen kehykseen ja aikaisemman tavaramerkin sidekehdn sisélld oleva
risti ovat varmasti nikyvid osia, jotka erottavat riidanalaiset merkit ulkoasultaan.
Némd eivit kuitenkaan ole hallitsevia osia, toisin kuin merkkien yhteinen kuvio-osa,
eli ympyrén sisélld oleva edestépdin kuvattu saksanhirven pédi. Ottaen huomioon
kaikki nim4d osat, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo vastoin valitus-
lautakunnan arviota, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan merkittivisti
samankaltaisia.

My6s valituslautakunnan johtopddtos, jonka mukaan kyseessd olevat tavaramerkit
ovat lausuntatavaltaan erottamiskykyisid myds espanjalaisiin kuluttajiin ndhden, on
virheellinen.

On nimittdin syytd todeta, ettd aikaisempi tavaramerkki on pelkkd kuviomerkki.
Haetut tavaramerkit siséltévit kaikki kolme sanan "venado”, jonka espanjankielinen
kuluttaja yhdistdd lausuntatavaltaan epéilyksettd ndiden tavaramerkkien kuvioon.
Merkityksensd puolesta sama kuluttaja voisi myos yhdistdd timédn sanan aikai-
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sempaan tavaramerkkiin tai katsoa sen kuvaavan sitd, kun siind itsessdiin ei ole
sanoja. Viiteosastot katsoivat pddosin ndilld samoilla perusteilla, ettd riidanalaiset
merkit ovat lausuntatavaltaan samoja tai samankaltaisia Espanjan alueella.

Valituslautakunta hylkési riidanalaisissa paétoksissd timén johtopddtoksen ottaen
huomioon etenkin sen, etti aikaisemmassa tavaramerkissd ei ole huomattavaa
sanaosaa, jollainen sisiltyy haettuihin tavaramerkkeihin ("venado”, ”venado espe-
cial”). Valituslautakunta on perustellut riidanalaisia pddtoksid asioissa T-81/03 ja
T-82/03 viitteelld, jonka kantaja on itse esittinyt viiteosastoissa ja jonka mukaan
olisi todennikoisempis, ettd aikaisemman tavaramerkin katsottaisiin my6s Espan-
jassa viittaavan tavaramerkkiin Jigermeister eikd tavaramerkkiin “saksanhirvi tai
VENADQO”.

Nidmi toteamukset ovat perusteettomia. Tdltd osin on muistutettava, ettd sana
“jagermeister” ei esiinny kyseessd olevassa aikaisemmassa tavaramerkissd, vaan
ainoastaan toisessa aikaisemmassa tavaramerkissd, johon kantaja ei ole vedonnut
asioissa T-81/03 ja T-82/03 tekemiensi véitteiden tueksi. Ndin ollen ei ole mitdin
pitevdd syytd, minkd vuoksi espanjankielinen kuluttaja yhdistdisi aikaisemman
tavaramerkin lausuntatavaltaan ennemminkin sanaan “jigermeister” kuin sanoihin
"saksanhirvi” tai "venado”, jotka vastaavat aikaisemman tavaramerkin hallitsevaa
kuvioelementtid. Tdmi voisi mahdollisesti olla toisin vain silloin, jos vahvistettaisiin,
ettd aikaisempi tavaramerkki on tunnettu Espanjan alueella. Kantajan véiteosastoissa
esittdmilld vditteilld, joihin valituslautakunta on vedonnut, pyritdédn juuri osoit-
tamaan téllainen tunnettuus erityisesti Saksassa ja muissa Euroopan unionin maissa,
mukaan lukien Espanjassa, eikd osoittamaan kiistanalaisten tavaramerkkien
lausuntatavan eroa, kuten valituslautakunta on virheellisesti esittdnyt. On kuitenkin
todettava ensinnikin, ettd kantaja ei ole esittdnyt mitddn néytt6d osoittaakseen
aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden muissa Euroopan unionin maissa kuin
Saksassa. Edelleen valituslautakunta ei ole tunnustanut aikaisemman tavaramerkin
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tunnettuutta Espanjassa. Lopuksi kantaja on télléd vilin itse hyldnnyt tdimén viitteen,
koska se vetoaa kannekirjelmissddn vain aikaisemman tavaramerkin tunnettuuteen
Saksassa ja suullisessa késittelyssd se on vahvistanut, ettei se mitenkéin vetoa siihen,
ettd tdmd tavaramerkki olisi tunnettu Espanjassa.

Joka tapauksessa ainoastaan se seikka, ettd espanjankielinen kuluttaja tuntee
kantajan tuotteen nimityksen Jdgermeister, ei estd hintd ajattelemasta titd tuotetta,
kun hidn kuulee puhuttavan likooristd nimeltd “venado”, minkd nimen hén voisi
kisittdd pikemminkin viittaukseksi aikaisemmassa tavaramerkissi olevaan kuvaan
kuin erottamiskykyisen tuotteen nimeen. Tdmd on vieldkin todennikoisempéd,
koska sanan ”jigermeister” lausuminen ei ole ilman muuta selvdd espanjankieliselle
henkilslle, minkd vuoksi tdssd maassa todennékéisesti viitataan kantajan tavara-
merkkiin kuvailemalla aikaisempaa tavaramerkkii.

Edeltivid johtopdétoksid ei voida asettaa kyseenalaiseksi véliintulijan viitteelld, jonka
mukaan espanjalainen kuluttaja kiyttdd viitatessaan aikaisemmassa tavaramerkissé
esiintyvddn eldimeen pikemminkin sanaa “ciervo”, koska timdn sanan véitetddn
olevan yleisempi espanjan kielelld kuin sana "venado”. Vaikka oletettaisiin néin,
véliintulija ei kiistd, ettd espanjankielinen sana "venado” kuvailee myos eldintd, jonka
kuva on aikaisemmassa tavaramerkissd. Néin ollen myds tdmi sana voi johtaa
kyseessd olevan kuluttajan ajattelemaan viimeksi mainittua tavaramerkkid.

Adjektiivin "especial” lisédminen sanaan "venado” haetussa tavaramerkissd asiassa
T-103/03 ei johda erilaiseen johtopditokseen tdssd viimeksi mainitussa asiassa. On
nimittdin varmaa, ettd espanjalainen kuluttaja katsoo timén médreen toissijaiseksi ja
liitdnndiseksi elementiksi. Yhtdédltd se on sanan “venado” alapuolella ja kirjoitettu
paljon pienemmilld kirjaimilla. Toisaalta sen merkitys espanjan kielelld (erityinen)
saa kuluttajan katsomaan tavaran, jossa on tavaramerkki VENADO ESPECIAL,
VENADO-merkkisen tuotteen muunnelmaksi sen ominaisuuksien tai laadun osalta.
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Merkityssisilloltdaédn haettujen tavaramerkkien kuvio-osan taustalla oleva merkitys
voidaan tiivistdd ympyrdn tai mitalin sisélle sijoitetuksi edestépdin kuvatuksi
saksanhirven pddksi. Mainittujen tavaramerkkien sanaosa ei muuta mitenkdén titéd
merkitystd espanjalaisen kuluttajan kannalta, joka ei katso sanaa “venado” tai
"venado especial” itsendiseksi osaksi, vaan suoraksi viittaukseksi kuvioelementtiin.
Aikaisemman tavaramerkin taustalla on péddosin sama merkitys. Ndin ollen
riidanalaiset tavaramerkit on katsottava merkityssisilloltdén samankaltaisiksi.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Mitd tulee sekaannusvaaran kokonaisarviointiin, ensimmaiisen oikeusasteen tuo-
mioistuin katsoo vastoin riidanalaisissa paddtoksissi tehtyd ratkaisua, ettd se seikka
huomioon ottaen, etté kyseessd olevat tavarat ovat suurelta osin samoja ja muilta
osin hyvin samankaltaisia, ja ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan,
lausuntatavaltaan ja merkityssisdlloltddn samankaltaisia espanjalaisten keskiverto-
kuluttajien keskuudessa, tavaramerkkien viliset erot eivit riitd poistamaan
sekaannusvaaraa edelld mainitun merkityksellisen kohdeyleison keskuudessa.

Erityisesti on todettava, ettd merkkien ulkoasujen erot eivét riitd poistamaan
kaikenlaista sekaannusvaaraa merkityksellisen kohdeyleison keskuudessa.

Ensiksi keskivertokuluttaja muistaa vain epétiydellisen kuvan tavaramerkistd, eikd
voi muistaa kyseessd olevien merkkien kuvioiden yksityiskohtia, kuten saksanhirven
pddn enemmin tai vihemmin realistista tyylid, saksanhirven sarvien kokoa tai
ympyrén, jonka sisdlld eldimen pdé on, yksinkertaista tai hammastettua muotoa.
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Haettujen tavaramerkkien vérit menettivit aikaisempaan tavaramerkkiin verrat-
taessa pddasiallisesti merkityksensd sen vuoksi, ettd aikaisempi tavaramerkki on
mustavalkoinen. Niin ollen keskivertokuluttaja voi haetut tavaramerkit havaitessaan
jarkeenkdyvésti ajatella, ettd ne ovat vain aikaisemman tavaramerkin vdrillisid
versioita.

Vaikka aikaisemmassa tavaramerkissd saksanhirven sarvien vilissd oleva risti nikyy
selvisti, espanjankielinen keskivertokuluttaja ei katso sitd hallitsevaksi osaksi, kuten
on jo esitetty (ks. edelld 92 kohta).

Asioissa T-81/03 ja T-103/03 haettujen tavaramerkkien suorakulmaista kehystd ei
mydskédn voida katsoa riittivin erottamiskykyiseksi osaksi. Kuten kantaja ja SMHV
ovat perustellusti esittineet, timd kehys on toissijainen osa, joka antaa kyseessd
oleville tavaramerkeille etiketin ulkoasun. Lisdksi sen vuoksi, ettd juomia myydadn
usein pullossa, tavaramerkin sisdllyttdminen suorakulmioon etiketinomaisesti on
hyvin yleinen kéytint6 juoma-alalla.

Lopuksi, kuten edelld on esitetty, espanjankielinen keskivertokuluttaja késittdd
haettuihin tavaramerkkeihin sisiltyvit sanat ("venado” ja "venado especial”) suoraksi
viittaukseksi ndiden tavaramerkkien kuvio-osaan. Pelkistidn ndméi osat eivit
kuitenkaan riitd erottamaan haettuja tavaramerkkejd ja aikaisempaa tavaramerkkié
toisistaan Espanjassa, koska espanjalainen kuluttaja havaitsee myds aikaisemmassa
tavaramerkissé eldimen kuvan, jonka nimi on "venado”.

Toiseksi ja ennen kaikkea, kyseessd olevien tavaramerkkien viliset ulkoasujen erot
neutralisoituvat, koska suuri osa kyseessd olevista tavaroista on samoja ja muut
kyseessd olevat tavarat ovat samankaltaisia ja koska mainitut tavaramerkit ovat
lausuntatavaltaan ja merkitykseltddn samankaltaisia merkityksellisen espanjankieli-
sen yleison kannalta.
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Johtopéitosté sekaannusvaarasta kiistanalaisten tavaramerkkien vililld Espanjassa ei
voida asettaa kyseenalaiseksi vliintulijan esittdmalld véitteelld (ks. edelld 63 kohta),
joka on johdettu siitd, ettdi se on rekisterdinyt sanan “venado” yhteison
sanamerkking, eikd kantaja ole vastustanut sitd. Siitd riippumatta voidaanko tdmé
tosiseikka, johon on vedottu ensimmadisti kertaa ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa, tutkia, on riittivdd huomata, ettd yhtddltd pelkéstddn se seikka,
ettd kantaja ei ole vastustanut yhden tavaramerkin rekisterdintid, ei estd sitd
tekemdstd viitettd toisen tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Toisaalta ja ennen
kaikkea, koska riidanalaisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus on vain
yksi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavista seikoista, sekaan-
nusvaara haettujen tavaramerkkien ja aikaisemman tavaramerkin vélilld ei ole
poissuljettu, vaikka mydnnettdisiinkin, ettd tuollaista vaaraa ei ole olemassa
aikaisemman tavaramerkin ja sanamerkin VENADO vililld niiden lausuntatavan
samankaltaisuudesta huolimatta.

Viliintulijan véite, joka hyviksyttiin riidanalaisissa péitoksissd ja joka on johdettu
saksanhirven tai saksanhirven péddn viitetystd heikosta erottamiskyvystd silld
perusteella, ettd tuollaisia kuvia kéytetdén yleisesti juomille, on myos hyldttéva.
Riippumatta kysymyksestd, ovatko viliintulijan esittimit kahdeksan rekisterdintid ja
valituslautakunnan Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisterissd suorit-
tama spontaani tutkimus riittdvid perusteita tuollaiselle johtopéitdkselle, on syytd
todeta, ettd kisiteltivind olevissa asioissa riidanalaisia tavaramerkkeji lihentdvi
tekijd ei ole saksanhirven tai saksanhirven péddn yleinen kisite, vaan erityisempi
kdsite, joka koostuu mitalin muodossa olevasta ympyrdn sisille sijoitetusta
edestipdin kuvatusta saksanhirven pédédstd. Kuitenkin vain kolme kahdeksasta
yhteison rekister6innistd, joihin viliintulija on vedonnut, liittyy tdhén erityisempédin
kisitteeseen. Kyse on numeroilla 86439, 164392 ja 163311 rekisterdidyistd
tavaramerkeistd, joista kaksi viimeksi mainittua liittyy selvésti toisiinsa, koska ne
ovat molemmat samaa tavaraa varten eli ANTLER-merkkistd olutta varten. Lisdksi
numerolla 86439 rekisterdity tavaramerkki vaikuttaa hyvin erilaiselta kuin
riidanalaiset merkit kisiteltdvind olevissa asioissa, koska ympyrd, joka sisdltdd
saksanhirven péin, on asetettu lisikehykseen, jonka ddriviivat ovat epdsdénnolliset ja
mielikuvitukselliset, ja tavaramerkissi on hallitseva sanaosa “contri’, joka on
kirjoitettu suhteellisesti paljon suuremmilla kirjaimilla, eikd sen merkityssisallolld
ole mitddn yhteyttd tavaramerkin kuvio-osaan. Niilld kaikilla perusteilla ja ottaen
huomioon ilmeisen merkityssisdllon yhteyden puuttumisen saksanhirven tai
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saksanhirven pdin ja alkoholijuomien tai alkoholittomien juomien vélilld, ensim-
maéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd ympyrén sisille sijoitetun edestépdin
kuvatun saksanhirven pédn vihintddnkin keskinkertaista erottamiskykyd juomien
osalta ei voida kieltdd.

Lopuksi on hylittivd viliintulijan edelld 43 kohdassa mainitussa asiassa SABEL
annetusta tuomiosta johtama viite siitd, ettd saksanhirven pddn kuvalta puuttuu
erityinen erottamiskyky. Tuossa asiassa yhteisdjen tuomioistuin katsoi, ettd
pelkistdin se, ettd yleison keskuudessa syntyy yksinkertainen mielleyhtymi kahden
tavaramerkin vilille niiden merkityssisdllon vuoksi, ei sellaisenaan riitd aiheutta-
maan sekaannusvaaraa, kun on kyse kahdesta tavaramerkist, joista toinen koostuu
sanan ja kuvion yhdistelmistd ja toinen kuviosta, eikd se ollut tunnettu yleisén
keskuudessa (edelld 43 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 11 ja 25 kohta).
Yhteiséjen tuomioistuin on katsonut, ettd tuollainen vaara on kyseessd vain silloin,
kun aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirtei-
densd vuoksi tai siksi, etti se on lagjalti tunnettu yleisén keskuudessa (edelld
43 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta). On todettava, ettd
kisiteltdvind olevissa asioissa haettuihin tavaramerkkeihin siséltyvd sanaosa
("venado” ja "venado especial”) viittaa Espanjassa suoraan mainituissa tavaramer-
keissd olevaan kuvaan, vaikka edelld 43 kohdassa mainitussa asiassa SABEL sanalla
"sabel”, joka oli osa haettua tavaramerkki§, ei ollut mitddan merkityssiséltoon liittyvad
yhteyttd merkissd olevaan loikkaavaan gepardiin. Lisdksi edelld 43 kohdassa
mainitussa asiassa SABEL riidanalaisten tavaramerkkien kuvio-osien merkityssisil-
16n yhtdldisyys rajoittui sithen seikkaan, ettd tavaramerkeissi esiintyvit eldimet,
gepardi ja puuma, kuuluvat molemmat kissaeldimiin ja ne loikkaavat, mikd on
tavanomainen asento tdméntyyppisille eldimille (edelld 43 kohdassa mainittu asia
SABEL, julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus, Kok. 1995, s. [-6193, 3, 4 ja
13 kohta). Sitd vastoin kuten edelld on esitetty, kisiteltdvind olevissa asioissa
riidanalaisilla merkeilld on useita samankaltaisuuksia, jotka ylittdvéit pelkin sellaisen
yhtildisyyden, joka on luontoon liittyvien ja ndin ollen mielikuvituksettomien
seikkojen vililld. On muistutettava etenkin, ettd riidanalaiset merkit siséltdvit kaikki
osittaisen kuvan samasta eldimestd (saksanhirvi) ja ettd kussakin tapauksessa
esitetddn eldimen samat osat, eli péd, sarvet ja kaula, ympyrédn sisille sijoitettuina ja
edestipdin katsottuina.
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Edelld esitetyistd seikoista johtuu, ettd kantajan esittimé ensimmadinen kanneperuste
on hyviksyttivé ja riidanalaiset pdiatokset on ndin ollen hylittivd, eikd ole syytd
tutkia kantajan muita viitteitd, joiden mukaan merkityksellinen yleiso katsoo haetut
tavaramerkit aikaisemman tavaramerkin modernisoiduksi versioksi ja viimeksi
mainittu tavaramerkki on tunnettu Saksassa, eikd kantajan esittdmidéd toista
kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin voi
kuitenkin saman artiklan 3 kohdan ensimmaéisen alakohdan mukaan madratd
oikeudenkdyntikulut jaettaviksi, jos sithen on erityisid syité.

Késiteltdvind olevissa asioissa viliintulija on hévinnyt asian siltd osin kuin
riidanalaiset pddtokset kumotaan kantajan vaatimusten mukaisesti. Viimeksi
mainittu ei ole kuitenkaan vaatinut, ettd viliintulija velvoitettaisiin korvaamaan
oikeudenkdyntikulut, vaan ettdi SMHV velvoitetaan korvaamaan mainitut oikeu-
denkédyntikulut.

Taltd osin on todettava, ettd vaikka virasto tuki kantajan esittimdd ensimmaéistd
kanneperustetta, se on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeuden-
kidyntikulut, koska sen valituslautakunta on tehnyt riidanalaiset péaitokset (edelld
23 kohdassa mainittu asia BIOMATE, tuomion 97 kohta).
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n6 Viliintulijan istunnossa esittdmidn uuden vaatimuksen, jonka mukaan SMHV on

117

velvoitettava korvaamaan viliintulijan oikeudenkéyntikulut, jos riidanalaiset pda-
tokset kumotaan, osalta on todettava, ettd oikeuskidytinnon mukaan osapuolet
voivat vapaasti esittdd istunnossa oikeudenkéyntikuluja koskevia vaatimuksia, vaikka
he eiviit ole tehneet sitd aikaisemmin (asia 113/77, NTN Toyo Bearing ym. v.
neuvosto, tuomio 29.3.1979, Kok. 1979, s. 1185, Kok. Ep. IV, s. 445 ja julkisasiamies
Warnerin ratkaisuehdotus téssd asiassa, Kok. 1979, s. 1212 ja 1274 sekd asia
T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club v. SMHV — Polo/Lauren (ROYAL
COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), tuomio 21.2.2006, Kok. 2006, s. I1-239,
54 kohta). Niin ollen timi vaatimus on otettava tutkittavaksi.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi kuitenkin, ettd SMHV:n kanta sen
oman valituslautakunnan piétokseen néhden ei muodosta erityistd perustetta, joka
oikeuttaisi oikeudenkdyntikulujen jakamiseen tydjdrjestyksen 87 artiklan 3 kohdan
ensimmdisen alakohdan perusteella, Nimittdin kuten edelli 24-29 kohdassa on
esitetty, SMHV:n ei tarvitse systemaattisesti puolustaa kaikkia sen valituslautakun-
tien riitautettuja pddtoksid ja silli on mahdollisuus yhtyd kantajan vaatimuksiin.
SMHV:n tuollainen kanta ei ndin ollen vaikuta viliintulijan perusteltuun
luottamukseen. Edelld 22 kohdassa mainittu asia Vedial v. SMHYV, johon viliintulija
tdltd osin vetoaa, ei ole merkityksellinen. Tdmén tuomion 36 kohdassa yhteisdjen
tuomioistuin on viitannut vain valituslautakunnassa voittaneen osapuolen perus-
teltuun luottamukseen siihen, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa
vireille pannun oikeudenkédynnin tarkoituksena on tutkia tuon lautakunnan
péddtoksen lainmukaisuus asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tétd perusteltua luottamusta ei ole loukattu késiteltdvind olevissa asioissa, koska
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt tuollaisen tutkimuksen SMHV:n
kannasta riippumatta. Néin ollen on midrittivd, ettd viliintulija vastaa omista
oikeudenkdyntikuluistaan.
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TUOMIO 14.12.2006 — YHDISTETYT ASIAT T-81/03, T-82/03 JA T-103/03

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensim-
miisen valituslautakunnan 19.12.2002 (asia R 412/2002-1 ja asia
R 382/2002-1) ja 14.1.2003 (asia R 407/2002-1) tekemiit pditdkset
kumotaan.

2) Sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoite-
taan korvaamaan kantajan oikeudenkiyntikulut,

3) Viiliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Julistettiin Luxemburgissa 14 péivéind joulukuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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