TUOMIO 15.2.2005 — ASIA T-296/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 péiviind helmikuuta 2005 "

Asiassa T-296/02,

Lidl Stiftung & Co. KG, kotipaikka Neckarsulm (Saksa), edustajanaan asianajaja
P. Grof3,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), asiamiehinddn
A. von Miihlendahl, B. Miiller ja G. Schneider,

vastaajana,

* Qikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa asian Kisittelyyn sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) valituslautakunnassa osallistui ja viliintulijana ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimessa on

REWE-Zentral AG, kotipaikla KdIn (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Kinkeldey,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 17.7.2002 tekemisti
ratkaisusta (asia R 0036/2002-3), joka liittyi Lidl Stiftung & Co. KG:n ja REWE-
Zentral AG:n viliseen viitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung seki tuomarit A. W. H.
Meij ja N. J. Forwood,

kirjaaja: hallintovirkamies 1. Natsinas,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 18.5.2004 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa esiintyvd viliintulija teki 16.9.1997
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jaljempéna
virasto) yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuksen, joka koski
sanamerkkid

LINDENHOF

Tavaramerkkihakemus koskee erityisesti tavaroita, jotka kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 30 ja 32, ja ne
vastaavat kummankin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 30: ¥ — — suklaatuotteet, — — suklaajuomat; — — marsipaani- ja
nougatvalmisteet; — — konvehdit, myos tdytetyt — — ”
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— luokka 32: "Olut, olutta siséltdvit juomasekoitukset, kivenniis- ja hiilihappo-
vedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelméjuomat ja hedelmituoremehut,

»

vihannesmehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; herajuomat — —”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 10.8.1998 yhteisén tavaramerkkilehdessid nro
60/98.

Kantaja teki 26.10.1998 viitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
rekisterdintid vastaan tukeutuen seuraavaan sana- ja kuviomerkkiin

fm REC F

TROCKEN

joka on rekisterdity Saksassa ja jonka rekisterdintihakemus on tehty 24.12.1991
(jaljempanad aikaisempi tavaramerkki).

Viite tehtiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdintii vastaan
kaikkien edelli 2 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Siini tukeuduttiin
aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin, joiden nimikkeeni on “kuohuvii-
nit” ja jotka kuuluvat luokkaan 33.
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Kantaja vetosi viitteensi tueksi yhteison tavaramerkistd 20 paivand joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sédddettyyn suhteelliseen
hylkéysperusteeseen.

Koska viliintulija oli tehnyt aikaisemman tavaramerkin kiyttdmittd jattdmistd
koskevan viitteen, josta on siddetty asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa,
kantaja toimitti yhden liikkeenhoitajansa valaehtoisesti antaman vakuutuksen,
Juettelon vuosina 1995-2000 myytyjen erien médrdstd ja kuvan titd myyntid varten
kéytetystd muodosta, joka esitetdédn alla.

Viiteosasto totesi 8.11.2001 tekemissiin ratkaisussa ensinndkin, ettd asiassa oli
néytetty toteen, etti aikaisempaa tavaramerkkid oli kdytetty tosiasiallisesti. Tdmén
jalkeen se hyviksyi vaitteen siltd osin kuin se koski tavaroita, joiden nimikkeend oli
"Olut, olutta sisdltivit juomasekoitukset”, silld perusteella, ettd oli olemassa
sekaannusvaara. Se hylkisi viitteen muilta osin silld perustella, ettei téllaista vaaraa
ollut. Lopuksi se velvoitti kummankin osapuolen vastaamaan omista asian
kisittelystd aiheutuneista kuluistaan,
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Kantaja valitti 7.1.2002 tést4 ratkaisusta niiden tavaroiden osalta, joiden nimikkeeni
oli "kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmajuomat ja
hedelmidtuoremehut” ja jotka kuuluvat luokkaan 32 (jiljempini tavaramerkkihake-
muksen kohteena olevat juomat).

Valituslautakunta hylkisi valituksen 17.7.2002 tekemilldan ratkaisulla (jaljempéani
riidanalainen ratkaisu) ja velvoitti valittajan korvaamaan asian Kisittelystd aiheutu-
neet kulut.

Oikeudenlciynti

Kantaja nosti 27.9.2002 ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa nyt esilld
olevan kanteen.

Virasto ilmoitti 14.1.2003 péivitylld kirjeelld ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimelle, ettei sen mukaan ollut niyttéd aikaisemman tavaramerkin suojan
jatkamisesta. Kantaja toimitti titd koskevan niytén ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimelle 10.3.2003 piivitylla kirjeella.

Virasto toimitti vastauskirjelménsé 3.2.2003 ja viliintulija 4.2.2003.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen ratkaisun

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Virasto vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan véliintulijan oikeudenkéyntikulut.
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Asianosaisten lausumat

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista siltd osin kuin valitus-
lautakunta on sen mukaan virheellisesti katsonut, ettei sekaannusvaaraa ollut
yhtddltd niiden tavaroiden, joiden nimikkeeni on "kuohuviinit”, ja toisaalta
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien juomien (jiljempina riidanalaiset
tavarat) valilld.

Kantaja toteaa riidanalaisten tavaroiden osalta ensinnikin, ettiniilli on tavallisesti
yhteinen alkuperd. Se esittdd timin osalta asiakirjoja, joihin on liitetty todistajan-
lausuntoja, joilla pyritadn nayttimain, ettd on saksalaisia viini- ja kuohuviinikella-
reita, joissa valmistetaan my6s hedelmdmehuja, hedelmiviineji,
hedelmékuohuviinejé ja viinid sisiltivid juomasekoituksia. Tamé on sen mukaan
kohdeyleison tiedossa. Kantaja toteaa lisiksi, ettei voida sulkea pois sitd, etti on
kellareita, jotka myyvit myos poytivettd tai mineraalivetti. Se viittdd lopuksi, ettd
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien juomien valmistajat piinvastoin myos
laajentavat valmistamiensa tuotteiden valikoimaa.

Kantaja viittad lisiksi, ettd kyseiset lopputuotteet ovat samankaltaisia. Ne ovat kaikki
péivittdiskdytossd olevia juomia ja niitd myyddin rinnakkain kaupoissa ja
juomalistoilla. Niiden mainonta on samankaltaista, ja siind niytetddn yleensi
kyseistd juomaa nauttivaa henkiléd, joka kokee onnenhetken. Samoin kuin
kuohuviineji, tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia juomia ja erityisesti
alkoholipitoisia hedelmipohjaisia juomia nautitaan myds erityisissa tilaisuuksissa,
ja samoin kuin kyseisid juomia, kuohuviineji nautitaan myés aterioiden yhteydess.
Lisdksi monet muut juomat viinien ohella ovat kuohuvia. Kantaja huomauttaa
lopuksi, ettd samoin kuin kuohuviineji, tiettyja alkoholittomia juomia, hedelmijuo-
mia ja muita hedelmétuoremehuja voidaan valmistaa muun muassa viinirypileisti.
Se pdittelee tdmin perusteella, ettd koska kyseiset tavarat on varustettu
samankaltaisilla merkeilld, niilli voidaan olettaa olevan sama kaupallinen alkuperi.
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Kantaja toteaa kyseisisti tavaramerkeistd, ettd ne ovat samankaltaisia, koska niiden
foneettista eroa voidaan tuskin huomata eiki niiden kisitteellinen ero ole erityisen
silmiinpistava, minki vuoksi yleis6 ei esilld olevassa asiassa pyri selvittimaan niiden
merkitysti.

Kantaja toteaa kohdeyleisn osalta, ettd koska kyseiset tavarat ovat pdivittdistava-
roita, kohdeyleison huomiokyky on heikko.

Kantaja toteaa lisiksi, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld on vahva erottamiskyky.
Tallda merkilli on myyty kuohuviineji yli seitsemdn vuoden ajan kantajan yli
4000 tytiryhtidssi, joista suurin osa sijaitsee Saksassa. Edelld 7 kohdassa mainittu
valachtoinen vakuutus osoittaa, ettd niilli myynneilld on toteutettu huomattava
liilkevaihto Saksassa tammikuusta 1995 tammikuuhun 2000. Niiden osalta on
toteutettu huomattava mainoskampanja. Kantaja toteaa, ettei sana "linderhof” ole
kuohuviinien osalta kuvaileva.

Kantaja on todennut suullisessa kisittelyssi vastauksena viitteeseen, jonka mukaan
osa sen viitteistd on esitetty liian mydh#dn, ettd piaviite on esitetty jo valitus-
lautakunnassa.

Virasto toteaa puolestaan, ettid valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettei
sekaannusvaaraa ollut.

Virasto toteaa timin osalta erityisesti, ettd kantajan viitteet, jotka koskevat
ensinnékin sité, ettd kyseisilld tavaroilla on tavallisesti yhteinen alkuperd, ja toiseksi
sitd, ettd tarjolla on riidanalaisten tavaroiden sekoituksia, on esitetty liian mydhaén,
kun otetaan huomioon yhteisén tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 tiytintdonpanosta 13 piivind joulukuuta 1995 annetun komission
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asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 16 saannén 3 kohta, 17 sdénnén
2 kohta ja 20 sadnnén 2 kohta, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosa
sekd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-232/00, Chef Revival USA
vastaan SMHV — Massagué Marin (Chef), 13.6.2002 antama tuomio (Kok. 2002, s.
11-2749) ja asiassa T-388/00, Institut fiir Lernsysteme vastaan SMHV — Educational
Services (ELS) 23.10.2002 antama tuomio (Kok. 2002, s. 11-4301, 21 kohta ja siti
seuraavat kohdat). Viraston mukaan ensimmaiinen viite on esitetty selkeiisti vasta
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja toinen viite on esitetty siella
ensimmaistd kertaa. Nailld viitteilld ei sen mukaan mydskain tueta tai tiydenneti
véiteosastolle jo esitettyd viitettd. Virasto toteaa lisiksi, etti jos se ei ole selvisti
ilmoittanut kantajalle, mitd tosiseikkoja ja niyttéd oli esitettivd, on viimeksi
mainitun asiana pdattad tista itse. Virasto ei myoskidn kyennyt ilmoittamaan tist,
koska se ei tuntenut riittavisti kyseisia markkinoita. Virasto toteaa lopuksi, ettd
kantaja on itse antanut kanteen kyseisen osan otsikoksi "uudet tosiseikat”.

Virasto toteaa, ettd sama pétee myds viitteeseen, joka koskee siti, etti aikaisemmalla
tavaramerkilld on vahva erottamiskyky sen kiyton perusteella, koska mydskiin tita
viitettd ei ole esitetty sille. Se toteaa, ettd kantaja on viittinyt valituslautakunnassa
ainoastaan, etti aikaisemmalla tavaramerkilld oli "vahintdinkin normaali erottamis-
kyky”. Lisaksi se toteaa, ettd kantajan esittdmissa tosiseikoissa ja muissa seikoissa,
joilla pyritddn osoittamaan aikaisemman tavaramerkin kiyttd, ei vedota nimen-
omaisesti eikd hiljaisesti siihen, ettd tdimd tavaramerkki olisi sen kiiytén perusteella
lagjasti tunnettu.

Viliintulija esittdd ensiksikin asetuksen N:o 40/94 15 ja 43 artiklan rikkomista
koskevan perusteen, silta osin kuin valituslautakunnan olisi sen mukaan pitinyt
hyldtd valitus aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista kiyttod koskevan niyton
puuttumisen perusteella.

Tdmiin jilkeen viliintulija toteaa, ettei asiassa ole sekaannusvaaraa.

Viliintulija on yhtynyt suullisessa kisittelyssd viraston viitteisiin, joiden mukaan
tietyt kantajan viitteet on esitetty liian myohéin.
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Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kantajan esittimien tiettyjen vditteiden tutkittavaksi ottaminen

Virasto ja viliintulija toteavat, ettd viitteet, jotka koskevat ensiksikin sitd, ettd
kyseisilld tavaroilla on tavallisesti yhteinen alkuperd, toiseksi sitd, ettd myytaviksi
tarjotaan kyseisten tavaroiden sekoituksia, ja kolmanneksi sité, ettd aikaisemmalla
tavaramerkilld on vahva erottamiskylky, on esitetty liian myohéén.

Tdmdn osalta on todettava, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa
nostettu kanne koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettua valitus-
lautakuntien p#itosten laillisuusvalvontaa. Tosiseikoilla, joihin vedotaan ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimessa ilman, etti niitd on mainittu viraston eri elimissd,
ei voi olla vaikutusta tillaisen pditoksen laillisuuteen kuin silloin, jos viraston olisi
pitdnyt ottaa ne huomioon viran puolesta. Kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan
loppuosasta, jonka mukaan rekisteréinnin suhteellisia hylkdysperusteita koskevassa
menettelyssd viraston tutkimus rajoittuu seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedon-
neet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin, kéy ilmi, ettd virasto voi olla ottamatta
huomioon viran puolesta tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole vedonneet. Tastd
seuraa, ettei tillaisilla tosiseikoilla voida asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan
pédtoksen laillisuutta.

Edelld 30 kohdassa mainitusta ensimmaiisestd viitteestd on todettava, ettd kantaja on
véittdnyt valituslautakunnassa, ettd kyseisiéi tavaroita valmistettiin p#dasiallisesti
samoissa yrityksissd, kuten kiy ilmi riidanalaisen ratkaisun 14 kohdasta. Néin ollen
ei voida katsoa, ettd titd ensimmdistd viitettd ei ole esitetty virastossa, toisin kuin
virasto ja viliintulija vaittavat.
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Lisdksi on todettava, ettd on totta, etti kantaja on esittinyt edellisessid kohdassa
mainitun véitteen ensimmaisté kertaa valituslautakunnassa. Oikeuskéytinnosti kiy
kuitenkin ilmi, ettd valituslautakunnat voivat hyviksya valituksen sellaisten uusien
tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut tai jopa sen
esittdmien uusien todisteiden perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamista (asia T-308/01, Henkel v.
SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. 1I-3253, 26
kohta).

Viraston tekemisti viittauksesta edelld mainitussa asiassa ELS annettuun tuomioon
(21 kohta ja sitd seuraavat kohdat) on todettava, ettd viitatuissa kohdissa oli kyse
erityisesti vditemenettelyssi vedotun tavaramerkin kéyttéa koskevien todisteiden
esittémisestd, mistd ei ole kyse esilld olevan asian téssd kisittelyn vaiheessa.

Sama pitee edelld mainitussa asiassa Chef annettua tuomiota koskevan viittauksen
osalta. Tuossa asiassa oli kyseessd laiminlydnti toimittaa viiteosaston asettamassa
méérdajassa viitemenettelyn kielelld tehty kiddnnos viitteen tueksi vedotun
tavaramerkin rekisterdintitodistuksesta (ks. kyseisen tuomion 53 ja 57 kohta). Esilla
olevassa asiassa ei kuitenkaan ole kyse tillaisesta tilanteesta.

Edelld esitetystd seuraa, ettd viite, joka koskee sitd, ettd kyseisilli tavaroilla on
tavallisesti yhteinen alkuperd, voidaan ottaa tutkittavaksi.

Sitd vastoin kantajan timén viitteensi tueksi esittimistd edelldi 18 kohdassa
mainituista asiakirjoista on todettava, etti ne on esitetty ensimmaisti kertaa
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Kantaja ei ole mydskiin viittinyt
péinvastaista.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei niin ollen voi ottaa niitd asiakirjoja
huomioon.
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Edelld 30 kohdassa mainitusta toisesta viitteestd, jonka mukaan myytavaksi
tarjotaan kyseisten tuotteiden sekoituksia, on todettava, ettd kantaja ei ole esittdnyt
sitd virastossa, kuten kdy ilmi riidanalaisen ratkaisun 42 kohdasta, jossa todetaan,
ettd valittaja ei ole esittdnyt mitdén tatd koskevia viitteitd. Erityisesti on todettava,
ettd kun kantaja on maininnut 24.3.2000 péivétyssd viiteosastossa esitetyssd
kirjelméssadn "kuohuviinid’ sisiltdavit virkistysjuomat”, tdméd viittaus ei koske
riidanalaisten tavaroiden vilistd suhdetta vaan kuohuviinien ja toisaalta niiden
tavaramerkkihalcemuksen kohteena olevien tavaroiden, jotka eivét ole endd nyt esilla
olevan riidan kohteena, vilistd suhdetta.

Téstd seuraa, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon
vélitettd, jonka mukaan myytéviksi on tarjolla kyseisten tavaroiden sekoituksia.

Edelld 30 kohdassa mainitusta kolmannesta véitteestd on todettava, ettei kantaja ole
esittdnyt sitdkddn virastossa. On todettava erityisesti, ettd kantaja on viittdnyt
valituslautakunnassa vain, etti aikaisemmalla tavaramerkilld oli keskivertoerotta-
miskyky.

Niin ollen ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon myéskéaan
véitettd, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld on vahva erottamiskyky.

Pddasia

Aluksi on tarkasteltava kantajan esittdméa kanneperustetta ennen kuin mahdollisesti
tarkastellaan véliintulijan esittdm#d perustetta. Mikili olisi nimittdin katsottava,
toisin kuin kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on perustellusti hyldnnyt sille
tehdyn valituksen silld perusteella, ettei asiassa ollut sekaannusvaaraa, ei olisi endé
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tarpeen tutkia, olisiko valituslautakunnan, niin kuin viliintulija viittas, pitinyt tehda
ndin silld perusteella, ettei asiassa ole esitetty néyttéd siitd, ettd aikaisempaa
tavaramerkkia olisi kéytetty tosiasiallisesti.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekistersids, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén keskuudessa on sekaan-
nusvaara alueella, jolla aikaisempaa tavaramerkkid suojataan.

Esilld olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity Saksassa. Niin ollen
arvioitaessa edellisessd kohdassa tarkoitettuja edellytyksid on otettava huomioon
saksalaisen yleison nikokanta. Lisdksi koska kyseiset tavarat ovat paivittiistavaroita,
yleisd muodostuu keskivertokuluttajista. Ndiden oletetaan olevan tavanomaisesti
valistuneita sekd kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta). Kantajan
viditettd, jonka mukaan siitd, ettd kyseiset tavarat ovat piivittiistavaroita, seuraa, etti
kohdeyleison tarkkaavaisuusaste on heikko, ei voida hyviksys, koska sen tueksi ei ole
esitetty mitddn tésmillisid seikkoja, jotka tukisivat timin yleisen viitteen
paikkansapitivyyttd kyseisten tavaroiden osalta.

Vakiintuneen oikeuskiiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisé
saattaa luulla, ettd Lkyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksesti tai
mahdollisesti taloudellisesti keskeniin sidoksissa olevista yrityksisti. Tavaroiden tai
palvelujen kaupalliseen alkuperdin liittyvii sekaannusvaaraa on arvioitava koko-
naisuutena sen perusteella, miten kohdeyleisé ymmiirtii riidanalaiset tavaramerkit
tai tavarat, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysti kyseisessi
yksittdistapauksessa, ja erityisesti se keskindinen riippuvuus, joka vallitsee tavara-
metkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, jotka ne kattavat,
samankaltaisuuden vililla (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821,
29-33 kohta oikeuskiytantgviittauksineen).

- 579




47

48

49

50

51

TUOMIO 15.2.2005 — ASIA T-296/02

Tamén saman oikeuskéytinnoén mukaan sekaannusvaara on siti suurempi, mitéd
erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (ks. vastaavasti asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 18 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).

Lis#ksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta kay ilmi,
ettd tissd sadnnoksessi tarkoitettu sekaannusvaara edellyttis, ettd kyseiset tavarat tai
palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Néin ollen siinékin tapauksessa, ettd haettu
tavaramerkki on sama kuin tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen, on
valttimitontd niyttad toteen niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus, joita
varten kyseiset kaksi tavaramerkkid on tarkoitettu (ks. vastaavasti em. asia Canon,
tuomion 22 kohta).

Riidanalaiset tavarat

Riidanalaisten tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon
kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen viliseen suhteeseen liittyvit merkityk-
selliset tekijat. Naihin tekijéihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, kayttotar-
koitus, kiyttotavat seki se, ovatko ne keskendén kilpailevia vai toisiaan tiydentévid
(em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

On totta, ettd kuohuviineills ja tavaramerkkihakemuksen kohteena olevilla juomilla
on samat perusainesosat ja ettd niitd myydéin usein rinnalkain seké kaupoissa ettd
juomalistoilla.

On kuitenkin todettava, kuten valituslautakunta, etti saksalainen keskivertokuluttaja
pitisi normaalina ja ndin ollen odottaa, ettd kuohuviinit ja toisaalta juomat, joiden
nimikkeenid on "kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
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hedelméjuomat ja hedelmituoremehut”, ovat periisin eri yrityksisti. On todettava
erityisesti, ettei voida katsoa, ettd kuohuviinit ja kyseiset juomat kuuluisivat samaan
juomien ryhmaén tai edes sellaiseen yleiseen juomien valikoimaan, joilla saattaa olla
yhteinen kaupallinen alkuper.

Lisdksi kantaja on maininnut valituslautakunnassa vain yhden yrityksen, joka
valmistaa sekd kuohuviineji ettd tavaramerkiihakemuksen kohteena olevia juomia
(ks. riidanalaisen ratkaisun 14 kohta). Asiakirjoista, jotka se on esittinyt timin osalta
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa pyrkiakseen ndyttimiin toteen, etti on
olemassa saksalaisia viini- ja kuohuviinikellareita, jotka valmistavat myds hedelm-
mehuja, hedelméviinejd, hedelmikuohuviinejd ja viinipohjaisia juomasekoituksia, on
jo todettu edelld 37 ja 38 kohdassa, ettei ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin voi
ottaa niitd huomioon.

Lisiksi on totta, ettd tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien juomien nimik-
keend on "kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelma-
juomat ja hedelmidtuoremehut”. Termi “alkoholittomat” ei nidin ollen liity
hedelméjuomiin ja hedelmituoremehuihin, joten teoriassa voitaisiin katsoa, etti
néihin viimeksi mainittuihin siséltyvit myos alkoholipitoiset juomat. On kuitenkin
todettava, ettd kiytdnnossid saksankieliset termit "Fruchtgetrinke und Fruchtsifte”,
joita on kiytetty alkuperdisessid tavaramerkkihakemuksessa, samoin kuin ranskan-
kieliset termit "boissons de fruits et jus de fruits” (hedelmijuomat ja hedelmituo-
remehut) ja samoin kuin niiden vastineet yhteiséjen muilla kielilli, on varattu
alkoholittomille tuotteille. Niin ollen on katsottava, ettd tavaramerkkihakemuksen
kohteena on ainoastaan alkoholittomia juomia. Kantaja ei ole myéskasn kiistéanyt
valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kuohuviini "kuuluu alkoholipitoisten
juomien luokkaan, toisin kuin haetun tavaramerkin kattamat tavarat” (riidanalaisen
ratkaisun 37 kohta).

Kuohuviinit ovat alkoholipitoisia juomia ja tilli perusteella ne eroavat selvisti
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevista alkoholittomista juomista seki kau-
poissa ettd juomalistoilla. Keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti
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valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, on tottunut téhin
alkoholipitoisten ja alkoholittomien juomien viliseen erotteluun ja kiinnittid siihen
huomiota, miké on liséksi vélttdimitontd, koska tietyt kuluttajat eivit halua tai voi
kéyttaa alkoholia.

Lisdksi on todettava, etti vaikka tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia juomia
juodaankin erityisissd tilaisuuksissa ja maistelutarkoituksessa, niitd kéytetddan myos,
jopa péddasiallisesti, muissa tilaisuuksissa ja janon sammuttamiseen. Ne ovatkin
pikemminkin péivittdistavaroita. Kuohuviineji sitd vastoin kéytetadn lihes yksin-
omaan tai jopa ainoastaan erityisissi tilaisuuksissa ja maistelutarkoituksessa ja paljon
harvemmin kuin tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia tavaroita. Ne kuuluvat
selvisti korkeampaan hintaluokkaan kuin tavaramerkkihakemuksen kohteena olevat
juomat.

Kuohuviinit eivit ole tavaramerkkihakemuksen kohteena olevien juomien tyypillisia
korvaavia juomia. Kyseisten tavaroiden ei ndin ollen voida katsoa olevan
kilpailusuhteessa.

Kantajan viite, jonka mukaan kyseisid tavaroita voidaan nauttia perikkdin tai jopa
sekoitettuina, ei ole omiaan asettamaan kyseenalaiseksi edellisissé kohdissa tehtyd
arviointia. Tédmé seilka pétee useiden sellaisten juomien osalta, jotka -eiviit
kuitenkaan ole samankaltaisia (esimerkiksi rommi ja kola).

Sama pétee kantajan esittiméén toteamukseen, jonka mukaan riidanalaisten
tavaroiden mainonnassa néytetddn aina henkilod, joka kokee onnenhetken
nauttiessaan kyseistd juomaa, koska timi seikka pétee ldhes kaikkiin hyvinkin
erilaisiin juomiin.
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Edelld esitetyn perusteella on todettava, etti kyseisten tavaroiden erilaiset osatekijit
ovat tdrkeimmit kuin niiden samankaltaiset osatekijat. Niiden vililli havaitut
eroavuudet eiviit kuitenkaan ole sellaisia, ettd ne yksindin sulkisivat pois
sekaannusvaaran, erityisesti tapauksessa, jossa haettu tavaramerkki on sama kuin
tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen (ks. edelld 48 kohta).

Riidanalaiset tavaramerkit

Riidanalaisen ratkaisun 48 kohdasta kiy ilmi, etté valituslautakunta on perustanut
riidanalaisia tavaramerkkeji koskevan vertailunsa aikaisemman tavaramerkin osalta
edelld 7 kohdassa kuvattuun muotoon silli perusteella, etti timid muoto ei eroa
aikaisemmalle tavaramerkille rekisterdidystdi muodosta, joka on kuvattu edelld
4 kohdassa, silld tavoin, ettd sen erottamiskyky muuttuisi.

Ei ole tarpeen ratkaista, onko valituslautakunta tehnyt virheen toimiessaan tilld
tavoin. Edellisessé kohdassa tarkoitettujen muotojen viliset erot eiviit ole omiaan
muuttamaan kyseisten tavaramerkkien vertailun tulosta, eivitkd niin ollen arviota
sekaannusvaarasta, siten kuin jaljempini tullaan selostamaan.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan kyseisten tavaramerkkien visuaalisen,
auditiivisen tai kisitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisar-
vioinnin on perustuttava niistd 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 oikeuskiytintoviittauksineen).
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Visuaalisella ja foneettisella tasolla on todettava, etti edelli 60 kohdassa tarkoite-
tuissa aikaisemman tavaramerkin kahdessa muodossa sanatekijilla “linderhof” on
hallitseva asema. Sanallisella elementilld, joka muodostuu ilmaisusta "vita somnium
breve” on toissijainen asema, koska se on kirjoitettu huomattavasti pienemmilld
kirjaimilla kuin sana "linderhof”. T4m3 sanallinen elementti on ndin ollen tiydentéva
suhteessa médradvain sanalliseen elementtiin "linderhof” (ks. vastaavasti asia
T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002,
Kok. 2002, s. 1I-4359, 36 kohta). Sanamerkkien "trocken” ja "sekt” osalta on
todettava, ettd saksalainen keskivertokuluttaja ymmértdd valittomisti, ettd niiden
tarkoituksena on vain ilmoittaa, ettd kyseessd ovat kuiva viini ja kuohuviini. Taltd
osin ndmé elementit ovat myds tédydentivid suhteessa elementtiin “linderhof”.
Lopuksi on todettava edelld 60 kohdassa mainittujen aikaisemman tavaramerkin
kahden muodon kuvailevista elementeisti, etti ne ovat vain koristeellisia. Niilldldn
ei ndin ollen ole vaikutusta elementin “linderhof” hallitsevuuteen.

Koska elementti "linderhof” on hallitseva aikaisemmassa tavaramerkissd, sen on
katsottava olevan samankaltainen haetun tavaramerkin kanssa visuaalisella ja
foneettisella tasolla. Termien “linderhof” ja "lindenhof” viliset visuaaliset ja
foneettiset erot eivit ole sellaisia, ettd saksalainen keskivertokuluttaja huomaisi ne
valittdmésti.

Kisitteelliselld tasolla on todettava, ettd valituslautakunta toteaa riidanalaisen
ratkaisun 52 kohdassa, ettd termi “linderhof” viittaa Baijerin kuninkaan Ludvig II:
n Linderhof-nimiseen linnaan, kun taas termi "lindenhof” tarkoittaa tilaa, jolla
kasvaa lehmulksia.

Témién osalta on todettava, ettd vaikka voidaankin havaita tietty kisitteellinen
eroavuus, ei ole todennikgistd, ettd saksalainen keskivertokuluttaja huomaisi siti.
Lisdksi ei voida myoskidn odottaa, ettd keskivertokuluttaja Saksassa tuntisi kyseisen
"Linderhofin” linnan. Kuluttaja, joka ei ole tistd tietoinen, havaitsee pikemminkin
"lindenhof’- ja "linderhof’-termien vililld vallitsevan kisitteellisen samankaltaisuu-
den siltd osin kuin hdnen mieleensi tulee molemmissa tapauksissa kartano tai
maatila.
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Niissd olosuhteissa on todettava, ettd nima kaksi tavaramerkkid ovat kisitteellisesti
samanbkaltaisia.

Edella esitetyn perusteella on katsottava, ettd tavaramerkit ovat samankaltaisia.

Sekaannusvaara

Valituslautakunta totesi riidanalaisen ratkaisun 55 kohdassa, ettd vaikka kyseciset
tavaramerkit ovat foneettisesti hyvin samankaltaisia, kun otetaan huomioon
ailkaisemman tavaramerkin normaali erottamiskyky ja kyseisten tuotteiden vililla
vallitseva ilmeinen etiisyys, kohdeyleison keskuudessa Saksassa ei ole mitdin
merkittdvdd sekaannusvaaraa, erityisesti, koska esilld olevassa asiassa merkitysti ei
ole kiireisen ja pinnallisen yleisén hividvin pienelli joukolla, vaan keskivertoku-
luttajalla, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut seki kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen.

Tahén arviointiin ei liity virheita.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etté edelld 51-56 kohdassa todetut
riidanalaisten tavaroiden eroavuudet ovat suuremmat kuin riidanalaisten tavara-
merkkien vilinen samankaltaisuus, joten saksalainen keskivertokuluttaja ei luule,
ettd riidanalaisilla tavaroilla, jotka on varustettu riidanalaisilla tavaramerkeills, olisi
sama kaupallinen alkupera. Lisiksi kuten on todettu edelld 42 kohdassa, ei voida
katsoa, etti aikaisemmalla tavaramerkilld olisi vahva erottamiskyky.
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Tastd seuraa, etti valituslautakunta ei ole jéttinyt huomiotta asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on hyldnnyt viiteosaston paatoksestd
tehdyn valituksen silli perusteella, ettei asiassa ollut sekaannusvaaraa.

Niin ollen kantajan esittima# ainoaa kanneperustetta ei voida hyviksyi.

Kanne on niin ollen hylittévi ilman, ettd on tarpeen arvioida viliintulijan esittiméia
perustetta.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Esilld olevassa asiassa kantaja on hivinnyt asian. Virasto on vaatinut, ettd kantaja on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkdyntikulut, ja viliintulija on vaatinut, ettd
kantaja on velvoitettava korvaamaan viliintulijan oikeudenkiyntikulut. Néin ollen
kantaja on velvoitettava korvaamaan sekd viraston ettd valiintulijan oikeudenkéyn-
tikulut.
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Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
{toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylidtddn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 15 piiviné helmikuuta 2005.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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