SHAKER v. SMHV — LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFIFANA SHAKER)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 péivina kesikuuta 2005 °

Asiassa T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, kotipaikka Vietri sul Mare (Italia), edustajanaan
asianajaja F. Sciaudone,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenddn M. Capostagno,

vastaajana,

* Qikeudenkayntikiel: italia.

Il - 2309



TUOMIO 15.6.2005 — ASIA T-7/04

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssi oli

Limifiana y Botella, SL, kotipaikka Monforte del Cid (Espanja),

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan Limifiana y Botella, SL:n ja
Shaker di L. Laudato & C. Sasin vilisestd viitemenettelystd 24.10.2003 tekeméstd
paitoksestd (asia R 933/2002-2) nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekd tuomarit J. Azizi ja
E. Cremona,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.5.2004
toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 20.1.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 20.10.1999 yhteisén tavaramerkistd 20 piivini joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna (jaljempiind asetus N:o 40/94), nojalla yhteisén tavaramerk-
kid koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisteréintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:
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Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna (jiljempand Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 32
ja 33, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; sailotyt, kuivatut ja
umpioidut hedelmit ja vihannekset; hillot, hyytelot, hedelméhillokkeet; munat,
maito ja maitotuotteet; ravintodljyt ja -rasvat”

— luokka 32: "Oluet; kivenniis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat;
hedelmijuomat ja hedelmituoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmis-
tusaineet”

— « luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

SMHYV kehotti 23.11.1999 pivitylli kirjeelld kantajaa rajaamaan rekisteréintihake-
mustaan, koska se katsoi, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan
nojalla se oli osittain rekisterdintikelvoton.

Tarkemmin ottaen SMHYV pyysi rekisterdintihakemuksen perumista luokkaan 32
kuuluviin alkoholittomiin juomiin lukeutuvien tavaroiden osalta, koska sen mukaan
jos nimitysti “limoncello della costiera amalfitana” kiytettiin kuvaamaan samalla
sekd tihdn luokkaan kuuluvia tavaroita etti luokkaan 33, joka kokoaa yhteen
alkoholijuomat, kuuluvia tavaroita, se voisi johtaa kuluttajaa harhaan saaden hénet
Juulemaan, etti ndin nimetty pullo sisiltid hyvin tunnettua limoncello-nimistd
likooris, vaikka niin ei ole. Lisiksi SMHV pyysi kantajaa rajaamaan luokan 33
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tavaraluettelon "Amalfi-rannikolla tuotettuihin sitruunalikééreihin”, koska tavara-
merkki olisi harhaanjohtava, jos kyseessd oleva likoori olisi periisin muualta, kun
otetaan huomioon, ettd Sorrento ja siihen rajoittuva vydhyke ovat tunnettuja tietysti
tavarasta ja ettd ndin ollen tavaran alkuperd on ratkaiseva kuluttajan valinnan
kannalta.

Témidn SMHV:n pyynnon johdosta kantaja rajasi hakemuksensa luokkaan 33
kuuluvien tavaroiden osalta koskemaan Amalfi-rannikolla tuotettua sitruunalikds-
ria.

Rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskeva hakemus julkaistiin 17.4.2000
Yhteison tavaramerkkilehdessé nro 30/200.

Liminana y Botella, SL (jaljempéni viitteentekiji) teki 1.6.2000 asetuksen N:o
40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella viitteen rekistersitiviksi haetun tavara-
merkin rekisterdintid vastaan.

Perustelu timin viitteen tueksi oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdan mukainen sekaannusvaara yhtiélti rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin,
siltd osin kuin se liittyy Nizzan sopimuksen luokkaan 33 kuuluviin tavaroihin, ja
toisaalta vaitteentekijin sanamerkin, joka koskee myds Iuokkaan 33 kuuluvia
tavaroita ja joka on rekisterdity vuonna 1996 Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas
del Ministerio de ciencia y tecnologiassa (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto)
ja joka on

LIMONCHELO
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SMHV:n viiteosasto hyviksyi 9.9.2002 tekemélldén pédtokselld vditteen ja evisi ndin
ollen rekisterditiaviksi haetun tavaramerkin rekisteréinnin.

Viiteosasto perusteli piaatoksensd huomauttamalla, etti Espanjan markkinoilla oli
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara
rekisteréitiviksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilla, koska
kyseessi olevat tavarat olivat samoja ja tavaramerkit olivat samankaltaisia. Tdmén
viimeksi mainitun seikan viiteosasto on todennut arvioituaan kyseessd olevien
tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon samankaltaisuutta,
mistdi SMHV:n mukaan ilmenee, etti rekisterditiviksi haetun tavaramerkin
hallitsevan osan, joka on sana limoncello, ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasun
ja lausuntatavan vélilld on samankaltaisuutta.

Kantaja on asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan perusteella hakenut 7.11.2002
SMHV:sta muutosta véiteosaston paitokseen.

Toinen valituslautakunta hylkési kantajan hakemuksen 24.10.2003 tekemalldén
paatokselld (jiljempénd riidanalainen péitds). Todettuaan, ettd aikaisemman
tavaramerkin tavarat kattoivat rekisterditiviksi haetun tavaramerkin tavarat, vali-
tuslautakunta katsoi, ettd rekisterditiviksi haetun tavaramerkin hallitseva osa oli
sana limoncello ja ettd rekisterditdviksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin ulkoasu ja lausuntatapa olivat erittdin ldhelld toisiaan, joten niiden
kahden tavaramerkin vililld oli sekaannusvaara.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen ja/tai muuttaa sité siten, ettd viite hylataan ja
kantajan rekisterdintihakemus hyviksytaan

— SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vastaaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenliyntikulut.

Istunnossa kantaja on tidsmentinyt, ettd vaatiessaan kumoamaan riidanalaisen
paitoksen ja/tai muuttamaan sitd se tarkoitti tosiasiassa yhta lailla riidanalaisen
paiatoksen kumoamista kuin sen muuttamista.
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Qikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa vaatimustensa tueksi kolmeen perusteeseen. Se katsoo, ettd
riidanalaisessa paiatoksessi SMHV on ensinnikin rikkonut asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, toiseksi kiyttinyt vidrin harkintavaltaa ja
kolmanneksi rikkonut paatostensi perusteluvelvollisuutta. Vastaaja kiistéd jokaisen
ndistd viitteista,

1 Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen Nio 40/94 8 artillan
1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

A Asianosaisten lausumat

1. Kantajan lausumat

a) Yleistd

Kantaja katsoo, ettd toisin kuin vastaaja viittdd, aikaisemman tavaramerkin ja sen
tavaramerkin vililld ei ole riittdvia samankaltaisuutta. Néin ollen ndiden tavara-
merkkien vililli ei sen mukaan ole sekaannusvaaraa, joten sen tavaramerkin
rekisterdintii ei voitaisi evitd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla.

II - 2316



19

20

21

22

SHAKER v. SMHV — LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

Kantaja perustelee nakemyksensd viittamilla, ettd kasiteltivind olevassa asiassa
aikaisemmalta merkilti puuttuu erottamiskyky eikid aikaisemman merkin ja
rekisterditavaksi haetun merkin vililld ole samankaltaisuutta.

b) Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky

Kantaja katsoo, etté aikaisemmalla tavaramerkilld ei ole mitisn erityistd erottamis-
kykyd ja ettd tavara, jota nyt kiisiteltivind oleva kanne koskee, on erityisen tunnettu.
SMHV ei sen mukaan ole kuitenkaan ottanut huomioon kumpaakaan niista
seikoista.

Kantansa tueksi kantaja vetoaa siihen, ettd yleisessii kielenkiytossa sana limoncello
merkitsee Espanjassa, Italiassa ja koko muussa maailmassa Amalfin rannikolta
perdisin olevaa likéorid, jonka valmistuksessa on kiytetty sitruunankuoria, eiki
yksinomaan viitteentekijin valmistamaa juomaa. Kantaja esittii tihin liittyen
otteita Internet-sivuilta ja katsoo, ettd seki viitteentekiji 11.4.2003 piivatyissi
huomautuksissaan ettd SMHV 23.11.1999 piivityssi kirjeessiin ovat myontineet
timén yleisen kielenkayton.

Niin ollen toisin kuin viitteentekijan 11.4.2003 esittimistd huomautuksista ilmenee,
sana limonchelo on kantajan mukaan ainoastaan espanjankielinen kifinnés sanalle
limoncello, joka kuvaa yleiselli tavalla sitruunankuorista ja alkoholista valmistettua
likoorid. Kantaja viittaa tdltd osin sanalla limonchelo Internetissi tekemiensi
hakujen tuloksiin ja siihen, etti Espanjassa on lukemattomia samankaltaisia
tavaramerkkejd, minka vaitteentekija on kantajan mukaan myés myodntanyt.
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Kantaja toteaa, etti kisiteltivind olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyky on heikko ja ndin ollen sekaannusvaara on pieni, mistd syystd
SMHV:n olisi sen mukaan arvioitava erityisen tarkkaan niitd seikkoja, joiden
perusteella ndiden kahden kyseessi olevan merkin voidaan katsoa olevan samoja tai
samankaltaisia.

¢) Kyseessi olevien tavaramerkkien samankaltaisuus

Ulkoasun vertailusta kantaja katsoo, ettd sen tavaramerkin ulkoasu eroaa
merkittivisti aikaisemmasta tavaramerkistd. Se vetoaa erityisesti italian kielen
kéyttoon, kirjainten limonc jilkeen tuleviin kirjaimiin, sanaosiin "della costiera
amalfitana” ja shaker, graafiseen esitykseen, useisiin typografisiin eroihin ja
kéytettyihin véreihin.

Lausuntatavan vertailusta kantaja katsoo péiasiallisesti, ettd valituslautakunta on
virheellisesti pitdnyt yksinomaisen merkittdvéini sanaa limoncello ja katsonut, ettd
sanat "della costiera amalfitana” eivit ole hallitsevia eiviitkd olennaisia sanaosia, miké
on ristiriidassa sen kanssa, etti oikeuskiytinnén ja padtoskiyténnon mukaan kaikki
asiaan liittyvit tekijit on otettava huomioon, kun arvioidaan selkaannusvaaraa
kuluttajien mielessa.

Kantaja katsoo my®és, ettdi ndiden kahden tavaramerkin vertailu osoittaa, ettd ainoat
nidissi kahdessa merkissi olevat samalla tavoin lausuttavat osat ovat kaksi
ensimmaistid tavua li ja mon, kun taas jilkimméisten tavujen chelo ja cello ja
sanojen della costiera amalfitana lausuntatavat eivit muistuta toisiaan.
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Merkityssisillon vertailusta kantaja katsoo yhtdlta, etta SMHV:n olisi tullut arvioida
sen alueen erityistd tunnettuutta, josta sen tavara on periisin, eli Amalfi-rannikon
erityistd tunnettuutta. Kantaja vetoaa tiltd osin yhteisdjen tuomioistuimen asiassa
C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamaan tuomioon (Kok. 1998, s. 1-5507, 29 kohta) ja
Kkorostaa, ettd SMHV on korostanut tavaran maantieteellisen alkuperin ratkaisevaa
merkitystd kuluttajan valinnalle 23.11.1999 piivityssi kirjeessiin.

Sanoista limonchelo ja “limoncello della costiera amalfitana” tulee kantajan mukaan
keskivertokuluttajalle epéilemitti erilaisia mielikuvia. Sanat “della costiera amalfi-
tana” liittyvéit sen mukaan tiettyyn maantieteelliseen paikkaan, jonka espanjalaiset
kuluttajat hyvin tuntevat, joten viimeksi mainitut eivit voi katsoa, ettd timi tavara
olisi perdisin samasta yrityksestd ja samalta maantieteelliselti vychykkeeltd kuin se,
jota valmistetaan tavaramerkilli LIMONCHELO. Niin ollen kun sanat "della
costiera amalfitana” lisitdén sanaan limoncello, ne muodostavat kantajan mukaan
hyvin erilaisen loogisen kokonaisuuden kuin aikaisempi tavaramerkki.

Toisaalta kantaja katsoo, etti SMHV:n olisi ollut syytd analysoida objektiivisia
olosuhteita, joiden vallitessa tavaramerkit voivat joutua kilpailemaan markkinoilla
(asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. 1I-2251, 57 kohta). Kantaja korostaa tilti osin, etti
espanjalaista kuluttajaa ei voi johtaa harhaan ja luulemaan, etti tavara, jossa on
tavaramerkki LIMONCHELO ja jonka etiketissi on kolmen sitruunan lisiksi
Distileria Torisin tunnus, ja tavara, jossa on etiketti "limoncello della costiera
amalfitana”, ovat tosiasiassa periisin samasta yrityksesti.

Kantaja viittaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-292-01,
Phillips-Van Heusen vastaan SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), 14.10.2003 antamaan tuomioon (Kok. 2003, s. 11-4335, 54 kohta) ja katsoo,
ettd ilmeinen ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuus voi kumoutua, jos ainakin
toisella kahdesta tavaramerkistd on kohdeyleisén silmissi selked ja ratkaiseva
merkityssisiltd. Kantaja katsoo, ettii kisiteltivini olevassa asiassa espanjalainen
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keskivertokuluttaja havaitsee valittomasti, etté sen tavara on italialainen 1ik&6ri, jopa
tyypillinen italialainen likéori, joka on valmistettu Italiassa Amalfin rannikon
sitruunoista.

Niin ollen kaiken edelli esitetyn nojalla kantaja katsoo, ettd vaikka ilmaisut, joista
kyseessi olevat merkit muodostuvat, olisivat osittain samankaltaisia, sanan
limoncello ja sen espanjankielisen kddnnoksen limonchelo heikko erottamiskyky
sekd kyseessd olevien tavaramerkkien vélilld olevat lukuisat ulkoasun, lausuntatavan
ja merkityssisallon erot sulkevat pois sekaannusvaaran kohdeyleisén keskuudessa.
P4itos, jolla kantajan tavaramerkin rekisterinti on evétty, on kantajan mukaan néin
ollen lainvastainen.

2. Vastaajan lausumat

Vastaaja kiistad kantajan vaatimustensa tueksi esittimit vditteet ja katsoo, ettd
vertaileva arviointi, joka on taustalla sekaannusvaaran arvioinnissa, sellaisena kuin
valituslautakunta ja viiteosasto sitd ovat arvioineet, on perusteltu.

Vastaaja katsoo, ettd valituslautakunta on aivan oikein korostanut, ettd sana
limoncello on rekistersitiviksi haetun tavaramerkin hallitseva osa. Tami sana on
vastaajan mukaan se osa, joka yksildi tavaramerkin ja luonnehtii sitd késiteltévéind
olevassa asiassa kohdeyleiséni olevien espanjalaisten keskivertokuluttajien silmissd.
Vastaaja korostaa tiltd osin sanan limoncello keskeistd ja etuoikeutettua asemaa ja
sen hallitsevaa kokoa suhteessa rekisterditaviksi haetun tavaramerkin muihin osiin.
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Vastaaja katsoo ndin ollen, ettd on selvdd, etti sana limoncello, joka kuuluu
rekisteréitdvéksi haettuun tavaramerkkiin, ja sana limonchelo, joka kuuluu
aikaisempaan tavaramerkkiin, ovat omiaan vaikuttamaan ulkoasultaan ja lausunta-
tavaltaan lihes samoilta siin havainnossa, joka espanjalaisella keskivertokuluttajalla
niistd on. Namd kaksi sanaa muodostuvat kymmenestd kirjaimesta, joista yhdeksin
ovat samoja, ainoa ero on l- ja h-kirjaimissa, joilla siitd syysti, ettd ne sijaitsevat
ndiden kahden sanan sisilld, on erottamiskyvyltdan rajoitettu vaikutus. Sen jilkeen
vastaaja huomauttaa, etti se, ettd aikaisempi tavaramerkki LIMONCHELO
ddnnetddn espanjan kielessd lahes tdysin samalla tavalla kuin italian kielen sana
limoncello, kun se @dnnetdin oikein, viittaa lausuntatavan vahvaan vastaavuuteen.

Se toteaa lisiiksi, ettd se on tdysin tietoinen sanan limoncello merkityksesti italian
kielessd, mutta ettd kisiteltdvani olevassa asiassa timi seikka ei aseta kyscenalaiseksi
tdmén sanan luontaista erottamiskykyé espanjalaisen yleison silmissi. Tilld hetkelld
ei sen mukaan ole sellaisia varmoja seikkoja, joiden johdosta voisi ajatella, ettd
espanjalainen keskivertokuluttaja antaa sanalle limoncello tismillisen ja tarkkaan
midrdtyn merkityksen.

Vastaaja kiistia ndin ollen sen kantajan viitteen, etti sana limonchelo on
espanjankielinen muoto italian kielen termisti limoncello, joka taas on kantajan
mukaan tunnettu koko maailmassa ja erityisesti Espanjassa yleisnimessi tietynlai-
selle likoorille. Vastaajan mukaan ei ole olemassa mitain objektiivisia seikkoja, jotka
tukisivat vastapuolen viitteitd. Vastaaja viittaa lisiksi, ettd asctuksen N:o
40/94 74 artiklan mukaan SMHV:n toimivaltaan ei kuulu asianosaisten puolesta
etsid todisteita, jotka osoittavat, ettii sana limoncello olisi ollut tai ctt siiti olisi tullut
mahdollisine kirjoitustapoineen (ks. esimerkiksi limonchelo) yleisnimi espanjalaisen
yleisén mielestd. Tiltd osin vastaaja huomauttaa, etti kantajan esittima aineisto, joka
koostuu otteista Internet-sivuilta, ei missiin tapauksessa viittaa espanjalaiseen
yleisdon ja ettd 23.11.1999 piivitty kirje perustuu erilaisiin  tosiseikkoihin ja
oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka liittyvit tavaramerkkien sekaannusvaaran
arviointiin.
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Vastaaja katsoo, ettd kisiteltiviind olevassa asiassa aikaisemmin rekisterdidylld
tavaramerkilld on riittdvi erottamiskyky, koska se on rekisterdity kansallisella tasolla.
Niin ollen se katsoo, etti sen on rajoituttava katsomaan, ettd aikaisempi
tavaramerkki ansaitsee sellaisenaan tulla suojatuksi sellaiselta myohemmaltd
tavaramerkiltd, jossa toistetaan sen erottava ja hallitseva osa.

Vastaaja vetoaa vield siihen, ettd nyt kisiteltdvind olevassa asiassa on merkittévid
samankaltaisia piirteitd kuin asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV —
Hulkla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s, 11-4335).

Vastaajan mukaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on tdssd viimeksi
mainitussa asiassa korostanut sen tdrkeyttd, ettd sekaannusvaaraa arvioidaan
kohdeyleisbn mukaan ja tarkemmin ottaen sen mukaan, kuinka viitekuluttaja
mieltid oman peruskielitaitonsa perusteella kyseessd olevat tavaramerkit. Tastd
seuraa vastaajan mukaan, ettd vaikka jollakin sanalla on tietty merkitys jollain
kielells, joka kuitenkaan ei ole viitekuluttajan peruskieli, ja jos ei ole sellaisia
seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, ettd mainittu kuluttaja ymmértad
kyseessi olevan sanan tissid merkityksessd, tdmé sana voi hyvinkin olla erottamisky-
vyn kannalta sen tavaramerkin hallitseva osa, johon se kuuluu.

Edelld esitetyn perusteella vastaaja katsoo, ettd riidanalainen paitds on perusteltu.
Vastaajan mukaan valituslautakunta on sekaannusvaaraa arvioidessaan merkkien ja
tavaroiden keskindisen riippuvuuden periaatteeseen tukeutuen voinut perustellusti
katsoa, ettd koska kyseessi olevat tavarat olivat samoja (miti kantaja ei ole kiistanyt),
tavaramerkkien vililld havaitut samankaltaisuudet (jotka voidaan muun muassa
havaita siitd, ettd sanat limonchelo ja limoncello ovat lihes samoja) voivat aiheuttaa
sekaannusvaaran Espanjan markkinoilla. Valituslautakunta on sen mukaan siten
ollut oikeassa pysyttiessdéin pédtoksen, jossa viite hyviksytdén, silld perusteella, ettd
on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
sekaannusvaara.
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B Ensimindisen oikeusasteen tuoniioistuimen arviointi asiasta

1. Alustavat huomautukset

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

Lisaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan
aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan jésenvaltiossa rekisterdityji tavaramerk-
kejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekiste-
rointihakemuksen tekopaivid.

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisé
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskeniin sidoksissa olevista yrityksisti (ks. asia
T-162/01, Laboratorio RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 30 kohta oikeuskiytantéviittauksi-
neen).

Tamin saman oikeuskiytinnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena siltd kannalta, miten kohdeyleisé mielti kyseessi olevat merkit ja tavarat tai
palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysti kyseisessa
yksittiistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, keskindinen riippuvuus (ks.
edelli 43 kohdassa mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS, 31-33 kohta
oikeuskiytiantoviittauksineen).
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Kasiteltivini olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on Espanjassa rekisterdity ja
suojattu sanamerkki. Kyseessd olevat tavarat ovat paivittiistavaroita. Néin ollen
sekaannusvaaraa kisiteltdviind olevassa asiassa arvioitaessa on otettava huomioon
espanjalaisista keskivertokuluttajista muodostuvan kohdeyleisén nikékulma.

Kohdeyleisén tultua médritellyksi on arvioitava yhtélti kyseessa olevien tavaroiden
ja toisaalta kyseessd olevien merkkien vertailua.

2. Tavaroiden vertailu

Kyseessid olevien tavaroiden vertailusta on todettava, etti valituslautakunta on
katsonut, ettd rekisterditiviksi haetun merkin kattamat tavarat siséltyivit aikai-
semman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja ettd asianosaiset eivit ole riitauttaneet
tatid. On siis todettava, etti mainitut tavarat ovat samoja.

3. Merkkien vertailu

a) Alustavia huomautuksia

Nyt esilld olevien tavaramerkkien vertailusta on korostettava ensinndkin, eftd
kisiteltivini olevassa asiassa rekisterditiviksi haettu tavaramerkki on moniosainen
tavaramerkki, joka muodostuu sanaosista ja kuvio-osista, kun taas aikaisempi
tavaramerkki on puhtaasti sanamerkki.
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Lisaksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa merkkien samankaltai-
suudesta, ettd oikeuskdytinnén mukaan merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisillon samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on
perustuttava niistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan ja huomicon on otettava
erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. edelld 30 kohdassa mainittu asia
BASS, 47 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Niin ollen on syyti todeta, ettd moniosainen tavaramerkki, jonka yksi osa on sama
kuin joku toinen tavaramerkki tai jotain toista tavaramerkkii muistuttava, voidaan
katsoa titd toista tavaramerkkid muistuttavaksi ainoastaan siini tapaulsessa, etti
kyseinen osatekiji on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen
tavaramerkki luo. Asia on niin silloin, kun kyseinen osatekiji pystyy yksin
hallitsemaan asianomaisen yleisén muistiin jadvaa tavaramerkkia koskevaa mieliku-
vaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijit jaivit merkityk-
settdmiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edelli 38 kohdassa
mainittu asia MATRATZEN, 33 kohta, pysytetty asiassa C-3/03 P, Matratzen
Concord v. SMHV, médriys 28.4.2004, Kok. 2004, s. 1-3657).

Tami ldhestymistapa ei tarkoita sitd, ettd huomioon otetaan ainoastaan yksi
moniosaisen tavaramerkin osatekijoista ja etti sitd verrataan toiseen tavaramerkkiin.
Sen sijaan on syyti vertailla kyseessi olevia tavaramerkkeji siten, ettd niitd
kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena. Tami ei kuitenkaan sulje pois sitd, ettd
kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkisti jaa kohdeyleison muistiin,
voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijéista (edelld
38 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, 34 kohta).

Arvioitaessa moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijin
hallitsevaa luonnetta, taytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijin luontaiset
ominaisuudet ja verrata niitdi muiden osatekijdiden luontaisiin ominaisuuksiin.
Lisélksi voidaan tiaydentavisti ottaa huomioon eri osatekijoiden suhteellinen asema
moniosaisen merkin ulkomuodossa (edelli 38 kohdassa mainittu asia MATRAT-
ZEN, 35 kohta).

Il - 2325



53

54

55

TUOMIO 15.6.2005 — ASIA T-7/04

Kaytinndssd tdmi tarkoittaa sitd, ettd valituslautakunnan on arvioitava, mika
rekisterditivilksi haetun tavaramerkin osatekiji on ulkoasuunsa, lausuntatapaansa
tai merkityssisiltéonsi liittyvien ominaisuuksiensa vuoksi itsessdan omiaan luomaan
yksindén téstd tavaramerkistd sellaisen vaikutelman, joka jad kohdeyleisén muistiin
sellaisella tavalla, etti kaikki muut tavaramerkin osatekijit jadvat taltd osin
merkityksettdmiksi. Kuten edelld 51 ja 52 kohdassa on todettu, téllainen arviointi
voi johtaa siihen, ettd useita osatekijoitd on pidettdva hallitsevina.

Jos rekisterditiviksi haettu tavaramerkki kuitenkin on luonteeltaan visuaalinen
moniosainen tavaramerkki, timin tavaramerkin kokonaisvaikutelman arviointi seka
sen mahdollisen hallitsevan osan méérittiminen on tehtdvé ulkoasun arvioinnin
perusteella. Tillaisessa tapauksessa olisi ainoastaan silloin, kun mahdolliseen
hallitsevaan osaan sisiltyisi ulkoasuun liittyméttomié semanttisia nékokohtia,
mahdollisesti vertailtava tdtd osaa ja aikaisempaa tavaramerkkid siten, ettd myds
nimé semanttiset nikokohdat, kuten esimerkiksi lausuntatapaan tai asiaan liittyviin
abstrakteihin kisitteisiin liittyvit nakékohdat, otetaan huomioon.

b) Hallitseva osatekiji

i) Rekisteroitiviksi haetun tavaramerkin osatekijoiden kuvaaminen timén tavara-
merkin ulkoasun arvioinnista késin

£

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd rekisterditiviksi haetun
tavaramerkin osatekijit ovat sana limoncello valkoisin suurikokoisin kirjaimin
kirjoitettuna, sanat della costiera amalfitana keltaisin ja pienemmin kirjaimin
kirjoitettuna, valkopohjaisen kehyksen siséén pienemmin sinisin kirjaimin kirjoitettu
sana shaker, jossa k-kirjain edustaa lasia, ja vield kuvio, jossa on suuri pyored

II - 2326



56

SHAKER v. SMHV — LIMINANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)

lautanen, jonka keskusta on valkoinen ja jonka reunusta kiertdd koristekuviona
keltaisia sitruunoita tummalla pohjalla esittivia piirroksia seki turkoosi-valkoinen
katkonainen nauha. Kaikkien niiden tavaramerkin osatekijoiden muodostama
kokonaisuus on tummansiniselld pohjalla.

i) Pyoredn koristekuvioidun sitruunalautasen hallitsevuus haetussa tavaramerkissi

Rekisterdivaksi haetun tavaramerkin kuvio-osatekijist, jossa on pyorea koristeku-
vioitu sitruunalautanen, on todettava, ettii sen lisiksi etti se esittdd aidon nikoisti
lautasta, sitd luonnehtivat myés vérien kontrastit, sen suuri koko ja sen reunuksessa
olevat aidon nidkéiset sitruunoita esittéiviit piirrokset, jotka kaikki antavat tille
kuvalle aivan erityisen visuaalisen viehiityksen.

Télld pyoreilla koristekuvioidulla sitruunalautasella on luontaisista ominaisuuksis-
taan johtuen vahva erottamiskyky muihin rekisterditiviksi haetun tavaramerkin
osatekijoihin verrattuna ja erityisesti sanaan limoncello verrattuna. Se on niin ollen
hallitseva muihin rekistersitiviksi haetun tavaramerkin osiin nihden.

Téydentdvésti on todettava, ettd vaikka kuviota ei ole asetettu aivan keskelle,
lautaskuvio on kuitenkin sijoitettu rekistersitiviksi haetun tavaramerkin kahteen
alempaan kolmannekseen ja se peittdd suurimman osan tisti osasta, kun taas sana
limoncello peittdd vain suuren osan rekisterditiviiksi haetun merkin ylimmasta
kolmanneksesta.

Tistd seuraa, ettd pyoredn koristekuvioidun sitruunalautasen kuvan on katsottava
selvisti olevan rekisterditéviksi hactun tavaramerkin hallitseva osa.
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iii) Haetun tavaramerkin muiden osien arvioiminen

— Sana limoncello

Kisiteltédvini olevassa asiassa ei voida yhtyé valituslautakunnan nékemykseen, kun
se katsoi riidanalaisen paitdksen 20 kohdassa, ettd sana limoncello on rekisterdi-
taviksi haetun tavaramerkin hallitseva osa ldhinnd suurikokoisten kirjasintensa ja
silmiinpistivin asemansa vuoksi ja sen jilkeen riidanalaisen pédtoksen 21 kohdassa,
ettd kyseessi olevat tavaramerkit olivat ulkoasun ja lausuntatavan osalta lahes samat.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa limoncello-sanasta, etté vaikka
on totta, ettd timé sana on esitetty suuremmin kirjaimin kuin muut rekisteréitaviksi
haetun tavaramerkin sanaosat, silli on kuitenkin selvdsti vihemmin huomiota
herittivd ulkoasu kuin pyoredlld koristekuvioidulla sitruunalautasella. Sana
limoncello on sitd paitsi kooltaan pienempi kuin pydreéstd koristekuvioidusta
sitruunalautasesta muodostuva kuvio-osatekija.

Niistd samoista syisté ja ilman, ettd on tarpeen arvioida tdimén sanan lausuntatapaan
tai merkityssisiltoon liittyvid ominaisuuksia, on todettava, ettd sana limoncello ei ole
rekisterditiviksi haetun tavaramerkin hallitseva osatekija.

— IImaisu della costiera amalfitana

IImaisusta della costiera amalfitana on ulkoasun arvioinnin perusteella todettava,
ettd timi osa on kirjoitettu pienemmin kirjasimin kuin sana limoncello ja ettd se
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kuvaa kyseessa olevan tavaran maantieteellistd alkupersd. Lisaksi nimd sanat ovat
kooltaan selvisti pienempia kuin pyored koristekuvioitu sitruunalautanen ja niiden
vireissi on vahemmin kontrasteja kuin kyseisestd lautasesta muodostuvassa
kuviossa. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ilman etti on tarpeen
arvioida kyseisen osatekijian lausuntatapaan tai merkityssisiltoon liittyvid ominai-
suuksia, ettd tatd osatekijid ei voida pitdd rekistersitiviksi haetun merkin
hallitsevana osana erityisesti, kun otetaan huomioon sen pieni koko.

— Sana shaker

Siltd osin kuin on kyse sanasta shaker, vaikuttaa ulkoasun arvioinnin perusteella
siltd, ettd huolimatta valkoisesta pohjasta ja timin sanan k-kirjaimeen liitetysta
lasikuviosta, tima viimeksi mainittu, kuten myds sen kuvio-osa, ovat kooltaan pieni
pyoreddn koristekuvioituun sitruunalautaseen ja kyseessid olevassa tavaramerkissi
olevaan sanaan limoncello verrattuna. Sanassa shaker ei lisiksi ole samoja viirien
kontrasteja kuin koristekuvioidun pyérein sitruunalautasen kuvassa. Niin ollen
ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ilman, etti on tarpeen arvioida
Kkyseisen sanan lausuntatapaan tai merkityssisltoon liittyvii ominaisuuksia, etté tita
sanaa ei voida pitdd rekisterditiviksi haetun merkin hallitsevana osana.

c) Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

On todettava, ettd kuvio, jossa on koristekuvioitu pyéred sitruunalautanen, on
rekisterditdviksi haetun tavaramerkin hallitseva osatekiji ja etté silld ei ole mitidn
yhteistd aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin kanssa, joka on puhtaasti
sanamerkki,

Niin ollen kyseessi olevien tavaramerkkien vililli ei ole sekaannusvaaraa. Kuvion,
jossa on koristekuvioitu pyored sitruunalautanen, hallitsevuus muihin rekistersiti-
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viksi haetun tavaramerkin osiin nidhden estid kaiken sekaannusvaaran, joka
perustuisi kyseessd olevissa tavaramerkeissd olevien sanojen limonchelo ja
limoncello ulkoasujen, lausuntatapojen ja merkityssisaltéjen samankaltaisuuteen.

Sekaannusvaaraa koskevaa kokonaisarviointia suoritettaessa on vield todettava, ettd
se, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan
eri tavaramerkkeji, vaan hinen on turvauduttava siihen epitiydelliseen muistiku-
vaan, joka hinelld on niisti (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 26 kohta). Se, etti keskivertokuluttajalla on
tavaramerkisté vain epitiydellinen muistikuva, antaa kyseessi olevan tavaramerkin
hallitsevalle osalle suuren merkityksen (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit
Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4359, 47 kohta). Niin ollen
rekistersitaviksi haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla, joka on pyored koristeku-
vioitu sitruunalautanen, on suuri merkitys merkin kokonaisarvioinnissa, koska
kuluttaja, joka tarkastelee vahvan alkoholijuoman etikettid, ottaa huomioon ja
muistaa merkin hallitsevan osan, jonka avulla hén voi my6hempia hankintoja toistaa
ostokokemulksen.

Kuvio-osatekijan, joka muodostuu pydredstéd koristekuvioidusta sitruunalautasesta,
hallitsevuus rekisterditiviksi haetussa tavaramerkissd aiheuttaa sen, ettd kisi-
teltivini olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin erottavien osien arvioinnilla ei
ole mitién merkitysti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
soveltamisen kannalta. Se, ettd aikaisemman sanamerkin erottamiskyky voisi
vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. 1-6191, 24 kohta), edellyttid nimittiin, ettd aikaisemman
tavaramerkin ja rekisterditiviksi haetun tavaramerkin vililld olisi ainakin jonkin-
lainen sekaannusvaara. Kyseessi olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran kokonai-
sarvioinnista kuitenkin ilmenee, etti koristekuvioidun pyoreéin sitruunalautasen
hallitsevuus rekisteroitiviksi haetussa tavaramerkissi estid kaiken sekaannusvaaran
aikaisemman tavaramerkin kanssa. Niin ollen aikaisemman tavaramerkin erotta-
miskyvysti ei ole eniid tarpeen lausua (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial v. SMHV
— France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5275, 64 ja
65 kohta, pysytetty asiassa C-106/03 P, Vedial v. SMHYV, tuomio 12.10.2004,
Kok. 2004, s. 1-9573, 54 kohta, asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV —
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Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4625, 61 kohta ja asia T-317/01,
M+M v. SMHV — Mediametrie (M+M EUROdATA) tuomio 30.6.2004, Kok. 2004,
s. [1-1817, 74 ja 75 kohta).

Kun niami seikat otetaan huomioon, on todettava, ettd huolimatta siitd, ettd
tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja, nyt esilld olevien tavaramerkkien
samankaltaisuuden aste ei ole riittdvin korkea, jotta voitaisiin katsoa, etti
espanjalainen kohdeyleiso voisi luulla, ettd nyt esilld olevat tuotteet ovat periisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessi olevista yrityk-
sistd. Niin ollen toisin kuin SMHV riidanalaisessa paatoksessi on katsonut,
tavaramerkkien vililld ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusvaaraa.

Niin ollen kantajan ensimmadinen kanneperuste on hyviksyttava.

11 Toinen kanneperuste, joka perustuu harkintavallan vddrinkdyttoon, ja kolmas
kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden rikkomiseen

Koska ensimmdinen kanneperuste on hyviksyttivi, kantajan muita kanneperusteita
ei ole enda tarpeen tutkia.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan nojalla riidanalainen paités on
kumottava ja sitdi on muutettava siten, ettd kantajan valituslautakuntaan tekema
valitus on katsottava perustelluksi ja vdite on niin ollen hylattava.
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Oikeudenkéyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska vastaaja on hévinnyt asian, se on
kantajan vaatimuksen mulkaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
toisen valituslautakunnan 24.10.2003 tekemi paiitos (asia R 933/2002-2)
kumotaan ja siti muutetaan siten, etti kantajan SMHV:lle tekemd valitus
hyviksytiin ja etti viiite on niin ollen hylittiva.

2) SMHYV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Jaeger Azizi Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 péivana kesilkuuta 2005.

H. Jung M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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