TUOMIO 13.7.2005 — ASIA T-40/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljds jaosto)
13 piivind heindkuuta 2005

Asiassa T-40/03,

Julidn Murtia Entrena, kotipaikka Elciego (Espanja), edustajanaan asianajaja I.
Temifio Ceniceros,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehinéén I. de Medrano Caballero ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssi oli
ja viliintulijana ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.

II - 2834



MURUA ENTRENA v. SMHV — BODEGAS MURUA (JULIAN MURUA ENTRENA)

Bodegas Murtia, SA, kotipaikka Elciego, edustajanaan asianajaja ]J. Gonzilez
Aparicio,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.12.2002
tekemisti paitoksestd (asia R 599/1999-2), joka koskee Bodegas Murua, SA:n ja
Julidn Murta Entrenan vilistd vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekd tuomarit P. Mengozzi
ja I. Wiszniewska-Bialecka,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.2.2003
jiatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.8.2003
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2003
jatetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 9.3.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja haki 1.4.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkin rekisterdimistd yhteisén tavaramerkistd
20 péivind syyskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterdimistd haettiin, oli seuraava kuviomerkki:
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Tavarat, joita varten rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd Iuokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan 15 pii-
vini kesikuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
luokkaan 33, sellaisena kuin tdmd sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja
vastaavat seuraavaa kuvausta: "viinit”.

Yhteisén tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin Yhteison tavaramerkkilehden
11.8.1997 ilmestyneessid numerossa 14/97.

Bodegas Murtia, SA -yritys (jiljempénd véliintulija) teki 10.11.1997 viitteen
asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella.

Viitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu peruste. Viite perustui yhtaalta 20.12.1978 Espanjassa numerolla 865 063
rekisterdityyn sanamerkkiin MURUA ja toisaalta 20.3.1984 numerolla 482 779
rekistersityyn kansainviliseen sanamerkkiin MURUA, joka on suojattu Saksassa,
Ranskassa, Itivallassa, Sveitsissi ja Benelux-maissa. Néilld tavaramerkeilld tarkoite-
taan kaikkia Iuokkaan 33 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
"kaikki viinityypit”.

Viiteosasto hyviksyi viitteen 2.7.1999 ja evisi hactun yhteison tavaramerkin
rekisterdinnin.

Kantaja valitti 30.11.1999 viiteosaston péatoksestd SMHV:oon.
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SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti viiteosaston paitoksen ja hylkisi
valituksen 9.12.2002 tehdylla paitokselld (jaljemping riidanalainen p#ités).

Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, etti kyseessi olevilla tavaramerkeilld
tarkoitettiin samoja tavaroita ja etté rekisterditiviksi haettua yhteisén tavaramerkkis
hallitseva sanaosa oli sama kuin viliintulijan aikaisemmat sanamerkit, koska se
sisltdd sanan "Murda” ensimméisené sukunimeni, joten kyseessi olevien tavara-
merkkien vililld oli sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen piitoksen

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan kumpikin puolet oikeudenkéyn-
tikuluista. \

SMHYV ja viliintulija vaativat, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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QOikeudellinen arviointi

Kantaja esittid yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

Esitettyédn yleisesti, ettd oikeuskdytinnosté ilmenevéstd tavaroiden ja tavaramerk-
kien samankaltaisuuden keskindisen riippuvuuden periaatteesta voidaan poiketa
tietyissi olosuhteissa, kantaja moittii aluksi valituslautakuntaa siitd, ettd se on
virheellisesti rajoittanut tutkimuksensa haetun tavaramerkin sanaosaan suoritta-
matta kyseessi olevien merkkien kokonaisvertailua, Kantajan mielestd valitus-
lautakunnan tekemit virheet ilmenevit kyseessi olevien merkkien vertailun
kolmessa vaiheessa, jotka liittyvit ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisilton.

Merkkien ulkoasuun liittyvin vertailun osalta kantaja huomauttaa, ettd haettu
tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu sen yldosassa olevasta piirroksesta,
joka esittdd maatilaa, jonka ympirilli on puita ja viiniviljelyksid, ja sen alaosassa
olevasta vaakunasta, jonka yldpuolella on ilmaisu "Julidn Murtia Entrena”. Kantajan
mukaan niiden kuvio-osien avulla on mahdollista poistaa sekaannusvaara aikai-
semman tavaramerkin kanssa. Kantajan mielesti ei siis voida arvioida ainoastaan
haetun tavaramerkin sanaosaa loukkaamatta riidanalaisen paétdksen tavoin kyseessi
olevien merkkien kokonaisvertailun periaatetta. Lis#ksi kantaja korostaa sit seikkaa,
etti viinialalla ja viinin yhteisestd markkinajirjestelystd 17 piivind toukokuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (EYVL L 179, s. 1) nojalla
etiketilld on erityinen merkitys kuluttajalle tavaran tunnisteena. Haetun tavaramer-
kin sanaosaa ja kuvio-osaa, jotka nimenomaisesti muodostavat viinin etiketin, on
pidettivd yhteni kokonaisuutena,
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Lausuntatavan vertailun osalta kantaja esittdd, ettd kyseessi olevat merkit ovat
yhtenevit ainoastaan ilmaisun "Murtia” eli aikaisemman tavaramerkin ainoan
sanaosan osalta, kun taas haettu tavaramerkki muodostuu etunimesti ja sukunimistd
"Juliin Murta Entrena”. Vaikka kantaja myontis, ettd etunimi Julian on melko
tavallinen, se esittdd sitd vastoin, etti sukunimien "Murtia” ja "Entrena” erittdin
harvinainen yhdistelmd on ainutlaatuinen ja erilainen, ja se erottuu lausuntatavan
osalta helposti. Kantaja torjuu siis valituslautakunnan riidanalaisen péstoksen
17 kohdassa esittimén kannan, jonka mukaan kohdatessaan sanaosan, joka
muodostuu etunimestd, tissd tapauksessa "Julian”, ja kahdesta sukunimestd, tissd
tapauksessa "Murtia” ja “Entrena”, espanjalaisilla kuluttajilla on taipumus olla
ottamatta huomioon etunimei ja toista sukunimed. Sitd vastoin Espanjan oikeus-
jirjestelmin kaltaisessa oikeusjdrjestelmissd, jossa henkildiden siviilisaity perustuu
kahteen sukunimeen, kyseisen sanaosan jokaisen osan erottamiskyvylld on kantajan
mukaan merkitysti.

Merkityssisdltoon liittyvén vertailun osalta kantaja katsoo, etti kyseessd olevat
merkit ovat riittdvén erilaisia tilld tasolla, koska haettu tavaramerkki muodostuu
muilta osin hakijan omasta nimesti. Téltd osin ja kaiken muun liséksi kantaja katsoo,
ettd viliintulija ei voi omia yksinoikeutta ilmaisuun "Murda” siten, etti se estis
kantajaa kiyttdmdstd sukunimeddn. Tdmin viitteen tueksi kantaja mainitsee
jésenvaltioiden tavaramerkkilainsdédéinnén Idhentdmisestd 21 piivini joulukuuta
1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1) 6 artiklan 1 kohdan, joka koskee tavaramerkin vaikutusten rajoituksia, ja
SMHV:n aikaisemman ratkaisukiytdnnon.

Vaikka kantaja ilmoittaa olevansa tietoinen siitd, ettd kansallisten tuomioistuinten
ratkaisut eivit sido SMHV:a eivitkd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuinta, se
kiinnittad mainitun tuomioistuimen huomion kuitenkin seuraavaksi niihin tosiseik-
koihin, joiden johdosta timi asia eroaa asiasta, jossa Tribunal Supremo (Espanjan
korkein oikeus) antoi 20.6.1994 tuomion nro 559/1994 niiden samojen asianosais-
ten vililla, Kantaja korostaa erityisesti, ettéi espanjalainen kansallinen tavaramerkki
Julidn Murta Entrena, josta tissé asiassa oli kyse ja jonka Tribunal Supremo julisti
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mit4ttémiksi, muodostui nyt kisiteltdviini olevassa tapauksessa kyseessd olevasta
tavaramerkistd poiketen ainoastaan edelld mainituista sanaosista ja se viittdd, ettd
mainitussa asiassa sovellettu Espanjan lainsé4danté on vanhentunut.

Lopuksi, vaikka kantaja myénté, ettd viliintulija on ostanut kantajan iséltd osan
tavarametrkeists, joiden haltija se on, kantaja on hdmmistynyt siits, ettd véliintulijan
tavoin voidaan katsoa, etti sellaisten tavaramerkkien vililld, jotka ovat pitkadn olleet
héiritsemittd samanaikaisesti voimassa Espanjassa ja Tanskassa, on sekaannusvaara.
Lisaksi kantaja esittdi kannekirjelminsd liitteind useita asiakirjoja, joilla pyritédén
osoittamaan, ettd Espanjassa on voimassa suuri madrd rekisterdinteja, jotka kaikki
sisdltavit ilmaisun "Murta” ja jotka sen mukaan osoittavat, ettd on mahdollista, ettd
kyseessi olevat tavaramerkit voivat hiiritsemittd olla samanaikaisesti voimassa
markkinoilla. Kantaja liittdd kannekirjelm#dnsi myo6s muita asiakirjoja, jotka sen
mukaan osoittavat, ettd viinialalla on markkinoilla samanaikaisesti voimassa useita
rekisterdintejd, joissa esiintyy samoja sanaosia.

SMHYV esittai aluksi, ettd kannekirjelmin liitteend olevat asiakirjat, joilla on
tarkoitus osoittaa, ettd Espanjassa on héiritsemittd samanaikaisesti voimassa lukuisia
rekisterdinteja, jotka sisiltivit sanaosan "Murda”, esitetddn ensimmaiisti Lkertaa
ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja ettd ndin ollen niitd ei voida ottaa
tutkittavaksi.

Huomautettuaan pidasian osalta, ettdi valituslautakunta on ainoastaan arvioinut
kyseessi olevien tavaramerkkien vilistd sekaannusvaaraa espanjalaisten kuluttajien
keskuudessa, SMHYV kiistdd kantajan viitteet.

SMHYV esittid ensinnikin, ettd sanaosa "Julidn Murtia Entrena” muodostaa haetun
tavaramerkin hallitsevan osan, koska sen sijainti merkissd on méérddvi. SMHV
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katsoo sitd vastoin, ettd tavaramerkin muodostavat kuvio-osat ovat luonteeltaan
koristeellisia tai tiydentivid, koska niitd kiytetisin tavanomaisesti viinien etiketeissé.

Esiteltyddn tamén tdsmennyksen SMHYV Kkatsoo toiseksi, etti haetun tavaramerkin
hallitsevan sanaosan ja aikaisemman tavaramerkin vertailu paljastaa tietyn
ulkoasuun liittyvan samankaltaisuuden. Vaikka SMHV on kantajan kanssa samaa
mieltd etiketin erityisestd merkityksesti viinialalla, timé ei SMHV:n mukaan muuta
sitd, ettd kuluttajilla on tapana pitdé viinin erottamiskykyisena merkkiné sanaosaa,
jolla se tunnistetaan.

Vaikka SMHYV toteaa lausuntatapaan liittyVéin vertailun osalta, ettei riidanalaisessa
pédtoksessd ole sitd koskevia padtelmid, se katsoo kuitenkin, ettd kyseessd olevat
merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia,

Merkityssisiltoon liittyvin samankaltaisuuden osalta SMHYV katsoo, etti tallaisesta
samankaltaisuudesta on pédsadntdisesti kyse, jos kohdeyleisé mieltd kyseessi olevat
kaksi merkkid siten, etti niissi on sama tai samankaltainen semanttinen osa.
SMHV:n mielestd kyseessi olevien merkkien yhteinen merkityssisiltoon liittyv osa
on kisiteltivini olevassa asiassa se, ettd ne sisiltivit espanjalaisperiisia eris- ja
sukunimid, jotka kohdeyleisé tunnustaa sellaisiksi, koska sukunimi "Murda” on
haetun tavaramerkin sanaosan hallitseva osa, vaikka se on myos aikaisemman
tavaramerkin ainoa osa.

Vaikka lisiksi SMHV myontié, ettd Espanjassa luonnolliset henkilét tunnistetaan
siviilisdddyn osalta kahden sukunimen mukaan, timi ei sen mukaan muuta sitd, etti
ensimmdiselld sukunimelld on hallitseva asema toiseen nihden, koska kohdeyleisolla
on tapana tunnistaa henkil6t ainoastaan heidin ensimmdisen sukunimensi mukaan.
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SMHV:n mukaan tiésti seuraa, ettii kyseessd olevat kaksi merkkid ovat merkityssi-
sillén osalta hyvin samankaltaisia, koska mainitut merkit sisdltdvat ilmaisun
"Murtia”.

SMHYV katsoo timin perusteella, ettd kyseessd olevien kahden tavaramerkin valilla
on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon se, ettd niilld tarkoitetut tavarat ovat
samoja, miti kantaja ei ole kiistiinyt, ja se, ettd kyseiset merkit ovat riidanalaisesta
pidtoksestd ilmenevilld tavalla samankaltaisia. SMHV viittdd erityisesti, ettd
kuluttajalla, joka tuntee viinit, joita aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan, on
objektiivinen riski luulla, ettd viini, joka on yksiloity etiketilld, jossa on nimitys
"Julidn Murda Entrena”, on uusi tavara, joka on perdisin samasta yrityksestd, joka
myy viinej4, joita aikaisemmalla tavaramerkilli tarkoitetaan. Lisiksi SMHV korostaa,
ettd kantajan huomautuksella, joka koskee tavaramerkkien ja tavaroiden samankal-
taisuuden keskiniistd riippuvuutta koskevan periaatteen syrjiytymistd tietyissd
olosuhteissa, ei ole merkitysti, koska kantaja ei ole osoittanut téllaisten olosuhteiden
olemassaoloa.

Kolmanneksi SMHV katsoo edelli 18 kohdassa mainitun Tribunal Supremon
ratkaisun osalta, ettdi vaikka kansallisten tuomioistuinten ratkaisut eivit sido sitd,
niisti tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista, joihin Tribunal Supremon ratkaisu
perustuu, voi olla hydtyé oikeusriidan ratkaisemisessa. SMHV katsoo erityisesti, ettd
yhtadled tilld ratkaisulla kumotaan kantajan viite, jonka mukaan kyseessd olevat
tavaramerkit olisivat hiiritsemitta olleet samanaikaisesti voimassa Espanjan alueella,
ja toisaalta silld tuodaan esiin, ettéd kantaja haluaa rekister6idd yhteisén tavaramer-
kiksi sanamerkin, jota Tribunal Supremon ratkaisu koskee ja joka tilld kertaa on
sisillytetty kuviomerkkiin.

SMHV torjuu lopuksi myds kantajan esittdméin viitteen siitd, ettd viliintulija on
ominut kantajan sukunimen, tismentien yhtialtd, ettd tavaramerkin vaikutusten
rajoituksilla on merkitystd vasta kun se on rekisterdity. Toisaalta SMHV:n mukaan
erisnimien vapaa kiyttd on johdettavissa edelld mainitussa Tribunal Supremon
tuomiossa annetuista tiedoista, joiden mukaan myds sukunimi on tutkittava
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sekaannusvaaran kannalta silloin, kun taloudellinen toimija haluaa kiyttaa siti
tavaramerkkind. Niin ollen SMHV:n mukaan valituslautakunta on tissi asiassa
perustellusti katsonut, ettd tavaramerkin vaikutusten rajoitukset eiviit milldin tavalla
vaikuta kyseessi olevien tavaramerkkien vilisen sekaannusvaaran arviointiin.

Viliintulija huomauttaa aluksi, etti siitd on tullut aikaisemman tavaramerkin haltija
kantajan iséin kanssa tehdyn Espanjan oikeuden mukaisen luovutussopimuksen
perusteella. Viliintulija véittdd ndin ollen, etti kantaja ei voi nyt hiiritd mainitun
tavaramerkin yksinomaista kéytt6d. Muutoin viliintulija kiistdd my6s kantajan
viitteen, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki olisi kauan ollut voimassa Espanjan
alueella samanaikaisesti kantaja Julidn Murtia Entrenan aikaisemman espanjalaisen
sanamerkin kanssa, johon kuului sama sanaosa kuin haettuun tavaramerkkiin.
Kaikista tosiseikoista, johon edelld mainittu Tribunal Supremon samojen asian-
osaisten vilistd riitaa koskeva ratkaisu perustuu, ilmenee niet tiysin piinvastaista.

Valituslautakunnan suorittaman kyseessé olevien merkkien vertailuun perustuvan
arvioinnin osalta viliintulija pddasiassa yhtyy SMHV:n ilmaisemaan kantaan. Se
toteaa ensimmdiselld sukunimelld tdssd asiassa olevan merkityksen osalta, ettd
menneisyydessd ajanjaksona, jona kantaja kiytti espanjalaista sanamerkkia Julidn
Murda Entrena — ennen kuin mainittu merkki julistettiin mitittémaksi Tribunal
Supremon edelld mainitulla tuomiolla —, kantajan mieleen ei koskaan tullut kaytt4a
toista sukunimeédn, vaikka se kiytti useita kertoja ensimmiistd sukunime#én.

Kyseessé olevien tavaramerkkien vilisen sekaannusvaaran osalta viliintulija toteaa,
ettd kyseinen vaara on hyvin todellinen, koska timi sekaannus oli havaittu paitsi
valituslautakunnan tekemdssi arvioinnissa, joka on syytd hyviksyd, myds mennei-
syydessa. Tiltd osin kantajan esittimilld seikoilla, jotka koskevat etikettien
merkitystd ja sellaisten tavaramerkkien olemassaoloa, jotka sisaltivit ilmaisun
"Murta”, ei ole merkitystd. Ensimméiisen seikan osalta viliintulija katsoo, etti
etiketti, joka otetaan kiytt6on aina tavaramerkin rekisterdinnin jalkeen, olisi siina
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tapauksessa, ettd haettu tavaramerkki rekisterdidadn, sekaannusta lisddvi tekiji,
sikdli kuin siind esitettdisiin tavaramerkin haltijan sukunimen lisiksi yrityksen
kotipaikka, T#ssd asiassa kantajan ja viliintulijan kotipaikka on sama. Kohdeyleis6
saattaisi ndin ollen luulla, ettd tavarat, joita kyseessd olevilla tavaramerkeilld
tarkoitetaan, ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti
keskendsin sidoksissa olevista yrityksistd. Viliintulija katsoo toisen seikan osalta,
ettd tavaramerkeilld, joihin kantaja vetoaa, ei ole merkitystd, koska niilld tarkoitetaan
aivan muita tavaroita kuin viinis, ja periaatteessa mikéén ei esté niiden rekisterdintid.

Ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

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

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisd
saattaa luulla, ettd kyseessii olevat tavarat tai palvelut ovat periisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenién sidoksissa olevista yrityksistd.
Témén saman oikeuskiytinnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisd mieltdd kyseiset merkit ja tavarat tai
palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd kyseisessi
yksittdistapauksessa, muun muassa keskindinen riippuvaus tavaramerkkien saman-
kaltaisuuden ja niilld katettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vililld
(ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeus-
kéytintoviittauksineen).,
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Kuten vakiintuneesta oikeuskéytdnnostd myos ilmenee, sekaannusvaaran kokonai-
sarvioinnin on kyseessi olevien merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssi-
sdltdon liittyvin samankaltaisuuden osalta perustuttava niisti syntyviin
kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja
hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 1I-4335, 47 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Kohdeyleis6

Kuten edelld 6 kohdassa on todettu, viite perustuu tissi asiassa aikaisempien
tavaramerkkien osalta, seké Espanjassa numerolla 865 063 rekisterdityyn sanamerk-
kiin etti numerolla 482 779 rekisterdityyn kansainviliseen sanamerkkiin, joka on
suojattu Saksassa, Ranskassa, Itidvallassa, Sveitsissi ja Benelux-maissa. Kohdeyleis6
on siis periaatteessa Espanjan, Saksan, Ranskan, Itdvallan, Sveitsin ja Benelux-
maiden alueella oleva yleisé.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen hylkézmisperusteen
soveltamiseen riittdd kuitenkin, etti sekaannusvaara todetaan yhden edelld mainitun
jasenvaltion yleisén keskuudessa.

On kuitenkin todettava, ettd valituslautakunta on tutkinut kyseessi olevien
merkkien vilisen samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran ainoastaan sen mukaan,
miten espanjalainen yleisé mieltdé asian, ja se on tehnyt implisiittisen pasitelmsn,
jonka mukaan timin tutkimuksen tulos kattaa kaikki valiintulijan aikaisemmat
"tavaramerkit”,
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Ilman, ettd on tarpeen lausua tillaisen ldhestymistavan laillisuudesta, on tismen-
nettivd, ettd kaikilla seikoilla, jotka koskevat haetun tavaramerkin ja viliintulijan
aikaisemman kansainvilisen tavaramerkin samankaltaisuuden astetta, voi olla
merkitystd ainoastaan siind tapauksessa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin valituslautakunnasta poiketen sulkee kantajan esittdmien perustelujen perus-
teella pois sen, etti yleisén keskuudessa on sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja
aikaisemman Espanjassa rekisterdidyn tavaramerkin valilla.

Niin ollen on varmistettava, onko valituslautakunta kantajan véitteen mukaisesti
rikkonut mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, ettd
kyseessd olevien tavaramerkkien vililli on sekaannusvaara espanjalaisen yleison
keskuudessa.

Tissd asiassa oikeusriita koskee merkkien vertailua. Se, ettd tavarat, joita
tavaramerkeillii tarkoitetaan, ovat samoja, on riidatonta,

Merkkien samankaltaisuus

On riidatonta, etti espanjalainen yleisé mieltidd haetun tavaramerkin muodostavan
sanaosan erisnimeksi (etunimeksi ja sukunimiksi) ja aikaisemman tavaramerkin
sukunimeksi, On myds riidatonta, ettd haetun tavaramerkin sanaosan muodostava
ensimmainen sukunimi on sama kuin aikaisemman tavaramerkin ainoa osa.
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Oikeusriita koskee siis pidasiassa kysymystd siitd, riittdiko kantajan vaittamalla
tavalla se, ettd haetussa tavaramerkissi on kuvio-osia, etunimi ja toinen sukunimi,
poistamaan kaiken sekaannusvaaran espanjalaisten kuluttajien keskuudessa vai
mielt&dko kohdeyleiso péinvastoin ilmaisun "Murda” haetun tavaramerkin hallitse-
vaksi osaksi, jolloin se saattaa sekoittaa haetun tavaramerkin aikaisemman
tavaramerkin kanssa.

Ennen tdmién kysymyksen tutkimista on syytd esittid kaksi alustavaa huomautusta.

Yhtadlta kantajan sen viitteen osalta, joka perustuu direktiivin 89/104 6 artiklan
1 kohdan a alakohtaan, on huomautettava, ettd timi sainnds koskee elinkeino-
toiminnassa kansallisen tavaramerkin haltijalleen antamien oikeuksien sellaisia
rajoituksia, jotka estdvit tavaramerkin haltijaa kieltimistd kolmatta kayttimista
omaa nimedén tai osoitettaan, jos hin kéyttdd niitd hyvid liiketapaa noudattaen.

Niin ollen titd sadnndstd ei siis voida ottaa huomioon yhteison tavaramerkin
rekisterdintimenettelyssd, silld tilld siinnokselld ei anneta kolmansille oikeutta
kéyttdd nimedén tai osoitettaan tavaramerkking, kuten kantaja tuntuu viittivin,
vaan silld ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus kéyttid niitd kuvailevasti eli
tavaran laatua tai muita ominaisuuksia osoittavina merkintéini silld edellytykselld,
ettd tdmd Léyttd tapahtuu immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien
liiketapojen mukaisesti (ks. asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004,
s. [-8499, 33 kohta ja asetuksen N:o 40/94 12 artiklan osalta asia T-20/02, Interquell
v. SMHV — SCA Nutrition (HAPPY DOG), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. 11-1001,
56 kohta).

Toisaalta on tismennettivi, ettd edelld 34 ja 35 kohdassa mainittu oikeuskéytinto
soveltuu téysimadriisesti yhdestd tai useammasta sukunimesti muodostuvan merkin
rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskevaan hakemukseen.

II - 2848




48

49

MURUA ENTRENA v. SMHV — BODEGAS MURUA (JULIAN MURUA ENTRENA)

On nidet todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 4 artiklan perusteella “yhteison
tavaramerkkind voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittid graafisesti,
erityisesti sanat, henkilonnimet mukaan lukien, — — jos sellaisella merkillsd voidaan
erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

Merkin, joka sisiltid kokonaan tai osittain yhden tai useampia henkilonnimig,
rekisterdintid yhteison tavaramerkiksi koskevaan hakemukseen sovelletaan siis
samoja rekisterdintiin liittyvid arviointiperusteita kuin muihinkin tavaramerkkiryh-
miin. Vaikka niet tillaiset merkit voivat asetuksen N:o 40/94 4 artiklan perusteella
olla yhteisén tavaramerkkind, jos niilld voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut
muiden yritysten tavaroista tai palveluista, missdéin asetuksen N:o 40/94 sd&nnok-
sessd ei siaddetd tdmin tyyppisten merkkien rekisterdinnille erilaisia arviointipe-
rusteita kuin sellaisten muiden merkkien rekisterinnille, jotka voivat olla yhteisén
tavaramerkkind. Kuten on katsottu, ettd henkilonnimistd muodostuvien tavara-
merkkien erottamiskyvyn arvioinnissa kiytettivit perusteet ovat samat kuin ne, joita
kiytetddin muita tavaramerkkityyppeji varten (edelld 46 kohdassa mainittu asia
Nichols, tuomion 25 kohta), asia on nidin myds niiden arviointiperusteiden osalta,
joilla arvioidaan rekisterditiviksi haetun yhteison tavaramerkin ja asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin
vilistd sekaannusvaaraa, koska mainitussa asetuksessa ei ole toisin sdddetty (ks.
vastaavasti asia T-185/03, Fusco v. SMHV — Fusco International (ENZO FUSCO),
tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. 1I-715, 45 kohta).

Tastd seuraa, etti merkkid, joka siséltid luonnollisen henkilén etunimen ja
sukunimet, ei voida rekisterdidd yhteison tavaramerkkind silloin, kun sitd koskee
suhteellinen hylkiysperuste aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemin viitteen
johdosta.

Kun asiaa on alustavasti tismennetty tilli tavalla, on aluksi todettava, ettd kantajan
viite, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti rajoittanut kyseessd olevien
merkkien vertailun pelkéstiin niiden sanaosiin, ei voi menestya.
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On huomattava, ettd oikeuskiytinnén mukaan moniosaisen tavaramerkin voidaan
katsoa olevan samankaltainen kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai
samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekiji, ainoastaan siini
tapauksessa, ettd kyseinen osatekiji on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka
moniosainen tavaramerkki Iuo. Asia on niin silloin, kun kyseinen osatekiji pystyy
yksin hallitsemaan asianomaisen yleisén muistiin jadvéd tavaramerkkii koskevaa
mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijit jasvit
merkityksettémiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01,
Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4335, 33 kohta ja asia T-117/02, Grupo El Prado
Cervera v. SMHV — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok,
2004, s. 11-2073, 45 kohta).

Kyseinen léhestymistapa ei tarkoita sitd, ettd huomioon otetaan ainoastaan yksi
moniosaisen tavaramerkin osatekijoisté ja ettd sitd verrataan toiseen tavaramerkkiin.
On syytd suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessi olevia tavaramerkkeji
kumpaakin kokonaisuutena. Tamé ei kuitenkaan sulje pois sitd, ettid kokonaisvai-
kutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkist4 ja4 asianomaisen yleisén muistiin, voi
joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijoisti (edelld
52 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 34 kohta).

Mitd sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijin
hallitsevan luonteen arviointiin, téytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijin
ominaisuudet vertaamalla niitd muiden osatekijdiden ominaisuuksiin. Lisiksi
voidaan tdydentivisti ottaa huomioon eri osatekijoiden suhteellinen asema
moniosaisen merkin ulkomuodossa (edelld 52 kohdassa mainittu asia MATRAT-
ZEN, tuomion 35 kohta).

Téssd asiassa on huomattava, ettd valituslautakunta on riidanalaisen pastoksen
17 kohdassa katsonut, ettd haetun tavaramerkin kuvio-osalla, joka esitta tyypillistd
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maatilaa, jonka ympérilld on viiniviljelyksi ja puita, on heikko erottamiskyky niiden
tuotteiden osalta, joita haetulla tavaramerkilld tarkoitetaan, ja ettd ndin ollen
mainitun tavaramerkin sanaosa eli “Julidn Murda Entrena” hallitsi merkin antamaa
kokonaisvaikutelmaa.

ss Tami arviointi on hyviiksyttivd. Kun néet kyseessé on viinin kaltainen tavara, kuva
maatilasta, jonka ymprilld on viiniviljelyksid ja puita, ei ole tekij4, jonka perusteclla
kohdeyleis voi pitad titd kuvio-osaa haetusta tavaramerkistd saamansa vaikutelman
hallitsevana osana. Kuten SMHV on perustellusti esittdnyt, kuluttajilla on sitd
vastoin tapana nimittid viineji ja tunnistaa ne tunnisteena kiytetyn sanaosan
mukaan, koska timé osa osoittaa muun muassa sadon korjaajan tai tilan, jossa viini
on tuotettu.

57 TAmi arviointi on laajennettava vaakunoihin, jotka sijaitsevat haetun tavaramerkin
sanaosan alapuolella, Liséiksi on todettava, ettd kun otetaan huomioon mainittujen
vaakunoiden kuva, sijainti ja koko haetussa tavaramerkissd, ne muodostavat
ainoastaan koristeosan, jolla ei ole todellista merkitystd, kuten viiteosasto on
todennut. Tam3 osa ei siis kykene hallitsemaan mielikuvaa, joka kohdeyleisolld on
haetusta tavaramerkista.

ss  Lisiksi kantajan esittimi kanneperuste, joka perustuu viinien etikettien merkityk-
seen Euroopan yhteisdssd ja joka veisi SMHV:lta oikeuden midrittdd haetun
tavaramerkin hallitsevat ja erottamiskykyiset osat, on tehoton.
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On tosin totta, ettd asetuksen N:o 1493/1999 siinnésten mukaan etiketit
muodostavat olennaisen menettelytavan téssid asetuksessa tarkoitettujen viinien
merkinnille,

Tdmé ominaisuus ei kuitenkaan ole asetuksen N:o 40/94 soveltamisen kannalta
esteeni sille, ettd kun etiketissd on rekistersitiiviksi haetun yhteis6n tavaramerkin
kaltainen tavaramerkki, SMHV voi tutkia timén tavaramerkin sen hallitsevien tai
erottamiskykyisten osien mdérittdmiseksi timdn asetuksen nojalla aloitetussa
viitemenettelyssd.

Muutoin on todettava, ettd SMHV:n suorittamassa tutkimuksessa ei kyseenalaisteta
etikettien merkitystd kuluttajansuojan kannalta, joka nimenomaisesti on asetuksen
N:o 1493/1999 tavoitteena. Tilld tutkimuksella pdinvastoin suojellaan kuluttajia
varmistamalla, ettd viinin etikettiin kuuluvalla tavaramerkills ei voida aiheuttaa
sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa erityisesti asetuksen
Nio 1493/1999 48 artiklassa ja liitteessi VII olevassa F kohdassa tarkoitetun,
tuotteen valmistukseen tai jakeluun osallistuvan luonnollisen henkilon tai oikeus-
henkilon henkil6llisyyden osalta.

Niin ollen kantajan ensimméinen véite on hylittiva,

Kantaja esittdd seuraavaksi, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, etti
ensimméinen sukunimi "Murtia” muodostaisi haetussa tavaramerkissi sanaryhmiin
"Tulidn Murtia Entrena” hallitsevan osan.
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On todettava, ettd valituslautakunta on madrittiessidin sukunimen “Murtia”
hallitsevan luonteen haetussa tavaramerkissé todennut riidanalaisen p#dtoksen
17 kohdassa seuraavaa:

” — — Espanjassa ensimmiiselld sukunimelld on erityinen merkitys tavaramerkissg,
joka muodostuu haltijansa etunimesti ja sukunimists, koska tavallisella kuluttajalla
on tapana jattdd huomioimatta etunimi ja toinen sukunimi. Néin ollen tavaramerkin,
jonka rekisterdintid on haettu, ja [tavaramerkin, johon] viite perustuu, hallitseva osa
on sama.”

On todettava, ettd siltd osin kuin valituslautakunnan péitoksen perusteluissa on
todettu, ettd ensimmaiselld sukunimelld on etusija Espanjassa, kyseisilld perusteluilla
on systemaattinen luonne, jota on lievennettivé. Ei ndet voida sulkea pois sitd, ettd
merkki, joka muodostuu etunimesté ja kahdesta sukunimestd ja jonka rekisterdi-
mistd yhteison tavaramerkiksi haetaan, voi yksittdistapauksessa olla espanjalaisen
yleisén kannalta erottamiskykyinen muun muassa siind esiintyvén toisen sukunimen
vuoksi, joka siten muodostaa kyseisen merkin hallitsevan osan.

Valituslautakunta on kuitenkin perustellusti katsonut téss# asiassa, ettd sukunimi
"Murtia” tekee haetun tavaramerkin erottamiskykyiseksi ja muodostaa ndin ollen sen
hallitsevan osan.

Ensinnikin on todettava, ettd se, miten henkildnnimistd muodostuvat tavaramerkit
mielletdin, saattaa vaihdella Euroopan yhteisén eri jisenvaltioissa (edelld 49 koh-
dassa mainittu asia ENZO FUSCO, tuomion 52 kohta).
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Téssé asiassa kantaja on mydntényt, etti etunimi "Julidn”, joka esiintyy haetun
tavaramerkin sanamerkissd, on suhteellisen yleinen Espanjassa ja etti silli ei tistd
syystd ole erityistd erottamiskyky4.

Sen kysymyksen osalta, kiinnittdiko espanjalainen kohdeyleis6 haetussa tavaramer-
kissd yleensd enemmén huomiota sukunimeen “"Murta” kuin sukunimeen “Entrena”,
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd hyddyllisii tietoja voidaan saada
tdmén valtion oikeuskaytinnostd, vaikkei se sidokaan yhteisén tuomioistuimia.

Tilta osin on huomioitava Tribunal Supremon 20.6.1994 antama tuomio
nro 559/1994, josta asianosaiset ovat lausuneet erifivid mielipiteitad tdssd oikeus-
asteessa ja joka esitettiin hallinnollisessa menettelyssi SMHV:ssa.

On todettava, ettd mainitussa asiassa, jossa asianosaisina olivat kantaja ja viliintulija,
Tribunal Supremo katsoi, ettéd Espanjassa rekisterdity sanamerkki Julidn Murda
Entrena, joka kattoi samat tavarat kuin haettu tavaramerkki, oli julistettava
mitittéméksi sen takia, ettd espanjalaisen yleisén keskuudessa oli sekaannusvaara
aikaisemman tavaramerkin MURUA kanssa, jonka haltija viliintulija on ja johon
véite SMHV:ssa my6s perustui. Tarkemmin ilmaistuna Tribunal Supremo totesi, etti
tavaramerkkien Vifias Murtia ja Murtia myShemmisté rekisterdinnisti ilmenee, etti
sukunimi "Murda” muodosti timén tavaramerkin hallitsevan osan. Sekaannusvaaran
osoitti se seikka, ettd kun vastaajalle (eli tdimén asian kantajalle) vieraat henkilét
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luokittelivat Riojan viineji ilman vastaajan myotévaikutusta, ne sekoittivat
kesken#in yhtasltd tavaramerkit Murtia ja Bodegas Murda, SA ja toisaalta
tavaramerkin Bodegas Murtia Entrena, SA seké katsoivat tavaramerkilldi Murta
merkityn viinin olevan perdisin kahdelta yritykseltd, kuten vastaaja oli mydntényt
huomauttaen virheen olevan kuitenkin kolmansien syytd. Téssd yhteydessa Tribunal
Supremo katsoi, ettd "koska ilmaisu "Murtia’ muodos]ti] viinien tunnisteen ja koska
timan ilmaisun vuoksi tavaramerkkeji 'Muria Gangutia’ ja 'Heredad Murida
Gangutia’ ei vastaajan vaatimuksesta [ollut] rekisterdity, [oli] ilmeistd, ettd myds
tavaramerkin ”Julidn Murta Entrena” rekisterdinti olisi pitinyt hyldtd hallinnolli-
sessa vaiheessa ja ettd nyt tuomioistuinkisittelyssd [se oli] julistettava mitdttomaksi”.

On katsottava, ettd kun toisin ei ole osoitettu, se, miten kohdeyleis6é mieltdd haetun
tavaramerkin, ei voi poiketa siiti, miten Tribunal Supremo on todennut saman
yleisén mieltivin sanamerkin Julidan Murda Entrena, Vaikka haetussa tavaramerkissi
on kuvio-osia, ne eivit voi olla hallitsevia sen mielikuvan kannalta, joka
kohdeyleisélld on mainitusta tavaramerkistd, kuten edelld 56 ja 57 kohdassa on
todettu.

Toiseksi on todettava, ettd ulkoasun kannalta ilmaisu "Murda” on haetun
tavaramerkin sanaosan keskelld ja muodostaa pystysuoran linjan haetun tavara-
merkin kuvio-osien, erityisesti sen vaakunaosien kanssa. Tamé haetun tavaramerkin
asettelu korostaa sukunimeii "Murtia” suhteessa etunimeen ja toiseen sukunimeen.

Kolmanneksi, vaikka on tosin todettava, etti haetun tavaramerkin sanaosa eroaa
lausuntatavan kannalta aikaisemmasta tavaramerkista siltd osin, etti siinil esiintyvit
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etunimi "Julidn” ja sukunimi ”"Entrena”, on kuitenkin tismennettivi, etti kuten
kantaja esitti istunnossa viinien -eri laatuluokituksia koskevien esimerkkien avulla,
espanjalainen kuluttaja ei piésddntoisesti lausu viinin koko nimitystd, vaan silli on
sitd vastoin taipumus lyhentid sitd. Témi seikka, jota myds viiteosasto korosti, on
riittdvd sen toteamiseksi lausuntatavan osalta, ettd espanjalaisella kuluttajalla on
yleensi taipumus lausua haettu tavaramerkki lyhentien sitd, useimmiten viittaamalla
nimeen "Murtia” eli kantajan ensimmiiseen sukunimeen.

Téstd seuraa, ettd tdssd asiassa ei ole tarpeen kumota valituslautakunnan arviointia,
josta myds vditeosasto on samaa mielti ja jonka mukaan sukunimi "Murda” eli
kantajan ensimméinen sukunimi, joka muodostaa haetun tavaramerkin sanamerkin,
hallitsee mielikuvaa, joka espanjalaisella yleis6lld on tistd tavaramerkistd.

Néin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kyseessi olevat merkit
ovat samankaltaisia siité syystd, ettd haetun tavaramerkin sanamerkkii hallitseva osa
ja aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ovat samoja.

Sekaannusvaara

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaran arviointi merkitsee
huomioon otettavien tekijéiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja erityisesti sits,
ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden
tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nimi tavaramerkit on tarkoitettu.
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Niinpd kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen vihéisen samankaltaisuuden
saattaa korvata merkkien merkittivi samankaltaisuus (ks. analogisesti asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja asetuksen N:o 40/94
soveltamisen osalta edelli 34 kohdassa mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS,
tuomion 32 kohta).

Téssd asiassa on todettava, ettid on yht#iltd riidatonta, ettd tavarat, joita kyseessd
olevat tavaramerkit tarkoittavat, ovat samoja, ja ettd toisaalta kyseessd olevat merkit
ovat samankaltaisia. TAmén seikan perusteella voidaan todeta, etti kyseessd olevien
tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara, koska espanjalainen keskivertokuluttaja,
joka kohtaa haetulla tavaramerkilld varustetun tavaran, saattaa luulla, ettd tilla
tavaralla on sama kaupallinen alkuperd kuin aikaisemmalla tavaramerkilld varus-
tetulla tavaralla. Muutoin on korostettava, ettd on my6s riidatonta, ettd sukunimi
"Muriia”, joka on yhteinen kyseisille merkeille, on periisin samalta taholta eli
kantajan isilti, joka on luovuttanut aikaisemman Espanjassa rekisterdidyn
tavaramerkin viliintulijalle, TAmé tosiseikka liséé vaaraa, ettd espanjalainen kuluttaja
Iuulee, etti kantajan ja aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaroilla on sama
kaupallinen alkupers. Téstd samasta syystd on SMHV:n esittdmalld tavalla lisiksi
hyvin mahdollista, ettd kyseinen yleisé mieltdd etunimen ja sukunimen "Entrena”
lisdamisen haettuun tavaramerkkiin vain tapana erottaa aikaisemman tavaramerkin
haltijana olevasta yrityksesti tai ainakin viliintulijaan taloudellisesti sidoksissa
olevasta yrityksestd perdisin oleva viinivalikoima.

Kantajan muilla véitteilld ei voida kumota téti arviointia.

Aluksi kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan oikeuskdytint6on perustuva
tavaroiden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden keskindisen riippuvauden periaate
voidaan syrjayttis tietyissi olosuhteissa, on riittdvéd todeta, ettd vaikka tillainen
syrjayttaminen olisi mahdollista, kantaja ei ole esittinyt ainuttakaan seikkaa, joka
tukisi mainittua viitetti.
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Kannekirjelmén liitteené olevien asiakirjojen osalta, joilla pyritdsin osoittamaan
ilmaisun "Murta” siséltévien tavaramerkkien viitetty hiiritsematon samanaikainen
voimassaolo, on seuraavaksi todettava, ettd niitd asiakirjoja, joihin on vedottu
ensimmadistd kertaa ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voida ottaa
tutkittavaksi eikd niiden ndyttdarvoa tarvitse tutkia (ks. vastaavasti asia T-247/01,
eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 49 kohta ja asia
T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003,
Kok. 2003, s. 1I-2251, 67 kohta). Sikili kuin n&mi asiakirjat liittyvit kantajan
istunnossa esittdméan viitteeseen, jonka mukaan espanjalainen sanamerkki Julidn
Murta Entrena ja aikaisempi tavaramerkki olisivat olleet samanaikaisesti voimassa
Espanjan markkinoilla, on joka tapauksessa pakko todeta, ettd se, ettd Tribunal
Supremo on julistanut mitattomiksi edelld mainitun kantajan tavaramerkin timén
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélilla espanjalaisen yleison keskuudessa
olevan sekaannusvaaran perusteella, riittdd osoittamaan, etti viitettyd "hdiritseméi-
tontd samanaikaista voimassaoloa” néiden tavaramerkkien vililla ei tosiasiallisesti
ole ollut.

On myds todettava, ettd suurinta osaa kannekirjelmén liitteeni olevista asiakirjoista,
joilla on tarkoitus osoittaa, ettd viinialalla on hiiritsemsttd samanaikaisesti voimassa
rekisterdintejd, joilla on keskenddn yhteisii sanaosia, ei voida ottaa tutkittavaksi,
koska ne on ensimmiisen kerran esitetty ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa kiydyssd menettelyssi.

Sitd vastoin sukunimiin Faustino, Medrano ja Palacios liittyvit kannekirjelman
liitteend olevat asiakirjat, joihin on vedottu SMHV:ssa, voidaan ottaa tutkittavaksi.
Ne ovat kuitenkin tehottomia. Néissd asiakirjoissa mainitut kansalliset rekisterdinnit
koskevat nimittidin tavaramerkkejd, jotka eivit liity tissd asiassa kyseessii oleviin
tavaramerkkeihin. Nailld asiakirjoilla ja véitteill3, joita niilld on tarkoitus tukea, ei ole
merkitystd arvioitaessa tdssd asiassa kyseessi olevien tavaramerkkien vilistd
sekaannusvaaraa (ks. edelld 81  kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion
63 kohta).
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Kantajan sen viitteen osalta, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat hiiritseméttd
samanaikaisesti voimassa Tanskassa, on lopuksi riittdvia todeta, ettd tdmi vidite on
tehoton, koska viliintulijan aikaisempi tavaramerkki ei ole suojattu Tanskassa.

Se, etti sekaannusvaara on olemassa yhdessd jdsenvaltiossa, tdssd tapauksessa
Espanjassa, riittdi haetun tavaramerkin rekistersinnin hylkddmiseen, kuten edelld
39 kohdassa on todettu. Ei ole siis tarpeen lausua valituslautakunnan toteamasta
sekaannusvaarasta haetun tavaramerkin ja aikaisemman kansainvilisen tavaramer-
kin kanssa, joka on suojattu Saksassa, Ranskassa, Itidvallassa, Sveitsissi ja Benelux-
maissa.

Koska ainoa kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan

b alakohdan rikkomiseen, ei siis ole perusteltu, kanne on hyldttéiva.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten
mukaisesti.
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Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljds jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylitién,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka
Julistettiin Luxemburgissa 13 péiviini heinikuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljannen jaoston puheenjohtaja
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