TUOMIO 4.11.2003 — ASIA T-85/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (toinen jaosto)

4 piivini marraskuuta 2003 ”

Asiassa T-85/02,

Pedro Diaz, SA, kotipaikka Cartagena (Espanja), edustajanaan aluksi asianajaja
P. Koch Moreno, sittemmin asianajaja M. Aznar Alonso,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn O. Montalto ja J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkdyntikieli: espanja.
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sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakun-
nassa kdydyn menettelyn vastapuolena

Granjas Castelld, SA, kotipaikka Mollerussa (Espanja),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 16.1.2002 tekemisti
padtoksestd (asia R 40/2000-3), joka koskee kansallisen tavaramerkin
EL CASTILLO haltijan tekemaa viitettd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.3.2002 toimi-
tetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.7.2002 toimi-
tetun sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon 11.6.2003 pidetyssi suullisessa kisittelyssd esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 1.4.1996 yhteison tavaramerkistd 20 piivinid joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna, nojalla yhteisén tavaramerkkisi koskevan hakemuksen
sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jiljempini
virasto).

Tavaramerkki, jonka rekister6intid haettiin, on sanamerkki CASTILLO.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koskevaan
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30, ja ne vastaavat
— rajoituksen jilkeen — seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Kala, siil6tyt, kuivatut ja umpioidut hedelmit ja vihannekset,
hillot, hyytelot, hedelmihillokkeet, munat, maito ja maitotuotteet, juustot,
kala- ja vihannessiilykkeet”.
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— luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike,
hunaja, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, kastikkeet (maus-
te-); mausteet, jii, salaatinkastikkeet”.

Tdmi hakemus julkaistiin Yhteisén tavaramerkkilehden 5.1.1998 ilmestyneessd
numerossa 2/98.

Granjas Castell, SA (jaljempidnd viitteentekijd) teki 12.3.1998 asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun tavaramerkin rekister6intid
vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta
seuraavien kahden aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella, joiden
haltija viitteentekiji on.

— alla esitetty, vuonna 1935 rekisteroity espanjalainen sana- ja kuviomerkki
nro 104 442, joka kattaa luokkaan 29 kuuluvat maitotiivisteet”;
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— alla esitetty, vuonna 1995 rekisterdity espanjalainen sana- ja kuviomerkki
nro 1935 658, joka kattaa luokkaan 30 kuuluvat “kaakao- ja kahvipohjaiset
juomat, juomien valmistusaineet (paitsi vilttimattomét hapot), tee, kahvi,
suklaa, viljavalmisteet”.

azul\‘ | Eliuu
NADO;

Viraston viiteosasto katsoi 18.10.1999 tekemissdin pditoksessd, ettd kyseessd
olevat merkit olivat samankaltaisia mutta etti samankaltaisuus ei ollut ilmeinen.
Se hyviksyi viitteen osittain seuraavien tavaroiden osalta: luokkaan 29 kuuluvat
“maito ja maitotuotteet” ja luokkaan 30 kuuluvat “kahvi, tee, kaakao,
kahvinkorvike ja riisi”. Viiteosasto hylkisi ndin ollen haetun tavaramerkin
rekisterdinnin niiden tavaroiden osalta ja hyviksyi rekisterdinnin tavaramerkki-
hakemuksessa tarkoitettujen muiden tavaroiden, muun muassa “juustojen”
osalta.

Viitteentekijd valitti viiteosaston pidtoksestd 16.12.1999 asetuksen N:o 40/94
59 artiklan mukaisesti virastolle.

Viraston kolmas valituslautakunta hylkisi viiteosaston péidtoksen osittain
16.1.2002 tekemilldin paatokselli (asia R 40/2000-3; jiljempéni riidanalainen
piitds), joka on annettu tiedoksi kantajalle 22.1.2002.

IT - 4842



10

DIAZ v. SMHV — GRANJAS CASTELLO (CASTILLO)

Valituslautakunta katsoi huomioon ottaen viiteosaston tekeman kyseessi olevien
merkkien vertailun, ettd viite tuli hyviksyd ”juustojen” osalta, ja hylkisi haetun
tavaramerkin rekisterdinnin nididen tavaroiden osalta silli perusteella, ettd
”maitotiivisteen”, jonka yksi aiemmista tavaramerkeistd kattoi, ja tavaramerkki-
hakemuksessa tarkoitettujen “juustojen” (jdljempdnid kyseessd olevat tavarat)
vililldi on tietty samankaltaisuus, vaikka ndmid tavarat voidaankin erottaa
toisistaan.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja on suullisessa kisittelyssd luopunut yhdestd vaatimuksestaan ja vaatii
nyt, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen siltd osin kuin tavaramerkkihakemus on
hyldtty ”juustojen” osalta

— vahvistaa, ettei haettu tavaramerkki ole ”juustojen” osalta sekoitettavissa
viitteentekijin tavaramerkkiin nro 104 442 siltd osin kuin viimeksi mainittu
tavaramerkki on tarkoitettu ”maitotiivisteille”

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Kantajan peruutettua osittain vaatimuksensa virasto vaatii nyt, ettd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin

— hylkdd kanteen perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittii yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Kyseessd olevien tavaroiden vertailu

Kantaja kiistd4 riidanalaisen pditoksen etenkin siltd osin kuin siind on katsottu,
ettd kyseessi olevat tuotteet eli maitotiivisteet ja juustot ovat luonteensa ja
kiyttotarkoituksensa vuoksi samankaltaisia. Kantaja katsoo, ettd nimi kaksi
tuotetyyppid eroavat toisistaan luonteensa, kiyttétarkoituksensa ja kdyttotapo-
jensa suhteen, eikd niiden voida katsoa kilpailevan keskendén tai olevan toisiaan
tdydentivii. Kantaja katsoo, ettd koska tuotteilla on erilaiset markkinat, ne eivit
ole samankaltaisia.
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Kantaja kiistdd ensinnikin valituslautakunnan tuotteiden luonnetta koskevan
arvioinnin; vaikka molemmat tuotteet kuuluvatkin maitotuotteiden ryhmain,
niiden valmistusmenetelmit eroavat huomattavasti toisistaan, kuten viiteosaston
27.4.2000 tekemid pddtés N:o 872/2000 osoittaa. Kantaja on suullisessa
kisittelyssd tdsmentdnyt, ettd vastoin valituslautakunnan véitettd kantajan
tiedossa ei ole yhtddn yritystd, joka tosiasiallisesti valmistaisi molempia tuotteita.

Toiseksi kyseessi olevien tuotteiden kidyttotarkoituksen osalta kantaja kiistdd
valituslautakunnan nakemyksen siit4, ettd kyseiset tuotteet olisivat samankaltaisia
sen vuoksi, etti niitd kidytetidn monien ruokien, etenkin leivonnaisten,
valmistukseen tai ettd laktoosi-intoleranssista kérsivdt henkilot voivat kéyttdad
niitdi maidon korvikkeina. Kantajan mukaan valituslautakunnan 29.3.2000
tekemin paddtoksen N:o 533/2000 erindisistd, erityisesti aikaisempaa merkkid
N:o 104 442 koskevista arviointiperusteista, voidaan piitelld, ettd maitotiivis-
tettd kiytetddn kahvin lisikkeend tai makeisten tai leivonnaisten ainesosana, kun
taas juusto nautitaan yleensd erikseen ja sitd kidytetddn vain vdhéisessd mddrin
leivonnaisissa. Kantaja korostaa tdltd osin, ettd sen valmistamia juustoja ei ole
tarkoitettu kiytettiviksi leivonnaisissa. Lisdksi keskivertokuluttaja ei voi ostoksia
tehdessdin sekoittaa nditd kahta tuotetyyppid keskendin. Kyse on nimittdin
kahdesta tiysin erilaisesta lopputuotteesta. Kantaja viittaa tdltd osin pdatokseen
N:o 533/2000, jonka mukaan “maitotiiviste kuuluu vain satunnaisesti keski-
vertokuluttajan ostoksiin®, kun taas juustoa kantajan mukaan ostetaan suhteelli-
sen usein.

Lisiksi valituslautakunnan toteamus, ettd ”maitotiivistettd ja juustoa myydidin
yleensi maitotuotteiden osastolla”, on litan yleistetty, varsinkin kun kantajan
juustotuotteita pidetddn yleensi kaupan erillisilli osastoilla. Kantaja korosti
suullisessa kisittelyssi, ettei kyseistd toteamusta ollut niytetty toteen.
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Kolmanneksi kantaja viittaa — tukeakseen argumentointiaan, etteivdt maitotii-
viste ja juusto ole sekoitettavissa toisiinsa — kahteen Espanjan Tribunal
Supremon pédtokseen vuosilta 1974 ja 1976, jotka koskevat toisaalta tavara-
merkkeja DULCIPAN ja DULCINEA ja toisaalta tavaramerkkeja QUINTA-
NILLA ja LA QUINTANA.

Virasto katsoo, ettd kantaja yrittdd turhaan ndyttdd, ettd kyseessd olevat tuotteet
voidaan erottaa toisistaan, kun kukaan ei kiistd sitd. Varsinainen kysymys on se,
ovatko nimi tuotteet samankaltaisia.

Virasto katsoo, ettd riidanalaisessa paitoksessd esitetty kisitys, ettd kyseessd
olevat tuotteet ovat samankaltaisia luonteensa ja kiyttotarkoituksensa vuoksi, on
oikea.

Mitd kuluttajan havaintoihin tulee, virasto tismentdd, ettd sekaannusvaara ei
koske vain tuotteiden mahdollista sekoitettavuutta vaan kisittdd etenkin sen
vaaran — jonka olemassaolo on todettu riidanalaisen padtoksen 16 kohdassa —,
ettd kuluttaja voi olettaa tiettyd samankaltaisuutta omaavien tuotteiden olevan
perdisin samasta yrityksesta.

Tissd yhteydessi virasto katsoo, ettd edelld mainitulla padtokselld N:o 533/2000
ei ole merkitystd tapauksessa, koska kahden tuotteen samankaltaisuutta
arvioidaan tosiseikkojen perusteella tapauskohtaisesti. Niinpd selvisti yksi
pditoksessd N:o 533/2000 kyseessi olleista tuotteista, nimittdin kinkku, eroaa
selvisti timdn tapauksen tuotteista.

Espanjalaisen tuomioistuimen Tribunal Supremon péédtoksistd virasto toteaa, ettd
timdn tuomioistuimen soveltamat kansalliset sdinnokset on annettu ennen
yhdenmukaistettuja tavaramerkkisisnnoksii. Noissa padtoksissd vastakkain
asctettujen tavaramerkkien viliset erot olivat joka tapauksessa selvempid kuin
kyseessd olevien tavaramerkkien erot.
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Kyseessi olevien merkkien vertailu ja sekaannusvaara tavaramerkkien vililld

Kantaja korostaa, ettd valitusosasto ei kumonnut viiteosaston nakemysti siitd,
ettei kyseisten merkkien vilinen samankaltaisuus ole ilmiselvda. Tama kysymys
on katsottava kyseessd olevan kanteen osalta lopullisesti ratkaistuksi, koska
valituslautakunta ei ole kyseenalaistanut merkkien vilistd ”yhteensopivuutta®.

Kantaja katsoo kuitenkin, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen todetessaan,
ettd haetun merkin ja aikaisemman merkin nro 104 442 vililld olisi sekaannus-
vaara siksi, ettd sana “castillo” esiintyy molemmissa tavaramerkeissi. Kantaja on
suullisessa kisittelyssd todennut, ettd tdmidn sckaannusvaaraa on arvioitava
suhteessa kyseessd olevilla markkinoilla vallitsevaan tilanteeseen (asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507). Lukuisat espanjalaiset tai
yhteisén tavaramerkit, jotka on rekisterdity luokassa 29, siséiltivit tdimin sanan
tai koostuvat siitd, Nidin ollen sanan “castillo” sisiltdvien tavaramerkkien
samanaikainen esiintyminen Espanjan markkinoilla osoittaa, ettei esillid olevassa
tapauksessa kyseessd olevien tavaramerkkien vililli ole sekaannusvaaraa. Siind
tapauksessa, ettdi niiden rekisterdintien suhteen ilmenisi epdilyksid, kantaja
pyytdd kddntymain rekisterdinnit hyviksyneiden tahojen puoleen.

Virasto huomauttaa, etteivit asianosaiset valituslautakunnassa eikd kantaja
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa ole asettaneet viiteosaston tekemid
kyseessi olevien merkkien vertailua kyseenalaiseksi.

Joka tapauksessa virasto katsoo, ettd silld, ettd markkinoilla esiintyy useampia
mahdollisen sekaannusvaaran aiheuttavia tavaramerkkejd, ei voi olla yleistd
merkitystd, koska tima voi johtua joko siitd, ettei tosiasiallista sekaannusvaaraa
ole olemassa, tai siiti, ettei aikaisemman tavaramerkin haltija ole tehnyt viitetta.

II-4847



27

28

29

TUOMIO 4.11.2003 — ASIA T-85/02

Sitd paitsi kantajan mainitsemia espanjalaisia tai yhteison tavaramerkkeji, jotka
sisdltdvit sanan “castillo” tai koostuvat siitd, tulisi tarkastella perusteellisesti
kussakin yksittdistapauksessa, jotta niilli voisi olla merkitysti. Virasto totesi
suullisessa kisittelyssd, ettd todisteita, joita ei ollut esitetty sille, ei ole otettava
huomioon.

Yhteisojen ensimmidiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkki ei
rekister6idd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi,
samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,
yleisén keskuudessa on sekaannusvaara. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld
tarkoitetaan jisenvaltiossa rekisterdityjd tavaramerkkeji, joiden rekisterdintiha-
kemus on tehty ennen yhteisén tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopai-
vid.

Oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleis6 saattaa luulla,
ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista yrityksistd (vrt. vastaavasti edelld
24 kohdassa mainittu asia C-39/97, Canon, tuomion 29 kohta; asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta;
asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. 11-43, 29 kohta).

Saman oikeuskédytinnén mukaan yleisén keskuudessa syntyvdd sekaannusvaaraa
on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, jotka ovat
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merkityksellisid kyseisessi yksittdistapauksessa (Canon, tuomion 16 kohta; edelld
28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edelld
28 kohdassa mainittu asia MYSTERY, tuomion 30 kohta). Tidmi arviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd riippuvuutta ja
erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa
niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nimi tavara-
merkit on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihiisen
samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien
merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (em. asiat Canon, tuomion 17 kohta;
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja MYSTERY, tuomion 31 kohta).
Kyseisten tekijoiden keskindinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94
seitseminnessi perustelukappaleessa, jonka mukaan on vilttdmatontd madritelld
samankaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puoles-
taan riippuu erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla,
sekd samankaltaisuuden asteesta yhtdiltd tavaramerkin ja merkin vililld ja
toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen valill4.

Lisiksi silld, miten kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmirtdd tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioin-
nissa. Yleensi keskivertokuluttaja kisittdd tavaramerkin kokonaisuutena eiki
ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (edelld 28 kohdassa mainittu asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja edelld 28 kohdassa mainittu asia
MYSTERY, tuomion 32 kohta). Téssa kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan
oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen. On toisaalta otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkeji, vaan hinen
on turvauduttava sithen epitiydelliseen muistikuvaan, joka hinelld niistd on (em.
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Tissi asiassa aikaisemmat kaksi tavaramerkkid on rekisterdity Espanjassa.
Lisiksi kyseessd olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyédykkeitd. Sekaan-
nusvaaraa on ndin ollen esilli olevassa tapauksessa arvioitava espanjalaisten
loppukuluttajien muodostaman kohdeyleisén niakokulmasta.
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Kyseessi olevien tavaroiden vertailu

Kyseessi olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava
huomioon kaikki niiden viliseen suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijt,
joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se,
ovatko ne keskeniin kilpailevia vai toisiaan tiydentdvid (edelld 24 kohdassa
mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta).

Kyseessi olevien tavaroiden luonteesta voidaan valituslautakunnan tavoin todeta,
ettd niiden raaka-aine on maito, joten ne kuuluvat maitotuotteisiin. Tdhén ei
vaikuta se kantajan ja valituslautakunnan esittdma seikka, ettd maitotiiviste on
erds maitojaloste, kun taas juusto on maidosta johdettu tuote. Asianomainen
yleisé on tietoinen niiden tuotteiden olennaisista luonteenomaisista ominaisuuk-
sista ja mieltdd ennen kaikkea niiden kuuluvan samaan tuoteryhmdién. Vaikka
oletettaisiin, ettd kohdeyleisd tuntee niiden tuotteiden valmistusmenetelmien erot,
se ei kuitenkaan tilld perusteella — perustellusti tai perusteettomasti — péittele,
ettd nami erot estivit yksittidistd yritystd valmistamasta tai myymdistd molempia
tuotteita samanaikaisesti. Niin ollen asianomainen yleis6 olettaa luonnollisesti,
ettd kyseessd olevilla tuotteilla voi olla sama kaupallinen alkupera.

Titd padtelmis ei aseta kyseenalaiseksi se, ettd ndiden tuotteiden samankaltaisuus
on niiden kiyttotarkoituksen ja/tai kiyttdtapojen osalta erityisen vihdinen.
Kantaja arvostelee perustellusti piitoksen perustelua, jonka mukaan kyseessd
olevia tuotteita kiytetiin useissa ruoissa, etenkin leivonnaisissa, ja ettd ne ovat
jopa toisensa korvaavia tuotteita erityisesti laktoosi-intoleranssista karsiville
henkilsille. Niilli oleva yhteinen kiyttétarkoitus ruokien ainesosana on
ominainen ldhes kaikille elintarvikkeille. Sitd paitsi kyseessi olevien tuotteiden
korvaavuusaste vaikuttaa hyvin vihiiseltd. Ensinnidkdén virasto ei ole maininnut
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edes vihdistd madirid ruokia, joissa tuotteita voidaan kayttdd Espanjassa toisensa
korvaavina tai toisiaan tiydentdvini tuotteina. Toisaalta vaikka oletettaisiin, ettd
molemmat tuotteet voisivat todella olla maidon korvikkeena henkilaille, joilla on
laktoosi-intoleranssi, virasto ei ole esittinyt perusteita oletukselle, laktoosi-
intoleranssista karsivien henkildiden méird kohdeyleison joukossa olisi riittdvin
merkittidvi, jotta se voitaisiin todella ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioi-
taessa. Lopuksi valituslautakunnan viitettd, jonka mukaan molempia kyseessid
olevia tuotteita myydddn véhittdistavarakaupassa samalla osastolla, ei ole
perusteltu millidn objektiivisilla tiedoilla.

Se, mitd edelld 34 kohdassa on todettu, tai kantajan vditteet siitd, ettd maitoa ja
juustoa kiytetddn erilaisin tavoin, ei kuitenkaan estd sit4, ettd tuotteet voivat olla
samankaltaisia. Tuollaiset erot kyseessd olevien tuotteiden kidytdssd vahvistavat
ainoastaan, etti kyse on eri tuotteista, joiden korvaavuus on ravintoarvon ja
maun suhteen erityisen vidhdinen. Kyseessd olevat tavarat eivit siten ole
keskenddn kilpailevia.

Sitd vastoin tuotteet tdydentévit toisiaan siltd osin, kuin ne kuuluvat asianomai-
sen yleison nikokulmasta samaan tuoteryhméin ja ne voidaan helposti mieltda
yleisen maitotuotteiden valikoiman osiksi, joilla voi olla sama kaupallinen
alkuperi.

Niistd espanjalaisten tuomioistuinten ja viraston paatoksistd, joihin kantaja
vetoaa osoittaakseen kyseessd olevien tuotteiden erilaisuuden, on todettava, etti
niiden merkitys tissd asiassa on kyseenalainen, koska paditokset koskevat joko
muita merkkejd tai muita tuotteita. Lisdksi on muistutettava, ettd vakiintuneen
oikeuskiytinnon mukaan valituslautakuntien pditosten lainmukaisuutta arvioi-
daan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella. Kansalliset rekisterdinnit ja
viraston aiemmat paitdkset eivit siis sido virastoa (ks. asia T-130/01, Sykes
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Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002,
Kok. 2002, s. 11-5179, 31 kohta oikeuskiytintdviittauksineen).

Valituslautakunta on perustellusti katsonut, etti asianomainen yleisé saattaa
mieltdd kyseessd olevilla tuotteilla olevan sama kaupallinen alkuperi. Tuotteita
on ndin ollen pidettdvi asetuksessa N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla samankaltaisina.

Kyseessi olevien merkkien vertailu

Oikeuskidytinnosti seuraa, ettd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessi
olevien tavaramerkkien visuaalisen, foneettisen tai kisitteellisen samankaltaisuu-
den osalta perustuttava tavaramerkeisti syntyviin kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat
(edelld 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja
edelld 28 kohdassa mainittu asia MYSTERY, tuomion 42 kohta). Yhteisojen
tuomioistuin on lisiksi katsonut, ettei voida sulkea pois siti, etti sekaannusvaara
voi syntyd jo sen vuoksi, ettd tavaramerkit ovat foneettisesti samankaltaiset (em.
asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta).

Tiéssd asiassa riidanalaisesta pddtoksestd sekd valituslautakunnan paitoksesti,
johon siind viitataan, kiy ilmi, ettd virasto on katsonut kyseessi olevien merkkien
olevan visuaalisesti, foneettisesti ja kisitteellisesti samankaltaisia, ilman ettd tima
samankaltaisuus olisi kuitenkaan ilmiselvdd. Tdhin arviointiin on yhdyttivi.
Ensimmdistd osaa ”El Castello” on pidettdvi aiempien tavaramerkkien, etenkin
tavaramerkin nro 104 442, foneettisesti ja kisitteellisesti hallitsevana osana
(ks. vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties),
tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 114359, 40 ja 45 kohta). Toisaalta
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rekisterditiviksi haetun tavaramerkin muodostaa sana ”castillo”. Aiemman
merkin nro 104 442 hallitseva osa ja rekisteroitidviksi haetun tavaramerkin
sanaosa ovat seki kisitteellisesti ettd foneettisesti lihes samoja. Kyseessd olevat
merkit ovat siten vihintiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia.

Sekaannusvaara kyseessi olevien tavaramerkkien valilld

Aluksi on muistutettava siitd, ettd sekd kyseessd olevat tuotteet ettd kyseessd
olevat tavaramerkit ovat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. T4std seuraa yleensi, ettd kohdeyleiso saatraa
olettaa, ettdi sanamerkilli CASTILLO varustetut juustotuotteet voivat olla
periisin yrityksestd, joka on aikaisemman kuviomerkin EL CASTILLO haltija.
Niiden kahden tavaramerkin vililli on néin ollen ldht6kohtaisesti sekaannus-
vaara.

Kantaja vetoaa kuitenkin asiassa Canon annettuun tuomioon (mainittu edelld
24 kohdassa) ja esittdd, ettd useiden sanan “castillo” sisiltivien tai siitd
muodostuvien espanjalaisten ja yhteisén tavaramerkkien samanaikainen esiinty-
minen markkinoilla osoittaa, ettei tidssi asiassa ole sekaannusvaaraa.

Kyseisen tuomion mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, joka silld
on ominaispiirteidensi tai laajan tunnettuutensa vuoksi, on otettava huomioon
arvioitaessa sitd, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi
tavaramerkkid on tarkoitettu, niin samankaltaisia, ettd sekaannusvaara saattaa
syntyi (edelld 24 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 ja 24 kohta). Timi
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tulkinta vahvistetaan asetuksen N:o 40/94 seitsemiinnessi perustelukappaleessa,
jonka mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava ottaen huomioon kuinka hyvin
tavaramerkki tunnetaan markkinoilla.

Jo ndistd seikoista seuraa, ettd aikaisemman tavaramerkin hyvi maine voi ainakin
tietyissd tapauksissa lisdtd merkin erottamiskykyi ja voi ndin ollen lisitdi myos
sekaannusvaaraa timin tavaramerkin ja rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin
vililld.

Téssd asiassa kantaja on esittinyt ndyttond vain luettelon sellaisten espanjalaisten
ja yhteis6n tavaramerkkien rekisterdinneistd, jotka muodostuvat sanasta “cas-
tillo” tai joihin timd sana sisiltyy, osoittaakseen, ettei kyseessi olevien
tavaramerkkien vililld ole esilli olevassa tapauksessa sekaannusvaaraa, koska
nuo tavaramerkit esiintyvit samanaikaisesti markkinoilla.

On todettava, ettd melkein kaikkiin tuossa luettelossa mainittuihin rekisterdin-
teihin on vedottu ensimmiisen kerran ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa. Kuten virasto on perustellusti huomauttanut, niiden tavaramerkkien
huomioon ottaminen edellyttdd sitd, ettd jokaista niistd tarkastellaan yksityis-
kohtaisesti, erityisesti mitd tulee niiden samankaltaisuuteen aiemman tavaramer-
kin kanssa ja niiden tunnettuuteen. Niin ollen niiti rekisterdinteji, joihin on
vedottu ensimmdistd kertaa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei tule
ottaa huomioon ja niiden tutkimista koskeva vaatimus on hylittiva (asia
T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio
5.3.2003, Kok. 2003, s. 11411, 62 kohta).

Niiden tavaramerkkien osalta, joihin on vedottu virastossa, nimittdin luokkaan 29
kuuluvia tavaroita varten olevien tavaramerkkien CASTILLO DE HOLANDA,
CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO ja BLUE CASTELLO osalta, on
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ensinndkin todettava, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd
kantajan toimittamat tiedot eivdt todista sekaannusvaaran puuttumista tdssi
asiassa. Toisin kuin viitteentekijan tavaramerkissd nro 104 442, joka on ainoa
tavaramerkki, jolla on tdssid yhteydessd todella merkitystd, edelli mainituista
tavaramerkeistd kolmen erottamiskykyisin osa ei muodostu sanasta “castillo”
vaan ndiden tavaramerkkien sisdltimistd muista sanoista. Lisiksi on todettava,
ettei kantaja ole toimittanut tietoja ndiden tavaramerkkien kattamista tavaroista
— paitsi oman tavaramerkkinsi CASTILLO DE HOLANDA osalta — tai
kuviomerkin EL CASTILLO esitystavasta. Kantaja ei ole myoskdidn todistanut
eikd edes vdittdnyt, ettd joku niistd tavaramerkeistd olisi niin laajalti tunnettu,
ettd olisi jo aiemmin ollut sekaannusvaara niiden tavaramerkkien ja viitteente-
kijan tavaramerkin vililld, mikd voisi mahdollisesti vihentdd tdssd tapauksessa
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin aiheuttamaa sekaannusvaaraa.

Valituslautakunta on ndin ollen perustellusti yhtdiltd todennut, ettd kyseessd
olevien tavaramerkkien vililld on sekaannusvaara esilld olevassa tapauksessa ja
toisaalta pitdnyt kiinni tdstd pédidtelmdstdidn muut sille esitetyt tavaramerkit
huomioon ottaen. Niin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hylattiva.

Oikeudenkayntikulut

Yhteis6jen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan
2 kohdan mukaan asianosainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hivinnyt
asian, se velvoitetaan viraston vaatimuksesta korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hyldtddn.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut asiassa.

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 4 pdivinid marraskuuta 2003.

H. Jung N. J. Forwood

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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