TUOMIO 24.11.2005 — ASIA T-3/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

24 piiviini marraskuuta 2005

Asiassa T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, kotipaikka Mriehel (Malta), edustajinaan M. Bagnall,
solicitor I. Wood ja barrister R. Hacon,

kantajana,

vastaan

sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamie-
henidn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssé oli
ja viliintulijana ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* QOikeudenkiyntikieli: englanti.
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Spa Monopole, compagnie fermitre de Spa SA/NYV, kotipaikka Spa (Belgia),
edustajinaan asianajajat L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse ja D. Moreau,

jossa on nostettu kanne SMHV:n ensimmiisen valituslautakunnan 4.11.2003
tekemistd paatoksestd (asia R 996/2002-1), joka liittyy viditemenettelyyn Simonds
Farsons Cisk plc:n ja Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV:n vilill,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras seki tuomarit E. Martins
Ribeiro ja K. Jiirimie,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.1.2004
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.4.2004
jatetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.4.2004
jatetyn viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 22.2.2005 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija teki 16.6.2000 yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuk-
sen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
yhteison tavaramerkistd 20 pédivand joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tdmd asetus on
muutettuna.

Tavaramerkki, jonka rekisterintid haettiin, on alla esitetty kuviomerlkki:

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterSimistd varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
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muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 32, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta:

— luokka 29: "Hedelmiliha”

— luokka 32: "Kivenniis- ja hiilihappovedet sekii muut alkoholittomat hedelmi-
tuoremehua sisiltdvit juomat; alkoholittomat hedelmijuomat; alkoholittomat
hedelmiuutteet, hedelmituoremehut, mehutiivisteet ja muut hedelmi-, hedel-
méuute- tai hedelmilihapohjaiset juomien valmistusaineet”.

Hakemus julkaistiin 8.1.2001 Yhteisén tavaramerkkilehdessi nro 6/2001.

Kantaja teki 30.1.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun
yhteisén tavaramerkin rekisterdintid vastaan. Viite perustui yhteisén tavaramerlkiin
nro 427237, joka muodostuu sanasta KINNIE (jaljempéni aikaisempi tavaramerkki),
jota haettiin 25.11.1996 ja joka rekistersitiin 7.4.1999. Témén tavaramerkin kattamat
tuotteet kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen Iuokkaan 32 ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Alkoholittomat juomat; juomien valmistusaineet”.

Viitteen kohteena olivat kaikki tavaramerkkihakemuksen sisiltimit tavarat.
Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaiseen perusteeseen.
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SMHV:n viiteosasto hyviksyi viitteen 27.9.2002 tekemillddn padtokselld nro
2880/2002 silld perusteella, ettd haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
vililla on olemassa sekaannusvaara Euroopan unionin alueen yleisén keskuudessa
yhtidlis merkkien samankaltaisuuden vuoksi ja toisaalta siksi, ettd kyseessi olevat
tuotteet ovat samoja tai hyvin samankaltaisia.

Viliintulija teki 27.11.2002 asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla SMHVlle
valituksen viiteosaston padtoksesta.

Ensimmiinen valituslautakunta kumosi viiteosaston paatéksen 4.11.2003 tekemdl-
lasin paatokselld, sellaisena kuin se on oikaistuna 10.11.2003 tehdylla korjauksella
(jaliempéna riidanalainen p#itds). Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka kyseessd
olevat tavarat olisivatkin samoja tai kiytinndssid samoja, kiistanalaiset merkit ovat
ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssislloltién siind madrin erilaisia, ettd
tuollainen erilaisuus estdé sekaannusvaaran syntymisen.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péadtoksen

— vahvistaa viiteosaston 27.9.2002 tekemiin pdatdksen nro 2880/2002
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— velvoittaa SMHV:n hylkidgméén viliintulijan yhteisén tavaramerkkia koskevan
hakemuksen

— velvoittaa SMHV:n ja/tai viliintulijan korvaamaan viitemenettelyssd seki
valituslautakunnassa ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa syntyneet
kulut.

10 SMHYV vaatii, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— jdttdd kantajan vaatimusten neljinnen kohdan tutkimatta sikili kuin siini
vaaditaan, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaisi SMHV:n
korvaamaan véitemenettelyn kulut

— hylkéd kanteen muilta osin

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

u Viliintulija vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéda kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Kantaja vaatii vaatimustensa toisessa ja kolmannessa kohdassa, ettd ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa viiteosaston pddtoksen nro 2880/2002 ja
velvoittaa SMHV:n hylkismaan valiintulijan yhteisén tavaramerkkid koskevan
hakemuksen.

Taltd osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteisdjen tuomioistuinten tuomion tdytdnt6onpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtévina ei siis
ole antaa virastolle tdytintdonpanoa koskevaa miéréystd, SMHV:n on tehtdvi
johtopaatokset timén tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella.
Kantajan vaatimusten toista ja kolmatta kohtaa ei siten voida ottaa tutkittaviksi
(asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999,
Kok. 1999, s. 11-2383, 53 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-683, 12 kohta).

Pddasia

Kantaja vetoaa kumoamiskanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka
liittyvét asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 73 artiklan
rikkomiseen.
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Ensimmainen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja esittda aluksi, ettd valituslautakunta ei ole riittavilld tavalla tahdentényt
kyseessi olevien merkkien lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuuksia. Lisiksi se
katsoo, ettd koska kyseessd olevat merkit eivit tarkoita mitisn, niiden merKkityssi-
sdltojd ei voida vertailla.

Kantaja esittdd lausuntatavan vertailun osalta, ettd sanat "kinnie” ja "kinji” dnnetiin
hyvin samalla tavalla tietyilld yhteisdjen Lielilli. Kirjain "j” &4nnetdin nimittiin
ruotsin, tanskan ja hollannin kielessd kuten kirjain "y” englannin kieless. Kantajan
mukaan merkit ovat niin ollen lausuntatavaltaan samankaltaisia valituslautakunnan

esityksen vastaisesti.

Ulkoasun vertailun osalta kantaja esittad, etti merkin koostuessa seki sanallisista
ettd kuviollisista elementeistd sanallinen elementti on katsottava hallitsevaksi. Se
lisdd, ettd valituslautakunta on katsonut virheellisesti, etti merkkien sanalliset
elementit eivit ole ensimmdisid kirjaimia "kin” lukuun ottamatta kovinkaan
samankaltaisia. Sen mukaan kahden sanallisen elementin "kinji" ja "kinnie” muut
kirjaimet ovat muodoltaan samankaltaisia. Se lisdd, etti myoskéddn ulkoasua
vertailtaessa ei pitiisi jittd4 ottamatta huomioon sanojen lausuntatapaa. Havaites-
saan namd kaksi merkkid keskivertokuluttaja, erityisesti sellainen, jonka #idinkieli on
ruotsi, tanska tai hollanti, muistaa epitiydellisesti, kuinka tuotteiden nimet
lausutaan, mutta ei muista siti, minki muotoisilla kirjaimilla nimé nimet on
kirjoitettu. Merkit KINJI ja KINNIE ovat ndin ollen myds ulkoasultaan hyvin
samankaltaisia.
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Lisiksi kantaja viittds, etti valituslautakunta on tihdentdnyt liikaa haetun
tavaramerkin tiettyji graafisia puolia, kuten pesukarhun kuvaa ja sanallisen
elementin "kinji” kirjoittamista bambunoksiksi tyylitellyilld kirjaimilla. Valitus-
Jautakunta on siten kantajan mukaan rikkonut yhteiséjen tuomioistuimen oikeus-
kytantod, jonka mukaan kuviomerkissd eniten merkitystd on annettava sanalle.
Lisiksi kantaja katsoo, ettd merkintd "by SPA” jad useimmilta kuluttajilta
huomaamatta.

Kantaja vaittdd myos, ettd valituslautakunta ei ole ottanut riittivilld tavalla
huomioon yhtadltd sitd, ettd tuotteet ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, ja
toisaalta sitd, etti aikaisempi tavaramerlki on tdysin keksittynd nimend hyvin
erottamiskykyinen.

Sekaannusvaaran arvioinnin osalta kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on
virheellisesti perustanut riidanalaisen péétoksen olettamaan, ettd asianomainen
kuluttaja ostaa kyseessd olevia tuotteita todenndkoisesti marketeista tai muista
vihittaismyymaloistd, joissa hin voi katsomalla tarkistaa tuotteet ja niihin liitetyt
tavaramerkit ennen niiden ostamista. Kantajan mukaan kyseessd olevia tuotteita
myydaiin yleensi vihittiismyyméldissd, baareissa tai ravintoloissa.

Kantaja esittiid baareissa tai ravintoloissa tapahtuvan myynnin osalta, ettd vastoin
valituslautakunnan Kisitysti kuluttajat tilaavat tuotteet yleensd suullisesti mainitse-
malla niiden tavaramerkin; tilloin on mahdollista, ettd juomia myydadn ilman, ettd
kuluttaja missddn vaiheessa nikee kyseessd olevan tavaramerkin. Kantaja esittdd
asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annetun tuomion (Kok. 1999,
5. 1-3819, 28 kohta) nojalla, etti ei voida sulkea pois sitd, ettd jo tavaramerkkien
lausuntatavan samankaltaisuus voi synnyttéd sekaannusvaaran.
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Kantaja esittdd marketeissa tapahtuvan myynnin osalta, ettd vaikka keskivertoku-
luttajalla olisikin mahdollisuus tarkastella tuotteita, valituslautakunta ei ole ottanut
huomioon sitd seilkkaa, ettd kuluttajalla on vain harvoin mahdollisuus vertailla
vilittdmésti eri tavaramerkkeji, joten hinen tiytyy luottaa epitdydelliseen
muistikuvaansa tavaramerkeista.

SMHYV ei kiistd siti, ettd kyseessd olevat tavarat ovat samoja tai hyvin samankaltaisia,
mutta katsoo, ettd merkkien ulkoasun ja merkityssisillon eroavuudet poistavat
sekaannusvaaran.

SMHYV huomauttaa merkkien ulkoasujen osalta, etti ne ovat erilaisia riidanalaisessa
paitoksessd mainituilla perusteilla.

SMHYV katsoo kyseessd olevien merkkien merkityssisllon vertailun osalta, etti
haetun tavaramerkin kuvioelementti ja sanan "kinji” kirjoittaminen bambunoksiksi
tyylitellyilld kirjaimilla ovat erottamiskykyisii elementteji, jotka synnyttivit
ajatuksen eksoottisesta piirretystd hahmosta, eli samannimisesti pesukarhusta.
Kuluttaja muodostaa todennikéisesti timin assosiaation, kun taas aikaisemmalla
tavaramerkilld ei ole mitddn merkityssisiltéd. SMHV:n mukaan se seikka, etti
yhdelld kyseessd olevista tavaramerkeistéd on semanttinen sisaltd ja toisella ei, on
riittdvdd sen johtopddtdksen tekemiseksi, ettd merkit ovat merkityssisillsltddn
erilaisia.

Lausuntatavan vertailun osalta SMHV katsoo vastoin valituslautakunnan riidana-
laisessa piitoksessi esittimid, ettd tiettyjen jisenmaiden yleisé voi katsoa, etti
kiistanalaisten tavaramerkkien lausuntatapa on samankaltainen. SMHV lisii
kuitenkin, ettd riidanalainen p#itds ei ole lainvastainen yksin tilld perusteella,
koska merkkien samankaltainen lausuntatapa neutralisoituu niiden ulkoasun ja
merkityssisallon erojen vuoksi siten, etti vaikka aikaisemmalla tavaramerkilld
my6nnetéénkin olevan hyvin suuri erottamiskyky, sekaannusvaaraa ei ole.
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SMHV katsoo, etti kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuudella on
vihemmin merkitysti silloin, kun tuotteita myydién silld tavoin, ettd kyseessd oleva
yleiso yleensi nikee tavaramerkin ostohetkelld. Néin on kantajan tavaroiden osalta.

SMHYV vaittad, ettd myds baareissa ja ravintoloissa pullot on yleensé asetettu hyllyille
tiskin taakse siten, ettd kuluttajat voivat tarkastella niitd. Vaikka baarit ja ravintolat
eivit olekaan merkityksettomid hedelmdmehua sisiltévien alkoholittomien juomien
jakelupaikkoja, eivit ne kuitenkaan myynnin méarat huomioon ottaen ole merki-
tyksellisid suhteessa marketteihin.

viliintulija yhtyy olennaisilta osin valituslautakunnan riidanalaisessa padtoksessé
esitettyyn. Se viittdd, ettd kiistanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntata-
valtaan ja merkityssisélloltadn erilaiset.

Viliintulija lisid, ettd ulkoasun vertailun osalta on otettava huomioon, ettd sanat "by
SPA” herittivit kuluttajan huomion Benelux-maissa viliintulijan tavaramerkin
tunnettuuden vuoksi ja sulkevat ndin ollen pois kaikenlaisen sekaannusvaaran
kyseessi olevien tuotteiden alkuperén suhteen.

Viliintulija viittid lausuntatavan vertailun osalta, ettd niissd maissa, joissa kirjain “j”
lausutaan Lkuten kirjain "y’ englannin kielessd, sanamerkki KINNIE lausutaan
pidemmilli lopputavulla, miké riittdd erottamaan kyseessi olevat merkit lausunta-

tavaltaan.
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— Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei 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, joka sisiltdd
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymists”.

Vakiintuneen oikeuskiytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat periisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisesti keskeniiéin sidoksissa olevista yrityksisté. Saman oikeus-
kiytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena silti kannalta,
miten kohdeyleisé mieltidd kyseessi olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen
huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysti kisiteltiving olevassa asiassa. Tissi
kokonaisarvioinnissa huomioon otettavilla tekijoilld, erityisesti merkkien samankal-
taisuudella ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudella, jotka ne kattavat,
on tietty keskindinen riippuvuus. Niinpd tavaramerkeilld varustettujen tavaroiden tai
palvelujen vihiisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittivi
samankaltaisuus ja pdinvastoin (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 oikeuskéytintéviittauksineen).

Koska kyseessi olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisén tavaramerkki,
sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettava alue on koko Euroopan yhteisdjen
alue.
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Lisiksi on huomattava, etti koska kyseessd olevat tavarat ovat paivittdistavaroita,
kohdeyleisé koostuu eurooppalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomai-
sen valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

Edelli esitetyn pohjalta on vertailtava yht#iltd kyseessi olevia tavaroita sekd toisaalta
kyseessd olevia merkkeja.

Tavaroiden vertailun osalta on todettava osapuolten kesken olevan Liistatonta, etta
haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat
ovat samankaltaisia tai samoja.

Merkkien vertailun osalta oikeuskdytinndstd ilmenee, ettd sekaannusvaaraa
koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan
tai merkityssisallon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd synty-
viin kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s.
1-6191, 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

Kiistanalaisia merkkeji on niin ollen vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja
merkityssisallon tasolla.
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Valituslautakunta katsoi ulkoasun vertailun osalta, ettd haetun tavaramerkin
hallitseva sanallinen elementti “kinji” ja graafiset ja kirjoitetut lisdelementit
mahdollistavat sen, ettd kyseessd olevat tavaramerkit voidaan ulkoasultaan erottaa
toisistaan (riidanalaisen paiatoksen 18 kohta).

Téltd osin on todettava, ettd haettu tavaramerkki on kuvio- ja sanaelementeisti
koostuva moniosainen merkki. Timid moniosainen merkki sisaltid lihavin,
bambunoksiksi tyylitellyin kirjaimin kirjoitetun sanan "kinji”, jonka alapuolella ovat
pienikokoisin kirjaimin kirjoitetut sanat "by SPA” ja jonka yldpuolella on
kuvioelementti, joka esittdd hyppésvad pesukarhua, jolla on pdilladn t-paita, jossa
on nimi "kinji”. On todettava, ettd haetun merkin graafiset tunnusmerkit, eli
pesukarhun piirretty hahmo, paiasiallisen sanallisen elementin kirjainten grafiikka ja
pienikokoisin kirjaimin kirjoitetut sanat "by SPA” ovat erityisen silmiinpistivii,
kiinnittdvat kuluttajan huomion ja auttavat siten erottamaan nimi kaksi merkkis
toisistaan ulkoasultaan, kuten valituslautakunta on perustellusti esittinyt (riidan-
alaisen piitoksen 18 kohta).

Aikaisempi tavaramerlki sitd vastoin on sanamerkki, jossa ei ole mitiin erityistd
graafista tai kuviollista elementtia.

Valituslautakunta on samoin perustellusti todennut riidanalaisen pédtoksen
18 kohdassa, ettd viliintulijan merkin hallitsevan sanallisen elementin valilli ja
kantajan merkin vililld ei ole kolmen ensimmiisen kirjaimen "kin” lisiksi suurta
samankaltaisuutta. Kuten SMHV my6s perustellusti katsoo, kyseessid olevat
sanalliset elementit ovat eri pituisia, niiden erilaiset loput “nie” ja "ji” ovat
ulkoasultaan toisistaan eroavia ja aikaisemmassa tavaramerkissi korostuu erityisesti
konsonantin "n” kahdentuminen. Lisiksi sanallisten elementtien ulkoasun erilai-
suutta vahvistaa bambunoksiksi tyyliteltyjen lihavien kirjainten kiyttdminen sanassa

"kinji” ja pienikokoisin kirjaimin kirjoitettu sanallinen lisielementti "by SPA”.
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Aikaisemmassa tavaramerkissd KINNIE tavua “kin” seuraa kolmikirjaiminen tavu
»nie”. Piinvastoin kuin kaksi kirjainta sisiltavi tavu "ji” riitautetussa tavaramerkissi
KINJI, tavu "nie” tekee sanasta tiysin symmetrisen, koska kaksi "n”-kirjainta
keskells, kaksi "i”-kirjainta ja kirjaimet "k” ja "¢” ovat tiysin tasapainossa keskenddn.
Tamén symmetrian vuoksi sanan "kinnie” ulkoasu on luonteeltaan erilainen kuin

sanan "kinji” ulkoasu.

Tastd seuraa, ettd niiden kahden sanallisen elementin eroavuuden aiheuttava
kyseessi olevien merkkien ulkoasun erilaisuus korostuu sitd kautta, ettd haetussa
tavaramerkissi on erityisia Lkuviollisia elementtejd, joihin on viitattu edelld
41 kohdassa.

Tiltd osin on kantajan esityksen vastaisesti todettava, ettd merkin koostumisesta
samalla kertaa seka kuviollisista ettd sanallisista elementeistd ei automaattisesti
seuraa, etti sanallinen elementti on aina katsottava hallitsevaksi.

Moniosainen tavaramerkki voidaan nimittdin katsoa samankaltaiseksi kuin toinen
tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku
osatekiji, ainoastaan siiné tapauksessa, ettd kyseinen osatekija on hallitseva osa
kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on niin silloin,
kun kyseinen osatekiji pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleison muistiin
jadvad tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut
tavaramerkin osatekijt jadvit merkityksettomiksi tavaramerkin luomassa kokonais-
vaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany
(MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 11-4335, 33 kohta).
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Ensimmisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytannosti seuraa myds, ettd
moniosaisen merkin kyseessd ollessa kuvioelementti voi saada samanveroisen
aseman sanalliseen elementtiin nihden (ks. asia T-110/01, Vedial s. SMHV —
France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. 1I-5275, 53 kohta).

Liséksi silloinkaan, kun kaksi kiistanalaista merkkia siséltid samankaltaisia sanallisia
elementtejda — mistd ei ole kyse kisiteltivind olevassa asiassa —, ei yksin tdmin
seikan perusteella voida katsoa, ettd Lkiistanalaiset merkit ovat ulkoasultaan
samankaltaisia. Se, ettd yhdessi merkissi on kuvioelementteji, jotka ovat
ulkomuodoltaan erikoisia ja omaperiisi, voi aiheuttaa sen, etti kustakin merkisti
saatava kokonaisvaikutelma on erilainen (ks. tiltd osin asia T-156/01, Laboratorios
RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003,
Kok. 2003, s. 11-2789, 74 kohta).

Késiteltdvind olevassa asiassa on todettava, ettid haetussa tavaramerkissi olevat
kuvioelementit ovat kokonaisuudessaan kiistattomasti erikoisia ja omaperiisid, ne
ovat tirked osa haetun tavaramerkin ulkoasua ja niiden avulla merkki voidaan
erottaa aikaisemmasta tavaramerkisti. Néin ollen kantajan viite, jonka mukaan
valituslautakunta on antanut virheellisesti liikaa merkitystd haetun tavaramerkin
graafisille elementeille seki pienikokoisin kirjaimin kirjoitetuille sanoille "by SPA”,
koska mainituilla elementeilld on kantajan mukaan véhiinen merkitys kyseessi
olevien merkkien ulkoasun tarkastelussa, ei ole perusteltu, ja se on hyléttéva.

Edelld esitetyn perusteella on katsottava, etti valituslautakunta on perustellusti
todennut, ettd huomattavista eroista kyseessi olevien merkkien sanallisten
elementtien vililld sekéd haetun tavaramerkin kuviollisista lisdelementeisti seuraa,
ettd tavaramerkeistd saatava kokonaisvaikutelma on erilainen.
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Valituslautakunta katsoi merkityssiséllon vertailun osalta, etti vaikka kyseessd
olevien merkkien hallitsevilla sanallisilla elementeilli ei ole tunnettua merkityssisél-
tod, haetun tavaramerkin graafiset elementit heréttivit useita mielikuvia, joita ei
mitenkddn yhdistetd aikaisempaan tavaramerkkiin (riidanalaisen paatoksen 20 ja
21 kohta).

Talti osin on todettava, etti sanalla "kinnie” tai sanalla "kinji” ei ole tarkkaa ja
tunnettua merkitystd. Kuten valituslautakunta katsoi ja kuten SMHYV ja véliintulija
esittivit, haettu tavaramerkki on kuitenkin ainakin merkityssislloltddn ja ulko-
asultaan monipuolinen. Mainitun tavaramerkin pagasiallisessa sanallisessa elemen-
tissi on kéytetty bambunoksiksi tyyliteltyja kirjaimia, ja merkissi on kuvioelementti,
joka esittds ihmisen kaltaista pesukarhua, jolla on péallddn t-paita, jossa lukee “kinji".
Niin ollen voidaan olettaa, ettdi nami elementit herdttdvat niitd tarkastelevan
henkilén mielessé ajatuksen siits, ettd kyseessd olevalla tavaramerkilld ja kyseisilla
tuotteilla on yhteys laontoon tai viidakkoon.

Kuten ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on edelld mainitussa asiassa
HUBERT katsonut, "tarkasteltaessa sitd, onko kyseisten tavaramerkkien merkityssi-
silté samankaltainen, riittdd ettd todetaan, ettd kohdeyleis6 havaitsee eron kunkin
merkin mieleen tuomien kisitteiden vililld” (em. asia HUBERT, tuomion 58 kohta).
Koska kyseessid olevassa asiassa aikaisemmalla sanamerkilld ei ole mitddn
merkityssisiltod ja koska taas haetun tavaramerkin mielikuvia herittivd ulkoasu
vaikuttaa riittdvin voimakkaalta, jotta kuluttajat huomaavat sen, on todettava, ettd
kiistanalaiset merkit eivit ole merkityssisilloltién samankaltaisia.

Lausuntatavan vertailun osalta vaikuttaa kiistattomalta, kuten SMHV on muun
muassa nimenomaisesti esittinyt, etti vastoin valituslautakunnan esitysta riidan-
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alaisessa paatoksessi (19 kohta) tiettyjen jisenvaltioiden yleis6 on taipuvainen
havaitsemaan lausuntatavan samankaltaisuuden kiistanalaisten tavaramerkkien
vélilld. Nimittdin esimerkiksi ruotsin, tanskan ja hollannin Lielelld kirjain "j”
lausutaan kuten kirjain "y” englannin kielelli. Niin ollen haettu tavaramerkki
lausutaan tiettyjen Eurcopan kielten lausuntasddntsjen mukaan kuten “kinyi”
englannissa. Vaikka timé samankaltaisuus ei koske kuin pienti masras jisenval-
tioita, on kuitenkin todettava, etti kiistanalaiset tavaramerkit ovat ainakin niissi

jdsenvaltioissa lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Kyseessd olevien merkkien vilisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta on
todettu, ettd kiistanalaisten tavaramerkkien ulkoasussa ja merkityssisalléssi on
huomattavia eroja. Kisiteltivind olevassa asiassa on niin ollen katsottava, etti
ulkoasun ja merkityssisallon erot neutraloivat selviisti merkkien lausuntatavan
samankaltaisuuden.

Kuten SMHYV on perustellusti todennut, kahden tavaramerkin vilisen lausuntatavan
samankaltaisuuden merkitys on vahdisempi, kun on kyse tavaroista, joita
markkinoidaan siten, ettd kohdeyleisé voi tavaroita ostaessaan yleensi nihdi
tavaramerkin (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. I11-4335, 55 kohta).

Vastoin kantajan esitystd niin on kisiteltdvini olevassa asiassa. On todettava, etti
kantaja ei ole esittinyt mitéidn niyttod, joka osoittaisi, etti sen tavaroita myydiin
yleensi silld tavoin, etti yleiso ei née tavaramerkkid. Kantaja esittia yksinkertaisesti,
ettd yksi perinteisistd myyntipaikoista ovat baarit ja ravintolat, joissa kuluttaja tilaa
tuotteita suullisesti tarjoilijalta ilman, ettd hdn minddn hetkeni nikee kyseessi
olevaa tavaramerkkia.
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Talti osin SMHV on tiysin perustellusti todennut, ettd vaikka baarit ja ravintolat
eiviit olekaan merkityksettémid myyntipaikkoja kantajan tuotteille, pullot on niissd
yleensi asetettu esille tiskin takana oleville hyllyille silld tavoin, ettd kuluttajat voivat
nihdi ne. Vaikka niin ei voidakaan sulkea pois sitd, ettd kyseessd olevia tuotteita
myydédén suullisesta tilauksesta, titd menettelys ei voida katsoa niiden tavanomai-
seksi myyntimuodoksi. Vaikka kuluttajat olisivat tilanneet juoman suullisesti
tarkkailematta ennakolta mainittuja hyllyja, he voivat kuitenkin tarkistaa heille
tuotavan pullon.

Lisiksi on kiistatonta, etti baarit ja ravintolat eivdt ole ainoita paikkoja, joissa
kyseessi olevia tuotteita myydéén. Niitd myyddén nimittdin myds marketeissa tai
muissa vihittdismyymaldissd (ks. riidanalaisen padtoksen 14 kohta). Niissé tehtyjen
ostosten osalta on todettava, etti kuluttajat voivat ndhda tavaramerkit, koska juomat
ovat esilld hyllyissd, vailka ne eivit vilttdmittd olekaan vierekldin.

Kantaja esittii lisiksi, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt katsoa, ettd tavaramerk-
kien valilld on suuri sekaannusvaara sen vuoksi, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld on
vahva erottamiskyky. Se, onko tavaramerkilli vahva erottamiskyky, on nimittdin
todettava joko tavaramerkkiin itseensd liittyvien ominaisuuksien perusteella tai
tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella (asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV
— Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. 11-43, 34 kohta).
Vaikka tavaramerkki KINNIE on kiistatta omaperiinen, kantaja ei ole toimittanut
pienintikiin nayttda siitd, ettd sen tavaramerkilld on vahva erottamiskyky. Se on
perustellut vaatimusta vahvan erottamiskyvyn huomioon ottamisesta ainoastaan silla
seikalla, ettd kyse on téysin keksitystd nimestd.
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Lopuksi on hylittivd kantajan viite siitd, ettd keskivertokuluttaja katsoo kyseessi
olevat tavaramerkit ulkoasultaan samankaltaisiksi, koska lausuntatapa vaikuttaa
merkkien sanallisiin elementteihin sisiltyvien kirjainten havaitsemiseen silli tavoin,
ettd kun kuluttaja nikee kyseiset merkit, hin muistaa tuotteiden nimien
lausuntatavan samankaltaisuuden mutta ei muista niiden graafisessa esityksessi
kéytettyjen kirjainten muotoa. Keskivertokuluttaja havaitsee nimittdin tavallisesti
tavaramerkin kokonaisuutena eiki tarkastele sen osia erikseen (em. asia SABEL,
tuomion 23 kohta). On joka tapauksessa todettava, ettd kyseessi olevassa asiassa
keskivertokuluttajan kisitystd haetusta moniosaisesta merkistd ei voida madrittid
vertailemalla vain sen yhta elementtis, eli sanaelementti "kinji”, kantajan merkkiin.

Niin ollen on todettava, etti vaikka kyseessd olevien tavaramerkkien kattamat
tuotteet ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, kiistanalaisten merkkien ulkoasun ja
merkityssiséllon erojen perusteella voidaan katsoa, etti kohdeyleisén keskuudessa ei
ole sekaannusvaaraa. Valituslautakunta on siis perustellusti todennut, etti haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Edelld esitetty huomioon ottaen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomiseen liittyvii kanneperuste on hylittivi perusteettomana.
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Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen

— Asianosaisten lausumat

Kantaja esittii, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa,
kun se ei ole antanut osapuolille tilaisuutta esittid huomautuksiaan valitus-
lautakunnan riidanalaisen paitoksen 14 kohdassa juomien tilaamisesta ja myynnista
baareissa ja ravintoloissa tekemistd arvioinnista. Kantajan mukaan valituslautakunta
on rikkonut olennaisia muotoméaéréyksié.

SMHYV viittdd, ettd viittaus “myyntitapoihin” ja tavaramerkkien havaitsemiseen
kyseessd olevilla markkinoilla ei ole sellaisenaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa
tarkoitettu valitusperuste, vaan perustelu sille, ettd tavaramerkkien ulkoasujen ja
merkityssisiltojen erot poistavat kaiken sekaannusvaaran kyseessd olevien tuottei-
den markkinoilta. Tuollainen arviointi ei ole itsendinen sekaannusvaaran arviointiin
nihden, vaan se on osa valituslautakunnan suorittamaa harkintaa.

SMHV katsoo niin ollen, etti valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen
N:o 40/94 73 artiklaa, kun se ei ole antanut kantajalle tilaisuutta esittda
huomautuksiaan "myyntitapoihin” liittyvéistd arvioinnista, sikéli kuin titd arviointia
on kytetty vain sellaisten riidanalaisen péétoksen perustelujen laajentamiseksi, jotka
kantaja jo tunsi.
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& Viliintulija viittad, ettd se on jo kiyttinyt kantajan timin kanneperusteen

68

69

70

yhteydessd tarkoittamaa viitettd valituslautakunnassa kiiydyssi menettelyssi
27.1.2003 piivityssd kirjelmassaan, jossa se esitti, ettd "kyseisten kahden tavara-
merkin kattamat tuotteet ovat alkoholittomia juomia, joita myydddn yleensi
samoissa kaupoissa ja marketeissa; vastoin viiteosaston paitoksessd esitettyd (sivu
7, 3 kohta) keskivertokuluttajalla on tosiasiassa mahdollisuus vilittémiin vertailuun
tuotteiden vililld”.

Viliintulija tekee tdstd sen johtopaitéksen, ettd kantaja ei ilmeisesti ole katsonut
tarpeelliseksi kiistad tatd viitettd vastaamalla valitukseen 21.3.2003 jattdméssidn
vastineessa, ettd asia ei ole ndin baarin tai ravintolan osalta.

— Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston piitokset voivat perustua
ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa (asia T-173/00,
KWS Saat v. SMHV (oranssi viri), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3843,
57 kohta).

Késiteltdviind olevassa asiassa on huomattava, ettd valituslautakunta esitti riidan-
alaisen paitéksen 14 kohdassa, etti "vaikka tuotteita — — myydéén baareissa ja
ravintoloissa, kuluttaja ei noissa paikoissa tilaa niiti yleensi niiden nimilld, kuten
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hiin tekee esimerkiksi tilatessaan viinid tai olutta”. Valituslautakunta lisdsi timéin
jalkeen, ettd "baarien ja ravintoloiden asiakkaat tilaavat tavallisesti nditd tuotteita
vain niiden yleisnimilld ja pyytavat esimerkiksi "appelsiinituoremehua™.

Tosiasiassa valituslautakunta pyrki osoittamaan riidanalaisen paatoksen 14 kohdassa,
etté tyypillisella kuluttajalla on tavallisesti mahdollisuus tarkastella tuotteita ennen
niiden ostoa. Témi nakokanta vahvistetaan riidanalaisen p#itoksen 14 kohdan
viimeisessi virkkeessd, jossa valituslautakunta tekee seuraavanlaisen yhteenvedon
arviostaan: "Toisin sanoen tyypillinen kuluttaja voi tavallisesti tarkastella tuotteita ja
niiden tavaramerkkeji ennen kuin hén ostaa ne (vaikka kaksi kyseessd olevaa
tavaramerkki# eivit olisikaan vierekkéin)”.

Niin ollen on katsottava, ettd sité tapaa, jolla kuluttajat tilaavat osapuolten tuotteita
ravintoloissa tai baareissa, koskevat viitteet eiviit muodosta riidanalaisen paétoksen
itsendisid perusteluja, vaan ne ovat osa valituslautakunnan sekaannusvaaran
kokonaisarvioinnista tekemid arviointia. Se seikka, ettd kantaja ei ole esittényt
viitteiti tissi suhteessa, ei tarkoita, ettd se ei ole voinut ottaa kantaa kyseessé olevien
merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailuun liittyvéén arviointiin, johon riidan-
alainen p#itos perustuu.

Niin ollen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen liittyvd kanneperuste on
hylattavi,

Edelld esitetyn perusteella kanne on hyléttivd kokonaisuudessaan.
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Oikeudenkiyntikulut

Kantaja vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n jaltai
véliintulijan korvaamaan viitemenettelyyn liittyvit kulut. Se ei ole esittanyt
kirjelméssdédn mitédén erityisid viitteitd tihin vaatimukseen liittyen. Kuitenkin se
on istunnossa esittényt hyviksyvinsi SMHV:n esityksen tiltd osin.

SMHYV katsoo, etti timéd vaatimus on jitettivi tutkimatta sikili kuin nami kulut
eivit ole ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 ja 136 artik-
lan mukaan korvattavia.

Tydéjérjestyksen 136 artiklan 2 kohdassa siddetdsdn seuraavaa:

"Asianosaisille valituslautakuntakasittelysti aiheutuneet vilttimattomat kustannuk-
set katsotaan korvattaviksi oikeudenkiyntikuluiksi.”

Koska vaitemenettelyyn liittyviit kulut eivit ole tysjirjestyksen 136 artiklan 2 kohdan
mulkaan korvattavia kuluja, timd vaatimus on jitettivi tutkimatta.
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»  Tydjarjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa asian, on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska
kantaja on hivinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja véliintulijan
kulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Nailld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hyldtidin.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulat.

Vilaras Martins Ribeiro Jiirimée

Julistettiin Luxemburgissa 24 pdivind marraskuuta 2005.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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