TUOMIO 23.11.2010 — ASIA T-35/08
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
23 paivdnd marraskuuta 2010*

Asiassa T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., kotipaikka Napa, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajinaan asi-
anajajat X. Fabrega Sabaté ja M. Curell Aguila, sittemmin asianajajat Curell Aguila ja
J. Giell Serra,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenddn O. Mondéjar Ortuiio,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssé oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

Bodegas Ontaiidn, SA, kotipaikka Quel, La Rioja (Espanja), edustajinaan asianajajat
J. Grimau Munoz ja J. Villamor Muguerza,

viliintulijana

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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CODORNIU NAPA v. SMHV — BODEGAS ONTANON (ARTESA NAPA VALLEY)
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljinnen valituslautakunnan

20.11.2007 tekeméstd paiatoksestd (asia R 747/2006-4), joka koskee Bodegas Ontafién,
SA:n ja Codorniu Napa, Inc:n vilistéd véitemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnova sekd tuomarit K. Jiriméie
ja S. Soldevila Fragoso (esittelevd tuomari),

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.1.2008 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.5.2008 toimitetun
SMHYV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.5.2008 toimitetun
viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 13.4.2010 pidetyssi istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Kantaja Codorniu Napa, Inc. teki 13.3.2003 yhteison tavaramerkin rekisteroin-
tia koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (ase-
tus on korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33,
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sellaisena kuin tdm3d sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa
kuvausta: "Napa Valleyssa (Yhdysvaltojen Kaliforniassa) tuotetut ja pullotetut viinit”.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 24.11.2003 Yhteison tavara-
merkkilehdessé nro 83/2003.

Viliintulija Bodegas Ontaidn, SA teki 23.2.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viitteen rekisteroitévaksi
haetun tavaramerkin rekisterointid vastaan edelld 3 kohdassa mainittujen tavaroiden
osalta.

Viaite perustui kahteen merkkiin. Ensimmaéinen merkki on jéljempéna esitetty yhtei-
son tavaramerkiksi numerolla 2050623 rekisteroity kuviomerkki

ARTESO

Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaa-
vat seuraavaa kuvausta: "Alkoholijuomat (paitsi oluet)” Toinen merkki on espanjalai-
nen sanamerkki LA ARTESA nro 844194, joka on rekisteroity Nizzan sopimuksen
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mukaiseen luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
”Viinit, vikevit alkoholijuomat ja likoorit”

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun
perusteeseen.

Viiteosasto hyviksyi véitteen 31.3.2006 pelkin aikaisemman yhteison tavaramerkiksi
rekister6idyn kuviomerkin ARTESO ja rekisteroitavaksi haetun tavaramerkin véilisen
vertailun perusteella. Viiteosasto katsoi padtoksessadn, ettd on tarpeetonta tarkastel-
la, riittdako espanjalaisen sanamerkin LA ARTESA kéytostd esitetty ndytto osoitta-
maan mainitun tavaramerkin todellisen kdyton.

Kantaja valitti 30.5.2006 véiteosaston padtoksestda SMHV:n sisdlld asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla)
nojalla.

SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési valituksen 20.11.2007 tekemaélladn paatok-
selld (jaljempéna riidanalainen p#itds). Sen mukaan erityisesti sanat “arteso” ja "ar-
tesa” ovat keskeisessd asemassa kyseisissd tavaramerkeissd ja hallitsevat niit4, rekiste-
roitiviksi haetun tavaramerkin graafinen osatekiji ei ole erityisen erottamiskykyinen
ja ilmaisu "napa valley” kuvailee tavaroiden maantieteellistd alkuperdi, eikd sitéd voi-
da katsoa erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osatekijaksi. Lisaksi valituslautakunta
katsoi yhtaaltd, ettd kyseiset tavarat ovat samoja, ja toisaalta, ettd huolimatta kyseis-
ten tavaramerkkien graafisten osien ilmeisistd eroista mainittujen tavaramerkkien
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erottamiskykyisimmat ja hallitsevimmat osat ovat samoja ja tavaramerkit ovat ndin
ollen ulkoasultaan tietyssd madrin samankaltaisia ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.
Valituslautakunta totesi télld perusteella, ettd mainittujen merkkien vililla on sekaan-
nusvaara. Valituslautakunnan mielesti ei ollut tarpeen tarkastella néayttod aikaisem-
man espanjalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd, koska viitteentekijin vaati-
mukset hyviksyttiin kokonaisuudessaan yhden aikaisemman oikeuden perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuk-
sen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantajan mukaan kyseiset merkit eivit ole riittdvan samankaltaisia, jotta aiheutuisi
sekaannusvaara.

Sen mielestéd valituslautakunta ei ole sekaannusvaaraa arvioidessaan noudattanut
unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskdytdnnossd noudatettua lahestymistapaa,
koska se ei ole arvioinut kyseisid merkkeja kokonaisvaltaisesti. Valituslautakunta
muun muassa rajoittui tarkastelemaan erikseen ja vertailemaan sanaosia ja piti nii-
td hallitsevina seké erotti kuvio-osat mainituista merkeista ja piti niité toisarvoisina.
Naiitd graafisia osia tarkasteltiin vasta sanaosien vertailun jilkeen sen toteamiseksi,
muodostavatko ne erottavan osatekijdn, joka riittdd poistamaan sekaannusvaaran.

Kantajasta kyseisten tavaramerkkien sanaosat eivit hallitse mainituista tavaramer-
keistd saatavaa mielikuvaa ja kuvio-osat eivdt ole merkityksettomid, kun otetaan
huomioon niisté saatava kokonaisvaikutelma. Kuvio-osilla on sitd vastoin vastaava
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merkitys kuin sanaosilla, koska ne vievit vihintdan yhté suuren tilan kuin sanaosat,
niiden koko on suurempi ja ne antavat merkeille hyvin erityisen ja yksilollisen muodon.

Se vaittdd, ettd lausuntatavaltaan kyseiset kaksi merkkid ovat selvisti erilaisia, koska
rekisteroitaviksi haettu tavaramerkki koostuu kolmesta sanasta ja seitsemasté tavus-
ta ("ar’, "te’, "sa’, "na’, "pa’; "va” ja "lley”), kun taas aikaisempi tavaramerkki siséltda yh-
den ainoan kolmitavuisen ("ar’, "te” ja "s0”) sanan. Liséksi se korostaa rekisteroitéviksi
haetun tavaramerkin olevan lausuntatavaltaan pitempi kuin aikaisempi tavaramerkki.

Kantaja katsoo valituslautakunnan kannasta poiketen, ettei ilmaisua "napa valley”
voida jattad kyseisten merkkien lausuntatapojen vertailun ulkopuolelle, koska yleisé
kéyttad tuotteita ostaessaan kokonaista ilmaisua “artesa napa valley’, joka muodostaa
ndin ollen rekisteroitéviksi haetun tavaramerkin erottavan lisdtekijin.

Kantaja viittédd, ettd merkityssisallon kannalta se seikka, ettd rekister6itaviksi haetun
tavaramerkin sanaosalla "artesa” on tietty merkitys espanjan kielelld, auttaa neutrali-
soimaan rekisteroitdaviksi haetun sanamerkin ja sen aikaisemman tavaramerkin lau-
suntatavan samankaltaisuuden, jonka sanaosa "arteso’, jolla ei ole merkitysté espanjan
kielelld, voisi heréttdad mielikuvan mytologisesta hahmosta, kuten siit4, joka on esitet-
ty mainitun osan yldpuolella.

Se lisda, ettd kyseiset kaksi tavaramerkkid luovat erilaisen vaikutelman merkityssi-
sallostd, koska rekisteroitaviksi haetussa tavaramerkissé oleva ilmaisu “napa valley”
antaa kuluttajille yksiselitteistd kisitteellistd tietoa ja sen graafinen osa vélittad ajatuk-
sen uudenaikaisuudesta. Aikaisemman tavaramerkin sana- ja kuvio-osat sité vastoin
liittavat merkin klassiseen mytologiaan.
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Kantaja tarkentaa, ettd koska viinejd ja alkoholijuomia yleensd myyddén supermar-
keteissa, elintarvikekaupoissa ja ravintoloissa, kuluttajat voivat tarkastella pullojen
etikettejd. Niin ollen kuluttajat havaitsevat pikemminkin kyseisten tavaramerkkien
ulkoasun kuin lausuntatavan.

Kantaja korostaa, ettd rekisteroitaviksi haetussa tavaramerkissé oleva ilmaisu "napa
valley” viittaa maantieteelliseen alkuperién, joka on erilainen kuin aikaisemman ta-
varamerkin kattamien tavaroiden alkuperad. Tamaé seikka auttaa erottamaan rekiste-
roitiviksi haetun tavaramerkin aikaisemmasta tavaramerkistd, koska alkoholijuomi-
en maantieteellistd alkuperédd pidetdédn yleensd sellaisena erityisend seikkana, johon
kuluttaja kiinnittad paljon huomiota.

Kantaja toteaa, ettd koska merkeissd on huomattavia graafisia eroja ja koska kyseisten
tavaroiden alalla merkkien ulkoasu on tdrkedmpi kuin niiden lausuntatapa, kyseiset
kuviomerkit voivat "esiintyd sulassa sovussa rinnakkain” markkinoilla.

SMHYV ja valiintulija kiistavat kaikki kantajan esittamét vaitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekister6idd, jos sen vuoksi, ettéd
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
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tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on
suojattu, yleison keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara siséltdd vaaran ta-
varamerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymaisté. Lisaksi asetuk-
sen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta) mukaan aikaisemmilla ta-
varamerkeilld tarkoitetaan Euroopan yhteisossé rekisteroityjd tavaramerkkejé, joiden
rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuk-
sen tekopdivaa.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos ylei-
sO saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd
tai taloudellisesti keskenéédn sidoksissa olevista yrityksistd. Tamén saman oikeus-
kaytdannon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen kisityksen
mukaan, joka kohdeyleisolld on kyseisistd merkeisté ja tavaroista tai palveluista, ja
ottamalla huomioon kaikki tekijét, joilla on merkitystd kyseisessé yksittédistapauk-
sessa, muun muassa merkkien ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen saman-
kaltaisuuden vélinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Gior-
gio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821,
30-33 kohta ja asia T-259/06, Torres v. SMHV — Navisa Industrial Vinicola Espafio-
la (MANSO DE VELASCO), tuomio 16.12.2008, 23 ja 24 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara
edellyttdd sekd sitd, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, ettd
sitd, ettd niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytys-
ten on taytyttdva samanaikaisesti (asia T-316/07, Commercy v. SMHV — easyGroup
IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. I1-43, 42 kohta ja asia T-291/07,
Vifiedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe v. SMHV — Byass (ALFONSO),
tuomio 23.9.2009, 25 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Lisédksi oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava
huomioon asianomaisen tuoteryhmén tavanomaisesti valistunut sekéd kohtuullisen
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tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myds otettava huomioon se, ettd
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palve-
luryhmén mukaan (asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma (RES-
PICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. [I-449, 42 kohta ja em. asia ALFONSO, tuomion
27 kohta).

Nyt késiteltavissd asiassa valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa kahden yhteison
tavaramerkin vililld, joista aikaisempi tavaramerkki kattaa “alkoholijuomat (paitsi
oluet)” ja rekisterditdviksi haettu tavaramerkki "Napa Valleyssa (Yhdysvaltojen Kali-
forniassa) tuotetut ja pullotetut viinit” Valituslautakunta katsoi riidanalaisen p&a&atok-
sen 20 kohdassa, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat samat kuin
rekisteroitdvaksi haetun tavaramerkin kattamat tavarat, mitd kantaja ei ole suoraan
kiistanyt.

Liséksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 16 kohdassa, ettd kun otetaan
huomioon kyseisten tavaroiden luonne ja se seikka, ettd aikaisempi tavaramerkki on
yhteison tavaramerkki, kohdeyleisé koostuu eurooppalaisista keskivertokuluttajista,
mitd kantaja ei ole myoskédn kiistanyt.

Kyseisten merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisidllon samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeis-
td syntyvéadn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa merk-
kien erottavat ja hallitsevat osat. Silld, miten kyseisten tavaroiden ja palvelujen
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keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran
kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin tavallisesti yhtend
kokonaisuutena eiké tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV wv.
Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen).

Kahden tavaramerkin vélisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen,
ettd huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja
ettd sitd verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Téllainen vertailu on sitd vastoin syyté
suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessé olevaa tavaramerkkid yhtend kokonaisuu-
tena, mika ei sulje pois sité, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramer-
kistd jad asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi
tavaramerkin osatekijoista (ks. em. asia SMHYV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeus-
kaytantoviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijat
jaavit merkityksettomiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osa-
tekijan perusteella (em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06D,
Nestlé v. SMHYV, tuomio 20.9.2007, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Asia voi olla ndin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekija pystyy yksin hallitse-
maan asianomaisen yleison muistiin jadvaa tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa siten,
ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijét jadvit merkityksettomiksi tavaramerkin luo-
massa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHYV, tuomion 43 kohta).

Késiteltdvassa asiassa valituslautakunta katsoi, ettd kyseisten merkkien erottamisky-
kyisimmait ja hallitsevimmat osat ovat samat, ettd merkit ovat ndin ollen ulkoasultaan
tietyssd madrin samankaltaisia ja ettd ne ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Téltd osin kantaja katsoo, ettei graafinen osa ole merkitykseton kummankin merkin
luomassa kokonaisvaikutelmassa, ja riitauttaa sen seikan, ettd valituslautakunta on
ottanut sekaannusvaaraa arvioidessaan huomioon vain sanaosat.
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— Ulkoasun samankaltaisuus

Oikeuskédytdnnon mukaan moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn
osatekijdn hallitsevaa luonnetta arvioitaessa tiytyy erityisesti ottaa huomioon jokai-
sen osatekijan ominaisuudet vertaamalla niitd muiden osatekijoiden ominaisuuksiin.
Lisdksi voidaan tdydentédvisti ottaa huomioon eri osatekijoiden suhteellinen asema
moniosaisen merkin ulkomuodossa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV —
Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. 11-4335, 35 kohta ja
asia T-242/06, Cabrera Sanchez v. SMHV - Industrias Carnicas Valle (el charcutero
artesano), tuomio 13.12.2007, 47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Niin ollen on tarkasteltava, onko sanaosa hallitseva osa kyseisten tavaramerkkien
luomassa kokonaisvaikutelmassa.

Ensimmaiseksi on todettava, ettd merkin koostumisesta samalla kertaa seka kuvio-
ettd sanaosista ei automaattisesti seuraa, etta sanaosa on aina katsottava hallitsevaksi
(ks. vastaavasti asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV — Spa Monopole (KIN]JI
by SPA), tuomio 24.11.2005, Kok., s. 11-4837, 45 kohta). Kun nimittdin on kyse moni-
osaisesta tavaramerkisti, kuvio-osa voi saada samanveroisen aseman sanaosaan nih-
den (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial v. SMHYV - France Distribution (HUBERT),
tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5275, 53 kohta ja em. asia el charcutero artesano, tuo-
mion 55 kohta.
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Kuten toiseksi edelld 32 kohdassa on muistutettu, vain silloin, jos kaikki muut tavara-
merkin osatekijit ovat merkityksettomid, samankaltaisuutta voidaan arvioida pelkés-
tdédn hallitsevan osatekijin perusteella.

Nyt késiteltavissa asiassa kyseisten kahden tavaramerkin sanaosa ei ole vastoin vali-
tuslautakunnan kantaa hallitseva osatekiji, kun otetaan huomioon yhtéélta mainit-
tujen tavaramerkkien erilaiset kuvio-osat ja toisaalta kyseisten osien paikka merkeis-
sd. Namd sanaosien yldpuolelle asetetut kuvio-osat, erityisesti niiden muoto, koko
ja viri, auttavat selvésti maarittelemédn kummastakin tavaramerkistd kohdeyleison
mieleen jadvan kuvan, joten niité ei voida jittdd ottamatta huomioon tavaramerkkeja
tarkasteltaessa.

Nimittdin kuluttajien aikaisemmassa tavaramerkissd havaitsema kuva esittda musta-
valkoista kentauria ja ratsastajaa, ja ndma kaksi hahmoa kannattelevat tankoa, jonka
kummastakin paéstd roikkuu amfora, ja piirroksen alapuolelle on kirjoitettu isoin kir-
jaimin sana "arteso”. Sité vastoin rekisteroitaviksi haetussa tavaramerkissa kuluttajien
havaitsema kuva on kyljelldédn makaava kolmio, jonka yldosassa on yhtééltd harmaalla
alustalla oleva kolmio, jossa taas on kierteinen kuvio, ja kolmion alapuolelle on kir-
joitettu mustalle pohjalle suurin kultaisin kirjaimin sana "artesa’; ja kuvan alaosassa
toisaalta ilmaisu "napa valley’, joka on my6s kirjoitettu mustalle pohjalle suurin kul-
taisin kirjaimin.

Kuten kantaja on perustellusti esittdnyt, kyseisten merkkien ulkoasun vertailun on
ndin ollen perustuttava kaikkiin ne muodostaviin kuvio- ja sanaosiin.
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Niin ollen kyseisten merkkien samankaltaisuutta on arvioitava niiden kaikkien eri
osatekijoiden luoman kokonaisvaikutelman perusteella ja on tutkittava, onko vali-
tuslautakunnan tekemé virhe vaikuttanut ratkaisuun, johon se on asiaa tutkittuaan
paatynyt.

Oikeuskdytdnnon mukaan yksin sen seikan, ettéd kyseiset kaksi tavaramerkkia sisal-
tdvit samankaltaisia sanaosia, perusteella ei voida katsoa, ettd kyseiset merkit ovat
ulkoasultaan samankaltaisia. Se, ettd merkeissd on ulkomuodoltaan erikoisia kuvio-
osia, voi aiheuttaa sen, etta kustakin merkista saatava kokonaisvaikutelma on erilai-
nen (ks. vastaavasti asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok., s. I1-2789, 73 ja 74 kohta ja em. asia
KINJI by SPA, tuomion 48 kohta).

Kuten kuitenkin edelld 39 kohdassa on korostettu, kyseisten merkkien graafisten osi-
en muoto, koko ja viri eroavat huomattavasti, koska graafiset osat muodostavat aikai-
semmassa tavaramerkissd mustavalkoisen kentaurin ja ratsastajan ja rekisteroitavéksi
haetussa tavaramerkissd monivérisen kuvan suorakulmioon asetetusta kolmiosta,
jonka sisélld on kierteinen kuvio. Eroista huolimatta mainittujen merkkien vertailu
kuitenkin paljastaa, ettd sanaosat "arteso” ja "artesa’; jotka on kirjoitettu samankaltai-
sin suurin kirjaimin ja asetettu samankaltaiseen paikkaan graafisten osien alapuolelle
ja joiden ainoat erot ovat viri ja viimeinen vokaali, ovat erittdin samankaltaisia. Kun
otetaan huomioon sanaosan “napa valley” paikka, sen kirjainten koko, joka on pie-
nempi kuin osan "artesa” kirjainten koko, ja pienet vilit sen kirjainten valillg, se ei juu-
rikaan erotu rekisteroitaviksi haetun tavaramerkin luomasta kokonaisvaikutelmasta
ja se on mainitun tavaramerkin toissijainen osatekiji, jolla ei voi olla madrdavaa ase-
maa kyseisten merkkien erottamisessa toisistaan ulkoasun perusteella. Siksi ndiden
kahden merkin yhteisen sanaosan "artes” perusteella voidaan todeta kantajan viitteen
vastaisesti, ettd tavaramerkit ovat ulkoasultaan vahéisessa méddrin samankaltaisia.
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Edelld esitetyn perusteella unionin yleisen tuomioistuimen mielesti kyseiset merkit
ovat ulkoasultaan véhéisessd méadrin samankaltaisia.

— Lausuntatavan samankaltaisuus

Lausuntatavaltaan kyseisten merkkien sanaosien "arteso” ja "artesa” ei voida kiistaa
olevan hyvin samankaltaisia. Kuten nimittdin edelld 44 kohdassa on jo todettu, mai-
nitut sanat eroavat toisistaan vain viimeiselta vokaaliltaan.

Kantaja viittaa kuitenkin, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se ei ottanut ky-
seisten merkkien lausuntatavan vertailussa huomioon rekisteroitavaksi haetun tava-
ramerkin sanaosaa "napa valley’, joka vahvistaa mainittujen merkkien vilisii eroja.

Téstd on todettava, ettd rekisteroitdviksi haetun tavaramerkin ilmaisu "artesa napa
valley” luo a priori erilaisen vaikutelman lausuntatavasta kuin sana "arteso”

Kuitenkin ilmaisulla "napa valley” on késiteltdvissd asiassa toissijainen asema ver-
rattuna sanaan “artesa’; eikd kohdeyleiso ota sitd mainitun tavaramerkin lausuessaan
huomioon, koska se on rekisteréitidvaksi haetun tavaramerkin toissijainen osateki-
ja. Kuten liséksi valituslautakunta on riidanalaisen padtoksen 32 kohdassa toden-
nut, englanninkielinen kohdeyleis6 mieltdd tdméan osan pikemminkin osoitukseksi
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kyseisten tavaroiden maantieteellisestd alkuperéstd, eikéd rekisterditdaviksi haetun
tavaramerkin erottamiskykyiseksi osatekijiksi. Siksi on hyvin todenndkoistd, ettd
kuluttajat rajoittuvat mainitsemaan sanan "artesa’, kun he viittaavat rekisteroitavéksi
haettuun tavaramerkkiin (asia T-101/06, Castell del Remei v. SMHV — Bodegas Roda
(CASTELL DEL REMEI ODA), tuomio 14.11.2007, 66 kohta, ei julkaistu oikeusta-
pauskokoelmassa). Sanaosa "napa valley” ei ndin ollen vastoin kantajan véitteita riitd
poistamaan kyseisten merkkien lausuntatavan kaikkea samankaltaisuutta.

Edelld esitetty huomioon ottaen on todettava, ettd kyseiset merkit ovat lausuntataval-
taan huomattavan samankaltaisia.

— Merkityssiséllon samankaltaisuus

Merkityssisdllon erot voivat oikeuskdytinnon mukaan neutralisoida ulkoasun ja lau-
suntatavan samankaltaisuudet, jos ainakin yhdelld kyseessa olevista tavaramerkeista
on kohdeyleisolle selked ja erityinen merkitys siten, ettd tima yleiso kykenee ymmér-
tdméidn sen vilittomasti (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Tex-
tilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok., s. 11-4335, 54 kohta).

Kuten valituslautakunta on riidanalaisen péaétoksen 34 kohdassa todennut ja kuten
SMHYV on viittinyt, nyt kisiteltdvissa asiassa sanalla "arteso” ei ole merkityssisdltoa
ja sanaa "artesa’; joka tarkoittaa erityisen muotoista leivin alustamiseen kiytettavia
astiaa, kédytetddn espanjan kielessd hyvin vihin, koska sen kiytto rajoittuu erikois-
tuneeseen yleis6on. Koska lisdksi termi "artesa” on espanjankielinen sana, silld ei ole
merkityssisdltod muulle, yhteison ei-espanjankieliselle kohdeyleisolle. Nidin ollen
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kohdeyleiso, sellaisena kuin se on médritelty edelld 30 kohdassa, ei liitd mainittuihin
sanaosiin merkityssisaltoa.

Vastoin kantajan esitystd on katsottava, ettei ilmaisu "napa valley” riitd estdméén sita,
ettd yleiso saattaa uskoa, ettd kyseiset tavarat ovat perdisin samasta yrityksesta tai toi-
siinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistd. Kuten kuitenkin edelld 49 kohdas-
sa on esitetty, merkittdvd osa kohdeyleisostd mieltdd kyseisen ilmaisun osoitukseksi
kyseisten tavaroiden maantieteellisestd alkuperistd, kuitenkin ilman ettd se antaisi
merkille tietyn merkityssisallon.

Kantajan viite, jonka mukaan kyseisten merkkien kuvio-osat tuovat mieleen erilaisia
ajatuksia, ei horjuta titd johtopaidtostd. Yhtailtd kentauria ja ratsastajaa, jotka kuljet-
tavat tankoa, josta roikkuvat amforat, esittdvé kuva liittyy viinin mytologiseen alkupe-
rddn ja viittaa néin ollen viiniin ja sen tuotantoon. Ndin ollen merkki tuo kohdeyleis6n
mieleen viinin, kuitenkin ilman, ettd tilld mielikuvalla olisi kohdeyleisolle selked ja
erityinen merkitys, joka voisi luoda merkityssiséllon eron kyseisten merkkien vilille.

Toisaalta rekisteroitiviksi haetun tavaramerkin graafisen osan tyylittely vaikeuttaa
merkityssisallon valittamisté ja etenkin sitd, ettd keskivertokuluttaja mieltdisi sen sel-
keasti. Niin ollen ei voida katsoa, ettd rekisteroitiviaksi haetun tavaramerkin luoma
kokonaisvaikutelma viittaa uudenaikaisuuden ideaan, jonka kohdeyleisé mieltdisi
valittomasti.
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Edelld esitetty huomioon ottaen on todettava, ettd merkityssisallon osalta kulutta-
jat eivat muodosta kyseisistd merkeistd minkaénlaista erityistd semanttista konno-
taatiota, jonka avulla he voisivat todeta kyseisten tavaramerkkien eroavuuden tai
samankaltaisuuden.

Sekaannusvaaran kokonaisvaltainen arviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden ja
erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen sa-
mankaltaisuuden, joita varten ndmé tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyd keskindista
riippuvuutta. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelujen véhdisen samankaltaisuuden
saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittdvd samankaltai-
suus ja pdinvastoin (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok.,
s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jagermeis-
ter v.SMHYV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessi), tuomio 14.12.2006, Kok.,
s. I1-5409, 74 kohta).

Nyt kisiteltavissd asiassa valituslautakunta katsoi, ettd vertaillut merkit ovat ulko-
asultaan tietyssd miadrin samankaltaisia ja ettd ne ovat lausuntatavaltaan samankal-
taisia, ja katsoi ndin ollen kyseisten tavaroiden samuuden huomioon ottaen, etta ky-
seisten tavaramerkkien vililla on sekaannusvaara.

Kantaja katsoo sitd vastoin, ettd merkeissd on huomattavia graafisia eroavuuksia ja
ettd — kun otetaan huomioon merkkien ulkoasun merkitys kyseisten tavaroiden alal-
la — kyseiset tavaramerkit voivat "esiintya sulassa sovussa rinnakkain” markkinoilla.
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Téstd on tarkennettava, ettd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten merk-
kien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssiséllolla ei aina ole samaa painoarvoa ja
ettd on ndin ollen syytd analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voi-
vat esiintyd markkinoilla (yhdistetyt asiat T-117/03-T-119/03 ja T-171/03, New Look
v. SMHV — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio
6.10.2004, Kok., s. II-3471, 49 kohta).

Kyseisten merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi nimittdin riip-
pua erityisesti merkkeihin itseensa liittyvistda ominaisuuksista tai kyseisten merkkien
kattamien tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteista. Jos kyseisten tavara-
merkkien kattamia tavaroita myydaan normaalisti kaupoissa, joissa kuluttaja valitsee
tuotteen itse, jolloin hdnen taytyy luottaa lahinna tuotteeseen merkityn tavaramerkin
kuvaan, merkkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on paisiaéntoisesti suurem-
pi (em. yhdistetyt asiat NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion
49 kohta ja em. asia el charcutero artesano, tuomion 80 kohta). Jos puolestaan tava-
raa myydaan etenkin suulliseen ilmaukseen perustuvin argumentein, merkkien lau-
suntatavan samankaltaisuudella on normaalisti enemmin painoarvoa (asia T-88/05,
Quelle v. SMHV - Nars Cosmetics (NARS), tuomio 8.2.2007, 68 kohta, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Viinialalla — toisin kuin edelld mainitussa asiassa KINJI by SPA (tuomion 57 ja 58 koh-
ta) tarkoitettujen alkoholittomien juomien ollessa kyseessda — nédiden tavaroiden ku-
luttajilla on tapana kuvata viineji ja tunnistaa ne viinit yksil6ivdn sanaosan mukaan
erityisesti baareissa ja ravintoloissa, joissa viineja tilataan suullisesti, kun niiden nimi
on néhty listalla (asia T-40/03, Murta Entrena v. SMHV — Bodegas Murda (Julidn
Murta Entrena), tuomio 13.7.2005, Kok., s. II-2831, 56 kohta ja asia T-332/04, Se-
birdn v. SMHV - El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), tuomio 12.3.2008, 38 kohta, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ndin ollen kisiteltavéssi asiassa on kiinnitettévé
erityistd huomiota kyseisten merkkien lausuntatapojen samankaltaisuuteen.
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Kasiteltavissa asiassa on todettu, ettd ndiden kahden tavaramerkin kattamat kyseiset
tavarat eli viinit ovat samanlaiset ja ettd merkit ovat lausuntatavaltaan hyvin saman-
kaltaisia ja ulkoasultaan véhiaisessd méarin samankaltaisia. Néin ollen unionin yleinen
tuomioistuin katsoo, ettd kun otetaan huomioon se tapa, jolla kuluttajat kuvaavat ky-
seisid tavaroita ja ndin ollen lausuntatavan samankaltaisuudelle annettava merkitys,
kyseisten merkkien valilld on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu sekaannusvaara.

Lisdksi se seikka, ettéd rekisteroitéviksi haetun tavaramerkin kattamia tavaroita val-
mistetaan, kuten mainitussa tavaramerkissi ilmoitetaan, Napan laaksossa (Napa val-
ley), ei estd sekaannusvaaran olemassaoloa. Oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaa-
ra voi nimittdin olla olemassa siindkin tapauksessa, ettd kyseiset tavarat tuotetaan
yleison késityksen mukaan eri paikoissa (em. asia Canon, tuomion 29 ja 30 kohta ja
asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELL-
BLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok., s. II-5309, 52 kohta).

Niilla perusteilla kanneperuste on hyléttévd ja ndin ollen kanne kokonaisuudessaan
hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkdyntikulut SMHV:n ja véliintulijan vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidén.

2) Codorniu Napa, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pelikanova Jiurimée Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 23 pdivdnd marraskuuta 2010.

Allekirjoitukset
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