WELDEBRAU v. SMHV — KOFOLA HOLDING (KIERREKAULAISEN PULLON MUOTO)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

4 paiviand maaliskuuta 2010*

Asiassa T-24/08,

Weldebriu GmbH & Co. KG, kotipaikka Plankstadt (Saksa), edustajanaan asianajaja
W. Gopfert,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehenéin P. Bullock,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana yleisessd tuomioistuimessa on

Kofola Holding a.s., kotipaikka Ostrava (T$ekin tasavalta), edustajinaan asianajajat
S. Hejdova ja R. Charvat,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljinnen valituslautakunnan
15.11.2007 tekemistd padtoksestd (asia R 1096/2006-4), joka koskee Weldebriu
GmbH & Co. KG:n ja Kofola Holding a.s:n vilista vditemenettelya,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit M. Prek
(esittelevd tuomari) ja V. M. Ciucs,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.1.2008 toimitetun
kannekirjelmén,
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2008 toimitetun
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.5.2008 toimitetun
véliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 29.10.2009 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija Kofola Holding a.s. teki 23.9.2003 yhteison tavaramerkkid koskevan
rekisterdintihakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit
ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu
yhteison tavaramerkisté 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:0 207/2009
(EUVL L 78, 5. 1)), nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekister6intid haettiin, on kolmiulotteinen merkki, joka vastaa
kuvausta “lierionmuotoisessa pullossa on kapeneva, kierteinen kaula, ja pullon lie-

” .

rionmuotoisessa osassa on teksti snipp” ja joka on esitetty seuraavassa:

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteréintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimista varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutet-
tuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 30, 32 ja 33 ja vastaavat kunkin luokan osalta
seuraavaa kuvausta:

— Luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, keinotekoinen kahvi, kastikkeet, vihanneskastik-
keet, makeiset, suklaapohjaiset juomat, kaakaopohjaiset juomat, kahvipohjaiset
juomat, teepohjaiset juomat, juomien makuaineet, muut kuin eteeriset 6ljyt, pak-
su siirappi”

— Luokka 32: "Alkoholittomat juomat, alkoholittomat hedelméjuomat, hedelma-
uutteet (alkoholittomat), hedelminektarit, hedelmituoremehut, kivennaisvesi,
porejuomat, esanssit juomien valmistukseen, mehutiivisteet, oluet”

— Luokka 33: "Alkoholijuomat”.
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Téamé yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskeva hakemus julkaistiin 16.8.2004
ilmestyneessd Yhteison tavaramerkkilehdessi nro 33/2004.

Kantajana oleva Weldebrau GmbH & Co. KG teki 16.11.2004 asetuksen
N:0 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla viit-
teen edelld 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten rekisterditdviksi haetun tavara-
merkin rekisterointié vastaan.

Viite perustui aikaisempaan yhteison tavaramerkiksi rekisterdityyn kolmiulotteiseen
tavaramerkkiin, joka muodostuu pullon muodosta, joka on rekisterdity 16.11.2000
numerolla 690016 ja joka on esitetty seuraavassa:

Aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat luokkiin 21, 32 ja 33 ja vastaa-
vat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 21: "Lasiastiat, pullot, tuopit ja kannut (ei jalometalliset)”
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— luokka 32: "Oluet; kivenndis- ja hiilihappovedet; hedelmdjuomat ja hedelmituo-
remehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; ale, portteri”

— luokka 33: "Alkoholijuomat (paitsi olut), likoorit, vikevit alkoholijuomat, viinit”.

Tédmaén viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoi-
tettuun perusteeseen.

Viiteosasto hylkasi véitteen 26.6.2006.

Kantaja valitti 14.8.2006 SMHV:n sisilld asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan (joista
on tullut asetuksen N:o 207/2009 58—64 artikla) nojalla véiteosaston paatoksesta.

SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési valituksen 15.11.2007 tekemaélladn paatok-
selld (jaljempéni riidanalainen padtds), jossa se katsoi padasiallisesti, ettd kun otetaan
huomioon aikaisemman tavaramerkin keskitasoinen erottamiskyky ja riidanalaisten
merkkien valilla olevat merkittavat erot, riidanalaisten tavaramerkkien vililld ei ole
asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessé asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta) kanssa, tarkoitettua sekaan-
nusvaaraa Euroopan unionin keskivertokuluttajien keskuudessa.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantajan mukaan
valituslautakunta on katsonut virheellisesti, etta riidanalaisten tavaramerkkien valilla
ei ole tédssd sddnnoksessd tarkoitettua sekaannusvaaraa. SMHYV ja viliintulija katso-
vat, etta valituslautakunta on toiminut oikein, kun se on todennut tillaisen vaaran
puuttumisen.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavara-
merkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkis, jonka rekisterdintid haetaan, ei rekis-
ter6idd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen ylei-
son keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka
sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymaésta.

Vakiintuneen oikeuskdytdnnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saat-
taa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesta tai talou-
dellisesti keskendédn sidoksissa olevista yrityksistd. Saman oikeuskdytinnon mukaan
sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miké késitys kohdeylei-
sOlld on merkeistd ja kyseessd olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon
kaikki tekijat, joilla on merkitystd esilld olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien
samankaltaisuuden ja merkilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankal-
taisuuden vilinen keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v.
SMHYV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok.,
s. 11-2821, 30-33 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).
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Niiden seikkojen valossa on arvioitava sité, onko valituslautakunta katsonut oikeute-
tusti, ettd aikaisemman tavaramerkin ja rekisterditaviksi haetun tavaramerkin valilla
ei ollut sekaannusvaaraa.

Nyt kasiteltiavissd asiassa ei ole kiistetty sitd, ettd kohdeyleis6 koostuu Euroopan
unionin keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen
tarkkaavaisia ja huolellisia.

On myos selvid, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen péa-
toksen 26 kohdassa, etta rekisteroitavaksi haetulla tavaramerkilli varustetut luokkiin
32 ja 33 kuuluvat tavarat ovat samanlaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkilld varuste-
tut samoihin luokkiin kuuluvat tavarat, ja luokkaan 30 kuuluvat tavarat ovat erittdin
samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkiin 32 ja 33 kuuluvien
tavaroiden kanssa.

Riidanalaisten merkkien vertailu

Vakiintuneen oikeuskéytdnnon mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioin-
nin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssiséllon saman-
kaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan,
ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sill&,
miten keskivertokuluttaja mieltdd kyseessd olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva
merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltdd tava-
ramerkin tavallisesti yhtend kokonaisuutena eiké tarkastele sen eri yksityiskohtia
(ks. asia C-334/05 P, SMHYV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta
oikeuskéaytdntoviittauksineen; asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHYV, tuomio 20.9.2007,
34 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-186/02, BMI Bertollo v.
SMHYV - Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok., s. I[I-1887, 38 kohta).
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Nyt kisiteltavissd asiassa vastakkain on kaksi kolmiulotteista merkkid, jotka muo-
dostuvat sylinterinmuotoisesta pullosta, jossa on kierteinen kaula. Lisdksi rekiste-
roitaviksi haetussa merkissé on sana “snipp’, joka on kaiverrettu pullon sisédpuolelle
pienikokoisilla, pullon kanssa samanvirisilla kirjaimilla.

Kuten riidanalaisen péaatoksen 28 kohdassa esitetyistd seikoista, joita osapuolet evit
ole kiistdneet, kiy ilmi, minkaanlaista lausuntatavan vertailua ei voida suorittaa, koska
aikaisemmassa tavaramerkissi ei ole sanaosaa eikd haetun merkin sisipuolelle pieni-
kokoisin kirjaimin kaiverretulla sanalla “snipp” ole vaikutusta tavaramerkin luomaan
kokonaisvaikutelmaan. Merkityssiséltod koskeva vertailu on niin ikddn mahdoton,
silld riidanalaisilta tavaramerkeiltd puuttuu merkityssisalt. Néin ollen riidanalaisia
tavaramerkkejé voidaan vertailla vain ulkoasun osalta.

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen péaétoksen 31 kohdassa, ettd ndiden kah-
den merkin ulkoasujen kokonaisvertailussa tulee ilmi useita merkittivié eroja, ja se
on nojautunut etenkin siihen, ettd pullojen pituuden ja leveyden viliset suhteet ovat
erilaiset, ettd rekisteroitdviksi haetussa merkissd on sanaosa, jota ei ole aikaisem-
massa merkissi ja ettd pullojen kaulojen muodoissa on huomattavia eroja.

Talta osin on todettava, ettd vaikka ei voida kiistaad sita, etta rekisteroitiviksi hae-
tussa tavaramerkissd oleva sanaosa “snipp’, joka on kaiverrettu samalla virilld kuin
lasi, on vaikeasti havaittavissa ja néin ollen se ei ole omiaan vaikuttamaan tavara-
merkin luomaan kokonaisvaikutelmaan, ja vaikka ei voida jattdd huomiotta sitd, ettd
riidanalaisten merkkien pullojen kaulat ovat molemmat kierteisié ja siten poikkeavat
perinteisistd pullonkauloista, ulkoasun kokonaisvaikutelma tuo tastd huolimatta esiin
useita merkittdvid eroja riidanalaisten merkkien vililld, minké valituslautakunta on
perustellusti todennut.
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Yht4altd aikaisempi merkki ndyttad tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tark-
kaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien nakokulmasta pidemmaltd, kapeam-
malta ja tdten hienommalta kuin haettu merkki, jonka siluetti on pienempi, paksumpi
ja tukevampi ja antaa raskaan vaikutelman. Lisdksi haetun merkin pullon rungon
muoto on epdsymmetrinen kaarevan osansa vuoksi, kun taas aikaisemman merkin
pullon rungon muoto on suora. Toisaalta on todettava, ettéd pullojen kaulat ovat kylla
molemmat kierteisid, mutta niissd on kuitenkin erilaiset kierteet. Aikaisemman mer-
kin pullon kaula on kapea, ja siind on ainoastaan kaksi kierrettd, kun taas haetun
merkin pullon kaula ndyttdd paksummalta ja siind on ainakin neljé kierretta.

Niin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhetté, kun se on katsonut riidanalaisen
paatoksen 31 kohdassa, etta silld, ettd ndiden kahden pullon kaulat voidaan kuvailla
“kierteisiksi’, on vain vdhdinen merkitys, kun otetaan huomioon kummankin kaulan
muotojen vélilla olevat merkittévat erot.

Tétd arviota ei voida kyseenalaistaa kantajan esittamilld perusteluilla, jotka perus-
tuvat tiettyjen kansallisten tuomioistuinten oikeuskaytdntoon ja SMHV:n kdytédn-
toon. Yhtédltd jasenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskéytdnto on nimittédin seikka,
joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteison tavaramerkkid rekisteroitdessa,
mutta tama seikka ei ole millaan tavoin ratkaiseva (asia T-194/01, Unilever v. SMHV
(Munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok., s. II-383, 68 kohta). Toisaalta
SMHV:n kiytdnnostd on todettava, ettd padtokset, jotka valituslautakuntien on teh-
tévé asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisterdintié yhteison
tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivitka vapaan harkinnan piiriin. Vali-
tuslautakuntien paatosten laillisuutta on ndin ollen arvioitava yksinomaan tdmén ase-
tuksen perusteella eikéd valituslautakuntien aikaisemman paitoksentekokédytdnnon
perusteella (ks. asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569,
65 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
tuomio 24.11.2005, Kok., s. 11-4891, 71 kohta).

Kun otetaan huomioon edell esitetyt seikat, valituslautakunta on katsonut perustel-
lusti, ettd merkkien valilld on merkittévid eroja. Ndin ollen on katsottava, etté riidan-
alaisten merkkien ulkoasun samankaltaisuus on hyvin véhéinen.
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Sekaannusvaara

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettya
keskindistéd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on
vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita
varten ndma tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpd kyseisten tavaroiden tai palvelu-
jen vihdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavara-
merkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pédinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio
23.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat C-81/03, C-82/03 ja T-103/03,
Mast-Jagermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessd ym.),
Kok., s. I1-5409, 74 kohta).

Nyt kasiteltdvdssda asiassa valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paitoksen
24 kohdassa, ettd aikaisemmalla tavaramerkilld oli keskinkertainen erottamiskyky.
Kantaja ei kiistd tdtd ndkemystd, mutta vaittdd kuitenkin, ettd kyseiselld tavaramer-
killd on ainakin téllainen erottamiskyky erityisesti, koska sille on myonnetty useita
palkintoja pullon erikoisuuden ansiosta. Liséksi on huomattava, kuten valituslauta-
kunta on katsonut, ettéd kantaja ei ole esittényt minkdanlaisia perusteluja, joilla olisi
ndytetty toteen, ettd sen tavaramerkki on saanut erottamiskyvyn runsaan kayttonsa
tai maineensa myota.

Siltd osin kuin riidanalaisten merkkien vililld on merkittévid eroja ja kantaja ei ole
osoittanut sitd, milld tavalla aikaisemmalla tavaramerkilld on vahva erottamiskyky,
pelkdstdin se seikka, ettéd ndissd kahdessa pullossa on kierteinen kaula, ei riitd osoitta-
maan, etta riiddanalaisten tavaramerkkien vililld olisi sekaannusvaara siita huolimatta,
ettd kyseessd olevat tavarat ovat samanlaisia.

Tétd padtelmad ei voida kyseenalaistaa kantajan esittdmalld perustelulla, jonka mukaan
mielikuva, joka saadaan riidanalaisia tavaramerkkeja koskettelemalla, on merkittava
tekija nyt késiteltavéssa asiassa. Kuten SMHV nimittdin on perustellusti todennut,
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pullojen myyntimenetelmistd — pullojen esille asettamisesta etiketeilld varustettuina
suurten myymaloiden elintarvikeosastoilla tai niiden tilaamisesta ravintolassa tai
baarissa — seuraa se, ettd kuluttaja keskittyy ensin ja pédasiallisesti pullojen etike-
teissd oleviin sanoihin ja kuvioihin kuten tavaramerkin nimeen, logoon ja/tai muihin
kuvioihin, joista kdy ilmi tavaran alkupera.

Niiden seikkojen perusteella ainoa kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan
on hylattava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sité vaatinut.

Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntiku-
lut SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitédén.

2) Weldebriu GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Prek Ciuca

Julistettiin Luxemburgissa 4 pédivind maaliskuuta 2010.

Allekirjoitukset
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